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RESUMEN

1. En el presente documento se ofrece una actualizacién de la labor del Equipo Técnico
sobre Documentacion Minima del PCT (“el Equipo Técnico”) dirigido por la Oficina Europea de
Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).
Tras los debates mantenidos en la cuarta reunion del Equipo Técnico (13 a 17 de diciembre

de 2021) y en la 29.2 sesi6on de la Reunién de las Administraciones Internacionales del PCT
(MIA) (20 a 22 de junio de 2022), la OEP y los Estados Unidos de América han presentado al
Grupo de Trabajo del PCT propuestas para modificar el Reglamento del PCT y las
Instrucciones Administrativas (véase el documento PCT/WG/15/11).

2.  Con miras a facilitar la transicion a los requisitos propuestos para la documentacion
minima del PCT, en el presente documento se propone una ampliacion del mandato del Equipo
Técnico y la creacion de un equipo técnico permanente que comience a funcionar cuando
entren en vigor los requisitos revisados, para hacer un seguimiento de su aplicacion. El equipo
técnico permanente propuesto también se ocuparia de las cuestiones relativas a la literatura
distinta de la de patentes, incluidas las futuras revisiones de la lista de elementos acordados
conforme a la Regla 34.1.b)iii).

ANTECEDENTES

3.  En 2005 la MIA decidi6 crear un Equipo Técnico para que llevara a cabo una revision
exhaustiva de la documentacién minima del PCT. El Equipo Técnico recibié el mandato de
tratar cuestiones relacionadas tanto con la documentacion de patentes como con la literatura
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distinta de la de patentes, incluidas las bases de datos relacionadas con los conocimientos
tradicionales (documento PCT/MIA/11/14). Sin embargo, el proceso se estancé durante varios
anos por diversos motivos. En enero de 2016 hubo consenso en la MIA para reactivar el
Equipo Técnico y la Oficina Internacional invité a una de las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional (ISA) a asumir la funcién de responsable del Equipo Técnico. En
febrero de 2016 la OEP respondioé positivamente a la invitacion de la Oficina Internacional y, a
partir de entonces, se reactivé el Equipo Técnico bajo la direccion de la OEP.

4.  Como sefial6 el Grupo de Trabajo del PCT en mayo de 2016, el Equipo Técnico debe
cumplir el siguiente mandato (véase el parrafo 9 del documento PCT/WG/9/22):

a) Aclarar el alcance de la documentacion minima actual del PCT, habida cuenta de
gue el Manual de la OMPI de informacién y documentacion en materia de propiedad
industrial esta obsoleto: la definicion y alcance se revisaron por ultima vez en noviembre
de 2001 respecto de la literatura de patentes y en febrero de 2010 respecto de la
literatura distinta de la de patentes.

b)  Formular recomendaciones y redactar normas que las Oficinas nacionales puedan
cumplir de forma razonable a fin de que sus colecciones nacionales sean incluidas en la
documentaciéon minima del PCT, y permitir que las Administraciones internacionales y los
proveedores de bases de datos puedan cargar facilmente la informacion necesaria de
manera oportuna y fiable. Asimismo, se examinara la cuestion de si los modelos de
utilidad también deben formar parte de la documentacién minima.

C) Proponer componentes claramente definidos de los datos sobre patentes que
deben figurar en todas las colecciones de patentes contenidas en la lista de la
documentaciéon minima del PCT (por ejemplo, datos bibliogréficos, resimenes, texto
integro, imagenes en facsimil, datos relativos a la clasificacion), asi como los criterios de
calidad y divulgacion que deben cumplir dichos datos a fin de facilitar las busquedas y el
intercambio de datos entre las Oficinas de patentes y los proveedores de bases de datos
comerciales.

d) Definir los criterios necesarios para que una coleccidn de patentes forme parte de la
documentacion minima del PCT y la medida en que cabe esperar que las
Administraciones incluyan documentos y hagan busquedas en estos cuando estén en
distintos idiomas o en ellos se divulgue informacién técnica equivalente a la de otros
documentos de patentes.

