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CAPITULO 1 : LA PRESENTE GUIA Y SUS ANEXOS

INTRODUCCION

Todas las menciones de desempefios y funciones que se hacen en esta guia, como “solicitante”, “inventor”, “mandatario”, etcétera, son
genéricas en cuanto al sexo.

1.001

Esta parte de la Guia del Solicitante del PCT (la Guia) contiene informacién general sobre el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT), destinada a quienes estén interesados en presentar
solicitudes internacionales; en particular, informacion acerca de la “fase internacional” del procedimiento
segun el PCT. Esta informacién se completa con un cierto nimero de anexos que incluyen informacion
mas detallada; cuando en la Guia se utiliza la palabra “Anexo” seguida de una letra mayuscula, se trata
de una referencia a uno de estos Anexos. A continuacion la segunda parte contiene informacion general
sobre la “fase nacional” del procedimiento segun el PCT; concretamente, sobre el procedimiento ante
las oficinas designadas (o elegidas). Se entiende por oficina designada (o elegida) aquella oficina de
patentes nacional o regional de un Estado, o que actua en nombre de un Estado parte del PCT (“Estado
contratante”), que es designada (o elegida) en una solicitud internacional. En el apartado sobre la Fase
Nacional también se sefalan los requisitos que es necesario cumplir ante cada una de estas oficinas.
Desde el afo 2006, la Guia solo puede consultarse por Internet, en el sitio
https://www.wipo.int/es/web/pct-system/guide/index. Los usuarios de la Guia también tienen a su
disposicidon un servicio de puesta al dia mediante correo electronico, gracias al cual pueden recibir
semanalmente un mensaje en el que se les informa de las ultimas actualizaciones de la Guia.

1.002

En el texto de la Guia, el término “Articulo” se refiere a los articulos del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes, el término “Regla”, a las reglas de su Reglamento de ejecucion, y el término
“Instruccion”, a las Instrucciones Administrativas del PCT. Cualquier menciéon de un “parrafo” se refiere
al texto de una de las dos partes, Fase Internacional o Fase Nacional, de la Guia.

1.003

Aunque la informacién contenida en esta Guia es bastante completa, hay que considerar que en ella se
resumen e interpretan reglas que figuran en textos oficiales de mayor extensioén, en particular el propio
PCT y el Reglamento del PCT, los cuales daran fe en caso de divergencia con la presente Guia. La
consulta de dichos textos es indispensable para disponer de una informaciéon completa.

1.004

Puesto que los textos del PCT y del Reglamento del PCT resultan, en ocasiones, bastante complejos, y
dado que la redaccion y tramitacion de las solicitudes de patente es, en si misma, una cuestion
complicada, se recomienda firmemente a los posibles solicitantes, salvo cuando se trate de especialistas
en legislacion en materia de patentes, que obtengan el asesoramiento de abogados o agentes de
patentes y empleen los servicios de dichos profesionales.

1.005

Las versiones actualizadas del PCT y del Reglamento del PCT pueden consultarse o descargarse desde
la pagina de recursos del PCT en: https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/index. Estos textos estan
también disponibles en aleman, arabe, chino, espafol, francés, italiano, japonés, portugués y ruso.

Se pueden encargar a la Oficina Internacional folletos impresos del PCT y del Reglamento en muchos
de los idiomas mencionados mas arriba, solicitando la publicacion nimero 274 de la OMPI a la direccion
que figura en el Anexo B (IB), o por correo electrénico a publications.mail@wipo.int. También se puede
descargar una copia, sin costo alguno, desde el siguiente sitio web: https://www.wipo.int/publications/es/.
En los pedidos debe indicarse el idioma de la publicaciéon solicitada. Los usuarios del PCT pueden
consultar todas las solicitudes internacionales publicadas en PATENTSCOPE en:
https://www.wipo.int/patentscope/es. También se recomienda consultar la seccion de Notificaciones
Oficiales (Gaceta del PCT), que contiene notificaciones e informacion de caracter general. La adhesion
de nuevos Estados contratantes, asi como los cambios en las tasas y otras informaciones, se publican
en esta seccion lo antes posible. Una coleccion completa de las Notificaciones Oficiales (Gaceta del
PCT) desde 1978 hasta la actualidad esta disponible en formato electronico, en el sitio web de la OMPI:
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/official-notices/index.
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1.006

Las noticias actualizadas sobre el PCT estan disponibles en la publicacion mensual PCT Newsletter.
Ademas de cuestiones como la adhesion de nuevos Estados al PCT y los cambios en los requisitos de
las Oficinas y las Administraciones, la publicacion PCT Newsletter también incluye la lista de los Estados
contratantes del PCT, informes de reuniones internacionales relativas al PCT, modificaciones del
Reglamento, cambios en los formularios del PCT, estadisticas referentes a la presentacion de solicitudes
internacionales, consejos practicos para los usuarios del PCT, informacion acerca de futuros seminarios
sobre el PCT y tablas de tasas. La publicacion PCT Newsletter esta disponible en el sitio web de la OMPI:
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/newslett/. Esta pagina web contiene asimismo una coleccion de
todos los consejos practicos publicados desde 1994, que puede consultarse en su totalidad, asi como
todos los numeros de la publicaciéon PCT Newsletter, que también pueden consultarse desde el nimero
de enero de 1994 en adelante. La PCT Newsletter esta disponible en inglés y también pueden
consultarse algunos extractos de la publicacién en chino
(https://lwww.wipo.int/pct/zh/newslett/index.html), japonés
(https://lwww.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html) y coreano (https://www.wipo.int/pct/ko/newslett/).

1.007

Quienes deseen conocer los origenes del PCT pueden consultar el documento “Records of the
Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty, 1970”, disponible en la pagina
web de la OMPI: https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/washington.

1.008

Hay mas documentacion util en las Instrucciones Administrativas del PCT (disponibles en
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ai/ai_index), las Directrices para las Oficinas receptoras
del PCT (disponibles en https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ro/index) y las Directrices de
busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT (disponibles en
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ispe/index). Sin embargo, las Instrucciones Administrativas
y las mencionadas Directrices estan principalmente destinadas a las Administraciones que realizan las
diversas tareas que les encomienda el PCT. En la medida que sean de interés para los solicitantes, sus
contenidos se veran debidamente reflejados en las notas de algunos formularios del PCT y en el texto
de la presente Guia.
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CAPITULO 2: ;QUE ES EL PCT?

2.001. ;Qué es el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT)?

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, o PCT, es un tratado multilateral que se concerté en
Washington en 1970 y entré en vigor en 1978. Estd administrado por la Oficina Internacional de la
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

2.002. ;Cuales son las ventajas de utilizar el PCT?

El PCT facilita la obtencion de proteccion para invenciones cuando se solicita en alguno o en todos los
Estados contratantes del Tratado (consultese la lista de Estados contratantes del PCT (antiguo Anexo
A)). Prevé la presentacion de una solicitud de patente (“la solicitud internacional”), que tiene efecto en
varios Estados miembros, en lugar de la presentacion de varias solicitudes nacionales o regionales de
patente. Ademas de las designaciones de los Estados contratantes del PCT a los fines de la obtencion
de patentes nacionales o titulos similares, una solicitud internacional debe incluir designaciones para
patentes regionales en relacion con los Estados que formen parte de cualquiera de los siguientes
tratados de patente regional: el Protocolo relativo a Patentes y a Dibujos y Modelos Industriales en el
marco de la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (denominado en adelante
“Protocolo de Harare de la ARIPQO”), el Convenio sobre la Patente Euroasiatica, el Convenio sobre la
Patente Europea o el Acuerdo que establece la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual
(denominado en adelante “Acuerdo de la OAPI”). EI PCT no elimina la necesidad de tramitar la solicitud
internacional en la fase nacional ante las Oficinas nacionales o regionales, pero si facilita dicha
tramitacion en relacion con varios aspectos importantes, por medio de los procedimientos iniciales que
se aplican a todas las solicitudes internacionales durante la fase internacional de tramitacion en el marco
del PCT. La comprobacién de los aspectos de forma, la busqueda internacional y, opcionalmente, el
examen preliminar internacional que se realiza durante la fase internacional, asi como el aplazamiento
automatico de la tramitacién nacional que ello trae consigo, proporcionan mas tiempo y una base mas
solida sobre la que decidir si se ha de continuar con el procedimiento relativo a la solicitud y, en caso
afirmativo, en qué paises hacerlo.
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CAPITULO 3 : LA “FASE INTERNACIONAL” Y LA “FASE NACIONAL” DEL PROCEDIMIENTO
DEL PCT

3.001. 4 Cuales son las diferentes fases del PCT?

El procedimiento del PCT comprende dos fases principales. Comienza con la presentacion de una
solicitud internacional y concluye, en el caso de que el resultado sea favorable a la solicitud presentada,
con la concesion de un cierto numero de patentes nacionales o regionales; de ahi los términos “fase
internacional” y “fase nacional”. (La expresion “fase nacional” se utiliza incluso cuando la Oficina ante la
cual se lleva a cabo dicha fase es una Oficina regional). En realidad, los términos “fase internacional” y
“fase nacional” no se utilizan en el PCT, pero, al tratarse de expresiones cortas y practicas de uso
corriente, se emplean en la presente Guia.

3.002

La fase internacional, que constituye el objeto de esta parte de la Guia, se compone de cinco etapas, de
las cuales las tres primeras son automaticas para todas las solicitudes internacionales y las dos ultimas
son facultativas. Las tres primeras etapas consisten en la presentacion de la solicitud internacional y la
tramitacion de esa solicitud por la “Oficina receptora” (consultese el Anexo C), la elaboracion del informe
de busqueda internacional y de la opinion escrita por una de las “Administraciones encargadas de la
busqueda internacional” (consultese el Anexo D), y la publicacién de la solicitud internacional junto con
el informe de busqueda internacional por la Oficina Internacional de la OMPI (denominada en adelante
“la Oficina Internacional”). La cuarta etapa incluye una busqueda internacional suplementaria por una, o
mas, de las Administraciones encargadas de la busqueda internacional (distinta de la que efectud la
busqueda internacional principal), que resultara en el establecimiento de un informe de busqueda
internacional suplementaria (consultese el Anexo SISA). En lo sucesivo, al hacer referencia a la
“busqueda internacional (principal)’ solamente, no se incluira ninguna referencia a la “busqueda
internacional suplementaria”. Asimismo, cualquier referencia al “informe de blusqueda internacional”
solamente, no se entendera como una referencia al “informe de busqueda internacional suplementaria”,
de no indicarse expresamente. La tercera etapa incluye la comunicacion de la solicitud internacional y el
informe de busqueda internacional publicados, y si procede, el informe de busqueda internacional
suplementaria, asi como el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo | del PCT),
por la Oficina Internacional de la OMPI (denominada en adelante “la Oficina Internacional”) a las Oficinas
nacionales (o regionales) en las que se desea obtener una patente sobre la base de la solicitud
internacional (las llamadas “Oficinas designadas”). La comunicacion se efectua previa peticion de la
Oficina designada a la Oficina Internacional.

3.003

La quinta etapa facultativa comprende lo que se conoce como el examen preliminar internacional (segun
el Capitulo Il del PCT), y concluye con la emision del informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo Il del PCT) por una de las “Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional” (consultese el Anexo E). En el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo 1l del PCT) se analizan aspectos de la patentabilidad general de la invencion. El informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) se comunica, junto con la solicitud
internacional y el informe de busqueda internacional publicados, a las Oficinas nacionales (o regionales)
en las que se desea obtener una patente sobre la base de la solicitud internacional (las llamadas
“Oficinas elegidas”). La comunicacion se efectia previa peticion de la Oficina elegida a la Oficina
Internacional. La obtencion del examen preliminar internacional es posible si se dan ciertas condiciones
y se cumplen determinados requisitos, que se presentan detalladamente en el parrafo 10.004.

3.004. ;Qué es la fase nacional del PCT?

Una vez finalizada la fase internacional, deberan efectuarse otros tramites ante cada una de las Oficinas
nacionales (o regionales) en las que se desee obtener una patente sobre la base de la solicitud
internacional. En particular, se debera pagar a dichas Oficinas las tasas nacionales (o regionales)
requeridas, proporcionar las traducciones exigidas y, cuando sea necesario, nombrar a un representante
(mandatario de patentes). Para que la solicitud pase a la fase nacional, estos tramites deberan realizarse
dentro de los plazos establecidos (Consultense los parrafos 4.014 a 4.016, 5.005 y 5.006 mas adelante).
De lo contrario, los efectos de la solicitud internacional podrian cesar en cualquiera de los Estados donde
no se hubieran respetado tales plazos. A continuacion, las Oficinas nacionales (o regionales) examinan
la solicitud y conceden o rechazan la patente nacional (o regional) sobre la base de sus leyes nacionales.
(En el PCT y en esta Guia, cualquier referencia a la “legislacién nacional” también se entendera como
una referencia a un tratado regional, como el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la
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Patente Eurasiatica, el Convenio sobre la Patente Europea o el Acuerdo de la OAPI; Consultese el
parrafo 2.002). Estos procedimientos ante las Oficinas nacionales (o0 regionales) constituyen lo que
normalmente se denomina la “fase nacional” del procedimiento del PCT, y son el objeto de esa parte de
esta Guia.

3.005. ; Cuando debo entrar en la fase nacional ante una Oficina especifica?

Corresponde a los solicitantes decidir, ante cada Oficina nacional (o regional), si entraran en la fase
nacional y cuando hacerlo. La fase internacional continta, para cualquier Estado determinado, hasta la
entrada en la fase nacional ante la Oficina nacional (o regional) en cuestion, o hasta el vencimiento del
plazo aplicable para la entrada en la fase nacional ante esa Oficina. Puesto que ante las distintas Oficinas
es posible iniciar la fase nacional en diferentes momentos, la solicitud internacional puede encontrarse,
simultaneamente, en la fase internacional para unos Estados y en la nacional para otros. Una vez que
se haya iniciado la tramitacion o el examen correspondiente a la fase nacional en una oficina en
particular, las acciones correspondientes a la fase internacional que se realicen respecto de la solicitud
internacional no tendran efectos sobre el procedimiento ante dicha oficina.
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CAPITULO 4 : UTILIDAD DEL PCT PARA LOS SOLICITANTES

4.001. ;Cuales son las ventajas del PCT?

La utilizaciéon del PCT permite ahorrar esfuerzos (tiempo y trabajo) a cualquier persona o empresa (“el
solicitante/los solicitantes”) que desee proteger una invencion en varios paises.

4.002

Utilizar el PCT también ayuda a tomar decisiones acerca del proceso de solicitud ante las diversas
Oficinas nacionales de patentes durante la fase nacional del procedimiento.

4.003

El mencionado ahorro de esfuerzo se debe principalmente al hecho de que, en el marco del PCT, se
presenta una solicitud (la solicitud internacional) en un lugar y en un idioma, pagando un conjunto inicial
de tasas, y a que esta solicitud internacional tiene el efecto de una solicitud nacional o regional, que, sin
el PCT, tendria que haberse presentado separadamente para cada pais o region.

4.004. ;Qué es un informe de busqueda internacional y una opinion escrita?

La ayuda a los solicitantes durante la fase nacional del proceso de solicitud se deriva del “asesoramiento”
que presta el informe de busqueda internacional, informe que emite, para cada solicitud internacional y
conforme a normas de alto nivel establecidas internacionalmente, una de las Oficinas nacionales que
poseen amplia experiencia en el examen de solicitudes de patente y que han sido especialmente
designadas para realizar busquedas de tipo internacional. Estas Oficinas se enumeran en el Anexo D
(“Administraciones encargadas de la busqueda internacional”’). También puede obtenerse
asesoramiento pormenorizado a partir de la opinidn escrita emitida por la Administracién encargada de
la busqueda internacional, la cual proporciona una opiniéon preliminar no vinculante acerca de si la
invencion reivindicada parece ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicacion
industrial.

4.005. ;Qué es una busqueda internacional suplementaria?

Si asi se solicita (formulario PCT/IB/375), puede obtenerse un informe de busqueda internacional
suplementaria, que sera realizado por una o mas de las Administraciones internacionales de busqueda
(consultar el Anexo), distintas a la que ha llevado a cabo la busqueda internacional principal. La
busqueda(s) internacional suplementaria(s) (formulario PCT/SISA/501), dard, a los solicitantes, una
vision mas completa del estado de la técnica pertinente y les permitira conocer mejor sus oportunidades
de obtener la proteccién por patente de su invencion (consultar el capitulo 8).

4.006

Si se presenta una solicitud segun el Capitulo I, se realiza un examen preliminar internacional sobre la
base del informe de busqueda internacional y la opinion escrita de la Administracién encargada de la
busqueda internacional, y, finalmente, se emite el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo 1l del PCT). Este informe lo facilitan las Oficinas especificamente seleccionadas para la
realizacién de dicho informe preliminar internacional que se enumeran en el Anexo E (“Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional”). Como se puede observar, las oficinas listadas en el
Anexo E son las mismas que las mencionadas en el Anexo D, puesto que para ser Administracion
encargada de la busqueda internacional, una oficina debe ser también designada como Administracion
encargada del examen preliminar internacional y vice versa. El beneficio adicional que tiene presentar
una solicitud de examen preliminar internacional es que ofrece a los solicitantes la oportunidad de
establecer un didlogo con los examinadores de las Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional y, posiblemente, modificar la solicitud internacional, a fin de influir en el contenido del
informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT).

4.007
A continuacion se exponen mas detalladamente las ventajas que ofrece el PCT.
4.008. ;Cual es la ventaja de presentar una solicitud PCT?

Mediante el simple acto de presentar una solicitud internacional en virtud del PCT es posible obtener
precisamente ese efecto que, sin el PCT, supondria tener que presentar tantas solicitudes separadas
como paises o regiones en las que se desea obtener proteccion.
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4.009. 4 En qué idioma puedo presentar mi solicitud internacional?

La presentacion de una solicitud internacional se lleva a cabo en uno de los idiomas que acepte la Oficina
en la que se presenta la solicitud; para muchos solicitantes este sera el idioma, o uno de los idiomas,
que utilice la Oficina nacional o regional de patentes de su pais, o la que actie en su nombre.

4.010. ;Doénde puedo presentar mi solicitud internacional?

La solicitud internacional se presenta en un unico lugar, que generalmente es la Oficina nacional de
patentes del pais de quien presenta la solicitud o la Oficina regional de patentes que actie en nombre
del pais del solicitante. También puede presentarse directamente en la Oficina Internacional en su
calidad de Oficina receptora en el marco del PCT.

4.011. ¢ Debe la solicitud internacional cumplir algun requisito de forma?

Existe un formulario prescrito para la solicitud internacional. Todas las Oficinas designadas deben
aceptar este formulario en el marco de la fase nacional, de modo que no sera necesario cumplir con una
diversidad de requisitos formales en los diferentes paises en los que se desee solicitar proteccion.

4.012. ;Dénde puedo pagar las tasas de mi solicitud internacional?

Las tasas internacionales pagaderas en relacion con la presentacion de una solicitud internacional deben
pagarse de una sola vez, en una Oficina y en una moneda. De este modo se evitan los costos y las
posibles complicaciones relacionadas con el pago o la presentacion de multiples tasas en diferentes
paises, generalmente en monedas distintas.

4.013. ;Cuales son las ventajas del sistema del PCT con respecto al Convenio Paris?

Los solicitantes, antes de realizar el esfuerzo y el gasto de encargar traducciones, pagar las tasas
nacionales o regionales y escoger mandatarios en diversos paises, podran madurar su opinidon en mayor
medida de lo que seria posible sin el PCT, no solo porque dispongan de mas tiempo, sino también porque
el informe de busqueda internacional, la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda
internacional, el o los informes de busqueda internacional suplementaria y el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) constituyen una sdlida base sobre la que
evaluar las posibilidades de obtener proteccion. Cualquier patente concedida posteriormente por las
Oficinas designadas o elegidas a partir de la solicitud podra servir de apoyo en mayor medida que en el
caso de no contar con el beneficio del informe de busqueda internacional, la opinion escrita de la
Administracion encargada de la busqueda internacional, el o los informes de busqueda internacional
suplementaria y el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT). Ademas,
debido al mayor tiempo disponible para tomar decisiones, se estd en mejores condiciones para
determinar el valor técnico y el interés econdmico de la proteccion por patente, asi como para elegir los
paises concretos en los que se desea continuar solicitando la proteccion de la invencion. Por
consiguiente, es posible efectuar considerables ahorros, tanto en los gastos de traduccién como en los
de presentacion, para aquellos paises que dejen de interesar a los solicitantes.

4.014

Si una solicitud internacional se presenta en un idioma que, ni es aceptado por la Administracion
encargada de la busqueda internacional que ha de efectuar la busqueda, ni es un idioma de publicacion,
tendra que traducirse a un idioma apropiado poco después de la presentacion. Sin embargo, todas las
traducciones requeridas por las Oficinas de (o que actien en nombre de) los paises en los que se desee,
en definitiva, obtener proteccion, no tendran que prepararse hasta mucho mas tarde. En lugar de tener
que presentarlas dentro del plazo de prioridad de 12 meses, generalmente no es necesario entregarlas
hasta el vencimiento del plazo mencionado en el parrafo 4.016.

4.015

Igualmente, las tasas pagaderas a las Oficinas de patente nacionales o regionales vencen mas tarde de
lo que lo harian fuera del PCT, y solo en el caso de que se decida continuar con la tramitacion de la
solicitud internacional ante la Oficina de patente nacional o regional. En general, tales tasas nacionales
o regionales deben pagarse dentro del mismo plazo que se menciona en el parrafo 4.016.

4.016. ;Cual es el plazo para entrar en la fase nacional?

Desde el 1 de abril de 2002, el plazo aplicable para la entrada en fase nacional es de 30 meses a partir
de la fecha de prioridad (o incluso mas tarde en algunos casos) para todas las Oficinas, excepto para
aquellas en las que el antiguo plazo de 20 meses sigue siendo aplicable, salvo que se presente una
solicitud de examen preliminar internacional antes del vencimiento de un plazo de 19 meses desde la
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fecha de prioridad, en cuyo caso el plazo de 30 meses (o0 incluso mas extenso en ciertos casos) también
sera aplicable. Para conocer las actualizaciones habituales de estos plazos aplicables, consultense las
Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT), la publicacion PCT Newsletter, y los capitulos nacionales
pertinentes. También hay disponible un cuadro resumen en el sitio web de la OMPI, en:
http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/time_limits.

4.017

Un informe de busqueda internacional (y todo informe de busqueda suplementaria internacional) que
sea favorable para los solicitantes fortalecera su posicién ante las diferentes Oficinas de patentes
nacionales o regionales, con lo cual sus argumentos resultaran mas convincentes a la hora de obtener
una patente en dichas Oficinas.

4.018

Esto es aun mas cierto en el caso de un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
favorable, segun cualquiera de los Capitulos | o Il, que contiene, en comparacion con un informe de
busqueda internacional, muchos mas elementos sobre los que fundamentar una opinién acerca de las
posibilidades de obtener patentes.

4.019

Si el informe de busqueda internacional y la opinion escrita de la Administracién encargada de la
busqueda internacional son parcialmente favorables y parcialmente desfavorables, se pueden modificar
las reivindicaciones, a fin de mantener solo aquellas que probablemente den lugar a la concesion de la
patente. Si el informe de busqueda internacional y la opinidbn escrita son desfavorables v,
consecuentemente, se decide no seguir con el procedimiento, los solicitantes se ahorraran los gastos de
tramitacion de la solicitud en los diversos paises. Esto también se aplica a las busquedas internacionales
suplementarias.

4.020

El parrafo anterior también es aplicable en el caso de los informes preliminares internacionales sobre la
patentabilidad segun el Capitulo 1l del PCT.

4.021

Otras ventajas importantes que se derivan del uso de la via PCT se mencionan en este texto. Consisten,
entre otras, en ahorros en los gastos del procedimiento ante las Oficinas designadas (por ejemplo, no es
necesario proporcionar a cada Oficina los dibujos originales ni las copias certificadas de la solicitud de
prioridad; hay una reduccion en las tasas nacionales en varios paises y en la Oficina Europea de
Patentes, etc.).

LAS PATENTES REGIONALES POR LA ViA DEL PCT

4.022. ;Puedo obtener una patente regional a través del PCT?

Del uso combinado del sistema del PCT y de los sistemas regionales se derivan ventajas adicionales
importantes para los solicitantes que deseen proteger sus invenciones en paises parte en cualquiera de
los diversos tratados de patente regional (Consultese el parrafo 2.002) y en el PCT. EI PCT es totalmente
compatible con los sistemas de patente regionales y, ademas, los solicitantes tienen la posibilidad de
combinar ventajosamente ambos tipos de sistema, independientemente del pais en el que presenten su
solicitud. Los parrafos siguientes tratan del uso combinado del PCT y de los sistemas regionales
mediante los cuales pueden obtenerse patentes por la via del PCT, a saber: el Protocolo de Harare de
la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasiatica, el Convenio sobre la Patente Europea y el Acuerdo
de la OAPI, mediante las llamadas “via ARIPO-PCT”, “via Euroasiatica-PCT”, “via Euro-PCT” y “via
OAPI-PCT”. En el caso del Convenio sobre la Patente Europea, también es posible obtener patentes,
mediante el uso combinado de dicho Convenio y del PCT, en los Estados a los que pueda extenderse,
o en los que pueda validarse, una patente europea (Consultese el parrafo 4.026).

4.023

Los solicitantes que presenten una solicitud PCT y deseen obtener proteccién en los paises parte en
cualquiera de dichos sistemas regionales de patente obtendran (a partir de la solicitud PCT presentada,
por ejemplo, en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) o en la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos) el efecto de una presentacion simultanea en cada una de las Oficinas regionales
correspondientes, a los fines de la obtencién de una patente regional. En este caso, y antes de
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emprender cualquier accion fuera de su pais, los solicitantes pueden esperar con tranquilidad a que se
conozcan los resultados del procedimiento de busqueda del PCT (y, opcionalmente, del examen
preliminar internacional) y, ademas, hacer pleno uso de la prérroga (Consultese el parrafo 5.005), al final
de la cual debe haberse presentado una traduccion de la solicitud PCT si esta no se presentd en uno de
los idiomas oficiales de la Oficina regional (consultense los diversos Capitulos Nacionales) y debe
haberse designado un mandatario, cuando asi se requiera, para el procedimiento ante dicha Oficina.

4.024

Se puede presentar una solicitud PCT en la propia Oficina nacional como Oficina receptora, incluso al
final del ano de prioridad, y aun asi obtener el efecto de una presentacion automatica e inmediata en
cada una de las Oficinas regionales en cuestién. Otra ventaja es que, en el momento de presentar una
solicitud PCT, solo se paga un conjunto inicial de tasas. Las cuatro designaciones regionales
actualmente permitidas abarcan mas de 50 Estados contratantes del PCT. Por otra parte, si se decide,
sobre la base de la primera solicitud en la Oficina nacional, presentar solicitudes regionales de patente
separadas, se debera, antes del final del afio de prioridad, cumplir con todos los requisitos de cada uno
de los tratados regionales en relacion con formalidades, tasas y designacion de mandatarios.

4.025.

El uso de las vias ARIPO-PCT, Euroasiatica-PCT, Euro-PCT y OAPI-PCT en sentido inverso ofrece
ventajas similares. En otras palabras, los nacionales de Estados parte en uno de los tratados regionales
de patente, o de uno de los Estados a los que pueda extenderse una patente europea (Consultese el
parrafo 4.026), en lugar de presentar solicitudes de patente separadas en su Oficina regional y, por
ejemplo, en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos, pueden elegir presentar una solicitud internacional en el marco del PCT (sobre la base de una
solicitud nacional o como primera solicitud) que designe a todos los Estados contratantes del PCT, a los
fines de obtener, cuando proceda, tanto la patente nacional como la regional.

4.026. Puedo validar o ampliar una patente europea a través del PCT?

Otra ventaja de la via Euro-PCT es la posibilidad de hacer uso, alli donde esté disponible, del
procedimiento de extensién o validacion de las patentes europeas. La Organizacion Europea de
Patentes y algunos Estados que no son parte en el Convenio de Patente Europea han concertado
acuerdos sobre la extension o validacion de la proteccion conferida por las patentes europeas. Siempre
que la solicitud internacional contenga una designacion para una patente nacional del Estado en cuestion
y, ademas, una designacion para una patente europea, los solicitantes pueden recurrir a la via Euro-
PCT con vistas a extender a ese Estado, o validar en dicho Estado, una patente europea concedida
posteriormente sobre la base de la solicitud internacional (Consultese el parrafo 5.054 y el Anexo B (EP),
asi como el Resumen de los Capitulos Nacionales (EP)).
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CAPITULO 5 : PRESENTACION DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL
GENERALIDADES

5.001. ¢ Qué es una solicitud internacional?

Articulo 2.vii), Articulo 3.1)

Una solicitud es “internacional” cuando se presenta en virtud del PCT y en referencia a este. Es la primera
etapa hacia la obtencion de una patente en un Estado parte en el PCT, o para dicho Estado: “en” dicho
Estado cuando se desea una patente nacional; “para” dicho Estado cuando se desea una patente
regional (patente de la ARIPO, del Convenio sobre la Patente Eurasiatica, del Convenio sobre la Patente
Europea o de la OAPI).

5.002. ;,Cual puede ser el objeto de una solicitud internacional?

Articulo 2.i), Articulo 2.ii), Articulo 3.1)

Una solicitud internacional debe ser una solicitud para la protecciéon de una invencion. El PCT engloba
la presentacion de solicitudes de patentes de invencion, certificados de inventor, certificados de utilidad,
modelos de utilidad y varios tipos de patentes y certificados de adicion (consultese el Articulo 2.i)). Por
lo tanto, una solicitud internacional no se podra presentar validamente para otras formas de derechos de
propiedad industrial registrados que quedan fuera del ambito de “invenciones”, como, por ejemplo, los
disefios puramente ornamentales.

5.003. ¢ Cuales son los principales efectos de una solicitud internacional?

Articulo 4.1)ii), Articulo 11.3), Articulo 64.4), Regla 4.9

Toda solicitud internacional tiene dos efectos principales. Uno de ellos, en términos generales, es el
mismo que el de una solicitud nacional (o regional). Se produce en la fecha otorgada como fecha de
presentacion internacional (Consultese el parrafo 6.005). Se produce en o para los “Estados
designados”, es decir, los Estados en los que o para los que se desea obtener una patente mediante la
presentacién de una solicitud internacional. Respecto al efecto sobre el estado anterior de la técnica de
las solicitudes internacionales en los Estados Unidos de América, consultese el Capitulo Nacional (US).

5.004. ;Qué es un “Estado elegido”?

Articulo 31.1), Articulo 31.4)a)
Los Estados designados respecto a los que se ha presentado una solicitud de examen preliminar
internacional se denominan “Estados elegidos” en la terminologia del PCT.

5.005

Articulo 22.1), Articulo 23.1)

Sin perjuicio de lo que se indica en el siguiente parrafo, el otro efecto principal de una solicitud
internacional es que, normalmente, ninguna Oficina designada podra tramitar o examinar la solicitud
internacional antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (en lo que
respecta a la definicion de “fecha de prioridad”, Consultese el parrafo 5.058) y que cualquier tasa
adeudada a una Oficina designada y cualquier traduccion de la solicitud internacional que se deba
presentar a una Oficina designada se deberan pagar y presentar, respectivamente, Unicamente cuando
venza ese periodo de 30 meses. En el caso de algunas Oficinas designadas (actualmente dos), el plazo
aplicable es el antiguo plazo de 20 meses (para Luxemburgo) o el plazo de 21 meses (para la Republica
Unida de Tanzania), no el plazo de 30 meses puesto que, debido a la incompatibilidad, por el momento,
de la disposicion modificada del PCT (Articulo 22.1) del PCT) con la legislacion nacional pertinente, esas
Oficinas han formulado una declaracion de incompatibilidad que seguira vigente hasta que las Oficinas
respectivas la retiren. Ademas, ciertas Oficinas designadas tienen plazos fijos que vencen incluso
después de 30 meses (para obtener informacién mas detallada, consultense el parrafo 4.016 y los
Capitulos Nacionales (Resumenes)). A este efecto de la solicitud nacional se suele hacer referencia
como el efecto de “retraso” del examen de la patente y del procedimiento de concesion ante las Oficinas
nacionales (o regionales).

5.006

Articulo 39.1), Articulo 40.1)

Si el examen preliminar internacional se ha solicitado antes del vencimiento del plazo de 19 meses desde
la fecha de prioridad, el efecto de retraso respecto a cualquier Estado cuya Oficina designada haya
notificado a la Oficina Internacional que el plazo de 30 meses aplicable segun el Articulo 22.1), en vigor
desde el 1 de abril de 2002, es incompatible con la legislacion nacional aplicada por esa Oficina, es de
10 meses mas, de modo que las tasas adeudadas a una Oficina elegida y la traduccion de la solicitud
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internacional tendran que ser pagadas y entregadas, respectivamente, Unicamente al vencimiento de los
30 meses desde la fecha de prioridad. (Para obtener informacidon mas detallada, consultese la Fase
Nacional y los Capitulos Nacionales. En algunas oficinas son aplicables plazos mas amplios.)

5.007. s Puedo reivindicar la prioridad a partir de la fecha de presentacion internacional?

Articulo 8, Articulo 11.4)

Una solicitud internacional a la que se ha otorgado una fecha de presentacién internacional es el
equivalente de una “presentacion nacional regular” en el sentido del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, sera invocada como la base de una reivindicacién de
prioridad en una solicitud nacional, regional u otra solicitud internacional presentada posteriormente
dentro del plazo y sujeta a las condiciones previstas en dicho Convenio.

5.008. ;Donde se debe presentar una solicitud internacional?

Articulo 10, Regla 19.1.a), Regla 19.2

Los Anexos B indican, por cada Estado contratante, las Administraciones ante las que podran presentar
solicitudes internacionales, como solicitantes, sus nacionales y las personas domiciliadas en ellos. En la
terminologia del PCT, estas Administraciones se denominan “Oficinas receptoras” (dado que son ellas
las que reciben las solicitudes internacionales). Se enumeran con sus nombres y direcciones completos,
sus numeros de teléfono, fax y, si disponen de él, su correo electrénico y/o direccion de Internet, en los
Anexos B, y los requisitos de cada Oficina receptora se enumeran en el Anexo C. Si hubiera varios
solicitantes de los que no todos sean nacionales de y/o personas domiciliadas en el mismo Estado
contratante, cualquier Oficina receptora de o que actie en nombre de un Estado contratante del que al
menos uno de los solicitantes sea nacional o esté domiciliado en él sera competente para recibir una
solicitud internacional presentada por tales solicitantes. Alternativamente, a eleccion de los solicitantes,
la solicitud internacional puede presentarse ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, sea
cual sea el Estado contratante en el que esté domiciliado o del que sea nacional el solicitante. Si hay
dos o mas solicitantes, la solicitud internacional se podra presentar ante la Oficina Internacional como
Oficina receptora si al menos uno de los solicitantes esta domiciliado o es nacional de un Estado
contratante. Los nacionales de o domiciliados en Estados parte en el PCT y también en el Protocolo de
Harare de la ARIPO, en el Convenio sobre la Patente Euroasiatica, en el Convenio sobre la Patente
Europea o en el Acuerdo de la OAPI también tienen generalmente la opcidn de presentar una solicitud
internacional ante la Oficina de la ARIPO, la Oficina Euroasiatica de Patentes, la Oficina Europea de
Patentes o la Oficina de la OAPI, respectivamente. El cumplimiento de las normas relativas a la seguridad
nacional aplicables segun la legislacién nacional sera responsabilidad del solicitante. Respecto de las
medidas que podran aplicar las Oficinas receptoras en relacién con tales normas, Conslultese el parrafo
6.010.

5.009. ;Puedo escoger entre diferentes Oficinas receptoras para presentar mi solicitud internacional?

Articulo 31.2)a), Regla 18.1, Regla 54

Los solicitantes podran elegir entre diversas Oficinas receptoras, por ejemplo, cuando haya dos o mas
solicitantes entre cuyos Estados de nacionalidad y domicilio se encuentre mas de un Estado contratante,
0 cuando un unico solicitante tenga la nacionalidad y/o el domicilio en mas de un Estado contratante.

5.010. s Cuales son los elementos de una solicitud internacional?

Articulo 3.2), Articulo 7

Toda solicitud internacional debe contener los siguientes elementos: petitorio, descripcién, una o varias
reivindicaciones, uno o mas dibujos (cuando los dibujos sean necesarios para comprender la invencion)
y resumen. Mas adelante se facilita informacion sobre cada uno.

5.011. ¢ Qué orden deben seguir los elementos de la solicitud internacional?

Instruccion 207.a)

Los elementos de la solicitud internacional deberan seguir en el orden indicado a continuacion: petitorio,
descripcion, la reivindicacion o las reivindicaciones, resumen, los dibujos (si hubiera alguno). Cualquier
lista de secuencias que forme parte de la descripcion debe ser proporcionada como un archivo
electrénico separado (XML).

5.012. ; Como se deben numerar las hojas de una solicitud internacional?

Regla 11.7.a), Instruccién 207.b)
Todas las hojas que constituyan la solicitud internacional deberan estar numeradas consecutivamente
en numeros arabigos con tres series distintas de numeracion: la primera sera aplicable al petitorio, la
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segunda sera aplicable a la parte de la descripcion, las reivindicaciones y el resumen (consultense el
parrafo 5.106), y la tercera sera aplicable a los dibujos (consultense el parrafo 5.140).

5.013. ;Qué idioma se debe utilizar en una solicitud internacional?

Articulo 3.4)i), Regla 12.1.a), Regla 12.1.c), Regla 12.1.d), Regla 12.4.a-bis), Regla 48.3.b)

El idioma en el que se debe presentar una solicitud internacional depende de la Oficina receptora.
Algunas Oficinas receptoras permiten elegir entre dos o0 mas idiomas. En el caso de la parte de la
descripcion relativa a la lista de secuencias, los requisitos de idioma se aplicaran solo al texto libre
dependiente del idioma que figure en la lista de secuencias. El idioma o los idiomas que se podran utilizar
para presentar una solicitud internacional, incluido el texto libre dependiente del idioma de las listas de
secuencias, ante una Oficina receptora determinada se indican en el Anexo C. Si la solicitud internacional
se presenta en un idioma que no sea aleman, arabe, chino, coreano, espafol, francés, inglés, japonés,
portugués o ruso (es decir, los idiomas en los que se podran publicar las solicitudes internacionales —
consultense los parrafos 9.017 a 9.020), o si el idioma en el que se presenta la solicitud internacional no
es aceptado por la Administracion encargada de la busqueda internacional que vaya a realizar la
busqueda internacional (consultense el parrafo 7.002 y el Anexo D), se debera entregar una traduccion
de la solicitud internacional a los efectos de la busqueda internacional o de la publicacién internacional.
Se podra exigir una traduccion también a los efectos de la busqueda internacional suplementaria si el
idioma en el que se presenta o se publica la solicitud internacional, o el idioma de la traduccion
presentada a los efectos de la busqueda internacional principal no es aceptado por la Administracion
que va a efectuar la busqueda internacional suplementaria (consultense el Anexo SISA). Cabe observar
que también se podra exigir una traduccién a los efectos del examen preliminar internacional si el idioma
en el que se presenta o se publica la solicitud internacional no es aceptado por la Administracion
encargada del examen preliminar internacional que va a realizar el examen preliminar internacional
(consultense el Anexo E). En el caso de la parte de la descripcion relativa a la lista de secuencias, los
requisitos de traduccién se aplicaran solo al texto libre dependiente del idioma contenido en la lista de
secuencias. Los requisitos sobre los idiomas y la entrega de traducciones se explican con mayor detalle
en los parrafos 6.013 a 6.020, 8.012, 9.017 a 9.019 y 10.011. Dichos requisitos estan concebidos, en la
mayoria de los casos, de forma que solo se tenga que entregar una traduccion a los efectos de la fase
internacional de tramitacion. Normalmente, todos los elementos de la solicitud internacional deben figurar
en el mismo idioma, salvo el texto libre dependiente del idioma que figure en una lista de secuencias, en
los casos en que asi lo permita la Oficina receptora. No obstante, la solicitud debe estar en un idioma de
publicacion aceptado como tal por la Oficina receptora (consultense el Anexo C), y el texto contenido en
los dibujos (si se diera el caso) y el resumen deben estar en el idioma en el que se vaya a publicar la
solicitud internacional (consultense los parrafos 6.018 y 6.019).

5.014

Regla 19.4.a)ii)
Por lo que respecta al caso de una solicitud internacional que no se presente en un idioma aceptado por
la Oficina receptora ante la que se presenta, Consultese el parrafo 6.034.

EL PETITORIO

5.015. ;Qué es el formulario del petitorio?

Regla 3.1, Regla 3.2, Regla 3.4, Regla 4, Regla 89bis.1, Regla 89ter, Instruccién 102

Cuando las solicitudes internacionales se presentan de manera electrénica, el formulario del petitorio es
generado por el sistema correspondiente. Para obtener informacion sobre los medios de presentacion
de solicitudes internacionales, consultese el parrafo 6.003.

Si la solicitud internacional se presenta en papel ante una Oficina receptora que acepta las solicitudes
internacionales en ese formato, el petitorio debera realizarse mediante un formulario impreso (formulario
PCT/RO/101), que ha de rellenarse con todos los datos necesarios, o bien puede presentarse en forma
de impresion de ordenador conforme a las Instrucciones Administrativas. En las paginas web indicadas
mas adelante esta disponible un ejemplo cumplimentado y un ejemplar en blanco del formulario
PCT/RO/101. Cualquier posible solicitante podra obtener también copias gratuitas del formulario impreso
del petitorio PCT/RO/101, en la Oficina receptora ante la que tiene previsto presentar su solicitud
internacional en papel o en la Oficina Internacional. Para facilitar la preparacion del petitorio, la Oficina
Internacional ha dispuesto en su pagina web versiones descargables y modificables en formato PDF
(formato de documento portatil, por sus siglas en inglés). Estas podran descargarse desde la pagina web
https://www.wipo.int/pct/es/forms/ y cumplimentarse utilizando un ordenador, o podran imprimirse y
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cumplimentarse con maquina de escribir. En dicha pagina web se encuentran también el petitorio y las
instrucciones para cumplimentar su version modificable.

5.016. ¢ Qué indicaciones debe contener la solicitud?

Articulo 4.1), Articulo 43, Articulo 44, Articulo 45, Regla 3, Regla 4.1, Regla 4.9.a), Regla 4.10, Regla 4.11, Regla 4.14bis, Regla 4.15
El petitorio contiene una peticién para que se procese la solicitud internacional en virtud del PCT y debe
contener también determinadas indicaciones. Debe contener el titulo de la invencién. Debe identificar al
solicitante, (normalmente) al inventor y al mandatario (si lo hubiera). La cumplimentacién de un petitorio
constituye la designacion de todos los Estados contratantes obligados por el PCT en la fecha de
presentacion, para la concesion de todo tipo de proteccion disponible y para la concesiéon de patentes
tanto regionales como nacionales. El petitorio también debe contener, cuando proceda, una
reivindicacion de prioridad, una indicacién de la eleccidén del solicitante respecto a la Administraciéon
encargada de la busqueda internacional competente y una referencia a toda busqueda internacional
anterior relacionada, a una busqueda de tipo internacional o a otra busqueda. El petitorio debe estar
firmado. Mas adelante se dan detalles sobre cémo rellenar los diferentes recuadros del formulario de
petitorio. Respecto al idioma del petitorio, Consultese el parrafo 5.013.

5.017. ;Debo indicar una referencia de expediente?

Instruccion 109

Se recomienda que los solicitantes indiquen la referencia de su expediente, si la hubiera, sin superar los
25 caracteres, en el recuadro destinado a tal fin en la primera hoja del formulario de petitorio. La
referencia del expediente puede constar de letras del alfabeto latino o numeros arabigos, o de una
combinacién de ambos. Se puede utilizar el guion (“-") como separador entre los caracteres
alfanuméricos. La Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administracion encargada de la
busqueda internacional y la Administracion encargada del examen preliminar internacional utilizaran la
referencia del expediente en la correspondencia con los solicitantes (consultense también los parrafos
5.105, 5.129, 10.015 y 11. relativos a la indicacién de referencias de expedientes en otros elementos de
la solicitud internacional, o en documentos relacionados con esta).

5.018. ;Debe cumplirse algun requisito material para las solicitudes?

Regla 11.9.d)
Requisitos fisicos. Todo texto que aparezca en el petitorio debe presentarse en caracteres cuyas letras
mayusculas no tengan menos de 0,21 cm. de altura.

RECUADRO N.O I: TITULO DE LA INVENCION

5.019. s Cuales son los requisitos respecto al titulo de la invencion?

Regla 4.3, Regla 5.1.a)

El titulo de la invencion sera breve (preferentemente de entre dos y siete palabras, cuando sea en inglés
o se traduzca a dicho idioma) y preciso. Los solicitantes deben hacer constar el mismo titulo en el
Recuadro N.o | del petitorio y al principio de la descripcion (Consultese el parrafo 5.094).

RECUADROS N.OS 11 Y lll: SOLICITANTES; INVENTORES

5.020. ¢, Quién puede presentar una solicitud internacional?

Articulo 9.1), Articulo 9.3), Regla 18.1, Regla 18.3

Una solicitud internacional podra ser presentada por cualquier persona domiciliada en o nacional de un
Estado contratante. Cuando haya dos o mas solicitantes, al menos uno de ellos debera ser una persona
domiciliada en o nacional de un Estado contratante. Los Estados contratantes se enumeran en la lista
de Estados contratantes del PCT (antiguo Anexo A). En cuanto a cuestiones relativas al domicilio y la
nacionalidad, consultese el parrafo 5.023.

5.021. [Eliminado]

5.022. ; Puedo indicar diferentes solicitantes para los distintos Estados designados?

Articulo 9.3), Instruccién 203.b)

En cualquier solicitud internacional se podran indicar solicitantes diferentes para los distintos Estados
designados. Cabe observar, no obstante, que cuando estén disponibles diferentes formas de proteccion
para un Estado contratante (consultense el parrafo 5.055 y el Anexo B), no se podran indicar distintos
solicitantes para distintos tipos de proteccion; ademas, para la designacion nacional y regional de un
Estado se debe indicar el mismo solicitante o los mismos solicitantes.
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5.023. ; Como se determinan las cuestiones sobre el domicilio y la nacionalidad?

Regla 18.1

La cuestion de si un solicitante tiene el domicilio en o posee la nacionalidad de un Estado contratante
depende de la legislacion nacional de dicho Estado y es decisidon de la Oficina receptora. No obstante,
en cualquier caso, la posesion de un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en un Estado
contratante se considera residencia en dicho Estado, y se considerara que una persona juridica
constituida conforme a la legislacion de un Estado contratante tiene la nacionalidad de ese Estado.
Cuando se plantee la cuestion del domicilio o la nacionalidad del solicitante en relacién con una solicitud
internacional presentada ante la Oficina Internacional como Oficina receptora, la Oficina Internacional
solicitara a la Oficina nacional del Estado contratante interesado, o que actie en nombre de este, que
decida la cuestion, e informara al solicitante sobre esta peticion. El solicitante tendra la posibilidad de
presentar argumentos en relacion con la cuestién del domicilio o la nacionalidad directamente a dicha
Oficina nacional, que decidira sobre la cuestion lo antes posible.

5.024. ; Como se debe identificar a los solicitantes?

Regla 4.5

Al solicitante se le identificara mediante la indicacion de su nombre y su direccion y marcando junto a
esta indicacion la casilla “Esta persona también es inventor” en el Recuadro N.o Il o “solicitante e
inventor” en el Recuadro N.o Ill cuando la persona también sea el inventor o uno de los inventores, o la
casilla “solicitante unicamente” cuando la persona no sea también el inventor o uno de los inventores.
Cuando los solicitantes sean empresas u otras entidades legales (es decir, no una persona fisica), se
marcara la casilla “solicitante Unicamente”. Cuando los solicitantes estén registrados en la Oficina
receptora, también se podra indicar en los Recuadros N.os Il o Il el nUmero o cualquier otra indicacion
bajo la que estén registrados. También se deberan indicar el domicilio y la nacionalidad de los solicitantes
(Consultese el parrafo 5.031). Por lo que respecta a la identificacion de los inventores, Consultese el
parrafo 5.035. Respecto a cambios posteriores en la persona, el nombre y la direccion de los solicitantes,
Conslltense los parrafos 11.018 a 11.022.

5.025. ; Como se deben indicar los nombres en el petitorio?

Regla 4.4.a), Regla 4.19.a)

Los nombres de las personas naturales se deben indicar con los apellidos seguidos del nombre. No
deberan mencionarse los diplomas universitarios, titulos u otras indicaciones que no formen parte del
nombre de la persona. Los apellidos deberan escribirse preferiblemente en mayusculas (consultese el
ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la pagina indicada en el parrafo 5.015).

5.026

Regla 4.4.b)
El nombre de una persona juridica debera ser mencionado por su denominacién oficial completa
(preferentemente en mayusculas).

5.027. ; Como se deben indicar las direcciones en el petitorio?

Regla 4.4.c)

Las direcciones se deben indicar conforme a los requisitos para una rapida distribucién postal a la
direccion indicada y deben comprender todas las unidades administrativas pertinentes, con inclusién del
numero de la casa (si lo hubiere). La direccién también debe incluir el pais.

5.028. ;Cuando se recomienda indicar un numero de teléfono, de fax o la direccién de correo
electronico?

Regla 4.4.c)

Se recomienda indicar cualquier numero de teléfono, de fax o de correo electronico del solicitante
mencionado en primer lugar en el petitorio si no se indica ningin mandatario o representante comun en
el Recuadro N.o IV (Consultense los parrafos 5.041 a 5.051). A fin de permitir una recepcion rapida y
segura de las notificaciones de las Oficinas, se recomienda encarecidamente que se facilite una direccion
de correo electronico a tales fines.

5.029. ¢Envian la Oficina receptora u otras Administraciones del PCT notificaciones por correo
electronico?

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electronico en el Recuadro N.o |l del formulario
de petitorio, la Oficina receptora, la Administracion encargada de la Busqueda Internacional (también en
calidad de Oficina designada para la Busqueda Suplementaria), si proporcionan tal servicio, y la Oficina
Internacional, enviaran las notificaciones respecto de la solicitud internacional a los solicitantes por
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correo electrénico, evitando con ello posibles retrasos de tramitacion o de correo. Cabe sefalar que, en
tal caso, por regla general, no se enviaran notificaciones en papel por correo postal, a menos que la
Oficina competente esté dispuesta a enviar también dichas notificaciones en papel. En el Anexo B se
puede consultar cuales son las Administraciones que envian las notificaciones por correo electronico. Si
no se indica una direccion de correo electrénico o si los solicitantes optan por recibir las notificaciones
exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o Il, o en los
casos en que la Oficina receptora o la Administracion encargada de la busqueda internacional (también
en su calidad de Administracién designada para la busqueda suplementaria) no prevean el envio de
notificaciones por correo electrénico, estas se enviaran Unicamente por correo postal a la direccion
indicada. Es responsabilidad de los solicitantes mantener actualizada la direccién de correo electronico
y asegurarse de que no se bloquean los correos entrantes del receptor por ninguna razén. Debera
solicitarse el registro de los cambios que se produzcan en la direccién de correo electrénico indicada en
el petitorio, preferentemente directamente en la Oficina Internacional, al amparo de la Regla 92bis
(Consultense los parrafos 11.018 a 11.022).

5.030. ¢ Se puede dar una direccién especial para el envio de correspondencia?

Regla 4.4.d)

Solo se indicara una direccién por cada solicitante en los Recuadros N.os Il o lll. No obstante, cuando
en el Recuadro N.o IV del petitorio se indique que no hay mandatario o representante comun, se podra
indicar en ese recuadro una direccidon especial para la correspondencia. Cuando en el Recuadro N.o IV
se indique un solicitante como representante comun, se podra indicar en ese recuadro (Consultense los
parrafos 5.047 y 5.051) una direccién para la correspondencia que no sea la direccion indicada para
dicha persona en el Recuadro N.o Il o lll.

5.031. ;Por qué y como se debe indicar en el petitorio la nacionalidad y el domicilio de los solicitantes?

Articulo 9.1), Regla 18, Regla 19

Esta informacion es necesaria para determinar si los solicitantes estan facultados para presentar una
solicitud internacional y también para determinar la competencia de la Oficina receptora. Debera
suministrarse mediante una indicacion de los nombres del pais del que tienen la nacionalidad los
solicitantes y del pais en el que estan domiciliados. Cuando el pais de residencia no se indique
expresamente pero se indique un pais en la direccion, se asumira que el pais de residencia es el pais
indicado en la direccion. Por lo que respecta al procedimiento en el que se presenta una solicitud
internacional en una Oficina receptora “no competente”, Consultese el parrafo 6.035. En cuanto a la
forma de indicar los nombres de los paises, Consultese el parrafo 5.033.

5.032. 4 Es necesario proporcionar los datos de todos los solicitantes?

Regla 26.2bis.b)

Si hay mas de un solicitante, es recomendable que se faciliten las indicaciones enumeradas en los
parrafos 5.024 a 5.031 en relacion con todos los solicitantes. No obstante, si la indicacion de la direccion,
la nacionalidad y el domicilio se ha proporcionado en relaciéon con al menos un solicitante que esté
facultado para presentar la solicitud internacional en la Oficina receptora, la Oficina receptora no
requerira al solicitante que proporcione las indicaciones que falten sobre cualquier otro solicitante.

5.033. ;,Como se deben indicar los nombres de los Estados?

Instruccion 115

El nombre de cualquier Estado se indicara mediante el nombre completo del Estado o mediante un
nombre resumido o un cédigo de dos letras o cualquier combinacion de éstos. Este principio se aplica a
la indicacion de los nombres de Estados en todos los recuadros del petitorio en los que se deban indicar
tales nombres. En Nombres de paises y codigos de dos letras (antiguo Anexo K) figura una lista completa
de los nombres resumidos y cédigos de dos letras aceptados para su uso en la indicacion de paises,
territorios y organizaciones intergubernamentales (y sus Oficinas) en documentos relacionados con las
solicitudes internacionales en el marco del PCT. La lista figura segun lo expuesto en la Norma ST.3 de
la OMPI, publicada en el Manual de la OMPI de Informacién y Documentacién en materia de Propiedad
Industrial (WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation) y disponible en
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf.

