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INTRODUCCION

1. Ensucuartasesion celebradadel 6 al 10 de noviembre de 2000, el Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP) convino en que la Oficina Internacional presentaria un
proyecto de disposiciones para un futuro instrumento juridico sobre la armonizacién
sustantiva del Derecho de patentes. El presente documento contiene un primer proyecto para
un tratado, actualmente denominado el “ Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes
(SPLT)”. En é setienen en cuenta las opiniones expresadas durante la cuarta sesién del SCP.

2.  El SCP expreso ulteriormente e deseo de que la Oficina Internacional presente dos
versiones distintas del proyecto de disposiciones sobre el SPLT: una de ellas se basariaen los
textos existentes, tales como € “Proyecto de Tratado destinado a complementar el Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial en lo relativo alas Patentes’ (“ Proyecto
de 1991"; véase los documentos PLT/DC/3 y69) o e Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT), mientras que, en la segunda version, se tendria que utilizar un lengugje nuevo
y claro. Durante laredaccion del presente documento, se vio gque resultaria mas apropiado
establecer un solo texto que contenga dos variantes. Por consiguiente, el documento contiene,
cuando se da @ caso, una variante A que se basa en |os textos existentes, tal como se ha
mencionado antes, pero que no es necesariamente idéntica a éstos, y una variante B que utiliza
un lenguaje mas contemporaneo. En los casos en que € texto de la variante A no es idéntico
alos textos anteriores, como por giemplo, €l Proyecto de 1991, ello es porgque se han tenido en
cuenta los acontecimientos internacional es acaecidos desde que se establecieron esos textos y
también parareflejar el deseo del SCP de lograr |a plena armonizacion sin permitir diferencias
territoriales entre los paises. Tal como acordd € SCP en su cuarta sesion, el proyecto de
disposiciones se limita a determinadas cuestiones, en particular las contenidas en €l parrafo 2
del documento SCP/4/2.

3. Cabe observar asimismo que algunas de las disposiciones propuestas (por gjemplo, €
proyecto de Articulo 9) reflgjan el sistemadel primer solicitante puesto que su origen radica
en los textos existentes. No obstante, este enfoque no menoscaba en absoluto la redaccion
futura de las disposiciones pertinentes sino que ha sido elegido simplemente parareflgar
ciertas disposiciones de | os textos existentes, tales como el Proyecto de 1991.

4.  En € documento SCP/5/3 figura un proyecto de Reglamento y un proyecto de
Directrices Précticas parael SPLT. Estas disposiciones se presentan sin variantes y se basan
Unicamente en textos ya existentes puesto que su redaccion futura dependera del estilo que
elijael SCP paralaredaccion de los articul os.
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PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente Tratado y salvo estipulacion expresa en contrario:

i) excepto cuando € contexto indique otra cosa, las palabras en singular

incluirén el plura, y viceversa, y € pronombre persona masculino incluira el femenino.
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Articulo 1bis

Solicitudes [y patentes] a las que se aplica € Tratado

1) [Principio] Salvo lo dispuesto en € parrafo 2), las disposiciones del presente

Tratado y del Reglamento seran aplicables &:

1)] lassolicitudes de patentes de invencion y de patentes de adicion, que se

hayan presentado en la Oficina de una Parte Contratante o para ésta[;

i) las patentes de invencion, y alas patentes de adicién nacionaesy

regionales, que hayan sido concedidas y surtan efecto en una Parte Contratante].

2) [Reservado]
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Articulo 2 Inspirado del Art. 9
del Proyecto de
Derecho a una patente 1991, modificado
por el PLT/DC/69

El derecho a la patente pertenecera a inventor o a su derechohabiente, segun 1o

estipulado en el Reglamento.
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PARTE Il: SOLICITUD

Articulo 3

Contenido de la solicitud

[Variante A]

[Ninguna disposicion]

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Una solicitud debera contener:

1) un petitorio, tal como se estipula en el Tratado sobre Derecho de

Patentes,

i) unadescripcion,

iii)  unao més relvindicaciones,

iv)  uno o mas dibujos, cuando sean necesarios, y

V)  unresumen.

[Fin de la Variante B]
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[Articulo 41

Solicitudes extensas

Una Parte Contratante puede prever requisitos especiales respecto de solicitudes

extensas, segun lo estipulado en las Directrices Préacticas.]

