COMENTARIOS INFORMALES RELATIVOS AL TEXTO REVISADO DE LAS
DISPOSICIONES REMITIDAS A LA OFICINA INTERNACIONAL PARA
NUEVO EXAMEN (DOCUMENTO SCP/1/8 PROV.)

Comentario sobre e proyecto de Articulo 1.i):

Puesto que no todas las Oficinas se ocupan de la concesin de patentes, se propone
ampliar la definicién de “Oficina’ para abarcar |os procedimientos incluidos en € ambito del
proyecto de Tratado, por g emplo, la inscripcién de un cambio respecto ddl titular o la
inscripcion de un acuerdo de licencia. La expresion “otras cuestiones cubiertas por e presente
Tratado” se utiliza, por gemplo, en € Articulo 17.2) del Tratado dela OMPI sobre Derecho
de Autor (WCT) (1996).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 1.xi):

Para evitar la posibilidad de que se introduzca una interpretacién de facto de la expresién
“domicilio legal” tal como sela empleaen d Articulo 2.3) del Convenio de Paris, se propone
no definir en @ Tratado dicha expresion. Lo que congtituye un “domicilio legal” serd
competencia de la legidacion nacional. Puesto que las disposi ciones que hacen referencia a un
“domicilio legal” congtituyen requisitos maximos, una Parte Contratante podra aplicar un
requisito de menor magnitud, por ggemplo, “un domicilio a los efectos de las comunicaciones’.

Nuevo punto propuesto que defina € término “inventor”:

No se ha propuesto la inclusion de un nuevo punto, tal como lo sugiriese la Delegacion
de los Estados Unidos de América, en € que se manifieste que la determinacion de quién es €
inventor correspondera alalegidacion nacional. Sin embargo, puesto que la expresion
“calidad de inventor” es empleada en € proyecto de Articulo 10.12) y en € proyecto de
Articulo 12.12), se propone afiadir en cada uno de dichos articulos la siguiente declaracion:
“Lo que congtituye la calidad de inventor quedara determinado en virtud de la legidacion
aplicable de la Parte Contratante.”

Comentario sobre € proyecto de Articulo 1bis.1):

Se propone incluir esta disposicién general, en lugar de volver aredactar € proyecto de
Articulo 4.3), respecto de una notificacion por la Oficina cuando no se hayan presentado
indicaciones que permitan que la Oficina entre en contacto con una persona.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 1bis.2):

Se ha afadido esta disposicion general para evitar toda duda.
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Comentario sobre € proyecto de Articulo 3):

Se propone emplear la expresion “adoptar toda medida’, tal como sela empleaen €
Articulo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC, afin de abarcar tanto “las medidas’ como “los
procedimientos’.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 4.3):

No se ha tenido en cuenta la propuesta de suprimir la referencia al proyecto de
apartado 1)a)ii), es decir, de restringir la disposicion a los requisitos de los parrafos 1)a)i) v iii),
Db) y 2). S un solicitante no cumple con € requisito de, por gemplo, d parrafo 1)a)i) y s
cumple con € requisito del parrafo 1)a)ii) mediante & suministro de indicaciones que permitan
establecer laidentidad del solicitante, y no mediante e suministro de indicaciones que le
permitan ser contactado, alin no seria posible notificar al solicitante € incumplimiento del
requisito del parrafo 1)a)i). En lugar derevisar este parrafo, se propone una disposicién
general, a saber, € nuevo proyecto de Articulo 1bis, con € fin de cubrir los casos en los que
no se presenten indicaciones que permitan a la Oficina entrar en contacto con una persona.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 4.5):

Este parrafo regula ahora todos | os procedi mientos formales aplicables en la
determinacién de la fecha de presentacion cuando falte en la solicitud una parte de la
descripcion o cuando la solicitud haga referencia a un dibujo que, de hecho, no esté incluido en
lasolicitud. Puesto que es necesario determinar la fecha de presentacidn sin demora indebida,
se propone restringir este parrafo a los casos en que los procedi mientos en cuestion, a saber,
toda determinacion por la Oficina de que falta una descripcion o un dibujo, toda notificacion al
solicitante y presentacion por € solicitante de la parte faltante de la descripcidn o del dibujo
faltante, se efectiien en un corto periodo posterior a la recepcion de la solicitud incompl eta.
Cabria sefalar que las disposi ciones correspondi entes respecto de los dibujos faltantes en
virtud del Articulo 14.2) y de las Reglas 20.2.a)iii) y 26.6.b) del PCT, que han servido de
model 0 para este parrafo, son aplicables cuando los dibujos faltantes se reciben en un plazo
de 30 dias contados a partir de la fecha en que se presentaron |os documentos incompl etos.

