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INTRODUCCION

1.  El presente documento contiene las Notas sobre las disposiciones del proyecto de
Tratado sobre el Derecho de Patentes y del proyecto de Reglamento que figuran en el
documento SCP/1/3.

2. Los proyectos de Formularios internacionales tipo a que se hace referenciaen las
presentes Notas figuran en e documento SCP/1/5.
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I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

Nota sobre el Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

1.01 Puntoi). Sehaprevisto qued término “Oficina’ incluya alas Oficinas nacionales de los
Estados parte en un sistemaregiona de patentes, pero que solo se refieraala Oficina de una
organizacion regiona si esa organizacion es una Parte Contratante. Por gjemplo, €l Tratado
s0lo se aplicard a la Oficina Europea de Patentes si 1a Organizacion Europea de Patentes es una
Parte Contratante (véase también la Nota 1.05).

1.02 Puntosii) y iii). Estos puntos definen los términos “solicitudes’ y “patentes’ por
referenciaalas definiciones del Articulo 2, puesto que en ese Articulo se definen las solicitudes
y las patentes alas que se refiere el Tratado.

1.03 Puntoiv). Ni € Tratado ni e Reglamento contienen una definicién de lo que constituye
una personajuridica. Esto es competencia de lalegisacion aplicable en la Parte Contratante
donde se solicita la proteccion por patente. De ahi que el Tratado podria asimismo aplicarse a
una entidad que se asimile a una persona juridica con arreglo alalegidacion nacional aplicable
por gemplo, una Offene Handelsgesellschaft en virtud de la legidacién demana.

1.04 Punto v). El término “comunicacién” comprende tanto |os documentos presentados en
papel como, cuando la Parte Contratante o permita, los documentos transmitidos
electronicamente. Cuando e Tratado se refiere a una comunicacion que se firma, enviao
transmite por servicio posta u otro servicio de entrega, tal como es el caso en virtud de
diversas disposiciones de los Articulos 7 a 12, 14, 15y 16 y delas Reglas 6 y 8, resulta
evidente que &l término “comunicacién” no incluye las comunicaciones orales (véanse las
Notas 9.03, 10.03, 11.02, 12.04, 14.06, 15.05, 16.08 y 16.16), tanto en persona como por
teléfono. No obstante, en €l contexto de una peticién de prérroga de un plazo en virtud del
Articulo 13, & término “comunicacion” incluiria una comunicacién oral cuando dicha
comunicacion ord fuera permitida por la Oficina, aunque ninguna Oficina estaria obligada a
permitir peticiones orales en virtud de ese Articulo (véase la Nota 13.06).

1.05 Punto vi). Laexpresion “registro dela Oficina’ se utiliza en las definiciones de
“inscripcion” (punto vii)), “solicitante” (punto viii)) y “titular” (punto ix)). Estaexpresion se
refiere ala recopilacion de toda la informacion mantenida por una Oficina respecto de las
solicitudes presentadas en esa Oficinay de las patentes concedidas por ella o por cualquier otra
autoridad con efecto en la Parte Contratante interesada. Un g emplo de esto Ultimo seriala
informacion mantenida por un Estado parte en el Convenio sobre la Patente Europea respecto
de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes en |las que se designe aese
Estado parte, independientemente de que la Organizacién Europea de Patentes sea 0 no una
Parte Contratante. La expresion “registro de la Oficind’ incluye también los textos de tales
solicitudes (descripcion, reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.), asi como cualquier enmienda
o correccion solicitada o redlizada. Lainformacién relativaalas solicitudes y patentes queda
incluida, ya que podrian aplicarse algunos cambios (por gjemplo, los relativos a cambio en €
nombre o ladireccion, o un cambio en latitularidad) a solicitudes pendientes y a patentes
concedidas por igual.
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1.06 Punto vii). El término “inscripcion” se refiere a cualquier acto de incluir informacién en
el registro de la Oficina, sin perjuicio de los medios utilizados paralainclusion de tal
informacion o € soporte en el que dicha informacidn seainscrita 0 d macenada.

1.07 Puntosviii) y ix). Estos elementos estan destinados a vincular |as obligaciones de una
Oficinarelativas alos solicitantes y titulares con las personas indicadas como talesen €

registro de la Oficina, més que con las personas que pudieran tener alguna reivindicacion
juridica de titularidad u otros derechos fuera del contexto de dicho registro. Ello se debe a que
no se puede esperar razonablemente que la Oficina emprenda acciones respecto de personas
gue no estan enumeradas en su registro, ni que actle sobre la base de reivindicaciones juridicas
o de titulos que no sean de su conoci miento.

1.08 Cuando lalegislacion aplicable de una Parte Contratante establezca que se debe solicitar
una patente en nombre del verdadero inventor o inventores, la “ persona que solicita la patente”
sera el inventor o los inventores conjuntos. Cuando, en virtud de lalegislacion aplicable, se
permita que una persona solicite una patente en lugar de un inventor que, por ggemplo, haya
fallecido, sufra de demencia, esté legalmente incapacitado o se niegue a firmar o bien no pueda
ser localizado, esa persona seré la“ persona que solicitala patente”’. “Otra persona que
presenta la solicitud en virtud de lalegidacion aplicable” podria ser, por giemplo, e empleador
del solicitante en los Estados Unidos de América. Cuando la legislacion aplicable establezca
que una solicitud pueda ser presentada por cualquier persona natural o juridica, €l solicitante
sera la persona que presente la solicitud. Cuando lalegislacion aplicable de una Parte
Contratante establezca que varias personas pueden conjuntamente ser solicitantes o titulares,
debera entenderse que las palabras “ solicitante” y “titular” incluyen a“ solicitantes’ y “titulares”
(véase e punto xv)). “[O]tra persona, facultada en virtud de lalegislacion aplicable, que
continlie su tramitacion” podria ser, en particular, € cesionario registrado de la totalidad del
derecho, € titulo y € interés respecto de una solicitud cuando lalegislacion aplicable de una
Parte Contratante exija que se solicite |a patente en nombre del inventor verdadero y que
también disponga que dicho cesionario esté facultado para efectuar la tramitacion de la
solicitud con exclusion del inventor nombrado.

1.09 En € caso de una peticion de inscripcion de un cambio en la persona del solicitante o €
titular (véase e Articulo 10), durante €l periodo comprendido entre latransferencia juridica
rea y lainscripcion del cambio, e cedente continuara siendo mencionado en e Tratado como
el “solicitante” o “titular” (es decir, la persona que figuraen € registro de la Oficina como el
solicitante o € titular), y el cesionario sera mencionado como € “nuevo solicitante” 0 “nuevo
titular” (véase e Articulo 10.1)). Unavez efectuadalainscripcién del cambio, € cesionario se
convertiraen € “solicitante” o “titular” (ya que en ese momento seré la persona que figurara
en € registro de la Oficina como €l solicitante o titular).

1.10 Punto x). El término “representante” se refiere a cualquier abogado, agente u otra
persona, 0 a cualquier empresa 0 asociacion, que pueda ser un representante en virtud de la
legidacion aplicable ala Oficina. Cada Oficinatiene libertad paralimitar la representacion a
los representantes que tengan derecho a gjercer ante la Oficina, por ejemplo, a agentes o
abogados de patentes registrados (véase € Articulo 7.1)a)).

1.11 Punto xi). Se someten ala consideracion del Comité Permanente tres definiciones
aternativas del término “domicilio legal”. Enlo que concierne ala alternativa A, €
Articulo 2.3) del Convenio de Paris dispone lo siguiente:
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“3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacién de cada uno de
los paises de la Union [de Parig] relativas a procedimiento judicia y administrativo, y a
la competencia, asi como ala eleccion de domicilio o ala constitucion de un mandatario,
gue sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”

En virtud de la Alternativa B, habria una consecuencia juridica, a saber, €l considerar que
la recepcién de una comunicacion por € destinatario previsto (por eiemplo, e solicitante o €
titular) surte efectos cuando se haya enviado la comunicacién a domicilio legal, con
independenciade s € destinatario previsto haya recibido personalmente la comunicacién. En
virtud de la Alternativa C, se equiparariael domicilio legal a una direccion paralas
comunicaciones.

1.12 Punto xii). Por laexpresion “un idioma aceptado por la Oficind’ se entenderda un idioma
verbal y no, por giemplo, un lenguaje de ordenador. Cuando no existan exigencias explicitas
en cuanto a idioma, la préctica de la Oficina determinaralo que constituye “un idioma
aceptado por la Oficina’. Laexpresion “cualquier idioma aceptado por la Oficina” fue
aprobada en la cuarta sesién del Comité de Expertos. Es probable que se suprima esta
definicion s las delegaciones no la estiman necesaria.

1.13 Punto xiii). Este punto parece explicarse por si mismo.

1.14 Punto xiv). Laexpresion “procedimiento ante la Oficina’ abarca los procedimientos por
los que un solicitante, un titular de una patente u otra persona interesada se comunica con la
Oficina, sea parainiciar tales procedimientos sea durante €l transcurso de dichos
procedimientos. Cabe citar, como gjemplos, |a presentacion de una solicitud, |a presentacion
de una peticion de inscripcion de un acuerdo de licencia, el pago de unatasa, € suministro de
una respuesta a una notificacion emitida por la Oficing, o € suministro de unatraduccion de la
solicitud o la patente. También abarca los procedimientos por los que la Oficina se comunica
con €l solicitante, € titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo ala
solicitud o patente, como por jemplo, € envio de una notificacion indicando que la solicitud
no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o unatasa. No
hace referencia a los procedimientos que no estan directamente relacionados con esos
procedimientos, por g emplo, lacompra de una copia de una solicitud publicada o €l pago de
una cuenta por servicios de informacion al publico proporcionados por la Oficina

1.15 Puntos xv) y xvi). Estos puntos parecen explicarse por si mismos.

1.16 Punto xvii). Lasreferencias, en el Tratado o en & Reglamento, a un requisito,
procedimiento, etc. “en virtud del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes’ se han de
interpretar como referencias a dicho requisito, procedimiento, etc. en virtud de las
disposiciones del PCT propiamente dicho, del Reglamento del PCT o de las Instrucciones
Administrativas del PCT.

1.17 Punto xviii). Este puntoy las definiciones de otros términos utilizados en las
disposiciones administrativas y clausulas finales del Tratado quedan reservadas hasta que sean
sometidas al Comité Permanente.
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Nota sobre €l Articulo 2
(Solicitudes y patentes alas que se aplica el Tratado)

2.01 Parrafo 1)a). El Tratadoy e Reglamento se aplicarian alas solicitudes nacionales y
regional es presentadas en la Oficina de cualquier Estado que sea Parte Contratante. Asi, en e
caso de una Parte Contratante que sea un Estado, €l Tratado y el Reglamento se aplicarian a
las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina nacional de dicho Estado, con
independencia de la nacionalidad del solicitante, €l titular u otra personainteresada. En el caso
de una Parte Contratante que sea una organizacién intergubernamental, el Tratado y €l
Reglamento se aplicarian alas solicitudes presentadas en la Oficina de esa organizacion
intergubernamental, sin perjuicio de cualquier designacion de Estados que se haya efectuado en
dichas solicitudes y de la nacionalidad del solicitante, €l titular u otra personainteresada. Asi,
por ejemplo, si la Organizacion Europea de Patentes y un Estado X, que es Estado contratante
de dicha Organizacién, son parte en € Tratado, € Tratado y € Reglamento se aplicarian alas
solicitudes europeas tanto como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del
Estado X. No obstante, si el Estado X fuera parte en el Tratado, pero no lo fuerala
Organizacion Europea de Patentes, €l Tratado y €l Reglamento resultarian aplicables alas
solicitudes nacional es presentadas en la Oficina del Estado X, pero no alas solicitudes
europeas, incluso s € Estado X fueradesignado. Inversamente, si la Organizacion Europea de
Patentes fuera parte en € Tratado pero no lo fuera el Estado X, €l Tratado y el Reglamento
resultarian aplicables alas solicitudes europess, incluidas aquellas que designan a Estado X,
pero no se aplicarian alas solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.

2.02 Laexpresiéon “solicitudes de patentes de invencion” debe interpretarse con €l mismo
sentido que tiene esa expresion en € Articulo 2.i) del PCT. Por consiguiente, € Tratado y el
Reglamento no se aplicarian alas solicitudes enumeradas en ese Articulo como aternativas a
“solicitudes de patentes de invencion”, a saber, las solicitudes de certificados de inventor,
certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adicion, certificados de
adicidn, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de adicién. No obstante,
una Parte Contratante tendria libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del
Tratado y €l Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no estuviera obligadaaello.

2.03 Lostipos de solicitudes de patentes de invencidn que podrian presentarse como
solicitudes internacionales en virtud del PCT son las * solicitudes convencionales’, respecto de
las cuales no se exige ningun trato especial, y las solicitudes de continuacién o de continuacién
parcial de una solicitud anterior, respecto de la cual un solicitante podra pedir que se trate una
solicitud como tal en virtud de laRegla4.14 del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el
Reglamento se aplicarian a esos tipos de solicitudes.

2.04 Lostipos de solicitudes de patentes que, al menos por el momento, no pueden
presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT son las solicitudes
provisionaes, las solicitudes divisionales, las solicitudes para nueva publicacion de patentes, las
solicitudes de conversién y las solicitudes de patentes de planta. Por consiguiente, €l Tratado y
el Reglamento no se aplicarian a estos tipos de solicitudes. No obstante, una Parte Contratante
tendria nuevamente libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el
Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no estuviera obligadaaello.

2.05 Asimismo, € Tratado no rige las solicitudes de prorroga del plazo de las patentes, por
gjemplo, respecto de patentes de productos farmacéuticos en virtud de las legislaciones
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japonesay de la Comunidad Econémica Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la
concesion de una patente. Ademés, no rige las “ solicitudes de conversion” (por gemplo, las
solicitudes de conversién de una solicitud de patente europea a una solicitud nacional para uno
0 més Estados designados en la solicitud europea) puesto que se trata de peticiones para un
tipo diferente de trato mas que de solicitudes para la concesién de una patente.

2.06 Laexpresion “tipos de solicitudes’ no impone limitacion alguna en cuanto a contenido
real delapropiasolicitud. Por iemplo, aunque en virtud del Articulo 3.2) del PCT existe un
requisito por el cual toda solicitud presentada en tanto que solicitud internacional en virtud del
PCT debe contener una o més reivindicaciones, € Tratado y € Reglamento se aplicarian alas
solicitudes que no contienen una o més reivindicaciones, asi como alas solicitudes que si 1o
hacen. En particular, no existe requisito ninguno en virtud del Articulo 4.1) de que toda
solicitud deba contener una 0 més reivindicaciones afin de que se acuerde una fecha de
presentacion (véase la Nota 4.02).

2.07 Parrafo 1)b). Este parrafo se aplicaria solamente respecto de aguellas Partes
Contratantes que también son parte en el PCT.

2.08 Puntoi). Envirtud de este punto, el Tratado y el Reglamento, en particular los
Articulos 13 a 15y las Reglas 13 a 15, se aplicarian alos plazos en virtud de los Articulos 22

y 39.1) del PCT respecto del suministro de una copia de la solicitud internacional y de toda
traduccion exigida, asi como del pago de toda tasa exigida, alas Oficinas designadas y Oficinas
elegidas, respectivamente. Ademas de ello, la“faseinternaciona” de las solicitudes
internacionales, los plazos para entrar en la*“fase naciona” y los actos que deben efectuarse
durante esos plazos, continuarian regidos por e PCT.

2.09 Puntoii). Envirtud de este punto, € Tratado y € Reglamento resultarian aplicables alas
solicitudes internacional es para patentes de invencion después de que tales solicitudes hubieran
entrado ala“fase nacional” en una oficinanaciona o regional, salvo en €l caso de conflicto
entreel PCT y las disposiciones del Tratado y e Reglamento, en cuyo caso prevaeceria el
PCT.

2.10 Parrafo 2). En € caso de las patentes, € Tratado y €l Reglamento se aplicarian tanto a
las patentes concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas
en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina de una
organizacion intergubernamental, sin perjuicio de que la organizacion intergubernamental sea o
no parte en el Tratado. Por ggemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 2.01 fuera parte en
el Tratado, € Tratado y el Reglamento se aplicarian tanto alas patentes concedidas por la
Oficinadel Estado X como alas patentes concedidas por la Organizacion Europea de Patentes
gue surtan sus efectos en e Estado X, sin perjuicio de que la Organizacion Europea de
Patentes sea 0 no parte en e Tratado. Si la Organizacién Europea de Patentes fuera parte en
el Tratado, €l Tratado y € Reglamento se aplicarian atodas las patentes europeas a | os efectos
de cuaquier procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, por gjemplo, larevocacion de
patentes en procedimientos de oposicion, aun cuando € Estado X no fuera parte en e Tratado.

2.11 Sedesprende tanto del parrafo 1)b)ii) como del parrafo 2) que el Tratado y €l
Reglamento se aplicarian a las patentes de invencién concedidas sobre la base de solicitudes
internacionales.
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Nota sobre el Articulo 3
(Seguridad nacional)

3.01 El Articulo 27.8) del PCT contiene una disposicion similar.

Nota sobre el Articulo 4
(Fecha de presentacion)

4.01 El Articulo 4 establece una normainternacional parala concesion de unafecha de
presentacion. A ese respecto, €l Articulo 4 es diferente de las demés disposiciones del

Tratado, que establecen una lista maxima de requisitos permitidos. Lanormainternaciona de
lafecha de presentacion es Util, en particular, para dos situaciones, a saber, para una solicitud
cuya prioridad se relvindique en virtud del Articulo 4 del Convenio de Paris, y para una
solicitud respecto de la cual se reivindique dicha prioridad. Con respecto ala primera situacion
(primera presentacion), € Articulo 4 garantiza que la prioridad puede reivindicarse sobre la
base de cualquier solicitud que cumpla con la normainternaciona de lafecha de presentacion,
y que sdlo puede reivindicarse sobre la base de dicha solicitud. Asimismo garantiza que la
fecha de presentacion de dicha solicitud (y por consiguiente, la fecha de prioridad) no se
perderia ulteriormente, por ejemplo, por incumplimiento del pago de tasas en virtud del
Articulo 5.6) o por & incumplimiento de otro requisito en virtud del Articulo 5 (véanse
también las Notas 4.02, 4.08, 4.11, 4.14 y 4.30). Sin embargo, una Oficina seguiria estando
facultada a exigir € pago de unatasa por e suministro de una copia certificada de la solicitud
que sirva de documento de prioridad. En cuanto ala segunda situacion (presentacion ulterior),
el Articulo 4 garantiza que e solicitante estaria en condiciones de respetar € plazo de 12
meses en virtud del Articulo 4C.1) del Convenio de Paris presentando una solicitud posterior
gue cumpla con lanorma internacional de la fecha de presentacion.

4.02 Parrafo 1)a). Puesto que lalista de elementos de esta disposicion es exhaustiva, se
desprende que parala concesién de una fecha de presentaci én una Parte Contratante no estaria
facultada a exigir elementos adicionales, por gemplo, que la solicitud contuviera una o més
reivindicaciones. En € caso de que la solicitud tal como haya sido presentada no contenga una
0 mas reivindicaciones, una Parte Contratante podra exigir que éstas se suministren
posteriormente, tal como esta permitido en virtud del Articulo 5.1) (en referenciaalo
dispuesto en e Articulo 3.2) del PCT), dentro del plazo establecido en laRegla 5.2)a), y de
conformidad con € Articulo 5.9). No obstante, el incumplimiento en e suministro de tales
reivindicaciones dentro del plazo establecido no daria por resultado |a pérdida posterior de la
fecha de presentacion, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en €
Articulo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en virtud del Articulo 5.1).