5.034. ; Qué solicitante se debe nombrar en primer lugar cuando hay varios solicitantes?

Se recomienda que la persona que vaya a representar a todos los solicitantes y al que se enviaran las
notificaciones sea quien se nombre en primer lugar, ya que se la considerara como representante comun
de todos los solicitantes si no se ha nombrado ningiin mandatario comun o representante comun y si
dicha persona esta facultada para presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora
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(Consultese el parrafo 5.048). No obstante, si en el Recuadro N.o IV del petitorio se indica un mandatario
comun que represente a todos los solicitantes o un representante comun, las notificaciones se enviaran
a ese mandatario comun o representante comun. (Consultense también los parrafos 11.015 a 11.017).

5.035. ;Cuando y como se debe identificar a los inventores?

Articulo 4.1)v), Articulo 4.4), Regla 4.1.a)iv), Regla 4.6

Cuando la persona identificada en el Recuadro N.o Il como solicitante sea también el inventor, sera
suficiente con marcar la casilla “Esta persona también es inventor”. En el Recuadro N.o lll no se exige
la repeticion del nombre y la direccién de los inventores. Cuando los inventores aparezcan identificados
en el Recuadro N.o lll, la casilla “solicitante e inventor” se debera marcar si el inventor es también
solicitante; la casilla “inventor Unicamente” se debera marcar si el inventor no es también solicitante.
Cuando el inventor no sea el mismo para todos los Estados designados, Consultese el parrafo 5.038.
Cuando el inventor haya fallecido, Consultense los parrafos 11.023 a 11.026.

5.036. ¢, Cuando debo marcar la casilla “inventor unicamente” en el petitorio?

Articulo 4.4), Regla 4.1.c)i)

Cuando el inventor no sea también el solicitante, se debe marcar la casilla “inventor unicamente” y se
debe indicar su nombre y direccion en una de las subcasillas del Recuadro N.o Ill. EI nombre y la
direccién del inventor se podran omitir en el petitorio cuando la legislacién nacional de ninguno de los
Estados designados exija que se proporcione el nombre de dicha persona en el momento de presentar
una solicitud nacional. Los Anexos B indican cuales son los requisitos para cada Estado contratante u
organizacion intergubernamental. No obstante, salvo que haya un motivo especial que impida la mencion
del nombre y la direccion del inventor, se recomienda que se incluyan siempre en el petitorio, ya que,
generalmente, dicha informacién se solicita durante la fase nacional.

5.037. ¢ Debo indicar el nombre y la direccion de los inventores en el petitorio?

Regla 4.4

Por lo que respecta a la indicacion del nombre y la direccion de los inventores, también es aplicable lo
gue se dice a este respecto en cuanto a los solicitantes en los parrafos 5.025 y 5.027. No se exige una
indicacion del pais en el que estan domiciliados o del que tienen la nacionalidad los inventores salvo que
estos ultimos sean también solicitantes. Respecto a cambios posteriores en la persona, el nombre o la
direccion de los inventores, Consultense los parrafos 11.018 y 11.020.

5.038. ;Qué se debe hacer si los inventores no son los mismos para todos los Estados designados?

Regla 4.6.c)

El PCT permite que se indiquen distintos inventores para los diferentes Estados designados cuando, a
este respecto, los requisitos de las legislaciones nacionales de los Estados designados sean diferentes.
Por lo que respecta a la manera de indicar para qué Estados designados es inventor la persona
designada, consultese el punto 1.iii) del recuadro suplementario del formulario de petitorio (consultese
el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la pagina web indicada en el parrafo 5.015).
Cuando, y este suele ser el caso habitual, todos los inventores son los mismos para todos los Estados
designados, no se exige ninguna indicacién especial en el recuadro suplementario.

5.039. 4 En el caso de que haya varios solicitantes, como se identifican los Estados designados para los
gue son solicitantes?

Los detalles relativos a la designacion de Estados en general se dan mas adelante, en los parrafos 5.052
a 5.054. En la parte inferior del Recuadro N.o |l y de cada seccién del Recuadro N.o Il hay dos casillas
(consultese el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la pagina web indicada en el parrafo
5.015). Una (pero solo una) de esas casillas se marcara respecto del solicitante identificado en el
Recuadro N.o Il y de cada uno de los demas solicitantes mas, si los hubiera. No debe marcarse ninguna
casilla si la persona identificada en cualquiera de las subcasillas del Recuadro N.o lll es “inventor
unicamente”. A continuacion se incluye una explicaciéon de cada una de las dos casillas, para el Recuadro
N.o Il y el Recuadro N.o Il

— RECUADRO N.OII:
“[_] todos los Estados designados ”

Esta casilla se marcara cuando la persona identificada en el Recuadro N.o Il sea y tenga derecho a ser
considerada como solicitante para todos los Estados designados.
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“[_] los Estados indicados en el recuadro suplementario ”

Esta casilla deberd marcarse unicamente en el caso concreto de que el solicitante no tenga calidad de
tal en todos los Estados designados. Cuando, por ejemplo, cada uno de los tres solicitantes sea
solicitante para distintos Estados, la indicacion de los Estados para los que la persona identificada en el
Recuadro N.o Il es solicitante debe realizarse en el recuadro suplementario del formulario de petitorio
(consultese la explicacion que se facilita mas adelante en relacion con las subcasillas del Recuadro N.o
Ill para los otros dos solicitantes en tal caso). El procedimiento que ha de seguirse con el recuadro
suplementario se describe detalladamente en el punto 1.ii) de dicho recuadro suplementario (consultese
el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la pagina web indicada en el parrafo 5.015).

— RECUADRO N.O Il

“[_] todos los Estados designados”

Esta casilla se marcara cuando la persona identificada en la subcasilla como “solicitante e inventor” o
como “solicitante unicamente” sea y tenga derecho a ser considerada como solicitante para todos los
Estados designados.

“[ ] los Estados indicados en el recuadro suplementario ”

Esta casilla debera marcarse unicamente en el caso concreto de que el solicitante no tenga calidad de
tal en todos los Estados designados. Cuando, por ejemplo, cada uno de los tres solicitantes sea
solicitante para distintos Estados, la indicacién de los Estados para los que cada uno de los otros dos
solicitantes identificados en una subcasilla del Recuadro N.o Il como “solicitante e inventor” o como
“solicitante Unicamente” se realizara en el recuadro suplementario del formulario de petitorio (consultese
la explicacion citada anteriormente en relacion con las subcasillas del Recuadro N.o Il respecto del primer
solicitante). El procedimiento que ha de seguirse con el recuadro suplementario se describe
detalladamente en el punto 1.ii) de dicho recuadro suplementario (consultese el ejemplo del formulario
de petitorio cumplimentado en la pagina web indicada en el parrafo 5.015).

5.040. [Eliminado]
RECUADRO N.O IV: MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN

5.041. ; Tiene que estar representado el solicitante por un mandatario ante la Oficina receptora, la Oficina
Internacional y otras Administraciones Internacionales conforme al PCT?

Articulo 27.7), Articulo 49, Regla 2.2, Regla 90.1
El Anexo C indica, por cada Oficina receptora, si el solicitante debe estar representado por un
mandatario. Como ya se ha mencionado (Consultese el parrafo 1.004), habida cuenta de la importancia
que tiene una preparacion cuidadosa de la solicitud internacional y su adecuada tramitacion, en cualquier
caso es altamente recomendable para los solicitantes utilizar los servicios de un abogado o de un
mandatario de patentes profesional.

5.042. ;A quién se puede nombrar para que actue en calidad de mandatario?

Articulo 49, Regla 83.1bis, Instruccion 106

Cualquier persona que actue en calidad de mandatario ante la Oficina que actia como Oficina receptora
(consultese el Anexo C) podra ser nombrada mandatario para cualquier solicitud internacional
presentada en esa Oficina. Cuando la solicitud internacional se presente con la Oficina Internacional
como Oficina receptora, cualquier persona que tenga derecho a actuar ante la Oficina nacional (o
regional) de, o que actue para, un Estado contratante en el que el solicitante (o, si hubiera dos o mas
solicitantes, cualquiera de los solicitantes) esté domiciliado o sea nacional podra ser nombrada
mandatario (consultese el Anexo C). Un mandatario nombrado que tenga derecho a representar al
solicitante ante la Oficina receptora tendra también derecho automaticamente a actuar ante la Oficina
Internacional, la Administracion encargada de la busqueda internacional y la Administracién encargada
del examen preliminar internacional.

5.043. ;Como se nombra a un mandatario?

Articulo 4.1)iii), Regla 4.1.a)iii), Regla 4.7, Regla 90.3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 5.044, un mandatario podra ser nombrado por designacion en
el Recuadro N.o IV de la solicitud (consultese el ejemplo del formulario de petitorio cumplimentado en la
pagina web indicada en el parrafo 5.015) si la solicitud internacional esta firmada por el solicitante
(consultense también los parrafos 5.088 y 5.089). En caso contrario, el nombramiento del mandatario se
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realizara en un documento separado (“poder”) firmado por el solicitante. La indicacién del Recuadro N.o
IV de la solicitud o del poder debe contener el nombre y la direccion del mandatario de la manera descrita
en los parrafos 5.025 a 5.028. Se recomienda indicar también el nimero de teléfono, de fax y/o una
direccion de correo electronico del mandatario. A fin de permitir una recepcion rapida y segura de las
notificaciones de las Oficinas, se recomienda encarecidamente que se facilite una direccion de correo
electrénico a tales fines. Cuando el mandatario esté registrado en la Oficina receptora, también se
indicara el numero u otra indicacion segun los cuales el mandatario esté registrado como tal. Cuando
haya varios solicitantes se podra nombrar un mandatario que los represente a todos mediante
nombramiento en el petitorio o mediante un poder separado o mediante una combinacion de ambos
meétodos, siempre que todos los solicitantes hayan firmado la solicitud o un poder separado. Se ofrecen
modelos de los poderes en formato PDF editable en la pagina web de la OMPI, en:
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pal/index. El poder separado debe remitirse a la Oficina
receptora o a la Oficina Internacional o, si el nombramiento se realizé especificamente a efectos del
procedimiento ante la Administracion encargada de la busqueda internacional o la Administracion
encargada del examen preliminar internacional, a la Administracién interesada (Consultese el parrafo
5.045). Cuando un poder general autorice a un mandatario a representar al solicitante ante la Oficina
que actua como Oficina receptora, y cuando ese poder general incluya la presentacion de solicitudes
internacionales, una copia del poder general presentado originalmente a la Oficina receptora
acompafara a cualquier solicitud internacional en relacion con la cual se vaya a ejercer el nombramiento
efectuado en el mismo, salvo que la Oficina receptora interesada haya renunciado a este requisito
(Consultese el parrafo 5.044), y se hara referencia a dicha copia en el Recuadro N.o IX de la solicitud.
Cabe observar que los poderes generales se deben depositar en la Oficina receptora (no en la Oficina
Internacional, excepto cuando la solicitud internacional se presente ante la Oficina Internacional como
Oficina receptora) o, si el nombramiento se ha realizado especificamente a los efectos del procedimiento
ante la Administracion encargada de la busqueda internacional o de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional, en la Administracion interesada (Consultese el parrafo 5.045).

5.044. ;Debe presentarse siempre un poder o una copia de un poder general con la solicitud
internacional?

Regla 90.4.d), Regla 90.4.e), Regla 90.5.c), Regla 90.5.d)

Cualquier Oficina receptora, Administracion encargada de la busqueda internacional, Administracion
encargada del examen preliminar internacional o la Oficina internacional podra renunciar al requisito de
que se le presente un poder separado. Cualquier Oficina receptora, Administracion encargada de la
busqueda internacional o Administracion encargada del examen preliminar internacional podra renunciar
al requisito de que se adjunte una copia del poder general al petitorio, a la solicitud de examen preliminar
internacional o a una declaracion separada. La Oficina o la Administracion receptoras podran renunciar
a estas exigencias en general o solo en determinados casos. En los casos en los que sea aplicable esta
renuncia, no se tendra que presentar un poder separado o una copia de un poder general. Cualquier
renuncia de esta naturaleza y cualquier condicién relacionada con la misma se publican en las
Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) (consultense también los anexos C, D y E). Cabe observar
que, en cualquier caso, se debera seguir presentando un poder separado o una copia de un poder
general para cualquier caso de retirada, incluso si se ha renunciado al requisito en otros casos. Cualquier
renuncia realizada por una Oficina receptora sera aplicable Unicamente a esa Oficina, pero no
necesariamente en relacion con otras Administraciones que participen en el procedimiento del PCT. Por
lo que respecta a los requisitos relativos a la firma, Consultense los parrafos 5.088 a 5.091; en cuanto a
las disposiciones especiales para las retiradas, Consultense los parrafos 11.048 a 11.061.

5.045. ; Puedo designar a un nuevo mandatario o mandatarios adicionales después de haber presentado
la solicitud internacional?

Regla 90.1.d)ii), Regla 90.6.b)
En todo momento se podran nombrar mas mandatarios para que representen al solicitante de manera
general o especifica ante la Administracion encargada de la busqueda internacional o la Administracion
encargada del examen preliminar internacional, y un mandatario nombrado con fines generales, a no ser
gue se indique lo contrario en el documento que contenga su nombramiento, podra nombrar mandatarios
secundarios que representen al solicitante. EI nombramiento de un nuevo mandatario se considerara
como la revocacion de cualquier nombramiento de mandatarios anterior, salvo que se indique de otro
modo en el poder en el que se nombra al nuevo mandatario.
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5.046

Articulo 27.7), Regla 4.7, Regla 90.3

Si se exige la representacion por un mandatario ante la Oficina receptora (Consultese el parrafo 5.041),
es conveniente que el mandatario sea nombrado en el momento de presentar la solicitud internacional
para asegurarse de que la solicitud internacional se aceptara para su tramitacion por parte de la Oficina
receptora. La practica de la Oficina receptora en lo relativo a la aplicacion del requisito de nombramiento
de un mandatario sera, en general, la misma que observara en el caso de las solicitudes nacionales (o
regionales). Si no es obligatorio nombrar un mandatario, se podra hacer un nombramiento en el momento
de presentar la solicitud internacional o posteriormente.

5.047. ;Se considera como mandatario a la persona que firma el petitorio de una empresa solicitante?

La respuesta dependera del tipo de autorizacidén para actuar que posea la empresa solicitante, es decir,
de sila persona firma en nombre de la empresa o si actia como mandatario nombrado. Si en el Recuadro
N.o IV se indica el nombre de esa persona y esta marcada la casilla “mandatario”, se considerara a esa
persona como mandatario y se exigira un poder. Si en ese recuadro se indica la empresa solicitante y
esta marcada la casilla “representante comun”, no se considerara como mandatario a la persona que
firma. El simple hecho de que en la direccién para la correspondencia que se envie a la empresa
solicitante (Consultese el parrafo 5.051) se indique como representante comun a una persona no
significa que se vaya a considerar a esa persona como mandatario.

5.048. ;Puede uno de entre varios solicitantes representar a todos ellos como representante comun?

Regla 2.2bis, Regla 90.2

Si entre todos los solicitantes no nombran a un mandatario comun, uno de los solicitantes sera nombrado
por los demas solicitantes como representante comun de todos los solicitantes (Consultese el parrafo
11.005). Si no se nombra ni un mandatario comun ni un representante comun, el solicitante que se
nombre en primer lugar y tenga derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora
interesada sera “considerado” automaticamente representante comun de todos los solicitantes
(Consultese el parrafo 11.006).

5.049

Los parrafos 11.001 a 11.014 incluyen una explicacion mas detallada de las disposiciones relativas a los
mandatarios y los representantes comunes.

5.050. ¢ Recibiré notificaciones por correo electronico?

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electrénico en el Recuadro N.o IV del formulario
de petitorio, la Oficina Receptora, la Administracion encargada de la Busqueda Internacional (también
en calidad de Administracion designada para la busqueda suplementaria), si proporcionan tal servicio, y
la Oficina Internacional enviaran las notificaciones respecto de la solicitud internacional al mandatario o
representante comun, a la direccion de correo electronico indicada, evitando con ello retrasos de
tramitacion o de correo. Cabe sefalar que, en tal caso, por regla general, no se enviaran notificaciones
en papel por correo postal, a menos que la Oficina competente esté dispuesta a enviar también dichas
notificaciones en papel. Si no se proporciona una direccion de correo electrénico o si el mandatario o
representante comun opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la
casilla correspondiente en el Recuadro N.o IV, o en los casos en que la Oficina receptora o la
Administracion encargada de la busqueda internacional (también en su calidad de Administracion
designada para la busqueda suplementaria) no prevean el envio de notificaciones por correo electrénico,
estas se enviaran Unicamente por correo postal a la direccioén indicada. Cuando se haya facilitado una
direccion de correo electronico tanto para el solicitante como para el mandatario o representante comun,
solo se enviaran notificaciones por correo electronico al mandatario o representante comun nombrado
(consultese también el parrafo 5.029).

5.051. 4 Cuando y como se podra dar una direccién especial para el envio de correspondencia?

Regla 4.4.d), Instruccion 108

La correspondencia se envia al mandatario nombrado o al representante comun, si lo hubiera. Cuando
no se haya nombrado un mandatario o un representante comun, se enviara toda la correspondencia a
la direccién, indicada en el Recuadro N.o Il o lll, del solicitante (si solo se ha nombrado a una persona
como solicitante) o del solicitante que se considere que es el representante comun (si hubiera dos o mas
personas nombradas como solicitantes) (Consultense los parrafos 5.048 y 11.006). No obstante, si el
solicitante desea que se envie la correspondencia a una direccion diferente, en tal caso, esa direccion
se debe indicar en el Recuadro N.o IV en lugar de la indicacién de un mandatario o un representante
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comun. En este caso, y Unicamente en este caso, se debe marcar la ultima casilla del Recuadro N.o IV
(es decir, la ultima casilla no se debe marcar si se ha marcado una de las casillas “mandatario” o
“representante comun” en el Recuadro N.o V).

RECUADRO N.O V: DESIGNACION DE ESTADOS

5.052. ;Qué es la designacion de Estados?

Articulo 4.1)ii), Articulo 11.1)iii)b), Regla 4.9.a)

La designacion de Estados es la indicacion de los Estados contratantes en o de los que se puede desear
proteger la invencion. En el caso de las solicitudes internacionales presentadas el, o después del, 1 de
enero de 2004, la presentacion de la solicitud constituye automaticamente:

i) la designacion de todos los Estados contratantes que estén obligados por el Tratado en la fecha de
presentacién internacional;

ii) la indicacion de que la solicitud internacional debera tratarse, respecto de cada Estado designado al
que se aplique el Articulo 43 o 44, como una solicitud tendente a la concesion de cualquier titulo de
proteccidn disponible mediante la designacion de ese Estado; y

iii) la indicacion de que la solicitud internacional es, respecto de cada Estado designado al que se aplique
el Articulo 45.1), una solicitud para la concesién de una patente regional y también, salvo que el Articulo
45.2) sea aplicable, de una patente nacional.

Esto también es valido cuando el solicitante no utilice el formulario de petitorio PCT/RO/101 expedido el
1 de enero de 2004, o posteriormente, o cuando la fecha de presentacion internacional se haya cambiado
a una fecha que sea el 1 de enero de 2004 o posterior.

5.053. ;Puede algun Estado quedar excluido de la designacion automatica y global de Estados
contratantes del PCT?

Regla 4.9.b)

Como excepcion a la designacion automatica y global de Estados contratantes, Alemania, Japén y la
Republica de Corea pueden excluirse de la designacion. El motivo de esta excepcion es que estos tres
Estados han notificado a la Oficina Internacional que la legislacion nacional aplicada por sus Oficinas
designadas contiene disposiciones que estipulan que la presentacion de una solicitud internacional que
contenga la designacién de dicho Estado y que reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior
que surta efecto en ese Estado, dara como resultado que la solicitud nacional anterior cese de tener
efecto. Por lo tanto, se podran marcar las casillas cuando se quiera evitar una pérdida no deseada de la
solicitud nacional de prioridad. En el Anexo B se explican mas detalles sobre este aspecto y las
condiciones particulares aplicables en relacion con estos tres Estados.

5.054. ; Al presentar una solicitud internacional se puede recurrir al procedimiento de extensién de una
patente europea a un pais, o de validacién de dicha patente en un pais que tenga un Acuerdo de
extension o validacion con la Organizacion Europea de Patentes?

Si se dan las condiciones necesarias, una patente europea concedida sobre la base de una solicitud
internacional podra extenderse a un Estado, o validarse en un Estado, que tenga un Acuerdo de
extension o validacion a tal efecto con la Organizacion Europea de Patentes. Este procedimiento esta
disponible durante la presentacion de una solicitud internacional dado que la presentacion de la solicitud
constituye la designacién de todos los Estados, incluida la designacion de la Oficina Europea de Patentes
y la designacion de una patente nacional de todos los Estados que hayan concertado un Acuerdo de
extension o validacion, y que también sean Estados contratantes del PCT. El Anexo B (EP) contiene
informacioén sobre los Estados a los que se podran extender las patentes Europeas de este modo. Los
detalles sobre el procedimiento aplicable, incluidos los pasos que hay que adoptar en la entrada a la fase
nacional y las tasas exigibles, se han publicado en el Boletin oficial de la Oficina Europea de Patentes
(Official Journal of the European Patent Office) (N.o 1-2/1994, paginas 75 a 88, N.o 11/1997, paginas
538 a 542, y 2/2015, A18-A20); consultese también el resumen capitulo nacional (EP).

5.055. 4 Es posible elegir un tipo de proteccion que no sea una patente y, si es asi, como se hace?

Articulo 4.1)ii), Articulo 4.3), Articulo 43, Articulo 44, Regla 4.1.b)iii), Regla 4.11, Regla 49bis.1

Tal como se indica en el parrafo 5.052 la presentacion de un petitorio constituye la indicacion de que la
solicitud internacional, respecto de cada Estado designado al que se aplique el Articulo 43 o0 44, es una
solicitud para la concesion de cada tipo de proteccion que esté disponible mediante la designacién de
ese Estado. Ejemplos de estos tipos de protecciéon seran un certificado de inventor, un certificado de
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utilidad, un modelo de utilidad, una pequefia patente, una patente de adicion, un certificado de adicion o
un certificado de inventor de adicién. Durante la fase internacional, no es posible indicar el deseo de
obtener un determinado tipo de proteccion de una Oficina designada determinada. Cualquier otra
eleccion del tipo de proteccion deseada se podra llevar a cabo unicamente al comienzo de la fase
nacional ante las Oficinas designadas respectivas. No obstante, cabe observar que es posible retirar un
determinado tipo de proteccién en relacion con la designacion de un Estado. Los Anexos B indican, para
cada Estado contratante, los tipos de proteccion disponibles.

5.056. ¢ Es necesario incluir informacion sobre una “patente principal” en la solicitud internacional?

Cuando al entrar en la fase nacional se solicita un titulo de adicién (patente, certificado, certificado de
inventor), o cuando el solicitante desee que la solicitud internacional se trate como una solicitud de
“continuacion” o “continuacion en parte”, el solicitante asi lo indicara y citara la solicitud principal o
patente principal a continuacion del nombre del Estado designado, en el “recuadro suplementario”
(consultese el punto 2 o el 3 de dicho recuadro suplementario).

5.056A. ;Se puede corregir o afiadir en el formulario de petitorio alguna indicaciéon acerca de una
referencia a una continuacion o continuacion en parte, o a una solicitud principal o patente principal?

Regla 26quater, Instruccion 317bis, Instruccion 419bis

Se podra corregir o afiadir en el petitorio cualquier indicacién contemplada en la Regla 4.11 mediante un
escrito presentado en la Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de
prioridad. Si el escrito se recibe en la Oficina Internacional después del vencimiento de ese plazo, se
considerara recibido el ultimo dia de dicho plazo, siempre que dicho escrito llegue a la Oficina
Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicacion internacional.
La Oficina Internacional notificara al solicitante acerca de toda indicacion que haya corregido o afiadido
conforme a la Regla 26quater.1. Si se envia a la Oficina receptora un escrito conforme a la Regla
26quater.1, dicha Oficina anotara la fecha de recepcion en el escrito y lo remitira cuanto antes a la Oficina
Internacional. Asi pues, la fecha anotada se considerara como fecha de recepcién del escrito en la
Oficina Internacional. Cuando las correcciones o adiciones de indicaciones que se contemplan en la
Regla 4.11 no se reciban oportunamente, la Oficina Internacional notificara al solicitante que tales
indicaciones o correcciones deben remitirse directamente a la Oficina u Oficinas designadas
correspondientes.

RECUADRO N.O VI: REIVINDICACION DE PRIORIDAD Y RESTAURACION DEL DERECHO DE
PRIORIDAD

5.057. 4 Como debe reivindicarse el derecho de prioridad de una solicitud anterior?

Articulo 8.1), Regla 4.1.b)i), Regla 4.10

Cualquier solicitud internacional podra contener una declaraciéon que reivindique la prioridad de una o
mas solicitudes anteriores presentadas en o para cualquier pais parte del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial y/o presentadas en o para cualquier miembro de la Organizacién
Mundial del Comercio (OMC) que no sea parte de ese Convenio (consultese
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/paris_wto_pct). Téngase en cuenta que, cuando se reivindique
una prioridad de una solicitud anterior presentada en o para un miembro de la OMC que no sea parte
del Convenio de Paris, ningun Estado Contratante del PCT que no sea miembro de la OMC estara
obligado a reconocer los efectos de tal reivindicacion de prioridad. Cualquier solicitud regional anterior
(ARIPO, Eurasiatica, Europea, OAPI o cualquier organizacion regional similar que sea competente para
la concesion de patentes regionales y en las que al menos un pais parte del tratado regional de patentes
sea parte asimismo del Convenio de Paris o de la OMC) asi como cualquier solicitud internacional
anterior, serviran también de base a una reivindicacion de prioridad. Cualquier reivindicacién de prioridad
debera indicarse en el petitorio. La reivindicacion de prioridad debera contener las referencias que la
identifiquen de manera unica. Si la solicitud anterior fuese una solicitud nacional, se debera indicar el
pais en que fue presentada, la fecha de presentacion y el nimero con el que fue presentada. Si la
solicitud anterior fuese una solicitud regional, la reivindicacion de prioridad debera indicar la oficina en
que fue presentada; solamente cuando no todos los paises que forman parte del tratado regional de
patentes bajo el que se presentd la solicitud anterior sean también parte en el Convenio de Paris para la
Protecciéon de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris) o sean también miembros de la OMC, se
exigira que la reivindicacion de prioridad indique al menos un pais parte en el Convenio de Paris o por
lo menos un miembro de la OMC para el que haya sido presentada dicha solicitud regional. Cuando la
solicitud anterior sea una solicitud internacional, la reivindicacion de prioridad debera indicar la Oficina
receptora en la que fue presentada. Se podra indicar el nombre del pais, o si procede, la Oficina de
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presentacion mediante el cédigo de dos letras (consultese Nombres de paises y cédigos de dos letras
(antiguo Anexo K) y el parrafo 5.033). Cumpliendo ciertas condiciones, se podra corregir o afadir
reivindicaciones de prioridad después de presentada la solicitud internacional, mediante el envio de una
notificacion a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional (consultense los parrafos 6.038 a 6.044).

5.058. ;Qué se entiende por “fecha de prioridad”?

Articulo 2.xi)

Cuando la solicitud internacional contenga una reivindicacion de prioridad, se entendera por “fecha de
prioridad” la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se reivindica. Cuando la solicitud
internacional no contenga tal reivindicacion, se entendera por “fecha de prioridad” la fecha de
presentacion de la solicitud internacional. Cuando la solicitud internacional contenga dos o mas
reivindicaciones, se entendera por “fecha de prioridad” la fecha de presentacion de la primera de las
solicitudes cuya prioridad se reclama.

5.059. ¢ Qué se entiende por “periodo de prioridad”?

Regla 2.4, Regla 80.5

Se entiende por “Periodo de prioridad” el periodo de 12 meses a contar desde la fecha de presentacion
de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional. La fecha de presentacion
de la solicitud anterior no queda incluida en este periodo. Con sujecion a lo que mas abajo se dira, para
poder reivindicar validamente la prioridad, la solicitud internacional debera presentarse siempre dentro
del periodo de prioridad, y en otro caso se perdera el derecho de prioridad. Téngase en cuenta que, en
ciertos casos (consultense las Reglas 2.4.b) y 80.5), el periodo de prioridad puede expirar en una fecha
posterior. Téngase en cuenta ademas que, si la solicitud internacional se presenta después de expirado
el periodo de prioridad pero dentro de un cierto plazo, puede ser posible, en determinadas circunstancias,
solicitar la restauracion del derecho de prioridad (Consultense los parrafos 5.062 a 5.069; lo anterior no
se aplicara, sin embargo, a todos los Estados Contratantes.

5.060. 4, Qué principios regulan el derecho de prioridad de las solicitudes internacionales?

Articulo 8.1), Articulo 8.2)a), Articulo 11.3), Articulo 11.4), Regla 4.10

ElI PCT no establece ningun cambio de las disposiciones que rigen el derecho de prioridad y que figuran
en el Articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; los miembros de la
OMC deben aplicar el Articulo 4 del Convenio de Paris de conformidad con el Articulo 2.1 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
ADPIC). Dado que una solicitud internacional tiene en cada Estado designado el efecto de una solicitud
nacional regular, puede reivindicar la prioridad sobre otra solicitud, y ser utilizada como base para una
reivindicacion de prioridad en una solicitud posterior, al igual que cualquier solicitud nacional regular. Por
lo que respecta a los procedimientos del PCT, la reclamacion de prioridad tiene una gran importancia,
dado que establece una fecha de prioridad a los fines del computo de los plazos en virtud del PCT. La
validez de una reivindicacion de prioridad no se determina durante la fase internacional (aun cuando sea
objeto de consideracion a los efectos del establecimiento de informes preliminares sobre Ila
patentabilidad (Capitulo | o Il del PCT)). Asimismo, una reivindicacion de prioridad se considerara no
presentada (Consultense los parrafos 6.038 a 6.044), con sujecidén a la posibilidad de realizar
correcciones, a los efectos del procedimiento en virtud del PCT si la solicitud para la que se reivindica la
prioridad no se presentase ni en un pais parte del Convenio de Paris ni en un miembro de la OMC, si la
solicitud internacional fuera presentada mas tarde de dos meses tras la expiracion del periodo de
prioridad (Consultense los parrafos 5.062 y 6.038) o si la reivindicacion de prioridad no incluyese los
detalles exigidos respecto a la fecha en la que y el pais y/o la Oficina, segun sea el caso, en los que se
presento la solicitud anterior.

5.061. ; Como se deben indicar las fechas en la reivindicacién de prioridad?

Instruccion 110

Cada fecha que aparezca en la solicitud internacional o en toda la correspondencia debe indicarse con
el numero arabigo correspondiente al del dia, el nombre del mes y el numero arabigo correspondiente al
del afo, en este orden. En el petitorio, después de, debajo de o0 sobre esa indicacion, se debe repetir la
fecha entre paréntesis con un numeral de dos digitos arabigos que corresponda al niumero del dia y otro
para el numero del mes, y el nimero del afio se indicara con cuatro digitos, en ese orden y estableciendo
la separacion con puntos, barras oblicuas o guiones, por ejemplo: “20 marzo 2006 (20.03.2006) o 20
marzo 2006 (20/03/2006) o 20 marzo 2006 (20 03 2006).”
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5.062. ; Qué consecuencias tiene que la solicitud internacional se presente tras haber expirado el periodo
de prioridad?

Regla 26bis.3

Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentacion internacional posterior a la fecha en
que expiraba el periodo de prioridad (Consultese el parrafo 5.059), pero dentro del periodo de dos meses
siguiente a dicha fecha, la reivindicacion de prioridad correspondiente no sera declarada nula a los
efectos de la fase internacional del procedimiento PCT, independientemente de si se solicita o no la
restauracion del derecho de prioridad (consultese mas adelante), o de si la Oficina receptora acepta o
deniega dicha solicitud. Cuando la reivindicacion de prioridad en cuestion sea la Unica o la primera
reivindicacion de prioridad de la solicitud internacional, continuara sirviendo como base para el calculo
de los plazos durante la fase internacional. Téngase en cuenta, no obstante, que el hecho de que la
reivindicacion de prioridad se mantenga en la solicitud internacional no significa en absoluto que la
validez de dicha reivindicacion de prioridad esté asegurada en la fase nacional.

Respecto de dicha reivindicacion de prioridad, se podra presentar una peticién de restauracion del
derecho de prioridad ante la Oficina receptora (consultense los siguientes parrafos para el procedimiento
relativo a la restauracion del derecho de prioridad). Varias Oficinas receptoras, sin embargo, han
notificado a la Oficina Internacional, al amparo de la Regla 26bis.3.j) la incompatibilidad de las
disposiciones que regulan dichas peticiones de restauracion del derecho de prioridad con las
legislaciones nacionales que aplican dichas Oficinas. En consecuencia, dichas Oficinas receptoras no
aplicaran las citadas disposiciones y por lo tanto no aceptaran tales peticiones. Un listado de las Oficinas
gue no aceptan peticiones al amparo de la Regla 26bis.3.a) puede encontrarse en la pagina web de la
OMPI, en http://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/reservations/res_incomp#R_26bis_3 j. En la
medida en que el solicitante sea consciente, antes de presentar la solicitud internacional, de la necesidad
de presentar una peticion de restauracion, debera considerar presentar la solicitud internacional en una
Oficina receptora competente que acepte este tipo de peticiones. Por ejemplo, la Oficina receptora de la
Oficina Internacional acepta estas peticiones y es competente para las solicitudes internacionales
presentadas por un nacional o residente de cualquier Estado Contratante del PCT. Si la necesidad de
presentar una peticion de restauracion solo se manifiesta después de haber presentado la solicitud
internacional, se podra pedir a la Oficina receptora que transmita la solicitud internacional a la Oficina
receptora de la Oficina Internacional al amparo de la Regla 19.4.a)iii).

5.063. ;,Cual es el plazo para presentar peticiones de restauraciéon del derecho de prioridad?

Regla 26bis.3.e)

El plazo para cumplir con los requisitos para pedir la restauracion del derecho de prioridad es de dos
meses a contar desde la fecha en que expirara el periodo de prioridad. Si la Oficina receptora exige al
solicitante que presente una declaracion o pruebas en apoyo de la exposicion de los motivos por los que
no presenté a tiempo la solicitud internacional (Consultese el parrafo 5.064), concedera al solicitante un
plazo razonable en funciéon de las circunstancias, para aportar dichos documentos.

5.064. ;Como se debe presentar la peticion de restauracion del derecho de prioridad ante la Oficina
receptora?

Regla 4.1.c)v), Regla 26bis.1.a), Regla 26bis.3

En el Recuadro N.o VI del formulario de petitorio se incluye una opcién para poder pedir la restauracién
del derecho de prioridad y una opcién similar se incluye en el sistema ePCT. Solo hay que afadir una
indicacion cuando se trate de varias reivindicaciones de prioridad, a fin de aclarar respecto de qué
reivindicacion de prioridad se pide la restauracién. La peticion de restauracion del derecho de prioridad
también puede presentarse separadamente del formulario de petitorio, mediante una carta dirigida a la
Oficina receptora.

Para que la peticion de restauracion del derecho de prioridad sea satisfactoria, debe cumplir los
siguientes requisitos:

— la solicitud internacional debe contener una reivindicacion de prioridad referida a una solicitud anterior.
Ademas, dicha solicitud internacional debe haberse presentado dentro de los dos meses de la fecha en
que haya expirado el periodo de prioridad. Si la solicitud internacional no contiene la correspondiente
reivindicacion de prioridad en el momento de su presentacion, dicha reivindicacion debera afiadirse, de
conformidad con la Regla 26bis.1.a) (Consultense los parrafos 6.038 a 6.040), dentro de los dos meses
de la expiracion del periodo de prioridad (consultense las Reglas 26bis.3.c) y e));

— la solicitud de restaurar debe indicar las razones para no haber presentado a tiempo la solicitud
internacional dentro del periodo de prioridad. Esta exposicion de motivos debera presentarse en un
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documento separado y debera adjuntarse a la peticion de restauracion en el formulario de petitorio, o
podra presentarse con posterioridad, dentro del plazo previsto en la Regla 26bis.3.e). En la exposicion
de motivos debera tenerse en cuenta el criterio de restauracion que el solicitante pretende satisfacer de
entre aquellos que la Oficina aplica a este tipo de peticiones (consultese el Anexo C y el parrafo 5.065);

— debera pagarse, si corresponde, una tasa por pedir la restauracion (consultese el Anexo C para
comprobar si una determinada Oficina receptora exige el pago de una tasa por la restauracion del
derecho de prioridad) antes de que expire el plazo previsto en la Regla 26bis.3.e); el plazo limite para el
pago de la tasa podra ampliarse por un periodo de hasta dos meses a contar desde que expire el plazo
previsto en la Regla 26bis.3.e) (Regla 26bis.3.d));

— si lo requiere la Oficina receptora, debera presentarse una declaracion u otra prueba en apoyo de la
exposicion de motivos, preferentemente junto con la peticion de restauracion, pero también podra
aportarse en respuesta a un requerimiento de la Oficina receptora (Regla 26bis.3.f) (para conocer el
plazo aplicable, Consultese el parrafo 5.063).

5.065. ¢ Cuales son los criterios para la restauracion que aplica la Oficina receptora?

Regla 26bis.3.a), Regla 49ter.1.a), Regla 49ter.1.b)

Hay dos criterios posibles para la restauracion; el no presentar la solicitud internacional dentro del plazo
de prioridad ocurrié a pesar de haber aplicado la debida diligencia exigida por las circunstancias, o bien
el no presentar la solicitud internacional dentro del plazo de prioridad no fue intencionado. Todas las
Oficinas a las que se les aplican las presentes Reglas (consultese del parrafo 5.062) deben aplicar al
menos uno de estos criterios. Si una Oficina receptora lo desea, podra aplicar ambos criterios para la
restauracion y dejar a eleccion del solicitante el criterio que se le aplique en un caso determinado,
teniendo en cuenta que seria ventajoso para el solicitante obtener un resultado positivo por parte de la
Oficina receptora en el criterio mas estricto de la “diligencia debida”, puesto que tal resultado seria en
general efectivo en todos los Estados designados, a diferencia de un resultado con el criterio menos
estricto de la “no intencionalidad”. Ademas, la Oficina receptora tendra libertad para aplicar, a peticion
del solicitante, primero el criterio de la “diligencia debida” y luego, si la Oficina receptora encuentra que
no se cumple dicho criterio, el criterio de la “no intencionalidad”.

5.066. ;Qué hay que incluir en la exposicion de motivos para pedir la restauracion del derecho de
prioridad y qué otra informacion podria exigirse para justificar una peticion de restauracion del derecho
de prioridad?

Regla 26bis.3.f)

En la exposicién de motivos deben indicarse las razones por las que no se ha presentado la solicitud
internacional dentro del periodo de prioridad. La exposicion debe contener todos los hechos y
circunstancias pertinentes que pudieran permitir a la Oficina receptora comprobar que el incumplimiento
de presentar la solicitud internacional en el periodo de prioridad ocurrié a pesar de la diligencia debida
exigida por las circunstancias o que no fue intencional. Con arreglo a la Regla 26bis.3.f), las Oficinas
receptoras pueden exigir que se aporte una declaracion u otra prueba en apoyo de la exposicién de
motivos, o si ya se hubiera aportado alguna prueba, que se aporten pruebas adicionales. Al presentar la
exposicion de motivos y eventualmente declaraciones o pruebas en apoyo de una peticién de
restauracion del derecho de prioridad, se debe tener en cuenta que, por lo general, la Oficina
Internacional pondra todos estos documentos a disposicién del publico en PATENSCOPE después de
la publicacién internacional de la solicitud internacional (Consultese el parrafo 5.067 para consultar las
excepciones). Por ello, se aconseja excluir toda informacion de caracter privado o confidencial que no
sea necesaria para justificar la peticion de restauracion propiamente dicha.

5.067. ;Pueden los solicitantes pedir que no se transmitan a la Oficina Internacional determinados
documentos relativos a una peticion de restauracion del derecho de prioridad?

Regla 26bis.3.h-bis)

En general, las Oficinas receptoras transmitiran a la Oficina Internacional todos los documentos
presentados en relacion con una peticion de restauracion del derecho de prioridad. No obstante, el
solicitante puede presentar una peticion fundamentada a la Oficina receptora a fin de que no se
transmitan determinados documentos, o partes de estos, relativos a la peticién de restauracion en
cuestion. Las Oficinas receptoras también pueden ponerse en contacto directamente con el solicitante
cuando identifiquen tales documentos a fin de invitarlo a presentar una peticion de omision
fundamentada. Si la Oficina receptora comprueba, previa peticion del solicitante, que algun documento
no cumple manifiestamente el propdsito de informar al publico acerca de la solicitud internacional, que
la publicacién de dicho documento, o0 su acceso publico, perjudicaria claramente los intereses personales
0 econdmicos de alguna persona y que no prevalece el interés publico en tener acceso a dicho
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documento o parte de ese documento, entonces no transmitira dicho documento, ni parte de dicho
documento, a la Oficina Internacional. Se ha de tener en cuenta que si no transmite informacién esencial,
que pudiera ser necesaria para determinar si se ha cumplido el requisito de “diligencia debida”, y por lo
tanto esta informacion no estuviese a disposicion de las Oficinas designadas o elegidas, es muy probable
que durante la fase nacional se reexamine su peticion de restauracion del derecho de prioridad y que se
solicite nuevamente presentar informacion similar ante las Oficinas designadas o elegidas.

5.068. ;Se dara la posibilidad de un dialogo con la Oficina receptora en el caso de que dicha Oficina
tenga intencion de denegar la peticion?

Regla 26bis.3.9)

Si la Oficina receptora tiene intencién de denegar la peticion de restauracion de la reivindicacion de
prioridad, se exige que notifique su intencion. El solicitante tiene entonces la posibilidad de hacer
observaciones acerca de la denegacion pretendida dentro de un plazo razonable, especificado en la
notificacion de intencién denegatoria (Formulario PCT/RO/158). Téngase en cuenta que esta notificacion
puede en practica enviarse al solicitante junto con una invitaciéon a presentar una declaracion u otras
pruebas.

5.069. ¢ Qué efectos tiene la decision de la Oficina receptora sobre las Oficinas designadas?

Regla 49¢ter.1

Una decision de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad basandose en el criterio de
“diligencia debida” sera, por regla general, efectiva en todas las Oficinas designadas, a menos que la
Oficina designada hubiera presentado una notificacion de incompatibilidad al amparo de la Regla
49¢ter.1.g). Una decision de la Oficina receptora de restaurar el derecho de prioridad basandose en el
criterio de “no intencionalidad” solo sera efectiva en aquellos Estados designados cuya legislacion
aplicable prevé la restauracion del derecho de prioridad basado en dicho criterio o en un criterio que,
desde el punto de vista de los solicitantes, sea mas favorable que dicho criterio. Una decision de la
Oficina receptora de denegar la restauracion del derecho de prioridad siempre puede ser objeto de
revision por una Oficina designada, salvo que haya presentado una notificacion de incompatibilidad al
amparo de la Regla 49ter.1.g) en el sentido de que dicha restauracion no es posible en ese pais.

Ademas, la Oficina designada puede proceder a revisar una decision positiva en la situacién limitada en
que existan dudas razonables de que no se hubiera cumplido con alguno de los requisitos sustantivos
para la restauracion. No se permite la revision por causas puramente formales, tales como, por ejemplo,
el argumento de que se pueda no haber pagado la tasa correspondiente en la fase internacional.

5.070. ¢ Cuando y a quién se debe proporcionar el documento de prioridad?

Regla 4.1.c)ii), Regla 17.1, Regla 17.2.a), Instruccién 411

Antes de que transcurran 16 meses desde la fecha de prioridad (o, cuando se solicite una tramitacion
anticipada de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 23.2), antes de que se realice esa peticion), el
solicitante debera presentar una copia certificada de la solicitud anterior a la Oficina Internacional o a la
Oficina receptora (salvo que ya se haya presentado en la Oficina Receptora junto con la solicitud
internacional); se considerara que cualquier copia certificada que llegue a la Oficina Internacional cuando
haya finalizado el plazo de 16 meses desde la fecha de reivindicacion, pero antes de la fecha de
publicacion internacional de la solicitud internacional, habra llegado a la Oficina Internacional en el ultimo
dia de ese periodo de 16 meses. La copia debe estar certificada por la Administracién en la que se
presento la solicitud anterior. Cuando esta Administracion sea la misma Oficina que la Oficina receptora,
el solicitante podra, en lugar de presentar la copia certificada, solicitar a la Administracion, antes del
vencimiento del plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad, que prepare y remita la copia certificada
a la Oficina Internacional; pero en tal caso, la tasa exigida normalmente por la Oficina se debera pagar
cuando se realice la peticion de transmision; la solucién mas facil es realizar esta peticién en el momento
de presentar la solicitud internacional, para lo que se marcara la casilla destinada a tal efecto en el
Recuadro N.o VI del formulario PCT/RO/101. Ademas, si el documento de prioridad es accesible a la
Oficina Internacional a través de una biblioteca digital, de acuerdo con la Regla 17.1.b-bis) y la
Instruccién 715.a), se podra pedir a la Oficina Internacional, antes de la fecha de publicacién
internacional, que se procure el documento de prioridad en dicha biblioteca. (Consultese el parrafo
5.070B). La Oficina Internacional no aplicara tasa alguna por la prestacion de este servicio. La opcion
mas sencilla es presentar esta solicitud ante la Oficina Internacional en el momento de presentar la
solicitud internacional, marcando la casilla prevista a tal efecto en el Recuadro N.o VI.
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5.070A. ; Como sé si en el marco del Sistema del PCT se puede acceder a la solicitud anterior a través
de una biblioteca digital?

La unica “biblioteca digital” disponible en el Sistema del PCT es el Servicio de Acceso Digital de la OMPI
(DAS), que brinda acceso a las solicitudes anteriores presentadas ante la Oficina Internacional en calidad
de Oficina receptora y ante varias Oficinas Nacionales, para que se utilicen como documentos de
prioridad. Sin embargo, al contrario que los sistemas bilaterales de las Oficinas Nacionales, en virtud de
los cuales estas comparten el documento de prioridad, la solicitud anterior unicamente es accesible en
el caso de que se hayan tomado las medidas necesarias a tal efecto.

5.070B. 4, Qué pasos son necesarios para que la Oficina Internacional pueda conseguir el documento de
prioridad en una biblioteca digital, en concreto a través del DAS?

Para poner la solicitud anterior a disposicion de la Oficina Internacional, el solicitante debera seguir el
procedimiento que se encuentra detallado en la pagina web del DAS, en el siguiente enlace:
http://www.wipo.int/das/es/description.html, y en las paginas web de cada una de las Oficinas
participantes. (Consultese la lista en: http://www.wipo.int/das/es/participating_offices.html). Una vez
completados dichos pasos, el solicitante recibira un cédigo de acceso, marcara las casillas pertinentes
del Recuadro N.o VI, e indicara el codigo de acceso de cada documento de prioridad, o bien remitira a
la Oficina Internacional una solicitud por escrito que contenga esta informacion.

5.070C. ¢ Qué pasos son necesarios cuando la solicitud previa que se desea hacer accesible a través
del DAS es una solicitud internacional?

Se puede asimismo reivindicar la prioridad de una solicitud internacional en el momento de presentar
una solicitud de patente en otra Oficina (Oficina de segunda presentacion). Caso de que la solicitud
internacional se presentara en la Oficina Receptora de la Oficina Internacional, se podra enviar una carta
solicitando que el documento se haga accesible a través de DAS y, a continuacién, requerir a la Oficina
de segunda presentaciéon para que obtenga el documento del DAS. Para una solicitud internacional
presentada en otras Oficinas Receptoras consulte la lista de Oficinas en:
http://www.wipo.int/das/es/participating_offices.html con objeto de comprobar que una determinada
Oficina participante pone a disposicion del DAS las solicitudes internacionales, ademas de las
nacionales, presentadas en su Oficina receptora.

5.070D

La Oficina Internacional comunicara al solicitante la fecha de recepciéon del documento de prioridad.
Cualquiera de las Oficinas Designadas puede solicitar a dicha Oficina una copia del documento. Siempre
que el solicitante haya aportado una copia certificada o solicitado la transmisién del documento de
prioridad y abonado las tasas mencionadas anteriormente, ninguna Oficina Designada podra requerirle
para que facilite una copia certificada de la solicitud anterior. Cuando este no sea el caso, y, a menos
que la solicitud previa de la que se reivindica prioridad se presentara en la Oficina Nacional Designada
o si esta pudiera acceder al documento prioritario a través de una biblioteca digital, cualquier Oficina
Designada podria no tener en cuenta la reivindicacion de prioridad. No obstante, la Oficina Designada
debe haber brindado la oportunidad al solicitante, en primer lugar, de aportar el documento de prioridad
dentro de un plazo considerado como razonable en virtud de las circunstancias. Para mas detalles sobre
la obligacion de aportar una copia simple (no certificada) del documento prioritario a las Oficinas
Designadas (incluida una copia del certificado de prioridad) consultese el parrafo 5.009 y otros capitulos
relevantes sobre la Fase Nacional.

5.071

Regla 17.2.b)
Si se desea informacion sobre la obtencion de copias del documento de prioridad tras la publicacion
internacional, Consultese el parrafo 9.023.

RECUADRO N.O VII: ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

5.072. ;Deben indicar los solicitantes la Administracion encargada de la busqueda internacional que
prefieran?

Regla 4.1.b)iv), Regla 4.14bis

Cuando haya dos o mas Administraciones encargadas de la busqueda internacional que tengan
competencia para llevar a cabo la busqueda internacional, los solicitantes deben indicar en el espacio
adecuado del Recuadro N.o VIl la Administracion que prefieran. Para saber cuales son las
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Administraciones encargadas de la busqueda internacional competentes, consultense el Anexo C y el
parrafo 7.002.

5.073. ¢ Se puede solicitar a una Administracion encargada de la busqueda internacional que tenga en
cuenta los resultados de una busqueda anterior?

Regla 4.1.b)ii), Regla 4.12, Regla 12bis, Regla 16.3, Regla 23bis, Regla 41.1

Si el solicitante desea que la Administracion encargada de la busqueda internacional, al llevar a cabo la
busqueda internacional, tenga en cuenta los resultados de una busqueda anterior, sea internacional, de
tipo internacional o nacional (Regla 4.12) y ha cumplido con todos los requisitos previstos en la Regla
12bis.1, la Administracion esta obligada, en la medida de lo posible, a tomar en cuenta los resultados de
la busqueda anterior si tal busqueda ha sido efectuada por la misma Oficina que en ese momento actua
en calidad de Administracion encargada de la busqueda internacional (Regla 41.1.i)). Sin embargo, si la
busqueda anterior ha sido efectuada por otra Administracion encargada de la busqueda internacional u
otra Oficina nacional (o regional), la Administracion encargada de la busqueda internacional podra decidir
si toma o no en consideracion los resultados de la busqueda anterior (Regla 41.1.ii)). En la medida en
que la Administracién encargada de la busqueda internacional tome los resultados de dicha busqueda
anterior en consideracion, la Administracion encargada de la busqueda internacional debera reducir la
tasa de busqueda en la medida y con arreglo a las condiciones previstas en el acuerdo con arreglo al
Articulo 16.3.b) (Regla 16.3). Las Administraciones encargadas de la busqueda internacional tienen
libertad para decidir el alcance y las condiciones de tales reducciones de la tasa de busqueda. Para
consultar los textos completos de los acuerdos al amparo del Articulo 16.3.b), consultese:
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements (consultese también el parrafo
5.198).

En el punto 1 de la Continuacion del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio se incluye una opcién
para que el solicitante pueda pedir que la Administracién encargada de la busqueda internacional tenga
en cuenta los resultados de una busqueda anterior, y una opcion similar se incluye en el sistema ePCT.
El solicitante solo tiene que marcar la casilla correspondiente en la Continuacién del Recuadro N.o VI
(punto 1) e identificar la solicitud anterior (ya sea nacional, regional o internacional) respecto de la cual
se haya realizado la busqueda anterior, incluyendo la fecha de presentacion, el numero de presentacion
y el pais de presentacion.

Regla 12bis.1.a)

En general, si el solicitante ha pedido que se tomen en cuenta los resultados de una busqueda anterior,
debera presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional y en el momento de
presentarla, una copia de los resultados de la busqueda anterior. No obstante, el solicitante no tendra
que aportar copia de los resultados de la busqueda anterior en los casos siguientes:

Regla 12bis.1.c)
— cuando la busqueda anterior haya sido efectuada por la misma Administracién u Oficina que actuara
como Administracién encargada de la busqueda internacional,

Regla 12bis.1.b)

— cuando la busqueda anterior no haya sido efectuada por la Administracion encargada de la busqueda
internacional indicada en el Recuadro N.o VIl del formulario de petitorio, sino por la misma Oficina que
actua como Oficina receptora: en este caso, el solicitante podra pedir a la Oficina receptora que prepare
y transmita directamente los resultados de la busqueda anterior a la Administracion encargada de la
busqueda internacional, marcando la casilla correspondiente en la Continuacion del Recuadro N.o VI
del formulario de petitorio (punto 1). Esta peticidon puede estar sujeta al pago de una tasa;

Regla 12bis.1.d)

— cuando la busqueda anterior no haya sido efectuada por la Oficina receptora ni por la Administracion
encargada de la busqueda internacional, pero esta Oficina o Administracion disponga de una copia de
los resultados de la busqueda anterior, obtenida en un formato y de una manera aceptables para ella,
por ejemplo en una biblioteca digital, y siempre que el solicitante asi lo haya indicado en el espacio
reservado para tal fin en la Continuacion del Recuadro N.o VII (punto 1) del formulario de petitorio.

Si el solicitante desea que se tengan en cuenta los resultados de mas de una busqueda, las indicaciones
mencionadas anteriormente deberan especificarse para cada una de las busquedas anteriores. Ademas,
cuando el solicitante pida a la Administracion encargada de la busqueda internacional que tenga en
cuenta los resultados de mas de una busqueda anterior, debera presentar tantos duplicados como sean
necesarios de la hoja del formulario de petitorio correspondiente a la Continuacién del Recuadro N.o VII:
“Utilizacion de los Resultados de la Busqueda y la Clasificacion Anteriores”, a fin de cumplir los requisitos
y aportar la informacion necesaria respecto de cada una de las solicitudes anteriores. Los duplicados de
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dichas hojas deben contener la mencidn siguiente: “hoja de continuacion del punto 1 de la Continuacion
del Recuadro N.o VII".