Cuando la Oficina efectlie un determinacion y notifique a un solicitante, después del
término del plazo prescrito en € proyecto de Regla 2.1bis), que falta una parte de la
descripcion o un dibujo, aln seria posible, en virtud de la legidacion nacional aplicable, que €
solicitante rectifique la omisién de la descripcidn o dd dibujo faltantes mediante una
modificacién o correccién de la solicitud. No obstante, €llo se situaria en la esfera del derecho
sustantivo, que € proyecto de Tratado no aborda.

Apartado a):

El contenido del antiguo péarrafo 3)b) ha sido transferido a este apartado con la
incorporacion de una referencia a una parte faltante de la descripcién. Ademas, queda ahora
claro que la Oficina deberd cursar la notificacion inmediatamente después de efectuada la
determinacién de que falta una parte de la descripcion o un dibujo.

Apartado b):



El contenido del antiguo péarrafo 5)a) ha sido transferido a este apartado con la
incorporacion de una referencia a una parte faltante de la descripcién. Ademas, se ha
sugtituido la dltima frase del antiguo texto, relativa a que se considere no existente toda
referencia a dibujo, mediante un requisito positivo de que seincluya en la solicitud la parte
faltante de la descripcién o € dibujo faltante siempre que se presenten dentro ddl plazo
aplicable. Este apartado no serestringe al caso en que se proporcione la descripcion o €
dibujo faltantes en respuesta a una notificacion en virtud del apartado @). Por consiguiente,
también regula € procedimiento por € que & propio solicitante, al darse cuenta de que falta
una parte de la descripcion o un dibujo, proporciona la descripcion o € dibujo faltantes sin que
por elo haya notificacion, o con anterioridad ala misma.

Apartado c):

El contenido del antiguo péarrafo 5)b) ha sido transferido a este apartado con la
incorporacién de una referencia a una parte faltante de la descripcién. Al igual que con €
antiguo parrafo 5)b), ninguna Parte Contratante estaria obligada a efectuar una determinacién
en virtud de este apartado. Cuando falte méas de una parte de la descripcion o un dibujo,
ninguna de dichas partes debera contener materia nueva para que este apartado sea aplicable.

Si hubiese mas de una parte faltante de la descripcion 0 més de un dibujo faltante, y que la
Oficina determine que una parte de la descripcion o € dibujo faltantes contienen materia nueva,
se aplicaria @ apartado ¢) Sempre que se retire la parte que contiene materia nueva en virtud
del apartado €).

En respuesta a | as inquietudes expresadas en la primera parte de la primera sesién del
SCP relativas a la aplicabilidad de esta disposicion cuando sdlo se efectle la determinacion de
gue falta una parte de la descripcién o un dibujo después de la publicacién de la solicitud, por
gemplo, durante e examen sustantivo, se propone restringir la disposicion a los casos en que
se efectlie la determinacion dentro de un plazo prescrito por la Parte Contratante, s [0 hubiere;
por g emplo, antes de finalizar |os preparativos técnicos para la publicacion.

Apartado d):

El contenido del antiguo péarrafo 6) ha sido transferido a este apartado con la
incorporacion de una referencia a una parte faltante de la descripcion. Ademas, este apartado
ahora hace referencia expresa a la determinacion mencionada en € apartado c) a los efectos de
la fecha de presentacion. El proyecto de Tratado no contendria ninguna disposicion aplicable
para determinar S se puede o no incorporar una parte faltante de la descripcion o un dibujo
faltante mediante modificacion o correccion, Sino que seria competencia de la legidacion
nacional.

Apartado e):

El contenido del antiguo péarrafo 5)c) ha sido transferido a este apartado con la
incorporacién de referencias a una parte faltante de la descripcion y ala determinacién en
virtud del apartado c). Esta disposicion deberia permitir que un solicitante conserve como
fecha de presentacion la fecha (la “fecha de presentacion original”) en la que sedio



cumplimiento a los requisitos del parrafo 1) y 2) mediante € retiro de toda la descripcion
faltante o de una parte de la descripcion faltante y de los dibujos faltantes presentados en virtud
del apartado b) y por cuyo motivo se ha efectuado la determinacion mencionada en €

apartado c). Un gemplo de €llo seria cuando € solicitante ha presentado tres dibujos faltantes
después de la fecha de presentacion original, que fueron omitidos involuntariamente de una
solicitud en la que se relvindicaba |la prioridad de una solicitud anterior, y de los que sblo dos
de esos dibujos figuraban en la solicitud anterior. En € caso de una Oficina que aplica e
apartado c), a solicitante slo sele exigiriaretirar € dibujo que no constaba en la solicitud
anterior afin de conservar |la fecha de presentacién original, sempre que haya solicitado que se
consdere & contenido de la solicitud anterior en virtud de ese apartado.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 4.8):