4.03 El texto “fechaen la que su Oficina haya recibido todos los elementos siguientes’ se
refiere tanto a caso en que todos los elementos requeridos se hayan recibido € mismo dia
como a caso en que se hayan recibido en dias diferentes. Cuando un solicitante no cumpla
inicialmente con todos los requisitos exigidos respecto de |a fecha de presentacion, pero los
cumpla posteriormente, la cuestion de s se asigna o no una fecha de presentacion ala solicitud
y, en caso afirmativo, cudl seria esafecha de presentacion, se regiria con arreglo a parrafo 4) y
alaRegla2.1) (véase también laNota 4.22).
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4.04 En cuanto alarecepcion de las solicitudes o de los elementos de una solicitud fuera del
horario de la Oficina parala recepcién de comunicaciones, 0 en un diaen que la Oficinano
esté abierta parala recepcion de comunicaciones, se hace referenciaalaRegla6.1) (véase la
Nota R6.01). Ademés, en virtud de la Regla 6.2), una Parte Contratante tendria libertad para
considerar, como recibidos por la Oficina, la recepcion de los elementos por una sucursal o
suboficina especificada de una Oficina, por una Oficina nacional en nombre de una
organizacion intergubernamental con facultad para conceder patentes regionales, por un
servicio postal o por un servicio de entrega especificado.

4.05 Laexpresion “presentados por los medios permitidos por la Oficina’ significaria que una
Parte Contratante tendria libertad para conceder una fecha de presentacion aun cuando los
elementos exigidos han sido presentados por medios que no satisfacen los requisitos aplicados
por esa Parte Contratante en virtud del Articulo 5.3) respecto de la presentacion de solicitudes.
Por gjemplo, una Parte Contratante que exija que las solicitudes se presenten en papel estaria
facultada, pero no obligada, a conceder una fecha de presentacion alas solicitudes presentadas
en formato electronico; la Oficina notificaria entonces a solicitante en virtud del Articulo 5.9)
el incumplimiento del requisito de la presentacidn en papel, dandole una oportunidad al
solicitante en virtud de ese Articulo para cumplir con dicho requisito en e plazo prescrito en la
Regla5.2)a).

4.06 Puntoi). Al permitir unaindicacion tanto implicita como expresa de que los elementos
mencionados estan destinados a ser una solicitud, esta disposicion es mas liberal que la
disposicion correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del

Articulo 11.1)iii)a) del PCT. Existiria unaindicacion implicita cuando la Oficina esté
convencida de que laintencién del solicitante es solicitar una patente, por gemplo, cuando los
documentos suministrados contienen una declaracion en € sentido de que € solicitante desea
proteger su invencion.

4.07 Puntoii). Enlo querespectad significado del término “solicitante”, cabe remitirse a
Articulo 1.viii) (véasela Nota 1.07).

4.08 Estadisposicion es més liberal que la disposicion correspondiente respecto de las
solicitudes internacionales en virtud del Articulo 11.1)iii)c) del PCT que exige laindicacion del
nombre del solicitante. CorresponderdalaOficina, y ello seguin las circunstancias del caso,
determinar si, en un caso determinado, las indicaciones que se han dado son suficientes para
gue “permitan que la Oficina se ponga en contacto con el solicitante”, o para que “ permitan
establecer laidentidad del solicitante”. Cuando no se proporcionen € nombrey ladireccién
del solicitante, una Parte Contratante podra exigir que esas indicaciones se proporcionen
ulteriormente seguin lo dispuesto en el Articulo 5.1), en referencia alas Reglas 4.1.a)iii)

y 4.5.8) del PCT, dentro del plazo prescrito en laRegla5.2.)a), de conformidad con el
Articulo 5.9). No obstante, el incumplimiento del suministro de tales indicaciones dentro de
ese plazo no daria por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentacién (areserva de
gue se haya cumplido con € requisito del Articulo 4.1)a)ii)), aun cuando la solicitud fuera
denegada en virtud del Articulo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en €
Articulo 5.1).

4.09 Puntoiii). Estadisposicion esidénticad requisito relativo alas solicitudes
internacionales que figuraen € Articulo 11.1)iii)d) del PCT. A los efectos de determinar si se
deberia conceder una fecha de presentacion, la Oficina sblo determinara si, en su opinion, la
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solicitud contiene o no una parte que, para ella, parezca congtituir una descripcion. La
cuestion de si esa parte satisface |os requisitos relativos a la descripcion permitidos en virtud
de Articulo 5.1) en referenciad Articulo 5y alaRegla5 del PCT, o los requisitos sustantivos
para la concesion de una patente, no es importante para esa determinacién. Cuando la Oficina
determine que la solicitud no contiene una parte que, para ella, parezca ser una descripcién, no
se concedera fecha de presentacion aguna

4.10 Parrafo 1)b). Estadisposicion facultaria, pero no obligaria, a una Parte Contratante a
conceder una fecha de presentacion sobre la base de uno 0 més dibujos Unicamente. Cuando la
Oficina de una Parte Contratante que no dé aplicacién a esta disposicion reciba una solicitud
gue contiene Unicamente dibujos que incorporan un elemento de texto, sera competenciade la
Oficinad determinar s, en las circunstancias del caso, dicho elemento de texto da satisfaccion
al requisito contenido en el parrafo 1)a)iii).

4.11 Parrafo 2)a). Una Parte Contratante puede exigir que, parala concesién de una fecha de
presentacidn, sea necesario que los elementos mencionados en el parrafo 1)a)i) y ii) estén
redactados en un idioma aceptado por la Oficina. En lo que respectaa significado de la
expresion “un idioma aceptado por la Oficina’, cabe remitirse a Articulo 1.xii) (véasela

Nota 1.12).

4.12 Parrafo 2)b). Estadisposicion permitiria que la parte que, a primeravista, parezca
constituir la descripcion se presente en cualquier idioma. No obstante, cuando dicha parte se
presente en un idioma que no sea un idioma aceptado por la Oficina, la solicitud también
debera contener una indicacion, en un idioma aceptado por la Oficina, alos efectos de que la
solicitud contiene una descripcion. Estaindicacion podria consistir, por gemplo, en las
palabras “ descripcion de lainvencidn”. En ta caso, seria necesario facilitar una traduccion de
ladescripcion con arreglo al Articulo 5.5), dentro del plazo prescrito en la Regla 5.2)b), de
conformidad con lo dispuesto en & Articulo 5.9) (véase también la Nota 5.18). Sin embargo,
el incumplimiento del suministro de dicha traduccion dentro de ese plazo no daria por
resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentacidn, aun cuando la solicitud fuera
denegada en virtud de lo dispuesto en € Articulo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos
en virtud del Articulo 5.5).

4.13 Cuando, en virtud del parrafo 1)b), un dibujo sustituya ala parte que, a primera vista,
parece ser la descripcion, cualquier el emento de texto incorporado en dicho dibujo también
podra figurar en cualquier idioma. No obstante, puesto que es inmediatamente evidente que la
solicitud contiene un dibujo, unaindicacion atales efectos no tendria utilidad alguna.

4.14 Cuando la solicitud presentada contenga reivindicaciones en un idioma no aceptado por
la Oficina, seria necesario suministrar una traduccion de dichas reivindicaciones en virtud del
Articulo 5.5) y dentro del plazo prescrito en la Regla 5.2)b), de conformidad con el

Articulo 5.9) (véase también laNota 5.18). El incumplimiento de |la presentacién de esa
traduccion dentro de dicho plazo no daria por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de
presentacidn, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud del Articulo 5.10)a) por
incumplimiento de los requisitos del Articulo 5.5).

4.15 Parrafo 3)a). Cuando la solicitud no cumpla uno o varios de | os requisitos mencionados
en los parrafos 1) y 2), la notificacion efectuada por la Oficina da al solicitante la opcién de
corregir las deficiencias y de proseguir con la solicitud sobre la base de los e ementos que se
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hayan presentado y de las tasas ya pagadas. Es decir, en ese caso ho seria necesario que €l
solicitante volviera a presentar la solicitud. Sin embargo, para que la tramitacion ante la
Oficina sea adecuada, una Parte Contratante podra disponer que esa opcion sélo seavélida
hasta la expiracion del plazo aplicable con arreglo a péarrafo 4)b) (véase laNota 4.22).

4.16 Paraasegurar que se notificaa solicitante con prontitud cualquier incumplimiento de
uno o varios de | os requisitos establecidos en los parrafos 1) y 2), la Oficina deberia verificar la
solicitud sin retrasos injustificados y enviar toda notificacion requerida lo antes posible una vez
descubierto tal incumplimiento.

4.17 No seobligaria a una Parte Contratante a que envie una notificacién cuando las
indicaciones que figuren en la solicitud no permitan que la Oficina entre en contacto con €
solicitante. Enlo relativo alaexpresion “indicaciones que permitan que e solicitante sea
contactado por la Oficina’, cabe remitirse ala explicacion relativa a parrafo 1)a)ii) (véase la
Nota 4.08).

4.18 S fueranecesario para despegjar cualquier duda, la Conferencia Diplomatica podria
adoptar una declaracion concertada a tales efectos.

4.19 Cuando @ solicitante se percate de cualquier incumplimiento de los requisitos
establecidos en los parrafos 1) y 2) y no haya recibido una notificacion de la Oficina, podra
presentar inmediatamente |os elementos exigidos para cumplir esos requisitos sin esperar a
recibir dicha notificacion.

4.20 Parrafo 3)b). Estadisposicion, que sigue e modelo del Articulo 14.2) del PCT, no
obliga ala Oficinaa comprobar s la solicitud hace referencia a dibujos que, de hecho, no estén
incluidos en lamisma. No obstante, cuando la Oficina determine, como resultado de tal
comprobacion o de otraforma, que esos dibujos no estén incluidos, la Oficina debera notificar
al solicitante, en cuyo caso se aplican las explicaciones proporcionadas en las Notas 4.17
a4.19. El procedimiento ulterior serige por e parrafo 5) (véanse las Notas 4.23 a4.25). En
lo relativo ala obligacion de una Parte Contratante de cursar una notificacion cuando las
indicaciones en la solicitud no permiten que la Oficina entre en contacto con € solicitante, cabe
remitirse ala explicacion relativa d parrafo 3)a) (véase, en particular, laNota 4.17).

4.21 Parrafo 4)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.

4.22 Parrafo 4)b). El plazo pertinente esta establecido en laRegla 2.1). Cuando no se ha
dado cumplimiento a uno o més requisitos mencionados en los parrafos 1) y 2) en e momento
en que la Oficinarecibi6 por primera vez la solicitud, asi como tampoco dentro del plazo, la
solicitud sera considerada como no presentada; s € solicitante desea entonces continuar la
tramitacion, seré necesario volver a presentar la solicitud en su totalidad y, si 1a Oficinano
permite la transferencia de tasas de la solicitud presentada inicialmente, pagar nuevas tasas.

4.23 Parrafo 5)a). El plazo pertinente, que es el mismo que e que se aplicaen virtud del
parrafo 4)b), se establece en laRegla 2.1). Cuando se suministren |os dibujos faltantes dentro
de ese plazo, la fecha de presentaci én sera, con excepcion de lo dispuesto en |os apartados b)
y ¢) y en € parrafo 6), lafechaen que la Oficina reciba esos dibujos o |afecha en que se hayan
cumplido todos los requisitos mencionados en los parrafos 1) y 2), cualquiera seala tltima
fecha
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4.24 Parrafo 5)b). En virtud de esta disposicion, cuando la Oficina determine que los Ultimos
dibujos suministrados no contienen materia nueva, la Oficina tendra libertad, aunque no estaréa
obligada a ello, para conceder como fecha de presentacion la fechaen la que se dé
cumplimiento a todos |os requisitos mencionados en los parrafos 1) y 2). Esta disposicién no
es obligatoria puesto que, por ggemplo, las Oficinas que no realizan examenes no estarian en
condiciones de determinar si 1os dibujos entregados tardiamente contienen o no materia nueva.

4.25 Parrafo 5)c). Estadisposicién permitiria que €l solicitante retire los dibujos
suministrados tardiamente en un plazo fijado por la Parte Contratante, por € emplo, tras una
determinacién por la Oficina de que los dibujos contienen materia nueva. Ello permitiriaal
solicitante retener una fecha de presentacion anterior cuando, en su opinién, los elementos
inicialmente suministrados proporcionen una descripcién adecuada de lainvencidn sin los
dibujos faltantes y cualquier otra referencia a dichos dibujos.

4.26 Parrafo 6). Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, esta disposicion
exigiria que una Parte Contratante, a peticion del solicitante, tomase en consideracion el
contenido de la solicitud anterior ala hora de establecer s se tendria que permitir la correccion
mediante la entrega de una hoja o un dibujo que faltase sin pérdida de la fecha de presentacién.
Ello se aplicaria, en particular, cuando se omitiese no intencionalmente una hojade la
descripcion o los dibujos de una solicitud presentada en papel. También se aplicaria, por
giemplo, en & caso de laomision no intencional de una parte de la descripcion presentada

el ectronicamente en un formato “sin paginacion”. LaRegla 2.2) prescribe los requisitos
relativos a la presentacion de una copiay latraduccion de la solicitud anterior. No obstante,
esta Regla no prevé un plazo dentro del cua € solicitante deba formular una peticidn puesto
gue la omision podria detectarse, por gjemplo, solamente en la etapa del examen de fondo.

4.27 Parrafo 7). Estadisposicion, que seinspiradel Articulo 8.4) de la propuesta basica
presentada en la Conferencia Diplomética de 1991, celebrada en La Haya (véanse los
documentos PLT/DC/3 y 69), permitiria que e solicitante sustituyese la descripcion y cual quier
dibujo de una solicitud haciendo referencia a una solicitud presentada anteriormente respecto
de lamismainvencion. No obstante, los requisitos del apartado a), tal como estén prescritos
en laRegla 2.3), son de una naturaleza tal que cubririan las referencias a cualquier solicitud
presentada anteriormente por € mismo solicitante o su predecesor legal y no se limitarian, tal
como en €l caso de |la propuesta basi ca mencionada anteriormente, a referencias a una solicitud
cuya prioridad se reivindica

4.28 El incumplimiento de los requisitos prescritos en la Regla 2.3) darian por resultado la
pérdida de la fecha de presentacion en virtud del apartado b).

4.29 Paraque prosigan los tramites de la solicitud, € solicitante tendria que suministrar
posteriormente una descripcion de conformidad con los requisitos permitidos en referencia al
Articulo 5.1). Sin embargo, € incumplimiento del suministro de una descripcion dentro de ese
plazo no daria por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentacion, aun cuando la
solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en €l Articulo 5.10)a) por incumplimiento de
los requisitos permitidos en € Articulo 5.1).

4.30 Parrafo 8). Este parrafo figura entre corchetes ya que Unicamente sera necesario si se
modificalaRegla4.13 del PCT para permitir al solicitante indicar que desea que su solicitud
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internacional sea considerada, en cualquier Estado designado, como una solicitud divisional.

En virtud de esta modificacion, las solicitudes divisionales serian, pues, un tipo de solicitud que
podria presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, y alas que se aplicarian
el Tratado y €l Reglamento en virtud del Articulo 2.1)a) (véase laNota 2.01). Seria necesario
luego prever expresamente en este Tratado que la fecha de presentacidn de la solicitud inicial o
“principal” sea tratada como fecha de presentacion de la solicitud divisional, por ggemplo, alos
fines de lareivindicacion de prioridad, del estado de latécnicay de la duracion de la patente.

Nota sobre el Articulo 5
(Solicitud)

5.01 Parrafo 1). Ladisposicién de que ninguna Parte Contratante podra exigir e
cumplimiento de ningun requisito relativo alaformao a contenido de una solicitud que sea
diferente o adicional alos previstos respecto de solicitudes internacionales en virtud del PCT,
que sigue & modelo del Articulo 27.1) del PCT, significaria que una Parte Contratante no
podriaimponer a respecto requisitos mas estrictos que los previstos en € PCT. El
entendimiento de que una Parte Contratante tendria libertad para prever requisitos que, desde
el punto de vista de los solicitantes, fuesen méas favorables que los requisitos aplicables en
virtud del PCT, sigue e modelo del Articulo 27.4) del PCT.

5.02 Losrequisitos en materia de solicitud alos que alude lafrase “salvo disposicién en
contrario contenida en el presente Tratado” son los previstos en € Articulo 5.2) a 8), €
Articulo 7y d Articulo 8 y en las Reglas correspondientes a esos Articul os.

5.03 Laexpresion “laformao a contenido de una solicitud” ha de interpretarse de la misma
manera que la expresion en e Articulo 27.1) del PCT. LaNotarelativa aese Articulo en las
Actas de la Conferencia Diplomatica de Washington sobre el Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes, en la pagina 35 del texto final del Tratado y las Notas, contiene la
siguiente explicacion:

“Las palabras ‘forma o contenido’ se utilizan smplemente para poner de relieve ago que
Cae por su propio peso, a saber, que no se alude a requisitos de disposiciones sustantivas
en materia de patentes (criterios de patentabilidad, etc.).”

5.04 El requisito permitido en el Articulo 29.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),
de que € solicitante de una patente debe facilitar informacion relativa a sus solicitudes y
concesiones de patentes en €l extranjero, no es un requisito en cuanto ala“formao a
contenido de una solicitud” de esta disposicion. Iguamente los requisitos de la legislacion de
los Estados Unidos de América respecto de la obligacién de divulgar e indicar que una
invencion fue producida bajo un contrato gubernamental de los Estados Unidos de América, y
los requisitos en virtud de la legidacion de la Indiarelativos ala divulgacion de los resultados
de la busqueda sobre solicitudes y patentes conexas, tampoco son requisitos en cuanto ala
“formao a contenido de una solicitud”.

5.05 Puesto que por lo menos una delegacion opina que la unidad de lainvencién es una
cuestion de derecho sustantivo y no de formalidades, se propone que las clausulas finales del
presente Tratado prevean la posibilidad de una reserva por una Parte Contratante en lo relativo
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alaaplicabilidad de los requisitos de la Regla 13 (Unidad de lainvencion) del PCT, en virtud

de esta disposicion.

5.06 Cuaquier enmienda o modificacion pertinente a PCT, a Reglamento o alas

Instrucciones Administrativas del PCT, surtird efectos automaticamente en virtud del presente

Tratado.

5.07 Parrafo 2)a). Estadisposicion permitiria que una Parte Contratante exigiese que
cualquiera de los elementos obligatorios contenidos en el petitorio de una solicitud

internacional en virtud del PCT, exigidos por una Parte Contratante en virtud del parrafo 1), se
presenten en un formulario de petitorio prescrito por dicha Parte Contratante. Los elementos

obligatorios del contenido del petitorio en €l caso de una solicitud internaciona estan
establecidosen laRegla4.1)a) y b) del PCT. El texto de estos apartados es €l siguiente:

“a) El petitorio contendré&:
i)  unapeticion;
i)  dtitulo delainvencion;
i)  indicacionesreativas a solicitantey a mandatario, S procede;

iv)  ladesignacion de Estados;

v) indicacionesrelativas a inventor cuando lalegislacion naciona de un

Estado designado, por 1o menos, exija la comunicacion del nombre del inventor en el
momento de la presentacion de una solicitud nacional.

b)  El petitorio contendrd si procede:

i) unareivindicacion de prioridad;

ii)  unareferenciaaunablsqueda internacional anterior o a una busgueda

de tipo internacional anterior o0 a otra busqueda;

iii)  laeleccion de ciertos tipos de proteccion;

iv)  laindicaciéon de que € solicitante desea obtener una patente regional;

v)  unareferenciaaunasolicitud principal 0 a una patente principa;

vi)  unaindicacion delaeleccion del solicitante respecto de la
Administracién encargada de la busqueda internacional competente.”