5.073A. ;Puede la Administracién encargada de la busqueda internacional exigir al solicitante que
presente otros documentos relativos a una busqueda anterior, ademas de aquellos que haya transmitido
la Oficina receptora?

Regla 4.12, Regla 12bis.2

Salvo que el solicitante lo hubiera hecho ya, la Administracion Internacional podra invitar al solicitante
(Formulario PCT/ISA/238) a aportarle una copia de la solicitud anterior, una traduccion (en su caso) de
dicha solicitud anterior a un idioma aceptado por la Administracion encargada de la busqueda
internacional o una copia de cualquier documento que se cite en los resultados de la busqueda anterior.
No obstante, la Administracion encargada de la busqueda internacional podra no exigir al solicitante que
aporte la totalidad o alguno de los documentos citados en cualquiera de los casos siguientes:

Regla 12bis.2.b)
— cuando la busqueda anterior haya sido efectuada por la misma Administracién u Oficina que actua
como Administracion encargada de la busqueda internacional,

Regla 12bis.2.c)

— cuando el solicitante marque la casilla correspondiente en la Continuacion del Recuadro N.o VII (punto
1) del formulario de petitorio indicando que la solicitud internacional es igual o sustancialmente igual a la
solicitud anterior respecto de la cual se llevé a cabo la busqueda anterior, salvo que se presenta en un
idioma distinto, la Administracion encargada de la busqueda internacional no podra exigir una copia de
la solicitud anterior o una traduccién de esta;

Regla 12bis.2.b)

— cuando la Administracion encargada de la busqueda internacional pueda procurarse una copia de la
solicitud anterior o de cualquier documento citado en la busqueda anterior o una traducciéon de los
resultados de la busqueda anterior, en un formato y de una manera aceptables para ella, por ejemplo en
una biblioteca digital, y el solicitante asi lo hubiera indicado marcando la casilla correspondiente en la
Continuacion del Recuadro N.o VIl (punto 1).

5.073B. ¢ También transmitira la Oficina receptora los resultados de una busqueda y clasificacion
anteriores a la Administracion encargada de la busqueda internacional cuando el solicitante no haya
pedido que se tengan en cuenta los resultados de una busqueda anterior?

Regla 23bis.2.a), Regla 41.2

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior y el solicitante no
lo haya indicado en el punto 1 de la Continuacién del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio, la
Oficina receptora debera no obstante transmitir a la Administracion encargada de la busqueda
internacional una copia de los resultados de la busqueda y la clasificacion anteriores (a menos que dicha
Administracion ya disponga de una copia), siempre que la solicitud anterior se haya presentado ante la
misma Oficina nacional o regional que desempefa las funciones de Oficina receptora, y que dicha Oficina
haya efectuado la busqueda respecto de la solicitud anterior. La Oficina receptora podra transmitir una
copia de los resultados de la busqueda y la clasificacion anteriores en caso de que la solicitud anterior
se haya presentado ante una Oficina diferente, pero no obstante la Oficina receptora pueda procurarse
los resultados de la busqueda vy la clasificacién anteriores. La Oficina receptora tiene la obligacion de
transmitir solo aquellos resultados de las busquedas o clasificaciones anteriores que estén a su
disposicion en el momento de la presentacion de la solicitud internacional.

Regla 23bis.2.e)

Algunas oficinas han notificado a la Oficina Internacional que la transmision de copias de los resultados
de una busqueda y clasificacion anteriores sin la autorizacion del solicitante no es compatible con sus
respectivas legislaciones nacionales (consultese el sitio web: http://www.wipo.int/es/web/pct-
system/texts/reservations/res_incomp). Por eso, cuando la solicitud internacional se presente ante una
Oficina receptora que haya notificado a la Oficina Internacional en ese sentido, el solicitante podra marcar
la primera casilla del punto 2.3 de la Continuacion del Recuadro N.o VII del formulario de petitorio si no
obstante desea autorizar a la Oficina receptora a que transmita los resultados de una busqueda y
clasificacion anteriores a la Administracion encargada de la busqueda internacional. Este caso solo se
aplica a las solicitudes internacionales presentadas ante las siguientes Oficinas receptoras: la Oficina
Australiana de Patentes, la Oficina de la Propiedad Industrial (Chequia), la Oficina de la Propiedad
Intelectual de Singapur, la Oficina de Patentes de Israel, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO), la Oficina Finlandesa de Patentes y Registros (PRH), la Oficina Hungara
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de la Propiedad Intelectual (HIPO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Noruega de la
Propiedad Industrial y la Oficina Sueca de Propiedad Intelectual (PRV).

Cuando se trate de una busqueda anterior relativa a una solicitud internacional y que dicha busqueda
haya sido efectuada por una Administracion encargada de la busqueda internacional diferente de la
Administracion que se ha indicado en el Recuadro N.o VIl del formulario de petitorio, el solicitante podra
marcar la segunda casilla del punto 2.3 de la Continuacién del Recuadro N.o VIl para autorizar a la
Oficina receptora a que transmita los resultados de una busqueda y clasificacion anteriores a la
Administracion encargada de la busqueda internacional que se ha indicado en el Recuadro N.o VII del
formulario de petitorio.

5.073C. ¢ Puede el solicitante pedir a la Oficina receptora que no transmita los resultados de la busqueda
anterior a la Administracion encargada de la busqueda internacional?

Regla 23bis.2.b)

Algunas oficinas han notificado a la Oficina Internacional que podran decidir, a peticion del solicitante,
no transmitir los resultados de una busqueda anterior a la Administracién encargada de la busqueda
internacional (consultese el sitio web: http://www.wipo.int/es/web/pct-
system/texts/reservations/res_incomp). Si se presenta la solicitud internacional ante una oficina que ha
enviado una notificacion a la Oficina Internacional en ese sentido, es decir, la Oficina Alemana de
Patentes y Marcas, la Oficina Finlandesa de Patentes y Registros (PRH) o la Oficina Sueca de Propiedad
Intelectual (PRV), el solicitante podra marcar la casilla del punto 2.2 de la Continuacion del Recuadro
N.o VIl del formulario de petitorio para pedir a la Oficina receptora que no transmita los resultados de la
busqueda anterior a la Administracion encargada de la busqueda internacional.

5.073D. ¢ Tiene en cuenta la Administracion encargada de la busqueda internacional los resultados de
una busqueda anterior si el solicitante no ha efectuado una peticién conforme a la Regla 4.127?

Regla 41.2

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior respecto de la
cual la Oficina que actua como Administracion encargada de la busqueda internacional ha efectuado
una busqueda, dicha Administracion debera tomar en consideracion los resultados de esa busqueda
anterior al realizar la busqueda internacional. Cuando la Oficina receptora haya transmitido a la
Administracion encargada de la busqueda internacional una copia de los resultados de la busqueda o la
clasificacion anteriores, o cuando esa Administracién pueda procurarse una copia de alguna otra
manera, por ejemplo, en una biblioteca digital, la Administracion encargada de la busqueda internacional
podra tomar en consideracion esos resultados al realizar la busqueda internacional.

RECUADRO N.O VIII: DECLARACIONES

5.074. ; Qué declaraciones se pueden mencionar en el Recuadro N.o VIII e incluir en los Recuadros N.os
VIILi) a v)?

El solicitante podra, a los efectos de la legislacion nacional aplicable en uno o mas Estados designados,
incluir cualquiera de las siguientes declaraciones conforme a la Regla 4.17:

Regla 4.17.i), Regla 51bis.1.a)i)

— Recuadro N.o VIIl.i): declaracion sobre la identidad del inventor (esta declaracién no sera necesaria
si el nombre y la direccion del inventor se indican en el petitorio, generalmente en los recuadros N.os Il
o Ill);

Regla 4.17.ii), Regla 51bis.1.a)ii)

— Recuadro N.o VIILii): declaracion sobre el derecho del solicitante, en la fecha de la presentacion
internacional, a solicitar y a que se le conceda una patente (la presente declaracién no sera aplicable en
el caso de que se adquiriera el derecho tras la fecha de la presentacion internacional);

Regla 4.17.iii), Regla 51bis.1.a)iii)

— Recuadro N.o VIILiii): declaracion sobre del derecho del solicitante, en la fecha de presentacién
internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior (la presente declaracion no sera aplicable
en el caso de que se adquiriera el derecho tras la fecha de la presentacion internacional);

Regla 4.17.iv), Regla 51bis.1.a)iv)

— Recuadro N.o VIlliv): declaracion sobre la calidad de inventor (solo a los efectos de los Estados
Unidos de América) (Presentar dicha declaraciéon durante la fase internacional puede representar una
ventaja, ya que es posible que los inventores sean mas dificiles de localizar cuando la solicitud entra en
fase nacional);

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Péagina 30

Regla 4.17.v), Regla 51bis.1.a)v)
— Recuadro N.o VIIl.v): declaracion sobre divulgaciones no perjudiciales o sobre excepciones a la falta
de novedad.

5.075. ;Cual es la finalidad de estas declaraciones?

Regla 4.17, Regla 51bis.1, Regla 51bis.2

El propdsito de las declaraciones, segun la Regla 4.17, es permitir cumplir algunos de los requisitos
nacionales de las Oficinas designadas a las que se refiere la Regla 51bis.1 ya durante la fase
internacional. Las legislaciones nacionales de muchas Oficinas designadas exigen aportar documentos
o pruebas relativos a determinados asuntos, por ejemplo, su derecho a solicitar o a obtener una patente
durante la fase nacional. Al presentar declaraciones acordes con la Regla 4.17 durante la fase
internacional, los solicitantes, generalmente, no han de presentar prueba o documento alguno sobre la
materia concreta objeto de la declaracion a ninguna Oficina designada que exija dicho requisito. Por
ejemplo, cuando aportan una declaracion en virtud de la Regla 4.17.ii), durante la fase internacional,
normalmente no es necesario que presenten ningun documento o prueba mas relativo a su derecho a
solicitar o a obtener una patente (por ejemplo, un documento de asignacion en el que el inventor
transfiera sus derechos al solicitante) durante la fase nacional ante las Oficinas designadas cuyas
legislaciones nacionales incluyan dicho requisito (consultese también parrafo 5.081). EI PCT no exige la
aportacion de declaraciones a la largo de la fase internacional, pero, en caso de presentarse, ha de
emplearse la redaccion homologada (consultense parrafos 5.076 a 5.078). No debe incluirse ninguna
otra declaracion en los Recuadros VIil.i) a v).

5.076. ; Como se deben presentar las declaraciones en el petitorio?

Regla 4.17, Instruccion 211, Instruccion 212, Instruccion 213, Instrucciéon 214, Instruccion 215

Cada declaracion se debe realizar en la hoja apropiada (Recuadro N.o VIIli) a v); en caso de que una
misma declaracion no quepa en la hoja correspondiente se utilizara una “hoja de continuacién para la
declaracion” (Continuacion del Recuadro N.o VIIL.i) a v)). Las declaraciones deben redactarse conforme
a los textos estandar que figuran en las Instrucciones 211 a 215. Exceptuando la declaracién sobre la
calidad de inventor a los efectos de la designacion de los Estados Unidos de América (Consultese el
parrafo 5.077), se deben elegir los puntos y elementos del texto estandar que sean aplicables e incluirlos
en el orden apropiado, teniendo en cuenta los hechos del caso, la cronologia de los acontecimientos,
etcétera. En las Notas relativas al formulario de petitorio se incluye una guia pormenorizada para la
redaccion de estas declaraciones. Si no se hace declaracion alguna, no debera incluirse en el petitorio
ninguna de las hojas de la declaracion.

5.077. ; Donde puedo encontrar el texto para la declaracion de la calidad de inventor a los efectos de la
designacion de los Estados Unidos de América?

Regla 4.17.iv), Instruccion 214.a), Instruccion 214.b)

El texto de la declaracion sobre la calidad de inventor a los efectos de la designacion de los Estados
Unidos de América solo figura impreso en el Recuadro N.o VIil.iv) del formulario de petitorio, ya que
dicho texto se debe utilizar tal como se muestra en la Instruccion 214; no se omitira ninguna parte ni se
presentara en un orden distinto al utilizado en el formulario. En caso de que esta declaraciéon se aporte
tras la fecha de presentacion internacional, habra de afiadirse el numero de solicitud PCT en el espacio
previsto para ello en la declaracion. Ademas, todos los inventores, cuando los haya, han de firmar y
fechar una declaracién completa en la que se les incluya a todos, incluso aunque no firmen la misma
(copia de la) declaracion, incluyéndose también nombre, residencia y direccion de cada inventor.

5.078. ,Se debe utilizar siempre la redaccion homologada de las declaraciones?

Regla 51bis.2

La redaccion homologada se debe utilizar siempre ya que, en caso contrario, las Oficinas designadas
podran exigir al solicitante que presente una nueva declaracion u otras pruebas en la fase nacional. Cabe
observar que, aunque una declaracion no se haya realizado con la redaccién homologada, la Oficina
Internacional la publicara no obstante. Dependera de cada Oficina designada interesada determinar si
puede aceptar la declaracion o no; en otras palabras, los solicitantes no tendran ninguna garantia de
que la Oficina vaya a aceptarla. Si las circunstancias de un caso concreto son tales que la redaccion
homologada, en virtud de la Regla 4.17, no es aplicable, se deberan cumplir los requisitos aplicables en
la fase nacional.
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5.079. ¢ Ha de firmarse una declaracion en virtud de la Regla 4.177?

Regla 4.17.iv), Instruccion 214.a), Instruccién 214.b)

Unicamente la declaracion sobre la calidad de inventor cuando se designa a los Estados Unidos de
América, que ha de ir firmada y fechada por todos los inventores. No debe firmarse ninguna otra
declaracion.

5.080. ;Aceptan las legislaciones nacionales de todas las Oficinas Designadas las declaraciones
realizadas en virtud de la Regla 4.177?

Regla 51bis.2

Todas las Oficinas Designadas con requisitos nacionales especificos permitidos por el PCT las aceptan.
Para obtener mas informacion sobre qué Estados exigen informacion sustantiva en cada una de las
declaraciones consultese “Requisitos especificos de la Oficina” en el Capitulo Nacional (Resumen) de la
Oficina Designada en cuestién, y Fase Nacional, parrafos 5.003 a 5.005.

5.081. ;Pueden exigir las Oficinas Designadas mas pruebas durante la fase nacional?

Regla 51bis.2

Cuando la declaracion en cuestion sea una de las incluidas en la Regla 4.17.i) aiv), la Oficina Designada,
salvo que dude razonablemente de la veracidad de la declaracién en cuestion, no exigira ningun
documento o prueba sobre la materia objeto de la declaracion: En caso de que la declaracion en cuestion
sea aquélla a la que se hace referencia en la Regla 4.17.v), la Oficina Designada exigira mas documentos
0 pruebas, teniendo en cuenta que las divulgaciones no perjudiciales y las excepciones a la ausencia de
novedad son materia sustancial de patentabilidad. Hay que recalcar que la declaracion en si misma no
establece los asuntos declarados, los cuales han de determinar las Oficinas Designadas de acuerdo con
sus legislaciones nacionales.

5.082. ; Como reciben las Oficinas designadas las declaraciones que les corresponden?

Regla 48.2.a)x), Regla 48.2.b)iv)
Todas las declaraciones formaran parte de la solicitud internacional publicada (Consultese el parrafo
9.015) y, por lo tanto, no se comunicaran por separado a las Oficinas designadas interesadas.

5.083. ;,Qué finalidad tienen las casillas del Recuadro N.o VIII?

Se deben completar las casillas del Recuadro N.o VIl para permitir a la Oficina receptora verificar que
la declaracion o las declaraciones a las que se hace referencia corresponden a las de los Recuadros
N.os VIILi) a v).

Si se decide no hacer ninguna declaracidon en el momento de presentar la solicitud internacional o si las
declaraciones aun no estan disponibles en el momento de la presentacion el petitorio no debe incluir las
hojas facultativas para declaraciones y no se debe marcar nada en las casillas del Recuadro N.o VIII.

5.083A. ;Se puede corregir o afiadir durante la fase internacional una declaracion contemplada en la
Regla 4.177?

Regla 26ter.1

Una declaracion se puede corregir, 0 se puede anadir una declaracion nueva (que falte), mediante un
escrito remitido a la Oficina Internacional. Consultense los parrafos 6.045 a 6.050 para obtener
informacién mas detallada. No obstante, una declaraciéon no puede retirarse una vez presentada.

RECUADRO N.O IX: LISTA DE VERIFICACION

5.084. ;Cual es la finalidad de la lista de verificacion?

Regla 3.3, Instruccion 313

Se debe cumplimentar el Recuadro N.o IX para que la Oficina receptora pueda verificar durante la fase
internacional que dispone de todos los documentos que constituyen y/o acompafian a la solicitud
internacional y, en particular, para que compruebe que la solicitud internacional tal y como se ha
presentado contiene el numero de hojas impresas en papel indicadas en los puntos a) al f).

5.085

Debera indicarse el numero real de hojas de cada elemento de la solicitud internacional, asi como su
numero total (por lo que respecta a la numeracion de las hojas, Consultese el parrafo 5.012). Las hojas
del petitorio son cuatro como minimo (la “primera hoja”, la “segunda hoja”, la “tercera hoja” y la “Ultima
hoja”). Puede haber mas hojas si se utilizan una o mas hojas facultativas (la “hoja de continuacion” para
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el Recuadro N.o lll, la “hoja suplementaria”, la “hoja de declaracion” o la “hoja de continuacion para la
declaracion”).

5.086

Articulo 27.2), Regla 13bis, Regla 51bis.1, Instruccién 209

Para mas detalles sobre la cumplimentacién del Recuadro N.o IX y sobre los tipos de elementos que
puede ser necesario presentar con la solicitud internacional, consultense las notas relativas al formulario
de petitorio. Consultense también los capitulos nacionales para obtener detalles sobre determinadas
cuestiones relacionadas con las Oficinas designadas.

5.087

Regla 3.3.a)iii), Regla 8.2, Instruccién 201

Se debe indicar ademas en el Recuadro N.o IX el numero de la figura de los dibujos (si los hubiera) que
se sugiere que acompafe al resumen a efectos de la publicacion (Consultese el parrafo 5.170) v,
preferiblemente, también el idioma de presentacién de la solicitud internacional.

RECUADRO N.O X: FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL MANDATARIO

5.088. ¢ Quién debe firmar la solicitud internacional y cuando debe hacerlo?

Articulo 14.1)a)i), Regla 4.1.d), Regla 4.15, Regla 26.2bis.a), Regla 51bis.1.a)vi), Regla 90.3

El solicitante o, cuando haya dos o mas, todos los solicitantes, firmaran la solicitud internacional en el
Recuadro N.o X del petitorio. No obstante, si hay mas de un solicitante, la Oficina receptora no exigira
que se proporcionen las firmas que faltan cuando el petitorio esté firmado al menos por uno de los
solicitantes. Sin embargo, cabe destacar que, en este caso, cualquier Oficina designada podra, de
conformidad con la legislacién nacional aplicable, exigir la confirmaciéon de la solicitud internacional
mediante la firma de cualquier solicitante para el Estado designado que no haya firmado el petitorio. Sin
perjuicio de determinadas condiciones indicadas en el parrafo 5.089, el petitorio puede estar firmado por
el mandatario en lugar de por el/los solicitante/s.

5.089. ;Puede estar firmada la solicitud internacional por un mandatario?

Regla 2.1, Regla 4.1.d), Regla 4.15, Regla 90.3, Regla 90.4, Regla 90.5

La solicitud internacional podra estar firmada por un mandatario pero, en ese caso, se debera nombrar
al mandatario como tal en un poder separado firmado por el propio solicitante. Se debe presentar el
poder a la Oficina receptora a no ser que la Oficina receptora haya renunciado al requisito de presentar
un poder separado (Consultense los parrafos 5.041 a 5.051 y 11.001 a 11.014). Si hay dos o mas
solicitantes, el petitorio podra estar firmado por un mandatario en nombre de todos o solo de algunos de
ellos; en tal caso, el mandatario debe ser nombrado como tal en uno o mas poderes firmados por los
solicitantes en cuyo nombre firme la solicitud el mandatario. Cuando falta un poder mediante el que se
designa a un mandatario que firma una solicitud internacional y la Oficina receptora exija que se presente
un poder, se considerara que falta la firma hasta que se envie el poder. En el caso de un poder general,
Consultense los parrafos 5.043 y 11.009.

5.090. ;Como se debe firmar la solicitud internacional?

La firma se debe realizar de forma indeleble en un color oscuro, preferiblemente en tinta negra, de
manera que se vea claramente en una fotocopia. Junto a la firma se debe indicar el nombre de cada una
de las personas que firman la solicitud internacional (preferiblemente mecanografiandolos). Cuando la
persona firme en nombre de una persona juridica también se debe indicar en calidad de qué firma.
5.091. s Cuando se puede utilizar un sello en lugar de una firma?

Regla 2.3

En las solicitudes internacionales presentadas ante la Administracion Nacional de Propiedad Intelectual
de China (CNIPA), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP)
(Republica de Corea) en calidad de Oficina receptora se puede utilizar un sello en lugar de una firma.

NOTAS RELATIVAS AL FORMULARIO DE PETITORIO

5.092. ;Qué son las notas relativas al formulario de petitorio?

Las notas relativas al formulario de petitorio estan destinadas a facilitar la cumplimentacion de dicho
formulario. Indican, en relaciéon a cada recuadro de dicho formulario, qué datos se solicitan y como se
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deben rellenar. No obstante, no es necesario presentar las notas con el petitorio y no se deben numerar
como parte del mismo.

HOJA DE CALCULO DE TASAS

5.093. ;Qué es la hoja de calculo de tasas?

La hoja de calculo de tasas sirve para calcular el importe total de las tasas que debe pagar a la Oficina
receptora. La hoja normalmente va adjunta al formulario de petitorio que la Oficina receptora facilita a
los solicitantes. No forma parte del formulario y no cuenta como una hoja del petitorio; no es obligatorio
utilizarla. Sin embargo, se recomienda firmemente que los solicitantes rellenen la hoja de calculo de
tasas y la entreguen a la Oficina receptora. De esta forma la Oficina receptora podra verificar el calculo
de las tasas e identificar cualquier error. Cuando dos o mas Administraciones encargadas de la busqueda
internacional tengan competencia para realizar la busqueda de la solicitud internacional (Consultese el
parrafo 7.002), se debera indicar también en la hoja de célculo de tasas la Administracion elegida e
indicada en el Recuadro N.o VII del formulario de petitorio (Consultese el parrafo 5.072), asi como el
importe de la tasa de busqueda aplicable (Consultese el parrafo 5.187). Para obtener mas informacion
sobre como rellenar la hoja, consulte las notas a la hoja de calculo de tasas. Para obtener informacién
general sobre el pago de las tasas, Consultense los parrafos 5.184 a 5.199.

LA DESCRIPCION

5.094. ; Como se debe redactar la descripcion?

Articulo 5, Articulo 11.1)iii)d), Regla 5, Instruccion 204

La descripcion debera divulgar la invencion de una manera suficientemente clara y completa para que
pueda ser realizada por un experto en la materia. Debe comenzar con el titulo de la invencién tal y como
aparece en el Recuadro N.o | del petitorio. La Regla 5 contiene requisitos detallados sobre la “manera 'y
el orden” de la descripcion, que, normalmente, consta de seis partes. Esas partes deben tener los
siguientes titulos: “Sector técnico”, “Técnica anterior”, “Divulgacién de la invencién”, “Breve descripcion
de los dibujos”, “Mejor manera de realizar la invencién” o, cuando proceda (consultense el parrafo 5.096),
“Manera(s) de realizar la invencion” y “Aplicacién industrial”.

5.095

Los detalles exigidos para la divulgacién de la invenciéon de manera que los expertos en la materia
puedan realizar la invencién dependen de la practica de las Oficinas nacionales. Por lo tanto, se
recomienda tener en cuenta la practica nacional (por ejemplo, en Japoén y en los Estados Unidos de
América) cuando se redacte la descripcion. Asi se podra evitar la necesidad de corregir la descripcion
durante la fase nacional (Consultese el parrafo 5.111).

5.096

Regla 5.1.a)v)

El texto recogido en el parrafo 5.095 se aplica igualmente a la necesidad de indicar la “Mejor manera de
realizar la invencién”. Si al menos una de las Oficinas designadas exige la indicacion de la “Mejor
manera” (por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos), esa mejor manera se
debe indicar en la descripcion.

5.097

En todas las Oficinas designadas se aceptara una descripcion redactada teniendo debidamente en
cuenta el texto recogido en los parrafos 5.094 a 5.096. Puede exigir mas atencion que la redaccién de
una solicitud nacional de patente, pero realmente da mucho menos trabajo que la redaccion de varias
solicitudes, lo que es necesario cuando no se sigue la via PCT para la presentacion en diversos paises.

5.098

La exigencia de unidad de la invencion se examina, en relacién con las reivindicaciones, en los parrafos
5.114 a 5.123.

5.099. ;Qué condiciones especiales son aplicables a la parte de la descripcion relativa a la lista de
secuencias?

Regla 5.2, Regla 12.1.d), Instruccion 208, Instruccion 513, Anexo C de las Instrucciones Administrativas
Cuando la solicitud internacional contenga la divulgacién de una secuencia de nucleétidos o aminoacidos
que deba incluirse en una lista de secuencias conforme con el Anexo C de las Instrucciones
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Administrativas, la descripcion debera contener una parte relativa a la lista de secuencias que cumpla
con la norma establecida en el Anexo C (Norma ST.26 de la OMPI). De conformidad con la Norma ST.26
de la OMPI, la lista de secuencias debe presentarse en formato XML. Cualquier texto libre dependiente
del idioma presente en la lista de secuencias debe estar redactado en un idioma aceptado a tal efecto
por la Oficina receptora. Si la Oficina receptora lo permite, sera posible presentar el texto libre
dependiente del idioma en dos idiomas distintos en la misma lista de secuencias, a saber, en inglés y en
otro idioma (consultense el Anexo C de la Guia del solicitante del PCT para consultar los requisitos de
cada Oficina receptora). Para obtener mas informacion sobre las listas de secuencias de nucleétidos o
aminoacidos, incluidas aquellas que se presentan a los fines de la busqueda internacional, consultense
el siguiente parrafo, asi como los parrafos 7.005 a 7.012.

5.100. ;Cual es la mejor manera de presentar una solicitud internacional que contenga una lista de
secuencias?

Anexo C de las Instrucciones Administrativas, Anexo F de las Instrucciones Administrativas, Instrucciéon 208, Instruccion 702, Regla
19.4.a)ii-bis)

La mejor manera de presentar una solicitud internacional que contenga una lista de secuencias es por
medios electronicos, ya que la lista de secuencias debe presentarse electronicamente en formato XML.
La solicitud deberia presentarse en un formato de documento electrénico o por los medios de transmision
aceptados por la Oficina receptora a efectos de la presentacion de solicitudes internacionales
(consultense el Anexo F). Toda Oficina receptora que no acepte las listas de secuencias presentadas en
formato XML transmitira la solicitud internacional a la Oficina Internacional en su calidad de Oficina
receptora en virtud de la Regla 19.4. La lista de secuencias debe elaborarse con arreglo a lo dispuesto
en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (de conformidad con la Norma ST.26 de la OMPI) y,
preferentemente, utilizando el programa informatico WIPO Sequence (consultense el parrafo 5.104). Se
desaconseja firmemente a los solicitantes que presenten las solicitudes internacionales con el cuerpo
principal en papel y, de forma separada, la lista de secuencias en formato electrénico. Si la solicitud
internacional se presentada en papel, esta debe ir acompafada de la lista de secuencias en formato
XML (por ejemplo, en un soporte electrénico).

5.101. ;Coémo se calcula la tasa de presentacion con listas de secuencias?

Regla 13ter.1, Tabla de tasas, Instruccién 707, Anexo C de las Instrucciones Administrativas
Las tasas por hoja no son aplicables a las listas de secuencias presentadas en formato XML con arreglo
a lo dispuesto en la Norma ST.26 de la OMPI.

5.102. ;Qué sucede si un archivo electrénico separado en el que parece que se divulgan secuencias se
presenta en un formato distinto de XML?

Anexo C de las Instrucciones Administrativas

Como se explica en los parrafos 5.099 y 5.100, cualquier lista de secuencias que forme parte de la
descripcion debe presentarse en formato XML con arreglo a lo dispuesto en la Norma ST.26 de la OMPI.
Si en el momento de la presentacion se proporciona un archivo electrénico separado en el que se
divulguen secuencias en un formato distinto de XML (por ejemplo, en PDF o ST.25 TXT), la Oficina
receptora requerira al solicitante para que indique si desea afiadir ese contenido en forma de hojas a la
parte principal de la descripcion. De ser asi, este ha de confirmar a la Oficina receptora que el contenido
del archivo deberia formar parte de la descripcién vy, si el archivo no esta en el formato aceptado para la
parte principal de la descripcion, volver a presentar el contenido en ese formato (por ejemplo, en PDF).
Algunas Oficinas receptoras pueden convertir directamente el archivo al formato aceptado y pedir al
solicitante que lo confirme. Las hojas afadidas a la parte principal de la descripcion se tendran en cuenta
en el calculo de la tasa de presentacion internacional. Se podra modificar posteriormente la descripcion
(en virtud del Articulo 34 o al entrar en la fase nacional) para incluir una parte relativa a la lista de
secuencias conforme con la Norma ST.26 de la OMPI. Si el solicitante no confirma su intencién o no
paga la tasa aplicable a partir de la trigésima primera pagina, el contenido del archivo original no sera
tenido en cuenta ni formara parte de la solicitud internacional.

5.103. ;Aceptan todas las Oficinas receptoras la presentaciéon de una lista de secuencias en formato
electrénico?

Regla 19.4.a)ii-bis)

Las Oficinas receptoras que estan preparadas para aceptar solicitudes internacionales en formato
electronico se indican en el Anexo C. Toda Oficina receptora que no acepte las listas de secuencias
presentadas en formato XML transmitira la solicitud internacional a la Oficina Internacional en su calidad
de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4.
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5.104. ;Recomienda la Oficina Internacional algun software para la preparacion de las listas de
secuencias en formato electrénico?

A fin de garantizar el cumplimiento de la norma establecida, las listas de secuencias deberian crearse a
través de WIPO Sequence (que puede descargarse desde el sitio web de la OMPI en
https://www.wipo.int/standards/es/sequence/index.html).

5.105. ;Cuales son los requisitos materiales para la descripcion?

Regla 11, Instruccion 109

La Regla 11 indica los requisitos materiales que debe cumplir una solicitud internacional. El papel debe
tener formato A4, ser blanco y duradero. Los margenes minimos deben ser de 2 cm en la parte superior,
la parte inferior y la parte derecha de la hoja, y de 2,5 cm en la parte izquierda de la hoja. Los margenes
no deben exceder de 3 cm en la parte inferior y en la parte derecha de la hoja, y de 4 cm en la parte
superior y en la parte izquierda de la hoja. Los margenes deben estar completamente en blanco, excepto
una referencia del expediente de menos de 25 caracteres de longitud que podra incluirse en la esquina
izquierda del margen superior a 1,5 cm de la parte superior de la hoja. La referencia del expediente
puede constar de letras del alfabeto latino o nimeros arabigos, o de una combinacién de ambos. Se
puede utilizar el guion (“-") como separador entre los caracteres alfanuméricos. Todo texto contenido en
la descripcion debera constar en caracteres cuyas letras mayusculas no sean inferiores a 0,28 cm.

5.106. ¢ Como se deben numerar las paginas y las lineas?

Instruccion 207, Regla 11.7, Regla 11.8, Regla 11.9

El niUmero de pagina debe estar centrado en la parte superior o inferior de la hoja, pero no en el margen
de 2 cm (es decir, un niumero de pagina, si se situa en la parte superior de la hoja, debe estar por debajo
del margen de 2 cm, y si se situa en la parte inferior de la hoja, por encima del margen de 2 cm). Se
recomienda especialmente que cada quinta linea de cada hoja se numere en la mitad derecha del
margen izquierdo. La descripcion debe mecanografiarse o imprimirse. En los textos mecanografiados, el
espacio entre lineas sera de 1% y se utilizard un color oscuro indeleble que permita la reproduccion
directa. Las letras mayusculas de los caracteres no seran inferiores a 0,28 cm de alto.

5.107. ; Como se deben presentar las férmulas quimicas o matematicas?

Regla 11.9.b), Regla 11.10.b)

La descripcion, las reivindicaciones y el resumen pueden contener férmulas quimicas o matematicas.
Dichas formulas podran estar escritas a mano o dibujadas si fuera necesario, pero se recomienda el uso
de instrumentos de dibujo técnico o materiales como plantillas o calcomanias. Por motivos practicos, las
férmulas se podran agrupar en una o mas hojas de la descripcidén y se paginaran con esta. En tales
casos, se recomienda que cada féormula se designe mediante un signo de referencia; la descripcion debe
incluir referencias a tales formulas siempre que sea necesario. Las férmulas quimicas o matematicas
también se podran agrupar y colocar como dibujos después de las reivindicaciones. En tal caso, la
férmula quimica o matematica debe dibujarse para cumplir los requisitos establecidos para los dibujos y
las hojas deben estar numeradas como hojas de dibujos (Consultese el parrafo 5.157).

5.108

Regla 11.9.b), Regla 11.9.d), Regla 11.13.h)

Las formulas quimicas o matematicas deben utilizar simbolos de uso generalizado y se deben dibujar
de tal manera que carezcan de toda ambigledad. Los numeros, las letras y los signos que no estén
mecanografiados deben ser legibles y tener un formato idéntico en las distintas férmulas, con
independencia del elemento de la solicitud internacional en el que aparezcan. Las formulas quimicas o
matematicas que aparecen en el texto de la solicitud internacional deben contener simbolos cuyas
mayusculas no sean inferiores a 0,28 cm de alto. Cuando aparezcan en hojas de dibujos, estos simbolos
no seran inferiores a 0,32 cm de alto. Todos los simbolos matematicos utilizados en una féormula que
aparezcan en una descripcion o en hojas de dibujos se deben explicar en la descripcion, excepto cuando
su significado quede claro por el contexto. En cualquier caso, los simbolos matematicos utilizados se
podran compilar en una lista.

5.109. s Cémo se deben presentar los cuadros?

Regla 11.10.c), Regla 11.10.d)

Por cuestiones de comodidad, los cuadros se agruparan en una o mas hojas de la descripcién y se
paginaran con esta. Si son necesarios dos 0 mas cuadros, cada uno debe estar identificado con un
numero romano (con independencia de la paginacion de la descripcién o de los dibujos o de la
numeracion de las figuras) o con una letra mayuscula o con un titulo que indique sus contenidos o por
otros medios. Cada fila y cada columna de un cuadro debe comenzar con una entrada en la que se
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explique lo que representa y, si fuera necesario, las unidades utilizadas. Siempre que sea posible, todos
los cuadros se presentaran en vertical en las hojas. Cuando los cuadros no se puedan presentar de
manera satisfactoria en vertical, se podran presentar en el sentido de la longitud de la hoja, con la parte
superior de los cuadros en la parte izquierda de la hoja.

5.110. 4, Coémo se pueden rectificar los errores evidentes de la descripciéon?

Regla 91

El procedimiento de rectificacion de errores evidentes se explica en los parrafos 11.033 a 11.044. La
omision de una hoja entera de la descripciéon no se podra rectificar sin que ello afecte a la fecha de
presentacion internacional (Consultense los parrafos 6.025 a 6.026). Los cambios que no sean una
rectificacion de errores evidentes se consideraran modificaciones (Consultese el parrafo 5.111).

5.111. ¢ Se puede maodificar la descripcion durante la fase internacional?

Articulo 28, Articulo 34.2)b), Articulo 41.1), Regla 52, Regla 78

La descripcion se puede modificar durante la fase internacional unicamente si se presenta una solicitud
de examen preliminar internacional (Consultese el parrafo 10.011). La descripcién también se puede
modificar durante la fase nacional ante cada Oficina designada o elegida (consultese la Fase Nacional).
Hay distintas disposiciones aplicables a la modificaciéon de las reivindicaciones en la fase internacional
— Conslultese el parrafo 5.127.

LAS REIVINDICACIONES

5.112. ; Como se deben redactar las reivindicaciones?

Articulo 611.1)iii)e), Regla 6.1, Regla 6.2, Regla 6.3, Regla 6.4

La reivindicacion o reivindicaciones deben “definir el objeto cuya proteccion se solicita”. Las
reivindicaciones deben ser claras y concisas. Deben fundarse enteramente en la descripcion. La Regla
6 contiene los requisitos detallados sobre el numero y la numeracion de las reivindicaciones, la medida
en que una reivindicacidon puede hacer referencia a otras partes de la solicitud internacional, la manera
de redactar las reivindicaciones y las reivindicaciones dependientes. Respecto a la manera de redactar
las reivindicaciones, cuando proceda, estas estaran divididas en dos partes diferentes; el estado de la
técnica y, concretamente, la declaracion de las caracteristicas para las que se solicita proteccion (“la
parte caracteristica”).

5.113

Regla 6.4.a)

En principio, en virtud del PCT, toda reivindicacion dependiente que se refiera a mas de una
reivindicacion (“reivindicacion dependiente multiple”) solo debera referirse a dichas reivindicaciones de
manera alternativa, y las reivindicaciones dependientes multiples no pueden servir de base para otra
reivindicacion dependiente multiple. No obstante, las legislaciones nacionales de la mayoria de los
Estados contratantes permiten una manera de redactar las reivindicaciones diferentes a la prevista en la
frase anterior, y el uso de esa manera diferente de redactar las reivindicaciones esta permitido también,
en principio, segun el PCT. A los efectos de los Estados designados en los que esa manera diferente de
redactar las reivindicaciones no esté permitida, el solicitante debe decidir qué estilo de redaccion
adoptara. Si se utiliza esa manera diferente de redactar las reivindicaciones, podra ser necesario realizar
modificaciones a las reivindicaciones durante la fase nacional en aquellos Estados que lo permitan.
Ademas, las Oficinas nacionales de dichos Estados, cuando actuen como Administraciones encargadas
de la busqueda internacional, deberan indicar segun el Articulo 17.2)b) que no se ha podido proceder a
una busqueda significativa si se utiliza esa manera diferente de redactar las reivindicaciones (Consultese
el parrafo 7.014).

5.114. ; Qué se entiende por el requisito de “unidad de la invencion”?

Articulo 3.4)iii), Regla 13, Regla 45bis.6.a)

Una solicitud internacional debe estar redactada de tal manera que las reivindicaciones se refieran a una
invencion o a un grupo de invenciones relacionado de tal manera que forme un unico concepto inventivo
general. Este principio se recoge en el Articulo 3.4)iii) y en la Regla 13. El cumplimiento de este requisito,
gue es importante para el procedimiento, no lo verifica ni la Oficina receptora ni la Oficina Internacional,
sino que lo verifica, la Administracion encargada de la busqueda internacional (Consultense los parrafos
7.015 a 7.021), la Administracion designada para la busqueda suplementaria (Consultese el parrafo
8.044) y la Administracidon encargada del examen preliminar internacional (Consultese el parrafo 10.072),
y puede ser pertinente en la fase nacional ante las Oficinas designadas y elegidas. Dado que se exigen
busquedas y examenes diferentes para invenciones claramente diferentes, se exigen tasas adicionales
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si la busqueda internacional o el examen preliminar internacional van a cubrir dos 0 mas invenciones (o
grupos de invenciones relacionadas del modo que se acaba de describir). (Para comprender cual es la
incidencia de la “unidad de la invencién” sobre la busqueda internacional suplementaria, Consultese el
parrafo 8.043).

5.115. ; Como se cumple la exigencia de unidad de la invencion?

Regla 13.2, Regla 13.3, Instruccion 206

La unidad de la invencion esta presente Unicamente cuando exista una “relacion técnica” entre las
invenciones reivindicadas que implique a uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o
correspondientes. La expresidn “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que
determinan la contribucién de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al
estado de la técnica. Para determinar si un grupo de invenciones esta relacionado de tal manera que
forme un unico concepto inventivo general sera indiferente que las invenciones sean objeto de
reivindicaciones separadas o que se presenten como variantes de una sola reivindicacién. Antes de
realizar la busqueda del estado de la técnica, se efectuara una determinacion inicial de la unidad de la
invencion basada en la hipétesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica,
qgue se podra reconsiderar en funcion de los resultados de la busqueda. El Anexo B de las Instrucciones
Administrativas contiene los criterios detallados que regulan la determinacion de que una solicitud
internacional satisface la exigencia de unidad de invencion segun la Regla 13. Los siguientes parrafos
son un resumen de algunos de los criterios mas importantes examinados en dicho Anexo. Mas adelante
se explican con detalle los ejemplos de tres situaciones particulares:

i) combinaciones de distintas categorias de reivindicaciones (por ejemplo: producto, procedimiento,
utilizacion y aparato o medio),

ii) la llamada “Practica Markush” y
iii) el caso de los productos intermedio y final.
5.116. ;,Se pueden combinar distintas categorias de reivindicaciones en una solicitud internacional?

El método para determinar la unidad de la invencion contenido en la Regla 13 se interpretara de tal modo
que, en particular, permita incluir en la misma solicitud internacional cualquiera de las siguientes
combinaciones de reivindicaciones de distintas categorias:

i) ademas de la reivindicacion independiente para un producto dado, una reivindicacion independiente
para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicacion
independiente para la utilizacion del mencionado producto, o

ii) ademas de la reivindicacion independiente para un procedimiento dado, una reivindicacion
independiente para un aparato o medio especificamente disefiado para llevar a cabo dicho
procedimiento, o

iii) ademas de la reivindicacion independiente para un producto dado, una reivindicacion independiente
para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicacion
independiente para un aparato o medio especificamente disefiado para llevar a cabo dicho
procedimiento,

entendiéndose que un procedimiento esta especialmente adaptado para fabricar un producto cuando
tiene como resultado inherente el producto, y dicho aparato o medio esta especificamente disefiado para
llevar a cabo un procedimiento si la contribucion al estado de la técnica del aparato o del medio es
correspondiente a la aportacién del procedimiento a dicho estado de la técnica.

5117

Se considerara que un aparato o medio esta “especificamente disefiado para llevar a cabo” un
procedimiento reivindicado si la contribucion del aparato o medio al estado de la técnica es
correspondiente a la aportacion del procedimiento al estado de la técnica. En consecuencia, no es
suficiente con que el aparato o el medio solo sea susceptible de utilizacion para llevar a cabo el
procedimiento reivindicado.

5.118. ;Qué admite la “Practica Markush™?

La Regla 13.2 también rige la “Practica Markush”, en la que una reivindicacion unica define diversas
variantes de una invencion, practica comun en la redaccion de solicitudes en el campo de la quimica. En
esta situacion particular, se considerara que se cumple el requisito de interrelacién técnica y el de los
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elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, tal como se definen en la Regla 13.2,
cuando las variantes sean de naturaleza similar.

5.119

Cuando la agrupacion segun Markush sea para variantes de compuestos quimicos, se considerara que
estas son de naturaleza similar si cumplen los siguientes criterios:

i) que todas las variantes tengan en comun una propiedad o actividad determinada, y

i) a) que exista una estructura comun, es decir, que todas las variantes compartan un elemento
estructural importante, o

b) en los casos en los que la estructura comun no pueda ser el criterio unificador, que todas las variantes
pertenezcan a una clase de compuestos quimicos reconocida en el sector al que pertenece la invencion

5.120

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran
la formula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador habra de reconsiderar
la existencia de unidad de la invencién. El hecho de proceder a la reconsideracién no implica
necesariamente que haya que formular alguna objecién por falta de unidad.

5.121. ; Cabe reivindicar los productos intermedio y final?

La situacion que implica productos intermedios y productos finales también se rige por la Regla 13.2. El
término “intermedio” significa productos intermedios o productos de partida. Tales productos se
caracterizan porque se pueden utilizar para obtener productos finales mediante cambios fisicos o
qguimicos conforme a los cuales el intermedio pierde su identidad. En el contexto de los productos
intermedios vy finales se debe considerar que hay unidad de la invencién cuando se cumplen las dos
condiciones siguientes:

i) los productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructural esencial, en el sentido de que:
a) las estructuras quimicas basicas de los productos intermedio y final son las mismas, o

b) las estructuras quimicas de ambos productos estan estrechamente interrelacionadas desde el punto
de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final, y

ii) existe una interrelacion técnica entre los productos intermedio y final, es decir, que el producto final se
obtiene directamente del intermedio o bien esta separado de él por un pequefio nimero de intermedios
que comparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.

5.122

Asimismo, se puede considerar que existe unidad de la invencion entre productos intermedios y finales
cuyas estructuras se desconocen, por ejemplo, entre un intermedio de estructura conocida y un producto
final cuya estructura no se conoce, o entre un intermedio y un producto final, ambos de estructura
desconocida. Estos casos satisfacen el requisito de unidad siempre que existan pruebas suficientes que
permitan concluir que los productos intermedio y final estan estrechamente interrelacionados desde el
punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermedio contenga el mismo elemento esencial que el
producto final o incorpore un elemento esencial al producto final.

5.123. ;Deben todas las Oficinas designadas o elegidas aceptar una solicitud internacional que cumpla
los requisitos relativos a la unidad de invencion establecidos en la Regla 13 del PCT?

Articulo 2.x), Articulo 27.1), Regla 13

Todas las Oficinas designadas y elegidas deben aceptar una solicitud internacional que satisfaga las
exigencias de unidad de invencion estipuladas en la Regla 13, ya que el Articulo 27.1) no permite que
ninguna legislacion nacional (tal como se define en el Articulo 2.x)) disponga que la solicitud internacional
deba cumplir, en cuanto a su contenido, requisitos diferentes de o adicionales a los establecidos en el
PCT.

5.124. ; Cuales son los requisitos materiales para las reivindicaciones?

Regla 11, Regla 11.4.a)
Los requisitos materiales son los mismos que los de las descripciones, tal y como se expone en el parrafo
5.105. Cabe observar que las reivindicaciones deben comenzar en una nueva hoja.
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5.125. ; Las reivindicaciones pueden incluir cuadros?

Regla 11.10.¢)

Las reivindicaciones pueden incluir cuadros si resulta aconsejable habida cuenta del objeto de la
reivindicacion. En este caso, los cuadros deben incluirse en el texto de la reivindicacién correspondiente;
no se anexaran a las reivindicaciones y no se hara referencia a los cuadros contenidos en la descripcion
(Consultese el parrafo 5.109).

5.126. ; Como se pueden rectificar los errores evidentes de las reivindicaciones?

Regla 91

El procedimiento de rectificacion de errores evidentes se explica en los parrafos 11.033 a 11.044. La
omision de una hoja entera de las reivindicaciones no se podra rectificar sin que afecte a la fecha de
presentacion internacional (Consultense los parrafos 6.025 y 6.026). Se recomienda realizar una solicitud
de rectificaciéon de errores evidentes de las reivindicaciones solo si es probable que el error afecte a la
busqueda internacional; en caso contrario, la rectificacion se debe realizar mediante una modificacion
de las reivindicaciones (Consultese el parrafo 5.127).

5.127. ; Se pueden modificar las reivindicaciones durante la fase internacional?

Articulo 19, Articulo 28, Articulo 34.2)b), Articulo 41.1)

Si, las reivindicaciones se pueden modificar segun el Articulo 19 tras la recepcion del informe de
busqueda internacional (Consultense los parrafos 9.004 a 9.011); también se podran modificar durante
el examen preliminar internacional si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional
(Consultense los parrafos 10.024 y 10.067) y durante la fase nacional.

LOS DIBUJOS

5.128. ; Cuando se exige la insercion de dibujos en la solicitud internacional?

Articulo 3.2) Articulo 7, Regla 7.1

La solicitud internacional debe contener dibujos cuando sean necesarios para comprender la invencién.
Ademas, si la invencion es de tal naturaleza que puede ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos no
sean necesarios para su comprension, se pueden incluir tales dibujos y cualquier Oficina designada
puede exigir al solicitante que presente tales dibujos durante la fase nacional.

5.129. ¢ Qué se considera un dibujo?

Regla 7.1

Las perspectivas, los despieces, las secciones y los cortes transversales se consideran todos como
dibujos. También se consideran dibujos los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas,
como los diagramas funcionales y las representaciones graficas de un fendmeno dado que expresen la
relacion entre dos 0 mas parametros.

5.130

Regla 11.10

Las formulas quimicas o matematicas y cuadros que se incluyan en la descripcidon, en las
reivindicaciones o en el resumen no se consideraran como dibujos y, por lo tanto, no estaran sujetos a
los mismos requisitos que éstos (Consultense los parrafos 5.131 a 5.133). No obstante, tales formas
graficas se pueden presentar como dibujos, en cuyo caso estaran sujetas a los mismos requisitos que
los dibujos.

5.131. ;Como se deben presentar los dibujos?

Regla 11.10, Regla 11.11, Regla 11.13

Los dibujos se deben presentar en una o0 mas hojas separadas. No se podran incluir en la descripcion,
en las reivindicaciones o en el resumen. No podran contener texto, con excepcion de una palabra o
palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable. Las Reglas 11.10 a 11.13 contienen los
requisitos detallados sobre otros requisitos materiales de los dibujos. Las Oficinas designadas deberan
aceptar en la fase nacional cualquier dibujo que cumpla estos requisitos. Durante la fase nacional no se
podran exigir dibujos nuevos realizados conforme a la legislaciéon nacional si los dibujos presentados con
la solicitud internacional cumplen la Regla 11. Se indicara una referencia de expediente en cada hoja de
los dibujos a los efectos de la descripcion (Consultese el parrafo 5.105).
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5.132

Regla 11.2.a)
Los dibujos se deben presentar de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografia,
procedimientos electrostaticos, offset y microfilmacion, en cualquier cantidad de ejemplares.

5.133

Regla 11.2.a), Regla 11.2.b), Regla 11.2.c), Regla 11.3, Regla 11.5, Regla 11.6.c), Regla 11.12

Los dibujos deben figurar en hojas de papel A4 (29,7 cm x 21 cm) flexible, fuerte, blanco, liso, sin brillo
y duradero. Ninguna hoja podra contener arrugas ni desgarraduras; ninguna hoja debera plegarse. Las
hojas deben estar razonablemente exentas de borraduras, y no deben contener correcciones,
tachaduras, ni interlineaciones. Solo podra utilizarse un lado de cada hoja. La superficie utilizable de las
hojas no excedera de 26,2 cm x 17,0 cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie
utilizable. Se observaran los siguientes margenes minimos: margen superior e izquierdo: 2,5 cm; margen
derecho: 1,5 cm; margen inferior: 1,0 cm.

5.134. ; Se deben disponer las figuras de los dibujos de una manera particular?

Regla 11.10.d), Regla 11.13.))
Todas las figuras que constituyan los dibujos se deben agrupar en una o mas hojas sin espacios
perdidos, pero claramente separadas unas de otras. No obstante, las figuras no se deben separar con
lineas.

5.135

Regla 11.10.d), Regla 11.13,j)

Siempre que sea posible, todas las figuras de los dibujos se presentaran en vertical en las hojas. Cuando
los dibujos no se puedan presentar de manera satisfactoria en vertical, se podran presentar en el sentido
de la longitud de la hoja, con la parte superior de los dibujos en la parte izquierda de la hoja. Asi, una
figura que sea mas ancha que alta se expondra de manera que su parte inferior esté en paralelo con y
a lo largo de la parte derecha de la hoja. En este caso, si se dibujan otras figuras en la misma hoja, se
colocaran de la misma manera de manera que todas las figuras de una Unica hoja estén situadas en la
misma posicion. Se aplicaran consideraciones similares a los cuadros y a las férmulas quimicas y
matematicas (Consultense los parrafos 5.107 y 5.109).

5.136

Los dibujos contendran tantas figuras como sean necesarias para mostrar adecuadamente la invencion
reivindicada. Las vistas podran ser vistas de planta, elevadas, de seccion o en perspectiva; se podran
utilizar vistas detalladas de partes o elementos, a una escala mayor si fuera necesario. Se admiten los
despieces, con las partes separadas de la misma figura comprendidas en un corchete, para mostrar la
relacion o el orden de montaje de varias partes. No se colocara ninguna figura sobre o en el contorno de
otra figura.

5.137

Cuando una invencion concierne mejoras de detalles de dispositivos y maquinas existentes, se aconseja
una figura general que indique en qué parte del dispositivo o de la maquina se encuentra situada la
mejora, con el fin de asegurar que los dibujos se entienden facilmente. Si, por ejemplo, la invencion se
refiere a la fijacion de un diafragma elastico en una bomba de diafragma, una figura — en general la
primera — representara la bomba completa, mejorada por la invencion, cuyos detalles se aportaran en
las otras figuras. Por otra parte, no sera necesario representar la maquina entera que alberga dicho
diafragma, por ejemplo, el automovil en el que la bomba de diafragma hace circular el combustible.

5.138

Sera suficiente con elegir las vistas mas representativas y que contengan el minimo de partes ocultas,
de manera que el objeto quede completamente definido y sin ambigliedad mediante el menor nimero
posible de vistas. Con este fin, a veces es suficiente con sustituir las diversas vistas de un objeto por
una unica vista en perspectiva. Se debe elegir la vista mas sencilla que sea compatible con el resultado
deseado.

5.139

Regla 11.13.i)
Cuando las figuras que aparezcan en dos o mas hojas formen en realidad una sola figura completa,
deberan presentarse de tal manera que se pueda ensamblar la figura completa sin ocultar ninguna parte
de alguna de las figuras que aparecen en dichas hojas. Las figuras parciales dibujadas en hojas
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separadas se deben poder unir siempre por los bordes, es decir, ninguna figura parcial contendra partes
de otra figura parcial. Una figura muy larga se podra dividir en varias partes que se situaran una sobre
la otra en una unica hoja. No obstante, la relaciéon entre las distintas partes debe ser clara y carecer de
toda ambigliedad. Por lo tanto, se recomienda incluir una figura a escala menor en la que se muestre el
todo formado por las figuras parciales y en la que se indiquen las posiciones de las partes que se
muestran.