! Esta disposicion figura entre corchetes porque su inclusion no ha sido especificamente

solicitada por € SCP. El SCP podra considerar la posibilidad de desplazar esta disposicién al
Reglamento en virtud del Articulo 5.
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Articulo 5 Inspirado del
Art. 3.2)b) del
Contenido y orden del contenido de la descripcion Proyecto de 1991

La parte de la solicitud correspondiente a la descripcion debe figurar por escrito y tener

el contenido, y ser presentada en el orden, previstos en el Reglamento.
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] Partes del Art. 4,
Articulo 6 Proyecto de 1991

Contenido, estilo y manera de presentacion de las reivindicaciones

1) [Contenido delasreivindicacioneg Las reivindicaciones deben definir €l objeto

de la proteccién solicitada[, segin lo estipulado en €l Reglamento].

2) [Estilo delasreivindicaciones] Las reivindicaciones, tanto individua mente como

en su totalidad, deben ser claras'y concisas, segin lo estipulado en el Reglamento.

3) [Forma de presentacion de lasreivindicaciones] Las reivindicaciones deben

presentarse segun lo estipulado en e Reglamento.
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Articulo 7 Art. 5, Proyecto

de 1991
Unidad de la invencion

[Variante A]

1) [Exigencia de unidad delainvencion] Lasolicitud solo podrareferirse a una
invencién o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre si que conformen un
unico concepto inventivo general (“exigencia de unidad de lainvencidn™), segun lo estipulado

en e Reglamento.

2) [Faltade unidad de lainvencion sin influencia sobre la validez de las patentes]

El hecho de gque se conceda una patente sobre la base de una solicitud que no satisfaga la

exigencia de unidad de lainvencion no sera causa de invalidacion o revocacion de la patente.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Las reivindicaciones de la solicitud solo podran referirse a unainvencion o a un grupo

de invenciones relacionadas de tal manera entre si que conformen un Unico concepto

inventivo general, seguin lo estipulado en € Reglamento.

[Reglas con contenido similar a delaVariante A]

[Fin de la Variante B]
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PARTE Ill: ESTADO DE LA TECNICA

Articulo 8 Art. 11.2)b),
Proyecto de 1991

Definicion del estado de la técnica

[Variante A]

El estado de latécnica consistira en todo |o que haya sido puesto a disposiciéndel
publico en cualquier parte del mundo, antes de lafecha de presentacién o, cuando se
reivindique la prioridad, lafecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindique la

invencién, segun lo estipulado en € Reglamento.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Con sujecion alo dispuesto en los Articulos 9 y 10, € estado de latécnicarelativo a una
reivindicacion determinada consistira en toda la informacién que haya sido puesta a
disposicion del publico en cualquier parte del mundo, seguin lo estipulado en el Reglamento,
antes de la fecha de presentacion o, cuando se reivindique la prioridad, 1a fecha de prioridad

de la solicitud en que se divulgue €l objeto de lareivindicacion.

[Fin de la Variante B]
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Articulo 9

Inspirado del
Efecto de las solicitudes anteriores Art. 13.1)a),
en el estado de la técnica Proyecto de 1991

[Variante A]?

Una solicitud presentada o que surta efecto en una Parte Contratante antes, pero
publicada después, de la fecha de presentacion o, cuando se reivindique la prioridad, la fecha
de prioridad de otra solicitud presentada o que surta efecto en esa Parte Contratante, formara

parte del estado de latécnica, segun lo estipulado en el Reglamento.

[Fin de laVariante A]

[Variante B]

Una solicitud presentada antes, pero publicada después, de lafecha de presentacion o,
cuando se reivindique la prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud objeto de

consideracion formard parte del estado de la técnica, segiin lo estipulado en el Reglamento.

[Fin de la Variante B]

> Dedegirsela Variante A, deberdincluirse en laRegla 7 una disposicion relativa a efecto en e
estado de la técnica de anteriores solicitudes internacionaes del PCT, que podra semegjarse a
Articulo 13.3) del Proyecto de 1991.
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[Articulo 10°
[Variante A]
Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad | Art. 12, Proyecto de
(plazo de gracia) 1991, modificado
por PLT/DC/69

1) [Casosdedivulgacion sin incidencia sobre la patentabilidad] La divulgacion de
informaciones que normalmente tendrian incidencia sobre la patentabilidad de la invencion
objeto de la solicitud, no tendra incidencia sobre su patentabilidad cuando haya tenido lugar, o
sido efectiva en virtud del Articulo 9 en una fecha determinada durante los 12 meses que
precedan alafecha de presentacion o, cuando se reivindique la prioridad, la fecha de

prioridad de la solicitud, y que la informaciones

i) hayan sido divulgadas por €l inventor,

i) hayan sido divulgadas por una Oficinay estuviesen contenidas

a) enotrasolicitud presentada por € inventor y no hubieran debido

ser divulgadas por esa Oficina, 0

b) enunasolicitud presentada sin conocimiento o consentimiento del
inventor por un tercero que haya obtenido la informacion directa o

indirectamente del inventor,

Esta disposicion figura entre corchetes porque su inclusion dependera de |os debates que tengan
lugar en una etapa ulterior.
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[Articulo 10.1), continuacion]

iil)  hayan sido divulgadas por un tercero que hubiere obtenido las

informaciones directa o indirectamente del inventor.

