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Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCION

1. Laré&pidaevolucion delastecnologias de lainformacion en los Ultimos afios se ha
traducido en cambios radicales en |os procedimientos de presentacion y tramitacion de
solicitudes de patente y documentos conexos. En particular, solicitantes y oficinas presentan
y tramitan, respectivamente, solicitudes de patente y comunicaciones no sélo en papel sino,
cada vez con mayor frecuencia, en formaelectronica. Paratener en cuenta esa evolucion es
necesario gustar regularmente el marco juridico internacional aplicable alas solicitudes de
patentes. Por ggemplo, en la Regla 89bis del Reglamento del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT) y en la Parte 7 de las Instrucciones Administrativas del PCT se
estipulala posibilidad de presentar y tramitar solicitudes internacionales y comunicacionesy
documentos conexos en formato electronico o por medios el ectronicos.

2. Seriaconveniente aportar aclaraciones en |os acuerdos internacionales sobre la
certificacion de documentos de prioridad, proceso mediante el que, en virtud del PCT, la
Oficina receptora expide ese tipo de documentos, que son transmitidos en forma electronicaa
la Oficina Internacional de conformidad con las Reglas 17 y 89bis.3 del PCT. En e presente
documento se apunta ala utilidad de aclarar, por conducto de un acuerdo entre los Estados
miembros, que ni en el Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial
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(Convenio de Paris) ni en el PCT se excluye la posibilidad de que | as oficinas determinen
formas aternativas de certificacion que se adapten de forma adecuada a entorno electronico.
Tras la adopcion de dicho acuerdo y como consecuencia de dichas aclaraciones, tendrian que
examinarse determinadas cuestiones rel ativas alas operaciones de tramitacion y certificacion
en forma el ectronica de documentos de prioridad.

3.  Eseacuerdo permitiriaofrecer certidumbre en la aplicacion de obligaciones legales y
velar por gue los métodos empleados por |as oficinas para certificar documentos de prioridad
sean coherentes y permitan aprovechar todos los beneficios que ofrecen los sistemas de
presentacion y tramitacion electronicas de solicitudes de patente. Entre dichos beneficios
estan el intercambio sencillo, oportuno y fiable de documentos de prioridad ademas de la
simplificeion del procedimiento de certificacion en las oficinas. Simplificar esos
procedimientos seria muy Util, en particular, habida cuenta de que gran nimero de oficinasy
la Oficina Internacional tienen cada vez mas dificultades para gestionar €l creciente volumen
de documentos en papel en e marco del PCT.

CONVENIO DE PARIS

4. Ené€ Articulo 4 del Convenio de Paris (véase el Anexo |) se estipula el derecho de
prioridad. En el Articulo 4.D.1) se estipulala obligacion que tienen los que deseen prevalerse
de laprioridad de un depdsito anterior de indicar en una declaracion lafechay e paisde
dicho depésito. En el Articulo 4.D.3) se estipula que los paises de la Union de Paris podran
exigir de quien reivindigue esa prioridad que presente una copia de la solicitud depositada
anteriormente (documento de prioridad), cuya conformidad debera ser certificada por la
Administracion que la haya recibido.

5. Esevidente que lafinalidad de la certificacion es verificar laidentidad entre lacopiay
lasolicitud origina en la que se basalareivindicacion de prioridad. Incumbe ala
Administracion que haya expedido e documento de prioridad determinar el método de
certificacion. A ese respecto las préacticas varian en funcién del paisy de la oficina de que se
trate. Por g emplo, las oficinas pueden optar por certificados en papel o por una certificacion
en formato electrénico o por otros medios el ectronicos. En e Articulo 4.D.3) se estipula
también que los paises de la Unién de Paris podran exigir que los documentos de prioridad
vayan acompafiados de un certificado expedido por la misma Administracion en €l que se
indique la fecha de presentacion, y de unatraduccién. Ahorabien, en dicha disposicion se
estipul a especificamente que no podra exigirse lalegalizacion del documento de prioridad.
En el Articulo 4.D.4) se estipula que no podrén exigirse otras formalidades parala declaracion
de prioridad en e momento del deposito de la solicitud en la que sereivindique la prioridad.