5.140. ; Como se deben numerar los dibujos?

Regla 11.7, Instruccion 207.b)

Todas las hojas de dibujos deben numerarse en el centro de la parte superior o inferior de cada hoja,
pero no en el margen (para saber como numerar las hojas de la descripcidn, Consultese el parrafo
5.106), con numeros mas grandes que los utilizados como signos de referencia, para no confundirlos
con estos ultimos. Para los dibujos se utilizara una serie distinta de numeros (Consultese el parrafo
5.012). El nimero de cada hoja de los dibujos estara compuesto por dos digitos en numeros arabigos
separados por una barra oblicua, siendo el primero el numero de la hoja y el segundo el numero total de
hojas de los dibujos. Por ejemplo, “2/5” se utilizara para la segunda hoja de dibujos cuando haya cinco
hojas en total, y “1/1” se utilizara en el caso de una unica hoja.

5.141

Regla 11.13.k), Regla 49.5.f)

Las diferentes figuras de las hojas de dibujos se deben numerar con numeros arabigos consecutiva e
independientemente de la numeracion de las hojas y, si es posible, en el orden en el que aparecen. Los
numeros de las figuras deben estar precedidos de la expresion “Fig.”, independientemente del idioma de
la solicitud internacional. Cuando una unica figura sea suficiente para ilustrar la invencion reivindicada,
no se debe numerar y no debe aparecer la abreviatura “Fig.”. Los niumeros y las letras que identifiquen
a las figuras deben ser sencillos y claros y no se utilizaran asociados con corchetes, circulos ni comillas,
excepto por lo que respecta a figuras parciales destinadas a formar una figura completa, con
independencia de que aparezcan en una o varias hojas. En este caso, la figura completa se identificara
con el mismo numero seguido de una letra mayuscula (por ejemplo, Fig. 7B).

5.142

Las distintas figuras se deben presentar, en la medida de lo posible, en cada hoja en orden numérico
ascendente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si hay dos figuras y una de ellas ilustra a mayor
escala un detalle de la otra, cada figura se numerara por separado y, si es posible, consecutivamente.

5.143. ; Como se deben realizar los dibujos?

Regla 11.13

Los dibujos se deben realizar en lineas y trazos duraderos, negros, uniformemente espesos y bien
delimitados. En todo caso, el espesor de las lineas y los trazos debe tener en cuenta la escala,
naturaleza, ejecucion y perfecta legibilidad del dibujo y de las reproducciones. Normalmente, todas las
lineas de los dibujos deben trazarse con ayuda de instrumentos de dibujo técnico, excepto en el caso de
aquellos que, por su naturaleza, no permitan el uso de tales instrumentos, por ejemplo, los diagramas
irregulares, las estructuras ornamentales y las lineas de referencia curvas (Consultese el parrafo 5.145).

5.144. ; Se pueden utilizar lineas de diferente grosor en el mismo dibujo?

Se pueden utilizar lineas de diferente grosor en el mismo dibujo cuando los distintos grosores tengan un
significado diferente. Se puede utilizar, por ejemplo:

— una linea continua gruesa para perfilar y trazar las vistas y los cortes transversales;

— una linea continua fina para las lineas de referencia (Consultese el parrafo 5.145 para mayores
detalles), el sombrado, el contorno de las partes de elementos contiguos, lineas ficticias de interseccion
de superficies conectadas por bordes curvos o redondeados;

— una linea continua fina gruesa dibujada a mano alzada para delimitar las vistas, secciones de partes
o vistas interrumpidas;

— una linea fina discontinua formada por rayas cortas para los bordes y los contornos ocultos;

— una linea mixta (una combinacién de trazos rectos y puntos) fina para los ejes y los planos de simetria,
posiciones extremas de elementos moviles, frente a un corte transversal;

— una linea fina que termina en dos lineas gruesas para los contornos de los cortes transversales.
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5.145. ; Como se deben mostrar las lineas de referencia?

Las lineas de referencia (también denominadas lineas principales), es decir, lineas entre los signos de
referencia (por ejemplo, numeros de referencia) y los detalles a los que hagan referencia, pueden ser
rectas o curvas y deben ser lo mas cortas posible. Deben originarse inmediatamente junto al signo de
referencia y prolongarse hasta la caracteristica indicada. Se podran omitir las lineas de referencia de
ciertos signos de referencia. Los signos de referencia de este tipo, que no estén conectados con nada,
indicaran la superficie o el corte transversal en el que se ubican. En tales casos, se subrayara el signo
de referencia para que quede muy claro que la linea no se ha dejado fuera por error. Las lineas de
referencia deben ejecutarse del mismo modo que las otras lineas del dibujo (Consultese el parrafo
5.143).

5.146. ; Puedo utilizar flechas en los dibujos?

Se utilizaran flechas al final de las lineas de referencia siempre que su significado esté claro. Podran
indicar varios puntos:

i) una flecha independiente indica la seccién completa hacia la que apunta;
ii) una flecha que toca una linea indica la superficie que ocupa la linea en el sentido de la flecha;
iii) también se utilizaran flechas en los casos apropiados para mostrar la direccién del movimiento.

5.147. ; Como se deben presentar los cortes transversales?

Regla 11.13.b)
Al hacer y representar cortes transversales, se deben observar determinadas condiciones respecto a la
indicacion e identificacion de las figuras relacionadas y cdmo se van a representar, tal y como se explica
con mayor detalle en los parrafos 5.148 y 5.149.

5.148

Cuando una figura sea un corte transversal de otra figura, esta ultima debe indicar la posicién del corte
e indicara la direccion de exposicion con flechas situadas en cada extremo. Ademas, para permitir la
rapida identificacion de cada figura transversal, especialmente cuando se realizan varios cortes
transversales en la misma figura, cada extremo de la linea de corte transversal se marcara en el
diagrama con el mismo numero arabigo o romano unico que identifica la figura en la que se ilustra el
corte. Un corte transversal representa la parte de un objeto que esta situada en una superficie de corte.
En dibujos industriales, el corte transversal es la parte del objeto que se encuentra detras de la superficie
de corte desde el punto de vista de la persona que mira hacia él. Las superficies de corte son
normalmente superficies planas y, si no lo son, se deben definir con precision. Los cortes transversales
siempre deben seguir la superficie de corte, sea la que sea.

5.149

Un corte transversal se presentara y se dibujard del mismo modo que una vista normal cuyas partes
estén rayadas en el corte transversal con trazos oblicuos paralelos espaciados regularmente; la distancia
entre los trazos se seleccionara en funcion del total del area rayado. El rayado no impedira la lectura
clara de los signos de referencia y de las lineas de referencia. En consecuencia, si no es posible incluir
signos de referencia fuera de la zona rayada, se podra interrumpir el rayado alli donde se inserten signos
de referencia. Se podra dar un significado especifico a determinados tipos de rayado. El rayado debe
tener un angulo importante respecto a los ejes que lo rodean o a las lineas principales, preferentemente
de 45°. Las distintas partes de un corte transversal del mismo elemento se rayaran del mismo modo. Se
dara una angulacion diferente al rayado de distintos elementos yuxtapuestos. En el caso de superficies
grandes, el rayado se puede restringir a un borde dibujado en torno al interior del contorno de la superficie
que se vaya a rayar.

5.150. ¢ Qué escala deben tener las figuras de los dibujos?

Regla 11.13.c)

La escala de la figura sera la que permita distinguir con claridad todos los detalles esenciales en una
reduccion lineal del tamafo a dos tercios. En casos excepcionales, cuando sea necesario, la escala del
dibujo se representara graficamente. No estan permitidas indicaciones del tipo “tamario real” o “escala
2" en los dibujos o en la descripcion, ya que éstos pierden su significado con la reproduccion en formato
distinto.
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5.151

Regla 11.13.9)

Cada elemento de una figura debera guardar proporcion con cada uno de los demas elementos de la
figura, salvo cuando la utilizacién de una proporcion diferente fuera indispensable para la claridad de la
figura. Como alternativa preferida a una diferencia en la proporcion de una figura con el fin de lograr la
claridad necesaria, se afiadira una figura suplementaria que recoja una ilustracion a mayor escala del
elemento de la figura inicial. En tales casos, se recomienda que el elemento ampliado que se muestra
en la segunda figura esté rodeado por un circulo dibujado con trazo fino o con una “linea mixta” en la
primera figura indicando su ubicacién sin ocultar la figura.

5.152. ;Como se deben presentar y disponer en los dibujos los niumeros, las letras, los signos de
referencia e indicaciones similares?

Regla 11.13.e)

Los numeros, las letras y los signos de referencia y cualquier otro dato que se aporte en las hojas de los
dibujos, como la numeracion de las figuras, y sobre las hojas de los dibujos, texto aceptable,
graduaciones en escalas, etc. debe ser simple y claro y no utilizarse asociados con corchetes, comillas,
circulos o contornos de ningun tipo. Estan permitidos los signos que indican minutos, segundos o grados.
Los numeros, las letras y los signos de referencia se deben disponer en la misma direccién que el
diagrama para evitar tener que girar la hoja. Dichos numeros, letras y signos de referencia no se
colocaran en las partes cercanas y complejas de los dibujos de modo que interfieran en la clara
comprension de éstos y, por lo tanto, raramente atravesaran las lineas o se mezclaran con ellas. Como
norma general, los numeros, las letras y los signos de referencia se colocaran lo mas cerca posible de
la parte en cuestion.

5.153

Regla 11.13.h)
La altura de todos los numeros y las letras utilizados en los dibujos no sera inferior a 0,32 cm, de manera
que con la reduccién a dos tercios de su tamafo sigan siendo legibles. Para las letras se utilizara
normalmente el alfabeto latino. No obstante, se aceptara el alfabeto griego cuando se utilice
habitualmente, por ejemplo, para indicar angulos, longitudes de onda, etc.

5.154

Regla 11.13.1)

Los signos de referencia se utilizaran de manera coherente respecto a la descripcion, las reivindicaciones
y los dibujos. En concreto, los signos de referencia que no se mencionen en la descripcion, no deberan
aparecer en los dibujos, y viceversa. Las caracteristicas de un dibujo no se designaran mediante un
signo de referencia en aquellos casos en los que no se haya descrito la propia caracteristica. Esta
situacién se puede dar como consecuencia de enmiendas a la descripcion que impliquen la supresion
de paginas o parrafos enteros. Una solucién seria suprimir del dibujo los signos de referencia que se
han suprimido en la descripcién. Cuando, por cualquier motivo, se suprima una figura, se deberan
suprimir también todos los signos de referencia que se refieran Unicamente a esa figura y que aparezcan
en la descripcion y las reivindicaciones.

5.155

Regla 11.13.m)

Para los mismos elementos, los signos de referencia deberan ser idénticos en todas las partes de la
solicitud internacional. No obstante, cuando se describan diversas variantes o modos de realizacién de
una invencion reivindicada, cada una con referencia a una figura concreta, y cuando cada variante
contenga elementos cuya funcién sea la misma o basicamente la misma, los elementos se identificaran,
si esto se indica en la descripcion, mediante nimeros de referencia compuestos por el niumero de la
figura a la que hacen referencia seguido por el nimero del elemento, que sera el mismo para todas las
variantes, de manera que se forme un Unico niumero. Por ejemplo, el elemento comun “15” se indicaria
como “115” en la Fig. 1, mientras que el elemento correspondiente se indicaria como “215” en la Fig. 2,
permitiendo asi indicar al mismo tiempo el elemento individual y la figura con la que se considerara. Los
casos complejos que impliguen numerosas paginas de dibujos seran mas faciles de leer si, cuando las
variantes individuales o los modos de realizacion se describan en referencia a grupos particulares de
figuras, el signo de referencia comun va precedido por el nimero de la variante o el modo de realizacion
particulares a los que hace referencia; no obstante, si se utiliza, se deberia explicar en la descripcion.
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5.156. ; Pueden contener texto los dibujos?

Regla 11.11

Los dibujos no deben contener texto, con excepcion de una palabra o palabras aisladas cuando sea
absolutamente indispensable, como: “agua”, “vapor”, “abierto”, “cerrado”, “corte segun AB” y, en el caso
de circuitos eléctricos, de diagramas de instalaciones esquematicas y de diagramas de flujo, algunas
palabras clave indispensables para su comprensién. Deben evitarse los textos demasiado extensos en
los dibujos, puesto que estos pueden dificultar tanto la comprension como la traduccion. Cada palabra
utilizada se colocara de tal manera que, si se traduce, su traduccion pueda pegarse encima sin ocultar

ninguna linea de los dibujos.

5.157. ;Se pueden utilizar simbolos en los dibujos?

Regla 10.1.d), Regla 10.1.e)

Los dispositivos conocidos se pueden ilustrar mediante simbolos que tengan un sentido convencional
reconocido mundialmente y que, en general, se aceptan en la técnica siempre que no sean necesarios
mas detalles para comprender el objeto de la invencion reivindicada. Se podran utilizar otros signos y
simbolos siempre que no se puedan confundir con simbolos convencionales existentes, que sean
facilmente identificables, es decir, sencillos, y que se expliquen claramente en el texto de la descripcion.
Los distintos tipos de rayado tendran también distintos significados convencionales en cuanto a la
naturaleza de un material visto en corte transversal.

5.158. ¢ Esta permitido el uso de sombreado?

Esta permitido utilizar sombrado en figuras siempre que ayude a comprenderlas y que no sea tan amplio
como para impedir la legibilidad. El sombreado se podra utilizar, por ejemplo, para indicar la forma de
los elementos esféricos, cilindricos, cénicos, etcétera. También se podran sombrear las partes planas.
Dicho sombreado se permite en el caso de partes que se muestren en perspectiva, pero no en cortes
transversales. Para el sombreado se podran utilizar inicamente lineas espaciadas, no areas totalmente
cubiertas. Las lineas deben ser finas, se utilizara el menor nimero posible y deben contrastar con el
resto de los dibujos.

5.159. ;Se puede presentar una fotografia o un dibujo en color?

En el PCT, no se establece ninguna disposicion acerca de la inclusion de fotografias o dibujos en color.
No obstante, cabe la posibilidad de presentar fotografias o dibujos en color cuando sea imposible
representar en un dibujo en blanco y negro lo que se desea mostrar (por ejemplo, estructuras cristalinas).
Si, excepcionalmente, se presentan fotografias o dibujos en color, estos deben figurar en hojas de
formato A4 y respetar los margenes minimos establecidos (Consultese el parrafo 5.133). Aunque la
Oficina receptora no exija necesariamente hojas de reemplazo cuando se presenten fotografias o dibujos
en color, todas las imagenes se convertiran a un formato en blanco y negro (no de escala de grises) a
los fines de la publicacion internacional. A raiz de esta conversion, puede que se pierdan algunos
detalles, lo que podria incidir en la divulgacién de la invencidn contenida en la solicitud internacional y
afectar la tramitacion de la solicitud internacional en las fases internacional y nacional. Algunas Oficinas
receptoras trabajan con un software de presentacion que admite la inclusién de una indicacion especifica
de que las fotografias o los dibujos en color se presentan como parte de la solicitud internacional. Al
incluir una indicacién en ese sentido, se afadird una nota en la pagina de portada de la solicitud
internacional publicada para informar de que los dibujos originales pueden visualizarse en
PATENTSCOPE, con lo cual puede facilitarse la tramitacion de la solicitud en la fase nacional ante las
oficinas que admiten dibujos en color. Sin embargo, el procedimiento antes descrito no excusara al de
tener que presentar ante otras oficinas que asi lo exijan dibujos en blanco y negro auténticos que
representen las imagenes en color, sin aiadir materia.

5.160. 4, Se puede incluir en la descripcion una lista de los signos de referencia utilizados en los dibujos?

Regla 11.13.n)

En el caso de solicitudes internacionales que hagan referencia a aspectos complejos y que incorporen
un gran numero de dibujos, se incluira una hoja separada con la relacion de todos los signos de
referencia al final de la descripcidon como parte de la misma. Esta lista adoptara la forma mas apropiada
y contendra todos los signos de referencia junto con la designacion de los elementos que indiquen. Este
meétodo presenta la ventaja de permitir una referencia mas facil al significado de los distintos signos de
referencia utilizados y a la comprension de los dibujos.
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5.161. ; Como se pueden rectificar los errores evidentes de los dibujos?

Regla 91

El procedimiento de rectificacion de errores evidentes se explica en los parrafos 11.033 a 11.044. La
omision de una hoja entera de los dibujos no se podra rectificar sin que ello afecte a la fecha de
presentacion internacional (Consultense los parrafos 6.025.i)b) y 6.026). Los cambios que no sean una
rectificacion de errores evidentes se consideraran modificaciones (Consultese el parrafo 5.162).

5.162. ; Se pueden modificar los dibujos durante la fase internacional?

Articulo 28, Articulo 34.2)b), Articulo 41.1)

Los dibujos se pueden modificar durante la fase internacional unicamente si se presenta una solicitud de
examen preliminar internacional (Consultese el parrafo 10.001). Los dibujos también se pueden modificar
durante la fase nacional.

5.163

Por lo que respecta a la figura o, excepcionalmente, a las figuras que acompafien al resumen, Consultese
el parrafo 5.171.

EL RESUMEN

5.164. ;Para qué sirve el resumen?

Articulo 3.3), Regla 8.3

El resumen constituye un instrumento eficaz de consulta a los fines de la busqueda en un ambito técnico
concreto, y ayuda especialmente al cientifico, al ingeniero o al examinador a formular una opinién sobre
la necesidad de consultar la solicitud internacional propiamente dicha. Notese que el resumen sirve
sencillamente para aportar informacién técnica y no puede tenerse en cuenta para ningun otro fin;
concretamente, no puede tenerse en cuenta para interpretar el alcance de la proteccion solicitada.

5.165. ;Qué tipo de informacion debe incluirse el resumen?

Regla 8.1.a)

El resumen debe constituir una sintesis de la divulgacién que se da a conocer en la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos. La sintesis debe contener una referencia al sector técnico en el que se
enmarca la invencion y deber redactarse de tal forma que permita una clara comprension del problema
técnico, la esencia de la solucion de ese problema mediante la invencion y el uso o los usos principales
de la invencion. Cuando proceda, también se incluira la formula quimica que, entre todas las formulas
que figuren en la solicitud internacional, caracterice mejor la invencion. Ante todo, el resumen debe hacer
referencia a aquello que sea nuevo en la materia a la que pertenece la invencién. En la Norma ST.12/A
de la OMPI se proporciona una orientacion detallada a este respecto.

5.166. Si la invencion consiste en la modificacién de un aparato, proceso, producto o composicion, ¢qué
debe contener el resumen?

Si la naturaleza de una invencién es una modificacién de un aparato, procedimiento o compuesto, el
resumen se referira a la divulgacion técnica de la modificacion. Si la invencion es de una naturaleza
bésica, la totalidad de la divulgacion técnica sera nueva en la técnica y el resumen se referira a la
totalidad de la divulgacion. Si una solicitud internacional relativa a un producto, en particular a una
composicion o a un compuesto, también contiene una importante divulgacion de su método de
preparacion o uso, esta cuestion se deberia incluir también en el resumen. Si la divulgacion implica
alternativas, el resumen debe incluir la alternativa preferida e identificar las demas en caso de que se
pueda hacer de manera sucinta; si no se puede hacer, debe mencionar que existen y si presentan
diferencias sustanciales respecto de la alternativa preferida.

5.167. ; Qué debe contener el resumen?

Cuando proceda, y a condicién de que la solicitud internacional contenga la informacion, el resumen
debe incluir al menos los elementos siguientes: 1) si la invencién es una maquina, un aparato o un
sistema, su organizacion y operacion; 2) si la invencién es un articulo, su método de produccién; 3) sila
invencion es un compuesto quimico, su identidad y preparacion; 4) si la invencién es una mezcla, sus
ingredientes; 5) si la invencién es un proceso, las etapas. No se deben dar amplios detalles sobre la
mecanica y el disefio del aparato.
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5.168. ;Qué debe contener el resumen en caso de invenciones quimicas para compuestos o
composiciones?

Regla 8.1.a)ii)

Por lo que respecta a las invenciones quimicas para compuestos o composiciones en particular, se
debera dar a conocer la naturaleza general del compuesto o la composicién, asi como su aplicacion, por
ejemplo “los compuestos son de la clase de las sulfonilureas de alquilbenceno, utiles como antidiabéticos
orales”. El ejemplo de una clase debe ser muy tipico. En el caso de los procesos se deben exponer el
tipo de reaccion, los reactivos y las condiciones del proceso, ilustrandolos normalmente con un ejemplo
sencillo. Cuando sea aplicable, se expondra la formula quimica que, entre todas las férmulas que figuren
en la solicitud internacional, mejor caracterice a la invencion.

5.169. ; Qué no debe contener el resumen?

Regla 8.1.c)
El resumen no contendra declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invencion
reivindicada, ni sobre su supuesta aplicacion.

5.169A. ;Cuantas palabras debe contener el resumen?

Regla 8.1.b)

El resumen debe ser tan conciso como lo permita la divulgacion. Conviene no utilizar expresiones
implicitas como “La presente divulgacion concierne”, “La invencion definida por la presente divulgacion”
o “La presente invencion se refiere a”. Si se redacta en inglés, el resumen debera contener,
preferiblemente, entre 50 y 150 palabras, y lo mismo se aplica a la traduccion al inglés si el resumen
esta redactado en otro idioma.

A fin de orientar a los solicitantes con respecto a la preparaciéon de resumenes en idiomas distintos del
inglés, la Oficina Internacional ha efectuado un analisis de los resumenes de varias de las solicitudes
internacionales que ha recibido anteriormente. De ese anadlisis se desprende que, en general, la
traduccion al inglés de un resumen contendra entre 50 y 150 palabras si el resumen redactado en los
siguientes idiomas contiene el numero de palabras o caracteres que a continuacion se precisa: Aleman:
40 a 120 palabras; arabe: 35 a 110 palabras; chino: 80 a 240 caracteres; coreano: 30 a 130 palabras;
espafol: 50 a 150 palabras; francés: 50 a 150 palabras; japonés: 100 a 300 caracteres; portugués: 50 a
150 palabras; ruso: 35 a 110 palabras.

5.170. 4 En qué casos debe proponerse una figura para acompafar el resumen?

Regla 3.3.a)iii), Regla 8.2

Cuando la solicitud internacional contenga dibujos, los solicitantes deberan indicar, en la lista de
verificacion del petitorio, el nUmero de la figura de los dibujos que sugieren para publicar junto con el
resumen.

5.171. ¢ Qué tipo de imagenes pueden figurar en el resumen?

La figura que ilustre el resumen debe ser la figura que mejor caracterice la invencion reivindicada y debe
ser elegida entre los dibujos que acompafan a la solicitud internacional. Por lo general, se debe indicar
una sola figura. En casos excepcionales, cuando la informacién necesaria no pueda comunicarse de otra
manera, el resumen podra ir acompafiado de mas de una figura. Se recomienda no incluir figuras que
contengan un texto demasiado extenso, puesto que puede dificultarse la lectura al reducir estas figuras
al tamafio reglamentario para su publicacion junto con el resumen. Por otra parte, los textos demasiado
extensos de una figura van en detrimento de la comprensién de la invencion, puesto que el texto
traducido de la figura se incluye debajo del dibujo o junto a este. Si se considera que ninguna de las
figuras es util para comprender el resumen, no sera necesario indicar ninguna en la lista de verificacion.
La figura o figuras que acompafien al resumen en el momento de publicacion de la solicitud internacional
pueden no incluirse en el resumen.

5.171A. i Deben incluirse signos de referencia en el resumen?

Regla 8.1.d)

El resumen debe ser claro y facil de entender. Si la solicitud internacional contiene dibujos, cada una de
las caracteristicas técnicas principales mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo debe ir
seguida de un signo de referencia entre paréntesis. Los numeros de referencia utilizados en el resumen
deben coincidir con aquellos que se indican en las figuras correspondientes.
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5.172. ; Como se debe presentar el resumen?

Instruccion 207, Regla 11

El resumen se presentara en una hoja separada que figurara después de las reivindicaciones y que se
numerara en consecuencia (Consultese el parrafo 5.012). Ademas, el resumen debe cumplir los mismos
requisitos materiales que se aplican a la descripcion (Consultese el parrafo 5.105).

5.173. ¢ Qué ocurre si falta el resumen o esta defectuoso?

Articulo 14.1)a)iv), Articulo 14.1)b), Regla 26.2, Regla 38.2, Regla 38.3

Cuando la Oficina receptora compruebe que falta el resumen, exigira que se presente en un plazo fijado
en el requerimiento. La solicitud internacional puede considerarse retirada si no se presenta resumen
alguno ante la Oficina receptora en el plazo establecido. Cuando la Oficina receptora no haya exigido
que se presente un resumen, la Administracién encargada de la busqueda internacional establecera uno.
Lo mismo ocurre cuando el resumen no cumple los requisitos descritos en los parrafos anteriores
(consultese también el parrafo 7.022). Cuando el resumen esté establecido por la Administracion
encargada de la busqueda internacional, se presentaran comentarios sobre el mismo en el plazo de un
mes desde la fecha de envio del informe de busqueda internacional.

5.174. ; Puede corregirse el resumen aun después de que la Administracion encargada de la busqueda
internacional ya lo hubiera aprobado?

Regla 38.3

Los solicitantes tienen derecho a presentar a la Administracion encargada de la busqueda internacional,
hasta que expire el plazo de un mes a contar desde la fecha de envio por correo del informe de busqueda
internacional, propuestas de modificacidon al resumen. Corresponde a dicha Administracion decidir si
modifica el resumen en consecuencia.

OTROS REQUISITOS RELATIVOS A LA FORMA

5.175. ; Qué otros requisitos de forma debe cumplir la solicitud internacional?

Articulo 21.6), Regla 9

La solicitud internacional no contendra elementos contrarios a la moral o al orden publico, declaraciones
denigrantes o elementos obviamente irrelevantes o innecesarios. Cuando la Oficina receptora, la
Administracion encargada de la busqueda internacional, la Administracion designada para la busqueda
suplementaria o la Oficina Internacional observe un incumplimiento de lo prescrito en la Regla 9, dicha
Oficina o Administracidon podra proponer que se corrija la solicitud internacional en consecuencia. Para
consultar el procedimiento de correccion de defectos conforme a la Regla 9, Consultese el parrafo 6.052.

5.176

Regla 10

Existen determinados requisitos respecto a la terminologia y los signos técnicos que se han de utilizar
(sistema métrico, etcétera). Dichos requisitos se describen en la Regla 10. Todas las Oficinas designadas
aceptaran el uso de dicha terminologia técnica prescrita.

5.177. ; Debe la solicitud internacional cumplir algun requisito material?

Articulo 3.4)ii), Articulo 14.1)a)v), Regla 11

La solicitud internacional debe cumplir determinados requisitos materiales, como los requisitos sobre la
posibilidad de reproduccion, el papel que ha de utilizarse, la forma de escribir los textos (generalmente
mecanografiados o impresos), etc. Estos requisitos se presentan detalladamente en la Regla 11. Son,
en general, muy similares a los requisitos exigidos por las principales Oficinas de Patentes para
solicitudes nacionales (y por la Oficina Euroasiatica de Patentes y la Oficina Europea de Patentes para
solicitudes de patentes euroasiaticas y europeas respectivamente).

5.178. ¢ Puedo indicar en el petitorio un nombre o una direccién en caracteres distintos a los del alfabeto
latino?

Regla 4.16

Cuando un nombre o una direccion no estuviesen escritos en caracteres latinos (por ejemplo, chinos,
cirilicos o japoneses), se deberan transliterar o traducir. Para obtener informacion detallada, consultese
la Regla 4.16.

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Pagina 48

5.179. ; Cuantas copias se deben presentar de una solicitud internacional?

Regla 11.1.a), Regla 11.1.b), Regla 21

Una solicitud internacional y, cuando proceda, una traduccion de la solicitud internacional, se debe
presentar en una, dos o tres copias, segun los requisitos de la Oficina receptora. El Anexo C contiene la
informacion pertinente. Consultese también la Regla 21.

5.180

Articulo 12, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Regla 23.1.a), Instrucciéon 305

Cabe observar que finalmente debera haber tres copias de cada solicitud internacional: una la conserva
la Oficina receptora (la “copia para la Oficina receptora”), una la envia la Oficina receptora a, y se
conserva en, la Oficina Internacional (el “ejemplar original”), y la otra la envia la Oficina receptora a, y se
conserva en, la Administracion encargada de la busqueda internacional (la “copia para la busqueda”). Si
se presenta un numero de copias inferior al exigido (Consultese el parrafo 5.179), la Oficina receptora
sera responsable de preparar las copias adicionales y podra cobrar una tasa al solicitante.

5.181.  Cuando debo proporcionar una traduccion de la solicitud internacional?

Regla 12, Regla 12.3, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Regla 23.1.a), Instruccion 305bis

Cuando la solicitud internacional se ha presentado en un idioma aceptado por la Oficina receptora pero
no por la Administracion encargada de la busqueda internacional que vaya a realizar la busqueda
internacional, se debera presentar una traduccion de la solicitud internacional (Consultense los parrafos
6.013 a 6.020 para obtener informacion detallada). En ese caso, la Oficina receptora transmite una copia
de la solicitud internacional en el idioma de presentacion (el “ejemplar original”) a la Oficina Internacional,
una copia (la “copia para la busqueda”) a la Administracion encargada de la busqueda internacional y
conserva una copia (la “copia para la Oficina receptora”). Cuando la Oficina receptora recibe la traduccion
de la solicitud internacional, transmite una copia a la Oficina Internacional (el “ejemplar original —
traduccion (Regla 12.3)”), conserva una copia en sus archivos (la “copia para la Oficina receptora —
traduccion (Regla 12.3)”) y envia la tercera copia, junto con una copia del petitorio (la “copia para la
busqueda — traduccion (Regla 12.3)”), a la Administracion encargada de la busqueda internacional. Si
se presenta la traduccién en un nimero de copias interior al exigido (Consultese el parrafo 5.179), la
Oficina receptora sera responsable de preparar las copias adicionales y podra cobrar una tasa al
solicitante.

5.182

Regla 12.4, Regla 21.1, Regla 22.1.a), Instruccion 305bis

Cuando la solicitud internacional se haya presentado en un idioma aceptado por la Oficina receptora y
por la Administracion internacional encargada de la busqueda que vaya a llevar a cabo la busqueda
internacional, pero que no sea ademas un idioma de publicacion, se debe presentar una traduccion de
la solicitud internacional (Consultense los parrafos 6.013 a 6.023 para obtener informacion detallada).
En ese caso, la Oficina receptora transmite una copia de la solicitud internacional en el idioma de
presentacion (el “ejemplar original”) a la Oficina Internacional, una copia (la “copia para la busqueda”) a
la Administracion encargada de la busqueda internacional y conserva una copia (la “copia para la Oficina
receptora”). Cuando la Oficina receptora recibe la traduccién de la solicitud internacional, transmite una
copia a la Oficina Internacional (el “ejemplar original — traduccion (Regla 12.4)”) y conserva una copia en
sus archivos (la “copia para la Oficina receptora — traduccién (Regla 12.4)”). Por lo tanto, la Oficina
receptora no enviara a la Administracién encargada de la bisqueda internacional ninguna copia de la
traduccion de la solicitud internacional. Si se presenta la traduccion en un numero de copias interior al
exigido (Consultese el parrafo 5.179), la Oficina receptora sera responsable de preparar la copia
adicional y podra cobrar una tasa al solicitante.

5.183

Regla 62.1.i), Instruccion 420

Cuando la Administracion encargada del examen preliminar internacional no forme parte de la misma
Oficina nacional u organizacion intergubernamental que la Administracion encargada de la busqueda
internacional, la Oficina Internacional enviara a la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, inmediatamente después de haber recibido el informe de busqueda internacional o, si la
peticion se ha recibido después que el informe de busqueda internacional, inmediatamente después de
haber recibido la peticiéon, una copia de la solicitud internacional y del informe de busqueda internacional
junto con una copia de la opinién escrita de la Administracion internacional encargada de la busqueda.
Cuando ni el idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional ni en el que se haya publicado
sean aceptados por la Administracion encargada del examen preliminar internacional que realizara el
examen preliminar internacional de esa solicitud, se debera aportar con la solicitud de examen preliminar
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internacional una traduccion de la solicitud internacional en un idioma que sea a la vez un idioma
aceptado por esa Administracion y un idioma de publicacion. No se exige tal traduccién cuando la
Administracion encargada de la busqueda internacional y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional formen parte de la misma Oficina nacional u organizacioén intergubernamental.
En casos en los que en lugar del informe de la busqueda se emita una declaracion segun el Articulo
17.2)a), las referencias de las frases anteriores al informe de busqueda internacional se consideraran
referencias a dicha declaracion.

TASAS

5.184. ; Qué tasas se adeudan en relacion con una solicitud internacional?

Articulo 3.4)iv)
Hay tres tipos de tasas que se deben pagar en relacién con toda solicitud internacional.

Regla 14

i) La “tasa de transmision” estara fijada por la Oficina receptora, y se abonara a su favor, para la ejecucion
de las tareas que deba efectuar en relacion con la recepcion y comprobacion de la solicitud internacional,
y para el envio de copias de la misma a la Oficina Internacional y a la Administracion encargada de la
busqueda internacional.

Regla 16.1

ii) La “tasa de busqueda” estara fijada por la Administracion encargada de la busqueda internacional, y
se abonara a su favor, para que lleve a cabo la busqueda internacional y redacte el informe de busqueda
internacional y la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional.

Regla 15.1, Regla 96

iii) La “tasa de presentacién internacional” estara fijada en la Tabla de tasas que se adjunta al
Reglamento del PCT y se abonara a la Oficina Internacional para que ejecute varias tareas, incluida la
publicacién de la solicitud internacional y, cuando proceda, la emisién, en nombre de la Administracion
encargada de la busqueda internacional, del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo | del PCT) y la comunicacion de distintas notificaciones a los solicitantes, la Oficina receptora,
la Administracién encargada de la busqueda internacional, la Administracion encargada del examen
preliminar internacional y las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas.

5.185. ¢ En favor de quien han de abonarse las tasas?

Regla 14.1.a), Regla 15.1, Regla 16.1.b)

Los tres tipos de tasas mencionados en el parrafo 5.184 se pagaran a la Oficina receptora en la que se
presente la solicitud internacional. La Oficina receptora después transfiere la tasa de presentacion
internacional a la Oficina Internacional y la tasa de busqueda a la Administracion encargada de la
busqueda internacional, o bien, conforme a lo estipulado en el anexo G las Instrucciones Administrativas,
a la Oficina Internacional para que esta efectue la transferencia a la oficina beneficiaria.

5.186. ¢ En qué monedas se pueden abonar las tasas?

Regla 14.1.b), Regla 15.2, Regla 16.1.b)

En general, las tasas a las que hace referencia el parrafo 5.184 se pagan en la moneda del pais en el
que esté ubicada la Oficina receptora. En el Anexo C se proporciona toda la informacién necesaria sobre
esta cuestion; la informacion sobre la tasa de busqueda se encuentra en el Anexo D.

5.187. 4 Cual es el importe de las tasas?

Regla 14.1.b), Regla 15.2, Regla 16.1.a)

En el Anexo C vy, para la tasa de busqueda, en el Anexo D, se indican los importes de las tasas
mencionadas en el parrafo 5.184. Cuando se haya elegido entre dos o mas Administraciones encargadas
de la busqueda internacional (consultense el parrafo 7.002), el importe de la tasa de busqueda
dependera de la Administracién encargada de la busqueda internacional que se elija y se indique en el
Recuadro N.o VII del formulario de petitorio (consultense los parrafos 5.072 y 5.093) y de la hoja de
calculo de las tasas (consultense el parrafo 5.093).

5.188. ¢ Se aplican reducciones a las tasas?

Tendran derecho a una reduccién del 90% en la tasa de presentacion internacional, de conformidad con
el punto 5 de la Tabla de tasas anexa al Reglamento del PCT, todos aquellos solicitantes que sean
personas fisicas nacionales de un Estado y domiciliadas en un Estado que figure en la lista de Estados
con un producto interno bruto per capita inferior a 25.000 doélares de los EE.UU. (segun el promedio de
los ultimos 10 anos del PIB per capita en délares de los EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado
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por las Naciones Unidas), y cuyos nacionales y residentes que sean personas fisicas hayan presentado
menos de 10 solicitudes internacionales por afio (por cada millén de personas) o menos de 50 solicitudes
internacionales (en cifras absolutas), conforme al indice de presentacion medio anual de los ultimos 5
anos, publicado por la Oficina Internacional. Ademas, un solicitante que tenga derecho a la reduccion
del 90% en la tasa de presentacion internacional no tendra que pagar la tasa de transmision respecto de
una solicitud internacional presentada ante la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora. Lo
mismo se aplica (es decir, la reduccion del 90% y ninguna tasa de transmision pagadera si la
presentacion se realiza en la Oficina internacional en calidad de Oficina receptora) para los solicitantes,
sean personas fisicas o no, nacionales de un Estado y domiciliados en un Estado que figure en la lista
de los Estados clasificados por las Naciones Unidas como “paises menos adelantados”. (Para consultar
la lista de los Estados cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reduccién en las tasas,
consultese: https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf ). No
obstante, téngase en cuenta que solo se tiene derecho a la reduccion en la tasa de presentacion
internacional si, en el momento de la presentacion de la solicitud internacional, el solicitante o todos los
solicitantes son los unicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraido obligacién alguna de
ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos respecto de la invencion a terceros que no
satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reduccion en la tasa. Cuando haya varios solicitantes,
cada uno de ellos debera satisfacer alguno de los criterios mencionados anteriormente. Si el solicitante
o todos los solicitantes tienen derecho a la reduccion, esta se aplicara sobre la base de las indicaciones
del nombre, la nacionalidad y el domicilio que figuren en los Recuadros N.os Il y lll del petitorio, y no
sera necesario presentar una peticion especial para obtener tal reduccién. La reduccion en la tasa se
podra obtener aunque uno o mas solicitantes no sean de un Estado contratante del PCT, a condicién de
que todos ellos cumplan los criterios mencionados anteriormente y al menos uno de ellos sea nacional
de un Estado contratante del PCT, o esté alli domiciliado, y por lo tanto tenga derecho a presentar una
solicitud internacional. EI Anexo C, especialmente el Anexo C(IB), contiene informaciéon sobre los
Estados contratantes del PCT cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reduccién del 90%
de la tasa de presentacién internacional. Por lo que respecta a otros Estados, se puede solicitar
informacién a la Oficina Internacional. Cabe observar que, si son aplicables tanto la reduccion por
presentacion electronica de una solicitud internacional como la reduccion del 90% de la tasa de
presentacion internacional, la reduccion del 90% se calcula tras la reduccion por la presentacion
electrénica de una solicitud internacional.

5.189. ¢, Se aplica alguna reduccion de tasas por las solicitudes presentadas en formato electrénico?

Regla 89bis, Regla 89ter, Instruccion 702, Instruccion 707

Al presentar una solicitud internacional, se tendra derecho a una reduccion en la tasa de presentacion
internacional si la solicitud internacional se presenta en formato electrénico en una Oficina receptora que
acepte la presentacion de solicitudes internacionales en formato electrénico y en cumplimiento de la
Parte 7 y el Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT o de la norma comun de base.

La reduccién sera de 100 francos suizos o un monto equivalente cuando el petitorio y el texto de la
descripcion, las reivindicaciones y el resumen no estén en formato codificado, de 200 francos suizos o
un monto equivalente cuando el petitorio esté en formato codificado, pero el texto de la descripcion, las
reivindicaciones y el resumen no esté en formato codificado, y de 300 francos suizos o un monto
equivalente cuando el petitorio y el texto de la descripcion, las reivindicaciones y el resumen estén en
formato codificado.

5.190

En determinados casos, podra obtenerse un 75% de reduccion en la tasa de busqueda internacional y
en la tasa de examen preliminar que perciben la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina Europea de
Patentes (OEP) y la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (consultense los Anexos D y E).

5.191. ; Cuando se deben pagar las tasas?

Regla 14, Regla 15.3, Regla 16.1.)

Todas las tasas a las que se hace referencia en el parrafo 5.184 se podran pagar al mismo tiempo vy, si
se pagan en el momento de presentacién de la solicitud internacional ante la Oficina receptora, no
pueden producirse problemas. No obstante, todas las tasas se deberan pagar dentro del plazo de un
mes desde la fecha de recepcion de la solicitud internacional por parte de la Oficina receptora. Las fechas
en las que se considera que se han recibido los pagos estan determinadas por la Oficina receptora. Esta
ultima aplica las mismas normas que se aplican en caso de pagos por solicitudes nacionales.
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5.192. ; Qué ocurre si cambian los importes de las tasas?

Regla 15.3, Regla 16.1.f)

Cuando cambie el importe de la tasa de presentacion internacional o de la tasa de busqueda, en la divisa
en la que se deba pagar la tasa, el nuevo importe se debera pagar a partir de su fecha de entrada en
vigor. No obstante, cuando el importe de cualquier tarifa de este tipo cambie entre la fecha en la que se
recibié la solicitud internacional y la fecha de pago, el importe pagadero sera el importe aplicable en la
fecha de recepcion de la solicitud internacional. Este sistema permite pagar todas las tasas de la solicitud
internacional, dentro del plazo de un mes, sobre la base de los importes aplicables en la fecha en la que
se presento la solicitud en la Oficina receptora.

5.193. ;Qué ocurre si las tasas no se pagan o no se pagan integramente?

Regla 16bis.1, Regla 16bis.2

Cuando, durante el tiempo que se adeuden, no se ha pagado alguna o ninguna de las tasas, la Oficina
receptora exige que se pague el importe que falte, junto con una tasa por pago tardio, en un plazo de un
mes desde la fecha del requerimiento. Si el solicitante paga el importe (incluida la tasa por pago tardio)
especificada en el requerimiento, la deficiencia en el pago no tendra consecuencias para la solicitud
internacional. El importe de la tasa por pago tardio es el 50% del importe que falte o, si ese 50% es
menor que la tasa de transmision, un importe igual a la tasa de transmisidn; pero el importe de la tasa
por pago tardio no excedera el importe del 50% de la tasa de presentacion internacional mencionada en
el punto 1 de la Tabla de tasas, sin tomar en consideracion cualquier tasa por cada hoja de la solicitud
internacional a partir de la trigésimo primera (consultese el Anexo C).

5.194

Cuando, durante el tiempo en que se adeuden, no se haya pagado alguna o ninguna de las tasas, todo
pago relativo al importe pendiente se considerara recibido antes del vencimiento del plazo para el pago
de esas tasas si el pago se recibe en la Oficina receptora antes de que esa Oficina envie el requerimiento,
mencionado en el parrafo anterior, para pagar el importe que falte.

5.195

Articulo 14.3), Regla 16bis.1.c), Regla 27.1, Regla 29.1, Instruccién 321

Si la tasa de transmision, la tasa de presentacion internacional y la tasa de busqueda no se pagan en la
moneda prescrita y en los plazos prescritos, incluido el plazo establecido en el requerimiento de la Oficina
receptora para el pago del importe que falte junto con la tasa por pago tardio (Consultese el parrafo
5.193), la solicitud internacional se considerara retirada y la Oficina receptora informara rapidamente al
solicitante en consecuencia. No obstante, todo pago debe considerarse recibido antes del vencimiento
del plazo aplicable si la Oficina receptora lo recibe antes de que dicha Oficina realice la declaracion
correspondiente, segun el Articulo 14.3), de que la solicitud internacional se considera retirada.

5.196

Si los importes pagados no cubren la tasa de transmisiéon (si procede), la tasa de presentacion
internacional y la tasa de busqueda (si procede), las cantidades pagadas se asignaran segun lo que se
especifique en la solicitud o, a falta de tal especificacion, segun lo establecido en las Instrucciones
Administrativas de la Oficina receptora, que lo notificara rapidamente al solicitante.

5.197. ; Cuando puedo solicitar un reembolso de la tasa de transmision?

Regla 15.4, Regla 16.2

El PCT no contiene ninguna Regla relativa a la posibilidad de pedir un reembolso de la tasa de
transmision. La tasa de busqueda y la tasa de presentacion internacional se reembolsaran cuando, por
razones de seguridad nacional, la solicitud internacional no se tramitase como tal o cuando la Oficina
receptora deniegue la concesion de una fecha de presentacion internacional para la solicitud
internacional segun el Articulo 11.1). Tal denegacion se produce, por lo general, cuando la solicitud
internacional es defectuosa en determinados aspectos (Consultese el parrafo 6.005). La Oficina
receptora también reembolsara la tasa de presentacion internacional o la tasa de busqueda al solicitante
si la solicitud internacional se retira o se considera retirada antes del envio del ejemplar original a la
Oficina Internacional o antes de la transmision de la copia para la busqueda a la Administracion
encargada de la busqueda internacional, segun el caso.
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5.198. ;Cuando puedo solicitar el reembolso de la tasa de busqueda internacional?

Regla 16.3, Regla 41.1

La mayoria de las Administraciones encargadas de la busqueda internacional reembolsaran parte o toda
la tasa de busqueda si la solicitud internacional se retira o se considera retirada después de la
transmisién de la copia para la busqueda pero antes del inicio de la busqueda internacional (consultese
el Anexo D). Cuando la Administracion encargada de la busqueda internacional deba, en virtud de la
Regla 41.1.i), o pueda, en virtud de la Regla 41.1.ii), tener en cuenta los resultados de una busqueda
anterior al realizar la busqueda internacional (consultese también el parrafo 5.073), conforme a la Regla
16.3, dicha Administracién debera reembolsar la tasa de busqueda en la medida y en las condiciones
previstas en el acuerdo concluido en virtud del Articulo 16.3)b). Las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional tienen libertad para decidir el alcance y las condiciones de tales reducciones de
la tasa de busqueda.

5.199

Para obtener informacién sobre reembolsos o reducciones de las tasas en la fase nacional, Consultese
el parrafo 4.007 de la parte relativa a la Fase Nacional y los Capitulos Nacionales (Resumenes).
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CAPITULO 6 : TRAMITACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA
RECEPTORA

GENERALIDADES

6.001. ;Cuales son las principales etapas de procedimiento que se siguen en la Oficina receptora?

Las principales etapas de procedimiento que sigue cualquier solicitud internacional en la Oficina
receptora son las siguientes:

Articulo 10
i) la Oficina receptora recibe la solicitud internacional y las tasas correspondientes;

Articulo 11.1), Articulo 14.1)a)

ii) la Oficina receptora verifica la solicitud internacional para determinar si esta cumple los requisitos
prescritos por el PCT respecto al idioma, la forma y el contenido de las solicitudes internacionales (las
verificaciones que realice la Oficina receptora seran de naturaleza formal y no intervendran en la esencia
de la invencion);

Articulo 11.2)a), Articulo 14.1)b), Regla 20.1, Regla 20.3, Regla 26.1

iii) si las verificaciones realizadas por la Oficina receptora demuestran que la solicitud internacional no
cumple ciertos requisitos en cuanto a tasas, idioma, forma y contenido, dicha Oficina requerira a los
solicitantes para que aporten las correcciones necesarias;

Articulo 11.1), Articulo 11.2)b), Regla 20.2

iv) cuando (posiblemente tras alguna correccidon (Consultense los parrafos 6.024 a 6.053)) las
verificaciones realizadas por la Oficina receptora demuestren que la solicitud internacional cumple los
requisitos prescritos por el PCT para tal efecto, la Oficina receptora otorgara a la solicitud internacional
una fecha de presentacion internacional;

Articulo 12, Regla 22, Regla 23

v) la Oficina receptora transmitira a la Administracion encargada de la busqueda internacional y a la
Oficina Internacional copias de la solicitud internacional, de su traduccién, cuando proceda, y de otros
documentos relevantes, para que puedan seguir las principales etapas de procedimiento de las que son
responsables durante la tramitacion ulterior de la solicitud internacional.

6.002. [Eliminado]

6.003. ;,Como debe presentarse la solicitud internacional ante la Oficina receptora?

Regla 29, Regla 89bis.1, Regla 92.4, Instruccion 703

Cada Oficina receptora determina los medios que acepta para la presentacion de solicitudes
internacionales. La mayoria de las Oficinas receptoras acepta y fomenta la presentacién electronica de
solicitudes internacionales. La informacion pertinente sobre cada Oficina receptora puede consultarse
en los Anexos By C.

La Oficina u organizacion que haya notificado a la Oficina Internacional que solo acepta solicitudes
internacionales presentadas en formato electrénico o por medios electrénicos podra considerar no
recibido cualquier documento que se le presente en papel. Sin embargo, la Oficina receptora podra
decidir, en determinados casos, aceptar los documentos que se le presenten en papel, aunque no estara
obligada a hacerlo.

En los casos en que una Oficina receptora acepte las solicitudes internacionales en papel, estas podran
presentarse directamente en la Oficina receptora o enviarse por correo postal.

Las Oficinas receptoras podran permitir la presentacion de solicitudes internacionales en papel para
obtener una fecha de presentacion internacional y exigir que la solicitud se reenvie por medios
electrénicos en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina receptora haya emitido la
invitacion correspondiente. Si no se reciben a tiempo los documentos correspondientes, la Oficina
receptora declarara retirada la solicitud.

También se podra presentar una solicitud internacional a través de otros medios de comunicacion rapida,
en particular mediante fax, a condicion de que la Oficina receptora ponga tales medios a disposicion de
los solicitantes y de que se entregue el original en el plazo de 14 dias, si asi lo exige la Oficina receptora
(consultense los Anexos B). Los requisitos para la presentacion de la solicitud internacional y de
cualquier documento posterior mediante fax se explican con mas detalle en los parrafos 11.067 a 11.070.
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6.004. ; La Oficina receptora tramita la solicitud internacional de forma confidencial?

Articulo 30

Si. Antes de la fecha de publicacion internacional no se permite el acceso a la solicitud internacional por
parte de terceros, a no ser que asi lo soliciten o autoricen los solicitantes. No obstante, a las Oficinas
designadas se les permite publicar el hecho de que han sido designadas, ademas de una cantidad
limitada de datos bibliograficos. Para obtener informacién mas detallada sobre la confidencialidad,
consultense el Articulo 30 y los parrafos 11.072 a 11.074.

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL

6.005. ¢ Qué requisitos se deben cumplir para que se otorgue a la solicitud internacional una fecha de
presentacion internacional?

Articulo 11.1), Regla 20.1, Regla 20.2
La Oficina receptora otorgara una “fecha de presentacion internacional” a la solicitud internacional si
comprueba que se cumplen los siguientes requisitos:

i) no se carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una
solicitud internacional en la Oficina receptora (Consultense los parrafos 5.008, 5.020 y 5.023);

ii) la solicitud internacional esta redactada en el idioma prescrito (Consultese el parrafo 6.006);
iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:
a) una indicacion de que ha sido presentada a titulo de solicitud internacional,

b) un petitorio que constituye la designacién de un Estado contratante obligado por el PCT en la fecha
de presentacion internacional (segun la Regla 4.9.a) — Consultese el parrafo 5.052),

c) el nombre del solicitante (a estos efectos, bastara con que se indique de manera que permita
establecer su identidad, incluso si hubiera errores de ortografia o si los nombres de pila no estuvieran
completos o, en el caso de una persona juridica, si la indicacion del nombre estuviera abreviada o
incompleta),

d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcion,
€) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.

6.006. No todas las partes de mi solicitud internacional se han redactado en el mismo idioma. ¢ Asignara
la Oficina receptora una fecha de presentacién internacional a mi solicitud internacional?

Articulo 11.1)ii), Articulo 11.1)iii), Regla 12.1, Regla 20.1.c), Regla 20.1.d)

A los efectos de asignacion de una fecha de presentacion internacional, en la mayoria de las Oficinas
receptoras se cumplira el requisito de que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito
si la descripcion y las reivindicaciones (pero no necesariamente los restantes elementos de la solicitud
internacional) estan redactados en un idioma aceptado por la Oficina receptora segun la Regla 12.1.a)
0 c) (consultense la Regla 20.1.c) y el parrafo 5.013). Si cualquier otro elemento de la solicitud
internacional no estuviera redactado en un idioma aceptado por la Oficina receptora, se podra corregir
posteriormente sin afectar a la fecha de presentacion internacional (Consultense los parrafos 6.032 y
6.034). Debera entregarse una traduccion por cada solicitud internacional que se presente en un idioma
gue no sea uno de los aceptados por la Administracion encargada de la busqueda internacional que
llevara a cabo la busqueda internacional y/o un idioma de publicacién (Consultense los parrafos 6.013 a
6.020). No obstante, en determinadas oficinas, la Regla 20.1.c) es incompatible con la legislacion
nacional aplicable. Mientras dure esa incompatibilidad, dicha Regla no sera aplicable a esas Oficinas;
por lo tanto, todos los elementos de una solicitud internacional presentada en esas Oficinas como Oficina
receptora deberan cumplir los requisitos sobre el idioma establecidos en la Regla 12.1 antes de que se
pueda otorgar una fecha de presentacion internacional (consultese el Anexo C para obtener informacion
detallada).

6.007. [Eliminado]

6.008. ;Qué fecha se otorga como fecha de presentacion internacional?

Articulo 11.1), Articulo 11.2)b), Regla 20.1, Regla 20.2

La respuesta a esta pregunta dependera de si los requisitos para la concesion de una fecha de
presentacion internacional (Consultese el parrafo 6.005) se han cumplido en la fecha en que la solicitud
internacional fue recibida por la Oficina receptora o, en virtud de la Regla 20.6, se considere como
recibida (Consultense los parrafos 6.026 a 6.031), o bien en una fecha posterior, tras la correccion de

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Pé&gina 55

defectos en relacion con dichos requisitos. En el primer caso, la fecha de presentacion internacional sera
la fecha en la que la Oficina receptora recibio la solicitud internacional y, en el segundo caso, sera la
fecha en la que la Oficina receptora recibio la correccion. Naturalmente, cualquier correccién debe
observar determinadas condiciones; en particular, debe ser presentada en un plazo determinado. El
parrafo 6.025 recoge mas informacion sobre este aspecto. Respecto a los casos en los que la Oficina
receptora no reciba en el mismo dia todas las hojas que pertenezcan a la misma solicitud internacional,
Conslltese el parrafo 6.026.

6.009. ¢4 Influyen en la fecha de presentacion internacional la falta de pago, el pago incompleto o un
retraso en el pago de las tasas?