2) [“Inventor”] A losfinesdelo dispuesto en € parrafo 1), también se entendera por
“inventor” atoda persona que, en la fecha de presentacion de la solicitud o con anterioridad a

esa fecha, tuviese derecho a la patente.

3) [Plazoilimitado parainvocar € plazo de gracia] Los efectos del parrafo 1)

podran invocarse en cualquier momento.

4)  [Pruebas] Cuando seimpugne laaplicabilidad del parrafo 1), la parte que

invoque los efectos de ese parrafo tendra la carga de probar, o de hacer posible que se

concluya, que se han cumplido las condiciones de dicho parrafo.

[Fin de la Variante A]
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[Articulo 10, continuacion]

[Variante B]

Plazo de gracia

El estado de la técnica no debera abarcar informacion puesta a disposicion del publico
durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentacion o, de reivindicarse la prioridad, ala
fecha de prioridad de la solicitud, cuando dicha informacién haya sido puesta a disposicién
del publico segun lo estipulado en e Reglamento.]

[Reglas con contenido similar a delaVariante A]

[Fin de la Variante B]
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PARTE IV: DIVULGACION Y REIVINDICACIONES

Articulo 11
) Inspirado del
[Variante A] Art. 3.1)a),
. . . Proyecto de 1991
Divulgacion completa en la solicitud

Lasolicitud, a partir de la fecha de presentacion, deberé divulgar la invencién de una
manera suficientemente claray completa para que la invencion pueda ser realizada por una

persona del oficio, segin lo estipulado en el Reglamento.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Idoneidad de la divulgacion

La divulgacion de la invencién reivindicada sera idonea si, habida cuenta de la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos contenidos en la solicitud en la fecha de
presentacion de la solicitud, proporciona informacién que sea suficiente para permitir que la
invencién pueda ser realizada y utilizada por una persona del oficio sin que ocurra una

experimentacion indebida, seguin lo estipulado en € Reglamento.

[Fin de la Variante B]
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Articulo 12

Relacion de las reivindicaciones con la divulgacion

[Variante A]

Inspirado del
Art. 4.4), Proyecto
de 1991

L as reivindicaciones deberan estar fundadas en la descripcion y los dibujos.

[Fin de laVariante A]

[Variante B]

L as reivindicaciones deberan estar fundadas en la divulgacion, segun lo estipulado en el

Reglamento.

[Fin de la Variante B]
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Articulo 13

Alcance de las relvindicaciones

[Variante A]

[Ninguna disposicion]

[Fin de laVariante A]

[Variante B]

El alcance de lareivindicacion no excedera el alcance de la divulgacion de la solicitud.

No obstante, la reivindicacion no se limitara a lo que se divulgue expresamente en la solicitud.

[Fin de la Variante B]
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Articulo 14
[Variante A]
Partes del Art. 21,
Alcance de la proteccion Proyecto de 1991

1) [Alcance] El alcance de la proteccion conferida estara determinado por las
reivindicaciones, que deberan interpretarse alaluz de la descripcién y los dibujos, segin o

estipulado en el Reglamento.

[2) [Equivalentes] A losfines de ladeterminacion del alcance de la proteccion
conferida por la solicitud, se deberan tener debidamente en cuenta los elementos que sean
equivalentes a los elementos expresados en |as reivindicaciones, seguin o estipulado en el

Reglamento.]

[Fin de laVariante A]

[Variante B]

Interpretacion de las reivindicaciones

A los fines del examen y de determinar |os derechos conferidos en virtud de una
solicitud publicada, cada reivindicacion deberainterpretarse alaluz de [la descripcion, los

dibujos] [ladivulgacién] y del estado de la técnica, segun lo estipulado en € Reglamento.

[Fin de la Variante B]
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PARTE V: CONDICIONES SUSTANTIVAS DE PATENTABILIDAD

Avrticulo 15

Materia patentable

[Variante A]

[Reservado]

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Lainvencion reivindicada debera [ contener] [representar] materia patent able, segin lo

estipulado en el Reglamento.