Una Parte Contratante también podra exigir, en virtud del parrafo 1), que e formulario del

petitorio esté firmado, en referenciaala Regla4.1.d) del PCT. No se ha previsto disposicion
algunaparalainclusion en € formulario del petitorio de los requisitos opcionales del petitorio

de una solicitud internacional en virtud de la Regla4.1.c) del PCT, habida cuenta de que
dichos requisitos son solo pertinentes en las solicitudes internacionales.
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5.08 Parrafo 2)b). Estadisposicion obligaria a una Parte Contratante a aceptar la
presentacion, en papel, de formularios de petitorio que correspondan a formulario de petitorio
previsto en e Reglamento (a menos que dicha Parte Contratante excluya la presentacién de
solicitudes en papel ante su Oficina en virtud de las disposiciones del Reglamento mencionadas
en el parrafo 3)iii)). Ello permitiria que un solicitante presente solicitudes, en papel, respecto
de lamismainvencion en las Oficinas de diferentes Partes Contratantes utilizando el mismo
formulario, a saber, el Formulario internacional tipo para petitorios (Formulario N° 1),
traducido a un idioma aceptado si fuese necesario (véase también la Nota 5.10). Una Parte
Contratante podra utilizar el formulario de petitorio mencionado en €l apartado b) como
modelo para preparar su propio formulario de petitorio en virtud de lo dispuesto en €l
apartado a).

5.09 El proyecto de Formulario internacional tipo para petitorios (Formulario N° 1) se basa,
en lamedidade lo posible, en e formulario de petitorio del PCT (formulario PCT/RO/101).
Este Formulario internacional tipo sera establecido en los idiomas del Tratado (a saber,
espafiol, &rabe, chino, francés, inglésy ruso).

5.10 Laversidn linguistica pertinente del Formulario internacional tipo podra ser utilizada tal
cual (cuando una Parte Contratante acepte uno de los idiomas del Tratado), o se podra
traducir el formulario tipo aun idioma aceptado. Lareferenciaaun formulario de petitorio
que “corresponde a formulario de petitorio previsto en el Reglamento” incluiria también una
traduccién del Formulario internacional tipo.

5.11 Parrafo 3). Losrequisitos que una Parte Contratante estaria facultada a aplicar en lo que
atafie a la presentacion de solicitudes en papel o en formato electrénico o por otros medios,
por gemplo, por telégrafo, teleimpresora o telefacsimile, figuran en e Reglamento, a saber, en
laRegla 3, mas que en € propio Tratado, con el fin de facilitar la modificacion de esos
requisitos en funcién de la evolucién tecnol 6gica

5.12 Laexpresion “presentadas en papel” ha de interpretarse alaluz de los requisitos de la
Regla11.9) del PCT que, tal como lo permite & Articulo 5.1) del proyecto de Tratado, se
aplicaria alas solicitudes presentadas en €l marco del presente Tratado. De conformidad con
esa Regla, una Parte Contratante podria exigir que las solicitudes se presenten
mecanografiadas o impresas. Habida cuenta de que las disposiciones de esa Regla no admiten
las solicitudes manuscritas, una Parte Contratante no estaria obligada a recibir solicitudes en
esa forma, aunque estuviese facultada a hacerlo.

5.13 Enlo querespectaal significado de la expresion “la presentacion de solicitudes... en
formato electrénico o por otros medios’, cabe remitirse ala explicacion relativa ala Regla 3.2)
a4) (véanse las Notas R3.02 a R3.07).

5.14 Puntosi) y ii). Estos puntos estan destinados a asegurar que ninguna Parte Contratante
estaria obligada, contra su deseo, a aceptar la presentacion electronica de solicitudes o a
excluir la presentacion de solicitudes en papel.

5.15 Puntoiii). Este punto esta destinado a asegurar que el derecho de los solicitantes a
presentar solicitudes en papel ante cualquier Oficina no quedaria excluido sin € acuerdo
unanime de todas las Partes Contratantes.
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5.16 Enlo que respectaalano aplicabilidad del parrafo 2)b), cabe remitirse ala explicacion
relativa a ese parrafo (véase la Nota 5.08).

5.17 Parrafo 4). Se hacolocado este parrafo entre corchetes puesto que no seré necesario si
se adopta lainclusion propuesta en e Reglamento del PCT de una disposicion con los mismos
efectos. Una Parte Contratante tendria libertad para no formular ninguna disposicion respecto
de los nimeros de registro u otras indicaciones, o para prever que se indiguen nimeros de
registro u otras indicaciones a titulo facultativo. Cuando e solicitante o € representante no
esté registrado ante la Oficina con un nimero o cualquier otraindicacion, la Oficina no podra
exigir lainclusion de un nimero u otra indicacion en lasolicitud. Cuando un solicitante o su
representante no cumpla con un requisito previsto en este parrafo, la Oficina podria afiadir de
oficio e nimero de registro u otraindicacion. Alternativamente, podria notificar al solicitante
o al representante en virtud de lo dispuesto en € parrafo 9), dandole la oportunidad de cumplir
con ese requisito y de formular observaciones en € plazo aplicable en virtud de ese parrafo
(véase laNota 5.29). Cuando dicho requisito no haya sido cumplido dentro de ese plazo, una
Parte Contratante tendria libertad, en virtud de lo dispuesto en €l parrafo 10)a) y d), para
aplicar cualquier sancién por dicho incumplimiento segun lo previsto en su legislacion, que no
sea la denegacion de la solicitud.

5.18 Parrafo 5). Este parrafo permitiria que una Parte Contratante exija que se presente una
solicitud en un idioma aceptado por la Oficina de esa Parte Contratante. Cuando una solicitud
que satisface los requisitos de fecha de presentacion en virtud de lo dispuesto en € Articulo 4
no esté en un idioma aceptado por la Oficina, la Oficina debera notificar al solicitante o aotra
persona que presente la solicitud, que los requisitos de este parrafo no se han cumplido
dandole la oportunidad, en virtud del parrafo 9), de cumplir esos requisitos. Una Oficina no
necesitaria tomar ninguna medida respecto de lainformacién presentada tanto en un idioma
aceptado por la Oficina como en un segundo idioma, por emplo, cuando se utiliza un
formulario bilingle - latraduccién de lainformacién a segundo idioma ya existe en un idioma
aceptado por la Oficina, por lo que no tendria ningun objeto.

5.19 Enlorelativo alaexpresién “un idioma aceptado por la Oficina’, cabe remitirse ala
explicacion relativa a Articulo 1.xii) (véase la Nota 1.12).

5.20 Parrafo 6). Este parrafo no determina a quién deben pagarse las tasas, por g emplo, s
deben pagarse ala Oficina 0 a otro organismo gubernamental. Tampoco rige el método de
pago, de manera que cada Parte Contratante tendria libertad para decidir si permite o no que se
realicen los pagos, por ejemplo, a una cuenta de depdsito con la Oficina o por transaccion
electrénica o s tiene que establecer la obligacion del pago de tasas utilizando una cuenta de
depdsito en € caso, por g emplo, de solicitudes presentadas electronicamente. También se
permitiria a una Parte Contratante exigir que se indique la cuantia de la tasa y/o su método de
pago, por gemplo, en una hoja de calculo de tasas tal como |o disponen las Instrucciones
Administrativas del PCT.

5.21 Ademas de |latasa pagadera respecto de la solicitud, una Parte Contratante podria exigir
el pago de tasas separadas, por gemplo, por la publicacion de lasolicitud y la concesion de la
patente. Se permitiria a una Parte Contratante combinar esas tasasy exigir €l pago de unatasa
combinada en el momento de la presentacion de la solicitud (que, no obstante, puede
denominarse “tasa de solicitud” ya que debe pagarse en e momento de presentar la solicitud).
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Sin embargo, del Articulo 4.1) se desprende que una Parte Contratante no podria denegar una
fecha de presentacién porgue no se haya abonado la tasa de solicitud (véase la Nota 4.01).

5.22 Parrafo 7)a). El plazo previsto en esta disposicion para suministrar una copiade la
solicitud anterior se establece en la Regla 5.1)a) y no debe ser inferior a 16 meses a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud anterior. Este plazo, de conformidad con laRegla17.1
del PCT, tal como fue modificada con efecto a partir del 1 de julio de 1998, es més generoso
que €l periodo (minimo) de tres meses a partir de la presentacion de la solicitud posterior,
previsto en € Articulo 4D.3) del Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad
Industrial (el “Convenio de Paris’). (Cabe sefialar que, en virtud de ese Articulo del Convenio
de Paris, una Parte Contratante no podra exigir € pago de unatasa por la presentacién de la
copias ésta se presenta en € plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentacion
delasolicitud posterior.) Si e plazo no se cumple debido a que la Oficinaen laque se
presentd la solicitud anterior no suministra una copia a tiempo, puede ponerse a disposicion la
restauracion del derecho de prioridad en virtud del Articulo 16.3).

5.23 Cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de la reivindicacion de
prioridad, esa Oficina podra solicitar que se proporcionen pruebas que apoyen la reivindicacion
de prioridad, en virtud del parrafo 8). Por g emplo, cuando e solicitante reivindique € amparo
del Articulo 3 del Convenio de Paris, pero existan dudas sobre la veracidad de las alegaciones
dd solicitante en lo que concierne a su nacionalidad, la Oficina podra exigir pruebas a ese
respecto.

5.24 Parrafo 7)b). Estadisposicién mantendria el derecho de una Parte Contratante, en virtud
delo dispuesto en el Articulo 4D.3) del Convenio de Paris, a exigir la certificacion de la copia
de lasolicitud anterior y de la fecha de presentacién de esa solicitud.

5.25 Parrafo 7)c). Se haincluido la expresion “o esté disponible para esa Oficina, en un
formato oficial, por medios electrénicos’ paratomar en consideracion los acontecimientos que
permitirian ala Oficina en la que se presenta la solicitud que reivindica la prioridad, obtener
una copiade la solicitud anterior de una fuente conveniente, por giemplo, de la biblioteca
digital de la Oficina en la que se habia presentado la solicitud anterior, de manera que ya no
fuera necesario que & solicitante suministre dicha copia, o proporcionar la certificacion de su
fecha de presentacion.

5.26 Péarrafo 7)d). En virtud de esta disposicion se podria exigir al solicitante que suministre
una traduccién de la solicitud anterior para determinar si lainvencion reivindicada en la
solicitud que reivindica la prioridad (“la solicitud posterior”) es patentable, en particular habida
cuenta de |os elementos publicados después de lafecha de la prioridad reivindicada, pero antes
de lafecha de presentacion de la solicitud posterior. La Regla 5.1)b) establece €l plazo para el
suministro de la traduccién.

5.27 Existen casos en los que una Oficina pueda necesitar una traduccion de una solicitud (de
prioridad) anterior alos efectos de examinar una solicitud presentada por terceros. Por
gjemplo, cuando la solicitud presentada por terceros lo es después de la fecha de presentacion
de lasolicitud (de prioridad) anterior, pero con anterioridad ala fecha de presentacion de la
solicitud posterior (la solicitud en la que se reivindique la prioridad de la solicitud anterior), €l
contenido de la solicitud anterior formaria parte del estado de |a técnica respecto de la solicitud
de terceros, y la Oficina necesitaria, por consiguiente, una traduccién. Si bien es cierto que
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proporcionar esa traduccion supone un beneficio para el solicitante que hareivindicado la
prioridad de la solicitud anterior, en la medida en que la solicitud presentada por terceros
puede ser denegada sobre la base del contenido de la solicitud anterior, € enfoque adoptado en
el proyecto de Tratado consiste en que la carga del costo de la traduccién de la solicitud
anterior, en tal caso, no deberiarecaer en el solicitante que hareivindicado la prioridad de la
solicitud anterior. Por consiguiente, en tal caso, el resultado de la redaccién del apartado d)
seria que la Oficina solo podria exigir que € solicitante que haya reivindicado la prioridad de la
solicitud anterior presente una traduccién s la traduccion también fuese exigida para
determinar si lainvencion relvindicada en su solicitud posterior (lasolicitud en laque se
reivindica la prioridad de la solicitud anterior) es 0 no patentable (véase laNota 5.26). Si ta
no fuese el caso, la Oficina aln podria pedirle a solicitante que hareivindicado la prioridad de
la solicitud anterior que proporcione latraduccion; sin embargo, no se podria aplicar sancion
alguna s dicho solicitante no cumple con la peticion.

5.28 Parrafo 8). Este parrafo serefiere alos casos en los que la Oficina cree que cua quier
cuestion contenida en e formulario de petitorio mencionado en e parrafo 2), o en una
declaracion de prioridad separada, pueda no ser verdadera. No guardarelacién con la
correccion de errores, que es competenciadel Articulo 12. Aunque corresponderia a cada
Parte Contratante interpretar lafrase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier cuestion”, no se pretende que la Oficina pida pruebas con carécter sistemético o para
realizar verificaciones por muestreo, sino sélo cuando haya motivos razonables paradudar. La
Oficina estaria obligada, por lo establecido en laRegla4, ainformar al solicitante larazén por
lacual dudade laveracidad de esa cuestion. En laNota 5.23 se da un gjemplo de un caso en

el que se pueden exigir pruebas. Otro gjemplo es cuando se ponga en duda la autenticidad de
unafirmaen la solicitud, en cuyo caso se podra exigir a solicitante que suministre pruebas de
esa autenticidad (y éste podria hacerlo suministrando las pruebas que considere convincentes o,
s la Oficina siguiese abrigando dudas razonables, suministrando una certificacion).

5.29 Parrafo 9). Este parrafo garantiza que e solicitante, salvo que no se hayan suministrado
ala Oficinalas indicaciones que permitan ponerse en contacto con e solicitante, siempre sea
notificado sobre cualquier irregularidad respecto de o dispuesto en los parrafos 1) a6) y que
se le dé un periodo establecido en la Regla 5.2) para cumplir con los requisitos en virtud de
esos parrafos. Lasirregularidades en virtud del parrafo 1) incluirian el caso en que la
reivindicacion de prioridad no cumple con los requisitos establecidos en la Regla 4.10 del PCT.
Puesto que € plazo para cumplir los requisitos respecto de la reivindicacion de prioridad
difieren de los relacionados con otras irregularidades, el plazo para ese caso se establece, por
separado, en laRegla5.2)d). Los plazos prescritos en laRegla 5.2) son aplicablesala
presentacién de pruebas exigida en el parrafo 8).

5.30 Este péarrafo no rige lamanera en laque e solicitante debe ser notificado, por gjemplo,
en papel, oralmente o por correo el ectronico.

5.31 Enlo que atafie ala obligacion de una Parte Contratante de enviar una notificacion, cabe
remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 4.1)a)ii) y 3)a) (véanse las Notas 4.08'y 4.17).

5.32 Parrafo 10)a). El plazo pertinente queda establecido en la Regla 5.3)a). Salvo en
situaciones como las contempladas en los apartados b) a d), la sancidn que podra aplicarse en
virtud de esta disposicién puede incluir la denegacién de la solicitud. Sin embargo, € efecto de
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lareferenciad Articulo 4 es que una Parte Contratante no podria considerar una solicitud
como no presentada s cumple con los requisitos de dicho Articulo (véase la Nota 4.01).

5.33 Parrafo 10)b). Generamente, la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de
forma respecto de unareivindicacion de prioridad dentro del plazo establecido en la

Regla 5.3)b) esla pérdida del derecho de prioridad. Sin embargo, €l efecto de lareferenciaal
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes es que, al igual que en virtud de la

Regla 26bis.2)b) del PCT que entraen vigor € 1 dejulio de 1998, unareivindicacion de
prioridad no puede considerarse como no realizada Unicamente debido a que falte laindicacion
del nimero de la solicitud anterior mencionada en la Regla 4.10)a)iii) del PCT o porque la
indicacion de ese nimero en lareivindicacion de prioridad no es la misma que laindicacion
correspondiente que aparece en e documento de prioridad.

5.34 Parrafo 10)c). Se exige esta disposicion para mantener la conformidad con €

Articulo 4D.4) del Convenio de Paris que estipula que las consecuencias de laomisién de las
formalidades previstas en € Articulo 4 de ese Convenio no podran exceder de ninguna manera
lapérdida del derecho de prioridad. Si bien e parrafo 10)c) prevé expresamente que no se
podré aplicar ninguna otra sancion, la decision de una Oficina de considerar inexistente una
reivindicacion de prioridad podria dar lugar & rechazo de la solicitud por razones de fondo, en
particular, por razones de falta de novedad o actividad inventivaalaluz del estado anterior de
latécnica correspondiente. Ademas, cuando alos fines de la obtencién de una fecha de
presentacion, se haya sustituido la descripcidn por una referencia a una solicitud anterior en
virtud de lo dispuesto en e Articulo 4.7), la omision, de conformidad con € Articulo 4.7)a), de
suministrar una copia, traduccion o copia certificada de esa solicitud anterior podria dar por
resultado, en virtud del Articulo 4.7)b), que se considere la solicitud como no presentada
(véase laNota 4.28).

5.35 Parrafo 10)d). Se haincorporado esta disposicion en respuesta a una observacion
formulada por la Delegacion de Suiza en la quinta sesion del Comité de Expertos, para que no
se permita la denegacién de una solicitud por omision de suministrar un nimero de registro u
otraindicacién en virtud del parrafo 4). Figura entre corchetes puesto que el parrafo 4
también lo estd

Nota sobre el Articulo 6
(Validez de la patente; revocacion)

6.01 Parrafo 1). En este parrafo se establece que una Oficina, un tribunal, un 6rgano de
apelacion o cualquier otra autoridad competente no podrarevocar o invalidar, total o
parcialmente, una patente una vez concedida, cuando se descubra posteriormente que la
solicitud no ha reunido uno o mas requisitos de forma que, aunque pudieran haber sido
necesarios para su tramitacion, no han sido esenciales respecto a contenido de la patente
concedida, salvo s & incumplimiento ha sido resultado de unaintencion fraudulenta. Los
requisitos de forma especificados son los siguientes:

Articulo 5.1) - lasolicitud no cumplia con uno 0 mas requisitos relativos a su formao
contenido;
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Articulo 5.2) - e contenido pertinente de la solicitud no fue presentado en un formulario
de petitorio que corresponda a formulario de petitorio previsto en el Reglamento, ni en otro
formulario de petitorio prescrito;

Articulo 5.3) - lasolicitud no fue presentada en cumplimiento de |os requisitos
prescritos,

[Articulo 5.4) - &l formulario de petitorio no contenia el nimero u otraindicacion
requeridos con que € solicitante o representante esta registrado ante la Oficina;]

Articulo 5.6) - no se pagaron una 0 mas tasas exigidas respecto de la solicitud;

Articulo 5.7) - no se suministré una copia o la traduccion de una solicitud anterior en la
que se basaba la reivindicacion de prioridad.

6.02 El parafo 1) se aplicariatanto si la Oficina no pudo notificar a solicitante, en virtud del
Articulo 5.9), e incumplimiento del o de los requisitos en cuestion, como ala situacion en la
gue el solicitante no hubiese podido cumplir con € o los requisitos en respuesta a una
notificacion en virtud de dicho Articulo.

6.03 Habida cuentade que € pérrafo 1) se limita expresamente alos requisitos de forma
mencionados en € Articulo 5.1) a 3), [4)], 6) ¥ 7), no parece ser estrictamente necesariala
disposicién expresa antiguamente contenida en € péarrafo 1)b) del documento PLT/CE/V/2 de
que “nada en el apartado a) limitara lalibertad de la Oficina, un tribunal, un érgano de
apelacion o cualquier otra autoridad competente de revocar o invalidar una patente concedida
por una cuestion de fondo”. Para evitar toda duda, la Conferencia Diplomatica podria adoptar
una declaracion concertada a tales efectos. Cabe citar como gemplos de tales cuestiones de
fondo, la falta de novedad, la ausencia de derecho del titular de la patente, y que la descripcion
no divulgue laiinvencion en una forma suficientemente claray completa para que una persona
del oficio puedallevarla a cabo.

6.04 Puesto que las disposiciones mencionadas en el parrafo 1) guardan relacion con los
requisitos de forma respecto de las solicitudes, dicho parrafo no impedirialarevocacion o
invalidacion de una patente concedida por incumplimiento de los requisitos de forma respecto
de esa patente, por ggemplo, €l requisito previsto en un tratado regional de suministrar una
traduccion de una patente regional. En cuanto a las tasas, cabe sefidlar que el parrafo sdlo
abarcaria las tasas pagaderas antes de la concesion de una patente, tales como las tasas de
presentacion, de publicacion y de concesion. Esta disposicion no cubririala caducidad de una
patente por incumplimiento del pago de unatasa anual de mantenimiento.