El nuevo punto ii) permitiria que una Parte Contratante aplicase requisitos diferentes
respecto de la fecha de presentacion cuando se trate de una solicitud de continuacion o de
continuacion en parte de una solicitud, Sendo cada una de elas un tipo de solicitud a las que se
aplica d proyecto de Tratado en virtud del Articulo 2.1)a). Lasreferenciasa“solicitudes
divisonales’ en d tituloy en @ punto i) figuran entre corchetes hasta tanto se adopte una
decisién sobre lainclusion de una disposicion en d Reglamento del PCT que permitala
presentacion de una solicitud divisonal como solicitud internacional (véase la Nota 4.30 del
documento SCP/1/4).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 7.3):

La modificacion que se propone para este parrafo esta destinada a aclarar € requisito de
domicilio legal cuando € solicitante haya proporcionado la direccion de un domicilio o de un
negocio en d territorio de la Parte Contratante en cuestion.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 7.4):

Se ha modificado esta digposicién para ajustarla al contenido del Formulario
internacional tipo N° 2 y para evitar la necesdad de incluir la exigencia del nombre y direccion
del representante en virtud de las Reglas 9 a 12.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 9.1):
Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la peticion de

inscripcion de un cambio en e nombre o la direccidn en virtud del presente Articulo, en
particular, alaRegla9.1).



Comentario sobre € proyecto de Articulo 10.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la peticion de
inscripcion de un cambio en € solicitante o titular en virtud del presente Articulo, en particular,
alaRegla10.1).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 10.12):

Cabe remitirse ala explicacion rlativa al Articulo 1 en lo que atafie al nuevo punto
propuesto en e que se define € “inventor”.
Comentario sobre € proyecto de Articulo 11.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la peticion de
inscripcién de un acuerdo de licencia 0 una garantia en virtud ddl presente Articulo, en
particular, ala Regla11.1).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 12.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la peticion de
correccion de un error en virtud del presente Articulo, en particular, ala Regla 12.1).
Comentario sobre € proyecto de Articulo 12.12):

Cabe remitirse ala explicacion rdlativa al Articulo 1 en lo que atafie al nuevo punto
propuesto en e que se define € “inventor”.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 13.2):

Se propone transferir 1as excepciones permitidas en virtud de este Articulo al
Reglamento (nueva Regla 13.1bis)). Con dlo se smplificariae Tratado y se facilitariala
adopcién de cualquier modificacion futura que puede ser necesaria.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 13.4):

Se ha corregido lareferencia a Articulo 5.5).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 14, titulo:

Se ha modificado € titulo como consecuencia de |os cambios propuestos al parrafo 1).



Comentario sobre € proyecto de Articulo 14.1):

A fin de digtinguir claramente entre € proyecto de Articulo 14 y € proyecto de
Articulo 15, se hace hincapié en & hecho de que € proyecto de Articulo 14 selimitaalos
casos en los que no se exija un pronunciamiento por la Oficina de que & cumplimiento del
plazo tuvo lugar a pesar de la debida atencién prestada.

Se propone desplazar € antiguo proyecto de Articulo 14.1)b) ala nueva Regla 14bis), y
disponer que una Parte Contratante pueda exigir que la peticion en virtud de este parrafo vaya
acompariada de una declaracion en d sentido de que € incumplimiento del plazo fue
involuntario, s se ha hecho la peticion y se ha dado cumplimiento a todos los requisitos, a mas
tardar dos meses contados a partir de la fecha de caducidad del plazo para una accion en un
procedimiento ante la Oficina, como consecuencia de la declaracion de la Delegacion de los
Estados Unidos de América de que s selimitase € proyecto de Regla 14.1) a un periodo muy
corto, por gemplo, no més de dos meses a partir de la fecha de caducidad del plazo para una
accion en un procedimiento ante la Oficina, no seria necesario exigir una declaracion, y como
consecuencia también del comentario de la Delegacion de Alemania de que € proyecto de
Articulo 14 deberia limitarse a un procedimiento cuya resolucién esté sujeta Unicamente al
pago de unatasa.

De conformidad con las opiniones expresadas por la mayoria de |as delegaciones, este
parrafo hace referencia a cualquier Stuacion en la que un solicitante [o titular] no cumpla con
un plazo fijado por la Oficina.