Articulo 11.3), Articulo 11.4), Articulo 14.3), Regla 27

La respuesta es negativa. Sin embargo, esos defectos podran conducir con el tiempo a que la Oficina
receptora declare que la solicitud internacional se considera retirada (Consultense los parrafos 5.195 y
5.196). A pesar de que una solicitud internacional a la que no se le ha otorgado una fecha de
presentacion internacional y una solicitud internacional que se considera retirada quedan ambas
excluidas de la continuacion de la tramitacidon en la fase internacional, una solicitud internacional que
cumpla los requisitos necesarios para que se le otorgue una fecha de presentacion internacional podra
ser invocada como solicitud prioritaria en virtud del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (si se cumplen las condiciones establecidas por dicho Convenio) incluso cuando la solicitud
internacional se considere retirada segun el PCT (por falta de pago de las tasas o por otros motivos).

6.010. ¢ Puede la Oficina receptora negarse a tramitar una solicitud internacional como tal por motivos
relacionados con la seguridad nacional?

Articulo 27.8), Regla 22.1, Instruccion 330

Cada Estado contratante tiene libertad para aplicar medidas que considere necesarias para preservar
su seguridad nacional. Por ejemplo, cada Oficina receptora tiene derecho a no tramitar como tal una
solicitud internacional y a no remitir el ejemplar original a la Oficina Internacional y la copia para la
busqueda a la Administraciéon encargada de la busqueda internacional. La Oficina Internacional no
comprobara el cumplimiento de normas relativas a la seguridad nacional cuando la solicitud internacional
se presente ante la Oficina Internacional como Oficina receptora; dicho cumplimiento sera
responsabilidad de los solicitantes. Cuando se haya otorgado una fecha de presentacioén internacional
pero las consideraciones relativas a la seguridad nacional impidan la transmision del ejemplar original,
la Oficina receptora debera declarar esta situacién a la Oficina Internacional antes del vencimiento de un
plazo de 13, o como maximo 17, meses desde la fecha de prioridad.

6.011. ;Como saben los solicitantes si se ha otorgado a su solicitud una fecha de presentacion
internacional o que su solicitud no se considera una solicitud internacional o que se considera retirada?

Regla 20.2, Regla 20.4.i), Regla 20.5.c), Regla 20.5bis.c), Regla 22.1, Regla 29.1.ii)

Cuando la Oficina receptora otorgue una fecha de presentacion internacional a la solicitud internacional,
notificara rapidamente a los solicitantes la fecha y el nUmero de solicitud internacional; cuando decida
que la solicitud internacional no se considera como una solicitud internacional (debido a una
determinacién negativa por falta de cumplimiento del Articulo 11 o a que determinadas cuestiones de
seguridad nacional impiden que se considere como tal) o que se considera retirada, se lo notificara
rapidamente a los solicitantes.

6.012. ;Puede “retirarse” una fecha de presentacion internacional una vez otorgada?

Articulo 14.4), Regla 29.3, Regla 29.4, Regla 30.1, Regla 82ter.1, Instruccion 312

Si, tras haber otorgado una fecha de presentacién internacional, la Oficina receptora comprueba que no
deberia haberse otorgado, la solicitud internacional se considerara retirada, la Oficina receptora asi la
declarara y se lo notificara rapidamente a los solicitantes. Si la Oficina Internacional o la Administracion
encargada de la busqueda internacional comprueban que no deberia haberse otorgado una fecha de
presentacién internacional, sefialaran los hechos pertinentes a la Oficina receptora. No obstante, tal
comprobacién se producira de forma valida Unicamente en los cuatro meses siguientes a la fecha de
presentacion internacional y debera ir precedida de una notificacion a los solicitantes, en la que se
comunique la intenciéon de formular una declaraciéon y que, en su caso, ha de incluir también una
invitacion a que confirme la incorporacion de los elementos que faltan, en virtud de la Regla 20.6.a). Los
solicitantes tendran derecho a remitir argumentos en el plazo de dos meses desde la notificacion o, en
su caso, a confirmar la incorporacion por referencia de dichos elementos. Respecto a la rectificacion de
errores cometidos por la Oficina receptora al otorgar la fecha de presentacién internacional, consultense
la Regla 82ter.1 y la Fase Nacional, parrafo 6.028.

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Pagina 56

TRADUCCION DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

6.013. ;Cuando se exige una traduccion de la solicitud internacional?

Regla 12.1

Toda Oficina receptora debe aceptar, con objeto de la presentacion de solicitudes internacionales, al
menos un idioma que sea tanto un idioma de publicacion como un idioma aceptado por la Administracion
encargada de la busqueda internacional, o, cuando proceda, por al menos una de las Administraciones
encargadas de la busqueda internacional competentes para la busqueda internacional de solicitudes
internacionales presentadas en esa Oficina receptora. Ademas, toda Oficina receptora podra aceptar
uno o mas idiomas a efectos de la presentacion de solicitudes internacionales. Se exigira una traduccién
de la solicitud internacional cuando el idioma en el que se presenta la solicitud internacional no sea un
idioma de publicacién y/o un idioma aceptado por la Administracion encargada de la busqueda
internacional que realizara la busqueda internacional.

6.014. ; Cuales son los requisitos de traduccion si la solicitud internacional se presenta en un idioma que
no es aceptado por la Administracion encargada de la basqueda internacional?

Regla 12.3

Cuando el idioma en el que se presente la solicitud internacional no sea aceptado por la Administracion
encargada de la busqueda internacional que realizara la busqueda internacional, se debera entregar a
la Oficina receptora una traduccion de la solicitud internacional en un idioma que esté aceptado por dicha
Administracion y que, al mismo tiempo, sea un idioma de publicacién. Ademas, a no ser que la solicitud
internacional se presente en un idioma de publicacién (consultense el parrafo 9.017), el idioma al que se
traducira la solicitud internacional debe ser también un idioma en el que se puedan presentar las
solicitudes internacionales ante la Oficina receptora de que se trate. Para cualquier lista de secuencias
que forme parte de la descripcion, podra exigirse una traduccion del texto libre dependiente del idioma
contenido en la lista de secuencias si no se suministré en una lengua aceptada por la Administracion
encargada de la busqueda internacional al momento de su presentacion. La traducciéon debe consistir
en una nueva lista de secuencias en la que el texto libre dependiente del idioma figure en el idioma
aceptado. Se puede sustituir el texto libre dependiente del idioma con la traduccion o, si la Oficina
receptora lo permite, afiadir la traduccion de forma tal que la nueva lista de secuencias contenga el texto
libre dependiente del idioma en dos idiomas (una de los cuales debe ser el inglés). (Respecto a la
traduccion del petitorio, consultense el parrafo 6.019).

6.015. ;Cual es el plazo para proporcionar una traduccién de la solicitud internacional si esta se ha
redactado en un idioma que la Administracién encargada de la busqueda internacional no acepta?

La traduccién de la solicitud internacional se entregara a la Oficina receptora en el plazo de un mes
desde la fecha en la que esa Oficina recibié la solicitud internacional. Si, en el momento en que la Oficina
receptora notifique al solicitante el niumero de solicitud internacional y la fecha de presentacion
internacional, no se haya entregado la traduccion exigida, la Oficina receptora requerira al solicitante,
preferiblemente junto con esa notificacion, para que entregue la traduccion exigida en el plazo de un mes
desde la fecha en la que se recibio la solicitud internacional en la Oficina receptora, o, en caso de que la
traduccion exigida no se proporcione en ese plazo, para que la entregue y pague, cuando proceda, la
tasa por entrega tardia (Consultese el parrafo 6.017), en el plazo de un mes desde la fecha del
requerimiento o de dos meses desde la fecha de recepcion de la solicitud internacional por parte de la
Oficina receptora, aplicandose el plazo que venza mas tarde.

6.016. ; Se retirara mi solicitud en caso de que no proporcione una traducciéon o no pague la tasa por
entrega tardia?

Cuando la Oficina receptora haya enviado al solicitante un requerimiento para que entregue la traduccion
y, cuando proceda, pagar la tasa por entrega tardia, y el solicitante no lo haya hecho dentro del plazo
aplicable, la solicitud internacional se considerara retirada y la Oficina receptora asi la declarara. No
obstante, cualquier traduccion y cualquier pago recibidos por la Oficina receptora antes de que dicha
Oficina declare que la solicitud internacional se considera retirada y antes del vencimiento de un plazo
de 15 meses desde la fecha de prioridad, se consideraran recibidos antes del vencimiento del plazo
aplicable.

6.017. ;Cual es el monto de la tasa por entrega tardia de traducciones?

Regla 12.3.e)
La tasa por entrega tardia que podra cobrar cualquier Oficina receptora por traducciones entregadas una
vez vencido el plazo de un mes desde la fecha en la que la Oficina receptora recibe la solicitud
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internacional sera igual al 25% de la tasa de presentacion internacional contemplada en el punto 1 de la
Tabla de tasas, sin tener en cuenta ninguna tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la
trigésimo primera hoja.

6.018. ¢ Cuales son los requisitos para la traduccion si el resumen o el texto contenido en los dibujos de
la solicitud internacional figuran en un idioma distinto al de la descripcion y las reivindicaciones?

Regla 26.3ter.a)

Si el resumen o el texto contenido en los dibujos de la solicitud internacional figuran en un idioma distinto
al de la descripcion y las reivindicaciones, la Oficina receptora requerira al solicitante para entregar una
traduccion del resumen o del texto contenido en los dibujos al idioma en el que se publicara la solicitud
internacional. No obstante, no se emitira tal requerimiento si el resumen o el posible texto contenido en
los dibujos figuran en el idioma en el que se publicara la solicitud internacional, o si se exige una
traduccion de la solicitud internacional porque el idioma en el que se presento la solicitud internacional
no es aceptado por la Administracion encargada de la busqueda internacional que vaya a realizar la
busqueda internacional, y dicha traduccion también ha de ser en el idioma en el que se publicara la
solicitud.

6.018A. ;,Cual es el procedimiento aplicable si la descripcion y las reivindicaciones no estan redactadas
en un solo idioma?

Regla 12.3.c), Regla 12.3.d), Regla 12.3.e), Regla 26.3ter.e)

En general, el PCT exige que la descripcion y las reivindicaciones de una solicitud internacional se
presenten en un idioma que acepte la Oficina receptora. EI cumplimiento del requisito de idioma es
necesario para obtener una fecha de presentacién internacional (consultense el Articulo 11.1)ii), la Regla
20.1.c) y los parrafos 6.005 a 6.006). Si la descripcion o las reivindicaciones figuran en un idioma que no
acepta la Oficina receptora, esta debera transmitir la solicitud en virtud del procedimiento de salvaguardia
establecido en la Regla 19.4 a la Oficina receptora de la Oficina Internacional, que acepta cualquier
idioma (consultese el parrafo 6.034).

Si la descripcion y las reivindicaciones, o parte de ellas, no se presentan en un solo idioma, pero la
Oficina receptora acepta todos los idiomas utilizados, esta requerira al solicitante para que proporcione
una traduccion de la descripcion y las reivindicaciones en un solo idioma dentro de un plazo de un mes
a partir de la fecha de recepcion de la solicitud internacional. Dicho idioma debera ser:

i) uno de los idiomas contenidos en la descripcién o en las reivindicaciones presentadas;

ii) un idioma aceptado por la Administracion encargada de la busqueda internacional que realice la
busqueda internacional; y

iii) el idioma en que se publicara la solicitud internacional.

Sin embargo, dicho requerimiento no se enviara si la Oficina receptora considera que la utilizaciéon de
varios idiomas facilita la comprension de la divulgacion realizada y que la solicitud de una traduccion no
seria adecuada dado el caso, por ejemplo si se trata de términos linglisticamente neutros (como el
lenguaje de codificacion informatica), determinados términos técnicos, incluida su transliteracion o
traduccion, citas de publicaciones cientificas o invenciones relacionadas con la tecnologia de la
traduccion.

Si no se pueden satisfacer los tres criterios indicados (por ejemplo, en un caso en que los idiomas
utilizados sean aceptados por la Oficina receptora, pero no sean idiomas aceptados por la Administracion
encargada de la busqueda internacional elegida o idiomas de publicacion), la Oficina receptora requerira
al solicitante para que proporcione una traduccion de la solicitud internacional en virtud de la Regla 12.3
012.4.

En todos los casos, si la traduccion requerida no se proporciona dentro del plazo de un mes, la Oficina
podra requerir al solicitante para que pague la tasa por entrega tardia aplicable en un plazo de un mes
a partir de la fecha del requerimiento o de dos meses a partir de la fecha de recepcién de la solicitud
internacional por la Oficina receptora, segun el que venza mas tarde (consultense los parrafos 6.015 a
6.017).

6.019. ¢ Cuadles son los requisitos para la traduccion si el petitorio figura en un idioma que no es un idioma
de publicacion aceptado por la Oficina receptora a efectos de presentacion del petitorio?

Regla 12.1.c), Regla 26.3ter.c)
Sea cual sea el idioma en el que se presentan la descripcidn y las reivindicaciones, el petitorio debe
figurar siempre en un idioma de publicacion aceptado por la Oficina receptora a efectos de presentacion

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Pagina 58

del petitorio. Si el petitorio figura en un idioma que no cumple este requisito, la Oficina receptora requerira
al solicitante para que presente una traduccion que lo cumpla.

6.020. ¢ Cuales son los requisitos de traduccion si la solicitud internacional se presenta en un idioma que
si es aceptado por la Administracion encargada de la busqueda internacional pero que no es un idioma
de publicacion?

Regla 12.4, Regla 48.3

Si la solicitud internacional se presenta en un idioma que no sea un idioma de publicacion pero si un
idioma aceptado por la Administracion encargada de la busqueda internacional que se encargara de
realizar la busqueda internacional, se debe proporcionar a la Oficina receptora una traduccion de la
solicitud internacional a un idioma de publicacion que la Oficina receptora acepte con ese fin. Para
cualquier lista de secuencias que forme parte de la descripcion, podra exigirse una traduccién del texto
libre dependiente del idioma contenido en la lista de secuencias si no se suministré en una lengua de
publicacion al momento de su presentacion y si no se solicitd su traduccion en virtud de la Regla 12.3.a)
a efectos de la busqueda internacional. La traduccion debe consistir en una nueva lista de secuencias
en la que el texto libre dependiente del idioma figure en un idioma de publicaciéon. Se puede sustituir el
texto libre dependiente del idioma con la traduccion o, si la Oficina receptora lo permite, afadir la
traduccion de forma tal que la nueva lista de secuencias contenga el texto libre dependiente del idioma
en dos idiomas (una de los cuales debe ser el inglés). (Respecto a la traduccion del petitorio, consultense
el parrafo 6.019).

6.021. 4 Cual es el plazo para proporcionar una traduccion de la solicitud internacional si esta se ha
redactado en un idioma que la Administracion encargada de la busqueda internacional acepta pero no
es un idioma de publicacion?

La traduccion de la solicitud internacional se proporcionara a la Oficina receptora en el plazo de 14 meses
desde la fecha de prioridad. Cuando no se haya entregado la traduccion exigida dentro del plazo
aplicable, la Oficina receptora requerira al solicitante para que entregue la traduccion exigida y para que
pague la tasa por entrega tardia, si procede, (Consultese el parrafo 6.023) en el plazo de 16 meses
desde la fecha de prioridad.

6.022. ; Se retirara mi solicitud en caso de que no proporcione una traduccion o no pague la tasa por
entrega tardia?

Cuando la Oficina receptora haya enviado un requerimiento para que se entregue la traduccién y, cuando
proceda, pagar la tasa por entrega tardia, y no se haya hecho dentro del plazo aplicable, la solicitud
internacional se considerara retirada y la Oficina receptora asi la declarara. No obstante, cualquier
traduccion y cualquier pago recibidos por la Oficina receptora antes de que dicha Oficina declare que la
solicitud internacional se considera retirada y antes del vencimiento de un plazo de 17 meses desde la
fecha de prioridad, se consideraran recibidos antes del vencimiento del plazo aplicable.

6.023. ;Cual es el monto de la tasa por entrega tardia de traducciones?

La tasa por entrega tardia que puede cobrar cualquier Oficina receptora por traducciones entregadas
una vez vencido el plazo de 14 meses desde la fecha de prioridad sera igual al 25% de la tasa de
presentacion internacional contemplada en el punto 1 de la Tabla de tasas, sin tener en cuenta ninguna
tasa por cada hoja de la solicitud internacional a partir de la trigésimo primera hoja.

CORRECCION DE DEFECTOS E INCORPORACION POR REFERENCIA DE PARTES O
ELEMENTOS OMITIDOS O DE PARTES O ELEMENTOS CORRECTOS QUE HAN DE REEMPLAZAR
AQUELLOS QUE SE PRESENTARON POR ERROR

6.024. ; Qué defectos de la solicitud internacional deberan corregirse y de qué plazos se dispone a tal
efecto?

Los siguientes parrafos pretenden dar respuestas generales a preguntas sobre casos caracteristicos de
posibles defectos.

6.025. ;Qué defectos influyen en la fecha de presentacion internacional?

i) Cuando la Oficina receptora compruebe que la solicitud internacional no cumple los requisitos
necesarios para asignar una fecha de presentacion internacional, en otras palabras:
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Articulo 11.1)i)

a) que el solicitante carezca manifiestamente, por motivos de domicilio y nacionalidad, del derecho a
presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora (no obstante, consultense también los
parrafos 6.035 y 6.036);

Articulo 11.1)iii)a)
b) que la solicitud internacional no contenga ninguna indicacién de que ha sido presentada como solicitud
internacional;

Articulo 11.1)iii)b)
¢) que la solicitud internacional no contenga un petitorio que constituya la designacién de todos los
Estados contratantes obligados por el PCT en la fecha de presentacion internacional (segun la Regla
4.9.a) — Consultese el parrafo 5.052);

Articulo 11.1)iii)c)
d) que la solicitud internacional no contenga el nombre del solicitante o no contenga al menos las
indicaciones minimas relativas al nombre del solicitante que se indican en el parrafo 6.005.iii)c);

Articulo 11.1)iii)d), Articulo 11.1)iii)e)
e) que la solicitud internacional no contenga una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcion
y una parte que, a primera vista, parezca ser una reivindicacion o varias reivindicaciones;

Articulo 11.1)ii), Regla 19.4, Regla 20.3, Regla 20.6, Regla 20.7

La Oficina receptora requerira al solicitante para que corrija el defecto. El plazo para presentar la
correccion es de dos meses a contar desde la fecha de la invitacion a la correccion. Si la correccion se
realiza dentro del plazo, la fecha de recepcién de la correccion sera la fecha de presentacion
internacional; de lo contrario, la solicitud no se considerara solicitud internacional (no obstante,
consultense también los parrafos 6.035 y 6.036 en relacién con el domicilio y la nacionalidad del
solicitante, y los parrafos 6.013 a 6.020 en relacion con las solicitudes presentadas en un idioma
aceptado por la Oficina receptora, pero que no sea un idioma aceptado por la Administracién encargada
de la busqueda internacional ni un idioma de publicacion). Cuando el defecto se refiera al punto i)e)
anterior, la Oficina receptora requerira al solicitante para que confirme, segun lo previsto en la Regla
20.6, que el elemento que falta ha sido incorporado por referencia, con arreglo a la Regla 4.18
(Consultense los parrafos 6.027 a 6.031), en cuyo caso sera posible conservar la fecha anterior como
fecha de la presentacion internacional. Cuando los elementos exigidos de la solicitud internacional no
figuren en un idioma aceptado por la Oficina receptora, dicha Oficina transmitira la solicitud internacional
a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora con arreglo a la Regla 19.4 (cabe observar que
la Oficina Internacional, cuando actia como Oficina Receptora esta dispuesta a aceptar solicitudes
internacionales presentadas en cualquier idioma; consultense el parrafo 6.034 y el Anexo C).

Articulo 14.2), Regla 20.5, Regla 20.5bis, Regla 20.7

i) Cuando la Oficina receptora compruebe que faltan, o parecen faltar, partes de la descripcion, de las
reivindicaciones o de los dibujos, o cuando falten o parezcan faltar todos los dibujos, o bien cuando
compruebe que la descripcidn, las reivindicaciones, los dibujos, o partes de estos elementos se hayan
presentado, o parezcan haberse presentado por error, notificara al solicitante en consecuencia y lo
invitara a que corrija el defecto o a que, en su caso, confirme segun lo previsto en la Regla 20.6, que las
partes omitidas o las partes o elementos correctos se incorporaron por referencia con arreglo a la Regla
4.18 (Consultense los parrafos 6.027 a 6.031 para obtener informacién detallada). El plazo para la
presentacién de las partes omitidas o de las partes o elementos correctos sera de dos meses contados
desde la fecha de la invitacidn correspondiente. Si no se envia una invitacion y el solicitante se da cuenta
del defecto y desea subsanarlo, también le esta permitido hacerlo en un plazo de dos meses desde la
fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez los documentos. Si las partes omitidas
o las partes o elementos correctos se aportan dentro de ese plazo, la fecha en que se reciban pasara a
ser la fecha de presentacion internacional, a menos que se pueda confirmar, segun lo previsto en la
Regla 20.6, que la parte omitida o la parte o elemento correcto en cuestion se ha incorporado por
referencia con arreglo a la Regla 4.18 (Consultense los parrafos 6.027 a 6.031), en cuyo caso se podra
conservar la fecha anterior como fecha de presentacion internacional. Si los dibujos omitidos a los que
se hace referencia en la solicitud internacional no se presentan en el plazo previsto, las referencias a los
dibujos que figuren en la solicitud internacional se consideraran inexistentes y la fecha de presentacion
internacional sera la que se otorgo inicialmente. No obstante, si la fecha de presentaciéon se corrige a
una fecha posterior, toda reivindicacion de prioridad se considerara nula, a los efectos del procedimiento
en el marco del PCT, si la fecha de presentacion internacional otorgada queda fuera del plazo de dos
meses después del vencimiento del periodo de prioridad de la reivindicacion de prioridad en cuestion
(Consultense los parrafos 5.060 y 6.038).
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Regla 20.5.e), Regla 20.5bis.e)

iii) Cuando la fecha de presentacion internacional se haya corregido, se podra, mediante notificacion a
la Oficina receptora enviada dentro del mes siguiente al envio por correo de la notificacion relativa a las
partes o elementos aportados posteriormente (Formulario PCT/RO/126), solicitar que la parte omitida o
la parte 0 elemento correcto no se tenga en cuenta, con el fin de preservar la fecha en que se recibieron
por primera vez los documentos como fecha de presentacion internacional y, en su caso, conservar la
reivindicacion de prioridad (Regla 20.5.e) 0 20.5bis.e)). Mediante el formulario PCT/RO/129, se notificara
al solicitante la decision de la Oficina receptora en cuanto a la restauracion de la fecha de presentacion
internacional.

6.026. ¢ Qué ocurre si no se reciben en la misma fecha todas las hojas de la solicitud internacional?

Regla 20.3.b), Regla 20.5.b), Regla 20.5.c), Regla 20.5.d), Regla 20.5bis.b), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.d), Regla 20.7

La recepcion de hojas suplementarias tras el envio de una invitacidon a corregir enviada al amparo del
Articulo 11.2.a) 0 14.2 (Consultese el parrafo 6.025) normalmente dara lugar a que la fecha de recepcién
de dichas hojas adicionales se acuerde como fecha de presentacion internacional, a condicion de que
se reciban dentro del plazo previsto en la Regla 20.7, y salvo que se puedan incluir dichas hojas
presentadas con retraso mediante el procedimiento de incorporacion por referencia (Consultense los
parrafos 6.027 a 6.031). Si no se hubiera remitido ninguna invitacion para corregir, pero la Oficina
receptora no recibe en la misma fecha todas las hojas relativas a la misma supuesta solicitud
internacional (salvo el resumen), sin que se haya confirmado la incorporacion por referencia de las hojas
presentadas con posterioridad, la Oficina corregira la solicitud marcando en ella la fecha en que se hayan
recibido los documentos que completan la solicitud internacional, y sera esta Ultima fecha la que se
acuerde como fecha de presentacion de la solicitud internacional, siempre que las hojas presentadas
con retraso se reciban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se recibieron las primeras
hojas. Cada hoja llevara indicada la fecha en que efectivamente se recibié. En caso de que las hojas se
hayan presentado posteriormente con el fin de corregir otras hojas presentadas por error y no se haya
confirmado la incorporacion por referencia de las hojas presentadas con posterioridad, las hojas
presentadas por error se quitaran de la solicitud. La falta o recepcion tardia del resumen no implicara,
por si misma, la correccién de la fecha indicada en el petitorio o en el acuerdo de una fecha de
presentacion internacional posterior.

6.027. ;Se pueden afadir paginas omitidas o correctas en una solicitud internacional sin que se
modifique la fecha de presentacién internacional?

Regla 19.4.a)iii), Regla 20.3, Regla 20.5, Regla 20.5bis, Regla 20.8

Es posible en determinadas circunstancias, pero la fecha de presentacion internacional resultante no se
reconocera en determinados Estados Contratantes (Consultese el parrafo 6.031). Con arreglo a la Regla
4.18, cuando un elemento de la solicitud internacional al que se hace referencia en el Articulo 11.1).iii)d)
0 €), o una parte de la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos a que se hace referencia en la Regla
20.5.a), o un elemento o una parte de la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos a que se hace
referencia en la Regla 20.5bis.a) no esté de otro modo contenido en la solicitud internacional, pero esté
contenido integramente en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la fecha en que la Oficina
receptora haya recibido por primera vez uno o mas elementos de los referidos en el Articulo 11.1)iii),
estos elementos o partes omitidos o correctos se podran incorporar por referencia a la solicitud
internacional. El efecto de esta incorporacion por referencia sera que los elementos o partes que se
hayan incorporado por referencia se consideraran recibidos en la fecha en que se hayan recibido por
primera vez uno o mas de los elementos a los que se hace referencia en el Articulo 11.1)iii). En
consecuencia, la fecha de presentacion internacional seguira siendo la fecha en que se hayan recibido
por primera vez uno o mas de los elementos a los que se hace referencia en el Articulo 11.1)iii) (siempre
y cuando se cumplan todos los demas requisitos previstos en el Articulo 11 para otorgar una fecha de
presentacion). Estos procedimientos no se aplicaran a las paginas omitidas en el caso de que la Oficina
receptora haya notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 20.8.a), que alguna de las
Reglas 20.3.a)ii) y b)ii), 20.5.a) y d) y 20.6 no es compatible con su legislacion nacional. Por otra parte,
estos procedimientos no se aplicaran a las paginas correctas en el caso de que la Oficina receptora haya
notificado a la Oficina Internacional, conforme a la Regla 20.8.a-bis), que la Regla 20.5bis.a)ii) o d) no
es compatible con su legislacion nacional. En tal caso, dicha Oficina receptora no requerira ni admitira
la confirmacién de la incorporacion por referencia. En lugar de ello, la Oficina receptora deberia aplicar
el procedimiento de correccion descrito anteriormente (parrafo 6.025). Se puede consultar en la pagina
web de la OMPI un listado de las Oficinas que han presentado una notificacion a la Oficina Internacional
al amparo de la Regla 20.8.a) 0 20.8.a-bis), y que por lo tanto no aceptan la incorporacién por referencia
de partes o] elementos omitidos o] correctos (https://www.wipo.int/es/web/pct-
system/texts/reservations/res_incomp). Si la necesidad de incorporar determinados elementos o partes
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omitidos o correctos se manifiesta después de presentada la solicitud internacional, se podra pedir a la
Oficina receptora que transmita la solicitud internacional a la Oficina Internacional en calidad de Oficina
receptora con arreglo a la Regla 19.4.a)iii), que si acepta la incorporacion por referencia de partes o
elementos omitidos o correctos.

6.028. ;Como deben incorporarse por referencia las partes o los elementos omitidos o correctos a la
solicitud internacional?

Regla 4.18, Regla 20.6

Se debera haber incluido en la solicitud internacional una declaracion de incorporacion por referencia
segun lo previsto en la Regla 4.18, en la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez
uno o mas elementos de aquellos a los que se hace referencia en el Articulo 11.1)iii). Dicha declaracion
se incluye automaticamente si se usa el formulario PCT/RO/101, ya sea en papel o en formato
electronico. Si la declaracion no estaba incluida en el petitorio en el momento de la presentacion, solo
puede anadirse al petitorio si en la fecha de la presentacién estaba contenida de algun otro modo en la
solicitud internacional o si se presentd junto con la solicitud. Ademas, en el momento de presentacion
internacional, se deberan haber indicado en la solicitud internacional una o varias reivindicaciones de
prioridad con referencia a solicitudes anteriores que contengan integramente la parte o el elemento
omitido o correcto. No basta con afadir dichas reivindicaciones de prioridad al amparo de la Regla
26bis.1.a). Si se han cumplido estos requisitos, se debera confirmar la incorporacién por referencia
mediante notificacion escrita a la Oficina receptora, dentro del plazo que se indica mas adelante. La
notificacion debera ir acompanada de:

— una o mas hojas que incluyan el elemento integro o una parte, segun se contiene en la solicitud
anterior;

— cuando no se hayan cumplido ya con los requisitos de la Regla 17.1a), b) o b-bis, una copia de la
solicitud anterior tal como se haya presentado;

— cuando sea de aplicacién la Regla 20.6.a)iii), una traduccion o traducciones de la solicitud anterior;

— en el caso de una parte omitida o correcta, una indicacion de dénde esta contenida dicha parte en la
solicitud anterior y, en su caso, en la traduccién de la solicitud anterior.

6.029. 4, Cual es el plazo para confirmar la incorporacion por referencia de las partes y los elementos
omitidos o correctos?

Regla 20.7

Cuando la Oficina receptora no haya cursado una invitacién para presentar las partes o los elementos
omitidos o correctos (Formulario PCT/RO/103 o PCT/RO/107), el plazo para confirmar sera de dos
meses a contar desde la fecha en que la Oficina receptora haya recibido por primera vez los documentos.
Cuando se haya cursado la invitacion, el plazo para confirmar sera de dos meses desde el envio por
correo del requerimiento. Si dicho plazo expira después de transcurridos 12 meses desde la fecha de
presentacion de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica, la Oficina receptora llamara la atencion
de los solicitantes sobre dicha circunstancia, (como advertencia de que, si no se confirma que las partes
o los elementos omitidos o correctos figuran incorporados por referencia y por consiguiente se corrige la
fecha de la solicitud internacional a una fecha posterior a la expiracion del periodo de prioridad, la
correccion de la fecha de presentacion internacional puede acarrear la pérdida del derecho de prioridad;
lo mismo sucedera, aun cuando se confirme que las partes o los elementos omitidos o correctos se han
incorporado por referencia, respecto de aquellos Estados que no apliquen las disposiciones de
incorporacion por referencia (Consultese el parrafo 6.031)). En lo concerniente a los elementos omitidos,
si la Oficina receptora no recibe una correccién segun el Articulo 11.2) o un escrito segun la Regla 20.6.a)
confirmando la incorporacion por referencia de los elementos omitidos segun el Articulo 11.1)iii)d) o e)
antes del vencimiento de este periodo de dos meses, toda correccion o escrito recibido por la Oficina
Receptora después del vencimiento de ese plazo, pero antes de que haya enviado al solicitante una
notificacion en virtud de la Regla 20.4.i) (Formulario PCT/R0O/104), se considerara recibido en ese plazo
(Regla 20.7.b)).

6.029A ;Qué sucede con la parte o el elemento que se habia presentado por error si se confirma la
incorporacion por referencia de la parte o el elemento correcto?

Regla 20.5bis.d), Instruccion 309.b)iv)

Si se considera, conforme a la Regla 20.6.b), que la parte o el elemento correcto figuraba en la supuesta
solicitud internacional en la fecha en que la Oficina receptora recibio por primera vez los documentos en
los que figuran uno o varios de los elementos a los que se hace referencia en el Articulo 11.1)iii), se
conservara en la solicitud la parte o el elemento presentado por error en cuestion. La Oficina receptora
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incluira la mencion “PRESENTADA POR ERROR (REGLA 20.5bis)” en las hojas que se hayan
presentado por error y las trasladara al final del elemento correspondiente en la supuesta solicitud
internacional. La Oficina receptora remitira las hojas presentadas por error a la Oficina Internacional y
estas se publicaran como parte de la solicitud internacional.

6.030. ;,Qué consecuencias tiene no cumplir con los requisitos para la incorporacion por referencia?

Regla 20.3.b)i), Regla 20.4, Regla 20.5.c), Regla 20.5.e), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.e)

Si no se cumplen todos los requisitos para la incorporacion por referencia (por ejemplo, si una parte o
un elemento omitido o correcto no figura integramente en la solicitud anterior), se asignara a la solicitud
internacional una fecha de presentacion internacional posterior (la fecha de recepcion de la parte o el
elemento omitido o correcto, en la medida en que a dicha fecha se hayan cumplido todos los demas
requisitos previstos en el Articulo 11.1)) (Consultense los parrafos 6.025 y 6.026). No obstante, conforme
a la Regla 20.5.e) 0 20.5bis.e), se podra pedir que no se tenga en cuenta la parte omitida o la parte o el
elemento correcto (Consultese el parrafo 6.025.iii)). En tal caso, se restablecera la fecha de presentacion
internacional y se considerara que no se ha aportado la parte omitida o la parte o el elemento correcto.

6.031. ;Qué efectos tiene sobre las Oficinas designadas o elegidas la incorporacién por referencia de
partes o elementos omitidos o correctos?

Regla 20.8.c), Regla 82ter.1

En la mayoria de los Estados Contratantes, los elementos o partes se trataran como si hubieran estado
incluidos en la solicitud internacional tal como se presentd inicialmente. Las Oficinas designadas y
elegidas podran, en cierta medida, revisar las decisiones de las Oficinas receptoras que hayan
autorizado la incorporacion por referencia (Regla 82ter.1.b)). Si la Oficina designada o elegida
comprueba que: no se ha cumplido con la obligacion de aportar un documento de prioridad; falta la
declaracion de incorporacion, o no se ha presentado junto con el petitorio; no se ha aportado notificacion
por escrito confirmando la incorporacion por referencia; no se ha aportado la traduccién exigida; o que
el elemento o la parte en cuestion no figuraba integramente en el documento de prioridad; entonces la
Oficina designada o elegida podra tratar la solicitud internacional como si la fecha de presentacion
internacional se hubiera concedido sobre la base de la fecha en que se presentaron las hojas que
contenian las partes o los elementos omitidos o correctos, pero solo después de haber dado al solicitante
la oportunidad de plantear observaciones sobre esta decision o solicitar que, al menos, las partes o los
elementos omitidos o correctos que se hayan aportado no se tengan en cuenta, segun lo previsto en la
Regla 82ter.1.d).

No obstante, las Oficinas designadas que hayan presentado notificaciones de incompatibilidad al amparo
de la Regla 20.8.b) o b-bis) podran tratar la solicitud internacional como si la fecha de presentacion
internacional se hubiera concedido sobre la base de la fecha en que se presentaron las hojas que
contenian las partes o los elementos omitidos o correctos, segun sea el caso, pero, también, solo
después de haber dado al solicitante la oportunidad de plantear observaciones sobre esta decision o
solicitar que, al menos, las partes o los elementos omitidos o correctos que se hayan aportado no se
tengan en cuenta, segun lo previsto en la Regla 20.8.c).

6.032. ;Qué defectos no influyen en la fecha de presentacion internacional?

Cuando la Oficina receptora compruebe que:

Articulo 14.1)a)i), Regla 2.3, Regla 4.1.d), Regla 4.15

i) la solicitud internacional no esta firmada (o, en los casos a los que hace referencia el parrafo 5.091, no
esta sellada; consultese también el parrafo 11.027 sobre aquellos casos en los que un solicitante se
niegue a firmar o no se le pueda encontrar o contactar);

Articulo 14.1)a)ii), Regla 4.4, Regla 4.5

ii) la solicitud internacional no presenta el nombre del solicitante en la forma prescrita (distinta a las
recogidas en el parrafo 6.005.iii)c), en cuyo caso debe consultarse el parrafo 6.025.i)d)) o las
indicaciones prescritas respecto a, al menos, uno de los solicitantes — estas indicaciones se especifican
en las Reglas 4.4 y 4.5; incluyen, concretamente, la direccion del solicitante, su domicilio y su
nacionalidad;

Articulo 14.1)a.iii), Regla 4.3
iii) la solicitud internacional no incluye un titulo (es decir, un titulo para la invencion reivindicada);

Articulo 14.1)a)iv), Regla 8
iv) la solicitud internacional no contiene un resumen;
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Articulo 14.1)a)v), Regla 11, Regla 26.3

v) la solicitud internacional y, cuando proceda, la traduccion de la solicitud internacional, no cumplen, en
la medida establecida en los Reglamentos, los requisitos fisicos prescritos (los requisitos fisicos se
especifican en detalle en la Regla 11; su cumplimiento solo se debe comprobar en la medida en que este
sea necesario a los fines de una publicacion internacional razonablemente uniforme, y ninguna solicitud
internacional se considerara retirada por incumplimiento si es satisfactoria en la medida necesaria para
una publicacién internacional razonablemente uniforme);

Articulo 3.4)i), Regla 12.1, Regla 26.3ter.a)
vi) cualquier elemento de la solicitud internacional, distinto a la descripcion y las reivindicaciones, no se
encuentra en un idioma admitido (Consultense los parrafos 5.013, 6.005.ii) y 6.006);

Articulo 14(1)(b), Regla 26.1, Regla 26.2, Regla 26.2bis(b), Regla 26.3ter(b), Regla 26.5, Regla 29.1

la Oficina receptora requiere a los solicitantes que corrijan el defecto (no obstante, respecto a las
solicitudes internacionales que se presentan en un idioma aceptado por la Oficina receptora pero
requieren traduccion, Consultense los parrafos 6.013 a 6.020). El plazo para presentar la correccion es
de dos meses contados a partir de la fecha del requerimiento. Si la correccion se realiza dentro del plazo
(incluida cualquier extension — Consultese el parrafo 6.037), la fecha de presentacion internacional
seguira siendo la fecha en la que la Oficina receptora recibio la solicitud internacional; de lo contrario, la
solicitud internacional se considerara retirada. No obstante, en determinadas Oficinas, las disposiciones
de la Regla 26.3ter.a) sobre la correccién de elementos que no figuren en un idioma admitido son
incompatibles con la legislacion nacional aplicable. Mientras dure esa incompatibilidad, dicha Regla no
sera aplicable a esas Oficinas; por lo tanto, todos los elementos de una solicitud internacional presentada
ante esas Oficinas en calidad de Oficinas receptoras deberan cumplir los requisitos sobre el idioma
establecidos en la Regla 12.1 antes de que se pueda otorgar una fecha de presentacién internacional
(consultense también el parrafo 6.006 y el Anexo C para mas detalles).

6.033. [Eliminado]

6.034. ; Qué ocurre si la solicitud se presenta en un idioma no aceptado por la Oficina receptora?

Regla 19.4.a)ii), Regla 19.4.b), Regla 19.4.c)

Si la solicitud internacional se presenta cumplimentada en un idioma no aceptado por la Oficina nacional
(o regional), pero esta en un idioma aceptado por la Oficina Internacional como Oficina receptora, se
considerara que esa Oficina ha recibido una solicitud internacional en nombre de la Oficina Internacional
como Oficina receptora. De hecho, la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora acepta
solicitudes internacionales presentadas en cualquier idiom (consultese el Anexo C). En tal caso, la
Oficina nacional (o regional) interesada estampara en la solicitud internacional el sello con la fecha y se
la transmitira lo antes posible a la Oficina Internacional (a no ser que lo impidan las normas relativas a
la seguridad nacional). Esta transmisién podra estar sujeta al pago de una tasa igual a la tasa de
transmisién (consultense el parrafo 5.184.i)) y el Anexo C), pero la Oficina nacional (o regional)
reembolsara al solicitante otras tasas pagadas y las tasas aplicables se deberan pagar a continuacién a
la Oficina Internacional como Oficina receptora (consultese el Anexo C). La solicitud internacional asi
transmitida se considerara recibida por la Oficina Internacional como Oficina receptora en la fecha en la
que fue recibida por la Oficina nacional (o regional), pero, a los efectos del calculo de los plazos para el
pago de las tasas adeudadas al presentar la solicitud internacional a la Oficina receptora competente, la
fecha de recepcion de la solicitud internacional se considerara que es la fecha en la que la Oficina
Internacional recibié6 la solicitud internacional en calidad de Oficina receptora.

6.035. ;Qué ocurre si el solicitante es nacional de un Estado contratante, o esta domiciliado en él, pero
presenta la solicitud en una Oficina receptora “no competente”?

Regla 19.4.a)i), Regla 19.4.b), Regla 19.4.c)

Si la solicitud internacional es presentada por error en una Oficina nacional (o regional) que actia como
Oficina receptora en virtud del Tratado por un solicitante que esta domiciliado o posee la nacionalidad
de un Estado contratante, pero dicha Oficina no tiene competencias en virtud de la Regla 19.1 0 19.2
(relacionada con el domicilio o la nacionalidad del solicitante) para recibir la solicitud internacional, esta
ultima se considerara recibida por la Oficina en la que se haya presentado en nombre de la Oficina
Internacional como Oficina receptora (Consultense los parrafos 5.008 y 5.009). En tal caso, la Oficina
nacional (o regional) interesada estampara en la solicitud internacional el sello con la fecha y se la
transmitira lo antes posible a la Oficina Internacional (a no ser que lo impidan las normas relativas a la
seguridad nacional). Esa transmision podra estar sujeta por parte de la Oficina nacional al pago de una
tasa igual a la tasa de transmision (consultense el parrafo 5.184.i)) y el Anexo C), pero la Oficina nacional
reembolsara al solicitante otras tasas pagadas y las tasas aplicables se deberan pagar a continuacion a
la Oficina Internacional como Oficina receptora (consultese el Anexo C (IB)). La solicitud internacional
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asi transmitida se considerara recibida por la Oficina Internacional como Oficina receptora en la fecha
en la que fue recibida por la Oficina nacional (o regional), pero, a los efectos del calculo de los plazos
para el pago de las tasas adeudadas al presentar la solicitud internacional, se considerara que la fecha
de recepcion de la solicitud internacional es la fecha en la que la Oficina Internacional reciba la solicitud
internacional en calidad de Oficina receptora.

6.036. ;,Se pueden corregir indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad?

Articulo 11.1)i), Articulo 14.1)a)ii), Regla 4.5, Instruccién 329

Si las indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad del solicitante declaradas en el petitorio no
respaldan el derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional (Consultense los parrafos
5.020, 5.023 y 6.005.i)), es decir, si parece que el solicitante no esta (o, cuando haya dos o mas
solicitantes, ninguno de ellos parezca estar) domiciliado o no tiene la nacionalidad de un Estado
contratante, se produce a primera vista un defecto segun el Articulo 11.1)i) y la Oficina receptora emite
en consecuencia un requerimiento para corregir dicho defecto (Consultese el parrafo 6.025.a)i)). Puede
que el solicitante tenga capacidad para demostrar que, en la fecha en la que la Oficina receptora recibio
la solicitud internacional, tenia derecho a presentar una solicitud internacional ante esa Oficina receptora.
En ese caso, debera remitir pruebas en consecuencia a la Oficina receptora junto con una propuesta de
correccion de las indicaciones relacionadas con su domicilio y/o nacionalidad. Si, sobre la base de dichas
pruebas, la Oficina receptora esta satisfecha respecto al derecho del solicitante a presentar la solicitud
internacional, la invitacion a corregir el defecto segun el Articulo 11.1)i) se considerara como un
requerimiento para corregir un defecto segun el Articulo 14.1)a)ii) y la Regla 4.5 en las indicaciones
prescritas respecto al domicilio y/o la nacionalidad del solicitante, y las indicaciones se corregiran en
consecuencia. Si se realiza tal correccién, no se considerara que existe defecto alguno segun el Articulo
11.1)i) y, por lo tanto, el defecto no evitara la conformidad de la fecha efectiva de la solicitud internacional
como fecha de presentacion internacional. No obstante, cabe observar que la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos como Oficina receptora ha declarado que no aplicara el procedimiento
anteriormente indicado.

6.037. ;,Se pueden ampliar los plazos para corregir determinados defectos?

Regla 26.2

El plazo fijado de dos meses para la correccion de defectos segun el Articulo 14.1) (Consultese el parrafo
6.032) podra ser ampliado por la Oficina receptora. La Oficina receptora podra ampliar el plazo en
cualquier momento, de oficio 0 a peticidn de los solicitantes — incluso una vez vencido el plazo fijado en
el requerimiento, antes de que se haya tomado una decision sobre si se ha remitido la correccion dentro
del plazo y si la solicitud internacional asi corregida debe o no considerarse retirada. Por otra parte, no
se ampliaran los plazos fijados por la Oficina receptora para la correcciéon de defectos segun el Articulo
11 o el Articulo 14.2) (Consultese el parrafo 6.025) y para el pago de importes de tasas no pagadas o
cuyo pago no ha sido completo segun la Regla 16bis (Consultense los parrafos 5.193 y 5.195).

6.038. ;Se pueden corregir defectos de las reivindicaciones de prioridad?

Regla 26bis.1.a), Regla 26bis.2.b), Regla 91

Cualquier reivindicaciéon de prioridad se corregira y cualquier reivindicacion de prioridad que falte se
anadira mediante un escrito presentado en la Oficina receptora o en la Oficina Internacional. El plazo
para corregir o aiadir una reivindicacién de prioridad es de 16 meses desde la facha de prioridad o,
cuando la correccion o la adicion supusieran una modificaciéon de la fecha de prioridad, en el plazo de
16 meses desde la fecha de prioridad asi modificada, siendo aplicable el plazo de 16 meses que venza
primero, quedando entendido que se podra presentar un escrito para la correccidén o adicién de una
reivindicacion de prioridad hasta el vencimiento de un plazo de cuatro meses desde la fecha de
presentacion internacional. Si se recibe una correccion de una reivindicacion de prioridad antes de que
la Oficina receptora o la Oficina Internacional, segun corresponda, haya declarado nula la reivindicacion
de prioridad (Consultese el parrafo 6.043), y antes de transcurrido un mes desde que hubiera expirado
el plazo aplicable, se considerara recibida antes de expirado dicho plazo. Para corregir una reivindicacion
de prioridad, se podra cambiar, afiadir o eliminar cualquier indicacién relativa a dicha reivindicacion de
prioridad. Cabe sefalar que, en virtud de la Regla 91, es posible rectificar un error evidente contenido
en las reivindicaciones de prioridad en un plazo de 26 meses a partir de la fecha de prioridad, siempre
que la rectificacion del error no modifique la fecha de prioridad mas antigua.

6.039

Cuando se haya pedido la publicacion anticipada de |a solicitud internacional, cualquier escrito destinado
a corregir o afiadir una reivindicacion de prioridad recibido por la Oficina receptora o por la Oficina
Internacional después de que se haya realizado la peticion sera considerado como no presentado, salvo
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que dicha peticion sea retirada antes de que haya finalizado la preparacion técnica de la publicacion
internacional.

6.040. Se ha corregido la reivindicacion de prioridad de mi solicitud internacional, lo que ha dado lugar a
una nueva fecha de prioridad. ; Cémo se calcularan los préximos plazos?

Regla 26bis.1.c)

Cuando la correccion o adicién de una reivindicacion de prioridad provoque la modificacién de la fecha
de prioridad, cualquier plazo computado a partir de la fecha de prioridad anteriormente aplicable y que
no haya vencido se computara a partir de la fecha de prioridad modificada.

6.041. ; Se puede requerir a los solicitantes que corrijan una reivindicacién de prioridad?

Regla 26bis.2
Cuando la Oficina receptora o, en su defecto, la Oficina Internacional, estime que, en relaciéon con una
reivindicacion de prioridad:

i) la solicitud internacional tiene una fecha de presentacion posterior a la fecha en que expirara el periodo
de prioridad y que no se ha presentado peticion para la restauracion del derecho a la prioridad;

ii) la reivindicacion de prioridad no cumple los requisitos de la Regla 4.10 (Consultese el parrafo 5.057);
o que

iii) cualquiera de las indicaciones de una reivindicacion de prioridad no coincide con la correspondiente
indicacion que figure en el documento de prioridad;

la Oficina receptora o la Oficina Internacional, segun corresponda, invitara al solicitante a corregir la
reivindicacion de prioridad.

6.042. La fecha de presentacion de mi solicitud internacional es posterior al periodo de prioridad de 12
meses. ¢ Me enviara la Oficina receptora un requerimiento para corregir la reivindicacion de prioridad?

Regla 26bis.2.a), Regla 26bis.3

Cuando el defecto consista en el hecho de que la fecha de presentacion de la solicitud internacional esté
fuera del periodo de prioridad, pero dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que expirara el
periodo de prioridad, la Oficina receptora informara al solicitante de la posibilidad de presentar una
peticion de restauracion del derecho de prioridad al amparo de la Regla 26bis.3 (Consultense los parrafos
5.062 a 5.069), salvo que la Oficina receptora hubiera notificado a la Oficina Internacional, al amparo de
la Regla 26bis.3.j), la incompatibilidad de la Regla 26bis.3.a) a i) con la legislacién nacional que aplica
dicha Oficina.

6.043. No respondi a un requerimiento de la Oficina receptora para corregir mi reivindicacion de prioridad.
¢, Se considerara nula la reivindicacion de prioridad?

Regla 26bis.2.c)

Si no se responde al requerimiento de la Oficina receptora o de la Oficina Internacional para corregir una
reivindicacion de prioridad antes de que expire el plazo fijado a tal efecto, dicha reivindicacién de
prioridad se considerara, a los efectos del procedimiento exigido por el Tratado, como no realizada, y la
Oficina receptora o la Oficina Internacional, segun sea el caso, asi lo declarara e informara al solicitante
en consecuencia. No obstante, una reivindicacion de prioridad no se considerara como no realizada solo
porque falte la indicaciéon del niumero de la solicitud anterior o porque una indicacion que figure en la
reivindicacion de prioridad no sea la misma que la indicacion correspondiente que aparece en el
documento de prioridad o porque la solicitud internacional tenga una fecha de presentacion internacional
posterior a la fecha en que hubiera expirado el periodo de prioridad, siempre que la fecha de
presentacion internacional esté dentro de los dos meses siguientes a aquella fecha.

6.044

Regla 26bis.2.d), Regla 26bis.2.e)

Cuando la Oficina receptora o la Oficina Internacional haya declarado que una reivindicacion de prioridad
se considera nula, a los efectos del procedimiento previsto en el PCT, o cuando la reivindicacion de
prioridad no se haya considerado nula solo por aplicaciéon de la Regla 26bis.2.c) (consultese la ultima
frase del parrafo 6.043), la Oficina Internacional publicara, junto con la solicitud internacional, informacion
relativa a la reivindicacion de prioridad, asi como cualquier informacién que haya aportado el solicitante
en relacion con dicha reivindicacion de prioridad, y que la Oficina Internacional reciba antes de concluir
los preparativos de la publicacién internacional. Cuando se desee corregir o anadir algo a una solicitud
de prioridad, pero hubiera expirado el plazo para hacerlo con arreglo a la Regla 26bis.1, se podra, antes
de que expire el plazo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad y con sujecion al pago de una
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tasa especial (consultese la Instruccion 113.c) de las Instrucciones Administrativas), solicitar a la Oficina
Internacional que publique la informacion relativa al asunto.

6.045. ;Se pueden corregir los defectos de las declaraciones mencionadas en la Regla 4.17? ;Se
pueden afadir declaraciones?

Regla 26ter.1

Se podra corregir cualquier declaracion defectuosa y se podra afiadir cualquier declaracion nueva (que
falte) mediante un escrito presentado por el solicitante a la Oficina Internacional, bien en respuesta a un
requerimiento para una correccién (Consultese el parrafo 6.046) o bien por su propia iniciativa. El plazo
para la correccién o adicion de una declaracion es de 16 meses desde la fecha de prioridad. Cualquier
correccion o adicion recibida por la Oficina Internacional después de ese plazo se considerara recibida
en el ultimo dia del plazo si llega a la Oficina Internacional antes de que hayan finalizado los preparativos
técnicos de la publicacion internacional.

6.046. ;Cuales son los defectos de las declaraciones formuladas en virtud de la Regla 4.17 respecto a
los que se podra requerir a los solicitantes para entregar una correcciéon?

Regla 26ter.2.a)

Cuando la Oficina receptora o la Oficina Internacional compruebe que cualquier declaraciéon que figure
en el petitorio parece defectuosa o incompleta, la Oficina receptora o la Oficina Internacional, segun sea
el caso, podra invitar al solicitante a corregir la declaracion dentro del plazo previsto en el parrafo 6.045.
Los tipos de defectos que pueden derivar en un requerimiento son, por ejemplo, el hecho de que una
declaracion no contenga la redaccion homologada prescrita, o que los espacios en blanco no se hayan
rellenado con nombres, fechas, etc., asi como, en relacion con la declaracién de la calidad de inventor
a los efectos de designacion de los Estados Unidos de América, que no esté firmada segun lo prescrito.

6.047. ; Como se debe presentar una correccion o adicion de una declaracién mencionada en la Regla
4177

Instruccion 216, Instruccion 317

Cualquier correccion o adicion de una declaracion se debe realizar mediante un escrito que incluya la
declaracion corregida o afiadida acompafiado por una carta en la que se explique la correccion o la
adicion. Dicho escrito se debe presentar directamente ante la Oficina Internacional en todos los casos,
incluso si se produce en respuesta a un requerimiento emitido por la Oficina receptora. No obstante, todo
escrito remitido a la Oficina receptora se sellara con la fecha en esa Oficina y se transmitira a la Oficina
Internacional.

6.048

Instruccion 214.c)

En el caso de una declaracién corregida, se debe remitir una hoja de reemplazo utilizando el recuadro
correspondiente (entre los Recuadros N.os VIILi) a v)). En el caso de una declaracién afiadida, se podra
utilizar la subcasilla adecuada anteriormente indicada o una hoja de papel en blanco. Cualquier
declaracion corregida o anadida sobre la calidad de inventor a los efectos de la designacion de los
Estados Unidos de América estara firmada y fechada por el inventor y llevara el titulo de “Declaracion
suplementaria sobre la calidad de inventor” (Reglas 4.17.iv) y 51bis.1.a)iv)).

6.049. ; Qué ocurre si no se corrige una declaracion mencionada en la Regla 4.177?