6.05 Laexpresion “no podra ser revocada o invalidada’ tiene por objeto incluir también las
sanciones que tienen un efecto equivalente alarevocacion o invalidacion, tales como € no
gjercicio de los derechos.

6.06 Una Parte Contratante estaria facultada, pero no obligada, a disponer larevocacion o la
invalidacion de una patente concedida si posteriormente se descubriera que la solicitud no
estaba en un idioma aceptado por la Oficina, como lo exige € Articulo 5.5), 0 que no se habian
presentado las pruebas previstas en € Articulo 5.8).
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6.07 Parrafo 2). Este parrafo se refiere atodo procedimiento paralarevocacion e
invalidacion de una patente ante la Oficina, un tribunal, un érgano de apelacion o cuaquier
otra autoridad competente. Se aplica a procedimientos sobre elementos sustantivos, tales
como la falta de novedad, asi como a cuestiones de forma. También incluye procedimientos en
los que las sanciones tienen un efecto equivalente alarevocacion o invalidacion (véase la

Nota 6.05). También conviene sefialar que € parrafo esta limitado a dos aspectos de forma de
tales procedimientos: € primero, €l titular debe por |o menos tener una oportunidad para
formular observaciones sobre larevocacion o invalidacion prevista; segundo, € titular debe
tener por |o menos una oportunidad para realizar modificacionesy correcciones cuando lo
permitalalegidacion aplicable. No obstante, este parrafo no establece los motivos por los que
puede revocarse o invalidarse una patente concedida, ni ningun otro aspecto de tales
procedimientos. Tampoco establece |laforma de presentar |as observaciones que pueda
formular € titular. Asi, si bien un titular tendra generalmente la oportunidad de presentar
observaciones por escrito, se permitiria a una Parte Contratante, por jemplo, en
procedimientos ante tribunales, prever Gnicamente las observaciones orales. Ninguna Parte
Contratante estaria obligada a proporcionar una oportunidad para hacer modificaciones y/o
correcciones si su legislacion nacional no previera tales modificaciones o correcciones, ya sea
en forma definitiva o segun las circunstancias del procedimiento de que se trate.

Nota sobre el Articulo 7
(Representacion; domicilio legal)

7.01 El término “representante” se define en @ Articulo 1.x). El Articulo 7 se aplica
especiamente a los agentes y abogados de patentes “en practica privada’. Este Articulo se
refiere inicamente a propio nombramiento y ala posible limitacion del nombramiento, pero no
asu terminacién. En este tltimo sentido, asi como en cualquier otra cuestion relativaala
representaci on que no esté cubierta por el Tratado, una Parte Contratante tendria libertad para
establecer las normas que desee. Por jemplo, una Parte Contratante podra prever que el
nombramiento de un nuevo representante da por terminados los nombramientos de todos |os
representantes anteriores, salvo indicacion en contrario en el poder. O bien, una Parte
Contratante podra permitir la subrepresentacion y, de ser asi, exigir que cuando € poder de un
representante incluya el nombramiento de uno o més subrepresentantes, el poder autorice
expresamente a un representante a nombrar tales subrepresentantes.

7.02 Parrafo 1)a), encabezamiento. En lo que atafie ala expresion “procedimiento ante la
Oficina’, cabe remitirse ala explicacion relativa a Articulo 1.xiv) (véase laNota 1.14).

7.03 Puntoi). Este punto permitiria auna Parte Contratante exigir que €l representante
nombrado sea una persona, por g emplo, un abogado de patentes registrado, que esté admitida
agercer ante la Oficina respecto de solicitudes y patentes. No obstante, una Parte Contratante
podra establecer un requisito menos estricto y, por gjemplo, exigir ssmplemente que no se
impida al representante nombrado actuar en calidad de representante por conducta indebida.
Laexpresion “tenga derecho a gjercer ante la Oficina’ esta basada en laterminologia de la
Regla90.1)a) ac) del PCT.

7.04 Puntoii). Este punto pretende cubrir el caso en que una Parte Contratante, con
independenciade si exige 0 no que un representante esté registrado para poder gjercer ante la
Oficina, exija que & representante tenga un domicilio legal en su territorio. Al igua que en el
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caso del punto i), una Parte Contratante podra prever un requisito menos estricto que el
previsto en e puntoii). Por gemplo, una Parte Contratante que sea un Estado miembro de la
Union Europea podria exigir que un representante tenga un domicilio legal en e territorio de
cualquier Estado miembro de la Unién Europea.

7.05 Parrafo 1)b). Estadisposicidon sigue € modelo de la Regla 90.3.a) del PCT. Cuando
cualquier disposicion del Tratado o del Reglamento haga referencia a un acto efectuado por un
solicitante, 0 en relacion con éste, dicho acto podra ser efectuado por e representante del
solicitante, 0 en relacion con éste. Por giemplo, cuando se exija ala Oficina que curse una
notificacion a solicitante en virtud de lo dispuesto en los Articulos 4.3) 0 5.9), lanotificacion
se enviaria normamente a representante del solicitante. La posicion es la misma cuando esté
representado un titular u otra personainteresada. Por gjemplo, un representante tendria una
oportunidad en virtud del Articulo 6.2) de formular observaciones, en nombre dd titular, sobre
larevocacion o invaidacion prevista de una patente. Aunque normalmente una Oficina envie
cualquier comunicacién a un representante nombrado, una Parte Contratante podra disponer
gue una comunicacion deberia enviarse a la persona representada cuando dicha persona asi 1o
solicite.

7.06 Enlo que atafie alaexpresién “procedimiento ante la Oficina’, cabe remitirse ala
explicacion relativa al Articulo 1.xiv) (véase laNota 1.14).

7.07 Parrafo 2). Una Parte Contratante podra exigir la representacion en virtud de este
parrafo aun cuando el solicitante, € titular u otra parte interesada sea un nacional de la Parte
Contratante en cuestién o tenga un domicilio o un establecimiento en € territorio de esa Parte
Contratante. De ahi que €l efecto del Tratado en una Parte Contratante no esté limitado a
situaciones en las que estén involucrados solicitantes o titulares de otras Partes Contratantes,
sino que se extiende atodas | as situaciones a fin de lograr e mayor grado posible de
armonizacion.

7.08 Enlo que atafie alas expresiones “solicitante”, “titular” y “procedimiento ante la
Oficina’, véanse las Notas 1.07 a 1.09 y 1.14, respectivamente. “[O]tra persona interesada’
podria ser, por jemplo, la persona que pide la revocacion de una patente o, en €l caso de una
transferencia de una solicitud o patente, el nuevo solicitante o € nuevo titular.

7.09 Puntoi). Este punto parece explicarse por si mismo.

7.10 Puntoii). Este punto figura entre corchetes para que el Comité Permanente continte
considerandolo. Si no se incluyese este punto, seria posible todavia que un solicitante que no
esté representado presente una solicitud ante una Oficina que exija la representacion para dicha
presentacion, puesto que el nombramiento de un representante no constituye un requisito para
lafecha de presentacion en virtud del Articulo 4. Luego, a menos que no se hubieran
proporcionado indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con é, la Oficinalo
notificaria a ese solicitante en virtud del parrafo 11, dandole la oportunidad de cumplir con ese
requisito dentro del plazo prescrito en la Regla 7.2)a) (véase también laNota7.32). Si €
solicitante cumpliese con €l requisito de representacion en ese plazo, la Oficina procederia
entonces alatramitacion de la solicitud y, s se cumpliesen los requisitos del Articulo 4.1) y 2)
en lafecha en que la solicitud fuese presentada por € solicitante, concederia esa fecha como
fecha de presentacion de la solicitud. Si € solicitante no cumple con € requisito de
representacion en el plazo aplicable, la Oficina podria rechazar la solicitud.
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7.11 Cabe sefidar que esta disposicion no impediria que un solicitante, un titular u otra parte
interesada que lo desee, esté representada en |os procedi mientos enumerados ante la Oficina,
aungue la Parte Contratante en cuestion no exija la representacion.

7.12 AlternativaA. En esta Alternativa, 1os puntosiiii) y iii)bis figuran entre corchetes parala
consideracion del Comité Permanente, puesto que no se alcanzo6 acuerdo alguno en la quinta
sesion del Comité de Expertos respecto de s deberian incluirse u omitirse. El punto iii)bis ya
no guarda relacion con e suministro de una traduccion o de una copia certificada de
conformidad con e Articulo 4.7) (Articulo 4.4) antiguamente) debido alas enmiendas
introducidas en dicho Articulo.

7.13 AlternativaB. En virtud de esta Alternativa, cualquier procedimiento, distinto de los
mencionados en los puntosi) v ii), respecto del cual no se exijala representacion, estaria
prescrito en € Reglamento. Ello facilitariala modificacion de las listas de los procedimientos
de estaindole alaluz de la experiencia

7.14 Puntoiv). El requisito de nombrar a un representante queda expresamente excluido para
la expedicion de un resguardo o notificacién por la Oficina respecto de cualquier
procedimiento mencionado en los puntos i) af[iiibis)] [iii)], puesto que lalibertad de no tener
gue nombrar a un representante para tal es procedimientos podria verse menoscabada s se
exigiese luego que € solicitante, € titular u otra persona interesada estuviesen representados a
los efectos de la expedicion de un resguardo o notificacion respecto de tales procedimientos.

7.15 Parrafo 3). Laslegidaciones de algunos Estados no exigen que € representante sea
nombrado ante sus Oficinas, incluso cuando el solicitante, el titular u otra personainteresada
no tenga su residencia ni un establecimiento industrial o comercial rea y efectivo en €
territorio del Estado en cuestion. No obstante, las |egislaciones de algunos de esos Estados
exigen que, a menos que se nombre un representante, se proporcione una direccion en su
territorio. En virtud de este parrafo, una Parte Contratante podria exigir que, cuando no se
nombre representante alguno, el solicitante, €l titular u otra personainteresada i) indigue como
su direccion ladireccion del domicilio o del establecimiento comercia o industrial rea y
efectivo, si |o hubiere, que posee en € territorio de la Parte Contratante o, a su eleccion,

i) proporcione un domicilio legal en ese territorio.

7.16 Al igua queen virtud del parrafo 1)a)ii), una Parte Contratante podria ser mas liberal
que lo dispuesto en €l parrafo 3) respecto del territorio de ladireccién o del domicilio lega
(véase laNota 7.04). En cuanto alas expresiones “domicilio lega” y “procedimiento ante la
Oficina’, cabe remitirse alas explicaciones relativas al Articulo 1.xi) y Xiv), respectivamente
(véanselasNotas 1.11y 1.14).

7.17 El requisito de proporcionar unadireccién en € territorio de la Parte Contratante en
cuestion queda expresamente excluido respecto de cualquier procedimiento mencionado en €
parrafo 2)i) aiv), puesto que lalibertad de no nombrar a un representante para tales
procedimientos podria verse afectada si € solicitante, titular, u otra persona interesada se
vieran obligados a proporcionar un domicilio legal en €l territorio de cada Parte Contratante
respecto de la cual, por giemplo, se pagan las tasas sin representacion.
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7.18 Cuando se haya presentado una solicitud, o realizado cualquier otro procedimiento, ante
laOficinay que no se hayaindicado una direccion, tal como lo exige @ puntoi) oiii), €
procedimiento explicado en la Nota 7.10 seria aplicable mutatis mutandis.

7.19 Parrafo 4)a). Estadisposicion obliga a una Parte Contratante a aceptar € nombramiento
de un representante efectuado en un poder separado o en el formulario de petitorio firmado
por € solicitante (como en la Regla90.4.a) del PCT). Una Parte Contratante también podria
aceptar el nombramiento de un representante de cualquier otraforma, sin estar obligada a ello.

7.20 Parrafo 4)b). Esta disposicion obligaria a una Parte Contratante a aceptar un poder
anico respecto de una o mas solicitudes y/o patentes de la misma persona. Las Partes
Contratantes también estarian obligadas a aceptar |0 que algunas veces se denomina un “poder
general”, es decir, un poder relacionado con todas | as solicitudes y/o patentes existentes y
futuras de lamisma persona. Laexpresion “con sujecion a cualquier excepcion indicada por la
persona designante” obligaria a una Parte Contratante a permitir que la persona que rediza el
nombramiento indique las posibles excepciones en e poder mismo (por gemplo, €
nombramiento Unicamente para solicitudes y patentes futuras) o que establezca excepciones
ulteriormente.

7.21 Una Parte Contratante estaria facultada a exigir que se proporcione una copia por
separado del poder Unico presentado en papel respecto de cada solicitud y patente con la que
guarde relacion. También se le permitiriaexigir, en virtud del parrafo 8)i), que cuaquier
comunicacién hecha ala Oficina por un representante, alos fines del procedimiento ante la
Oficina, contenga unareferenciaa poder o al poder general (véase también la Nota 7.25).

7.22 Parrafo 5). Enlo que atafie ala presentacion del poder, cabe remitirse alas
explicaciones relativas ala presentacion del formulario de petitorio de la solicitud en virtud del
Articulo 5.2) (véanse las Notas 5.07 a 5.10). El Reglamento contiene un Formulario
internacional tipo (Formulario N° 2) para el poder.

7.23 Parrafo 6). CaberemitirsealaRegla7.1) y alas explicaciones relativas a Articulo 5.3)
(véanse las Notas 5.11 a 5.16).

7.24 Parrafo 7). Enlo que atafie ala expresion “un idioma aceptado por la Oficina’, cabe
remitirse a Articulo 1.xii) (véaselaNota 1.12).

7.25 Parrafo 8). Una Parte Contratante estaria facultada, pero no obligada, aexigir bien el
punto i) bien € puntoii), 0 anbos puntosi) y ii). Ademés, cualquier Parte Contratante que
permita las comunicaciones oraes ala Oficina podria exigir que tales comunicaciones incluyan
unareferenciaa un poder o indicacion en virtud del cual esté registrado un representante.

7.26 Puntoi). Este punto, en particular, permitiria a una Parte Contratante exigir que se haga
unareferencia a un poder relativo a més de una solicitud o patente, 0 a un poder general.

7.27 Puntoii). Cabe remitirse alaexplicacion relativaal Articulo 5.4) (véase laNota 5.17),
con la salvedad de que no hay propuesta alguna paralainclusién en € Reglamento del PCT de
una disposicién correspondiente a este punto.
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7.28 Parrafo 9). Este parrafo serefiere ala situacion en la que € poder contiene una
indicacion cuya veracidad es dudosa. La Oficina estaria obligada, en virtud de laRegla4, a
comunicar ala persona que debe suministrar la prueba las razones por las que duda de la
veracidad de laindicacion en cuestion. Este parrafo se aplica aun cuando lalegidacion dela
Parte Contratante interesada no exija unaindicacion. En lo que atafie ala frase “pueda dudar
razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse ala explicacion relativaa Articulo 5.8)
(véase laNota 5.28).

7.29 Parrafo 10). Este parrafo establece € caracter exhaustivo de lalista de requisitos de
forma permitidos en virtud de los parrafos 1) a 9) respecto del tema de la representacion.

7.30 Parrafo 11). Al aplicar mutatis mutandis las disposiciones del Articulo 5.9), este parrafo
garantizaria que se notifique ala persona que estara representada o, cuando sea aplicable, a
representante o ala persona que se denomine a si misma representante, cuando no se hayan
cumplido uno o0 més requisitos previstos en los parrafos 1) a 8) o cuando se exijan pruebas en
virtud del parrafo 9). Ademas, d aplicar mutatis mutandis las disposiciones del Articulo 5.10),
esta disposicion daria una oportunidad de cumplir con esos requisitos dentro del plazo
prescrito en laRegla 7.2).

7.31 Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada esté representado, la notificacion
en virtud del parrafo 11) se enviaria normalmente al representante (véase también la
explicacion relativa al parrafo 1)b) en laNota 7.05). No obstante, cuando existan dudas en
cuanto asi ha sido realmente nombrado a un representante supuesto, o cuando un
representante supuesto cumpla todos los requisitos en virtud de la legislacion aplicable
permitidos en virtud del parrafo 1)a), la Oficina podra enviar la notificacion a solicitante, al
titular 0 a otra personainteresada en lugar de enviarla, o de enviarlatambién, adicho
representante.

7.32 Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada que haya indicado una direccién
fuera dd territorio de la Parte Contratante no cumpla con un requisito de representacion en
virtud del parrafo 2) o de domicilio lega en € territorio de la Parte Contratante en virtud del
parrafo 3)ii), la Oficina se vera obligada, salvo que no se hubieran suministrado suficientes
indicaciones, aenviar una notificacion en virtud del parrafo 11) a esa direccion fuera del
territorio de la Parte Contratante. No obstante, la Oficina no estaria obligada a seguir en
contacto con ese solicitante, titular u otra persona interesada a menos que éste cumpla con los
requisitos relativos ala representacion o a suministro de un domicilio legal en € territorio de
la Parte Contratante, dentro del plazo prescrito en laRegla 7.2). Cabe remitirse alas
explicaciones relativas a Articulo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35) y alos parrafos 2)
y 3) (véanse las Notas 7.07 a 7.18).

Nota sobre el Articulo 8
(Firma)

8.01 El Articulo 8 se aplica atodos |os casos en los que se exija unafirma, sin perjuicio de
que tal exigencia sea mencionada en € Tratado o se desprenda Unicamente de la legidacion
naciona (o regional). Los detalles relativos alas indicaciones que acompafian a la firma de una
persona natural y alafechade lafirma se establecen en laRegla 8.1) y 2), respectivamente.
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8.02 Péarrafo 1). Lareglamentacion sobre lafirma de comunicaciones transmitidas ala Oficina
en papel, por telefacsimile y en formato electrénico figura en la Regla 8.3) a5),
respectivamente.

8.03 Parrafo 2). Este parrafo se limitaalas comunicaciones en papel, ya que la Oficina podra
exigir la atestacion notarial, autenticacidn o certificacion de firmas electronicas. En lo que
atafie @ término “comunicacion”, cabe remitirse ala explicacion relativaal Articulo 1.v) (véase
laNota 1.04).

8.04 Aunque una Parte Contratante no estaria facultada a exigir la certificacion de unafirmau
otros medios de autoidentificacion, por gemplo, laimpresion de un sello, cuando una Oficina
opine que existen dudas razonables en cuanto a la autenticidad de esa firma u otros medios de
autoidentificacion, podriaexigir pruebas en virtud del parrafo 3)a), que podrian adoptar la
forma de una certificacion (véase la Nota 8.05).

8.05 Péarrafo 3)a). En caso de dudarazonable en cuanto ala autenticidad de la firma u otros
medios de autoidentificacion, la Oficina puede exigir a solicitante o a otra persona que
presente la comunicacion que suministre pruebas de la autenticidad (cosa que podria hacer
suministrando |as pruebas que estime sean convincentes o, si la Oficina sigue abrigando dudas
razonables, suministrando una certificacion (véase también laNota 5.28)). La Oficina estaria
obligada, en virtud de laRegla 4, ainformar a solicitante de su razon paradudar. Enlo que
atafie ala expresion “ pueda dudar razonablemente de la autenticidad de”, cabe remitirse ala
explicacion relativaa Articulo 5.8 (véase también la Nota 5.28).

8.06 Parrafo 3)b). Estadisposicién impediria que se eludan las disposiciones del parrafo 2)
mediante un requisito de prueba en virtud del apartado a). Al igual que en el parrafo 2), esta
disposicién se limita alas pruebas en papel, ya que las Partes Contratantes necesitan poder
exigir la autenticacion de pruebas presentadas el ectronicamente para confirmar laidentidad del
remitente y laintegridad de la comunicacion.

8.07 Parrafo 4). Los plazos previstos en este parrafo se establecen en laRegla 8.6). Cabe
remitirse también alas explicaciones relativas a Articulo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29
ab5.35).

Nota sobre el Articulo 9
(Peticion de inscripcion de un cambio en e nombre o la direccién)

9.01 El Articulo 9 normaliza el procedimiento relativo alas peticiones de inscripcion de un
cambio en el nombre o ladireccién de un solicitante o titular cuando no ha habido cambios en
la persona del solicitante o titular. Cuando haya un cambio en la persona del solicitante o
titular, se aplicariael Articulo 10.