[Reglas reservadas]

[Fin de la Variante B]
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Articulo 16 .
Inspirado (er
Aplicabilidad/utilidad industrial parte) del
[Variante A] Art. 33.4) del PCT

Se considerard que una invencion es susceptible de aplicacion (utilizacion) industria si,

de acuerdo con su carécter, puede [ser producida o utilizada en todo tipo de industrial[ser de

una utilidad especifica, considerable y creible], segin lo estipulado en e Reglamento.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

[Suprimir el requisito deaplicabilidad/utilidad]

[Fin de la Variante B]
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Articulo 17 Inspirado del
Art. 11.2)a),
Novedad Proyecto de 1991

[Variante A]

Se considerara nueva una invencion s no forma parte del estado de la técnica, segun lo

estipulado en el Reglamento.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Se estimara que una invencion reivindicada es nueva a menos que se encuentren en un
solo elemento del estado de la técnica todas las limitaciones de la invencion reivindicada,

segun lo estipulado en & Reglamento.

[Fin de la Variante B]
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Articulo 18

Actividad inventiva/no evidencia

Art. 11.3),

[Variante A] Proyecto de 1991

Se considerara que unainvencion implica actividad inventiva (no es evidente) s,
teniendo debidamente en cuenta el estado de latécnicatal como se define en e Articulo 8, no
hubiera sido evidente para una persona del oficio en la fecha de presentacion o, cuando se
reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindique la

invencion, seguin lo estipulado en el Reglamento.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

Se considerara que una invencion reivindicada implica actividad inventiva (no es
evidente), a menos que la invencion relvindicada y € estado de la técnica, en la fecha de
presentacion o, cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en
que se divulga el objeto de lareivindicacion, eran evidentes para una persona del oficio, segun

lo estipulado en e Reglamento.

[Fin de la Variante B]
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PARTE VI: PATENTABILIDAD

Articulo 19

Patentabilidad de la invencion reivindicada

1) [Determinacion de la patentabilidad de la reivindicacion] Unainvencion

reivindicada sera patentable, a menos que:

i) no cumplacon los requisitos previstos en los Articulos 2, 6.2) y 3), 7

y15a1ls;

i) lasolicitud no cumpla con los requisitos del Tratado sobre el Derecho de
Patentes, tal como se haya incorporado en lalegislacion aplicable, ni de los Articulos 3, [4,] 5

y 11 a 13 del presente Tratado; o

i)  sebase en unadivulgacion que es el resultado de una modificacion o

enmienda prohibidas por el Articulo 20.3)a).

2)  [Prohibicion de otrosrequisitos] No se podrdimponer ninguin requisito de

patentabilidad adicional o diferente de los previstos en €l parrafo 1).
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PARTE VII: MODIFICACIONESY CORRECCIONES

Articulo 20 Art. 14, Proyecto
de 1991

Modificacion o correccion dela solicitud

1) [Modificaciones o correcciones como consecuencia de una constatacion de la
Oficina] Cuando la Oficina compruebe que una solicitud no cumple con aguno de los
requisitos previstos en el Tratado o en el Reglamente, aplicables a esa solicitud, dara al
solicitante @ menos una posibilidad de modificar o corregir la solicitud o de dar cumplimiento

adichos requisitos.

2) [Modificaciones o correcciones por iniciativa del solicitantg El solicitante tendra
derecho, por su propiainiciativa, a modificar o corregir la solicitud o a dar cumplimiento a un
requisito aplicable ala solicitud hasta e momento en que la solicitud cumpla todas las
condiciones parala concesion, segun lo estipulado en el Reglamento; no obstante, toda Parte
Contratante que prevea el examen sustantivo puede disponer que e solicitante tendra derecho
amodificar o corregir, por su propia iniciativa, la descripcion, las reivindicaciones y los
dibujos eventuales, solamente hasta €l plazo otorgado para responder ala primera

comunicacion sustantiva de la Oficina.
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[Articulo 20, continuacion]

3) [Limitacién de las modificaciones o de las correcciones]

a) No estara permitida ninguna modificacién o correccion, que no seala

Art. 14.3), Proyecto de
1991, modificado por
PLT/DC/69

correccion de una equivocacion evidente o de un error de forma en € sentido del

apartado b), cuando la modificacion o correccion dieran € resultado de que la

divulgacion de lainvencion contenida en la solicitud modificada o corregida

fuese mas alla de la divulgacion de la invencion contenida en la solicitud tal

como fue presentada a |os fines de la fecha de presentacion.