6.  El acuerdo propuesto permitiria aclarar €l principio, que viene aser el mismo querigela
cuestion de la certificacion en el Convenio de Paris en lo relativo alos documentos en papel,
en el sentido de que incumbira ala Administracion competente que expida el documento de
prioridad decidir como desea que se lleve a cabo la certificacién previstaen e Convenio de
Paris.
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

7. Enéd Articulo 8.1) del PCT se estipula que la solicitud internacional podra contener una
declaracion en la que sereivindique la prioridad de una o més solicitudes anteriores
presentadas en cualquier pais parte en e Convenio de Paris o para dicho pais. En €

Articulo 8.2)a) se afiade que los requisitos y los efectos de una reivindicacion de prioridad
serén los establecidos en el Articulo 4 del Actade Estocolmo del Convenio de Paris. Enla
Regla 17 del PCT se completa esadisposicion a estipular que, areserva de las excepciones
gue en dicha Regla se contemplan, con las solicitudes internacional es respecto de las cuales se
reivindique la prioridad debera presentarse una copia de la solicitud anterior, certificada por la
Administracion en laque se present6 (el Articulo 8 y laRegla 17 figuran en el Anexo ).

8. A finde evitar todaincertidumbre que pueda derivar del uso de diferentes medios de
certificacion de documentos de prioridad con arreglo a PCT, se ha convenido en que seria Util
Ilegar a un acuerdo claro en € que se subraye que, habida cuenta del recurso cada vez mas
frecuente alos medios el ectronicos para e intercambio de documentos, la Oficina receptora
gue expide los documentos de prioridad decidira por si misma cémo desea que se lleve a cabo
la certificacion previstaen el Convenio de Paris, incluido e caso en que |os documentos de
prioridad sean transmitidos ala Oficina Internacional en formaelectrénica. Sobre labase de
dicho acuerdo, y cuando los documentos de prioridad certificados de esa manera hayan sido
transmitidos en forma electronica ala Oficina Internacional en virtud delas Reglas 17 y
89bis.3 del PCT, ninguna oficina designada o elegida en virtud del PCT podra exigir una
certificacion complementaria alos fines de lafase nacional o regional. Cabe destacar también
que ese principio viene a ser exactamente el mismo que rige la cuestion de la certificacion en
el Convenio de Paris en lo que serefiere alos documentos en papdl. A instancias delas
oficinas designadas 0 elegidas que deseen seguir recibiendo |os documentos de prioridad
certificados en papel, la Oficina Internacional de la OMPI seguira suministrando en papdl los
documentos de prioridad que reciba.

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS DE
PRIORIDAD EN VIRTUD DEL CONVENIO DE PARISY DEL PCT

9. A findeaportar mayor certidumbre respecto del uso cada vez mayor de medios
electronicos para el suministro, € amacenamiento y la difusion de documentos de prioridad,
se propone que las Asambleas de laUnion de Paris y de laUnion del PCT concierten el
siguiente acuerdo explicito:

“Las Asambleas de la Union de Paris y delaUnién del PCT convienen en adoptar los
siguientes principios en relacion con la aplicacion del Articulo 4.D.3) del Convenio de Paris,
el Articulo 8dd PCT y laRegla 17 del Reglamento del PCT:

i) incumbirdala Administracién competente que suministre el documento de
prioridad determinar lo que se entiende por certificacion de documentos de prioridad y la
fecha de presentacion, asi como el método de certificacion de esos documentos;

i) lasoficinas deberan aceptar una Unica certificacion aplicable a més de un
documento de prioridad (“ certificacion colectiva’), a condicién de que dicha certificacion
permitaidentificar todos |os documentos de prioridad alos que se aplique;
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iii)  entrelos jemplos de métodos de certificacion de documentos de prioridad que
se consideran aceptables estan |os siguientes:

— certificacién en papel;

— certificacion con codificacion de caracteres en forma electronica;

— imagen electronica de una certificacion en papel;

— certificacion colectiva de varios documentos de prioridad transmitidos de
unaoficinaaotrao ala Oficinalnternacional;

— certificacion colectiva de varios documentos de prioridad contenidos en la
base de datos de una oficina en la que se dé acceso a dichos documentos a
|as personas autorizadas,

iv) alosfinesdel Articulo 8y delaReglal1l7 del PCT, unavez que e documento de
prioridad haya sido expedido y certificado por la Oficina receptora de conformidad con los
principios anteriormente mencionados, y haya sido transmitido ala Oficina Internacional en
forma electrénica, ninguna oficina designada o €l egida podra exigir otras formas de
certificacion ni nuevas certificaciones de dicho documento de prioridad; ahorabien, a
peticion de cualquier oficinadesignada o elegida, la Oficina Internacional seguira
suministrando copias en papel de documentos de prioridad relacionados con solicitudes
internacionales PCT".