9.02 Péarrafo 1)a). De conformidad con e Articulo 1.vii), se entiende por “inscripcion” la
inscripcion en € registro de la Oficina. En cuanto alos términos “solicitante” y “titular”, cabe
remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09).
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9.03 Ta como se explicara en referencia ala definicion de “comunicacion” en virtud del
Articulo 1.v) (véase laNota 1.04), del texto de la presente disposicion se desprende que una
Parte Contratante puede denegar una peticion comunicada oralmente.

9.04 Péarrafo 1)b). Lareglamentacion de esta disposicion figuraen laRegla9.1).
9.05 Parrafo 2)a). Este parrafo parece explicarse por si mismo.

9.06 Péarrafo 2)b). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario
N° 3) parala peticion de inscripcion de un cambio en e nombre o ladireccion. También cabe
remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.2)b) (véanse las Notas 5.08 a 5.10).

9.07 Péarrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a5.16). Lareglamentacion de esta disposicion figuraen laRegla9.2). Conviene
sefalar que esta Regla se aplica sdlo ala peticion per se y, en consecuencia, no se aplicaalas
pruebas presentadas en virtud del parrafo 8).

9.08 Péarrafo 4). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.5) (véanse las
Notas 5.18 y 5.19). Cuando la peticién no se presente en un idioma aceptado por la Oficinay
no se proporcione una traduccién dentro del plazo prescrito en la Regla 9.3), una Parte
Contratante estaria facultada a rechazar la peticion, quedando entendido que ésta puede volver
a presentarse en un idioma aceptado y sin pérdida de derechos.

9.09 Parrafo 5). El importe de latasa puede diferir en funcién del nimero de patentes o
solicitudes en cuestion (véase laNota 9.10). Cabe remitirse también a las explicaciones
relativas a Articulo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

9.10 Péarrafo 6). Envirtud de este parrafo, una Parte Contratante estaria obligada a permitir
un cambio tanto en el nombre como en la direccion, asi como un cambio respecto de més de
una patente y/o solicitud de la misma persona, que seincluirian en una peticién tnica. Este
parrafo prevé expresamente que una Parte Contratante puede exigir que se proporcione una
copia por separado de una peticidn Unica presentada en papel respecto de cada solicitud y
patente con la que guardarelacion. No obstante, cualquier Parte Contratante que asi |o desee
podria efectuar copias de la peticion, dejando a eleccion el cobro de unatasa adicional respecto
de cada copia (véase laNota 9.09).

9.11 Parrafo 7). Laforma de identificar una solicitud cuyo nimero de solicitud se desconoce
esta establecidaen la Regla 17.

9.12 Parrafo 8). Este parrafo facultaria a una Parte Contratante a exigir pruebas, por gjemplo,
en el caso de un cambio en € nombrey en la direccién cuando haya dudas sobre si dicho
cambio no oculta en realidad un cambio en latitularidad. En virtud de la Regla 4, la Oficina
estaria obligada ainformar a solicitante de su razon para dudar de la veracidad de laindicacion
de que setrate. Enlo que respecta alafrase “pueda dudar razonablemente de la veracidad
de’, cabe remitirse ala explicacion relativa d Articulo 5.8) (véase la Nota 5.28).

9.13 El parrafo 9) establece € carécter exhaustivo de lalista de requisitos en virtud de los
parrafos 1) a8). Un requisito que estaria prohibido es € de suministrar una copia certificada
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de lainscripcion del cambio en e registro de sociedades como condicion para lainscripcion del
cambio en € registro de la Oficina

9.14 Parrafo 10). Los plazos aque se refiere este parrafo se establecen en la Regla 9.3).
Cabe remitirse alas explicaciones relativas al Articulo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29
ab5.35).

9.15 Parrafo 11). Si bien no se han previsto formularios internacional es tipo para peticiones
de inscripcion de un cambio en e nombre y/o la direccion de un representante o de un cambio
en e domicilio lega, una Parte Contratante estaria obligada a aceptar una peticién de esa
indole presentada en un formulario, con las ateraciones apropiadas, correspondiente al
formulario internaciond tipo previsto en € Reglamento en virtud del parrafo 2)b) (véase la
Nota 9.06).

Nota sobre el Articulo 10
(Peticion de inscripcion de un cambio relativo a solicitante o a titular)

10.01 El Articulo 10 normaliza € procedimiento relativo alas peticiones de inscripcién de
cambios en la persona de los solicitantes y titulares, en particular, los cambios que resultan de
un cambio en latitularidad. Cuando haya un cambio en e nombre, pero no en la persona, del
solicitante o € titular, se aplicariael Articulo 9. Conviene sefialar que este Articulo trata de los
procedimientos que deben cumplirse ante una Oficina de Patentes y no ante cualquier otra
autoridad de una Parte Contratante, por eemplo, la administracion fiscal.

10.02 Parrafo 1)a). De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1.vii), se entendera por
“inscripcion” lainscripcion en @ registro de la Oficina. En lo que atafie alos términos
“solicitante” y “titular”, cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 1.viii) y ix)
(véanse las Notas 1.07 a 1.09).

10.03 Como en € caso del Articulo 9.1)a), de la redaccién de esta disposicidn se desprende
gue una Parte Contratante puede denegar una peticion comunicada oralmente (véase la
Nota 9.03).

10.04 Pérrafo 1)b). Lareglamentacion de esta disposicion figuraen la Regla 10.1).

10.05 Pérrafo 2). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 4)
para la peticion de inscripcidn de un cambio en la persona del solicitante o € titular. Cabe
remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.2) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

10.06 Parrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas Articulo 5.3) (véanse las

Notas 5.11 a5.16). Lareglamentacion de esta disposicion figuraen laRegla10.2). Conviene
sefialar que dicha Regla se aplica sdlo ala peticidn per se y, en consecuencia, no se aplicaalos
documentos presentados en virtud del parrafo 4) ni alas pruebas presentadas en virtud del
parrafo 9).
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10.07 Parrafo 4). Se desprende del Articulo 8.2) que ninguna Parte Contratante podra exigir
gue lafirma que aparezca en un documento mencionado en este parrafo esté sujeta a
certificacion cuanto dicho documento esté en papel.

10.08 Parrafo 4)a). Este parrafo establece la documentacion que podra exigirse cuando €l
cambio en la persona del solicitante o € titular sea resultado de un contrato. Las palabras*“la
inscripcion sea pedida por € nuevo solicitante o el nuevo titular en vez de por € solicitante o €
titular” figuran entre corchetes para que e Comité Permanente vuelva a considerarlas, debido a
gue no se llegd a acuerdo alguno durante la quinta sesion del Comité de Expertos en cuanto a
s, cuando e propio solicitante o titular solicita lainscripcion, se deberia permitir a una Parte
Contratante exigir que la peticién esté acompafiada de un documento que demuestre que €l
cambio relativo al solicitante o al titular es el resultado de un contrato, o s dicha
documentacion es innecesaria puesto que puede suponerse que € solicitante o € titular no
solicitarian voluntariamente la inscripcion de un cambio que no haya ocurrido de hecho, puesto
que ello iria en contra de su propio interés.

10.09 Puntosi) aiii). Estos puntos enumeran tres documentos diferentes que, en su momento,
pueden servir como prueba de un cambio relativo a solicitante o a titular como resultado de
un contrato. Cuando una Parte Contratante exige que la peticién vaya acompafiada de uno de
estos documentos, deberé aceptar cual quiera de |os tres documentos enumerados. Quedara al
criterio de la parte peticionaria elegir uno de ellos para acompafiar su peticién. No obstante,
puesto que esta disposicién establece un requisito maximo, una Parte Contratante podria, por
giemplo, con arreglo a punto ii), admitir la transcripcion de un extracto del contrato en lugar
del propio extracto, siempre que su legislacion lo permita.

10.10 Conviene sefidar que aungue los puntosi) aiii) corresponden alos puntosi) aiii) del
Articulo 11.1)b) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, € parrafo 4)a) no contiene punto
alguno que corresponda al punto iv) de dicho Articulo. Por consiguiente, una Parte
Contratante no estaria obligada a inscribir un cambio relativo al solicitante o d titular que
resulte de un contrato cuando la peticion esté acompafiada de un documento de transferencia
no certificado firmado tanto por € solicitante como por & nuevo solicitante o tanto por el
titular como por e nuevo titular, aunque si estaria permitida a hacerlo.

10.11 Cuando la parte peticionaria €lija suministrar una copia del contrato o un extracto del
contrato tal como esta previsto en los puntosi) v ii), una Parte Contratante tendria libertad de
exigir que se certifique la copia o e extracto. Quedaria aeleccion del solicitante s un notario
publico, una autoridad publica competente o, cuando ello esté permitido, un representante,
certificaria el documento correspondiente.

10.12 Cuando la parte peticionaria elija suministrar un certificado de transferenciatal como
esta previsto en € punto iii), una Parte Contratante no estaria facultada a exigir que dicho
certificado sea objeto de cualquier forma de certificacion. El Reglamento contiene un
Formulario internacional tipo (Formulario N° 5) para un certificado de transferencia.

10.13 Parrafo 4)b). Estadisposicién se aplica cuando € cambio relativo a solicitante o al
titular resulta de una fusién, o de la reorganizacion o divisién de una personajuridica.
Cualquier Parte Contratante estaria facultada a exigir que la peticion vaya acompafiada de una
copia de un documento, emitido por una autoridad competente, que demuestre ese hecho y
cualquier atribucién de derecho involucrada, por gjemplo, un extracto del registro de
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comercio. LaParte Contratante solo estaria facultada a exigir que se proporcione una copia
del documento; no podria exigir que se proporcione el original del documento, o que la copia
del documento esté firmada por € solicitante y € nuevo solicitante o por € titular y € nuevo
titular. Enlo que atafie a requisito de certificacion de la copia, cabe remitirse ala explicacion
relativaa apartado a)i) y ii) (véase laNota 10.11).

10.14 Parrafo 4)c). Estadisposicion se aplica cuando € cambio en latitularidad no resulte de
un contrato, de una fusion, o de la reorganizacion o division de una personajuridica. En tal
caso, la Parte Contratante estaria facultada a exigir que la peticion vaya acompafiada de una
copia de cualquier documento que se estime que demuestra apropiadamente el cambio.
Aunque la Parte Contratante podria no exigir € suministro del original de tal documento,
podria exigir que la copia de dicho documento esté certificada, a eleccion de la parte
peticionaria, por la autoridad que emitié el documento, un notario publico, una autoridad
publica competente o, cuando esté permitido, un representante.

10.15 Pérrafo 4)d). Estadisposicion se aplicaria cuando, en virtud de lalegislacion aplicable,
un cosolicitante 0 un cotitular que transfiera su parte en la solicitud o patente necesite el
consentimiento de cualquier otro cosolicitante o cotitular para obtener lainscripcion del
cambio. Enlo que atafie a término “comunicacion”, cabe remitirse ala explicacion relativa al
Articulo 1.v) (véasela Nota 1.04).

10.16 Estadisposicion se refiere ahora a un cosolicitante o un cotitular respecto del que no
haya habido cambio y que da su consentimiento en una comunicacion ala Oficina, mientras
gue la antigua disposicion (parrafo 1)f)) del documento PLT/CE/V/2 guardaba relacion con e
cosolicitante o cotitular que daba su consentimiento expreso en un documento firmado por €.
En virtud de la nueva redaccion de la disposicion, seria competencia de la Parte Contratante
determinar 1o que constituiriael consentimiento a cambio, incluyendo si la comunicacion que
contiene el consentimiento deberia o no estar firmada.

10.17 Parrafos5) a8). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.4) a7)
(véanse las Notas 9.08 a 9.11).

10.18 Parrafo 9). En virtud de este parrafo, se podriaexigir la presentacion de pruebas
cuando la Oficina tenga motivos para sospechar que la peticion pueda ser fraudulenta. Cabe
remitirse también alas explicaciones relativas a Articulo 9.8) (véase laNota 9.12).

10.19 Pérrafo 10). Este parrafo establece e carécter exhaustivo de lalista de requisitos en
virtud de los parrafos 1) a 9) respecto de una peticion de inscripcién de un cambio relativo a
solicitante o al titular. Un gjemplo de un requisito prohibido podria ser el condicionar la
admisibilidad de la peticion ala publicidad del cambio en uno o varios periédicos. Puesto que
el Tratado no regulalos requisitos sustantivos relativos a la validez del cambio, una Parte
Contratante estaria facultada a exigir e cumplimiento de condiciones adicionales de una
natural eza sustantiva, por gemplo, en situaciones relativas a herencias, quiebra o tutela.

10.20 Parrafo 11). Los plazos previstos en este parrafo quedan establecidos en la
Regla 10.3). También cabe remitirse alas explicaciones relativas d Articulo 5.9) y 10) (véanse
las Notas 5.29 a 5.35).
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10.21 Parrafo 12). Este parrafo permitiria, pero no obligaria, a cualquier Parte Contratante, y
en particular a una Parte Contratante cuya legislacion aplicable estipule que se debe solicitar
una patente en nombre del verdadero inventor, aexcluir las disposiciones del Articulo 10
respecto de cambios relativos a inventor. Lamanera en que una Parte Contratante podra
excluir la aplicacién de este Articulo se regulara en las disposiciones administrativas y clausulas
finales del Tratado.

Nota sobre el Articulo 11
(Peticion de inscripcion de un acuerdo de licencia 0 una garantia)

11.01 Parrafo 1)a). Se desprende de las palabras “ Cuando pueda registrarse en virtud de la
legislacion aplicable un acuerdo de licencia respecto de una solicitud o de una patente”’ que
ninguna Parte Contratante estaria obligada a prever €l registro de tal acuerdo de licencia, y que
toda Parte Contratante que permitiese ese registro tendria libertad para decidir €l tipo de
acuerdo de licencia que podriainscribirse.

11.02 Como en €l caso del Articulo 9.1)a), de la redaccién de esta disposicidn se desprende
gue una Parte Contratante puede denegar una peticién comunicada oralmente. De
conformidad con lo dispuesto en & Articulo 1.vii), se entiende por “inscripcion” lainscripcion
en € registro de la Oficina

11.03 Parrafo 1)b). Lareglamentacion de esta disposicion figuraen laRegla11.1).

11.04 Parrafo 2). El Reglamento contiene Formularios internacionales tipo (Formularios N° 6
y 7) paralapeticion de inscripcion, o parala anulacion de lainscripcidn, de un acuerdo de
licenciay para una peticion de inscripcion, o paralaanulacién de lainscripcidn, de una
garantia. También cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.2) (véanse las
Notas 9.05y 9.06).

11.05 Parrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a5.16). Lareglamentacion de este parrafo figuraen laRegla 11.2) y 3). Conviene
sefialar que esa Regla se aplica Unicamente ala peticion per se y, en consecuencia, ho se aplica
alos documentos presentados en virtud del parrafo 4) ni alas pruebas presentadas en virtud
del parrafo 9).

11.06 Parrafo 4)a). Las consideraciones que se aplican ala documentacion que puede
exigirse en virtud de esta disposicion son esencialmente las mismas que las que se aplican en
virtud del Articulo 10.4)a) en el caso de un cambio relativo a solicitante o a titular que resulte
de un contrato (véanse las Notas 10.08 a10.12). Las palabras“cuando lainscripcion sea
solicitada por €l licenciatario y no por € licenciante” figuran entre corchetes para que €
Comité Permanente continlie examinandolas debido a que no se llegd a un acuerdo en la quinta
sesion del Comité de Expertos en cuanto a saber si, cuando el propio licenciante solicitala
inscripcion, se deberia permitir a una Parte Contratante exigir que la peticién esté acompafiada
de un documento que dé pruebas de ese acuerdo de licencia, por ejemplo, para establecer la
existencia de cualquier licencia exclusiva registrada anteriormente que pudiese entrar en
conflicto con lainscripcion de lanuevalicencia, o si dicha documentacion es innecesaria
puesto que podria suponerse que € licenciante no solicitaria voluntariamente la inscripcién de
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un acuerdo de licencia que no hubiese tenido lugar de hecho, puesto que ello iria en contrade
Su propio interés.

11.07 Parrafo 4)b). Estadisposicion permitiria a una Parte Contratante exigir que se
proporcione un documento que contenga el consentimiento a lainscripcion del acuerdo de
licencia de un solicitante, titular, licenciatario exclusivo, cosolicitante, cotitular o
colicenciatario exclusivo que no sea parte en ese acuerdo. Por ggemplo, cuando el solicitante o
titular ya ha concedido una licencia exclusiva respecto de una solicitud o patente, una Parte
Contratante podré exigir e consentimiento del licenciatario exclusivo paralainscripcion de
otro acuerdo de licencia, respecto de esa solicitud o patente, y en € que € licenciatario
exclusivo no sea parte. Igualmente, una Parte Contratante podra exigir € consentimiento del
solicitante o titular a un acuerdo de licencia secundaria efectuado por un licenciatario
exclusivo. Asimismo, cuando un cosolicitante o cotitular otorga en licencia su parte en la
solicitud o patente, una Parte Contratante podria exigir €l consentimiento de cualquier otro
cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo alainscripcion del acuerdo de licencia. Un
cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo que represente a todos los cosolicitantes,
cotitulares o colicenciatarios exclusivos podra dar su consentimiento al cambio en nombre de
los otros cosolicitantes, cotitulares o colicenciatarios exclusivos. En lo que atafie al término
“comunicacion”, cabe remitirse ala explicacion relativaa Articulo 1.v) (véase la Nota 1.04).

11.08 Esta disposicion guarda relacién ahora con un cosolicitante, cotitular o colicenciatario
exclusivo que no sea parte en un acuerdo de licenciay que da su consentimiento ala
inscripcion de dicho acuerdo de licencia en una comunicacion ala Oficina, mientras que la
antigua disposicion (Articulo 11.1)e)) del documento PLT/CE/V/2 haciareferenciaaun
cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo que daba su consentimiento expreso en un
documento firmado por é mismo. Las consideraciones a este respecto parecerian ser las
mismas que las del Articulo 10.4)d) y cabe remitirse alas explicaciones relativas a ese Articulo
(véase, en particular, laNota 10.16).

11.09 Parrafos5) a8). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.4) a7)
(véanse las Notas 9.08 a 9.11).

11.10 Parrafos9) y 10). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 10.9) y 10)
(véanse las Notas 10.18 y 10.19).

11.11 Parrafo 11). Los plazos previstos en este parrafo quedan establecidos en la
Regla 11.4). También cabe remitirse alas explicaciones relativas d Articulo 5.9) y 10) (véanse
las Notas 5.29 a 5.35).

11.12 Péarrafo 12). El puntoi) guardarelacidn con lainscripcion de una garantia, como por
gjemplo un interés sobre una patente 0 una solicitud, adquirida mediante contrato para
garantizar un pago o € cumplimiento de una obligacién o pararesarcir de pérdidas o
responsabilidades, por ejemplo, cuando |os derechos sobre una solicitud o una patente se han
pignorado como garantia de un préstamo. Sin embargo, al igual que en €l caso dela
inscripcion de acuerdos de licenciaen virtud del parrafo 1), ninguna Parte Contratante estaria
obligada a establecer lainscripcion de garantias, y cualquier Parte Contratante que permitiera
esa inscripcion tendria libertad para decidir qué garantias podrian inscribirse. Del mismo
modo, en virtud del punto ii), ninguna Parte Contratante estaria obligada a prever la anulacion
de lainscripcion de un acuerdo de licencia 0 una garantia.
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Nota sobre el Articulo 12
(Peticion de correccion de un error)

12.01 El Articulo 12 regulalos requisitos y procedimientos formales relativos ala peticion de
correccion de un error. Sin embargo, no regulalos requisitos sustantivos que una Parte
Contratante puede aplicar para determinar la admisibilidad de una correccion; por gjemplo,
una Parte Contratante puede exigir que la correccion sea evidente en € sentido de que resulte
inequivoco que no se podia haber dado a entender nada que fuese distinto a lo que se ofrece
como correccién. Tampoco regula las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una
peticidn de correccion, en particular, la modificacion de la descripcion, las reivindicaciones o
los dibujos, ya sea voluntariamente, previa recepcién del informe de blsqueda, o durante e
examen sustantivo.