e) Mejorar la disponibilidad de la informacion técnica que figura en los documentos de
patentes, en particular la cobertura técnica y linguistica de los documentos y la facilidad
de busqueda de la informacién que contienen. Ello permitira mejorar la calidad de las
busquedas internacionales y facilitara el acceso de terceros a la informacion contenida en
las patentes.

f) Formular recomendaciones y proponer mecanismos para la revision y el
mantenimiento de la parte de la documentacién minima del PCT dedicada a la literatura
distinta de la de patentes, teniendo en cuenta factores como:

i) la disponibilidad de acceso a publicaciones periddicas, en particular su
disponibilidad en formato electronico;

1)) la gama de sectores tecnoldgicos que abarcan las publicaciones periddicas, y

i) las condiciones de acceso a las publicaciones periddicas, tales como el costo
y la posibilidad de efectuar busquedas en el texto.



PCT/WG/15/12
pagina 3

g) Recomendar criterios para incluir la literatura distinta de la de patentes en la
documentacion minima del PCT vy, en patrticular, las condiciones en que debe incluirse el
estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales. Ademas, el Equipo
Técnico debera colaborar con las autoridades de la India, una vez recibida la revision de
sus propuestas detalladas para incluir la base de datos de la Biblioteca Digital de
Conocimientos Tradicionales (TKDL) en la documentacién minima del PCT.

5. A efectos de eficiencia, en el plan de trabajo aprobado por la MIA a principios de 2017 los
objetivos enumerados anteriormente se han agrupado de la manera siguiente (Apéndice del
documento PCT/MIA/24/4):

a) Objetivo A: Crear un inventario actualizado de la documentacién minima actual del
PCT, tanto de la literatura de patentes como de la literatura distinta de la de patentes.

b)  Objetivo B: Recomendar criterios y normas para incluir las colecciones nacionales
de patentes en la documentacion minima del PCT.

c) Objetivo C: Proponer componentes bibliogréaficos y textuales claramente definidos
de los datos sobre patentes que deberian figurar en las colecciones de patentes
pertenecientes a la documentaciéon minima del PCT.

d) Objetivo D: Recomendar criterios y normas para el examen, la adicion y el
mantenimiento de la literatura distinta de la de patentes y el estado de la técnica basado
en los conocimientos tradicionales, y posteriormente evaluar, con arreglo a los criterios
gue se hayan establecido, la propuesta revisada de las autoridades de la India sobre la
TKDL.

6. Por lo general, el Equipo Técnico lleva a cabo su labor a través de la wiki. Ademas,
cuando se considera oportuno para facilitar el avance del debate, el Equipo Técnico se reune
fisica o virtualmente. La OEP dirige los debates sobre los objetivos A, By C, y la USPTO, los
relativos al objetivo D.

SITUACION ACTUAL

7. Las deliberaciones sobre el objetivo A concluyeron satisfactoriamente a finales de 2017,
es decir, cuando el inventario actualizado de la documentacion minima actual del PCT fue
aceptado por los miembros del Equipo Técnico. El inventario actualizado de la documentacion
minima del PCT, tanto de la literatura de patentes como de la literatura distinta de la de
patentes, esta disponible en el sitio web de la OMPI. Desde 2018, el Equipo Técnico viene
trabajando en los objetivos B, C y D mediante una serie de rondas de debates en la wiki.

8. Por lo que respecta a los objetivos B y C, al principio de los debates se plantearon dos
cuestiones principales, a saber:

a) Laprimera de ellas se refiere a los criterios basados en el idioma contenidos
actualmente en la Regla 34.1, que dan lugar a la situacion siguiente:

i) las colecciones nacionales de patentes de algunas ISA no pertenecen a la
documentacién minima del PCT;

i) el contenido de la documentacién minima del PCT varia en funcién de los
idiomas oficiales de las ISA y de la disponibilidad de resimenes en inglés; y

i) la parte de la documentacion minima del PCT dedicada a la literatura de
patentes se limita a los documentos de patente publicados en un nimero reducido
de idiomas.
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b) Lasegunda cuestion se refiere a los modelos de utilidad. Actualmente, en la
Regla 34.1 se mencionan expresamente los certificados de utilidad de Francia como
parte de la documentacién minima del PCT, pero se omiten colecciones importantes de
modelos de utilidad que son fuentes pertinentes del estado de la técnica.