10. Seinvita a las Asambleas de la Unidn de
Parisy dela Union del PCT a aprobar €l
acuerdo que figura en € parrafo 9 del presente
documento.

[Siguen los Anexos|
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ARTICULO 4 DEL CONVENIO DE PARIS

Articulo 4

[A. al. Patentes, modelos de utilidad, dibujosy modelos industriales, marcas, certificados de
inventor: Derecho de prioridad. — G. Patentes: Division de la Solicitud]

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de
modelo de utilidad, de dibujo o0 modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en
alguno de los paises de la Union o su causahabiente, gozara, para efectuar el depdsito en los
otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados més adelante en €l
presente.

2)  Sereconoce que daorigen a derecho de prioridad todo deposito que tenga valor
de depébsito nacional regular, en virtud de lalegislacién nacional de cada pais de laUnion o de
tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Union.

3)  Por depdsito nacional regular se entiende todo deposito que sea suficiente para
determinar lafecha en la cual la solicitud fue depositada en € pais de que se trate, cualquiera
que seala suerte posterior de esta solicitud.

B. Enconsecuencia, € deposito efectuado posteriormente en alguno de |os demas paises de
laUnidn, antes de la expiracion de estos plazos, no podra ser invalidado por hechos ocurridos
en el intervalo, en particular, por otro depdsito, por la publicacion de lainvencion o su
explotacion, por la puesta ala venta de ggemplares del dibujo o del modelo o por €l empleo de
lamarca, y estos hechos no podran dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ninguna
posesiOn personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del diade la primera solicitud
que sirve de base a derecho de prioridad quedan reservados alo que dispongalalegislacion
interior de cada pais dela Unién.

C. 1) Losplazosde prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes
de invencion y los model os de utilidad y de seis meses paralos dibujos 0 modelos industriales
y paralas marcas de fabrica o de comercio.

2)  Estos plazos comienzan acorrer a partir de lafecha del depésito delaprimera
solicitud; e diadel deposito no estd comprendido en e plazo.

3) Sid ultimodiade plazo es un dialegamente feriado o un diaen el quelaoficina
no se abre pararecibir € depésito de las solicitudes en el pais donde la proteccion se reclama,
el plazo sera prorrogado hasta el primer dialaborable que siga.

4)  Deberaser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depésito sera el
punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que
una primera solicitud anterior en € sentido del parrafo 2) arriba mencionado, depositada en el
mismo pais de la Unidn, con la condicion de que esta solicitud anterior, en lafecha del
depdsito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado
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sometida ainspeccion publicay sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no haya servido
de base paralareivindicacion del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podra nunca
mas servir de base paralareivindicacion del derecho de prioridad.

D. 1) Quiendesee prevalersedelaprioridad de un depdsito anterior estara obligado a
indicar en unadeclaracion lafechay € pais de este depésito. Cada pais determinara e plazo
maximo en que debera ser efectuada esta declaracion.

2) Estasindicaciones seran mencionadas en | as publicaciones que procedan dela
Administracion competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) LospaisesdelaUnion podran exigir de quien haga una declaracion de prioridad
la presentacién de una copia de la solicitud (descripcion, dibujos, etc.) depositada
anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administracion que hubiera
recibido dicha solicitud, quedara dispensada de toda legalizacién y en todo caso podra ser
depositada, exenta de gastos, en cual quier momento dentro del plazo de tres meses contados a
partir de lafechadel depdsito de la solicitud posterior. Se podra exigir que vaya acompafiada
de un certificado de la fecha del depésito expedido por dicha Administracion y de una
traduccion.