12.02 Parrafo 1)a). Laexpresion “error en € registro de la Oficind” debe interpretarse ala
luz de la definicion de la frase “registro de la Oficina” en virtud del Articulo 1.vi) (véasela
Nota 1.05). Entre los gjemplos de los errores que podrian estar sujetos a una peticion en
virtud de lo dispuesto en €l parrafo 1), estén los errores en los datos bibliograficos, en los
detalles relativos a una reivindicacion de prioridad, o en la descripcion, las reivindicaciones o
los dibujos de la solicitud o patente en cuestion. De la expresion “que se pueda corregir en
virtud de lalegislacién aplicable” se desprende que € Tratado no regula la cuestion de qué
errores pueden corregirse.

12.03 En cuanto alostérminos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse alas explicaciones
relativas al Articulo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09).

12.04 Como en €l caso del Articulo 9.1)a), del texto de esta disposicion se desprende que una
Parte Contratante puede denegar una peticion realizada mediante comunicacion oral.

12.05 Parrafo 1)b). Lareglamentacion de este parrafo figuraen laRegla 12.1).

12.06 Parrafo 1)c). Estadisposicion permite a una Parte Contratante exigir que la peticion de
correccion de un error vaya acompafiada de una pagina de sustitucion. En el caso en quela
peticion se aplique a més de una solicitud y/o patente, podra utilizarse una peticion Unica; sin
embargo, una Oficina podra exigir que se suministre una pagina de sustitucion separada para
cada solicitud y patente, con €l fin de facilitar € trabgjo de la Oficina

12.07 Parrafo 1)d). Estadisposicién permitiria a una Parte Contratante denegar una peticion
de correccion de un error cuando la parte peticionaria no estuviera en condiciones de presentar
una declaracion indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por giemplo, cuando €
error fue cometido con intenciones engafiosas. Corresponderia a la Parte Contratante
interesada decidir 1o que constituye buenafe. En virtud de lo dispuesto en e Articulo 7.1)b),
un representante puede presentar |a declaracion en nombre de la parte peticionaria.

12.08 Parrafo 1)e). Estadisposicion permitiria a una Parte Contratante denegar una peticion
de correccion de un error cuando la peticion se formulase con retraso indebido o intencional
después del descubrimiento del error. Corresponderia a la Parte Contratante interesada decidir
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lo que constituye retraso indebido o intencional; por gemplo, podria considerar que hay
retraso indebido cuando la peticion no se realiza con diligencia

12.09 Parrafo 2). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 8)
para la peticion de correccion de un error. También cabe remitirse alas explicaciones relativas
a Articulo 9.2) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

12.10 Parrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a5.16). Lareglamentacion de este parrafo figuraen laRegla 12.2). Conviene
sefalar que este Reglamento se aplica Unicamente a las peticiones per se y que por o tanto no
resulta aplicable a ningun documento suministrado en virtud del parrafo 1)c) y d) o alas
pruebas suministradas en virtud del parrafo 8).

12.11 Parrafos4) a7). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.4) a7)
(véanse las Notas 9.08 a 9.11).

12.12 Parrafo 8). Este punto permitiria a una Parte Contratante exigir pruebas, en €l caso de
cualquier peticion de correccion en la que, pese ala declaracién mencionada en € parrafo 1)d),
existieran dudas sobre si e error se cometié de buena fe, o cuando hubiera dudas sobre si la
peticion se formul 6 sin retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error, de
conformidad con el parrafo 1)e) (véanse también las Notas 12.07 y 12.08). Cabe remitirse
también alas explicaciones relativas a Articulo 9.8) (véase laNota 9.12).

12.13 Parrafo 9). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 9.9) (véase la
Nota 9.13). En cuanto alalimitacion arequisitos formales, cabe remitirse asmismo ala
explicacion de laNota 12.01.

12.14 Parrafo 10). En el caso de errores atribuibles a una Oficina, por giemplo, errores en la
transcripcion de datos en los registros de la Oficina, ésta podra adoptar un procedimiento
diferente como el de efectuar una correccion ex officio o, cuando e solicitante o titular, o su
representante, encuentre el error, una correccion como consecuencia de una peticion
formulada en una carta. En todo caso, la Oficina no podra supeditar la correccion de tal error
al pago de unatasa.

12.15 Parrafo 11). Los plazos previstos en esta disposicion se establecen en la Regla 12.3).
Asimismo, cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.9) y 10) (véanse las
Notas 5.29 a 5.35).

12.16 Parrafo 12). Este parrafo permitiria a una Parte Contratante, en particular a una Parte
Contratante que exija que se debe solicitar una patente en nombre del inventor verdadero,
aplicar disposiciones respecto de correcciones relativas a inventor, que sean diferentes de las
disposiciones de los parrafos 1) a 11) o adicionales aéstas. Las disposiciones administrativas y
clausulas finales del Tratado regirén la manera en que una Parte Contratante podra excluir la
aplicacion de este Articulo.

Nota sobre el Articulo 13
(Prérroga de un plazo fijado por la Oficina)
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13.01 El Articulo 13 establece & minimo de derechos que una Parte Contratante debe
conceder a un solicitante o un titular que pidala prérroga de un plazo fijado por la Oficina para
entablar una accién ante la Oficina antes de la expiracion de ese plazo. Sin embargo, una Parte
Contratante podria tener libertad para ser mas generosa en la concesién de tales prorrogas.

13.02 Parrafo 1). Este parrafo prevé la prérroga de un plazo como un derecho. En
particular, e solicitante o titular interesado no podra verse obligado aindicar |as bases sobre
las que se asienta la peticion. Esta disposicion regula Unicamente |as peticiones de prorroga de
los plazos fijados por la Oficina para entablar una accién en “un procedimiento ante la Oficina”
tal como se definid en € Articulo 1.xiv) (véase laNota 1.14). Por consiguiente, no se aplicaa
los plazos fijados por lalegislacion naciona o en virtud de un tratado que preveala concesion
de patentes regionales. Tampoco se aplica alos plazos fijados para entablar acciones que no
sean ante la Oficina, por g emplo, acciones ante un tribunal (véase también la Nota 13.03).

Una Parte Contratante tendria libertad para establecer |0s mismos requisitos o requisitos
similares, o para no prever la prérroga de plazos no regulados por este parrafo, por ejemplo,
las peticiones de prorroga de plazos fijados por lalegislacion nacional o en virtud de un tratado
gue prevea la concesion de patentes regionales.

13.03 Los gemplos de los plazos que pueden ser fijados por la Oficina para una “accién en un
procedimiento ante la Oficina’ incluyen plazos para e ulterior cumplimiento, en virtud del
Articulo 4.4), de todos los requisitos mencionados en € Articulo 4.1) y 2) parala concesion de
una fecha de presentacién de la solicitud, para el ulterior cumplimiento, en virtud del

Articulo 5.9), de todos los requisitos mencionados en € Articulo 5.1) a 6), para suministrar
pruebas en virtud de lo dispuesto en e Articulo 5.8), y para responder a informe de examen de
fondo de un examinador.

13.04 Enloreativo alostérminos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse alas definiciones
contenidas en € Articulo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09). El parrafo 1) no regulala
prérroga de un plazo a peticién de una parte interesada que no sea un solicitante o un titular,
por gemplo, a peticion de un “nuevo solicitante” o “nuevo titular” en los procedimientos en
virtud del Articulo 10, de un licenciatario en los procedimientos en virtud del Articulo 11, o de
terceros en cualquier procedimiento. Sin embargo, una Parte Contratante tendria libertad para
prever la prorroga de plazos a peticion de esas otras partes interesadas, o de terceros, aungque
no estaria obligada a ello.

13.05 El parrafo 1) selimitatambién al caso en que la peticidn de prérroga de un plazo sea
recibida por la Oficina antes de que expire ese plazo. Unavez expirado € plazo, se dispondria
de una compensacién en forma de continuacion de la tramitacion o reactivacion de la solicitud
0 como restauracion de derechos en virtud del Articulo 14 6 15, respectivamente. Este parrafo
tampoco se aplica ala presentacién tardia de reivindicaciones de prioridad 0 alarestauracion
de un derecho de prioridad, que se rigen por €l Articulo 16.

13.06 Lacomunicacion a que se refiere este parrafo, de conformidad con la definicién del
Articulo 1.v), podra transmitirse o presentarse por cualquier medio permitido por la Oficina.
En consecuencia, una Parte Contratante tendria libertad para permitir peticiones verbales de
prérroga de plazos, pero no estaria obligada a €llo (véase también la Nota 1.04).

13.07 Conviene sefidar que €l parrafo 1) no contiene disposiciones respecto del contenido o
la presentacion de la comunicacién que contiene la peticidn de prérroga de un plazo. Por lo
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tanto, s bien es implicito que la comunicacion debe indicar la accidn ante la Oficina, incluido el
nimero de la solicitud o de la patente en cuestion, respecto de la que se solicita la prérroga del
plazo, una Parte Contratante no estaria autorizada a exigir, por g emplo, que e solicitante o €l
titular presenten |as razones que apoyen su peticién. Una Parte Contratante tampoco podria
exigir que la peticion se presente en un formulario establecido, ya que ello podria provocar
dificultades para un solicitante que estuviera obligado, en un plazo muy breve, asolicitar la
prérroga de un plazo inmediatamente antes de la expiracion del mismo.

13.08 Laduracion de una prérroga que una Parte Contratante est4 obligada a conceder en
virtud de esta disposicién se establece en la Regla 13.1), con sujecion alo dispuesto en e
parrafo 2).

13.09 Parrafo 2)a). Estadisposicion garantizaria que las disposiciones de lalegislacion
nacional o regional aplicable respecto del plazo méximo parala concesién de una patente
prevalecerian respecto de un plazo fijado por una accién administrativa de la Oficina.

13.10 Parrafo 2)b), puntoi). En virtud de este punto, ninguna Parte Contratante estaria
obligada a conceder mas de una prérroga de un plazo en virtud del parrafo 1), aunque se le
permitiria hacerlo. Cualquier Parte Contratante que efectivamente hubiese concedido méas de
una prorroga con arreglo a parrafo 1), estaria autorizada a conceder prérrogas més cortas de
las previstas en ese parrafo y/o aplicar requisitos adicionales o diferentes.

13.11 Puntoii). Estadisposicion permitiriaa una Parte Contratante excluir la prorroga
automética de un plazo para la presentacion de peticiones de prorrogas de plazos.

13.12 Parrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a 5.16).

13.13 Parrafo 4). Cuando la peticidn no se presenta en un idioma aceptado por la Oficina, se
puede permitir a una Parte Contratante rechazar |a peticion; |a peticion puede presentarse
nuevamente en un idioma aceptado, sin pérdida de derechos, Unicamente si esto se hiciera
antes de la expiracion del plazo en cuestion. También cabe remitirse ala explicacion relativa al
Articulo 5.5) (véanse las Notas 5.18 y 5.19).

13.14 Parrafo 5). Si bien una Parte Contratante estaria autorizada a percibir unatasa en
virtud de este parrafo, no estaria obligada a hacerlo. También cabe remitirse ala explicacion
relativaa Articulo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

13.15 Parrafo 6). Aun cuando la denegacion se debieraa incumplimiento del pago o a pago
insuficiente de las tasas exigidas en virtud del parrafo 5), se concederia a solicitante o titular l1a
posibilidad de formular observaciones sobre la prevista denegacion de una peticién en virtud
del parrafo 1), por gemplo, para aclarar que la tasa se ha pagado efectivamente.

13.16 Al igua queen € caso del Articulo 6.2), este parrafo no regulalaformade las

observaciones que un solicitante o titular tiene la oportunidad de formular (véase la
Nota 6.07).

Nota sobre & Articulo 14
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(Continuacién de la tramitacidn o reactivacion de la solicitud)

14.01 Este Articulo se haintroducido como consecuencia de la aprobacion, en la cuarta
sesion del Comité de Expertos, de una propuesta que establece que la “ continuacion de la
tramitacion” deberia permitirse sobre la simple base de una peticion y € pago de una tasa.
Ademas, respondiendo a una sugerencia de la Delegacion de los Estados Unidos de América
durante la quinta sesion del Comité de Expertos, esta disposicion permite la reactivacion de
una solicitud como alternativa a la continuacion de la tramitacion.

14.02 Parrafo 1)a). Con arreglo a esta disposicion, la continuacion de latramitaciony la
reactivacion se limita alos casos en que se ha denegado o se ha de denegar una solicitud o ésta
se considera retirada o abandonada. No se aplica cuando el incumplimiento del plazo no
resulta directamente en la pérdida de la solicitud. Por gjemplo, no se aplicaa periodo para
formular unareivindicacién de prioridad, que serige por € Articulo 16. Tampoco se aplicaen
el caso de una patente concedida, en cuyo caso se prevé una compensacion mediante la
restauracion de derechos en virtud del Articulo 15.

14.03 Ademas, d parrafo 1)a) regula tnicamente la peticién de continuacién de la tramitacion
o de reactivacion de la solicitud araiz del incumplimiento de un plazo para una accion en un
procedimiento ante la Oficina. Lafrase “procedimiento ante la Oficina’ se defineen e
Articulo 1.xiv) (véase laNota 1.14).

14.04 Las paabras “fijado por la Oficina’ se colocaron entre corchetes para someterlas ala
consideracion del Comité Permanente, en cuanto asi € parrafo 1)a) debe limitarse alos plazos
fijados por la Oficina, tal como figuraen e Articulo 121.1) del Convenio sobre la Patente
Europea, o si también debe aplicarse a plazos establecidos por lalegislacion nacional o en
virtud de un tratado que prevea la concesion de patentes regionales, tal como |o propuso €l
representante de la Oficina Europea de Patentes durante la quinta sesién del Comité de
Expertos. Si las palabras en cuestion se omitieran, una Parte Contratante estaria obligada, con
sujecién a cualquier excepcion especifica en virtud del parrafo 2), a prever la continuacion de
latramitacion o la reactivacion de los plazos fijados por |a Oficinay los plazos previstos por
ley. Si las palabras en cuestion se incluyeran, la Parte Contratante Unicamente estaria obligada
aprever latramitacion adicional o la reactivacion respecto de un plazo fijado por la Oficing, s
bien cualquier Parte Contratante que lo desee tendria libertad para aplicar |as disposiciones del
parrafo 1) alos plazos establecidos por lalegislacion nacional o en virtud de un tratado que
prevea la concesion de patentes regionales. Para jemplos sobre |os plazos que pueden ser
fijados por la Oficina para una accion en un procedimiento ante la Oficina, véase la Nota 13.03.

14.05 El parrafo 1)a) selimita alas peticiones formuladas en una comunicacion firmada por €
“solicitante”, como se definié en e Articulo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08). Sin
embargo, cualquier Parte Contratante podria ser mas liberal a este respecto, si asi |0 deseara,
en particular prescindiendo del requisito de unafirmay/o admitiendo una peticion de un
“nuevo solicitante”.

14.06 Como en €l caso del Articulo 9.1)a), se desprende también de la redaccion de esta
disposicion que una Parte Contratante puede denegar una peticion en virtud de este parrafo,
efectuada mediante una comunicacion oral.
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14.07 Enlorelativo a contenido y presentacién de la comunicacion, cabe remitirse ala
explicacion relativaa Articulo 13.1) (véase, en particular, la Nota 13.07), excepto que en €l
caso de peticion de reactivacion en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1)a), y segin lo
dispuesto en el apartado b), podria requerirse una declaracion de que € incumplimiento del
plazo no fue intencional.

14.08 Cuando se concede la peticion en virtud de esta disposicion, la denegacion, retiro o
abandono de la solicitud no deberiarealizarse (si no hatenido yalugar) o deberia retractarse (si
hatenido lugar), y la Oficina reanudaria la tramitacion de la solicitud, como s se hubiera dado
cumplimiento al plazo en cuestion.

14.09 El plazo paraformular una peticion en virtud de esta disposicion y para cumplir con
todos los requisitos alos que se aplica d plazo parala accién ante la Oficina, se establece en la
Regla 14.1).

14.10 Parrafo 1)b). De conformidad con la aprobacion mencionada en la Nota 14.01, la
“continuacion de la tramitacion” de una solicitud, en general, se permitiria sobre la simple base
de unapeticiény el pago de unatasa. Por lo tanto, a diferencia de la restauracién de derechos
en virtud del Articulo 15.1)iii) (véase laNota 15.09), una Parte Contratante no estaria
facultada a limitar la continuacién de la tramitacion a aquellos casos en los que €
incumplimiento del plazo haya tenido lugar a pesar de toda la debida atencién prestada o que
no haya sido intencional, de manera que no habria necesidad de una declaracién u otra prueba
en ese sentido. No obstante, una Parte Contratante que prevea la reactivacion, en vez de la
continuacion de latramitacién, de una solicitud podria exigir una declaracion en el sentido de
gue € incumplimiento del plazo no fue intencional, como ya se prevé en lalegislacion de los
Estados Unidos de América en virtud del 37CFR§1.137.b). En virtud del parrafo 7), la prueba
en apoyo de dicha declaracion Unicamente resultaria exigible cuando |a Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de dicha declaracién. En ausencia de tal duda razonable, en
virtud del Articulo 14, no seria aceptable un nivel de prueba superior al previsto en e

parrafo 1)b), si bien seria permitido respecto de la restauracion de derechos, en virtud de lo
dispuesto en e Articulo 15.

14.11 Parrafo 2)a). Estadisposicion garantiza que las disposiciones de lalegisliacion nacional
o regional aplicable respecto del plazo méximo para la concesién de una patente prevaleceran
sobre la continuacion de la tramitacion o la reactivacién de una solicitud.

14.12 Parrafo 2)b). Estadisposicion facultaria, aunque no obligaria, a una Parte Contratante
aexcluir la continuacién de la tramitacion o la reactivacion de una solicitud en caso de plazos
especificos. Sin embargo, cuando € incumplimiento de dicho plazo excluido ocurriese a pesar
de haber concedido toda la debida atencidn exigida por las circunstancias, o si no fuese
intencional, €l solicitante podra tener derecho a pedir la restauracion de derechos en virtud del
Articulo 15 (véase, en particular, laNota 15.08).

14.13 Parrafo 3). Estadisposicion permitiria a una Parte Contratante exigir que la peticién en
virtud del parrafo 1)a) se presente en un formulario prescrito. En ausencia de una necesidad
evidente, € Reglamento no prevé un Formulario internaciona tipo para este tipo de peticiones.

14.14 Parrafo 4). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a 5.16).
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14.15 Parrafo 5). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 13.4) (véase la
Nota 13.13).

14.16 Parrafo 6)a). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.6) (véase, en
particular, la Nota 5.20).

14.17 Parrafo 6)b), puntoi). Los servicios postalesy otros servicios de entrega fueron
colocados en pie de igualdad habida cuenta de |as innovaciones modernas.

14.18 Puntoiii). Este punto parece explicarse por si mismo.

14.19 Parrafo 7). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a parrafo 1)b) (véase la
Nota 14.10).

14.20 Parrafo 8). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 13.6) (véanse las
Notas 13.15y 13.16).

14.21 Parrafo 9). Este parrafo facultaria, pero no obligaria, a una Parte Contratante a prever
gue una solicitud no pueda ser invocada contra terceros por ningun acto que hubiere sido
iniciado de buenafe o para e que se hubieran iniciado los preparativos en forma seriay eficaz,
durante e periodo comprendido entre l0s tres meses siguientes ala expiracion del plazoy la
fecha en que se permitiese la continuacién de la tramitacion o la reactivacion de la solicitud
publicada. Ademas, los terceros tendrian derecho a continuar dicho acto, que de otra manera
iria en contra de los derechos ddl solicitante, en virtud de la legislacién aplicable, unavez que
se hubiera permitido la continuacion de la tramitacion o la reactivacion, después de este
periodo y previo pago de una indemnizacién razonable en virtud del apartado b).