9. Los debates pronto pusieron de manifiesto la necesidad de modificar las Reglas 34 y 36,
y que dichos cambios en las Reglas tendrian que ir acompafados de nuevas disposiciones en
las Instrucciones Administrativas del PCT relativas a los criterios técnicos.

10. Desde su primera reunion (21 'y 22 de mayo de 2019), el Equipo Técnico ha examinado
las propuestas de modificacion del Reglamento presentadas por la OEP. La cuarta reunion del
Equipo Técnico tuvo lugar por videoconferencia del 13 al 17 de diciembre de 2021 (dos horas
cada dia). En dicha reunion, el Equipo Técnico aprobd en principio las propuestas revisadas y
un acuerdo sobre la interpretacion de la Regla 36 propuesta. Asimismo, acordd proceder a
seguir perfeccionando algunos aspectos de la redaccién a través de la wiki (véanse los
parrafos 85y 86 del documento PCT/MD/4/5/REV, que se adjunta como Apéndice al
documento PCT/MIA/29/4). En la 29.2 sesion de la MIA (del 20 al 22 de junio de 2022), la OEP
y la USPTO informaron de los progresos realizados hasta la fecha (documento PCT/MIA/29/4)
y la OEP presentod las propuestas revisadas de modificacion de las Reglas y el mencionado
acuerdo relativo a la Regla 36 (documento PCT/MIA/29/5 y sus Anexos |y II). La MIA examin6
los documentos PCT/MIA/29/4 y PCT/MIA/29/5 (véanse los parrafos 43 a 51 del documento
PCT/MIA/29/10 y, en patrticular, los parrafos 47 a 49 en lo que respecta a las propuestas de
modificacion de las Reglas). En general, las Administraciones respaldaron las propuestas. En
consecuencia, la OEP se encuentra ya en condiciones de presentar en los Anexos | y Il del
documento PCT/WG/15/11 las propuestas definitivas de modificacién de las Reglas 34, 36

y 63, y la propuesta de acuerdo que se adoptaria con dichas modificaciones, respectivamente.

11. En cuanto a los requisitos técnicos y de accesibilidad que se establecen en los objetivos
B y C, en su primera reunion el Equipo Técnico examind propuestas para ampliar el formato de
la Norma ST.37, relativa a los ficheros de referencia, y reformularlo de manera que se
especifiquen los componentes bibliograficos y textuales claramente definidos de los datos
sobre patentes que deberian figurar en las colecciones de patentes pertenecientes a la
documentaciéon minima del PCT. Durante la segunda reunién el Equipo Técnico se centrd en la
cuestion de la fecha limite a partir de la cual deberian ser obligatorios los requisitos técnicos y
de accesibilidad propuestos, en particular la disponibilidad de los datos de patentes en forma
de texto susceptible de blsqueda y legible por maquina. En su tercera reunion, el Equipo
Técnico logré avances significativos en ambos aspectos y, por tanto, encargé a la OEP que
preparara un proyecto de texto para las nuevas disposiciones de las Instrucciones
Administrativas del PCT en el que se establecieran los requisitos técnicos y de accesibilidad de
la parte de la documentacion minima del PCT dedicada a la documentacion de patentes.

12. En su cuarta reunion, el Equipo Técnico examiné las propuestas de proyecto de
Instrucciones Administrativas del PCT. En esa reunién se lograron nuevos avances. En
particular, se alcanzé un consenso sobre la fecha limite propuesta del 1 de enero de 1991
(parrafos 16 y 37 del documento PCT/MD/4/5/REV). En respuesta a la solicitud de apoyo para
la aplicacion del nuevo marco formulada por una delegacion, el presidente reconocié que seria
importante apoyar a todo el colectivo de Administraciones internacionales y Oficinas de
patentes cuya documentacién de patentes esta incluida en la documentacion minima del PCT
para que la transicion transcurra sin problemas. A este respecto, sugirié que una linea de
actuacion podria ser la siguiente:

a)  prorrogar el mandato del Equipo Técnico actual hasta la entrada en vigor efectiva
de las Reglas 34 y 36 revisadas y de las respectivas Instrucciones Administrativas, con la
incorporacion de las tareas siguientes:
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i) prestar asesoramiento y apoyo a las Oficinas de modo que estén
técnicamente preparadas en la fecha de entrada en vigor del nuevo marco juridico
para tramitar las solicitudes que se publiquen a partir de la mencionada fecha de
entrada en vigor; y

ii) acordar una hoja de ruta para ayudar a las Oficinas a cumplir los requisitos
técnicos desde la fecha limite hasta la mencionada fecha de entrada en vigor,
dentro del plazo de 10 afios; y

b)  velar por que la aplicacion de la hoja de ruta acordada se incluya en el mandato del
(futuro) equipo técnico permanente sobre documentacion minima del PCT, en el marco
de la MIA, que comenzara a funcionar tras la entrada en vigor del nuevo conjunto de
Instrucciones Administrativas (parrafo 32 del documento PCT/MD/4/5/REV).

13. La sugerencia anterior se publico en la wiki para su examen y fue respaldada por el
Equipo Técnico.

14. Tras su cuarta reunion, el Equipo Técnico examind a través de la wiki una version
perfeccionada del proyecto de disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT. En
la 29.2 sesion de la MIA, la OEP present6 propuestas revisadas de las disposiciones de las
Instrucciones Administrativas del PCT relativas a la parte de la documentacion minima del PCT
dedicada a la literatura de patentes (documento PCT/MIA/29/5 y su Anexo lll). La MIA analiz6
las propuestas y, en general, las Administraciones las secundaron. Dos Administraciones
formularon las observaciones siguientes (véanse los parrafos 50.a) y b) del documento
PCT/MIA/29/10):

a) Una Administracién sostuvo que la inclusion de la informacion del parrafo 5.e) de la
propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas debe ser opcional en el
fichero de referencia, como sucede en el caso de la Norma ST.37 de la OMPI. La OEP se
mostrd dispuesta a colaborar con la Administracion para examinar las cuestiones, pero
sefal6 que, sin la inclusion de la informacién de dicho parrafo 5.e), se perderia
informacion util sobre la posibilidad de basqueda en el texto de las patentes.

b)  En cuanto a las condiciones de uso de los datos sobre patentes y modelos de
utilidad que se ponen a disposicién de las Administraciones internacionales con arreglo al
parrafo 20 de la propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas, una
Administracién subrayé la importancia de que el proveedor de los datos dé su
consentimiento antes de compartirlos, mas alla de lo necesario para la busqueda de
patentes y el suministro de copias de los documentos citados de conformidad con el PCT.
Otra Administracion expresé su deseo de que los datos se compartan en
PATENTSCOPE, ya que esto proporcionaria una fuente y una interfaz tnicas para que
los solicitantes y las Oficinas nacionales puedan acceder a los datos de la documentacion
minima del PCT.

15. Como se acordé en la tltima sesion de la MIA, la OEP examind las dos observaciones
mencionadas y siguié consultando a este respecto con el Equipo Técnico a través de la wiki.
Como resultado, la OEP esta ya en disposicion de presentar la respectiva propuesta definitiva
de nuevo Anexo H, dentro del Anexo Il del documento PCT/WG/15/11.

16. En relacion con el objetivo D, desde su segunda reunién, que tuvo lugar del 7 al 11 de
diciembre de 2020, el Equipo Técnico ha estudiado las propuestas de la USPTO sobre los
criterios para la revision de la literatura distinta de la de patentes y el estado de la técnica
basado en los conocimientos tradicionales. Mas concretamente, las propuestas presentaban un
proceso y unos criterios para incorporar a la lista la literatura distinta de la de patentes, con
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inclusiéon de la que se refiere al estado de la técnica basado en los conocimientos tradicionales,
y la forma de mantener esa lista a lo largo del tiempo.