4)  No sepodran exigir otras formalidades parala declaracion de prioridad en el
momento del depdsito de la solicitud. Cada pais de la Union determinara las consecuencias de
laomisién de las formalidades previstas por e presente articulo, sin que estas consecuencias
puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5)  Posteriormente, podran ser exigidos otros justificativos. Quien se prevaliere dela
prioridad de un depdsito anterior estara obligado aindicar el nimero de este deposito; esta
indicacion seré publicada en las condiciones previstas por € parrafo 2) arribaindicado.

E. 1) Cuando un dibujo o modeloindustrial haya sido depositado en un pais en virtud
de un derecho de prioridad basado sobre €l depdsito de un modelo de utilidad, € plazo de
prioridad sera el fijado paralos dibujos 0 modelos industriales.

2)  Ademas, esta permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en virtud de un
derecho de prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente y viceversa.

F.  Ningun pais de la Union podra rehusar una prioridad o una solicitud de patente por €l
motivo de que el depositante reivindica prioridades multiples, aun cuando éstas procedan de
paises diferentes, o por € motivo de que una solicitud que relvindica una o varias prioridades
contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes
cuya prioridad es reivindicada, con la condicion, en los dos casos, de que haya unidad de
invencion, segun laley del pais. Enlo que se refiere alos el ementos no comprendidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, €l depdsito de la solicitud posterior da
origen aun derecho de prioridad en las condiciones normales.

G. 1) S e examenrevelaque unasolicitud de patente es compleja, e solicitante podra
dividir lasolicitud en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando como fecha de
cadaunalafechadelasolicitud inicia y, s aello hubiere lugar, €l beneficio del derecho de
prioridad.

2) También podrd el solicitante, por su propiainiciativa, dividir lasolicitud de
patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, lafechade solicitud inicial y,
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s a€ello hubiere lugar, €l beneficio del derecho de prioridad. Cada pais de la Union tendrala
facultad de determinar las condiciones en las cual es esta division serd autorizada.

H. Laprioridad no podré ser rehusada por €l motivo de que ciertos elementos de la
invencion paralos que se reivindicala prioridad no figuren entre las reivindicaciones
formuladas en la solicitud presentada en el pais de origen, siempre que € conjunto de los
documentos de la solicitud revele de manera precisala existencia de | os citados el ementos.

l. 1) Lassolicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en € que los
solicitantes tengan derecho a solicitar, a su e eccion, una patente o un certificado de inventor,
darén origen a derecho de prioridad instituido por € presente articulo en las mismas
condiciones y con los mismos efectos gque las solicitudes de patentes de invencion.

2)  Enun pais donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccién, una
patente o un certificado de inventor, € que solicite un certificado de inventor gozarg,
conforme alas disposiciones del presente articulo aplicables alas solicitudes de patentes, del
derecho de prioridad basado sobre &l depésito de una solicitud de patente invencién, de
modelo de utilidad o de certificado de inventor.

[Sigue e Anexo Il]
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Articulo 8 del PCT
Reivindicacién de prioridad

1) Lasolicitud internaciona podréa contener unadeclaracién, segin lo prescrito en el
Reglamento, que reivindigue la prioridad de una 0 mas solicitudes anteriores presentadas en
cualquier pais parte en e Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial o para
dicho pais.

2) @ Sinperjuicio delo dispuesto en e parrafo b), los requisitos y los efectos de una
reivindicacion de prioridad presentada conforme a pérrafo |), seran los establecidos en el
Articulo 4 del Actade Estocolmo del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad
Industrial.

b) Lasolicitud internaciona que reivindique la prioridad de una o mas solicitudes
anteriores presentadas en un Estado contratante o para el mismo, podra designar a ese Estado. Si
lasolicitud internacional reivindicala prioridad de una o més solicitudes nacional es presentadas
en un Estado designado o para el mismo, o reivindicala prioridad de una solicitud internacional
gue hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos de lareivindicacion de
prioridad en ese Estado se regiran por su legislacion nacional.
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Reglal17 del PCT