14.22 Lasrestricciones en virtud del apartado a) respecto de las solicitudes publicadas y de un
periodo que no comienza sino tres meses después de la expiracion del plazo, tienen €

proposito de evitar la duda, ya que no pareceria ldgico que una persona pudiera, de buenafe,
iniciar una accion sobre la base de la pérdida de la solicitud cuando la solicitud no hubiera sido
publicada o cuando hubiera transcurrido un plazo mas breve a partir de lafechade la
expiracion en cuestion. Por razones similares, se ha sugerido € requisito adicional de que la
denegacidn, €l retiro o e abandono de la solicitud debe haberse puesto a conocimiento del
publico, y se lo ha colocado entre corchetes para someterlo ala consideracién del Comité
Permanente.

Nota sobre el Articulo 15
(Restauracion de derechos)

15.01 El Articulo 15 prevé la restauracion de los derechos respecto de una solicitud o de una
patente araiz del incumplimiento de un plazo para una accién ante la Oficina. Sin embargo, en
virtud del péarrafo 1)iii), se limitaria a aquellas situaciones en las que & incumplimiento del
plazo hubieratenido lugar a pesar de toda la debida atencidn exigida por las circunstancias o
gue hubiera sido intencional. Igualmente, en virtud del parrafo 7), una Parte Contratante
estariafacultada a exigir la presentacion de pruebas en apoyo a cualquier peticiony no
simplemente cuando exista duda, como sucede con € Articulo 14.7). Por lo tanto, a igual que
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en el caso de lalegidacion nacional y regiona existente, la norma aplicada respecto de la
restauracion de derechos generalmente sera sustancia mente superior que en € caso de la
continuacion de la tramitacion, donde no se permitirian tales requisitos o, en € caso dela
reactivacion de derechos donde, en virtud del Articulo 14.1)b) Unicamente se exigiriala
presentacion de una declaracion. Ademés, a diferencia de la continuacion de latramitacion o
de lareactivacion en virtud del Articulo 14, la restauracion de derechos no estarialimitada a
los plazos respecto de las solicitudes. Tampoco estaria limitada a los plazos fijados por la
Oficina.

15.02 Parrafo 1), encabezamiento. En virtud del parrafo 1), una Parte Contratante estaria
obligada a prever la restauracion de derechos Unicamente cuando una solicitud o patente ha
sido denegada, revocada, invalidada o considerada retirada, abandonada, caducada o terminada
como consecuenciadel incumplimiento de un plazo. Sin embargo, una Parte Contratante
tendria libertad para prever la restauracion también en otros casos, por €jemplo, respecto de
peticiones hechas ala Oficina, como se estipulaen e Articulo 122 del Convenio sobre la
Patente Europea. Como en € caso del Articulo 6.1), esta disposicion tiene también por objeto
incluir las sanciones que tienen un efecto equivalente alarevocacion o invalidacion, tales como
laimposibilidad de gjercer |os derechos (véase la Nota 6.05). No se aplicaa derecho a pedir la
adicién de unareivindicacion de prioridad en virtud del Articulo 16.1), puesto que €l
incumplimiento del plazo en virtud de la Regla 16.1) para dicha adicion no tendriala
“consecuencia directa’ de hacer que la solicitud sea denegada o considerada abandonada,
caducada o terminada por incumplimiento de ese plazo. Por lamismarazén, no se aplicaauna
peticion de restauracion del derecho de prioridad en virtud del Articulo 16.2)a) por
incumplimiento del periodo de dos meses previsto paraformular una peticion prescrita en ese
Articulo cuando la solicitud posterior tiene una fecha de presentacion que es posterior ala
fechaen que expiré e periodo de prioridad o, en virtud del Articulo 16.3), por incumplimiento
del plazo previsto paraformular una peticion en virtud de ese Articulo o paraexigir una copia
de lasolicitud anterior dentro del plazo previsto en laRegla16.2). Ademés, €

Articulo 16.2)a) prevé expresamente que €l plazo en virtud del Articulo 16.2)a) no puede ser
prorrogado.

15.03 Lafrase “procedimiento ante la Oficina” se define en € Articulo 1.xiv) (véase la
Nota 1.14).

15.04 El parrafo 1) se limita alas peticiones de restauracion efectuadas en una comunicacion
firmada por € “solicitante’ o € “titular”, tal como se definen en € Articulo 1.viii) y ix) (véase
laNota 1.07 a 1.09). Sin embargo, a igual que en & Articulo 14.1)a), cuaquier Parte
Contratante podra ser més liberal a este respecto s asi 10 desea (véase |la Nota 14.05).

15.05 Como en e caso del Articulo 9.1)a), se desprende también de la redaccion del
parrafo 1)a) que una Parte Contratante podra denegar una peticion de restauracion efectuada
mediante comunicacién oral.

15.06 Contrariamente alos Articulos 13.1) y 14.1), € parrafo 1) se aplicatanto alos plazos
fijados por la Oficina como alos plazos o periodos para la accion establecidos por la
legislacion nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesion de patentes regional es.

L os plazos respecto de los cuales una Parte Contratante no esta obligada a prever la
restauracion de derechos, pero que pese atodo se le permita hacerlo, figuran en las exclusiones
del parrafo 2) (véanse las Notas 15.10 a 15.15).
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15.07 Puntoi). El plazo en virtud de este punto se prescribe en la Regla 15.1).

15.08 Puntoii). Paraque laOficina puedadeterminar si e incumplimiento del primer plazo
ocurrio a pesar de toda la debida atencién exigida por las circunstancias o s fue no intencional,
seglin sea el caso, en la peticion de restauracion se deben dar |as razones que la fundamenten.
Se podratambién exigir, en virtud del parrafo 7), que el solicitante o € titular presente una
declaracion u otra prueba en apoyo de dichas razones, dentro de un plazo fijado por la Oficina.

15.09 Puntoiii). Este punto limitala restauracion de los derechos en virtud del parrafo 1) a
los casos en los que e incumplimiento del plazo haya ocurrido a pesar de toda la debida
atencion exigida por las circunstancias, o haya sido, a opcion de la Parte Contratante, no
intencional, por giemplo, cuando haya habido un retraso excesivo, una pérdidaen e correo o
unainterrupcion en el servicio de correos, como se estipula en la Regla 82 del PCT.

15.10 Parrafo 2). Una Parte Contratante no estaria obligada a prever la restauracion de los
derechos en virtud del parrafo 1) en caso de incumplimiento del plazo mencionado en €l
presente parrafo.
15.11 Puntoi). Este punto tiene como fin disipar cualquier duda.
15.12 Puntoii). El Articulo 5bis1) del Convenio de Paris estipulalo siguiente:
“1) Seconcederdun plazo de gracia, que deberd ser de seis meses como minimo, para
el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad

industrial, mediante €l pago de una sobretasa, si lalegidacion nacional lo impone.”

15.13 Puntoiii). Lafinalidad de este punto esimpedir que un solicitante o titular obtengalo
que seria, de hecho, una doble compensacién respecto del procedimiento en cuestion.

15.14 Puntoiv). Este punto, que se relaciona con la presentacién de una solicitud de
busqueda o de examen, seria necesario para evitar € retraso indebido en la tramitacion de una
solicitud.

15.15 Puntov). Este punto parece explicarse por si mismo.

15.16 Pérrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 14.3) (véase la
Nota 14.13).

15.17 Parrafo 4). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11y 5.16).

15.18 Péarrafo 5). Cabe remitirse alas explicaciones relativas alos Articulos 5.5) y 13.4)
(véanse las Notas 5.18, 5.19y 13.13).

15.19 Parrafo 6). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.6) (véase, en
particular, la Nota 5.20).
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15.20 Parrafo 7). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a parrafo 1)ii) (véase la
Nota 15.08).

15.21 Parrafo 8). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 13.6) (véanse las
Notas 13.15y 13.16).

15.22 Parrafo 9). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 14.9) (véanse las
Notas 14.21 y 14.22).

Nota sobre el Articulo 16
(Adicion y restauracion de lareivindicacion de prioridad)

16.01 Este Articulo es unaversién adaptada del Articulo 7 de la propuesta basica de 1991
(documento PLT/DC/3).

16.02 Parrafo 1). Estadisposicion, redactada siguiendo € modelo de la Regla 26bis.1 del
PCT (que entraen vigor e 1 dejulio de 1998), permitiriaa solicitante afiadir una
reivindicacién de prioridad en lafecha de presentacion, o a partir de ésta, en una solicitud que
hubiera podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior pero que no lo hizo. Esto seria
aplicable sin perjuicio de que la solicitud tal como fue presentada no contuviera ninguna
reivindicacion de prioridad o yareivindicara la prioridad de una 0 més solicitudes anteriores.
Esta disposicion es compatible con el Convenio de Paris, ya que dicho Convenio no requiere
que figure en la solicitud posterior la reivindicacion de prioridad (“la declaracion” mencionada
en e Articulo 4D.1) de dicho Convenio). Si bien laRegla 26bis.1 del PCT rige tanto la
correccion como la adicion de unareivindicacion de prioridad, € parrafo 1) selimitaala
adicién de unareivindicacion de prioridad ya que la correccion de una reivindicacion de
prioridad esta regida por € Articulo 12 (véase la Nota 12.02).

16.03 Parrafo 1), encabezamiento. Enlo que atafie a término “solicitante’, cabe remitirse a
la definicion contenida en e Articulo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08).

16.04 Puntoi). El plazo que se hace mencion en este punto se establece en la Regla 16.1).

16.05 Puntoii). Cuando lafecha de presentacion de la solicitud posterior sea posterior ala
fecha de expiracion del periodo de prioridad, larestauracién del derecho de prioridad puede
realizarse en virtud de lo dispuesto en el parrafo 2)a) (véanse las Notas 16.06 a 16.12).

16.06 Parrafo 2)a), encabezamiento. Esta disposicion prevé larestauracion del derecho de
prioridad cuando se presenta una solicitud posterior ulteriormente, pero dentro de los dos
meses a partir de lafecha de expiracion del periodo de prioridad, si € incumplimiento en
suministrar esa solicitud dentro del periodo de prioridad ocurrié a pesar de toda la debida
atencion exigida por las circunstancias o, a eleccion de la Parte Contratante, no fue intencional.
Sin embargo, no se prorrogaria €l periodo de prioridad, a saber, el periodo de 12 meses en
virtud del Articulo 4C.1) del Convenio de Paris. Asimismo, habida cuenta de |as disposiciones
del Articulo 4, no seria posible tratar la solicitud posterior como si se hubiera recibido antes de
que expirase el periodo de prioridad no prorrogado.
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16.07 Este parrafo se limita alas peticiones hechas en una comunicacion firmada por €
solicitante aunque, a igua que en virtud del Articulo 14.1)a), cualquier Parte Contratante
podra ser mas liberal a este respecto, s asi 10 desea (véase la Nota 14.05).

16.08 Como en e caso del Articulo 9.1)a), se desprende también de la redaccién de este
parrafo que una Parte Contratante puede denegar una peticion efectuada mediante
comunicacién oral.

16.09 Puntoi). Este punto permitiriala restauracion de unareivindicacion de prioridad
Unicamente cuando la peticion se haya hecho dentro de los dos meses a partir de la expiracion
del periodo de prioridad y que haya aln tiempo paraincluirlaen la solicitud publicada.

16.10 Puntoii). Cabe remitirse alas explicaciones relativas d Articulo 15.1)ii) (véase la
Nota 15.08).

16.11 Puntoiii). En cuanto alostérminos “apesar de toda la debida atencidn exigida por las
circunstancias’ y “no intencional”, cabe remitirse ala explicacion relativaa Articulo 15.1)iii)
(véase laNota 15.09).

16.12 Puntoiv). En virtud de este punto, larestauracion de una reivindicacion de prioridad
seria posible en virtud del parrafo 2)a) incluso s lareivindicacion de prioridad no se habia
incluido en la solicitud posterior en lafecha de presentacion, siempre que la peticiéon de
restauracion vaya acompafiada de la reivindicacion de prioridad.

16.13 Parrafo 2)b). Estadisposicién prohibiria a una Parte Contratante prorrogar € periodo
de dos meses previsto para la presentacion de la solicitud posterior y para efectuar la peticion
de restauracion del derecho de prioridad mencionado en el apartado a). Debido a que no se
[legd a un acuerdo durante la quinta sesién del Comité de Expertos sobre su posible inclusién,
se ha colocado esta disposicion entre corchetes para someterla ala consideracion del Comité
Permanente.

16.14 Parrafo 3)a). Este parrafo proporcionaria un recurso para el solicitante cuando su
derecho de prioridad se perdiese debido a que la Oficina en la que se presenté la solicitud
anterior no proporciond una copia de esa solicitud atiempo para que e solicitante cumpla con
el plazo mencionado en e Articulo 5.7)a), pese a haberse cursado una peticién oportuna
respecto de esa copia. Puesto que ese plazo seria normalmente establecido por lalegislacion
nacional o en virtud de un tratado regional y no por la Oficina, un recurso a este respecto no
estaria normal mente disponible mediante la continuacion de la tramitacién en virtud del
Articulo 14.1). Tampoco dispondria de ninguin recurso mediante |a restauracion de derechos
en virtud del Articulo 15.1) (véase la Nota 15.02).

16.15 Este parrafo se limita alas peticiones efectuadas en una comunicacién firmada por €
solicitante, tal como se define en @ Articulo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08). Sin
embargo, a igual que en virtud del Articulo 14.1.a), cualquier Parte Contratante podra ser mas
liberal aeste respecto, si asi |0 desea (véase la Nota 14.05).

16.16 Como en el caso del Articulo 9.1)a), de la redaccion de este parrafo se desprende que
una Parte Contratante podra denegar una peticion ef ectuada mediante una comunicacién oral.
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16.17 Parrafo 3)a), punto i) y parrafo 3)b), punto i). Paraque la Oficina pueda determinar s
se cumplio € requisito en virtud del apartado a)i), la peticion de restauracion debe indicar l1a
Oficinaen la que se ha hecho la peticion de una copia de la solicitud anterior y la fecha de esa
peticion. El solicitante también podra estar obligado, en virtud del apartado b)i), a suministrar
una declaracion u otra prueba en apoyo de esas declaraciones.

16.18 Parrafo 3)a), puntoii). El plazo para cursar una peticién en virtud de este punto se
establece en la Regla 16.2) (véase también laNota R16.02). Este plazo proporcionaria una
certeza legal para e solicitante en el sentido de que, si pide una copia de la solicitud anterior
dentro del plazo prescrito, se le dariala oportunidad de restaurar su derecho de prioridad en €l
caso de que la Oficinainteresada no proporcione esa copia atiempo para cumplir con € plazo
mencionado en € Articulo 5.7)a).

16.19 Parrafo 3)b), puntoii). Este punto parece explicarse por si mismo.

16.20 Parrafo 4). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 14.3) (véase la
Nota 14.13).

16.21 Parrafo 5). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véanse las
Notas 5.11 a 5.16).

16.22 Parrafo 6). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 13.4) (véase la
Nota 13.13).

16.23 Parrafo 7). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.6) (véase, en
particular, la Nota 5.20).

16.24 Parrafo 8). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 13.6) (véanse las
Notas 13.15y 13.16).

16.25 Parrafo 9). Este parrafo ha sido colocado entre corchetes para someterlo ala
consideracion del Comité Permanente en respuesta a las sugerencias, durante la quinta sesién
del Comité de Expertos, de que podria requerirse una disposicién sobre los derechos de
terceros. Dichadisposicidn no estabaincluida en € proyecto de Tratado y Reglamento que se
presentd en la quinta sesién del Comité de Expertos (documento PLT/CE/V/2) por dos
razones. En primer lugar, los plazos en virtud del Articulo 16 son tales que es poco probable
gue la solicitud o la patente concedida sean publicadas sin la reivindicacion de prioridad o por
lo menos antes de que la peticion de reivindicacion de prioridad tardia se haya presentado. En
segundo lugar, no habria ninglin periodo en & que se perdiera la proteccion provisional en
virtud de la solicitud publicada o una proteccién efectiva en virtud de la patente concedida, y
no seria razonable para un tercero el proceder a explotar lainvencion bajo € supuesto de que,
en ausencia de una reivindicacién de prioridad, no se concederia una patente o que la patente
concedida resultariainvalida o que la proteccion conferida por |a patente concedida seria més
limitada que la reivindicada en la solicitud publicada.

Nota sobre el Articulo 17
(Reglamento)
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17.01 Figuran acontinuacién, en e presente documento, las notas relativas a proyecto de
Reglamento.

17.02 En cuanto alos Formularios internacionales tipo mencionados en e parrafo 1)b), véase
el documento SCP/1/5.
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1. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Nota sobrelaRegla 1
(Expresiones abreviadas)

R1.01 EstaRegla parece explicarse por si misma

Nota sobre |a Regla 2
(Detalles relativos ala fecha de presentacion en virtud del Articulo 4)

R2.01 Parrafo 1). Los plazos establecidos en € punto ii) son equivalentes alos del punto i)
suponiendo que, en promedio, la Oficina requeriria un mes a partir de la recepcién de los
elementos en cuestion para emitir la notificacion en virtud del Articulo 4.3).

R2.02 Parrafo 2)a), puntosi) y iii). Estos puntos parecen explicarse por si mismos.

R2.03 Puntosii), iv) y v). El punto ii) permitiria que una Parte Contratante exija que €l
solicitante suministre, previainvitacién, una copia de la solicitud anterior para establecer €
contenido de dicha solicitud anterior, aun cuando dicha Parte Contratante no exija una copia
en virtud del Articulo 5.7)a) alosfines de lareivindicacion de prioridad. Igualmente, el
punto iv) permitiria que una Parte Contratante exija que € solicitante suministre la certificacion
de lacopiay lafecha de presentacién de la solicitud anterior, incluso si no exige dicha
certificacion en virtud del Articulo 5.7)b). Los plazos para el suministro de una copiade la
solicitud anterior en virtud del punto ii) y de la certificacion de la copiay lafecha de
presentacion de la solicitud anterior en virtud del punto iv) son los mismos que para €
suministro de la traduccién de una solicitud anterior en virtud del punto v). A su vez, este
ultimo plazo es e mismo que para el suministro de una traduccion de la solicitud anterior en
virtud del Articulo 5.7)d), tal como se establece en la Regla 5.1)b).

R2.04 Parrafo 2)b). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.7)c) (véase la
Nota 5.25).

R2.05 Parrafo 3)a). Paralaidentificacion de la solicitud presentada anteriormente, se exigen
indicaciones de la Oficina en la que se presentd la solicitud, la fecha de presentacion y €
numero de la solicitud presentada anteriormente.

R2.06 El requisito de que, en lareferencia, seindique € titulo de la solicitud presentada
anteriormente ha sido incluido a peticién de una delegacidn que, en la cuarta sesion del Comité
de Expertos, propuso que se exigieralaindicacion de ese titulo afin de poder efectuar una
verificacion en materia de seguridad nacional. No obstante, otra delegacién propuso la
supresion de este requisito durante la quinta sesion del Comité de Expertos. Por lo tanto, ha
sido colocado entre corchetes para someter ala consideracion del Comité Permanente la
opcién de conservarla o no.

R2.07 El requisito de que, en lareferencia, se indique e idioma de la solicitud presentada
anteriormente permitiria ala Oficina determinar S es preciso exigir, en virtud del apartado d)i),
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unatraduccion de esa solicitud presentada anteriormente sin tener que esperar a que se
proporcione una copia de la solicitud presentada anteriormente en virtud de ese apartado.

R2.08 Parrafo 3)b). Estadisposicién corresponde alos requisitos contenidos en el
Articulo 4.4)a), tal como fue presentado en la quinta sesion del Comité de Expertos
(documento PLT/CE/V/2), en & sentido de que la solicitud anterior deberia ser “una solicitud
presentada anteriormente [...] por €l mismo solicitante o su predecesor legal”.