Regla 48.2.b)iv)

La Oficina Internacional publicara declaraciones, como fueron presentadas originalmente o como fueron
corregidas, cumplan o no la Regla 4.17. Ademas, se incluira en la pagina de portada de la solicitud
internacional publicada una indicacion sobre el hecho de que se han realizado declaraciones.

6.050. ¢ Qué ocurre cuando la Oficina Internacional recibe una correccién o una adicién a una declaracion
prevista en la Regla 4.17 después del vencimiento del plazo previsto?

Regla 26ter.1, Instruccion 419.c)

Cuando la Oficina Internacional reciba una correccién o una adicion después del vencimiento del plazo
previsto (Consultese el parrafo 6.045), se lo notificara al solicitante. No publicara dicha declaracion ni
comunicara dicha declaracion a las Oficinas designadas, pero informara al solicitante de que dicha
declaracion debe remitirse directamente a las Oficinas designadas interesadas. En el caso de una
declaracion sobre la calidad de inventor firmada por al menos uno de los inventores, la Oficina
Internacional devolvera la declaracién al solicitante.

6.051. ¢ Es la Oficina receptora la unica Administracion que puede sefialar cualquiera de los defectos
anteriores durante la fase internacional?
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Regla 28

Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional no esta firmada segun lo establecido
en el Reglamento por al menos uno de los solicitantes, o no contiene el nombre del solicitante en la
forma prescrita, ni las indicaciones prescritas respecto de al menos uno de los solicitantes, o no cumple
los requisitos materiales establecidos en el Reglamentos, la Oficina Internacional sefalara tales defectos
a la atencion de la Oficina receptora. Salvo en el caso de que esa Oficina considere que no existe defecto,
debera invitar al solicitante a corregirlo en un plazo de dos meses desde que se efectla dicha invitacion
(Consliltese el parrafo 6.032).

6.052. ; Como se debe presentar una correccion?

Regla 26.4, Regla 92.1

La correccion se debe presentar en forma de una o mas hojas de reemplazo que incorporaran la
correccion e iran acompanadas por una carta, o se puede declarar unicamente en una carta. La carta
que acompafne a una hoja de reemplazo debe explicar las diferencias que existen entre la hoja de
reemplazo y la hoja a la que reemplaza. La correccion mediante carta sin hojas de reemplazo solo sera
posible cuando la correccion sea de una naturaleza tal que pueda transferirse de la carta al petitorio u
otra parte del ejemplar original sin efecto adverso alguno sobre la claridad y la posibilidad de
reproduccion de la hoja a la que se ha de transferir la correccion. Respecto a la firma y otros requisitos
para tales cartas, consultese la Regla 92.1.

6.053. ¢ Implica una correccion el pago de una tasa?

Tanto la peticion como la realizacion de cualquier correccion son gratuitas. Tampoco hay tasas para la
ampliacion de un plazo para la correccion (Consultese el parrafo 6.037).

6.054. ;Se puede apelar o presentar una peticiéon contra una decisién desfavorable de la Oficina
receptora?

El PCT no contempla expresamente ninguna apelacion o peticion durante la fase internacional. No
obstante, la practica ha demostrado que las Oficinas receptoras reconsideran sus decisiones al recibir
la peticion y que algunos tribunales nacionales o salas de recurso han aceptado apelaciones contra
decisiones tomadas por Oficinas nacionales (o regionales) en calidad de Oficinas receptoras. Sin
embargo, aunque el solicitante logre obtener una revision favorable de la decision de la Oficina receptora,
esta ultima posibilidad permanecera sin efecto en los Estados designados en la solicitud internacional,
particularmente cuando el solicitante no haya cumplido los actos previstos en los Articulos 22.1), 39.1)a)
o 25 dentro del plazo aplicable.

6.055

Articulo 25, Regla 29.1, Regla 51

El PCT prevé la revision por parte de Oficinas designadas de cualquier decision de la Oficina receptora
por la que esta deniegue la concesiéon de una fecha de presentacion internacional o por la que declare
que la solicitud internacional se considera retirada. (Para obtener informacion detallada sobre el
procedimiento, incluido el plazo para la solicitud de dicha revision, consultese la Fase Nacional parrafos
6.018 a 6.021).

6.056. ¢ Se puede excusar ante la Oficina receptora la inobservancia de un plazo en los procedimientos
o un retraso en la entrega de documentos a dicha Oficina?

Articulo 24.2), Articulo 48.2), Regla 82bis

ElI PCT dispone que cualquier Estado contratante debe excusar, en lo que respecta a ese Estado y por
motivos contemplados en la legislacion nacional, cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo.
Ademas, cualquier Estado contratante podra excusar por otros motivos, en lo que a él respecta, cualquier
retraso que se produzca en el cumplimiento de cualquier plazo. Finalmente, cualquier Oficina designada
podra mantener los efectos de una solicitud internacional (Consultense los parrafos 5.003 a 5.007),
incluso cuando se considere correcta la decision de la Oficina receptora respecto a que la solicitud
internacional, o la designacion del Estado competente, se considera retirada. (Para obtener informacion
detallada, consultese Fase Nacional parrafo 6.021).
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EJEMPLAR ORIGINAL Y COPIA PARA LA BUSQUEDA

6.057. ;Como llega el ejemplar original a la Oficina Internacional? ;Cuales son las consecuencias de
que no llegue a la Oficina Internacional en el plazo prescrito?

Articulo 12.2), Articulo 12.3), Articulo 22.1), Articulo 24.1)ii), Articulo 24.1)iii), Regla 22.1, Regla 22.3

El ejemplar original (Consultese el parrafo 5.180), que se considera a los efectos del procedimiento en
virtud del PCT el ejemplar original de la solicitud internacional, debe llegar a la Oficina Internacional a
tiempo, ya que, si dicha Oficina no ha recibido el ejemplar original en el plazo prescrito, la solicitud
internacional se considerara retirada. No obstante, ninguna solicitud internacional se considerara retirada
en tal caso sin que se haya informado previamente al solicitante (Consultese el parrafo 6.058). La
omision del envio del ejemplar original no exime al solicitante de la obligacion de entrar en la fase
nacional ante las Oficinas designadas en el plazo aplicable (consultese Fase Nacional parrafos 6.022 a
6.027).

6.058. ; Como supervisa la Oficina Internacional la recepcion del ejemplar original?

Regla 20.2.c), Regla 22.1.e)

La Oficina Internacional, una vez informada por la Oficina receptora sobre el numero de la solicitud
internacional y sobre la fecha de presentacion internacional, supervisara la recepcion del ejemplar
original. Si la Oficina Internacional no ha recibido el ejemplar original en el plazo de 13 meses desde la
fecha de prioridad, instara a la Oficina receptora a enviarla. Si un mes mas tarde aun no se ha recibido
el ejemplar original, la Oficina Internacional notificara este hecho al solicitante, quien podra pedir
entonces a la Oficina receptora que transmita el ejemplar original o que emita — gratuitamente — una
copia certificada de la solicitud internacional que podra transmitir directamente a la Oficina Internacional.
La Oficina Internacional podra realizar la comprobacién de que no se ha recibido ningun ejemplar original
en el plazo prescrito Unicamente cuando haya vencido el plazo de tres meses desde la notificacion
anteriormente mencionada de la Oficina Internacional al solicitante. Por lo tanto, siempre se habra puesto
sobre aviso al solicitante y se le habra brindado la posibilidad de ocuparse por si mismo de la transmision
del ejemplar original antes de que se pueda producir una pérdida de derechos. En este caso, la
certificacion de un ejemplar de la solicitud internacional se debe realizar gratuitamente y solo se podra
rechazar en determinados casos (por ejemplo, cuando las consideraciones relativas a la seguridad
nacional impidan que la solicitud internacional se tramite como tal; para mas detalles, consultese la Regla
22.1.e)).

6.059. ;Como llega la copia para la busqueda a la Administracion encargada de la busqueda
internacional?

Articulo 12.1), Regla 12.1.c), Regla 23.1, Regla 25.1

La Oficina receptora transmite la copia para la busqueda (Consultese el parrafo 5.180) a la
Administracion encargada de la busqueda internacional. La copia para la busqueda solo se transmitira
si se ha pagado integramente la tasa de busqueda internacional a la Oficina receptora (Consultense los
parrafos 5.184(ii), 5.193,5.195 y 5.198), y, en los casos en los que la solicitud internacional se haya
presentado en un idioma no aceptado por la Administracién encargada de la busqueda internacional,
solo cuando se haya entregado la traduccion exigida (Consultese el parrafo 5.181). Por lo tanto, es de
interés para los solicitantes pagar inmediatamente la tasa de busqueda y, cuando proceda, entregar la
traduccion cuanto antes con el fin de evitar cualquier retraso en la emisién del informe de busqueda
internacional. La Administracion encargada de la busqueda internacional notificara a la Oficina
Internacional, a los solicitantes y a la Oficina receptora, el hecho y la fecha de recepcién de la copia para
la busqueda.

6.060. s Puede obtener el solicitante copias certificadas de la solicitud internacional?

Regla 21.2

Previa peticion y mediante el pago de una tasa, la Oficina receptora debera facilitar a los solicitantes
copias certificadas de la solicitud internacional, tal como se presentd, y de cualquier correcciéon de la
misma. La copia certificada de la solicitud internacional es el documento de prioridad en el que se
reclama la prioridad de esa solicitud internacional. Respecto a las copias de documentos de prioridad a
los que se hace referencia en la solicitud internacional, Consultese el parrafo 5.070.
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CAPITULO 7 : EL PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA INTERNACIONAL: TRAMITACION DE LA
SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA
BUSQUEDA INTERNACIONAL

GENERALIDADES

7.001. ;Cudles son las principales etapas de procedimiento ante la Administracion encargada de la
busqueda internacional?

Articulo 15, Articulo 18, Regla 43, Regla 43bis.1
Las principales etapas de procedimiento que cualquier solicitud internacional atraviesa ante la
Administracion encargada de la busqueda internacional son las siguientes:

i) realizacion de la busqueda internacional,

ii) elaboracioén del informe de busqueda internacional, y

i) preparacion de una opinién escrita.

7.002. ;Cual es la Administracion encargada de la busqueda internacional competente?

Articulo 16, Regla 4.14bis, Regla 35

Cada Oficina receptora (excepto la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, Consultese el
parrafo 5.008) especifica una o varias Administraciones encargadas de la busqueda internacional
competentes para proceder a la busqueda de las solicitudes internacionales presentadas en ella. Para
algunas Oficinas receptoras existen diferentes Administraciones encargadas de la busqueda
internacional competentes, dependiendo del idioma en el que se presente la solicitud internacional (o del
idioma al que esta se traduzca, si se presenta en un idioma aceptado por la Oficina receptora, pero no
por la Administracion encargada de la busqueda internacional). Cuando la Oficina receptora especifique
como competentes varias Administraciones encargadas de la busqueda internacional, se podra escoger
entre ellas (con sujecion a cualquiera de las mencionadas restricciones relativas al idioma). En el Anexo
C se indican la Administracion o Administraciones encargadas de la busqueda internacional que cada
Oficina receptora ha especificado como competentes, asi como los idiomas para los que las solicitudes
presentadas en cada Oficina son aceptadas para la busqueda internacional por parte de dichas
Administraciones. Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional en calidad de
Oficina receptora, la Administracién o Administraciones encargadas de la busqueda internacional
competentes seran aquéllas que hubieran sido competentes si la solicitud internacional se hubiese
presentado en una Oficina nacional (o regional) competente en calidad de Oficina receptora. En el Anexo
D se enumeran todos los idiomas que cada Administracién encargada de la busqueda internacional
admite para la busqueda. Cuando haya dos o mas Administraciones encargadas de la busqueda
internacional competentes para llevar a cabo la busqueda internacional, se debera indicar qué
Administracion se elige en el formulario de petitorio (Consultese el parrafo 5.072) y debera también
indicarlo en la hoja de célculo de las tasas (Consultense los parrafos 5.093 y 5.187). Por ultimo, en el
marco de los respectivos acuerdos relativos al funcionamiento de determinadas Oficinas como
Administraciones encargadas de la busqueda internacional, estas Administraciones podran prever
limitaciones a sus competencias respecto de determinadas solicitudes internacionales. Los textos
consolidados de estos acuerdos estan disponibles en el sitio web de Ila OMPI:
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements. Para obtener informacion mas
detallada, consultese el Anexo D.

7.002A. ; Pueden los solicitantes enviar comentarios sobre los resultados de una busqueda anterior a la
Administracion que efectuara la busqueda internacional?

Cuando en una solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior que ya haya
sido objeto de busqueda en la misma Oficina que obra en calidad de Administracion encargada de la
busqueda internacional, algunas Administraciones encargadas de la busqueda internacional han
precisado que, al efectuar la busqueda internacional, tendran en cuenta los comentarios que presenten
los solicitantes en respuesta a los resultados de la bdsqueda anterior relativa a la solicitud prioritaria. Los
solicitantes que deseen que se tengan en cuenta sus comentarios deberan transmitirlos a la Oficina
receptora junto con la solicitud internacional, lo que generalmente se hace marcando la casilla “Otros”
del Recuadro N.o IX del petitorio, donde se debe especificar “Comentarios informales sobre los
resultados de una busqueda anterior”. Estos comentarios informales se transmiten posteriormente a la
Administracion encargada de la busqueda internacional y a la Oficina Internacional junto con la copia
para la busqueda y el ejemplar original. Los comentarios informales sobre los resultados de una
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busqueda anterior se publican en PATENTSCOPE (Consuliese el Anexo D para saber qué
Administraciones encargadas de la busqueda internacional prestan este servicio).

7.003. ;,Cual es la finalidad de la busqueda internacional?

Articulo 15.4), Regla 33

La finalidad de la busqueda internacional es descubrir el estado de la técnica pertinente. El “estado de
la técnica” comprende todo lo que se haya puesto a disposicién del publico en cualquier lugar del mundo
mediante una divulgacion escrita (con inclusion de los dibujos y demas ilustraciones); es “pertinente” con
respecto a la solicitud internacional si puede ayudar a determinar si la invencion reivindicada es nueva
0 no, y si implica o no actividad inventiva (es decir, si es evidente o no lo es), siempre que la puesta a
disposicién del publico haya tenido lugar antes de la fecha de presentacion internacional (para obtener
informacién mas detallada, consultese la Regla 33). La busqueda internacional se efectua sobre la base
de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripcion y los dibujos (si los hubiere)
contenidos en la solicitud internacional. Los resultados de la busqueda internacional se exponen en el
informe de busqueda internacional (Consultense los parrafos 7.023 a 7.026).

7.004. ; Qué documentos consulta la Administracion encargada de la busqueda internacional?

Articulo 15.4), Regla 34.1

La Administracion encargada de la busqueda internacional debe esforzase por descubrir el estado de la
técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en cualquier caso, debe
consultar la llamada “documentacion minima”. En lineas generales, esta ultima comprende los
documentos de patente publicados y expedidos con posterioridad a 1919 por Francia, Alemania
(desde1920 a 1945) y la Republica Federal de Alemania (desde 1945), Japon (para Administraciones
encargadas de la busqueda internacional distintas de la Oficina Japonesa de patentes (JPO), solo
aquellos documentos cuyos resumenes en inglés hayan sido puestos a disposicion del publico),
Republica Popular de China (para Administraciones encargadas de la busqueda internacional que no
sean la Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), solo aquellos documentos
cuyos resumenes en inglés hayan sido puestos a disposicion del publico), Republica de Corea (para
Administraciones encargadas de la busqueda internacional que no sean el Ministerio de Propiedad
Intelectual (MOIP) (Republica de Corea) solo aquellos documentos cuyos resimenes en inglés hayan
sido puestos a disposicion del publico), la ex Unién Soviética y la actual Federacién de Rusia (para
Administraciones encargadas de la busqueda internacional distintas del Servicio Federal de la Propiedad
Intelectual (Rospatent) (Federacién de Rusia) solo aquellos documentos cuyos resumenes en inglés
hayan sido puestos a disposicion del publico), Suiza (excepto los documentos en italiano), el Reino
Unido, los Estados Unidos de América, la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Oficina Euroasiatica de Patentes
y la Oficina Europea de Patentes; solicitudes internacionales (PCT) publicadas; y, a partir de diferentes
fechas, cerca de 135 revistas técnicas. Cabe destacar, sin embargo, que, cuando la Administracion
encargada de la busqueda internacional tenga a su disposicién una documentacion superior a la
“‘documentacién minima”, también estara obligada a consultar dicha documentacién adicional en la
medida en que lo permitan sus posibilidades.

7.004A. ; Qué sucede sila solicitud internacional contiene partes omitidas o partes o elementos correctos
que se aportaron con posterioridad?

Regla 20.5, Regla 20.5bis

En general, la busqueda internacional se realizara sobre la base de la solicitud que contiene las partes
omitidas o las partes o los elementos correctos. En caso de que se incorporen por referencia las partes
o los elementos correctos, aunque las partes o los elementos presentados por error se conserven en la
solicitud internacional conforme a la Regla 20.5bis.d), estos ultimos no deberan tenerse en cuenta a los
fines de la busqueda internacional.

7.004B

Regla 20.5.c), Regla 20.5.d), Regla 20.5bis.c), Regla 20.5bis.d), Regla 40bis.1

No obstante, si se notifica la incorporacion por referencia de partes omitidas o de partes o elementos
correctos a la Administracion encargada de la busqueda internacional después de que esta haya
comenzado a elaborar el informe de busqueda internacional, dicha Administracién podra requerir al
solicitante el pago de una tasa adicional. Se invitara al solicitante a abonar la tasa en el plazo de un mes
a partir de la fecha del requerimiento, y se le indicara el importe de la tasa. Se debera abonar esta tasa
adicional directamente a la Administracion encargada de la busqueda internacional. Si la tasa solicitada
no se paga dentro del plazo establecido, la Administracion encargada de la busqueda internacional
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establecera el informe de busqueda internacional y la opinién escrita sin tener en cuenta las partes
omitidas y las partes o los elementos correctos.

LISTAS DE SECUENCIAS DE NUCLEOTIDOS O AMINOACIDOS

7.005. Durante la busqueda internacional, ¢qué condiciones especiales son aplicables a una lista de
secuencias de nucleoétidos o aminoacidos?

Regla 5.2, Regla 13ter.1, Instruccion 208, Instruccion 513.a)

Si la Administracion encargada de la busqueda internacional constata que en una solicitud internacional
se divulgan una o varias secuencias de nucleétidos o aminoacidos que deben incluirse en una lista de
secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y que aun no
se ha proporcionado una lista de secuencias conforme con la norma prescrita (consultense el parrafo
5.099) en uno de sus idiomas aceptados (ya sea como parte de la solicitud internacional o presentada
posteriormente para la busqueda internacional), dicha Administracion puede requerir al solicitante para
que suministre una lista que cumpla esta norma o que contenga una traduccion del texto libre
dependiente del idioma en un idioma aceptado por la Administracion y, si procede, para que pague una
tasa por entrega tardia. La Administracion encargada de la busqueda internacional exige la lista a fin de
realizar la busqueda internacional; la aplicacion de requisitos de la legislacion nacional en relacion con
la divulgacién de invenciones que implican una lista de secuencias es una cuestion a tratar durante la
fase nacional de la tramitacion.

7.006. [Eliminado]
7.007. [Eliminado]

7.008. ;Recomienda la Oficina Internacional algun software para la preparacion de las listas de
secuencias en formato electrénico?

La lista de secuencias debe crearse utilizando WIPO Sequence (consultense el parrafo 5.104).

7.009. ;Como debo etiquetar un disquete o cualquier otro soporte electrénico aceptado por la
Administracion encargada de la busqueda internacional para la presentacion de listas de secuencias?

Anexo F, Apéndice 1V, 2.f) de las Instrucciones Administrativas

Sobre el disquete, o cualquier otro soporte electronico que sea aceptable para la Administracion
encargada de la busqueda internacional competente, debe fijarse permanentemente una etiqueta con
las siguientes indicaciones, escritas en mayusculas o mecanografiadas: el nombre del solicitante, el titulo
de la invencion, un nimero de referencia, la fecha en que se grabaron los datos, el sistema operativo
del ordenador y el nombre de la Administracién competente. Si se suministra el disquete o cualquier otro
medio electronico que sea aceptable para la Administracion competente después de la fecha de
presentacion de una solicitud, también deberan figurar en la etiqueta el nimero de la solicitud y la fecha
de su presentacion.

7.010. 4 Cual es el procedimiento para aportar, previo requerimiento, una lista de secuencias?

Regla 13ter.1.a), Regla 13ter.1.c), Regla 13ter.1.d)

En los requerimientos de la Administracién encargada de la busqueda internacional para entregar una
lista de secuencias que cumpla con la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones
Administrativas (consultense los parrafos 7.005 a 7.008) o que contenga una traduccion del texto libre
dependiente del idioma se especificara un plazo de respuesta. Cuando el solicitante aporte una lista de
secuencias en respuesta a un requerimiento, la Administracién encargada de la busqueda internacional
podra exigir el pago de una tasa por entrega tardia. El importe de la tasa por entrega tardia lo fijara la
Administracion encargada de la busqueda internacional, pero no excedera el 25% de la tasa de
presentacion internacional indicada en el punto 1 de la Tabla de tasas (excluida la tasa por cada hoja de
la solicitud internacional en exceso de 30). Cualquier lista de secuencias aportada por el solicitante debe
ir acompafada de una declaracién en el sentido de que no excede lo divulgado en la solicitud
internacional tal como fue presentada. Si no se accede al requerimiento en el plazo prescrito, la
busqueda efectuada por la Administracion encargada de la busqueda internacional podra limitarse
(consultese el parrafo 7.013). Puede obtenerse informacion sobre los medios para la presentacion de
documentos en los parrafos 11.067 a 11.070.
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7.011. Una lista de secuencias entregada a la Administracion encargada de la busqueda internacional
¢ forma parte de la solicitud internacional?

Regla 13ter.1.e)

Cualquier lista de secuencias que se entregue por separado a la Administracion encargada de la
busqueda internacional conforme a la Regla 13ter se utilizara unicamente a los efectos de la busqueda
internacional y no formara parte de la solicitud internacional. No obstante, una vez que una solicitud
internacional haya sido publicada, la Oficina Internacional pondra a disposicion para consulta publica
todas las listas de secuencias en PATENTSCOPE (http://www.wipo.int/patentscope/es/). Se podra
modificar posteriormente la descripcion (en virtud del Articulo 34 o al entrar en la fase nacional) para
incluir una parte de la descripcion relativa a la lista de secuencias conforme con la Norma ST.26 de la
OMPI.

7.012. Una lista de secuencias entregada a la Administracion encargada de la busqueda internacional,
o los cuadros relativos a la misma, ¢,cumpliran también los requisitos de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional o, en la fase nacional, de la Oficina designada?

Regla 13ter.2, Regla 49.5.a-bis)

Los mismos requisitos que se aplican a las listas de secuencias, para la busqueda internacional son
aplicables durante el examen preliminar internacional (consultense el parrafo 10.063). La Administracion
encargada del examen preliminar internacional puede, por ejemplo, requerir al solicitante para que le
aporte, a efectos del examen preliminar internacional, una lista de secuencias que cumpla con la norma
establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas o que contenga una traduccion del texto
libre dependiente del idioma en un idioma aceptado por la Autoridad. Con respecto a las Oficinas
designadas, ninguna de ellas puede exigir que se proporcione una lista de secuencias diferente de
aquellas que se ajustan a la norma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. Si
una Oficina designada constata que una lista de secuencias no esta en conformidad con la norma
establecida o no contiene el texto libre dependiente del idioma en uno de sus idiomas aceptados, puede
requerir al solicitante para que aporte una lista o una traduccién que cumpla con esos requisitos
(consultense los Capitulos Nacionales).

LIMITACIONES RELATIVAS A LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

7.013. ;Puede la Administracion encargada de la busqueda internacional negarse a efectuar la
busqueda en relacién con ciertas materias?

Articulo 17.2)a)i), Articulo 17.2)b), Regla 13ter.1.d), Regla 39.1

La Administracion encargada de la busqueda internacional no esta obligada a realizar una busqueda
internacional en relacion con reivindicaciones que guarden relacion con cualquiera de las siguientes
materias:

i) teorias cientificas y matematicas,

ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente bioldgicos de produccién de
vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiolégicos y los productos de dichos
procedimientos,

iii) planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia
de juego,

iv) los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como los
meétodos de diagndstico,

v) simples presentaciones de informacion, y

vi) programas de ordenador, en la medida en que la Administracion no disponga de los medios
necesarios para proceder a la busqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.

En la practica, sin embargo, algunas Administraciones encargadas de la busqueda internacional
efectian, en mayor o menor medida, busquedas dentro de estos sectores; por ejemplo, varias
Administraciones encargadas de la busqueda internacional realizan busquedas relacionadas con
materias que, normalmente, son objeto de busqueda durante el procedimiento nacional o regional
(consultense el Anexo D para obtener informacion detallada). Ademas, en la medida en que no pueda
efectuarse una busqueda significativa, la Administraciéon encargada de la busqueda internacional no
estara obligada a realizar la busqueda de la solicitud internacional en ciertos casos en los que se haya
presentado una lista de secuencias que no sea conforme con la norma establecida o que no esté
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disponible en uno de los idiomas que la Autoridad acepta (consultense los parrafos 7.005 a 7.012). Si la
Administracion encargada de la busqueda internacional no esta obligada a efectuar la busqueda de
ninguna de las reivindicaciones, podra declarar que no emitira el informe de busqueda internacional.
Cabe observar, sin embargo, que la falta de un informe de busqueda internacional en tal caso no tiene,
en si misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitacion continuara,
incluida su comunicacion a las Oficinas designadas. Con relacion a la posibilidad de la Administracion
encargada de la busqueda internacional de limitar su competencia, consultense el parrafo 7.002.

7.014. ;Puede la Administracion encargada de la busqueda internacional negarse a efectuar la
busqueda de solicitudes que no son claras o presentan otros defectos?

Articulo 17.2)a)ii), Articulo 17.2)b), Regla 6.4.a)

Si la Administracion encargada de la busqueda internacional considera que la descripcion, las
reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar
una busqueda significativa, podra hacer una declaracion en el sentido de que no establecera un informe
de busqueda (dicha declaracion también puede hacerse en relacion con solo algunas de las
reivindicaciones). Concretamente, esto puede ocurrir cuando la descripcion o las reivindicaciones no son
claras. Cabe observar, sin embargo, que la falta de un informe de busqueda internacional en tal caso no
tiene, en si misma, ninguna influencia sobre la validez de la solicitud internacional, cuya tramitacion
continuara, incluida su comunicacion a las Oficinas designadas. Cuando se compruebe que solo algunas
de las reivindicaciones no pueden ser objeto de busqueda, la Administracion encargada de la busqueda
internacional no efectuara la busqueda de dichas reivindicaciones, sino solo del resto de la solicitud
internacional; en consecuencia, elaborara un informe de bulsqueda parcial respecto de las
reivindicaciones objeto de la busqueda. Este informe de busqueda parcial también contiene una
declaracion en virtud del Articulo 17.2)b) en el sentido de que algunas de las reivindicaciones no pudieron
ser objeto de busqueda. Lo mismo puede aplicarse en el caso de multiples reivindicaciones dependientes
que no se ajusten a la forma de redaccion prevista en la segunda y tercera frases de la Regla 6.4.a)
(Consultese el parrafo 5.113).

UNIDAD DE LA INVENCION

7.015. ¢ Qué finalidad tiene la exigencia de “unidad de la invencion”?

Articulo 17.3)a), Regla 13

La tasa de busqueda (consultense el parrafo 5.184.ii) y el Anexo D) esta destinada a compensar a la
Administracion encargada de la busqueda internacional por llevar a cabo una busqueda internacional
relativa a la solicitud internacional, pero Unicamente cuando dicha solicitud cumple la exigencia de
“unidad de la invencion”. Ello significa que la solicitud internacional debera estar relacionada con una
sola invencion o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre si que formen un solo
concepto inventivo general. La exigencia de unidad de invencion se explica en detalle en los parrafos
5.114 a 5.123.

7.016. ¢ Qué ocurre cuando la Administracion encargada de la busqueda internacional considera que la
solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invencion?

Articulo 17.3)a), Regla 13, Regla 40.1, Regla 40.2.a), Regla 40.2.b), Regla 40.2.e)

Si la Administracion encargada de la busqueda internacional estima que la solicitud internacional no
satisface la exigencia de la unidad de la invencién, requerird al solicitante para que pague tasas
adicionales, al tiempo que expondra los motivos de su constataciéon e indicara el nimero de tasas
adicionales a pagar. Dicha comunicacion también requerira al solicitante para que, si procede, pague la
tasa de protesta mencionada en la Regla 40.2.€), con indicacion del importe de la misma. Tales tasas
adicionales se pagaran directamente a la Administracion encargada de la busqueda internacional dentro
del plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento. En el Anexo D se indica el importe de la tasa
de busqueda adicional por cada invencién suplementaria exigida por cada una de las Administraciones
encargadas de la busqueda internacional.

7.017

Cuando la Administracion encargada de la busqueda internacional requiera al solicitante para que pague
tasas adicionales, podra adjuntar como Anexo al requerimiento los resultados de una de busqueda
internacional parcial, limitada a la invencién mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (las
reivindicaciones pertinentes se indicaran en el requerimiento). Los resultados de tal busqueda parcial se
incluiran en el informe de busqueda internacional, una vez este se emita, junto con los resultados de la
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busqueda relativa a cualquier otra invencion por la que el solicitante pague tasas adicionales dentro del
plazo fijado en el requerimiento.

7.018

Articulo 17.3)a), Regla 13

La Administracion encargada de la busqueda internacional emitira, en cualquier caso, el informe de
busqueda internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional relacionadas con la “invencion
principal”, es decir, la invencion (o el grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre si que formen
un solo concepto inventivo general) mencionada en primer lugar en las reivindicaciones. Ademas, la
Administracion encargada de la busqueda internacional también emitirda el informe de busqueda
internacional sobre aquellas partes de la solicitud internacional que guarden relacion con cualquier
invencion (o con cualquier grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre si que formen un solo
concepto inventivo general) por la que el solicitante haya pagado la tasa adicional dentro del plazo fijado
en el requerimiento.

7.019. ;Pueden los solicitantes oponerse al pago de tasas adicionales?

Regla 40.2.c), Regla 40.2.d)

Se pueden pagar las tasas adicionales bajo protesta, es decir, acompafiadas de una declaracion
motivada, en el sentido de que la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invencion
0 que es excesivo el importe de las tasas adicionales exigidas. Un comité de revision, constituido dentro
del marco de la Administracidon encargada de la busqueda internacional, examinara cualquier protesta
de esta naturaleza y adoptara una decision al respecto. En la medida en que se encuentre justificada la
protesta, se reembolsara total o parcialmente la tasa adicional. A peticion del solicitante, el texto de la
protesta y el de la decision relativa a la misma se notificaran a las Oficinas designadas al mismo tiempo
que el informe de busqueda internacional.

7.020

Regla 40.1, Regla 40.2.e)

Cuando se haya pagado una tasa adicional bajo protesta, la Administracion encargada de la busqueda
internacional también podra exigir el pago de una tasa por el examen de la protesta (“tasa de protesta”).
Conslltese el Anexo D para obtener informacién detallada sobre la tasa de protesta exigida, en su caso,
por las Administraciones encargadas de la busqueda internacional. Cuando el solicitante no haya
pagado, dentro del plazo de un mes desde la fecha del requerimiento para pagar tasas adicionales, la
tasa de protesta exigida, dicha protesta se considerara no presentada y la Administracion encargada de
la busqueda internacional debera indicarlo.

7.021. ;Qué ocurre si no se pagan las tasas adicionales requeridas?

Articulo 17.3)b)
Cuando el solicitante no haya pagado, dentro del plazo prescrito, la totalidad de las tasas adicionales
establecidas por la Administracion encargada de la busqueda internacional, sino Unicamente parte de
ellas, o no haya pagado tasa adicional alguna, dicha Administraciéon no efectuara la busqueda con
respecto a ciertas partes de la solicitud internacional. La falta de un informe de busqueda internacional
con relacion a dichas partes de la solicitud internacional no posee, en si misma, ninguna influencia sobre
la validez de la solicitud internacional, cuya tramitacion continuard con respecto a todas las
reivindicaciones, incluida la comunicacion a las Oficinas designadas. Sin embargo, la legislacién nacional
de cualquier Estado designado podra disponer que se consideren retiradas, a los fines de ese Estado,
las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de busqueda, salvo que el solicitante
pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado. Unicamente algunas Oficinas aplican
dichas disposiciones. Los detalles sobre las tasas especiales se encuentran recogidos en los respectivos
Capitulos Nacionales.

TITULO Y RESUMEN

7.022. ;Qué ocurre si la Administracién encargada de la busqueda internacional comprueba que faltan
el titulo de la invencion o el resumen, o que éstos son defectuosos?

Regla 37, Regla 38, Regla 44.2

En tales casos, y en determinadas circunstancias, sera la Administracion encargada de la busqueda
internacional la que finalmente asigne un titulo o un resumen apropiado. Para obtener informacion
detallada, consultense las Reglas 37, 38 y 44.2, asi como el parrafo 5.173.
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INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

7.023. ; Cuando debe emitirse el informe de busqueda internacional?

Articulo 18.1), Regla 42

El informe de busqueda internacional debera emitirse en el plazo de tres meses desde la recepcion de
la copia para la busqueda por la Administracion encargada de la busqueda internacional (Consultese el
parrafo 6.059) o de nueve meses desde la fecha de prioridad, siendo aplicable el plazo que venza mas
tarde.

7.024. ;Cual es el contenido del informe de busqueda internacional? ¢ Cual es el contenido del informe
de busqueda internacional?

Regla 43

El informe de busqueda internacional indicara, entre otras cosas, los documentos que considere
pertinentes, la clasificacion de la materia de la invencién (de acuerdo con la Clasificacion Internacional
de Patentes) y una indicacién de los sectores objeto de la busqueda (identificados mediante una
referencia a su clasificacion), asi como cualquier base de datos electronica empleada en la busqueda
(con inclusidén, cuando sea posible, de los términos de busqueda utilizados). Las citas de particular
importancia se indicaran en forma especial. Las citas que no sean pertinentes para todas las
reivindicaciones se citaran en relacion con la reivindicacion o reivindicaciones a las que se refieran. Si
solo fueran pertinentes o particularmente pertinentes algunos pasajes del documento citado, se
identificaran, por ejemplo, indicando la pagina, la columna o las lineas donde figure el pasaje. Es
importante observar que el informe de busqueda internacional no debe contener ningun tipo de
manifestacion de opinién, razonamiento, argumento o explicacion. Para obtener informacion detallada,
consultese la Regla 43.

7.025. ;Como reciben los solicitantes y la Oficina Internacional el informe de busqueda internacional?

Articulo 18.2), Regla 44.1

La Administracion encargada de la busqueda internacional remitira a los solicitantes y a la Oficina
Internacional, el mismo dia, una copia del informe de bldsqueda internacional (o, cuando este no se haya
emitido, una declaracién en ese sentido; Consultense los parrafos 7.013 y 7.014) y de la opinién escrita
que ella misma haya establecido. La Oficina Internacional publicara el informe de busqueda internacional
junto con la solicitud internacional (Consultese el parrafo 9.015) y enviara una copia a las Oficinas
designadas.

7.025A. ; Pueden responder los solicitantes al informe de busqueda internacional?

En el Reglamento del PCT no se contempla especificamente la posibilidad de responder a un informe
de busqueda internacional, pero en virtud del Articulo 19 del PCT, los solicitantes tienen una oportunidad
para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional después de haber recibido el informe de
busqueda internacional (Consultense los parrafos 9.004 a 9.011). Para obtener informacion sobre la
posibilidad de responder a la opinion escrita de la Administracidn encargada de la busqueda
internacional, Consultese el parrafo 7.030.

7.026. ;Como se pueden obtener copias de los documentos citados en el informe de busqueda
internacional?

Articulo 20.3), Regla 44.3

Se pueden obtener copias de los documentos citados en el informe de busqueda internacional mediante
peticion de los mismos a la Administracion encargada de la busqueda internacional. Sin embargo,
algunas Administraciones encargadas de la busqueda internacional envian tales copias de forma
sistematica, sin costo adicional para los solicitantes, junto con el informe de busqueda internacional. En
el Anexo D figuran dichas Administraciones encargadas de la busqueda internacional, asi como las tasas
que exigen las restantes Administraciones por la entrega de copias previamente solicitadas.

LA OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA
INTERNACIONAL

7.027. ;Qué es la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional?

Regla 43bis.1.a)

Al mismo tiempo que elabora el informe de busqueda internacional o la declaracion mencionada en el
Articulo 17.2.a), la Administracién encargada de la busqueda internacional formulara, con respecto a
cada solicitud internacional una opinion escrita preliminar y no vinculante sobre si la novedad, la actividad
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inventiva y la aplicacion industrial, cuyo alcance es bastante similar al de la opinién escrita establecida
por la Administracion encargada del Examen Preliminar Internacional durante dicha fase de examen
preliminar.

7.028

Regla 44.1

La fecha pertinente para el establecimiento del estado de la técnica a los efectos de la elaboracién de la
opinion escrita es la fecha de presentacion internacional o, caso de reivindicarse la prioridad de una
solicitud anterior, la fecha de prioridad. Esta fecha pertinente es distinta de la que se utiliza en la
elaboracion del informe de busqueda internacional, pero es coherente con la utilizada a los efectos del
examen preliminar internacional. La Administracion encargada de la busqueda internacional redactara
la opinién escrita en el idioma en que se haya elaborado el informe de busqueda internacional, y la
comunicard al solicitante y a la Oficina Internacional junto con el informe de busqueda internacional, o la
declaracion del Articulo 17.2)a) (Consultese el parrafo 7.025). La opinidn escrita, a menos que aun no
esté a disposicion de la Oficina Internacional, se pondra asimismo a la disposicion del publico en
PATENTSCOPE el mismo dia que se publique la solicitud internacional.

7.029. s Cuando debe emitirse la opinion escrita?

Articulo 18.1), Regla 42

La Administracion encargada de la busqueda internacional debera, por lo general, emitir el informe de
busqueda internacional y la opinion escrita en el plazo de tres meses desde la recepcion de la copia para
la busqueda enviada por la Oficina receptora, o de nueve meses desde la fecha de prioridad, siendo
aplicable el plazo que venza mas tarde.

7.030. ¢Pueden responder los solicitantes a la opinion escrita de la Administracion encargada de la
busqueda internacional?

Aunque el Reglamento no incluye disposiciones especiales que prevean la formulacion, por parte de los
solicitantes, de comentarios sobre la opinién escrita de la Administraciéon encargada de la busqueda
internacional, conforme a la decisién de la Asamblea del PCT, los solicitantes podran transmitir
observaciones oficiosas a la Oficina Internacional. El propdsito de tales comentarios oficiosos es
proporcionar una oportunidad de rebatir la opinién escrita de la Administracion encargada de la busqueda
internacional, en caso de que no se solicite el examen preliminar internacional. No se establece un
numero maximo de palabras para los comentarios oficiosos, pero si es importante sefialarlos claramente
como tales cuando se remiten a la Oficina Internacional. Estos comentarios se pondran a disposicion del
publico en PATENTSCOPE en la fecha de la publicacion internacional. Se recomienda remitir los
comentarios oficiosos antes de que venza el plazo de 28 meses a partir de la fecha de prioridad, de
modo que estén disponibles para las Oficinas designadas al momento de la entrada en la fase nacional.
Todos los comentarios oficiosos que se reciban pasados 30 meses desde la fecha de prioridad quedaran
en los archivos de la Oficina Internacional unicamente y no se transmitiran a las Oficinas designadas. En
cuanto al idioma de formulacién de estos comentarios, la Oficina Internacional recibe y transmite a las
Oficinas designadas comentarios oficiosos redactados en cualquier idioma. Toda respuesta formal a la
opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional debera presentarse
directamente en la Administracion encargada del examen preliminar internacional, en virtud del Articulo
34 y como parte del procedimiento conforme al Capitulo Il. Si se presenta una solicitud de examen
preliminar, los comentarios oficiosos presentados en virtud del Capitulo | no se enviaran a las Oficinas
designadas, pero si se pondran a disposicion del publico en PATENTSCOPE.

7.031. ¢Qué relacion existe entre la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda
internacional y el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad?

Regla 44bis

Cuando no se haya establecido ni vaya a establecerse ningliin examen preliminar internacional, la opinién
escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional servira de base para la emision, por
parte de la Oficina Internacional y en nombre de la Administracion encargada de la busqueda
internacional, del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1), que se comunicara
a todas las Oficinas designadas junto con las observaciones oficiosas formuladas por el solicitante. El
informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo |) podra consultarse publicamente en
PATENTSCOPE tras el vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.
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7.032

Regla 43bis.1.c), Regla 66.1bis

Por Regla general, cuando se presente una solicitud de examen preliminar internacional con respecto a
una solicitud internacional, la Administracion encargada del examen preliminar adoptara la opinion
escrita emitida por la Administracién encargada de la busqueda internacional como su propia primera
opinion escrita, salvo que la Administracion encargada del examen preliminar notifique lo contrario a la
Oficina Internacional.
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CAPITULO 8 : BUSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA
GENERALIDADES

8.001. ;Qué es una busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis

Una busqueda internacional suplementaria permite a los solicitantes pedir, ademas de la busqueda
internacional llevada a cabo conforme al Articulo 15.1) (“la busqueda internacional principal”, explicada
en el Capitulo VII), una o mas busquedas internacionales suplementarias cada una llevadas a cabo por
una Administracion Internacional (“La Administracion designada para la busqueda suplementaria®),
distinta de la Administracion internacional de busqueda que llevé a cabo la busqueda internacional
principal.

8.002. ;Cuales son las ventajas para el solicitante de la busqueda internacional suplementaria?

Solicitar una busqueda internacional suplementaria reduce el riesgo de encontrar nuevas citaciones de
anterioridades en la fase nacional. La creciente diversidad del estado de la técnica, en distintas lenguas
y en diferentes campos técnicos, hace que la Administracién internacional que lleva a cabo la busqueda
principal, no siempre descubra todo el estado de la técnica relevante. Solicitar una o mas busquedas
internacionales suplementarias, en las etapas tempranas del proceso de obtencion de patentes, hace
que se amplie en aquellos estados el alcance linguistico y técnico de la busqueda. Ademas, es posible
llevar a cabo una busqueda internacional suplementaria en aquellos estados en los que sea probable
qgue se entre en fase nacional posteriormente.

8.003. ; Ante qué Administraciones se puede solicitar una busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.e), Regla 45bis.9.b)

Unicamente ante una Administracién encargada de la bisqueda internacional que haya declarado su
disponibilidad para efectuar busquedas internacionales suplementarias (consultese el Anexo SISA) y
gue no sea la Administracion que efectud la basqueda internacional principal.

8.004. ; Ofrecen todas las Administraciones el mismo servicio en relacion con la busqueda internacional
suplementaria?

Regla 45bis.9.a), Regla 45bis.9.c)

Las Administraciones preparadas para ofrecer busquedas internacionales suplementarias pueden
especificar alguna limitacidon o condicién sobre su servicio en su acuerdo con la Oficina Internacional
(consultar http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements). Estas limitaciones
pueden incluir aquellas relativas a la materia respecto a la cual se realiza la busqueda internacional
suplementaria, mas alla de las limitaciones que se pueden dar en la busqueda internacional principal
(consultar los parrafos 7.013 a 7.014), y limitaciones en relacion con el numero total de busquedas
suplementarias que se llevaran a cabo en un periodo de tiempo dado (consultar el Anexo SISA).

8.005. s Cuando se debe presentar una solicitud de busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.a), Regla 45bis.1.e)i)

En muchos casos, las solicitudes de busqueda internacional suplementaria se presentan una vez que
los solicitantes han recibido el informe de busqueda internacional principal. En cualquier caso, la solicitud
de una busqueda internacional suplementaria debe ser presentada antes de que termine el periodo de
22 meses desde la fecha de prioridad. Si la solicitud es recibida después de expirar este plazo, se
considerara como no presentada y no existe disposicion alguna para la ampliacion de este plazo.

SOLICITUD DE BUSQUEDA SUPLEMENTARIA

8.006. ;,Como debe presentarse una solicitud de busqueda suplementaria?

Regla 45bis.1.b), Instruccién 102.f), Instruccion 102.g)

Para facilitar la preparacion de la solicitud de busqueda suplementaria, la Oficina Internacional
proporciona el formulario PCT/IB/375 “Solicitud de Busqueda Suplementaria”, que se encuentra
disponible en formato PDF editable en la pagina web de la OMPI (las instrucciones sobre cémo
cumplimentar 'y guardar el formulario editable se encuentran disponibles en:
https://www.wipo.int/es/web/pct-system/forms/instructions). Este formulario debe ser cumplimentado de
acuerdo con las indicaciones que se encuentran en la Notas adjuntas al mismo. Aunque el uso de este
formulario es opcional, se considera altamente recomendable su utilizacion. También se recomienda
enviar este formulario a la Oficina Internacional mediante el ePCT.
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8.007. ;Puedo presentar varios pedidos de busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.a)

Si el solicitante desea que se lleve a cabo mas de una busqueda internacional suplementaria, se debe
presentar una solicitud distinta, usando preferentemente el formato PCT/IB/375, por cada busqueda
internacional suplementaria que desee.

8.008. ;Donde debe presentarse una solicitud de busqueda suplementaria?

Regla 45bis.1.b), Regla 45bis.4.e)

La solicitud de busqueda suplementaria debe presentarse ante la Oficina Internacional y no ante la
Administracion designada para la busqueda suplementaria. Una vez que haya verificado el cumplimiento
de todos los requisitos formales, la Oficina Internacional transmitira la solicitud a la Administracion
designada para la busqueda suplementaria.

8.009. ¢ En qué idioma debe presentarse una solicitud de busqueda suplementaria?

Regla 92.2.d), Instrucciéon 104
La solicitud de busqueda suplementaria debe ser presentada en inglés o en francés.

8.010. ;Cual es el idioma de correspondencia con la Oficina Internacional en relacidon con la busqueda
internacional suplementaria?

Regla 92.2.d), Instruccién 104

Toda correspondencia entre el solicitante y la Oficina Internacional debe redactarse en inglés o francés,
segun elija el solicitante, siempre que el idioma de la correspondencia sea el mismo que el de la solicitud
internacional, si esta ultima fue presentada en inglés o francés. No obstante, las comunicaciones que el
solicitante envie a la Oficina Internacional mediante el sistema ePCT también pueden redactarse en el
idioma de publicacion de la solicitud internacional.

8.011. 4 Como debe indicarse la Administracion elegida por el solicitante para llevar a cabo la busqueda
internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)ii)
La Administracion designada para realizar la busqueda suplementaria debe indicarse recogiendo su
nombre o el cédigo de dos letras de la Administracion en la parte superior de la primera hoja del
formulario de solicitud de busqueda internacional suplementaria.

8.012. 4 Que otros documentos, ademas de la solicitud de busqueda suplementaria, deben presentarse?

Regla 13ter.1, Regla 45bis.1.c)

Cuando ni el idioma en el que se presentd la solicitud internacional, ni el idioma en el cual una traduccion,
en caso que la haya, se hubiera presentado con motivo de la realizacion de la busqueda internacional
principal o la publicacién internacional, sean admitidos por la Administracion elegida para la realizacion
de la busqueda suplementaria, habra que presentar, junto con la solicitud, una traduccion de la solicitud
internacional a un idioma aceptado por la Administracion especificada. En el caso de que la solicitud
internacional divulgue uno o mas secuencias de nucleotidos o aminoacidos que deban incluirse en una
lista de secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, el
solicitante, si asi se le requiere, debera proporcionar una copia de dicha lista (en conformidad con la
norma establecida a tal efecto y en un idioma que la Administracion acepte) a la Oficina Internacional
junto con la solicitud de busqueda suplementaria.

Recuadro N.o I: Identificacion de la solicitud internacional

8.013. ;Como debe identificarse la solicitud internacional al pedir una busqueda internacional
suplementaria?

Regla 45bis.1.b)i), Instruccion 109, Instruccién 110

En el Recuadro N.o | se debe identificar claramente la solicitud internacional mediante su nidmero de
solicitud internacional, su fecha de solicitud internacional (consultar el parrafo 5.061 para el formato de
fecha) y su titulo. Si la Administracion encargada de la busqueda internacional hubiera establecido un
nuevo titulo, se debera indicar ese titulo.

8.014

Cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de varias solicitudes anteriores, debe
indicarse como fecha de prioridad la fecha de solicitud mas antigua, cuya prioridad se reivindica. Si se
desea, puede indicarse también una referencia, que no debe exceder los 25 caracteres (Consultese el
parrafo 5.017).
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Recuadro N.o II: Solicitante

8.015. ; Como se debe identificar el solicitante?

Regla 45bis.1.b)i)

El solicitante debe identificarse mediante la indicacion de su nombre y direccion en el Recuadro N.o Il.
Los requisitos para dicha indicacion son los mismos que aquellos recogidos en el formato de solicitud
(PCT/RO/101) (Consultense los parrafos 5.025 a 5.034).

8.016

Cuando existan dos o mas solicitantes, solamente es necesario indicar uno para solicitar la busqueda
suplementaria. Se recomienda indicar el solicitante que vaya a representar a todos los solicitantes, y a
quien se remitiran todas las notificaciones. Si se indica un mandatario o un representante comun en el
Recuadro N.o lll de la solicitud, las notificaciones seran enviadas a dicho mandatario o representante
comun (consultense también los parrafos 11.015 a 11.017).

8.017. Recepcion de notificaciones por correo electrénico.

Regla 4.4.c)

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electronico en el Recuadro N.o Il del formulario
de solicitud de busqueda suplementaria, la Oficina Internacional y la Administracion designada para la
busqueda internacional suplementaria (si proporciona tal servicio) enviaran las notificaciones respecto
de la solicitud internacional al solicitante, evitando asi retrasos postales o de tramitacién. En tal caso,
por regla general, no se enviaran notificaciones en papel por correo postal, a menos que la
Administracion designada para la busqueda suplementaria esté dispuesta a enviar también dichas
notificaciones en papel. En el caso de que el mandatario o representante comun haya también facilitado
una direccion de correo electronico, solo se enviaran notificaciones por correo electrénico al mandatario
o representante comun designado (Consultese el parrafo 8.018). No todas las Administraciones remitiran
tales notificaciones por correo electronico (consultese el Anexo B). Si no se proporciona una direccion
de correo electronico o si el solicitante opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal
marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o Il, o en los casos en que la Administracion
designada para la busqueda suplementaria no prevea el envio de notificaciones por correo electrénico,
estas se enviaran unicamente por correo postal a la direccion indicada. Es responsabilidad del solicitante
mantener actualizada la direccion de correo electronico y asegurarse de que no se bloquean los correos
entrantes del receptor por ninguna razon. Los cambios relativos a la direccién de correo electronico
indicada seran objeto de una peticion de registro de cambios en virtud de la Regla 92bis, que ha de
dirigirse, de preferencia, directamente a la Oficina Internacional.

Recuadro N.o lll: Mandatario o representante comuin

8.018. 4 Como se designa a un mandatario a efectos del procedimiento ante la Administracion designada
para la busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.1.b)i), Regla 90.1, Regla 90.2, Regla 90.4, Regla 90.5

El nombramiento de un mandatario para representar al solicitante a lo largo de los procedimientos de la
fase internacional, incluyendo el proceso ante la Administracion designada para la busqueda
suplementaria, se puede hacer en el Recuadro N.o IV del formulario de solicitud (PCT/RO/101) o
mediante un poder separado aportado a la Oficina receptora (consultense también los parrafos 5.041 a
5.046 y 11.001 a 11.014).

8.019. ;Puedo nombrar a un mandatario especificamente para los tramites ante la Administracion
designada para la busqueda suplementaria?

Sin embargo, cuando deba nombrarse un mandatario especificamente a los fines del procedimiento ante
la Administracion designada para la busqueda suplementaria, este debe indicarse en el Recuadro N.o
lll del formulario de solicitud de busqueda suplementaria y el formulario debe estar firmado por el
solicitante.

8.020

La designacion de un mandatario puede llevase a cabo también mediante un poder separado firmado
por el solicitante. La informacion incluida en el Recuadro N.o Il o en un poder separado debe incluir el
nombre y la direccion del mandatario (Consultense los parrafos 5.025 a 5.029). Se recomienda que el
numero de teléfono del mandatario, su nimero de fax y/o su direccion de correo electronico se indiquen
también. Se recomienda también que, cuando el mandatario esté inscrito en la Oficina que cumple la
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funcion de Administracion designada para la busqueda suplementaria, se indique su niumero o cualquier
otra indicacion de inscripcion en dicha Oficina. Modelos de poder estan disponibles en formato PDF
editable en la pagina web de la OMPI. Cualquier poder separado debe ser presentado ante la
Administracion designada para la busqueda suplementaria en caso de que se tratara de un
nombramiento hecho especificamente en relacion con el procedimiento ante dicha Administracion.
Cuando un poder general autoriza a un mandatario a representar a un solicitante ante la Oficina, la cual
actua como la Administracion designada para la busqueda suplementaria, y el nombramiento se hizo
especificamente en relacion con el procedimiento ante esa Administracion, el poder general debe ser
depositado ante dicha Administracién. La Administracién designada para la busqueda suplementaria
puede no aplicar el requisito de la presentacion ante ella de un poder separado o de la copia de un poder
general (consultese el Anexo SISA).

8.021. 4 Como puede un mandatario recibir notificaciones por correo electrénico?

Regla 4.4.c)

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electrénico en el Recuadro N.o lll, la Oficina
Internacional y la Administracion designada para llevar a cabo la busqueda suplementaria, si proporciona
tal servicio, enviaran las notificaciones al mandatario o representante comudn a la direccion de correo
electronico indicada, evitando asi retrasos postales o de tramitacion (Consultese el parrafo 8.017). En
tal caso, por regla general, no se enviaran notificaciones en papel por correo postal, a menos que la
Administracion designada para la busqueda suplementaria esté dispuesta a enviar también dichas
notificaciones en papel. Si no se proporciona una direccion de correo electrénico o si el mandatario o
representante comun opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal marcando la
casilla correspondiente en el Recuadro N.o Ill, o en los casos en que la Administracién designada para
la busqueda suplementaria no prevea el envio de notificaciones por correo electrénico, estas se enviaran
unicamente por correo postal a la direccion indicada.