Documento de prioridad

17.1 Obligacién de presentar una copia de una solicitud nacional o internacional anterior

a)  Cuando sereivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior
conforme al Articulo 8, €l solicitante debera presentar ala Oficina Internacional o ala Oficina
receptora una copia de esa solicitud anterior, certificada por la Administracion en laque se
presento (“documento de prioridad”), salvo que ya se hubiera presentado en la Oficina receptora
con lasolicitud internacional en laque sereivindicalaprioridad y, sin perjuicio de lo dispuesto
enlosparafosb) y b-bis), antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de lafechade
prioridad, con la salvedad de que una copia de dicha solicitud anterior que searecibidaen la
Oficina Internacional después del vencimiento de dicho plazo sea considerada como recibida en
laOficinael ultimo dia de dicho plazo si Ilega antes de |a fecha de publicacion internaciona de
la solicitud internacional .

b) S & documento de prioridad es expedido por |a Oficinareceptora, en lugar de
presentar ese documento, €l solicitante podra pedir ala Oficina receptora que lo preparey 1o
transmitaala Oficina Internacional. La peticion a este efecto debera formularse a mas tardar
antes del vencimiento de un plazo de 16 meses desde lafechade prioridad y la Oficina receptora
podra someterlo al pago de unatasa.

*b-bis) Si, conforme alas Instrucciones Administrativas, e documento de prioridad es
accesible parala Oficina receptora o parala Oficina Internacional en unabibliotecadigital, en
lugar de entregar e documento de prioridad, el solicitante podrd, segin € caso:

i) pedir alaOficinareceptora que se procure e documento de prioridad en la
biblioteca digital y lo transmita ala Oficina Internacional; o

ii) pedir alaOficinalnternacional que se procure e documento de prioridad en
labiblioteca digital.

Esta peticion deberd formularse antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de
lafecha de prioridad, y podra estar supeditada por la Oficinareceptora o por la Oficina
Internacional a pago de unatasa.

*C) S no se han cumplido las condiciones de |os dos parrafos anteriores, y sin perjuicio
delo dispuesto en € parrafo d), la Oficina designada podraignorar lareivindicacion de prioridad,
con la salvedad de que ninguna Oficina designada podraignorar lareivindicacion de prioridad
antes de ofrecer a solicitante una oportunidad para proporcionar el documento de prioridad
dentro del plazo que considere razonable segun |as circunstancias.

Traduccioén oficiosa de la Oficina Internacional.
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*d) Ninguna Oficina designada podra decidir no tener en cuentalareivindicacion de
prioridad en virtud del parrafo c), si lasolicitud anterior previstaen € parrafo a) se ha presentado
en la Oficinaen su calidad de Oficinanacional o si el documento de prioridad, conforme alas
Instrucciones Administrativas, es accesible parala Oficina en unabiblioteca digital.

17.2 Disponibilidad de copias

a)  Cuando € solicitante haya cumplido con lo dispuesto en laRegla17.1.a), b) o b-bis)
la Oficina Internacional, a peticién expresa de la Oficina designada, proporcionara rapidamente,
pero no antes de la publicacion internacional de la solicitud internacional, una copia del
documento de prioridad a esa Oficina. Ninguna Oficina designada podra pedir al propio
solicitante que e proporcione una copia. El solicitante no estara obligado a proporcionar una
traduccion ala Oficina designada antes del vencimiento del plazo aplicable conforme a
Articulo 22. Cuando conforme al Articulo 23.2), € solicitante formule una peticion expresaala
Oficina designada antes de |a publicacion internacional de la solicitud internacional, a peticion
expresa de esta Oficina, la Oficina Internacional proporcionara una copia del documento de
prioridad a dicha Oficina tan pronto como lo reciba.

b) LaOficinalnternacional no podra poner adisposicion del pablico las copias del

documento de prioridad antes de la publicacién internacional de la solicitud internacional .

c) Cuando lasolicitud internacional haya sido publicada de conformidad con lo
dispuesto en €l Articulo 21, la Oficina Internacional, previa peticion y contra el reembolso del
costo correspondiente, proporcionara una copia del documento de prioridad a cualquier persona,
salvo que, antes de esa publicacion:

1) lasolicitud internacional haya sido retirada,

i) larevindicacion de prioridad en cuestion haya sido retirada o considerada no
presentada, conforme ala Regla 26bis.2.b).

[Findel Anexo Il y del documento]