R2.09 Parrafo 3)c). Estadisposicion, que utilizé como modelo la Regla 18.3 del PCT, se
anadi6 para responder a una sugerencia presentada por una delegacién durante la quinta sesion
del Comité de Expertos.

R2.10 Parrafo 3)d). Losrequisitos en virtud de este parrafo corresponden alos del
Articulo 4.4)a), tal como fue presentado en la quinta sesion del Comité de Expertos
(documento PLT/CE/V/2).

R2.11 Cuando sereivindicalaprioridad de la solicitud presentada anteriormente, la misma
copia de la solicitud presentada anteriormente podria servir tanto a los fines del punto i) como
dd Articulo 5.7)a). Igualmente, cuando la copia de la solicitud presentada anteriormente y
suministrada en virtud del punto i) es una copia certificada, dicha copia certificada también
serviriaalosfines del puntoii). El plazo en virtud del punto i) es mas breve que los plazos en
virtud del punto ii) debido alanecesidad de la Oficina de contar con una copia de la solicitud
presentada anteriormente y, cuando procede, con una traduccién de la solicitud presentada
anteriormente, 1o antes posible para poder proceder con latramitacion y publicacion de la
solicitud que contiene lareferencia. El plazo de cuatro meses para presentar una copia
certificada de la solicitud anterior en virtud del punto ii), aplicable cuando no sereivindicala
prioridad de esa solicitud anterior, corresponde generamente al periodo de cuatro meses
comprendido entre el vencimiento del periodo de prioridad y € vencimiento del plazo de 16
meses en virtud de laRegla 5.1) exigido para proporcionar una copia de la solicitud cuya
prioridad se reivindicaen virtud del Articulo 5.7)a).

R2.12 Puesto que el Articulo 4.7)a) permitiria una referencia a cualquier solicitud presentada
anteriormente, no pareceria necesario, alos fines de ese Articulo, que la copia de la solicitud
presentada anteriormente vaya acompariada de un certificado procedente de la Oficinaen la
gue se haya presentado la solicitud anterior, indicando la fecha de presentacion, incluso si, de
conformidad con el Articulo 4D.3) del Convenio de Paris, dicho certificado puede exigirse en
virtud del Articulo 5.7) alosfines de lareivindicacion de prioridad.

R2.13 Parrafo 3)e). Cabe remitirse alas explicaciones relativas al Articulo 5.7)c) (véase la
Nota 5.25).

Nota sobre laRegla 3
(Presentacion de solicitudes en virtud del Articulo 5.3); comunicacion
en formato electrénico o por otros medios)

R3.01 Parrafo 1). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a Articulo 5.3) (véase, en
particular, la Nota 5.12).
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R3.02 Parrafo 2)a). Estadisposicion obligariaa cualquier Parte Contratante que acepte la
presentacion electrénica de solicitudes internacionales en e marco del PCT a aceptar también
la presentacién electronica de solicitudes nacionales y a aplicar los mismos requisitos. La
Regla 89bis del PCT, que entraraen vigor e 1 de julio de 1998, prevé la presentacion,
tramitacion y transmision en formato electronico de solicitudes internacionalesy de otros
documentos. Una Parte Contratante que no acepte la presentacion el ectrénica de solicitudes
internacionales no estaria obligada a aceptar |a presentacion electrénica de solicitudes
nacionales, pero tendria libertad para hacerlo y, s 1o hiciera, para aplicar sus propios
requisitos. El efecto del vinculo con el PCT es que la expresion “presentaci on de solicitudes
en formato electrénico” tendria el mismo sentido en este Tratado que € que tiene en el PCT.
Como gjemplo, esta disposicion se aplicaria cuando las solicitudes se presentan directamente a
partir del ordenador de un solicitante al servidor 1/O de la Oficina utilizando la transmisién
electronica, por giemplo, e telefacsimile (véase la Nota R3.05).

R3.03 Lalimitacién de los requisitos a un idioma determinado pareceria necesaria, ya que €
PCT puede establecer requisitos diferentes parala presentacion electronica de solicitudes en
idiomas diferentes. Asi pues, |os requisitos parala presentacion electrénica en un idioma que
utilice e alfabeto latino, por gemplo € inglés, pueden ser diferentes de los requisitos parala
presentacion electronica en un idioma que no utilice un alfabeto, por giemplo € chino.
Conviene sefialar que los requisitos en virtud del parrafo 2)a) podrian incluir requisitos
respecto del lenguaje de ordenador en e que se presenté la solicitud.

R3.04 Parrafo 2)b). Aungue esta disposicion se ha redactado partiendo del supuesto de que,
antes de que se adopte €l presente Tratado, existiran requisitos aplicables en virtud del PCT
respecto de la presentacion el ectronica de solicitudes internacional es, seguirian siendo
aplicables aun cuando ése no fuera el caso. Las propuestas sobre |os idiomas auténticos y
oficidles del Tratado se presentaran en una sesion futura del Comité Permanente como parte de
las disposiciones administrativas y cléusulas finales del Tratado.

R3.05 Parrafo 3). Estadisposicidn, que guarda coherencia con la Regla 92.4.a) del PCT, tal
como quedara modificada con efecto a partir del 1 de julio de 1998, trata de la presentacion de
solicitudes mediante una comunicacion que resulta en la presentacion de un documento
impreso 0 manuscrito. Ademas de la presentacién por telégrafo, teleimpresoray telefacsimile
ya mencionada, también se abarcaria, por gemplo, € envio de un telefacsimile directamente
desde un ordenador.

R3.06 Parrafo 4)a). Estadisposicion, que guarda coherencia con la Regla 89ter.1 del PCT
que entrarden vigor € 1 julio de 1998, obligaria a una Parte Contratante que prevé la
presentacion de solicitudes en formato electronico en su Oficina, a permitir la presentacion de
una copia, en formato eectrénico, de una solicitud presentada en papel. Esto permitiriaala
Oficina obtener los beneficios de la presentacidn electronica, cuando la solicitud se haya
presentado en papel.

R3.07 Parrafo 4)b). Esta disposicion parece explicarse por si misma.

R3.08. Parrafo 5). Estadisposicion es compatible con la Regla 89bis.2 del PCT que entrara
envigor e 1 dejulio de 1998.
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Nota sobre laRegla 4
(Prueba en virtud de los Articulos 5.8), 7.9), 8.3)a), 9.8), 10.9), 11.9), 12.8) y 14.7))

R4.01 Caberemitirse alas explicaciones relativas alos Articulos 5.8), 7.9), 8.3)a), 9.8),
10.9), 11.9), 12.8) y 14.7) (Notas 5.28, 7.28, 8.05, 9.12, 10.18, 11.10, 12.12 y 14.19,
respectivamente).

Nota sobre laRegla 5
(Plazos relativos ala solicitud en virtud del Articulo 5)

R5.01 Péarrafo 1)a). Cabe remitirse alaexplicacion relativaa Articulo 5.7)a) (véase la
Nota 5.22).

R5.02 Parrafo 1)b). El plazo previsto en esta disposicion reflgja el hecho de que €

Articulo 5.7)b) exige a solicitante que presente una traduccién de la solicitud anterior sélo
previainvitacion de la Oficina.

R5.03 Parrafo 2)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.

R5.04 Parrafo 2)b). El plazo para presentar una traduccién en virtud de esta disposiciéon se
calculaapartir de lafecha de recepcion del documento que se ha de traducir, con € fin de
evitar retrasos injustificados en la recepcion de esa traduccion por la Oficina.

R5.05 Parrafo 2)c). Estadisposicién pareceria explicarse por si misma.

R5.06 Péarrafo 2)d). El plazo parala correccion de unareivindicacion de prioridad en virtud
del PCT se establece en la Regla 26bis.1.a) del PCT, que entraraen vigor €l 1 dejulio de 1998
(véase también la Nota R16.01).

R5.07 Péarafo 3)a). Enlo relativo alarelacion entre los plazos en virtud de los puntos i)
y ii), cabe remitirse alas explicaciones dadas en la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

R5.08 Parrafo 3)b). Este parrafo parece explicarse por si mismo.

Nota sobre [aRegla 6
(Recepcidn de comuni caciones)

R6.01 Parrafo 1). Este parrafo, afladido en respuesta a una observacion formulada por una
delegacion durante la quinta sesion del Comité de Expertos, se ha colocado entre corchetes
para examinar S esta cuestion requiere una disposicion expresaen €l Reglamento o si bastaria
con tratar esta cuestion en las Notas, por gemplo, en € contexto de la fecha de recepcion de
los elementos de una solicitud, en virtud del Articulo 4.1)a).

R6.02 Parrafo 2). Se reconoce que, de no existir esta disposicion, € resultado seria el
mismo. Asi pues, lafinalidad de esta disposicion es destacar la flexibilidad que mantiene cada
una de las Partes Contratantes respecto de los métodos permisibles de transmision de
comunicaciones. A lavista de las innovaciones modernas, se ha dado € mismo trato alos



SCP/1/4
pagina 53

servicios postales y a otros servicios de entrega. Assimismo, cabe remitirse a las notas relativas

al Articulo 4.1)a) (véase, en particular, la Nota 4.04).

Nota sobre laRegla 7
(Detalles relativos ala representacion y a domicilio legal en virtud del Articulo 7)

R7.01 Parrafo 1). Laaplicacién, mutatis mutandis, de la Regla 3.1) significa que todas las
Oficinas estarian obligadas a aceptar |a presentacion de poderes en papel. Como en € caso de
las solicitudes en virtud del Articulo 5.3), una Parte Contratante podria exigir que los poderes
presentados en papel estuvieran mecanografiados o impresos; es decir, no estaria obligada a
aceptar poderes manuscritos, aunque se le permitiria hacerlo (véase la Nota 5.12).

R7.02 Caberemitirse alas explicaciones relativas ala Regla 3.2) a4) (véanse las
Notas R3.02 a R3.07).

R7.03 Parrafo 2)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.

R7.04 Péarafo 2)b). Enlo relativo alarelacion entre el plazo en virtud de esta disposicion y
los plazos en virtud del apartado a), cabe remitirse alas explicacionesrelativas ala Regla 2.1)
(véase laNota R2.01).

R7.05 Parrafo 2)c). El plazo para suministrar una traduccién en virtud de esta disposicion se
calculaa partir de lafecha de recepcién del poder que debe traducirse para evitar retrasos
indebidos en la recepcion de dicha traduccion.

Nota sobre [aRegla 8
(Detalles relativos alafirmaen virtud del Articulo 8)

R8.01 Parrafo 1). Este parrafo se aplicaalafirmade cuaquier persona natural, incluso
cuando una persona natural firma en nombre de una personajuridica. El punto ii) corresponde
alanotaen el recuadro N° I X del Formulario del petitorio del PCT.

R8.02 Parrafo 2). Lafecha de lafirma puede ser importante, por giemplo, para determinar la
competenciajuridicadel firmante.

R8.03 Parrafo 3), puntoi). Este punto parece explicarse por si mismo.

R8.04 Puntoii). Laotraformade firma permitidaen virtud de este punto podria ser, por
gjemplo, una reproduccion impresa o estampada de la firma manuscrita de la persona cuya
firma sea necesaria.

R8.05 Puntoiii). Lanacionalidad de la persona firmante de la comunicacion es necesaria en
virtud de este punto debido a las disposiciones de la legislacién nacional de por lo menos un
Estado en lo relativo ala utilizacién de sellos por nacionales de dicho Estado.

R8.06 Parrafo 4). El apartado a) exige que una Parte Contratante acepte lafirmao € sello
que figuren en laimpresion de una comunicacion transmitida por telefacsimile. Sin embargo,
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seguin el apartado b), cualquier Parte Contratante podra exigir que se presente €l original en
papel de esa comunicacién en la Oficina dentro de un plazo no inferior aun mes a partir de la
fecha de recepcién de latransmision por telefacsimile. Esto también se aplicariaaun
telefacsimile enviado desde un ordenador; € original serialaimpresién del fichero de
ordenador. Cuando dicho documento original en papel no se presente dentro del plazo
aplicable, la Oficina podra considerar como no firmada la comunicacion de que se trate.

R8.07 Parrafo 5). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 3.2) (véanse las
Nota R3.02 a R3.04).

R8.08 Parrafo 6)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.

R8.09 Parrafo 6)b). Enlo relativo alas relacion entre e plazo en virtud de esta disposicién
y e del apartado @), cabe remitirse alas explicaciones relativas alaRegla 2.1) (véase la
Nota R2.01).

Nota sobre laRegla 9
(Detalles relativos a la peticion de inscripcion de un cambio
en el nombre o ladireccion en virtud del Articulo 9)

R9.01 Parrafo 1), puntoi). El nombrey ladireccion alos que se hace mencién en este punto
deben ser reflgjo de los contenidos en los registros de la Oficinainteresada. De no ser e caso,
la Oficina podria, por gemplo, exigir pruebas de que las indicaciones dadas son correctas en
virtud del Articulo 9.8), o que & cambio en cuestion sea inscrito con antelacion o seincluyaen
la peticion.

R9.02 Puntoii). Este punto parece explicarse por si mismo.

R9.03 Puntoiii). Este punto se aplicaria en casos en los que € solicitante o € titular
proporcione voluntariamente una direccidn, asi como en |os casos en |os que se exige una
direccién antes y/o después de cualquier peticion de cambio de direccion en virtud del
Articulo 7.3) (véanse, en particular, las Notas 7.15 y 7.16).

R9.04 Parrafo 2). Laaplicacion, mutatis mutandis, de la Regla 3.1) exigiria que todas las
Oficinas acepten la presentacion en papel de peticiones mencionadas en € Articulo 9.1)a).
Como en € caso de las solicitudes en virtud del Articulo 5.3), una Parte Contratante podria
exigir que esas peticiones presentadas en papel estén mecanografiadas o impresas; es decir, no
estaria obligada a aceptar peticiones manuscritas, aungue se le permitiria hacerlo (véase la
Nota5.12).

R9.05 Caberemitirse alas explicacionesrelativas ala Regla 3.2) a4) (véanse las
Notas R3.02 a R3.07).

R9.06 Parrafo 3)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.
R9.07 Péarrafo 3)b). Enlorelativo alarelacion entre e plazo en virtud de esa disposicion y

el plazo del apartado a), cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 2.1) (véase la
Nota R2.01).
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Nota sobre laRegla 10
(Detalles relativos ala peticion de inscripcion de un cambio
relativo a solicitante o al titular en virtud del Articulo 10)

R10.01 Péarrafo 1), puntoi). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.1)i)
(véase laNota R9.01).

R10.02 Puntosii) avii). Estos puntos parecen explicarse por si mismos.

R10.03 Punto viii). Cabe remitirse alas explicacionesrelativas al Articulo 7.3) y ala
Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R10.04 Puntoix). Labase parae cambio en lapersona del solicitante o € titular seria, por
gjemplo, un contrato de cesion de latitularidad de la solicitud o de la patente en cuestion, una
fusion, lareorganizacion o division de la personajuridica, una operacion de derecho o una
decisién de un tribunal que transfieralatitularidad de una solicitud o una patente.

R10.05 Parrafos?)y 3). Cabe remitirse alas explicacionesrelativas alaRegla9.2) y 3)
(véanse las Notas R9.04 a R9.07).

Nota sobre laRegla 11
(Detalles relativos a la peticidn de inscripcion de un acuerdo
de licencia 0 una garantia en virtud del Articulo 11)

R11.01 Parrafo 1), puntoi). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.1)i)
(véase laNota R9.01).

R11.02 Puntosii) av). Estos puntos parecen explicarse por si mismos.

R11.03 Punto vi). Cabe remitirse alas explicacionesrelativasa Articulo 7.3) y ala
Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R11.04 Parrafo 2). Cabe remitirse alas explicaciones relativas a la presentacion de peticiones
en papel en laRegla9.2) (véase laNota R9.04).

R11.05 Parrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 3.2) a 4) (véanse las
Notas R3.02 a R3.07).

R11.06 Parrafo 4)a). Estadisposicidn parece explicarse por si misma.

R11.07 Parrafo 4)b). Enlo relativo alarelacion entre € plazo en virtud de esta disposicion y
el plazo en virtud del apartado a), cabe remitirse alas explicacionesrelativas ala Regla 2.1)
(véase laNota R2.01).

R11.08 Parrafo 5). Estadisposicion parece explicarse por si misma.
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Nota sobre laRegla 12
(Detalles relativos a la peticion de correccidn de un error
en virtud del Articulo 12)

R12.01 Parrafo 1), puntoi). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.1)i)
(véase laNota R9.01).

R12.02 Puntoii. Este punto parece explicarse por si mismo.

R12.03 Puntoiii). Cabe remitirse alas explicacionesrelativasa Articulo 7.3) y ala
Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R12.04 Parrafos?2) y 3). Caberemitirse alas explicaciones relativas a Regla9.2) y 3) (véanse
las Notas R9.04 a R9.07).

Nota sobre laRegla 13
(Detalles relativos ala prérroga de un plazo fijado
por la Oficinaen virtud del Articulo 13)

R13.01 Parrafo 1)a). Estadisposicién parece explicarse por si misma.

R13.02 Parrafo 1)b). Estadisposicidn, que establece que el plazo prorrogado se calculard a
partir de la misma fecha que se calcul 6 € plazo origina para una accién ante la Oficina, resulta
pertinente, por gjemplo, cuando el plazo origina tal como fue calculado a partir de lafecha
inicial, expiraen un dia que no eslaborable.

R13.03 Péarrafo 2). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.2) (véanse las
Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre laRegla 14
(Detalles relativos a la continuacidn de la tramitacion o ala
reactivacion de la solicitud en virtud del Articulo 14)

R14.01 Parrafo 1). Este parrafo parece explicarse por si mismo.
R14.02 Parrafo 2). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.2) (véanse las
Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre laRegla 15
(Detalles relativos a la restauracion de derechos en virtud del Articulo 15)

R15.01 Parrafo 1), puntoi). Este punto parece explicarse por si mismo.
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R15.02 Puntoii). El plazo de doce meses en virtud de este punto, tal como lo sugirio el
representante de una organizacion no gubernamental durante la quinta sesion del Comité de
Expertos, se ha colocado entre corchetes como una variante del plazo de seis meses
previamente propuesto, para someterlo ala consideracion del Comité Permanente.

R15.03 Péarrafo 2). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.2) (véanse las
Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre laRegla 16
(Detalles relativos ala adicidn y restauracion de
lareivindicacion de prioridad en virtud del Articulo 16)

R16.01 Péarrafo 1). El plazo aplicable parala presentacion de unareivindicacion de prioridad
después de la presentacion de una solicitud internacional en virtud de la Regla 26bis.1.a) del
PCT, que entraraen vigor €l 1 dejulio de 1998, es de 16 meses a partir de lafecha de
prioridad o, cuando la adicion causara un cambio en lafecha de prioridad, de 16 meses a partir
de lafecha de prioridad asi cambiada, cualquiera sea el periodo de 16 meses que venza
primero, siempre que dicha reivindicacion de prioridad pueda ser presentada antes de que
expiren cuatro meses a partir de la fecha de presentacién de la solicitud.

R16.02 Parrafo 2. Se propone un plazo de dos meses habida cuenta, en primer lugar, del
periodo minimo de cuatro meses entre la expiracion del periodo de prioridad de 12 mesesy €
plazo de 16 meses en virtud delaRegla5.1), y, en segundo lugar, del tiempo que necesiten las
Oficinas para proporcionar copias de solicitudes anteriores.

R16.03 Péarrafo 3). Cabe remitirse alas explicaciones relativas ala Regla 9.2) (véanse las
Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre laRegla 17
(Forma de identificacion de una solicitud sin su nimero de solicitud)

R17.01 Parrafo 1). Este parrafo serefiere alasindicacionesy elementos que una persona,
gue se comunique con una Oficina, debe proporcionar paraidentificar una solicitud cuyo
numero se desconoce (véanse los Articulos 9.7), 10.8), 11.8) y 12.7)). Los puntosi) y ii)
constituyen un requisito maximo.

R17.02 Parrafo 2). Estadisposicién no prohibe alas Partes Contratantes permitir que un
solicitante proporcione menos informacién o aceptar otros medios de identificacion.

[Fin del documento]



