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RESUMEN

1. El presente documento se refiere a la cuestion que se plantea cuando un solicitante
presenta una indicacion incorrecta acerca de que una lista de secuencias forma parte de la
solicitud internacional u omite indicar que dicha lista forma parte de la solicitud internacional;
en él se examina asimismo si el marco actual proporciona una soluciéon adecuada al respecto.
Dicha cuestion se tratd por primera vez en la vigésima primera sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales, celebrada en Tel Aviv en febrero de 2014 (véase el
documento PCT/MIA/21/11).

ANTECEDENTES

2. La indicacién adecuada de las listas de secuencias en formato imagen o texto contenidas
en una solicitud internacional es una cuestién que puede resultar confusa para los solicitantes.
Con mucha frecuencia, los solicitantes no son conscientes de la necesidad de indicar, en la
lista de verificacion del petitorio, que una lista de secuencias forma parte de una solicitud
internacional, o bien lo indican incorrectamente como elemento adjunto Unicamente. Cuando
se constata el error durante la tramitacion de la solicitud internacional, la Oficina receptora
puede efectuar una correccion de oficio o permitir al solicitante que haga una correccion en la
lista de verificacion. Pero a menudo el error no se constata hasta la fase nacional o regional,
momento en que normalmente la Oficina receptora no permite hacer correcciones, puesto que
la fase internacional ha concluido. Este tipo de error puede tener consecuencias fatales en la
fase nacional o regional, en que la divulgacién no proporciona suficiente informacién acerca de
las secuencias.
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3. La indicacion adecuada de las listas de secuencias en formato imagen o texto contenidas
en una solicitud internacional también puede resultar confusa para las Administraciones
encargadas de la basqueda internacional, las Administraciones designadas para la busqueda
suplementaria o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional. En la
parte de los formularios que presentan estas Administraciones dedicada a las listas de
secuencias deberia indicarse si la lista de secuencias fue presentada o facilitada “en la solicitud
internacional tal como fue presentada”, “junto con la solicitud internacional en formato
electrénico”, o si fue presentada o facilitada “posteriormente a esta Administracion a los fines
de la busqueda (y/o del examen)”. Con cierta frecuencia, tales indicaciones no guardan
conformidad con las indicaciones incluidas en el petitorio. La Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de América (USPTO) ha propuesto cambios en el texto que figura en tales
formularios.

4.  Asimismo, la indicacién adecuada de una lista de secuencias en formato imagen o texto
también parece resultar confusa para la Oficina Internacional en lo que respecta a la
publicacién de la solicitud internacional. A veces, las solicitudes internacionales se publican
incorrectamente: a) sin que figure ninguna indicacién de que la lista de secuencias forma parte
de la solicitud internacional; b) con una indicacion de que la lista de secuencias forma parte de
la solicitud, sin que dicha indicacién figure en el petitorio; o ¢) con una indicacién erronea del
formato, por ejemplo, imagen o texto, como parte de la solicitud.

5. La cuestion de las indicaciones incorrectas o de su ausencia en relacion con las listas de
secuencias cuando la constatacién del problema tiene lugar tras la entrada en la fase nacional
o regional se examind por primera vez en la Ultima sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales. Si bien en aquel momento se sefialé que dicha situacion
solo se habia producido en algunos casos y no habia planteado mayores problemas a las
oficinas nacionales, parece posible que tal situacion si se haya producido, pero no haya sido
constatada.

6. LA USPTO ha examinado doce solicitudes en las que se han constatado errores en
relacién con la lista de secuencias presentadas inicialmente. Aunque la mayoria de tales
solicitudes fueron presentadas por solicitantes estadounidenses en la Oficina receptora de los
EE.UU, dos de las solicitudes fueron presentadas en una Oficina receptora distinta de aquella,
de lo que cabe inferir que la inclusion en el petitorio de indicaciones adecuadas acerca de las
listas de secuencias es una cuestion que no solo crea confusion entre los solicitantes
estadounidenses, sino también entre solicitantes de otros paises. En siete de las doce
solicitudes, el error del solicitante no se constat6é hasta después de la entrada en la fase
nacional. Con respecto a la mayoria de las siete solicitudes, todavia no se dispone de
informacion acerca de dénde han podido haber entrado en la fase nacional o regional; por otra
parte, dos de las solicitudes entraron en la fase nacional o regional en al menos cuatro oficinas
distintas a la estadounidense. En las cinco solicitudes restantes, el error se constatd antes de
la entrada en la fase nacional, incluidas tres en las que se constaté dentro del plazo de 30
meses.

