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RESUMEN

1. En el presente documento se propone la supresion de dos “disposiciones sobre
incompatibilidad”, a saber, las Reglas 4.10.d) y 51bis.1.f), tras la retirada por las Oficinas
designadas de las ultimas notificaciones de incompatibilidad pendientes en el marco de ese
Reglamento.

LA REIVINDICACION DE LA PRIORIDAD EN EL MARCO DEL PCT

2.  En suvigesimoséptimo periodo de sesiones, celebrado en septiembre de 1999, la
Asamblea de la Unidn del PCT aprobd la introduccién de modificaciones en la Regla 4.10 para
permitir a los solicitantes incluir en las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1
enero de 2000, inclusive, las reivindicaciones basadas en una solicitud anterior presentada en
un Miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que no se parte en el Convenio
de Paris (véase el documento PCT/A/27/3 y los parrafos 12 a 17 del documento PCT/A/27/4).
Esas modificaciones incluian una disposicién transitoria en virtud de la cual una Oficina
designada podia natificar a la Oficina Internacional la incompatibilidad de las disposiciones
modificadas con la legislacién nacional en vigor aplicada por la Oficina designada en cuestiéon
(véase la Regla 4.10.d)).

3.  Originalmente, dos Oficinas designadas habian notificado a la Oficina Internacional esa
incompatibilidad dentro del plazo del 31 octubre 1999 fijado en la Regla 4.10d) (véase Official
Notices (Gaceta del PCT) — 2 de diciembre de 1999). Tras el retiro de la notificacion de
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incompatibilidad en virtud de la Regla 4.10.d) por la Oficina Europea de Patentes en calidad de
Oficina designada, con efecto a partir del 13 diciembre 2007 (véase Official Notices (Gaceta del
PCT) — 22 de noviembre de 2007), no permanece en vigor ninguna notificacion de
incompatibilidad en virtud de la Regla 4.10.d). Por lo tanto, se propone suprimir la

Regla 4.10.d), segun se expone en el Anexo del presente documento.

TRADUCCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

4.  En su vigesimoctavo periodo de sesiones, celebrado en marzo de 2000, la Asamblea de
la Unién del PCT adopt6 la nueva Regla 51bis.1.e) para limitar la capacidad de las Oficinas
designadas de exigir al solicitante que proporcione una traduccion de un documento de
prioridad a los casos en que la validez de la reivindicacion de prioridad sea importante para
determinar si la invencion en cuestion es patentable, en sintonia con el enfoque adoptado en el
marco del entonces proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes. Al mismo tiempo, la
Asamblea adopt6 la nueva Regla 51bis.1.f), para permitir a una Oficina designada notificar a la
Oficina Internacional la incompatibilidad de esa limitacion en virtud de la nueva Regla 51bis.1.e)
con la legislacién nacional aplicada por la Oficina designada en cuestion (véanse los

parrafos 35 a 39 del documento PCT/A/28/2, el documento PCT/A/28/2 Add. 1y los parrafos 10
a 13y el Anexo Il del documento PCT/A/28/5).

5.  Originalmente, siete Oficinas designadas habian notificado a la Oficina Internacional esa
incompatibilidad dentro del plazo del 30 de noviembre de 2000, fijado en la Regla 51bis.1.f)
(véase Official Notices (Gaceta del PCT) — 1 de febrero de 2001). Tras el retiro de la
notificacion de incompatibilidad en virtud de la Regla 51bis.1.f) por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, en calidad de Oficina designada, con efecto a partir del 6 de noviembre

de 2013 (véase Official Notices (Gaceta del PCT) — 31 de octubre de 2013), no permanece en
vigor ninguna notificacion de incompatibilidad en virtud de la Regla 51bis.1.f). Por lo tanto, se
propone suprimir la Regla 51bis.1.f) segln se expone en el Anexo del presente documento.

6. Se invita al Grupo de Trabajo a
examinar las modificaciones que se
propone introducir en el Reglamento,
que figuran en el Anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]



PCT/WG/9/12
ANEXO

MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DEL REGLAMENTO DEL PCT!

INDICE
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! Las propuestas de adicién y supresion se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto

correspondiente.



Regla 4

Petitorio (contenido)
4.1 a 4.9 [Sin modificacion]

4.10 Reivindicacion de prioridad

a) ac) [Sin modificacion]
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4.11 a 4.19 [Sin modificacion]
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Regla 51bis

Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Articulo 27
51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas
a) ad) [Sin modificacion]

e) [Sin modificacién] De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27, la legislacion
nacional aplicable por la Oficina designada podra exigir que el solicitante entregue una
traduccion del documento de prioridad, con la salvedad de que sélo podra exigirse tal

traduccion cuando:

i) sea importante la validez de la reivindicacion de prioridad para determinar si la

invencién en cuestion es patentable, o

i) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentacién internacional en virtud
de la Regla 20.3.b)ii) 0 20.5.d) sobre la base de la incorporacién por referencia segun las
Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la
Regla 82ter.1.b), si ese elemento o esa parte esta contenido integramente en el documento de
prioridad en cuestién, en cuyo caso la legislacion nacional aplicable por la Oficina designada
también podra exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripcion, de las

reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure

esa parte.

51bis.2 y 51bis.3 [Sin modificacidn]

[Fin del Anexo y del documento]
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