8.022. ; Cual es la direccion para correspondencia?

Instruccion 108

Cuando se nombra a un mandatario especificamente para el proceso de tramitacion ante la
Administracion designada para la busqueda suplementaria, todas las notificaciones emitidas por esa
Administracion deben dirigirse solamente a dicho mandatario. En caso contrario, las notificaciones se
enviaran al mandatario designado anteriormente o al representante comun, segun corresponda. De
todos modos, cuando no se ha sefialado mandatario o representante comun y el solicitante quiere que
las notificaciones sean enviadas a otra direccion distinta a la indicada en el Recuadro N.o Il, puede
indicar dicha direccion en el Recuadro N.o lll. En dichos casos, la ultima casilla del Recuadro N.o Il debe
ser marcada. Sin embargo, esta Ultima casilla no debe ser marcada si la casilla de “mandatario” o la de
“representante comun” del Recuadro N.o Il han sido marcadas.

Recuadro N.o IV: Base para la Busqueda Internacional Suplementaria

8.023. ;Do6nde se debe indicar el idioma elegido en relacién con la busqueda internacional
suplementaria?

Regla 45bis.1.b)jii)

Se debe indicar el idioma, a efectos de la busqueda internacional suplementaria, en el Recuadro N.o V
y si ese idioma indicado es el de la solicitud internacional como fue originalmente presentada o el de
alguna traduccién proporcionada a la Oficina receptora bajo la Regla 12.3 0 12.4. Cuando ni el idioma
de la solicitud original, ni el de una traduccion (en caso que la haya) posteriormente entregada bajo la
Regla 12.3 0 12.4, sea aceptada por la Administracion designada a efectos de busqueda suplementaria,
se debera entregar, junto con la solicitud, una traduccién de la solicitud internacional en un idioma
aceptado por dicha Administracion. En estos casos, la ultima casilla relativa al idioma debe marcarse.
Cuando se aplica mas de un caso de los anteriormente descritos, se puede indicar cual es la version de
idioma que sera utilizada como base de la busqueda internacional suplementaria, marcando la casilla
correspondiente.

8.024. ; Cuando y como pueden los solicitantes elegir que la busqueda se realice sobre unas invenciones
determinadas?

Regla 45bis.1.d), Regla 45bis.5.d)

Cuando la Administracion encargada de la busqueda internacional haya determinado que la solicitud
internacional no cumple los requisitos de unidad de invencién, el solicitante puede elegir, entre las
distintas invenciones recogidas en la solicitud, sobre qué invencion desea que la Administracion
designada para la busqueda suplementaria haga dicha busqueda. Si desea limitar la busqueda
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internacional suplementaria a una invencion distinta de la invencion principal tal y como se entiende
segun el Articulo 17.3)a), puede indicar este deseo marcando la uUltima casilla del Recuadro N.o IV del
formulario de solicitud de la busqueda suplementaria, y reflejar el nimero de reivindicaciones
correspondientes a dicha invencién en el espacio habilitado para ello. Cuando el informe de busqueda
internacional esté a disposicién de la Administracién designada para la busqueda suplementaria, y antes
de comenzar a realizar la misma, esta podria, no obstante, excluir de la busqueda cualquier
reivindicacion que no fuera objeto de la busqueda internacional principal.

Recuadro N.o V: Lista de verificacion

8.025. 4 Cual es la finalidad de la lista de verificacion?

El Recuadro N.o V debe ser cumplimentado para permitir a la Oficina Internacional verificar que se ha
aportado toda la documentacién necesaria a la solicitud de busqueda suplementaria, y en particular, para
verificar si una traduccion de la solicitud internacional y de la lista de secuencias, cuando indicadas en
los respectivos recuadros, han sido recibidas realmente.

Recuadro N.o VI: Firma del solicitante, mandatario o representante comun

8.026. 4, Quién debe firmar la solicitud de busqueda suplementaria?

Regla 90.3.a), Regla 92.1

La solicitud de busqueda suplementaria debe estar firmada por uno de los solicitantes o por el mandatario
nombrado. Cabe mencionar, no obstante, que pueden requerirse firmas adicionales en caso de retirada
de la solicitud de busqueda internacional suplementaria (Consultense los parrafos 11.048 a 11.061).

Notas al formulario de solicitud de busqueda internacional suplementaria

8.027. ;Qué son las notas relativas al formulario de solicitud de busqueda internacional suplementaria?

Las notas relativas al formulario de solicitud de la busqueda internacional suplementaria tienen por
finalidad facilitar la cumplimentacion de dicho formulario. En ellas se resume, en relacion con cada
recuadro de dicho formulario, qué datos se solicitan y como se deben rellenar. No es necesario presentar
las notas con la solicitud de busqueda suplementaria.

Hoja de calculo de tasas

8.028. ;Qué es la hoja de calculo de tasas?

La hoja de calculo de tasas tiene la funcion de ayudar a los solicitantes a calcular la cantidad total de
tasas a pagar a la Oficina Internacional. La hoja se adjunta normalmente al formulario de solicitud de
busqueda internacional suplementaria (consultar el parrafo 8.006). Es altamente recomendable
cumplimentar la hoja de calculo de tasas y entregarla a la Oficina Internacional. Esto ayudara a la Oficina
Internacional a verificar el calculo de las tasas y a identificar cualquier error. Las Notas a la hoja de
calculo de tasas proporcionan detalles acerca de la cumplimentacién de la misma. Para obtener mas
informacién acerca del pago de tasas en general, Consultense los parrafos 5.184 a 5.199.

TASAS

8.029. ;Qué tasas deben pagar los solicitantes?

Regla 45bis.2.a), Regla 45bis.3.a)

Hay dos tipos de tasas que se deben abonar en relacion con la busqueda internacional suplementaria:
i) la tasa correspondiente a la Administracion designada para la busqueda suplementaria vy ii) la tasa
correspondiente a la tramitacion de la busqueda suplementaria, que se abonara a favor de la Oficina
Internacional. La tasa de busqueda suplementaria que carga cada Administracion varia y se fija mediante
acuerdo con la Oficina Internacional (consultense: http://www.wipo.int/en/web/pct-
system/access/isa_ipea_agreements y el Anexo SISA). La Asamblea del PCT fija la tasa de tramitacion
de la busqueda suplementaria, que se recoge en la Tabla de Tasas anexa al Reglamento del PCT.

8.029A. ;Pueden obtenerse reducciones en las tasas?
Conforme al punto 5 de la Tabla de Tasas, tendran derecho a una reduccién del 90% en la tasa de
tramitacion de la busqueda suplementaria todos aquellos solicitantes que sean personas fisicas
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nacionales de un Estado y domiciliadas en un Estado que figure en la lista de Estados con un producto
interno bruto per capita inferior a 25.000 ddlares de los EE.UU. (segun el promedio de los ultimos 10
afnos del PIB per capita en doélares de los EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado por las
Naciones Unidas), y cuyos nacionales y residentes que sean personas fisicas hayan presentado menos
de 10 solicitudes internacionales por afio (por cada millon de personas) o menos de 50 solicitudes
internacionales (en cifras absolutas), conforme al indice de presentacion medio anual de los ultimos 5
afos, publicado por la Oficina Internacional; o bien aquellos solicitantes, sean o no personas fisicas, que
sean nacionales de un Estado y estén domiciliados en un Estado clasificado por las Naciones Unidas
entre los paises menos adelantados. (Para consultar la lista de los Estados cuyos nacionales y
residentes tienen derecho a una reduccion en las tasas, consultese:
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf ). No obstante, téngase
en cuenta que el solicitante solo tiene derecho a la reduccién en la tasa de tramitacion de la busqueda
suplementaria si, en el momento de la presentacion de la peticion de busqueda suplementaria, el
solicitante o todos los solicitantes son los unicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraido
obligacién alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos relativos a la invencion
a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reduccion en la tasa.. Si el solicitante
o todos los solicitantes tienen derecho a la reduccion en la tasa de tramitacién de la busqueda
suplementaria, esta reduccion se aplicara sobre la base de las indicaciones del nombre, la nacionalidad
y el domicilio que figuren en el Recuadro N.o Il de la peticion de busqueda suplementaria, y no sera
necesario presentar una peticién especial para obtener tal reduccion.

8.030. 4, Cuando se deben pagar las tasas?

Regla 45bis.2.b), Regla 45bis.2.c), Regla 45bis.3.b), Regla 45bis.3.c), Regla 45bis.4.c), Regla 45bis.4.d)

Las tasas de busqueda suplementaria y la tasa de tramitacion de la busqueda suplementaria deben
pagarse a la Oficina Internacional en el mes siguiente a la recepcion de la solicitud de busqueda
suplementaria. Si no son integramente pagadas en ese plazo, se aplicara la tasa de pago con retraso
(consultar el formulario PCT/IB/377). Si la tasa continua sin ser pagada, la Oficina Internacional
considerara la solicitud como no presentada.

8.031. 4En qué moneda deben abonarse las tasas para la busqueda internacional suplementaria?

El pago de tasas se aceptara solamente en francos suizos. La cantidad a pagar sera la aplicable en el
dia de realizacion del pago.

8.032. 4 En qué casos se reembolsan las tasas?

Regla 45bis.2.d), Regla 45bis.3.d), Regla 45bis.3.e)

Si se retira la solicitud o se considera no presentada, antes del envio de la misma a la Administracion
designada para la busqueda suplementaria, la oficina internacional reembolsara tanto la tasa de
busqueda internacional como la tasa de tramitacion de la busqueda suplementaria al solicitante. Si la
solicitud se considera como no presentada antes de que la Administracion designada comience a hacer
la busqueda, dicha Administracion reembolsara la tasa de la busqueda suplementaria al solicitante segun
establece el acuerdo firmado con la Oficina Internacional (Consultese el parrafo 8.029).

TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA POR
PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL

8.033. ¢Qué revision realiza la Oficina internacional cuando recibe una solicitud de busqueda
suplementaria?

Regla 45bis.1.e)

Una vez recibida la solicitud de busqueda suplementaria, la Oficina Internacional revisara si dicha
solicitud se ha recibido dentro del plazo estipulado, es decir, antes de 22 meses desde la fecha de
prioridad. También comprobara si la Administracion designada es competente para llevar a cabo la
busqueda suplementaria, es decir, que sea una Administracién que estad preparada para realizar
busquedas internacionales suplementarias y no es la Administracién encargada de la busqueda
internacional que llevé a cabo la busqueda internacional principal. Si estos requisitos no se cumplen, se
declarara la solicitud de busqueda internacional como no presentada, y se comunicara al solicitante esta
resolucion mediante el formulario PCT/IB/379 (consultense también los parrafos 8.003 a 8.005).

8.034. ; Qué sucede si hay otro tipo de defectos en la solicitud de busqueda suplementaria?

Regla 45bis.4.a)

La Oficina Internacional, posteriormente, comprobara si en la solicitud de busqueda suplementaria se ha
indicado, claramente, el nombre y direccién de al menos, un solicitante y del mandatario (si lo hubiera),
el titulo de la invencion, la fecha de solicitud internacional y el nimero de solicitud internacional. También
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verificara, si es necesaria la traduccion de la solicitud internacional para la realizacion de la busqueda
suplementaria, y en caso de ser necesaria, si dicha traduccion ha sido presentada. Si alguno de estos
requisitos no se cumple, la Oficina Internacional requerira al solicitante que corrija estos defectos dentro
del mes siguiente a la fecha de dicho requerimiento, mediante el formulario PCT/IB/378 (consultense
también los parrafos 8.013 a 8.016, 8.018 a 8.020 y 8.023).

8.035. ¢ Qué ocurre si las tasas no se pagan o no se pagan integramente?

Regla 45bis.4.b), Regla 45bis.4.c)

La Oficina Internacional comprobara también qué tasas de busqueda suplementaria y de tramitacion de
busqueda suplementaria han sido abonadas. En caso contrario, y si no ha expirado el plazo de un mes
desde la presentacion de la solicitud, requerira al solicitante el pago de dichas tasas mediante el
formulario PCT/IB/376. Si el plazo de un mes se ha agotado, la Oficina Internacional emitira el formulario
PCT/IB/377 invitando al solicitante a pagar la cantidad requerida, junto con la tasa por pago tardio, que
sera igual al 50% de la tasa de tramitacion, en el plazo de un mes desde la fecha de dicha invitacion
(consultense también los parrafos 8.029 a 8.030).

8.036

Regla 45bis.4.d)

Si no se corrigen estos defectos, o no se pagan las tasas completamente antes del fin del plazo, la
solicitud de busqueda suplementaria se considerara como no presentada, y la Oficina Internacional hara
una declaracion al efecto y lo notificara al solicitante utilizando el formulario PCT/IB/379.

8.037. ¢Cuando enviara la Oficina Internacional los documentos pertinentes a la Administracion
designada para llevar a cabo la busqueda suplementaria?

Regla 45bis.4.¢e)

Una vez que la Oficina Internacional verifica que todos los requisitos anteriormente mencionados se
cumplen (consultar los parrafos 8.033 a 8.035), enviara, lo antes posible tras la recepcion del informe de
busqueda internacional o tras la finalizacion del plazo de 17 meses desde la fecha de prioridad lo que
ocurra antes, los documentos pertinentes (Consultese el parrafo 8.038) a la Administracion designada
para la busqueda suplementaria. Si alguno de los documentos no estuviera disponible en ese momento,
la Oficina los enviara tan pronto estén disponibles.

8.038. ;Qué documentos envia la Oficina Internacional a la Administracién designada para la busqueda
suplementaria?

Regla 45bis.4.e), Regla 45bis.4.f)
La Oficina Internacional enviara a la Administracion designada para la busqueda suplementaria una
copia de la siguiente documentacion:

i) la solicitud de busqueda internacional suplementaria,
ii) la solicitud internacional,
iii) cualquier lista de secuencias presentada,

iv) cualquier traduccion presentada que deba ser utilizada como base para la realizacion de la busqueda
internacional suplementaria,

v) el informe de busqueda internacional y la opinidn escrita (incluyendo una la traduccion en inglés),

vi) cualquier requerimiento de pago de tasas que haya emitido de la Administraciéon encargada de la
busqueda internacional relativo a unidad de invencién y

vii) cualquier protesta realizada por el solicitante relativa a la opinién formulada por la Administracion
encargada de la busqueda internacional respecto a la unidad de invencion y la decision finalmente
tomada al respecto por dicha Administracion.

PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA

8.039. ; Cuando comienza la Administracion a trabajar en la busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.5.a)

La Administracion designada para la busqueda suplementaria iniciara la busqueda internacional
suplementaria inmediatamente después de la recepcion de los documentos pertinentes remitidos por la
Oficina Internacional (Consultese el parrafo 8.037). De cualquier manera, si al recibir la documentacién
pertinente, el informe de busqueda internacional y la opinién escrita aun no estan disponibles, la
Administracion podra posponer el comienzo de la busqueda hasta que reciba dichos documentos. No
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obstante, la busqueda suplementaria debera empezar lo antes posible tras el vencimiento de un plazo
de 22 meses contados desde la fecha de prioridad, aunque el informe de busqueda internacional y la
opinion escrita no se reciban a tiempo. La ausencia de dichos documentos sera recogida en el informe
de busqueda internacional.

8.040. ;Qué documentos pueden presentar los solicitantes directamente ante la Administracion
designada para la busqueda suplementaria?

Regla 13ter.1, Regla 45bis.4.e), Regla 45bis.5.c)

Los solicitantes deben presentar todos los documentos requeridos ante la Oficina Internacional con la
solicitud de busqueda suplementaria (consultense el parrafo 8.012), y la Oficina Internacional enviara
dichos documentos, junto con todos los otros documentos pertinentes, a la Administracion designada
para la busqueda suplementaria (consultense el parrafo 8.038). Las modificaciones presentadas en
virtud de los Articulos 19 o 34 no se tendran en cuenta. Sin embargo, si no se presentan a la Oficina
Internacional una copia de la lista de secuencias conforme con la norma establecida y en un idioma
aceptado por esa Autoridad junto con la solicitud para la busqueda suplementaria (consultense el parrafo
8.012), los solicitantes seran invitados por la Administracion designada para la busqueda suplementaria
a entregar dicha copia. El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a que la Administracion solo
lleve a cabo la busqueda internacional suplementaria en la medida que una busqueda significativa pueda
llevarse a cabo sin la lista de secuencias (consultense también los parrafos 7.005 a 7.012 para obtener
mas informacion a este respecto).

8.041. 4 Cuales son las consecuencias si la Administracion determina que esta exenta de realizar la
busqueda internacional suplementaria debido a alguna limitacion o condicion?

Regla 45bis.5.g), Regla 45bis.5.h), Regla 45bis.9

Si la Administracion designada para la busqueda esta totalmente exenta de realizar la busqueda
internacional por una limitacion o condicion recogida en su acuerdo con la Oficina Internacional,
(consultar http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements), que no sea una
limitacion en virtud del Articulo 17.2), se declarara que la busqueda suplementaria se considera como
no presentada y se notificara, lo antes posible, al solicitante y a la Oficina Internacional. No obstante, si
la Administracion pertinente estima que la realizacion de la busqueda no esta totalmente excluida, puede
restringir dicha busqueda a determinadas reivindicaciones unicamente y sefalar su proceder en el
informe de busqueda internacional suplementaria.

8.042. ; Puede la Administraciéon negarse a buscar determinadas reivindicaciones?

Articulo 17.2)a), Regla 45bis.5

En determinadas circunstancias, la Administraciéon no esta obligada a llevar a cabo la busqueda
suplementaria sobre algunas o todas las reivindicaciones de la solicitud internacional. Esto incluye
aquella materia que no seria objeto de busqueda en una busqueda internacional y aquellas
reivindicaciones que no hayan sido buscadas por la Administracion internacional principal. Si la
Administracion designada para la busqueda internacional suplementaria no esta obligada a buscar
ninguna de las reivindicaciones, declarara que no emitird informe de busqueda internacional
suplementaria (consultar el parrafo 8.048), y lo notificara lo antes posible al solicitante y a la Oficina
Internacional.

8.043. ;Cual es el alcance de la busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.5.f)

La busqueda internacional suplementaria debe cubrir, al menos, la documentacion incluida a este
proposito en el Acuerdo concluido entre la Administracion internacional que actia como Administracion
designada para la busqueda suplementaria y la Oficina Internacional (consultar
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements). Para algunas Administraciones
esto incluira toda la documentacion PCT ademas de otros documentos técnicos y de patentes a los que
tenga acceso la Administracion, mientras que otros se centraran en documentacion especifica en
determinados idiomas (consultar el Anexo SISA).

8.044. ;Qué pasara en caso que la Administracion encargada de la busqueda internacional principal
encuentre que la solicitud internacional no cumple con los requisitos de unidad de la invencion?

Regla 13, Regla 45bis.5.e)

Si la Administracion encargada de la busqueda internacional principal encuentra que la solicitud
internacional no cumple los requisitos de unidad de la invencién y que el solicitante no ha pagado las
tasas adicionales de busqueda, la Administracion designada para la busqueda internacional
suplementaria no esta obligada a llevar a cabo ninguna busqueda suplementaria respecto a las
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reivindicaciones que no hayan sido buscadas por la Administracién Internacional principal. Los requisitos
en materia de unidad de la invencién se presentan en detalle en los parrafos 5.114 a 5.123. En cualquier
caso, la Administracion designada para la busqueda suplementaria no esta obligada a adoptar los
criterios de la Administracion principal y puede extraer sus propias conclusiones respecto a la unidad de
invencion.

8.045. ;Qué ocurrira cuando la Administracién designada para la busqueda suplementaria considere
que la solicitud no cumple los requisitos de unidad de la invenciéon?

Regla 45bis.6.a), Regla 45bis.6.c)

Si la Administracién designada para la busqueda suplementaria determina que la solicitud internacional
no cumple con los requisitos de unidad de la invencion, (los requisitos relativos a la unidad de la invencion
se presentan en detalle en los parrafos 5.114 a 5.123) no se invitara a pagar tasas adicionales, como
hace la Administracion encargada de la busqueda internacional en el caso de la busqueda principal. En
su lugar, se realizara el informe de busqueda suplementaria sobre aquellas partes de la solicitud
internacional que tengan relacion con la primera invencion recogida en las reivindicaciones (“invencion
principal”), y notificara al solicitante su opinién respecto al no cumplimiento de unidad de invencién de la
solicitud internacional y especificara los motivos en los que se basa dicha opinidon. Se puede, en el plazo
de un mes, desde la fecha de notificacion, solicitar a la Administracion que revise su opinién, que puede
estar sujeta al pago de una cuota de revision (consultar el Anexo SISA). La cuota de revision sera
devuelta en su totalidad, en caso de que la opinién sea declarada injustificada (consultar el parrafo 8.046)
y se emitira una nueva version revisada de la busqueda internacional suplementaria cuando se considere
oportuno.

8.046. ;Qué sucede si los solicitantes piden una revisién de la opinion de la Administracion en lo
referente a la unidad de la invencion?

Regla 45bis.6.d), Regla 45bis.6.e)

Si se pide una revision de la opinion sobre el incumplimiento de la unidad de invencién de la solicitud
internacional realizada por la Administracion designada para la busqueda suplementaria y se paga la
tasa de revisidon que se requiera, la Administracion revisara su opinion acerca de la unidad de invencion
de la solicitud. La revision no debe llevarse a cabo solamente por la persona que tomo la decisidon que
se esta revisando. El resultado de dicha revision sera notificado al solicitante. Si la opinidon se declara
totalmente injustificada, la Administracion debe realizar el informe de busqueda suplementaria sobre
todas las partes de la solicitud internacional y devolver las tasas de revision al solicitante. Si la opinidn
se encuentra injustificada solo en parte, y la Administracion todavia considera que la solicitud
internacional no cumple con los requisitos de unidad de invencion en su totalidad, emitira un informe de
busqueda corregido. Ademas de la revisidn, se puede pedir que el texto tanto de la solicitud de revision,
como la decision tomada a raiz de la misma, sean enviados a las oficinas designadas junto con el informe
de busqueda internacional suplementaria.

8.047. ; Cuando se realiza el informe de busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.a)
El informe de busqueda suplementaria debe realizarse en el plazo de 28 meses desde la fecha de
prioridad y usando el formato PCT/SISA/501.

8.048. ; Qué ocurre cuando la Administracién designada para la busqueda suplementaria declara que
no realizara el informe de busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.a)

Antes de la finalizacion del plazo de 28 meses desde la fecha de prioridad se realizara una declaracion
de no elaboracion del informe de busqueda internacional suplementaria usando el formato
PCT/SISA/502 (consultar los parrafos 8.003 y 8.004).

8.049. ; Qué contiene el informe de busqueda internacional suplementaria?

Regla 45bis.7.d), Regla 45bis.7.e)

El informe de busqueda internacional suplementaria es generalmente similar en contenidos y apariencia
al informe de busqueda internacional principal (consultar el parrafo 7.024). No contiene, sin embargo,
comentarios sobre el titulo de la invencién o el resumen, tampoco sobre la clasificacion de la materia.
Ademas, no repite documentos relevantes del estado de la técnica que hayan sido citados en el informe
de busqueda internacional, a no ser que adquieran nueva relevancia al leerlos junto con nueva
documentacion encontrada durante la busqueda internacional suplementaria. En determinadas
ocasiones, el informe de busqueda internacional suplementaria puede contener explicaciones mas
detalladas sobre los documentos citados que el informe de busqueda internacional principal. Esto se
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debe a que, al contrario que la busqueda internacional principal, no hay opinion escrita en la busqueda
internacional suplementaria y estos comentarios adicionales son de utilidad para comprender el estado
de la técnica. Ademas, puede contener comentarios adicionales sobre el alcance de la busqueda
internacional suplementaria que se ha llevado a cabo. Esto tiene particular relevancia cuando la
busqueda suplementaria se ha llevado a cabo sin contar con la busqueda internacional principal.

8.050. ;Coémo pueden los solicitantes obtener copias de los documentos citados en el informe de
busqueda internacional suplementaria?

Articulo 20.3), Regla 44.3, Regla 45bis.7

Muchas Administraciones, que han declarado su disposicion para llevar a cabo busquedas
internacionales suplementarias, envian junto con el informe de busqueda internacional suplementaria
dichas copias de manera automatica, sin ningun cargo extra para los solicitantes. En el Anexo SISA se
indica si una Administracién cobra una tasa extra por el envio de las copias de estos documentos.

8.051. ;Como se transmite el informe de busqueda internacional suplementaria?

Articulo 20.1), Regla 45bis.8, Regla 47.1.d)

La Administracion designada para la busqueda suplementaria transmitira, en el mismo dia, una copia
del informe de busqueda internacional suplementaria (o la declaracion de que no se realizara ningun
informe de busqueda internacional suplementaria) a la Oficina Internacional y otra copia al solicitante.
La Oficina Internacional incluira el informe de busqueda internacional suplementaria en sus
comunicaciones a las oficinas designadas como si fuera parte del informe de busqueda internacional, a
no ser que las Oficinas designadas hayan renunciado a este requisito.

8.052. ;Se envia una copia del informe de busqueda internacional suplementaria a la Administracion
encargada del examen preliminar internacional?

Regla 45bis.8.b), Regla 45bis.8.c), Instruccion 420.b)

Cuando se presente una solicitud de examen preliminar internacional, y la Administracion de examen
preliminar internacional no sea la misma que la Administracion designada para la busqueda
suplementaria, la Oficina Internacional enviara, tan pronto como reciba el informe de busqueda
internacional suplementaria una copia del mismo a la Administracion de examen preliminar internacional.
Dicho informe, junto con el informe de busqueda internacional, seran tenidos en cuenta por la
Administracion durante el proceso de examen preliminar internacional. Sin embargo, si la Administracion
ya ha comenzado a elaborar el informe de examen preliminar internacional, no tiene obligacion de tener
en cuenta el informe de busqueda internacional suplementaria a efectos de este informe.

8.053. ;Se publicara la busqueda internacional suplementaria?

Articulo 20.3), Regla 44.3, Regla 94.1.b)

El informe de busqueda internacional suplementaria no se publica per se, ni como una parte de la
publicacién internacional. Sin embargo, una vez que la solicitud haya sido publicada, y la busqueda
suplementaria esté disponible, la Oficina Internacional lo hace publico a través de PATENTSCOPE
(https://www.wipo.int/patentscope/es/).
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CAPITULO 9 : PUBLICACION INTERNACIONAL, I\[IODIFICACION DE LAS REIVINDICACIONES Y
OTRAS TAREAS RELATIVAS A LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR
PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL

GENERALIDADES
9.001. ;,Cuales son las principales etapas de procedimiento ante la Oficina Internacional?

Las principales etapas de procedimiento que cualquier solicitud internacional atraviesa ante la Oficina
Internacional son las siguientes:

Regla 22.1, Regla 24.2

i) la Oficina Internacional verifica que se ha recibido el ejemplar original de la solicitud internacional vy,
junto con la fecha de recepcion, lo notifica al solicitante y a las administraciones interesadas; para mas
detalles, Conslltese el parrafo 9.002;

Articulo 19, Regla 46

ii) los solicitantes pueden modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional segun el Articulo 19,
mediante una comunicacién dirigida a la Oficina Internacional; para mas detalles, Consultense los
parrafos del 9.004 al 9.011;

Articulo 21, Regla 48

i) la Oficina Internacional publica la solicitud internacional (generalmente, tras el vencimiento del
decimoctavo mes desde la fecha de prioridad); para mas detalles, Consultense los parrafos del 9.012 al
9.024;

Articulo 20, Regla 43bis, Regla 44, Regla 47

iv) la Oficina Internacional transmite a las Oficinas designadas copias de la solicitud internacional, asi
como del informe de busqueda internacional y de la opinion escrita de la Administracién encargada de
la busqueda internacional (Capitulo | del PCT; consultense los puntos v) y vi) mas adelante); para mas
detalles, Consultense los parrafos 9.028 y 9.029;

Regla 44bis

V) si no se ha emitido un informe de examen preliminar (informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad; Capitulo Il del PCT), este sera establecido por la Oficina Internacional (Capitulo | del
PCT; Consultese el parrafo 7.031);

Regla 44bis.2, Regla 44bis.3

vi) la Oficina Internacional envia, conforme a la Regla 93bis, copias de dicho informe a los solicitantes y
a las Oficinas designadas, aunque no antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de
prioridad. La Oficina Internacional también puede, a peticion de cualquier Estado designado, enviar una
copia de la traduccion al inglés del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo | del
PCT) al solicitante y a cualquier Oficina designada interesada, al mismo tiempo que comunica el informe
a esta ultima;

Articulo 36, Regla 70, Regla 71, Regla 72, Regla 73, Regla 74

vii) si se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional lo
notifica a las Oficinas elegidas, les remite el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT) y los documentos conexos, y prepara una traduccion al inglés de dicho informe (a
peticion de cualquier Oficina elegida); para obtener mas informacion a este respecto, Consultense los
parrafos 10.006, 10.045, 10.078, 10.079 y 10.079A.

9.002. 4 Cuando y a quién notifica la Oficina Internacional que ha recibido el ejemplar original de la
solicitud internacional? ;Cuando se notifica a las Oficinas designadas dicha recepciéon?

Regla 24.2, Regla 47.1.a-bis), Regla 93bis.1

En los parrafos 6.057 y 6.058 se explica la forma en que la Oficina Internacional recibe el ejemplar
original y verifica la recepcion. Normalmente, el ejemplar original de la solicitud internacional llega a la
Oficina Internacional antes del vencimiento de un plazo de 13 meses desde la fecha de prioridad. Tras
recibir una copia del ejemplar original, la Oficina Internacional notifica la recepcion y la fecha de recepcion
de dicha copia al solicitante, a la Oficina receptora y a la Administracion encargada de la busqueda
internacional (salvo que esta haya comunicado a la Oficina Internacional que no desea recibir tal
notificacion). Todas estas notificaciones se hacen lo antes posible, una vez la Oficina Internacional haya
recibido el ejemplar original.
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9.003. ¢, Qué deben hacer los solicitantes al recibir la notificacion de la recepcién del ejemplar original?

Regla 24.2.a), Regla 53.7, Regla 90bis.2

La notificacion enviada a los solicitantes (formulario PCT/IB/301) contiene la lista de las Oficinas
designadas. Dicha notificacion permite comprobar que la exclusion especifica de ciertas designaciones
en la solicitud (DE, JP o KR) o la retirada posterior de designaciones han quedado debidamente
reflejadas. Se puede retirar la designacion de cualquier Estado designado en este o cualquier otro
momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

MODIFICACION DE LAS REIVINDICACIONES SEGUN EL ARTICULO 19

9.004. En la fase internacional, ¢ cuando y como pueden modificarse las reivindicaciones de la solicitud
internacional?

Articulo 19.1), Regla 46, Regla 49.5.a)ii), Regla 49.5.c), Regla 49.5.c-bis)

Los solicitantes tienen, en la fase internacional y conforme al Articulo 19, una oportunidad de modificar
las reivindicaciones de la solicitud internacional. Durante la fase internacional existen otras
oportunidades para modificar las reivindicaciones, ademas de la descripcion y los dibujos, conforme al
Articulo 34, siempre que se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional
(Consultense los parrafos 9.011, 10.024 a 10.028, y 10.067 a 10.071). Cualquier modificacion de las
reivindicaciones conforme al Articulo 19 debe presentarse en la Oficina Internacional, no en la Oficina
Receptora o en la Administracion encargada de la Busqueda Internacional. Las modificaciones deben
presentarse en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional (aleman, arabe, chino,
coreano, espafiol, francés, inglés, japonés, portugués o ruso; Consultense los parrafos 9.017 al 9.019).
Tras haber recibido el informe de busqueda internacional y la opinion escrita de la Administracion
encargada de la busqueda internacional, se tiene la oportunidad de introducir modificaciones segun el
Articulo 19 hasta el final del decimosexto mes desde la fecha de prioridad o del segundo mes desde la
transmision (es decir, desde la fecha del envio) de dicho informe y dicha opinién, aplicandose el plazo
que venza mas tarde. Aunque las modificaciones lleguen después del plazo establecido, la Oficina
Internacional las aceptara si se reciben antes de finalizar los preparativos técnicos de la publicacién
internacional. No se permitira la modificacion de las reivindicaciones segun el Articulo 19 cuando,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 17.2)a), la Administracién encargada de la busqueda internacional
haya declarado que no se emitira un informe de busqueda internacional. Sin embargo, cabe sefialar que,
cuando se haya elaborado un informe de busqueda internacional que, no obstante, contenga también,
en el Recuadro N.o Il, una declaracion en virtud del Articulo 17.2)b) en el sentido de que se considera
que ciertas reivindicaciones no son objeto de busqueda, ya sea porque la informacion a la que se refieren
no precisa ser buscada por la Autoridad o porque concierne a partes de la solicitud internacional que no
cumplen los requisitos estipulados hasta el punto que no se pueda efectuar una busqueda internacional
significativa, se permiten las modificaciones previstas en el Articulo 19 en relacion con las
reivindicaciones que fueron objeto de busqueda (Consultese el parrafo 7.014). Al entrar en la fase
nacional, si las reivindicaciones han sido modificadas conforme al Articulo 19, puede que las Oficinas
designadas o elegidas exijan presentar las reivindicaciones tal como fueron presentadas y las
reivindicaciones tal como fueron modificadas (por reivindicaciones tal como fueron modificadas se
entendera una traduccioén de la serie completa de reivindicaciones presentada conforme a lo dispuesto
en la Regla 46.5.a), en sustitucion de todas las reivindicaciones originalmente presentadas), y cualquier
declaracion que las acomparie (consultense los Resumenes de los capitulos sobre la Fase Nacional).
(En relacién con las modificaciones en la fase nacional, Consultense los parrafos 5.111, 5.127, 5.162 y
los Capitulos sobre la Fase Nacional). Al presentar las modificaciones en virtud del Articulo 19 se ha de
incluir:

i) una serie completa de las nuevas reivindicaciones que sustituyen a las originalmente presentadas
(Consultese el parrafo 9.005);

ii) un escrito en el que se deben indicar las diferencias existentes entre ambas series de reivindicaciones
y en qué se basan las modificaciones (Consultense los parrafos 9.005-9.006A);

iii) una declaracién opcional segun el Articulo 19 (Consultense los parrafos 9.007-9.008).

9.005

Regla 6.1, Regla 46.5, Instruccion 205

Cuando los solicitantes presenten modificaciones de las reivindicaciones conforme al Articulo 19,
deberan entregar una o varias hojas de reemplazo que contengan la serie de reivindicaciones
modificadas que sustituiran a aquellas reivindicaciones presentadas inicialmente. La hoja u hojas de
reemplazo deberan ir acompafiadas de una carta en la que se sefalen las diferencias existentes entre
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ambas series y que indique la base de la modificacion de las reivindicaciones, con referencias
especificas a partes concretas de la solicitud (descripcién, reivindicaciones, dibujos) tal como fue
presentada (Consultese el parrafo 9.006). Cuando una modificacion implique la anulacion de una hoja
entera de la solicitud internacional tal como fue presentada, solo quedara constancia de dicha
modificacion (es decir, de la eliminacion de dicha hoja) en la carta dirigida a la Oficina Internacional. Las
modificaciones pueden consistir en la eliminacién de una o mas reivindicaciones enteras, en la adicion
de una o mas reivindicaciones nuevas, o en la modificacion del texto de una o mas reivindicaciones tal
y como fueron presentadas. Todas las reivindicaciones que aparezcan en una hoja de reemplazo
deberan estar numeradas en niumeros arabigos, conforme al orden de las reivindicaciones. Cuando se
suprima una reivindicacion, no sera necesario renumerar las reivindicaciones restantes. Sin embargo,
cuando se renumeren, deberan figurar consecutivamente.

9.006. ¢, Cual debe ser el contenido de la carta de acompanamiento?

Regla 46.5, Instruccion 205

La carta que ha de acompafiar a las hojas de reemplazo con las reivindicaciones modificadas debera
mencionar, en primer lugar, las diferencias entre estas y las reivindicaciones originalmente presentadas
y, en segundo lugar, la base de tales modificaciones. Para ello debera indicarse, respecto de cada
reivindicacion que figure en la solicitud internacional, si:

i) la reivindicacion no se ha modificado;

ii) la reivindicacién se ha suprimido;

iii) la reivindicacion es nueva;

iv) la reivindicacion reemplaza una o mas de las reivindicaciones originales;

v) la reivindicacién es resultado de la division de una reivindicacién original, etc.

Por el contrario, las hojas de reemplazo que contienen las reivindicaciones modificadas no deben
contener texto marcado. El texto de dichas reivindicaciones ha de ir seguido de una explicacion de la
base de tales modificaciones, de manera que el examinador pueda, consultando referencias precisas a
la solicitud, valorar si el contenido de las modificaciones excede el contenido de la solicitud, tal como fue
presentada inicialmente. Por lo tanto, a la hora de explicar cual es la base de las modificaciones, no se
consideraran validas expresiones vagas como: “consultense la descripcion original” o “consultense las
reivindicaciones originales”. Ejemplo:

Reivindicacién 1 modificada, reivindicaciones 2 a 7 sin modificar, reivindicaciones 8 a 9 modificadas,
reivindicaciones 10 a 14 eliminadas, reivindicaciones 15 a 17 sin modificar, nueva reivindicacion 18.

i) Base de la modificacion: se han modificado las lineas 4 y 11 a 14 de la reivindicacion 1, en la que
ahora se especifica que el filtro tiene un dispositivo de lavado periddico a contracorriente acoplado en
serie a una primera y segunda camaras. La base de esta modificacion se encuentra en las
reivindicaciones 2 y 4 originales.

ii) Base de la modificacion: en lo referente a las reivindicaciones modificadas 8 y 9, el término “piston de
tiro rapido” se encuentra en los parrafos 2 y 19 de la descripcion, tal y como fue presentada.

iii) Base de la modificacion: la reivindicacion 18 es nueva. Conslultese figura lll de la solicitud, tal y como
fue presentada.

9.006A. s Qué ocurre cuando la solicitud internacional no esta redactada en el mismo idioma que la carta
de acompafiamiento?

Regla 92.2.d)

Esta ultima debe presentarse en francés o inglés. No obstante, las referencias a la solicitud original se
redactaran en el idioma de dicha solicitud si ello facilita el trabajo del examinador para encontrar tales
referencias, p.ej.:

i) Base de la modificacion: en lo referente a la reivindicacion 2 modificada, el término “3&>RIE1I1ZE D <
IN—F 2T TR M RT L se encuentra en los parrafos 23, 46 y 85 de la descripcion, tal y como fue
presentada.

9.007. ¢ En qué consiste una declaracién que acompafia a una modificacion?

Articulo 19.1), Regla 46.4, Regla 48.2.a)vi)
Toda modificacion debera ir acompafada de una breve declaracion en la que se explique dicha
modificacion y se indiquen los efectos que esta pudiera tener en la descripcion y los dibujos. Tal
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declaracion se publicara junto con la solicitud internacional (Consultense los parrafos 9.012 a 9.024). No
se admitiran declaraciones que no se refieran a una modificacion especifica. La declaracion, que no
debera exceder las 500 palabras si se hace en inglés o se traduce a ese idioma, no podra contener
ningun comentario despectivo sobre el informe de busqueda internacional o sobre la pertinencia de las
citas que figuren en él. Solo podra referirse a citas contenidas en el informe en relaciéon con la
modificacién de una reivindicacién determinada y se hara en el idioma en que se publique la solicitud
internacional (Consultense los parrafos 9.017 y 9.018).

9.008

Regla 46.4.a), Regla 48.2.a)vi)

Una declaracion que explica una modificacion no ha de confundirse con la carta en la que constan las
diferencias entre las reivindicaciones presentadas y las modificadas y la base de tal modificacion
(Consultese el parrafo 9.006) ni con la declaracion relativa a las modificaciones que han de incluirse en
una solicitud de examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 10.024 a 10.027). La
declaracion debera, por lo tanto, identificarse como tal mediante el titulo “Declaraciéon conforme al
Articulo 19.1)”. Cuando no esté en conformidad con los requisitos, la Oficina Internacional no publicara
la declaracion ni la comunicara a las Oficinas designadas.

9.009. ,Pueden las reivindicaciones modificadas incluir elementos nuevos?

Articulo 19.2), Articulo 19.3), Regla 66.2.a)iv)

El PCT establece que las modificaciones no deberan exceder la divulgacion contenida en la solicitud
internacional tal como fue presentada. Aunque este requisito no es directamente aplicable durante el
Capitulo | de la fase internacional, su incumplimiento puede tener consecuencias adversas para los
solicitantes durante el examen preliminar internacional y la fase nacional (Consultense los parrafos
10.070 y 11.047).

9.009A. ¢ Qué ocurre cuando las hojas de reemplazo no van acompafadas de una carta?

Regla 46.5.b), Regla 70.2.c-bis)

ElI PCT requiere que las hojas de reemplazo presentadas con las modificaciones realizadas en virtud el
Articulo 19 vayan acompafadas de una carta en la que se especifique la base de las modificaciones de
las reivindicaciones (Consultese el parrafo 9.006). EI cumplimiento sustantivo de este requisito no se
comprueba durante la fase internacional, a menos que se pida el examen preliminar internacional, pero
su no cumplimiento puede acarrear consecuencias adversas para el solicitante durante dicho examen y
en la fase nacional (consultese también el parrafo 11.047A).

9.010. ;Debe presentarse ante la Administracion encargada del examen preliminar internacional una
copia de las modificaciones conforme al Articulo 19?

Regla 53.9.a)i), Regla 55.3, Regla 62.1, Regla 62.2

Cuando el solicitante envie una solicitud de examen preliminar internacional, debera presentar una copia
de la modificacién de las reivindicaciones conforme al Articulo 19, la carta de acompafamiento a las
reivindicaciones modificadas y la declaracion acorde con el Articulo 19.1 (en su caso) ante la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, bien junto con la solicitud de examen (si
ya se hubieran presentado las modificaciones), bien al presentar las modificaciones en la Oficina
Internacional (si estas se presentan después de la solicitud). Cuando la Administracion encargada del
examen preliminar internacional exija una traduccién de la solicitud internacional conforme a la Regla
55.2, también debera proporcionarse una traduccién de toda modificacion efectuada conforme al Articulo
19 y de su correspondiente carta de acompafiamiento (en su caso) que desee sea tomada en
consideracion a los fines del examen preliminar internacional. La Oficina Internacional transmitira a la
Administracion encargada del examen preliminar internacional una copia de toda modificacion, carta de
acompafiamiento y declaracion conforme al Articulo 19 recibidas antes de la presentacion de la solicitud
de examen preliminar internacional, salvo que dicha Administracion indique que ya ha recibido copia. Si
se recibe una modificacion, carta de acompafamiento y declaracién conforme al Articulo 19 después de
haberse presentado la solicitud de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional transmitira
una copia a la Administracion encargada del examen preliminar internacional. Sin embargo, la oportuna
presentaciéon de una copia de dichos documentos, directamente en dicha Administracion, por parte del
solicitante, garantiza que el examen preliminar internacional se efectue sin incertidumbres ni retrasos
innecesarios. Consultense los parrafos 10.024 a 10.028 en relacién con el formulario de solicitud de
examen preliminar internacional.
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9.011. 4En qué circunstancias deberian modificarse las reivindicaciones conforme al Articulo 19?

Articulo 34.2)b), Regla 48.2.f), Regla 66.1.b)
Puesto que toda modificacion de las reivindicaciones segun el Articulo 19 se publica junto con la solicitud
internacional (Consultese el parrafo 9.015), dicha modificacién puede resultar util si existe una razén
para definir mejor el alcance de las reivindicaciones, a los efectos de obtener proteccion provisional en
aquellos Estados designados cuya legislaciéon nacional contemple dicha proteccion (Consultese el
parrafo 9.024). Cabe observar que, en el curso del examen preliminar internacional, los solicitantes
tienen derecho, conforme al Articulo 34.2)b), a presentar modificaciones de las reivindicaciones (asi
como de la descripcién y los dibujos) ante la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, tanto si han presentado modificaciones segun el Articulo 19 en la Oficina Internacional
como si no lo han hecho (Consultense los parrafos 10.024, 10.028, 10.067 a 10.071). Asi pues, por lo
general no es necesario presentar modificaciones de las reivindicaciones segun el Articulo 19 al
presentar una solicitud de examen preliminar internacional, salvo que exista una razon particular
relacionada con la proteccion provisional o algun otro motivo para modificar las reivindicaciones antes
de la publicacién internacional.

PUBLICACION INTERNACIONAL
9.012. ;Cuando y como la Oficina Internacional publica la solicitud internacional?

La Oficina Internacional se encarga de la publicacion de todas las solicitudes internacionales, salvo en
cualquiera de los casos siguientes:

Regla 20.4
i) la Oficina receptora no ha otorgado a la solicitud internacional una fecha de presentacion internacional
(Consultense los parrafos 6.005 a 6.012);

Articulo 21.5)

ii) la solicitud internacional se considera retirada antes de que finalice la preparacion técnica de la
publicacion;

Articulo 21.5)

iii) el solicitante retira la solicitud internacional (Consultense los parrafos del 11.048 al 11.049) antes de
que finalice la preparacion técnica de la publicacion;

Articulo 64.3)

iv) los Estados Unidos de América son el unico Estado designado que queda en la fecha en que se
finaliza la preparacion técnica de la publicacién internacional (habida cuenta de la declaracion formulada
por los Estados Unidos segun el Articulo 64.3.a)), salvo que sea aplicable cualquiera de las excepciones
mencionadas en el Articulo 64.3.c).

9.013. ¢ Cuando tiene lugar la publicacion internacional?

Articulo 21.2), Regla 48.4, Instruccion 113

La publicacion internacional se efectuara lo antes posible tras la expiracion de un plazo de 18 meses a
partir de la fecha de prioridad. Sin embargo, la Oficina Internacional podra, a peticion del solicitante,
publicar la solicitud internacional de forma anticipada. Si el solicitante pide dicha publicacion anticipada
y el informe de busqueda internacional o la declaracion mencionada en el Articulo 17.2)a) aun no esta
disponible para su publicacion con la solicitud internacional, la Oficina Internacional cobrara una tasa
especial de publicacion cuyo importe se indica en el Anexo B (IB). La publicacion internacional se
efectua, en general, todos los jueves, excepto en los casos en que la Oficina Internacional esté cerrada
al publico. En estos casos, se comunicara la fecha de publicacién en el boletin de noticias PCT
Newsletter.

9.014. ; Cuando finalizan los preparativos técnicos de la publicacion internacional?

Los preparativos técnicos para la publicacion internacional finalizan normalmente 15 dias antes de la
fecha de publicacién. No obstante, la Oficina Internacional debera recibir todos los cambios que hayan
de publicarse en una fecha de publicacion determinada al menos un dia antes de que se cumpla el plazo
de 15 dias, de modo que la Oficina Internacional pueda procesar estos cambios. Por consiguiente, el
ultimo dia de recepcién de dichos cambios sera siempre un martes hasta medianoche (hora de Europa
Central), es decir, 16 dias antes de la fecha de publicacion, cuando esta sea un jueves (o 17 dias antes
de la fecha de publicacion, cuando esta sea excepcionalmente un viernes por motivo de cierre al publico
de la Oficina Internacional un jueves).
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9.015. ;Qué elementos constituyen la publicacién internacional?

Articulo 21.3), Regla 48.1, Regla 48.2.a), Regla 48.2.f), Regla 48.2.9), Regla 48.2.h), Instruccién 404, Instruccion 406.b)

La publicacién de las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT se lleva a cabo
integramente en formato electronico. La publicacion internacional contendra cualquier declaracion
presentada segun la Regla 4.17 vy, si estuviese disponible en la fecha de la publicacién, el informe de
busqueda internacional o una declaracién de la Administracion encargada de la busqueda internacional
en el sentido de que no se establecera un informe de busqueda internacional, ademas de cualquier
modificacion, incluyendo las presentadas en virtud del Articulo 19. Si en la fecha en que se finalice la
preparacion técnica de la publicacion internacional no hubiese vencido el plazo para modificar las
reivindicaciones, la solicitud internacional se publicara con una anotacion que mencione este hecho, y
cualquier modificacion que se reciba dentro de plazo se publicara mas tarde. Igualmente, si aun no se
dispusiera del informe de busqueda internacional o de la declaracion de la Administracion encargada de
la busqueda internacional, la solicitud internacional se publicara con una anotaciéon que mencione este
hecho, y el informe de busqueda internacional o la declaracion se publicara separadamente, tras haber
sido revisado por la Oficina Internacional. A cada solicitud internacional publicada se le asigna un numero
de publicacion internacional, que consiste en el codigo WO seguido de una indicacion del afio y un
numero de serie (por ejemplo, WO 2004/123456). Para obtener informacién detallada sobre la
publicacién internacional, consultense el Articulo 21 y la Regla 48.

9.016. ¢ Donde se publica mi solicitud internacional?

Regla 86.1.i), Instruccion 407.b)

Los datos bibliograficos, el titulo de la invencion, el resumen y un dibujo representativo (si lo hubiese) de
cada solicitud internacional publicada son puestos a disposicion del publico, en la misma fecha en la que
se publica la solicitud internacional en PATENTSCOPE.

9.016A. ¢ Pueden pedir los solicitantes que se omita cierta informacién de la publicacién internacional?

Regla 26.4, Regla 48.2.1)

Se puede dirigir una peticion fundamentada a la Oficina Internacional para que se omita determinada
informacién de la publicacion. Esta peticiéon se efectuara preferiblemente mediante el formulario
PCT/IB/384, que ird acompafado de hojas de reemplazo de las que se haya omitido la informacién en
cuestion, salvo cuando la omision de informacion implique la omision de una hoja entera, y de una carta
de acompafiamiento en la que se sefalen las diferencias entre la(s) hoja(s) reemplazada(s) y la(s) hoja(s)
de reemplazo. En la peticion, se debe ademas explicar por qué la informacién en cuestion no cumple
manifiestamente el propdsito de informar al publico acerca de la solicitud internacional, por qué la
publicacion de dicha informacion perjudicaria los intereses personales o econdémicos de alguna persona
y por qué no prevalece el interés publico en tener acceso a dicha informacién. La Oficina Internacional
debe recibir la peticion de omisién de informacién de la publicacion antes de que se hayan concluido los
preparativos técnicos para la publicacién internacional (Consultese el parrafo 9.014). Si la Oficina
Internacional considera que la peticién fundamentada satisface los criterios antes mencionados, omitira
dicha informacion de la publicacion internacional (o de los expedientes de acceso publico, Consultese el
parrafo 11.073A) y comunicara su decision al solicitante (formulario PCT/IB/385). Si la Oficina
Internacional decide no omitir la informacion en cuestion de la publicacién internacional, se lo comunicara
al solicitante (formulario PCT/IB/386). Cuando la Oficina Internacional haya omitido informacién de la
publicacion internacional y dicha informacion figure también en el expediente de la solicitud internacional
en poder de la Oficina receptora, la Administracion encargada de la busqueda internacional, la
Administracion designada para la busqueda suplementaria o la Administracién encargada del examen
preliminar internacional, la Oficina Internacional también se lo notificara a las Oficinas o Administraciones
correspondientes lo antes posible, a fin de que estas tampoco proporcionen acceso publico a dicha
informacion.

9.017. 4En qué idioma se publica la solicitud internacional?

Articulo 21.4), Regla 45.1, Regla 48.3, Instruccion 406bis

Si la solicitud internacional se presenta en aleman, arabe, chino, coreano, espafol, francés, inglés,
japonés, portugués o ruso, dicha solicitud se publicara en el idioma en el que se haya presentado.
Cuando el idioma de publicacién sea el aleman, arabe, chino, coreano, espafiol, francés, japonés,
portugués o ruso, la Oficina Internacional preparara la traduccion al inglés del titulo de la invencion, del
resumen y del informe de busqueda internacional (o de la declaracion mencionada en el parrafo 7.014)
y la incluira en la solicitud internacional publicada. Si el solicitante desea proponer una traduccion al
inglés del titulo de la invencién, debera entregar su propuesta de traduccion a la Oficina Internacional
antes de que venza el plazo de 14 meses contados desde la fecha de prioridad. Al preparar la traduccion,
la Oficina Internacional tomara en cuenta, en la medida de lo posible, la propuesta de traduccion
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presentada por el solicitante. La Oficina Internacional también preparara, si procede, la traduccion al
francés del titulo y del resumen. El titulo y el resumen se publican en PATENTSCOPE.

9.018

Regla 48.3.b)

Si la solicitud internacional se presenta en un idioma distinto del aleman, arabe, chino, coreano, espaiiol,
francés, inglés, japonés, portugués o ruso, y se trata de un idioma aceptado por la Administracion
encargada de la busqueda internacional para la realizacion de la busqueda internacional, se debera
presentar una traduccioén de la solicitud a un idioma de publicacién aceptado a tal efecto por la Oficina
receptora. La solicitud internacional se publicara unicamente en el idioma de esa traduccion
(Consultense los parrafos 6.020 a 6.023).

9.019

Si se presenta en un idioma que no es un idioma de publicacién (arabe, chino, inglés, francés, aleman,
japonés, coreano, portugués, ruso o espaniol) ni un idioma aceptado por la Administracion encargada de
la busqueda internacional, la solicitud internacional se publicara en el idioma de la traduccion presentada
por el solicitante (Consultense los parrafos 6.013 a 6.020).

9.020

Regla 86.2.a)
Los datos bibliograficos, los titulos, los resumenes y cualquier figura que aparezca en la pagina de
portada de cada solicitud internacional publicada se publicaran en inglés y francés en PATENTSCOPE.

9.021. ; Como pueden obtenerse copias de la solicitud internacional publicada?

Regla 86.1.i), Regla 86.4

Aparte de mediante descargas desde el sitio web de la OMPI, cualquiera puede obtener una copia de
una solicitud internacional publicada mediante peticiéon a la Oficina Internacional, preferentemente
haciendo referencia al correspondiente numero de publicacion internacional (si este estuviese
disponible).

9.022. ; Como se puede acceder a la solicitud internacional publicada en formato electronico?

Regla 86.1.i), Regla 86.4
La solicitud internacional publicada en formato electrénico esta disponible en PATENTSCOPE.

9.023. ;,Coémo pueden obtenerse copias del documento de prioridad?