7. En siete solicitudes, la lista de secuencias fue presentada en la fecha de presentacion
internacional, pero se indicaba incorrectamente como elemento adjunto Unicamente; en otras
cuatro solicitudes, el petitorio no contenia indicacion alguna relativa a la situacion de la lista de
secuencias. No obstante, en la publicacion se indicaba que la lista de secuencias formaba
parte de la solicitud en la mitad (seis) de las solicitudes. Por ultimo, con respecto a una de las
solicitudes, en el petitorio solo figuraba una indicacion de que la lista de secuencias en formato
PDF formaba parte de la solicitud, pero en PATENTSCOPE se indicaba que tanto la lista de
secuencias en formato PDF como en formato TXT formaban parte de la solicitud.
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8. En consecuencia, aunque en la mitad de las solicitudes examinadas la situacion de la
lista de secuencias presente incoherencias entre la publicacién / PATENTSCOPE vy el petitorio,
las oficinas nacionales o regionales que se hubieran basado Unicamente en la publicacion /
PATENTSCOPE, sin referencia al petitorio, no habrian constatado tales incoherencias.

9.  Asi, habida cuenta del serio problema que esta cuestién puede plantear a los solicitantes y la
confusion que plantea entre las oficinas determinar con exactitud los elementos que
constituyen la solicitud internacional tal como fue presentada, los Estados Unidos de América
proponen que se trate como parte de la solicitud internacional toda lista de secuencias que
haya sido presentada en la fecha de presentacién internacional, aunque en el petitorio no se
indique especificamente que dicha lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional.
Se estima que dicho cambio puede llevarse a cabo mediante una sencilla modificacion de las
Directrices del PCT para las Oficinas receptoras. No obstante, los Estados Unidos de América
estan dispuestos a que se considere la modificacion del Reglamento, en caso de que los
Estados miembros lo estimen necesario.

DISPOSICIONES JURIDICAS
10. Las siguientes disposiciones revisten especial importancia:

Regla 5.2 del Reglamento del PCT Divulgacién de secuencias de nucleétidos o de
aminoacidos

a) Cuando la solicitud internacional contenga la divulgacion de una o mas
secuencias de nucle6tidos o de aminoacidos, la descripcion debera incluir una lista de las
secuencias [...] presentada en una parte separada de la descripcion [...].

Regla 3.3 del Reglamento del PCT Lista de verificacion
a) El petitorio contendra una lista de verificacion que indicara:

i) el nimero total de hojas de la solicitud internacional y el nimero total de
hojas de cada uno de sus elementos: [...] descripcion (indicando por separado el
namero de hojas de cualquier parte de la descripcion relativa a la lista de
secuencias) [...].

b) Lalista de verificacién debera ser completada por el solicitante; en su
defecto, la Oficina receptora incluira las indicaciones necesarias |[...].

Directrices del PCT para las Oficinas receptoras

225. Si el solicitante entrega hojas que contengan una lista de secuencias en la misma
fecha de la solicitud internacional, pero separadamente respecto de la solicitud
internacional, y la Oficina receptora tiene dudas, le pedira que precise si las hojas en
cuestion estan destinadas a formar parte de la solicitud internacional. Si el solicitante lo
confirma, la Oficina receptora corregira de oficio la lista de verificacion y requerira al
solicitante para que, si procede, pague la tasa requerida por las hojas que excedan el
numero total de hojas calculado anteriormente [...].