b) A losfines delo dispuesto en € apartado a), se considerara evidente una

equivocacion[, y se considerara que € error es de forma,] si 1o que se corrige hubiera sido

evidentemente falso, y la correccion hubiera sido evidente, para una persona del oficio en €

momento de la presentacion.
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PARTE VIII: RECURSOS CONTRA EL RECHAZO
O LA DENEGACION DE LA SOLICITUD

Articulo 21 Inspirado del
Art. 10.2) del PLT

Observacionesy revision

1) [Oportunidad para formular observaciones, modificaciones o correcciones en

caso de rechazo o denegacion previstos] Una patente no podré ser rechazada o denegada por

razones de falta de patentabilidad, total o parcialmente, sin que e solicitante hayatenido la

oportunidad de formular observaciones sobre € rechazo o denegacién previstos, y de efectuar

modificaciones y correcciones cuando le esté permitido en virtud de la legislacién aplicable,

dentro del plazo previsto en el Reglamento.

2) [Revision después del rechazo o la denegacion] El rechazo o la
denegacién de una solicitud por la autoridad examinadora en razén de la falta de
patentabilidad de la invencién en virtud del Articulo 19 estaran sujetos a una

revision judicial por una autoridad judicia o cuasijudicial.

Inspirado del

Art. 62.5 del
Acuerdo sobre los
ADPIC
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PARTE IX: RELACION DEL TRATADO CON EL
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES
Articulo 22

Relacion con el PLT

Cada Parte Contratante debera [aplicar las disposiciones del] [adherirse a] Tratado

sobre € Derecho de Patentes.
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PARTE X: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASY CLAUSULASFINALES

Articulo 23 Inspirado del

Art. 14 del PLT
Reglamento

1) [Contenido] En el Reglamento adjunto al presente Tratado se prevén reglas

relativas a

i) lascuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que han de

estar estipuladas en el Reglamento;

i) losdetalles Utiles para la aplicacion de las disposiciones del presente

Tratado;

i) losrequisitos, cuestiones o procedimientos de caracter administrativo.

2) [Modificacion del Reglamento] Salvo lo dispuesto en € péarrafo 3), toda

modificacion del Reglamento requerira [reservado].

3) [Requisito de mayorias especiales] a) El Reglamento podra especificar las
disposiciones del Reglamento que podrén ser modificadas tnicamente por [unanimidad][una
mayoria de nueve décimos][una mayoria de cuatro quintos][, a condicion de que [no haya
discrepancia por parte de ninguna de las Partes Contratantes cuyas Oficinas hayan recibido a
menos yy solicitudes de conformidad con las estadisticas anuales mas recientes publicadas

por la Oficina Internacional][no haya discrepancia por parte de a menos xx Partes
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[Articulo 23.3)a), continuacion]

Contratantes cuyas Oficinas hayan recibido al menos yy solicitudes de conformidad con las

estadisticas anuales mas recientes publicadas por la Oficina Internacional]].

b)  Cuaquier modificacion del Reglamento que suponga la adicién o supresion
de las disposiciones especificadas en e Reglamento, segiin lo dispuesto en el apartado a),
exigira [la unanimidad][una mayoria de nueve décimos|[una mayoria de cuatro quintos][, a
condicion de quelno haya discrepancia por parte de ninguna de las Partes Contratantes cuyas
Oficinas hayan recibido a menos yy solicitudes de conformidad con las estadisticas anuales
mas recientes publicadas por la Oficina Internacional] [no haya discrepancia por parte de a
menos xx Partes Contratantes cuyas Oficinas hayan recibido al menos yy solicitudes de
conformidad con |as estadisticas anual es més recientes publicadas por la Oficina

Internacional]].

c) Al determinar s se ha acanzado la unanimidad, s6lo se tomaran en

consideracion los votos ef ectivamente emitidos. La abstencion no se considerara como voto.

4)  [Conflicto entre el Tratado y el Reglamento] En caso de conflicto entre las

disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento, prevaleceran las primeras.
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Articulo 24 Inspirado del Art. 14 del
PLT, y delaRegla 89 del
Directrices Practicas PCT

1) [Contenido] En las Directrices Practicas adjuntas al presente Tratado y en €l

Reglamento se preven directrices relativas a

i) lascuestiones que el presente Tratado o0 €l Reglamento dispongan

expresamente que han de estar estipuladas en las Directrices Practicas,

i) los detales Utiles parala aplicacion de las disposiciones del presente

Tratado y del Reglamento.

2) [Modificacion de las Directrices Practicas] [Reservado]

[Fin del documento]