Como consecuencia de varias sugerencias en cuanto a la terminologia empleada, este
parrafo ahora prevé que la Oficina “restablezca” una solicitud de patente. En la ausencia de un
consenso claro en cuanto a s € presente parrafo debe contemplar € restablecimiento de una
patente, se ha colocado entre corchetes la expresion “o patente” para continuar examinando €
parrafo. Lalegidacion nacional se encargaria de determinar la forma en que una Parte
Contratante dispondra ese restablecimiento. Por giemplo, en € caso de una solicitud, €llo
podria efectuarse mediante “la continuacion de la tramitacion”, como es el caso en la
legidacion suizay en € Convenio sobre la Patente Europea, 0 mediante la “reactivacion” como
es e caso en lalegidacion de los Estados Unidos.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 14.2):

Se propone transferir |as excepciones previstas en este parrafo al Reglamento (nuevo
proyecto de Regla 14.1ter)). Estatranderencia smplificariad Tratado y facilitaria la adopcion
de toda modificacién futura que pueda ser necesaria.

Comentario sobre € antiguo proyecto de Articulo 14.9):

Tras un nuevo examen, la Oficina Internacional opina que las disposiciones sobre
derechos de terceros contenidas en € antiguo proyecto de Articulo 14.9) guardan relacién con
un aspecto del derecho sustantivo de patentesy, por lo tanto, no deberian incluirseen €
proyecto de Tratado. El efecto de la supresion propuesta de este parrafo es que toda
disposicion sobre derechos de terceros seguira sendo competencia de la legidacion nacional.
Condderaciones similares son aplicables a los antiguos proyectos de Articulo 15.9) y 16.9).



Comentario sobre & Articulo 15, titulo:

A fin de destacar la distincion entre los proyectos de Articulo 14 y 15, se haincluido en
el titulo del proyecto de Articulo 15 una referencia a un pronunciamiento por la Oficina sobre
ladiligencia debida.

Comentario sobre € proyecto de Articulo 15.1):

Por las razones enunciadas en e comentario sobre € proyecto de Articulo 14.1), se
propone emplear € término “restablecimiento”. Se ha vuelto aredactar € texto de este
parrafo para que la estructura de la frase sea smilar ala del proyecto de Articulo 14.1).
Comentario sobre € proyecto de Articulo 15.2):

Al igual que en € caso de la modificacién propuesta del proyecto de Articulo 14.2), se
propone transferir las excepciones previstas en € proyecto de Articulo 15.2) al Reglamento
(nuevo proyecto de Regla 15.1bis)).

Comentario sobre € antiguo proyecto de Articulo 15.9):

Cabe remitirse al comentario sobre el antiguo proyecto de Articulo 14.9).

Comentario sobre € proyecto de Articulo 16.9):

Cabe remitirse a comentario sobre e antiguo proyecto de Articulo 14.9).

Comentario sobre €l proyecto de Regla 2.1bis)a):

Este apartado ha sdo redactado siguiendo € modelo de la Regla 20.2.a)iii). Se propone
el periodo de “dos meses’ de conformidad con € proyecto de Regla 2.1).
Comentario sobre el proyecto de Regla 2.1bis)b):

Se ha redactado este apartado siguiendo e modelo de la Regla 26.6.b) ddl PCT.

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.2)a):

La modificacién propuesta es resultado de la modificacion propuesta para € antiguo
proyecto de Articulo 4.6).



Comentario sobre el proyecto de Regla 2.2)b):

En respuesta a | as inquietudes expresadas en la primera parte de la primera sesién del
SCP, s ha sugtituido la frase “en un formato oficial... por medios electrénicos’ por una
referencia a “una biblioteca digital aceptada por la Oficina”.
Comentario sobre el proyecto de Regla 2.3)a):

La modificacién propuesta se basa en la propuesta que formul 6 la Oficina I nternacional
en la primera parte de la primera sesiéon del SCP.

Comentario sobre €l proyecto de Regla 2.3)e):

Cabe remitirse al comentario sobre € proyecto de Regla 2.2)b).

Comentario sobre el proyecto de Regla 9.1):

Lospuntosi) y ii) proceden del Articulo 9.1).

Se propone suprimir los antiguos puntosiii) y iii) puesto que € proyecto de Articulo 7.4)
dispone que una Parte Contratante exija que se sefialen las indicaciones en cuestion en €
poder, o en & formulario de petitorio mencionado en € proyecto de Articulo 5.2), donde se
designa € representante. Se ha conservado € antiguo punto i), cuyo niUmero ahora esiiii),
puesto que la Oficina puede exigirlo para comprobar que se ha solicitado € cambio respecto de
una solicitud o patente en nombre de la persona cuyo nombrey direccién se hayan indicado.