11. De la sintesis de las disposiciones anteriores se desprende que una lista de secuencias
formara parte de la solicitud, y que la indicacion de tal situacién en el petitorio por parte del
solicitante es una simple formalidad que la Oficina receptora puede corregir.
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MATERIA DE DISCUSION
12. Deberian examinarse las siguientes situaciones:

i) Se presenta una lista de secuencias en papel / formato imagen o formato texto en la
fecha de presentacion internacional, pero:

a) lalista de secuencias se indica incorrectamente como elemento adjunto
Unicamente; o

b) el petitorio no contiene ninguna indicacion acerca de la lista de secuencias.

ii) Se presentan dos listas de secuencias en papel / formato imagen o formato texto en
la fecha de presentacion internacional, pero:

a) ambas listas de secuencias se indican incorrectamente como elementos
adjuntos Unicamente;

b) el petitorio no contiene ninguna indicacion acerca de ambas listas de
secuencias;

c) seindica como parte de la solicitud una de las listas de secuencias y el
petitorio no contiene ninguna indicacion respecto de la otra lista de secuencias.

CONSIDERACIONES DE POLITICA

13. La primera situacion, en la que se presenta una lista de secuencias en la fecha de
presentacién internacional pero no se indica como parte de la solicitud, contradice directamente
lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento del PCT, esto es, que la descripcion debera incluir
una lista de secuencias. Asi, considerar que una lista de secuencias presentada en papel o en
formato imagen o texto en la fecha de presentacién internacional forma parte de la solicitud es
simplemente la continuacion légica de la Regla, independientemente de que la lista de
secuencias se indique como un elemento adjunto o de que no figure indicacion alguna al
respecto.

14. La segunda situacién, en la que se presentan varias listas de secuencias en la fecha de
presentacion internacional pero no se indican como parte de la solicitud, no es tan sencilla
como la primera; no obstante, puede afirmarse con rotundidad que el resultado deberia ser
similar al de la primera situacion, esto es, que cada una de las distintas listas de secuencias
debera considerarse como parte de la solicitud.

15. La situacion descrita en los apartados a) y b) del parrafo 12.ii), en la que no se indica
ninguna lista de secuencias como parte de la solicitud, es similar a la primera situacion en el
hecho de que contradice directamente lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento del PCT,
esto es, que la descripcion debera incluir una lista de secuencias. Se plantea, por tanto, la
pregunta de si debe considerarse como parte de la solicitud Gnicamente una Unica lista de
secuencias o varias listas de secuencias. Ni en el Reglamento del PCT ni en las Instrucciones
Administrativas ni en las Directrices para las Oficinas receptoras se estipula cudl de las dos
listas de secuencias deberia considerarse parte de la solicitud en caso de que el solicitante no
presente indicacion alguna al respecto. En el pasado solo se habia considerado como parte de
la solicitud una Unica lista de secuencias; sin embargo, en ninguna Regla del Reglamento del
PCT ni en ninguna Instruccion de las Instrucciones Administrativas se prohibe que mas de una
lista de secuencias forme parte de la solicitud. En realidad, tal circunstancia no es causante de
dafo alguno, mientras que la situacion en que solo una de las diferentes listas de secuencias
se considere parte de la solicitud cuando tales listas de secuencias no sean idénticas si podria
ser causante de dafios. Aunque los solicitantes actien con las mejores intenciones, se
cometen errores. Hace poco se presentd una solicitud que contenia una lista de secuencias en
PDF como parte de la solicitud, acompafiada de una declaracion sobre su identidad con la lista
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de secuencias en formato texto, a los fines de la busqueda; sin embargo, la Administracién
encargada de la busqueda internacional constaté que ambas eran completamente diferentes;
se solicitdé una verificacion al respecto y la Oficina receptora comunicé que la lista de
secuencias en formato texto transmitida era la presentada por el solicitante, pero no coincidia
con la lista de secuencias en PDF que formaba parte de la solicitud.