17. En su cuarta reunion, el examen del Equipo Técnico se centrd en los requisitos que
deben cumplir los recursos para proporcionar una interfaz de busqueda, estar disponibles
institucionalmente y estar disponibles electronicamente para el publico, asi como en la
propuesta de instituir el Equipo Técnico como érgano permanente (parrafos 40 a 70 del
documento PCT/MD/4/5/REV). En lo que respecta a la literatura distinta de la de patentes sin
inclusiéon de los recursos de conocimientos tradicionales, el Equipo Técnico llegé a un
consenso sobre todos los aspectos técnicos. El Equipo Técnico invitdé a la USPTO a formalizar
las propuestas relativas a la literatura distinta de la de patentes como proyectos de
disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT y a colaborar con la OEP en la
elaboracion de un documento conjunto que contenga todos los cambios propuestos en las
Instrucciones Administrativas (parrafos 51, 52 y 70 del documento PCT/MD/4/5/REV).

18. Ademas, en lo relativo a los recursos de conocimientos tradicionales, la Oficina de
Patentes de la India recordé los singulares y complejos que son esos recursos, y que no
siempre estan disponibles para el publico en formato electrénico. Asimismo, record6 que ha
solicitado la inclusion en la documentacion minima del PCT de la base de datos de su TKDL en
conjunto. La Oficina de Patentes de la India subray6 que los criterios para la evaluacion de los
recursos de conocimientos tradicionales deben ser distintos de los criterios relativos a la
literatura clasica distinta de la de patentes y aclaré que no esta pidiendo un tratamiento
especial para la base de datos de la TKDL, sino para los recursos de conocimientos
tradicionales en general (parrafos 44 y 67 del documento PCT/MD/4/5/REV). Por otra parte,
sefal6 que los debates en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) en los que se ha tenido en
cuenta la naturaleza especial de los recursos de conocimientos tradicionales influiran
considerablemente en los debates actuales y dijo que, en su opinién, hasta que el CIG pueda
adoptar una decision al respecto, los criterios propuestos pueden aplicarse Unicamente a la
literatura cientifica y tecnolégica moderna, con la debida prevision para evaluar los recursos de
conocimientos tradicionales de forma diferente (parrafo 44 del documento PCT/MD/4/5/REV).

19. La USPTO subray6 que el CIG no ha concedido hasta ahora una condicién especial a los
recursos de conocimientos tradicionales. Ademas, recordé su firme posicién de que todo lo que
figura en la documentacién minima del PCT debe ponerse también a disposicion del publico.
Sugirié que, si el CIG decide que los recursos de conocimientos tradicionales deben adquirir
una condicién especial, el Equipo Técnico podria volver a examinar los criterios. Record6 que
todos los miembros del Equipo Técnico, a excepcién de la Oficina de Patentes de la India,
parecen estar de acuerdo con que las ISA y el publico dispongan de los mismos recursos. La
USPTO sefal6 que la posicién de la Oficina de Patentes de la India, es decir, que los criterios
propuestos no se puedan aplicar a los recursos de los conocimientos tradicionales en general,
implicaria tratar los conocimientos tradicionales de forma diferente a otros estados de la
técnica, y sefiald que dicha posicién no ha sido acordada por el conjunto de la comunidad
internacional de la PI (parrafos 45y 69 del documento PCT/MD/4/5/REV).

20. Tras la cuarta reunion del Equipo Técnico, la USPTO formaliz6 las propuestas como
proyectos de disposiciones de las Instrucciones Administrativas del PCT y las present6 a la MIA
en su 29.2 sesion (documento PCT/MIA/29/5 y su Anexo ).

21. Enesa sesion de la MIA, la USPTO informé de que, a raiz de las conversaciones
mantenidas recientemente entre la USPTO y la Oficina de Patentes de la India, la USPTO
proponia afiadir un parrafo a las Instrucciones Administrativas dedicado a la literatura distinta
de la de patentes sobre conocimientos tradicionales (véase el parrafo 45 del documento
PCT/MIA/29/10). En dicha sesion, la “Oficina de Patentes de la India declaré que proporcionara
una opinibn mas madura sobre este parrafo a tiempo para intentar finalizarlo antes de la
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préxima reunién del Equipo Técnico sobre documentacion minima del PCT, prevista para
noviembre de 2022” (parrafo 46 del documento PCT/MIA/29/10).