Comentario sobre el proyecto de Regla 10.1):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 11.1):

Cabe remitirse al comentario sobre € proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 12.1):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 13.1bis)a):

Lospuntosi) y ii) corresponden alos puntosi) y ii) del proyecto de Articulo 13.2)b) en
la forma propuesta en € documento SCP/1/3. En respuesta a una propuesta de la Delegacion
de los Estados Unidos de América para que se dispongan de derecho otras excepciones



respecto de la prérroga de un plazo en € caso de procedimientos, recursos, obstaculizaciones
y oposiciones acel eradas 0 especiales, se han anadido 10s nuevos puntos siguientes.

punto iii): aqui se preveé una excepcion en € caso de recursosy otras revisiones ante la
Oficina, utilizando € mismo lenguaje que en € antiguo Articulo 15.2)i);

punto iv): aqui se prevé una excepcion en e caso de procedimientos de oposicion;

punto v): aqui se prevé una excepcion que seria aplicable a las obstaculizaciones en
virtud de la legidacién de los EE.UU., en particular 35 U.S.C.A. 8135, cuando se presente una
solicitud de patente que obstaculizaria una solicitud pendiente o una patente no caducada.

punto vi): aqui se prevé una excepcion en |os casos en que se haya aceptado una
peticion de tramitacién acelerada. Se ha colocado este punto entre corchetes puesto que no
gueda clara su necesidad debido a que, al igual que en los procedimientos ante la Oficina
Europea de Patentes, la Oficina podria smplemente retirar la tramitacion acelerada s se
efectlia una peticion de prérroga.

Comentario sobre el proyecto de Regla 13.1bis)b):

Esta disposicién corresponde al proyecto de Articulo 13.2)a) propuesto en € documento
SCP/1/3.

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1):

Se propone mantener € plazo para efectuar la peticion y dar cumplimiento a los
requisitos en virtud del proyecto de Articulo 14.1) en laforma propuesta en € antiguo
proyecto de Regla 14.1). Sin embargo, por las razones enunciadas en € comentario sobre el
proyecto de Articulo 14.1), se propone la inclusién de un nuevo proyecto de Regla 14.1bis).

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1bis):

Esta disposicion corresponde al antiguo proyecto de Articulo 14.1)b) dd documento
SCP/1/3. Cabe remitirse al Comentario sobre € proyecto de Articulo 14.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1ter)a):

El texto de esta disposicion, que sustituye la disposiciéon general de exclusion de ciertos
plazos del antiguo proyecto de Articulo 14.2)b), ha seguido € modelo de las excepciones
enumeradas en € antiguo proyecto de Articulo 15.2) dd documento SCP/1/3. Respecto del
punto ii), se propone proteger, en las Cladusulas Finales, todos |os derechos de | os solicitantes
en virtud del Convenio de Paris, incluido € periodo de gracia mencionado en €
Articulo 5bis.1) de dicho Convenio, tal como se sugirié en la primera parte de la primera
sesion del SCP.



Comentario sobre € proyecto de Regla 14.1ter)b):

Esta disposicién corresponde al antiguo proyecto de Articulo 14.2)a) del documento
SCP/1/3.
Comentario sobre € proyecto de Regla 14.2):

La modificacion propuesta es resultado de |os cambios propuestos para € proyecto de
Articulo 14.1).
Comentario sobre € proyecto de Regla 15.1):

En respuesta a la observacion formulada en la primera parte de la primera sesiéon del
SCP, se propone que se calcule € plazo para efectuar una peticion en virtud del proyecto de
Articulo 15.1) a partir de la fecha de la eliminacién de la causa del incumplimiento del plazo en
cuestion, al igual que en la Ley Suiza de Patentes en vigor y en  Convenio sobre la Patente
Europea, antes bien que a partir de la fecha en que se notifique a la parte peticionaria.
Comentario sobre € proyecto de Regla 15.1his):

A falta de acuerdo sobre |os cambios propuestos respecto de las excepciones enumeradas
en € antiguo proyecto de Articulo 15.2) del documento SCP/1/3, se ha conservado esta lista
mediante referencia, mutatis mutandis al nuevo proyecto de Regla 14.1ter)b).

Comentario sobre el proyecto de Regla 15.2):

La modificacion propuesta es resultado de los cambios propuestos para € proyecto de
Articulo 15.1).

[Fin del documento]