16. Actualmente, cuando una lista de secuencias presentada en papel o en formato imagen
forma parte de una solicitud, todo archivo de texto que no forme parte de la solicitud debe
facilitarse a los fines de la busqueda Unicamente, acompafiado de una declaracién de que
ambas son idénticas. En la situacién descrita en el los apartados a) y b) del parrafo 12.ii), lo
mas probable es que no se presentara dicha declaracién. Sin embargo, en caso de que tanto
la lista de secuencias presentada en papel / formato imagen como la presentada en formato
texto se considerasen parte de la solicitud, no seria necesario aportar dicha declaracion. Toda
diferencia que se constatara durante el examen se trataria como cualquier otra contradiccion
entre las divulgaciones contenidas en una solicitud presentada en la fecha de presentacion
internacional, como estipulan las leyes nacionales o regionales.

17. La situacion descrita en el apartado c) del parrafo 12.ii), en la que se indica como parte
de la solicitud una de las listas de secuencias y el petitorio no contiene ninguna indicacion
respecto de la otra, no contradice directamente lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento
del PCT, puesto que una lista de secuencias forma parte de la solicitud. No obstante, como se
sefala anteriormente, los solicitantes cometen errores; puede ocurrir que las dos listas de
secuencias no sean idénticas y se indigue como parte de la solicitud la lista de secuencias
incorrecta. No es necesario aportar una declaracion de identidad, y no es causa de dafo
alguno que mas de una lista de secuencias forme parte de la solicitud. Por otra parte, que la
segunda lista de secuencias no sea considerada parte de la solicitud si podria sin duda ser
causa de dafio.

18. Por ultimo, cuando la lista de secuencias se presenta en la fecha de presentacion
internacional en papel o en formato imagen, puede ocurrir que las tasas por hojas en exceso no
hayan sido abonadas durante la fase internacional. No obstante, cuando el error no se
constata hasta que se ha completado la fase internacional, no es adecuado requerir al
solicitante el abono de tasas adicionales ni percibir tales tasas.

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS DIRECTRICES DEL PCT PARA LAS OFICINAS
RECEPTORAS

19. Alaluz de lo antedicho, para evitar que los solicitantes lleguen a la fase nacional con una
deficiencia grave en sus solicitudes y ahorrar confusién a las oficinas nacionales acerca de qué
parte de la solicitud internacional constituye la divulgacién, se propone que se considere como
parte de la solicitud internacional toda lista de secuencias que haya sido presentada en la fecha
de presentacioén internacional, aunque no se haya indicado especificamente en el petitorio que
dicha lista forma parte de la solicitud internacional. Como se sefiala anteriormente, de la
sintesis de las Reglas 5.2 y 3.3 del Reglamento del PCT y del parrafo 225 de las Directrices del
PCT para las Oficinas receptoras se desprende que una lista de secuencias formara parte de la
solicitud, y la indicacion a ese respecto en el petitorio por parte del solicitante es una simple
formalidad que puede ser objeto de correccion. Como tal, no parece que sea necesario
introducir ningin cambio en el Reglamento del PCT, sino simplemente que en el parrafo 225 de
las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras se aclare lo siguiente:
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225. Si el solicitante entrega hojas, un archivo en formato imagen y/o un archivo en

formato texto que contengan una lista de secuencias en la misma fecha de la solicitud
|nternaC|onaI pero separadamente respecto de la soI|C|tud |nternaC|onaI y—t&@ﬁema

W&%de%eﬁeﬁu&%maeien&éi%@h@ﬁa%@%@aﬁ%la Oficina
receptora corregira de oficio la lista de verificacion para indicar gue la lista de

secuencias forma parte de |a solicitud internacional y requerira al solicitante para que, si
procede, pague la tasa requerida por la hojas que [...].

20. Se invita al Grupo de Trabajo a
examinar y formular comentarios
acerca de:

a) siunao mas listas de
secuencias presentadas en una
solicitud internacional deberian
considerarse parte de la solicitud
internacional aunque falte una
indicacion al respecto; y

b) sila propuesta de maodificacion
de las Directrices del PCT para las
Oficinas receptoras es suficiente para
llevar a efecto el cambio propuesto.

[Fin del documento]