22. La MIA analiz6 las propuestas presentadas por la USPTO. Se estimo que se deben
aclarar los medios para poner a disposicion los elementos de la literatura distinta de la de
patentes que se exigen en el parrafo 23 de la propuesta de nuevo Anexo H de las Instrucciones
Administrativas y el acceso al texto completo de los elementos que se exigen en el parrafo 38
de la propuesta de nuevo Anexo H. Se indicé que los términos “formato digital” y “acceso al
texto completo” no dejan claro que es necesario el acceso por Internet. La USPTO se mostré
dispuesta a revisar los parrafos en cuestion.

23. Como se acordo6 en dicha sesion de la MIA, tras tener en cuenta las observaciones
recibidas y consultar al Equipo Técnico a través de la wiki, los Estados Unidos de América
estan ya en disposicion de presentar la respectiva propuesta definitiva de Anexo H, dentro del
Anexo Il del documento PCT/WG/15/11.

24. Las propuestas de modificacion del Reglamento del PCT y de las Instrucciones
Administrativas mencionadas anteriormente se presentan en el documento PCT/WG/15/11 con
miras a someter las propuestas de modificacion de las Reglas a la Asamblea del PCT en 2023.
Si el Grupo de Trabajo acuerda someter las propuestas a la Asamblea del PCT, la fecha
prevista para su entrada en vigor seria el 1 de enero de 2026, a fin de que se tengan en cuenta
durante la siguiente ronda de renovacién de las designaciones de las Administraciones
internacionales.

25. La préxima reunion del Equipo Técnico estéa prevista provisionalmente para los dias 14 a
18 de noviembre de 2022 por videoconferencia (dos horas cada dia).

AMPLIACION DEL MANDATO DEL EQUIPO TECNICO

26. En su 29.2 sesidn, la MIA acord6 ampliar el alcance del mandato del Equipo Técnico
actual para facilitar la transicion a los nuevos requisitos, tal y como sugirié el presidente en la
cuarta reunion del Equipo Técnico, con el respaldo de este a través de la wiki (parrafo 51.c) del
documento PCT/MIA/29/10). Mas concretamente, se acordd afiadir los objetivos siguientes al
mandato del Equipo Técnico, que se recuerda en el parrafo 44:

a) Prestar asesoramiento y apoyo a las Oficinas de modo que estén técnicamente
preparadas en la fecha de entrada en vigor de la modificacién de la definicion de la
documentacion minima del PCT para poner a disposicion, de conformidad con los
requisitos técnicos y de accesibilidad, todos los documentos de patentes y, en su caso,
los documentos de modelos de utilidad que se publiquen en la mencionada fecha de
entrada en vigor o con posterioridad a ella.

b)  Acordar una hoja de ruta a lo largo de los 10 afios siguientes a la fecha de entrada
en vigor de la modificacién de la definicién de la documentacion minima del PCT con
miras a prestar apoyo a las Oficinas en el cumplimiento de los requisitos técnicos para
poner a disposicién todos los documentos de patentes y, en su caso, los documentos de
modelos de utilidad que se publiquen desde la fecha limite hasta la mencionada fecha de
entrada en vigor.

c) velar por que la aplicacion de la hoja de ruta acordada se incluya en el mandato del
(futuro) equipo técnico permanente sobre documentaciéon minima del PCT, en el marco
de la MIA, que comenzaré a funcionar tras la entrada en vigor del Reglamento modificado
y de las nuevas disposiciones de las Instrucciones Administrativas relativas a la
documentacion minima del PCT.
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27. Como paso siguiente, en la Ultima sesién de la MIA se recomend6 que la Reunidn creara
un equipo técnico permanente sobre documentacion minima del PCT que empezaria a
funcionar tras la entrada en vigor de las Reglas y las Instrucciones Administrativas revisadas.
Dicho equipo técnico se encargaria de hacer un seguimiento de la aplicacion de la hoja de ruta
mencionada anteriormente como apoyo a la transicion a los nuevos requisitos, y se ocuparia
también de las cuestiones relativas a la literatura distinta de la de patentes (a este ultimo
respecto, véase el documento PCT/WG/15/11).

28. Se invita al Grupo de Trabajo a
tomar nota del contenido del presente
documento.

[Fin del documento]