Regla 4.10.b), Regla 17.2.c)

Quienes deseen recibir una copia del documento de prioridad pueden pedirla a la Oficina en la que se
haya presentado la solicitud anterior, a ciertas Oficinas designadas, o a la Oficina Internacional. La
Oficina Internacional pondra a disposicion del publico, tras la publicacion internacional de la solicitud
internacional, las copias del documento de prioridad, en PATENTSCOPE o en papel, previa peticion y
contra reembolso de su costo. Sin embargo, la Oficina Internacional no entregara dichas copias cuando,
antes de la publicacion internacional, la solicitud internacional haya sido retirada, o la reivindicacion de
prioridad en cuestién haya sido retirada o considerada no presentada, o la declaracion de prioridad en
cuestion haya sido cancelada.

9.023A. ;,Cbémo se puede impedir la publicacion internacional?

Articulo 21.5), Regla 90bis.1.c)

El solicitante podra impedir la publicacion internacional mediante la retirada de la solicitud internacional,
a condicion de que presente la declaracion de retirada y la Oficina Internacional reciba dicha declaracion
antes de que finalicen los preparativos técnicos para la publicacién (Consultese el parrafo 9.014). Se
recomienda encarecidamente enviar una declaracion de retirada directamente a la Oficina Internacional
a través del sistema ePCT (mediante una conexion con autenticacion estricta: https://pct.wipo.int/ePCT),
utilizando preferiblemente la operacion ePCT correspondiente. Al utilizar una operacién ePCT, la
solicitud internacional quedara inmediatamente marcada como retirada en el sistema de tramitacién de
la Oficina Internacional, con lo cual se evitara la publicacion, siempre y cuando la operacion se ejecute
antes de que se hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicacion internacional. En el
improbable caso de que no pueda utilizarse el sistema ePCT, se podra recurrir a un sistema alternativo
de carga de documentos, que esta disponible en el siguiente sitio:
https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml. En la declaracion de retirada se puede
indicar que la retirada solo debera surtir efecto si es posible evitar la publicacion internacional. En tal
caso, la retirada no surtira efecto si no puede cumplirse la condicion a la que esta sujeta, es decir, si ya
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han finalizado los preparativos técnicos de la publicacion internacional. EI mismo efecto se puede
alcanzar si, por ejemplo, la solicitud internacional se considera retirada por falta de pago de las tasas
aplicables y la Oficina receptora emite una declaracién en ese sentido (Formulario PCT/RO/117). Sin
embargo, no basta con que la Oficina receptora emita tal declaraciéon para impedir la publicacion
internacional, sino que ademas la Oficina Internacional debe recibirla antes de haber finalizado los
preparativos técnicos de la publicacién internacional (Regla 29.1.v)). La publicacion internacional se
podra aplazar mediante la retirada de la reivindicacion de prioridad como se describe en los parrafos
11.056 y 11.057.

9.024. ; Qué efectos juridicos surte la publicacion internacional?

Articulo 29

El Articulo 29 tiene el efecto de garantizar, con determinadas reservas, una proteccion provisional tras
la publicacion internacional de la solicitud internacional, del mismo modo que tras la publicacién nacional
de las solicitudes nacionales no examinadas. Tales reservas permiten a los Estados contratantes
establecer que la obtencion de esta proteccion esté condicionada a la presentacion de traducciones (en
determinadas circunstancias), a la expiracion de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad,
o ala recepcion por la Oficina designada de una copia de la solicitud internacional tal como fue publicada
en virtud del PCT. Para obtener mas informaciéon a este respecto, consultese el Articulo 29. En los
Anexos B se indica qué posicion ha adoptado cada Estado contratante.

9.025. ;Se puede obtener acceso al expediente de una solicitud internacional en la Oficina Internacional?

Regla 94

La Oficina Internacional proporcionara a los solicitantes o a cualquier persona que los solicitantes
autoricen, contra reembolso del costo del servicio y para solicitudes internacionales presentadas antes
del 1 de julio de 1998, copias de cualquier documento contenido en su expediente. Para las solicitudes
internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o posteriormente, la Oficina Internacional pone a
disposicion del publico determinados documentos de su expediente en PATENTSCOPE, junto con la
solicitud internacional publicada. Ademas, a peticion de toda persona interesada y contra reembolso del
costo del servicio, la Oficina Internacional proporcionara, aunque no antes de la publicacién internacional
y sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 38, copias de cualquier documento contenido en su
expediente, excepto de aquella informacion que haya sido omitida de la publicacién internacional o cuyo
acceso publico haya sido bloqueado como consecuencia de una peticion fundamentada efectuada por
el solicitante (Consultense los parrafos 11.072 a 11.074 para obtener informaciéon sobre la
confidencialidad de las solicitudes internacionales).

9.026. [Eliminado]

9.027. s Puedo obtener acceso a una copia del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT)?

Regla 94.1.c)

Con respecto al acceso al informe de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo
Il del PCT), la Oficina Internacional, en nombre de la Oficina elegida que lo solicite, pondra a disposicién
de terceros copias del informe en PATENTSCOPE, pero no lo hara antes del vencimiento de un plazo
de 30 meses después de la fecha de prioridad. Varias Oficinas elegidas han efectuado una peticion de
ese tipo a la Oficina Internacional, consultese: https://www.wipo.int/en/web/pct-
system/texts/access_iper. Del mismo modo y conforme a la Regla 71.1.b), la Oficina Internacional
también pondra a disposicion en PATENTSCOPE los documentos conexos que recibe de la
Administracién encargada del examen preliminar internacional (Consultese el parrafo 10.079A).

COMUNICACION DE LAS COPIAS A LAS OFICINAS DESIGNADAS

9.028. ;,Cuando y como reciben las Oficinas designadas las copias de la solicitud internacional?

Articulo 20.1)a), Articulo 22.1), Regla 47.1.a), Regla 47.2, Regla 47.3, Regla 93bis

Sin perjuicio de lo dispuesto en este parrafo y en el parrafo 9.029, la Oficina Internacional comunicara a
cada Oficina designada, a peticiéon de las mismas y en el momento que estas especifiquen, una copia
de la solicitud internacional en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 93bis, aunque no antes de la publicacion internacional. Cuando
el idioma en que se publique la solicitud internacional sea diferente del idioma en el que fue presentada,
la Oficina Internacional proporcionara a cualquier Oficina designada que lo solicite una copia de la
solicitud en el idioma en que fue presentada. En la practica, la comunicacién se efectia mediante el
envio de una copia de la solicitud internacional publicada (para los detalles sobre el contenido de las
solicitudes internacionales publicadas, Consultese el parrafo 9.015). La Oficina Internacional también
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enviara al solicitante, lo antes posible tras la expiracién de un plazo de 19 meses desde la fecha de
prioridad en relacion con las Oficinas designadas que no apliquen el plazo de 30 meses, y lo antes
posible después de la expiracion de 28 meses desde la fecha de prioridad en relacion con las Oficinas
designadas que si apliquen el plazo de 30 meses, un aviso (Formulario PCT/IB/308 (Primer Aviso) (19
meses) y Formulario PCT/IB/308 (Segundo Aviso Complementario) (28 meses)), para informar acerca
de las Oficinas a las que se ha efectuado la comunicacién y la fecha de la misma. Toda Oficina designada
debera aceptar los avisos como prueba concluyente de que la comunicacion se ha realizado
debidamente en la fecha especificada en los mismos. Una vez recibidos los avisos, los solicitantes
sabran que ya no tienen que enviar una copia de la solicitud internacional a ninguna de las Oficinas
designadas que alli se indican, por habérseles enviado ya a dichas Oficinas la comunicacion.

9.029. 4 Puedo presentar una copia de mi solicitud internacional a las Oficinas designadas antes de la
publicacion internacional?

Articulo 13, Articulo 23.2), Articulo 40.2), Regla 31, Regla 47.4, Regla 61.2.d)

La Oficina Internacional, antes de efectuar la comunicacion mencionada en los parrafos anteriores,
enviara una copia de la solicitud internacional (aunque sin informe de busqueda internacional) a cualquier
Oficina designada que lo solicite. Dicho envio no podra realizarse antes del vencimiento del plazo de un
afno desde la fecha de prioridad. Cabe observar que, hasta el momento, ninguna Oficina nacional o
regional ha solicitado que una copia de las solicitudes internacionales que la designan sea objeto de
dicha comunicacion anticipada. Si lo desea, el solicitante podra enviar en cualquier momento, o solicitar
a la Oficina Internacional que envie, una copia de su solicitud internacional a cualquier Oficina designada.
Dicho envio especial por parte la Oficina Internacional exige el pago de una tasa, cuya cuantia se indica
en el Anexo B (IB). En el Articulo 13 y en la Regla 31 figuran mas detalles. Conviene sefialar que, salvo
que los solicitantes lo pidan expresamente, esta forma de envio no faculta a la Oficina designada para
comenzar la tramitacion de la solicitud internacional. Sin embargo, cuando se pida expresamente a una
Oficina designada o elegida (segun el Articulo 23.2) o 40.2), respectivamente) el comienzo anticipado
del procedimiento nacional, la Oficina Internacional, a peticion del solicitante o de la Oficina designada
o elegida, efectuara la comunicacion a la Oficina interesada tan pronto como sea posible.
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CAPITULO 10 : EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL SEGUN EL CAPITULO Il DEL PCT

GENERALIDADES

10.001. 4 En qué consiste el examen preliminar internacional?

Articulo 31.1), Articulo 31.4)a), Articulo 32.1), Articulo 33.1), Regla 53.7

Conforme al Capitulo Il del PCT, el examen preliminar internacional de una solicitud internacional se pide
con objeto de obtener “una opinién preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la
invencion reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de
aplicacion industrial” (Articulo 33.1)). Lo realiza una “Administracion encargada del examen preliminar
internacional” a peticidn del solicitante (denominada “solicitud de examen preliminar internacional”), para
utilizarlo ante las Oficinas elegidas, es decir, las Oficinas designadas que haya elegido el solicitante a tal
fin (cabe observar que la presentaciéon de una solicitud constituye la eleccion de todos los Estados
contratantes designados que estén obligados por el Capitulo Il del Tratado). No todos los solicitantes
que tienen derecho a presentar una solicitud internacional pueden solicitar un examen preliminar
internacional; los siguientes parrafos explican quién puede presentar una solicitud de examen preliminar
internacional.

10.002. 4 Cuales son los principales efectos del examen preliminar internacional?

Articulo 39.1), Articulo 40.1), Articulo 64.2)a)i), Articulo 64.2)a)ii)

Habida cuenta de que los criterios en los que se basa el examen preliminar internacional (Consultese el
parrafo 10.001) corresponden a criterios aceptados a nivel internacional para determinar la
patentabilidad, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) brinda la
oportunidad de evaluar las posibilidades que se tienen de obtener patentes en las Oficinas elegidas
antes de incurrir en los gastos y molestias que supone entrar en la fase nacional. Ademas, el hecho de
gue se haya solicitado la realizacion del examen implica que la fase nacional en cada Estado elegido se
retrasara normalmente hasta el vencimiento de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad
(en algunas Oficinas elegidas se aplican plazos mas largos), a condicidon de que la solicitud de examen
preliminar internacional se presente antes del transcurso de 19 meses desde la fecha de prioridad (cabe
observar, no obstante, que el plazo de 30 meses se aplica en cualquier caso a todas las Oficinas
designadas excepto a dos, aunque no hayan sido elegidas dentro del plazo de 19 meses; Consultese el
parrafo 5.005 para obtener mas informacion). Para obtener informacioén detallada, consultense el parrafo
10.010 y también los Capitulos Nacionales (Resumenes).

10.003. 4 Puede un tercero acceder a la informacion del expediente de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional?

Articulo 38, Regla 94

A excepcidn del hecho de que se ha presentado una solicitud de examen preliminar internacional y de
que los nombres de los Estados designados a los que se ha presentado una declaracion de retirada ante
la Oficina Internacional o Administracién encargada del examen preliminar internacional estan
disponibles en PATENTSCOPE, el procedimiento de examen preliminar internacional es confidencial
entre el solicitante, la Administracion encargada del examen preliminar internacional y la Oficina
Internacional. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas antes del 1 de julio de 1998,
una vez que se ha establecido el informe de examen preliminar internacional, la Oficina Internacional
envia una copia de este informe a cada Oficina elegida y al solicitante, pero ni la Administracion
encargada del examen preliminar internacional ni la Oficina Internacional podran entregar copias a
ninguna otra persona u Oficina. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de julio
de 1998 o posteriormente, los terceros podran obtener copias de todos los documentos contenidos en
el expediente que esta en poder de la Administracién encargada del examen preliminar internacional,
excepto de aquella informacion que haya sido omitida de la publicacion internacional o cuyo acceso
publico haya sido bloqueado como consecuencia de una peticion fundamentada efectuada por el
solicitante (Consultense los parrafos 9.016A y 11.073A). Dichas copias podran obtenerse a través de las
Oficinas elegidas cuya legislacién nacional permita el acceso a los expedientes de las solicitudes
nacionales (consultense también los parrafos 10.080 y 10.081, y 11.072 a 11.074). Por lo que respecta
a la puesta a disposicion del informe de examen preliminar internacional y los documentos conexos por
parte de la Oficina Internacional, Consultese el parrafo 9.027.
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PRESENTACION DE UNA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.004. ;Qué requisitos se deben cumplir para poder presentar una solicitud de examen preliminar
internacional?

Articulo 31.2)a), Regla 18.1, Regla 54

Para poder presentar una solicitud de examen preliminar internacional se deben cumplir dos requisitos.
En primer lugar, el solicitante o, si hay dos o mas solicitantes, al menos uno de ellos, debe estar
domiciliado o ser nacional de un Estado contratante obligado por el Capitulo Il del PCT (actualmente,
todos los Estados contratantes, salvo el Uruguay, estan obligados por el Capitulo Il del PCT). En segundo
lugar, la solicitud internacional debera haber sido presentada en la Oficina receptora de un Estado
contratante obligado por el Capitulo Il, o en nombre de dicho Estado. Los solicitantes potenciales que
tengan domicilios y/o nacionalidades de mas de un Estado contratante, y por tanto, en general, la
posibilidad de elegir la Oficina receptora, deberan presentar la solicitud internacional en una Oficina
receptora perteneciente o que actiue en nombre de un Estado contratante obligado por el Capitulo Il si
quieren hacer uso mas adelante del procedimiento de examen preliminar internacional. No obstante,
conviene senalar que el derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional podria
perderse si, como consecuencia del cambio de solicitantes de la solicitud internacional, en el momento
en el que se presenta la solicitud de examen preliminar internacional ninguno de los solicitantes esta
domiciliado o es nacional de un Estado contratante obligado por el Capitulo Il. Los conceptos de domicilio
y nacionalidad se definen en la Regla 18.1 (consultese el parrafo 5.023). Si el solicitante no tiene derecho
a presentar una solicitud de examen preliminar internacional, la solicitud se considera no presentada.

10.005. ¢ Qué Estados se pueden elegir?

Articulo 31.4), Articulo 64.1), Regla 53.7, Regla 90bis.4

Los Estados elegidos seran todos los Estados contratantes designados en la solicitud internacional y
obligados por el Capitulo Il del PCT. El formulario impreso de solicitud de examen preliminar internacional
(disponible en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-
demand-ed-demand.pdf) contiene una declaracién previamente impresa de que la presentacion de la
solicitud de examen preliminar internacional constituye la eleccién de todos los Estados contratantes
designados que estén obligados por el Capitulo Il del Tratado (consultese el parrafo 10.029). Obsérvese
que los Estados a los que se ha retirado la designacion no podran ser elegidos posteriormente. Si el
solicitante desea no elegir un Estado determinado, la eleccion de dicho Estado puede retirarse después
de haberse presentado la solicitud de examen preliminar internacional. Cabe observar asimismo que la
retirada de la designacion de un Estado que haya sido elegido ocasionara la retirada de la eleccion
correspondiente.

10.006. ;Donde se debe presentar la solicitud de examen preliminar internacional?

Articulo 31.3), Articulo 31.6)a), Articulo 32.2), Regla 59

La solicitud de examen preliminar internacional debe efectuarse independientemente de la solicitud
internacional y presentarse directamente a una Administracidn encargada del examen preliminar
internacional competente para efectuar el examen preliminar internacional de las solicitudes
internacionales de que se trate. Cada Oficina receptora (excepto la Oficina Internacional en calidad de
Oficina receptora, Consuiltese el parrafo 5.008) especifica una o varias Administraciones encargadas del
examen preliminar internacional competentes para realizar el examen preliminar internacional de las
solicitudes internacionales presentadas en ella. Ademas, puede haber varias Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional competentes respecto de una solicitud internacional en
funcion del idioma en el que se haya presentado la solicitud internacional y de la Administracion
encargada de la busqueda internacional que haya realizado la busqueda internacional. Cuando haya
varias Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes en relacién con
una solicitud internacional, respecto de la Oficina receptora en la que se presentd la solicitud
internacional y el idioma en el que se presenta la solicitud internacional, se podra elegir entre ellas.
Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora,
la Administracion o Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes
seran aquéllas que hubieran sido competentes si la solicitud internacional se hubiese presentado en una
Oficina nacional (o regional) competente en calidad de Oficina receptora. La Administracion o
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes para las solicitudes
internacionales presentadas en las Oficinas nacionales (o regionales) que actuan como Oficinas
receptoras, y los idiomas aceptados por las Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional para el examen preliminar internacional se pueden consultar en los Anexos C y E.
Finalmente, en el marco de los distintos acuerdos relativos al funcionamiento de ciertas Oficinas como
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, estas Administraciones podran prever
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limitaciones de su competencia en relacion con ciertas solicitudes internacionales. Los textos
consolidados de estos acuerdos estan disponibles en el sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/access/isa_ipea_agreements. Para obtener informacion mas
detallada, consultese el Anexo E.

10.007. ;Qué pasa si no se presenta una solicitud de examen preliminar internacional ante la
Administracion competente?

Regla 59.3.a), Regla 59.3.b), Regla 59.3.e)

Si una solicitud de examen preliminar internacional se presenta en una Oficina receptora, una
Administracion encargada de la busqueda internacional, una Administracién encargada del examen
preliminar internacional que no es competente para efectuar el examen preliminar internacional de la
solicitud internacional o en la Oficina Internacional, dicha Oficina, Administracion u Oficina Internacional,
segun sea el caso, sefalara en ella la fecha de recepcién, que se considerara la fecha en la que se
recibié la solicitud de examen preliminar internacional en nombre de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional competente.

10.008

Regla 59.3.c), Regla 59.3.f)

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional se presente en una Oficina receptora, una
Administracion encargada de la busqueda internacional o una Administracién encargada del examen
preliminar internacional que no sea competente para efectuar el examen preliminar internacional de la
solicitud internacional, dicha Oficina o Administracion podra enviar la solicitud de examen preliminar
internacional directamente a la Administracion encargada del examen preliminar internacional
competente o a la Oficina Internacional, que a su vez la transmitira a la Administracion encargada del
examen preliminar internacional competente.

10.009

Regla 59.3.c), Regla 59.3.d)

En caso de que hubiese dos o mas Administraciones encargadas del examen preliminar internacional
competentes, la Oficina o la Administracion en la que se haya presentado la solicitud de examen
preliminar internacional, segun sea el caso, requerira al solicitante que indique, en el plazo aplicable
segun la Regla 54bis.1.a), o en el plazo de 15 dias desde la fecha del requerimiento, segun el que venza
mas tarde, cual es la Administracion encargada del examen preliminar internacional competente a la que
debe transmitirse. Cuando se facilite esa indicacion, la solicitud de examen preliminar internacional se
transmitira a la Administracion encargada del examen preliminar internacional competente. Si no se
facilita tal indicacion, la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada, y la
Oficina o Administracion en la que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional, o
la Oficina Internacional, segun sea el caso, declarara que la solicitud de examen preliminar internacional
se ha considerado no presentada.

10.010. ¢En qué etapa del procedimiento se debe presentar la solicitud de examen preliminar
internacional?

Articulo 39.1), Regla 54bis.1.a), Regla 69.1.a)iii), Regla 69.2
Se podra presentar una solicitud de examen preliminar internacional en cualquier momento antes del
vencimiento de los plazos siguientes, aplicandose el que venza mas tarde:

i) tres meses desde la fecha de transmision al solicitante del informe de busqueda internacional y de la
opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional, o de la declaracion
mencionada en el Articulo 17.2)a) que estipula que no se establecera un informe de busqueda
internacional; o

ii) 22 meses desde la fecha de prioridad.

Ademas, con respecto a algunas Oficinas (Consultese el parrafo 5.005), a fin de garantizar el pleno
efecto de la solicitud de examen preliminar internacional, incluido el retraso de la fase nacional hasta 30
meses desde la fecha de prioridad, debera presentarse antes del vencimiento de un plazo de 19 meses
desde la fecha de prioridad. Habida cuenta de que el examen preliminar internacional normalmente no
comienza antes de que el informe de busqueda internacional y la opinion escrita de la Administracion
encargada de la busqueda internacional estén disponibles (Consultense los parrafos 10.051 a 10.055),
normalmente el solicitante querra tomar en consideracion el informe y la opinién antes de decidir si
proseguir hacia la obtencion de la protecciéon por patente. Cabe observar, no obstante, que el plazo de
19—meses vencera independientemente de que la emision del informe de busqueda internacional y de
la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional se retrasen. Por otra
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parte, el espacio de tiempo disponible para realizar el examen preliminar internacional depende de que
la solicitud de examen preliminar internacional se presente cuanto antes tan pronto el informe de
busqueda internacional y la opinion escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional
estén disponibles, puesto que el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del
PCT) debe emitirse en la mayoria de los casos antes del transcurso de 28 meses desde la fecha de
prioridad, seis meses a partir del momento previsto para el comienzo del examen preliminar
internacional, o seis meses a partir de la fecha en que la Administracion encargada del examen preliminar
internacional reciba la traduccion aportada por el solicitante, si procede, segun el plazo que venza mas
tarde (Consultese el parrafo 10.074). Cuanto mayor sea el espacio de tiempo del que se disponga para
realizar el examen preliminar internacional, podran esperarse mejores resultados y mayor calidad. Por
lo tanto, la solicitud de examen preliminar internacional debera presentarse lo antes posible una vez que
el solicitante haya examinado el informe de busqueda internacional y la opinién escrita de la
Administracion encargada de la busqueda internacional y haya decidido proseguir con la solicitud
internacional.

TRADUCCION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LOS FINES DEL EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL

10.011. 4 Qué ocurre si la solicitud internacional se presenta o publica en un idioma no aceptado por la
Administracion encargada del examen preliminar internacional?

Regla 55.2

Cuando ni el idioma en que se haya presentado la solicitud internacional ni en el que se haya publicado
sean aceptados por la Administracién encargada del examen preliminar internacional que realizara el
examen preliminar internacional de esa solicitud, se debera aportar con la solicitud de examen preliminar
internacional una traduccion de la solicitud internacional en un idioma que sea a la vez un idioma
aceptado por esa Administracién y un idioma de publicacion. La traduccidon no sera necesaria si la
Administracion encargada de la busqueda internacional y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional pertenecen a la misma Oficina nacional u organizacion intergubernamental, en
cuyo caso el examen preliminar internacional se realizara sobre la base de la traduccion aportada a
efectos de la busqueda internacional (Consultense los parrafos 6.014 a 6.017). En el Anexo E se facilitan
todos los detalles sobre los idiomas que las distintas Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional aceptan para efectuar el examen preliminar internacional. Consultese el parrafo 9.010
relativo a la obligacion de presentar una traduccién de las modificaciones segun el Articulo 19.

LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.012. ¢ Cuales son los requisitos en cuanto a forma, contenidos e idioma que debe cumplir la solicitud
de examen preliminar internacional?

Articulo 31.3), Regla 53, Instruccion 102.b), Instruccién 102.i)

La solicitud de examen preliminar internacional debe hacerse o bien en un formulario impreso para
cumplimentarlo segun las indicaciones necesarias o presentarse en forma de impresién de ordenador
que cumpla todas las Instrucciones Administrativas. Para facilitar la preparacion de la solicitud de
examen preliminar internacional, la Oficina Internacional ha elaborado varios documentos PDF (formato
de documento portatil, por sus siglas en inglés) que se pueden descargar de su sitio web
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms. La version en PDF del formulario (PCT/IPEA/401) se
puede cumplimentar directamente en el ordenador o imprimiendo una copia y rellenandolo con una
maquina de escribir. La solicitud de examen preliminar internacional y las instrucciones para
cumplimentarlo estan disponibles en los siguientes idiomas: aleman, arabe, chino, coreano, espafiol,
francés, inglés, japonés, portugués o ruso.

También hay formularios de muestra ya cumplimentados en la direccion anteriormente mencionada.
También se pueden recoger copias de los formularios, de forma gratuita, en la Oficina receptora o en la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

Ademas, la solicitud de examen preliminar internacional puede presentarse por Internet a través del
servicio ePCT (mediante una conexiéon con autenticacion estricta: https://pct.wipo.int/ePCT).

10.013

Regla 53, Regla 55.1

La solicitud de examen preliminar internacional debidamente cumplimentada debe identificar al
solicitante y a la solicitud internacional a la que se refiere. La solicitud de examen preliminar internacional
contiene una peticion de que la solicitud internacional se someta a un examen preliminar internacional.
La cumplimentacion de la solicitud de examen preliminar internacional implica la eleccién automatica de
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todos los Estados contratantes designados y obligados por el Capitulo Il del PCT (consultese el parrafo
10.029 y el formulario cumplimentado de muestra en las direcciones indicadas en el parrafo 10.012).
Cuando proceda, debera contener una declaracion relativa a las modificaciones, en funcién de la cual
se fijara la fecha de inicio del examen preliminar internacional (consultense los parrafos 10.025y 10.026),
y una indicacion del idioma en el que se realizard el examen. La solicitud de examen preliminar
internacional debera presentarse en el idioma de la solicitud internacional o, si la solicitud internacional
ha sido presentada en un idioma distinto del de su publicacion, en el idioma de publicacion. No obstante,
cuando sea necesario aportar una traduccion de la solicitud internacional porque la Administracion
encargada del examen preliminar internacional no acepta el idioma en el que se ha presentado ni en el
qgue se ha publicado la solicitud internacional (consultense los parrafos 5.013 y 10.011), la solicitud de
examen preliminar internacional debera presentarse en el idioma de la traduccion aportada. La solicitud
de examen preliminar internacional debe estar firmada (consultense los parrafos 10.031, 10.032 y
11.027). Mas adelante se facilitan las indicaciones pertinentes para cumplimentar el formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional, recuadro por recuadro. En caso de que existan varias
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional competentes con respecto a la
solicitud internacional (consultese el parrafo 10.006), se debera indicar cual es la Administracion elegida
por el solicitante, y en la que se presentara la solicitud de examen preliminar internacional,
preferiblemente con el nombre o el cédigo de dos letras correspondiente a esa Administracion
(consultese Nombres de paises y codigos de dos letras (antiguo Anexo K)), en la parte superior de la
primera hoja del formulario de solicitud de examen preliminar internacional, en el espacio previsto a este
efecto.

RECUADRO N.O I: IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

10.014. ; Cuales son los requisitos para la identificacion de la solicitud internacional?

Regla 53.6

En la solicitud internacional se debe indicar el numero de la solicitud internacional, la fecha de
presentacion y el titulo. Si no se conoce el nimero de la solicitud internacional cuando se esté
cumplimentando, debera indicarse el nombre de la Oficina receptora en la que presenta la solicitud
internacional. El titulo de la invencion debe ser el mismo que aparezca en la solicitud internacional que
se haya publicado (es decir, el mismo que se dio en el petitorio, salvo que la Administracion encargada
de la busqueda internacional lo modificase; Consultese el parrafo 7.022).

10.015

Se recomienda que si el solicitante indica una referencia del expediente, ésta no supere los 25
caracteres. El recuadro previsto a este efecto se encuentra en la primera hoja del formulario de solicitud
de examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 5.017 y 5.105 relativos al petitorio y la
descripcion).

10.016

No es obligatorio indicar la fecha de prioridad en la solicitud de examen preliminar internacional, pero si
es recomendable porque ayudara a la Administracién encargada del examen preliminar internacional a
determinar rapidamente si la solicitud de examen preliminar internacional se presentd antes del
transcurso de 19 meses desde la fecha de prioridad.

RECUADRO N.O II: SOLICITANTE O SOLICITANTES

10.017. ¢ Quién puede presentar una solicitud de examen preliminar internacional? ;Qué indicaciones
deben hacerse?

Articulo 31.2), Regla 4, Regla 53.4, Regla 53.5, Regla 54.1, Regla 54.2, Regla 60.1.a-bis)

Si hay un unico solicitante, debe estar domiciliado o ser nacional de un Estado contratante obligado por
el Capitulo Il del PCT. Si hay dos o mas solicitantes, basta con que uno de ellos esté domiciliado o sea
nacional de un Estado contratante obligado por el Capitulo Il, con independencia del Estado o los
Estados elegidos que le correspondan a cada solicitante. Los requisitos detallados de las indicaciones
necesarias sobre cada solicitante (nombre y direccion completos, teléfono, nimero de fax o teleimpresor
y, si se dispone de ello, direccién de correo electrénico o Internet, nacionalidad y domicilio) son los
mismos que se exigen en virtud de la Regla 4 relativa al petitorio (Consultense los parrafos 5.023 a
5.034). Cuando el solicitante esté registrado en la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, en el Recuadro N.o Il se debera indicar también el nimero o cualquier otro dato bajo el
que esté registrado. Cabe observar que los inventores que no sean solicitantes no aparecen en la
solicitud de examen preliminar internacional. Cuando surja alguna duda sobre el domicilio o la
nacionalidad del solicitante, la Administracion encargada del examen preliminar internacional solicitara
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a la Oficina receptora o, cuando la solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina Internacional
en calidad de Oficina receptora, a la Oficina nacional del Estado contratante interesado o a la Oficina
que actue por ese Estado, que resuelva la duda y consulte al solicitante al respecto. El solicitante tiene
la posibilidad de presentar sus argumentos sobre la cuestion del domicilio o la nacionalidad directamente
a la Oficina interesada, que decidira rapidamente sobre esta cuestion.

10.018. ¢ Quién debe aparecer si se ha producido un cambio en el nombre del solicitante o la persona
solicitante?

Regla 92bis.1

Si se ha solicitado el registro de un cambio relativo al nombre o la persona segun la Regla 92bis.1 antes
de que se presentase la solicitud de examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 11.018
a 11.022), en la solicitud de examen preliminar internacional deberan aparecer los solicitantes vigentes
en el momento de presentarla.

10.018A. ¢ Qué hay que hacer para recibir notificaciones por correo electronico?

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electronico en el Recuadro N.o Il del formulario
de solicitud, la Oficina Internacional y la Administracién encargada del examen preliminar internacional,
si proporciona tal servicio, enviaran las notificaciones por correo electronico, evitando con ello retrasos
de tramitacién o postales. En caso de que el mandatario o representante comun también haya facilitado
una direccion de correo electrénico, solo se enviaran notificaciones por correo electrénico al mandatario
designado o al representante comun (Consultese el parrafo 10.022). No todas las Administraciones
remitiran tales notificaciones por correo electrénico (consultese Anexo B). Si no se proporciona una
direccion de correo electronico o si se opta por recibir las notificaciones exclusivamente por correo postal
marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o Il, o en los casos en que la Administracion
encargada del examen preliminar internacional no prevea el envio de notificaciones por correo
electronico, estas se enviaran unicamente por correo postal a la direccion indicada. Es responsabilidad
del solicitante mantener actualizada la direccion de correo electronico y asegurarse de que no se
bloguean los correos entrantes del receptor por ninguna razon. Los cambios relativos a la direccién de
correo electronico indicada seran objeto de una peticion de registro de cambios en virtud de la Regla
92bis, que ha de dirigirse, de preferencia, directamente a la Oficina Internacional.

RECUADRO N.O lll: MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN

10.019. s Debe estar representado el solicitante por un mandatario ante la Administracion encargada del
examen preliminar internacional?

No, no es obligatorio pero se puede estar representado por un mandatario en la mayoria de los casos
es muy recomendable recurrir a un mandatario (Consultese el parrafo 1.004).

10.020. ¢, Puede estar representado el solicitante por un mandatario ante la Administracion encargada
del examen preliminar internacional?

Articulo 49, Regla 2.2, Regla 90.1.a), Regla 90.1.c)

Si, Puede estar representado por el mandatario que lo representé al presentar la solicitud internacional
(si lo tuvo) o por otro mandatario que tenga derecho a ejercer ante la Oficina receptora en la que se
presentd la solicitud internacional (consultese el Anexo C). También puede estar representado por un
mandatario nombrado especificamente a efectos del procedimiento de examen preliminar internacional
y elegido entre las personas que tienen el derecho, segun las reglas aplicables a la Oficina nacional o
regional que actue en calidad de Administracion encargada del examen preliminar internacional, a
ejercer ante esa Oficina (consultese Capitulos Nacionales). Para obtener mas informacion sobre la
representacion, Consultense los parrafos 11.001 a 11.014.

10.021. ;Cuando y como se puede nombrar un mandatario a los fines del procedimiento de examen
preliminar internacional?

Regla 53.2.a)ii), Regla 53.5, Regla 90

Si ya se nombrd un mandatario al presentar la solicitud internacional, ese mismo mandatario puede
representar al solicitante a los fines del procedimiento de examen preliminar internacional y puede firmar
la solicitud de examen preliminar internacional en nombre del solicitante. Asimismo, se puede nombrar
un mandatario distinto o un mandatario adicional en la solicitud de examen preliminar internacional o en
un poder separado. Los requisitos detallados de las indicaciones necesarias sobre cada mandatario
(nombre y direccion completos, teléfono, numero de fax y, si se dispone de ello, direccidon o direcciones
de correo electrénico) son los mismos que se exigen en virtud de la Regla 4 relativa al petitorio
(Consultese el parrafo 5.043). Cuando el mandatario esté registrado en la Administracion encargada del
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examen preliminar internacional, en el Recuadro N.o Il se debera indicar también el nimero o cualquier
otro dato bajo el que esté registrado el mandatario. En los parrafos 11.001 a 11.014 se proporciona mas
informacién sobre la forma de nombramiento de los mandatarios y mandatarios secundarios.

10.021A. ;Qué debe hacer el mandatario (o representante comun) para recibir notificaciones por correo
electrénico?

En caso de que se haya indicado una direccion de correo electrénico en el Recuadro N.o Ill, la Oficina
Internacional y la Administracion encargada del examen preliminar internacional, si proporciona tal
servicio, enviaran las notificaciones por correo electrénico a la direccion facilitada, evitando asi retrasos
de procedimiento o de correo postal (Consultese el parrafo 10.018A). Si no se indica una direccién de
correo electrénico o si el mandatario o representante comun opta por recibir las notificaciones
exclusivamente por correo postal marcando la casilla correspondiente en el Recuadro N.o lll, o en los
casos en que la Administracion encargada del examen preliminar internacional no prevea el envio de
notificaciones por correo electronico, estas se enviaran Unicamente por correo postal a la direccion
indicada.

10.022. ; Pueden estar representados los solicitantes por un representante comun?

Regla 2.2bis, Regla 90.2, Regla 90.4

Las disposiciones relativas a los representantes comunes que se aplican en las etapas anteriores
(Consultese el parrafo 5.048) continan siendo aplicables en el procedimiento de examen preliminar
internacional. Es decir, si no se nombra un mandatario comun, los solicitantes podran designar a uno de
ellos como representante comun del resto, y si no se nombra ni un mandatario ni un representante
comun, el solicitante que aparezca en primer lugar en el petitorio y esté facultado para presentar una
solicitud internacional en la Oficina receptora correspondiente se considerara el representante comun
(es el “solicitante considerado representante comun”) (Consultese el parrafo 11.006). Si la persona que
se nombre en el momento de presentar la solicitud de examen preliminar internacional es quien firma la
solicitud en nombre del solicitante, se debera presentar también un poder separado en la Administracion
encargada del examen preliminar internacional, en la Oficina Internacional o en la Oficina receptora. No
obstante, la Oficina receptora, la Oficina Internacional o la Administracion encargada del examen
preliminar internacional pueden renunciar a la exigencia de la entrega de un poder separado.
Conslltense los Anexos B (IB), C y E para obtener informacion mas detallada.

10.023. 4 Qué otras disposiciones se aplican sobre los mandatarios y representantes comunes durante
el procedimiento de examen preliminar internacional?

Durante el procedimiento de examen preliminar internacional se aplican las mismas disposiciones
generales sobre los mandatarios y representantes comunes que en otras etapas de la fase internacional
(por ejemplo, las relativas a su situacién juridica y a la revocacion y renuncia al nombramiento;
Conslltense los parrafos 11.001 a 11.014).

RECUADRO N.O IV: BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (DECLARACION
RELATIVA A LAS MODIFICACIONES E INDICACION DEL IDIOMA A LOS EFECTOS DEL EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL)

10.024. ;Pueden los solicitantes modificar las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos antes o
durante el examen preliminar internacional?

Articulo 34.2)b), Regla 66.1.b), Regla 66.1.d)

Los solicitantes tienen derecho, segun el Articulo 34.2)b), a modificar las reivindicaciones, la descripcion
y los dibujos antes de que comience el examen preliminar internacional y durante el procedimiento, si
hay tiempo, hasta que se elabore el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il
del PCT). (Por lo que respecta a las reivindicaciones, esta es, de hecho, la segunda ocasion en que se
pueden modificar antes de que comience el examen preliminar internacional; la primera se contempla
en la posibilidad de presentar modificaciones a la Oficina Internacional segun el Articulo 19 y tal como
se describe en los parrafos 9.004 a 9.009 y 9.011.) Para obtener informacion mas detallada sobre las
modificaciones en virtud del Articulo 34.2)b), Consultense los parrafos 10.028, 10.067 a 10.071, 11.045
a 11.047.
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10.025. 4, Cual es lafinalidad de indicar la base del examen preliminar internacional? ; Deben presentarse
la declaracion relativa a las modificaciones y la indicacién del idioma a los efectos del examen preliminar
internacional?

i) Es necesario cumplimentar la declaracion relativa a las modificaciones, para que la Administracion
encargada del examen preliminar internacional pueda identificar los documentos que constituiran la base
y que el examen preliminar internacional pueda comenzar lo antes posible. No obstante, el hecho de no
cumplimentar la declaraciéon o de no cumplimentarla correctamente no anula la solicitud. En particular,
si no se cumplimentan modificaciones en virtud del Articulo 19 o del Articulo 34 y si el solicitante no
desea presentar modificaciones cuando presente la solicitud de examen preliminar internacional, lo Unico
que sucedera es que el examen preliminar internacional se iniciara sobre la base de la solicitud
internacional presentada originalmente. Al solicitante no se le impedira realizar modificaciones en etapas
sucesivas del procedimiento de examen preliminar internacional, a condicion de que la Administracion
encargada del examen preliminar internacional las reciba con tiempo suficiente para tomarlas en
consideracion. Por otra parte, si se han realizado modificaciones, pero no se han indicado, o si se desea
hacer modificaciones posteriormente pero no se indica, el inicio del examen preliminar internacional
puede retrasarse o puede ser que no haya tiempo suficiente en las etapas posteriores para tomar en
consideracion las modificaciones que el solicitante quiera proponer.

ii) Cumplimentar la indicacion del idioma a los efectos del examen preliminar internacional y las casillas
correspondientes ayuda a la Administracion encargada del examen preliminar internacional a determinar
rapidamente, con el objeto de comenzar el examen cuanto antes, si la solicitud de examen preliminar
internacional y la solicitud internacional se han presentado en un idioma aceptado por esa Administraciéon
0 si es necesario aportar una traduccion de la solicitud internacional. La indicacion también sirve para
que la Administracion encargada del examen preliminar internacional decida si las modificaciones
presentadas junto a la solicitud de examen preliminar internacional (Consultese el parrafo i) anterior)
estan en el idioma adecuado.

10.026. ; Como se debe cumplimentar la declaracion relativa a las modificaciones?

Si se han hecho modificaciones de las reivindicaciones segun el Articulo 19 (Consultense los parrafos
9.004 a 9.009) antes de presentar la solicitud de examen preliminar internacional, la declaracién debera
indicar si, a los efectos del examen preliminar internacional, se desea que las modificaciones se tengan
en cuenta (en cuyo caso debera adjuntarse una copia de las modificaciones al presentar la solicitud de
examen preliminar internacional) o si prefiere que se consideren eliminadas por una modificacion
efectuada conforme al Articulo 34. Si no se han presentado modificaciones segun el Articulo 19, pero el
plazo para presentarlas (Consultese el parrafo 9.004) no ha vencido aun en el momento en el que se
presente la solicitud de examen preliminar internacional, se podra, si asi se desea, indicar en la
declaracion que se solicita el aplazamiento del examen preliminar internacional (Consultese el parrafo
10.054). Cuando se hayan presentado modificaciones conforme al Articulo 34 junto con la solicitud de
examen preliminar internacional, la declaracion debera indicarlo. A continuacion se proporcionan
explicaciones detalladas de las casillas del Recuadro N.o IV.

“1. El solicitante desea que el examen preliminar internacional comience sobre la base de:
[ ] la solicitud internacional tal como se presenté originalmente”.

Esta casilla se debe marcar si no se ha efectuado modificaciones en virtud del Articulo 19 y no se tiene
intencion de hacerlas en el momento en el que presente la solicitud de examen preliminar internacional,
o si ya presentd modificaciones en virtud del Articulo 19 pero no quiere seguir adelante con ellas.

“la descripcion

[ ] tal como ha sido originalmente presentada

[ ] tal como fue modificada en virtud del Articulo 34

las reivindicaciones

[ ] tal como han sido originalmente presentadas

[ ] tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 19

[ ] tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 34
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los dibujos
[ ] tal como han sido originalmente presentados

[ ] tal como fueron modificados en virtud del Articulo 34”

Regla 60.1.g), Regla 69.1.e)

Estas casillas solo se deben marcar si se desea que las modificaciones se tengan en cuenta en el
examen preliminar internacional. Si se desea que se tengan en cuenta las modificaciones presentadas
con anterioridad en virtud del Articulo 19, junto a la solicitud de examen preliminar internacional se
debera adjuntar una copia de las modificaciones y las declaraciones que las acompafien, si las hubiera.
Si se marca la casilla pero la solicitud de examen preliminar internacional no va acompafada de los
documentos mencionados, el comienzo del examen preliminar internacional se retrasara hasta que la
Administracion encargada del examen preliminar internacional los reciba. Las modificaciones conforme
al Articulo 34 deberan presentarse junto a la solicitud de examen preliminar internacional. Se debera
indicar también, marcando la casilla o casillas correspondientes, a qué partes de la solicitud internacional
afectan las modificaciones.

Regla 53.9.a)ii)
“2. [ ] El solicitante desea que toda modificacion efectuada a las reivindicaciones en virtud del Articulo
19 se considere invalidada.”

Esta casilla solo se debe marcar si el solicitante presenté modificaciones con anterioridad segun el
Articulo 19, pero ya no desea que se tomen en consideracion en el examen preliminar internacional. Si
se marca esta casilla se considerara que esas modificaciones se han eliminado por una modificacion
efectuada conforme al Articulo 34.

“3. [_] Cuando la Administracién encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen
preliminar internacional al mismo tiempo que la busqueda internacional segun la Regla 69.1.b), el
solicitante solicita a la Administracion encargada del examen preliminar internacional que difiera el
comienzo del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo aplicable segun la Regla
69.1.d).”

Esta casilla solo se debe marcar si, en el momento en el que se presenta la solicitud de examen
preliminar internacional, el plazo para presentar modificaciones segun el Articulo 19 no ha vencido adn
(Consultese el parrafo 9.004) y se tiene intencion de presentar modificaciones después de presentar la
solicitud de examen preliminar internacional. En la practica, esta situacion solo puede darse si la solicitud
de examen preliminar internacional se presenta antes de que el informe de busqueda internacional esté
disponible. Si se marca esta casilla pero mas adelante se decide no presentar modificaciones segun el
Articulo 19, se debera enviar una notificacion a la Administracién encargada del examen preliminar
internacional sefialando que no se desea presentar modificaciones y a continuacion se iniciara el examen
preliminar internacional.

“4. [_] El solicitante desea expresamente que el comienzo del examen preliminar internacional se difiera
hasta el vencimiento del plazo aplicable segun la Regla 54bis.1.a).”

Esta casilla se debe marcar si se desea que el comienzo del examen preliminar internacional se difiera
hasta el vencimiento del plazo aplicable segun la Regla 54bis.1.a). De lo contrario, cuando la
Administracion encargada de la busqueda internacional y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional no sean la misma Administracion, el examen comenzara una vez que la
Administracion encargada del examen preliminar internacional esté en posesion de las tasas prescritas,
del informe de busqueda internacional o de una notificacion de la declaracion, hecha segun el Articulo
17.2)a), y de la opinién escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional.

10.027. ¢ Se pueden marcar varias casillas del Recuadro N.o IV?

Si. Por ejemplo, en el punto 1), se pueden marcar dos o tres casillas en el caso de que el solicitante
haya presentado modificaciones de las reivindicaciones segun el Articulo 19 y quiera que esas
modificaciones se tengan en cuenta junto a las modificaciones de la descripcion y/o los dibujos
presentadas conforme al Articulo 34 (e incluso es posible que presente nuevas modificaciones de las
reivindicaciones modificadas).
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10.028. ;Pueden los solicitantes hacer modificaciones nuevas durante el examen preliminar
internacional ademas de las mencionadas en el Recuadro N.o IV?

Regla 66.1.b), Regla 66.4bis

Si. A los solicitantes no se les impedira realizar modificaciones nuevas o en etapas sucesivas del
procedimiento de examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 10.067 a 10.071), sea cual
sea el contenido de la declaracién relativa a las modificaciones, y en este sentido la declaracion no es
vinculante para el solicitante o para la realizacion del examen. Por ejemplo, se puede optar por presentar
modificaciones segun el Articulo 34 en una etapa posterior, que reemplacen a las modificaciones
efectuadas previamente conforme al Articulo 19 aunque la declaracién indique que esas modificaciones
previas se deben tomar en consideracion. No obstante, la Administracion encargada del examen
preliminar internacional emplea la informacion reflejada en la declaracion para determinar cuando y
sobre qué base dara comienzo el examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 10.051 a
10.055). Ademas, no es necesario que la Administracion encargada del examen preliminar internacional
tenga en cuenta las modificaciones o argumentos a efectos del informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo 1l del PCT) si se reciben cuando la Administracion ya haya comenzado a
redactar el informe (Consultese el parrafo 10.068). Habida cuenta de que el tiempo del que se dispone
para realizar el examen preliminar internacional es limitado, el solicitante, por su propio interés, debera
ser lo mas preciso posible al indicar qué debe constituir la base del examen preliminar internacional
cuando presente la solicitud de examen preliminar internacional. Si el solicitante tiene intencion de
presentar modificaciones segun el Articulo 34 pero no esta en disposicion de hacerlo en el momento en
el que presente la solicitud de examen preliminar internacional, es conveniente que indique su intencion
en una carta adjunta a la solicitud. Cabe observar que puesto que, segun la Regla 66.1bis, la opinion
escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional se considerara en la mayoria de los
casos como la opinion escrita de la Administracion encargada del examen preliminar internacional, si las
modificaciones conforme al Articulo 34 no se presentan junto a la solicitud de examen preliminar
internacional, la Administracion encargada del examen preliminar internacional podria, poco después del
vencimiento del plazo previsto en la Regla 54bis.1.a), comenzar a redactar el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT).

RECUADRO N.O V: ELECCION DE ESTADOS

10.029. ¢ Qué Estados se pueden elegir?

Regla 53.7

La presentacion de una solicitud de examen preliminar internacional resulta en la eleccion de todos los
Estados contratantes que se hayan designado y estén obligados por el Capitulo Il del PCT. Por lo
general, ello supone la eleccion de todos los Estados contratantes, salvo el Uruguay, que actualmente
es el unico Estado que no esta obligado por el Capitulo Il del PCT.

RECUADRO N.O VI: LISTA DE VERIFICACION
10.030. ¢, Cual es la finalidad de la lista de verificacion?

Se debe cumplimentar la lista de verificacion que aparece en el Recuadro N.o VI para que la
Administracion encargada del examen preliminar internacional verifique que se han recibido todos los
documentos presentados junto a la solicitud de examen preliminar internacional. En la lista de verificacion
son especialmente importantes las indicaciones sobre las modificaciones a las que se haga referencia
en la declaracion relativa a las modificaciones. Las indicaciones dadas en la lista de verificacion deben
corresponderse con las indicaciones dadas en el Recuadro N.o IV.

RECUADRO N.O VII: FIRMA DEL SOLICITANTE, MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN

10.031. ¢ Quién debe firmar la solicitud de examen preliminar internacional?

Regla 53.4, Regla 53.8, Regla 60.1.a-ter), Regla 90.3

La solicitud de examen preliminar internacional debe estar firmada por el solicitante o, si hay mas de un
solicitante, por todos los solicitantes que presenten la solicitud; es decir, los solicitantes correspondientes
a los Estados elegidos. No obstante, la solicitud de examen preliminar internacional también puede
firmarla un mandatario o un representante comuin en nombre del solicitante o los solicitantes que lo
hayan nombrado. La solicitud de examen preliminar internacional también puede estar firmada en
nombre de todos los solicitantes por el mandatario comun o el representante comin que se haya
nombrado, o por el “solicitante considerado representante comun” si no se ha nombrado un mandatario
comun o un representante comun (Consultese el parrafo 11.006). No obstante, si falta la firma de uno o
varios solicitantes, la Administracién encargada del examen preliminar internacional no requerira a los
solicitantes para que faciliten la firma o las firmas que falten, a condicién de que al menos uno de los
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solicitantes si la haya firmado. En caso de que se presente una declaracion de retirada en cualquier
momento de la fase internacional, esa declaracion de retirada debera estar firmada por el solicitante, o
por todos los solicitantes si hubiera mas de uno (Regla 90bis.5), o por un mandatario o representante
comun que los solicitantes hayan nombrado firmando el petitorio, la solicitud de examen preliminar
internacional o un poder separado (Regla 90bis.4.a)).

10.032. ;Cuando se puede o se debe utilizar un sello en lugar de una firma?

Regla 2.3

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se presenten ante la
Administracion Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) en calidad de Administracion
encargada del examen preliminar internacional se podra utilizar un sello en lugar de una firma. En caso
de que la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se presenten en inglés en la
Oficina Europea de Patentes (OEP) en calidad de Administracién encargada del examen preliminar
internacional para actuar respecto de las solicitudes internacionales presentadas en la Oficina Japonesa
de Patentes (JPO) en calidad de Oficina receptora, los documentos se deben firmar y no se puede
emplear un sello. Cuando la solicitud de examen preliminar internacional u otros documentos se
presenten en el Ministerio de Propiedad Intelectual (MOIP) (Republica de Corea) en calidad de
Administracion encargada del examen preliminar internacional se debe utilizar un sello en lugar de una
firma (Consultese el parrafo 5.091 con respecto al petitorio).

NOTAS AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
10.033. ¢ Qué son las notas relativas al formulario de solicitud de examen preliminar internacional?

Las notas relativas al formulario de solicitud de examen preliminar internacional (consultese el sitio
Internet de la OMPI en: https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-demand-ed-
demand.pdf) estan destinadas a facilitar la cumplimentacion del formulario. Muestran qué indicaciones
son necesarias y como hacerlas, recuadro por recuadro. No es necesario presentar las notas con la
solicitud de examen preliminar internacional.

HOJA DE CALCULO DE TASAS
10.034. ;Qué es la hoja de calculo de tasas?

La hoja de calculo de tasas sirve para calcular el importe total de las tasas que deben pagarse a la
Administracion encargada del examen preliminar internacional. Esta hoja suele acompanar al formulario
impreso de solicitud de examen preliminar internacional que se entrega al solicitante en la Oficina
receptora o en la Administracién encargada del examen preliminar internacional. No obstante, no es
parte del formulario y no es obligatorio utilizarla. Sin embargo, se recomienda firmemente que el
solicitante rellene la hoja de célculo de tasas y la entregue a la Administracion encargada del examen
preliminar internacional. Con ella, la Administracién encargada del examen preliminar internacional
verificara los calculos y detectara si hay algun error. Para obtener mas informacion sobre cémo rellenar
la hoja de calculo de tasas, consulte las notas a la hoja de calculo de tasas disponible en la direccion en
Internet de la OMPI indicada en el parrafo 10.033. Para obtener mas informacion sobre el pago de tasas,
Conslltense los parrafos 10.035 a 10.043.

TASAS

10.035. ;,Qué tasas se deben abonar en concepto de la solicitud de examen preliminar internacional?

Articulo 31.5)
En relacién con la solicitud de examen preliminar internacional se deben pagar dos tipos de tasas:

Regla 58.1.a), Regla 58.1.c)

i) la “tasa de examen preliminar’, que fija y se abona a la Administracién encargada del examen
preliminar internacional, principalmente para realizar el examen preliminar internacional y para elaborar
el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT);

Regla 57.1

ii) la “tasa de tramitacion”, que se fija en la Tabla de tasas del Reglamento del PCT y se abona a la
Oficina Internacional para que se encargue de varios asuntos, entre los que se encuentra, cuando
proceda, la traduccién del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT)
al inglés (Consultese el parrafo 10.039).

10.036. ;Se deben pagar tasas en funcion de la eleccion?

No hay “tasas de eleccidén”. Las unicas tasas que se deben pagar al presentar una solicitud de examen
preliminar son las citadas en el parrafo 10.035.
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10.037. ;Donde se abonan estas tasas?

Regla 57.1, Regla 58.1.c)
La tasa de examen preliminar y la tasa de tramitacion se abonan en la Administracion encargada del
examen preliminar internacional, que remite el pago de la tasa de tramitacién a la Oficina Internacional.

10.038. 4 En qué monedas se pueden abonar estas tasas?

Regla 57.2.b), Regla 58.1.c)

En general, la tasa de examen preliminar y la tasa de tramitacion se pueden pagar en la moneda o en
una de las monedas prescritas por la Administracion encargada del examen preliminar internacional. En
el Anexo E se proporciona toda la informacion necesaria sobre esta cuestion.

10.039. 4 Cual es el importe de estas tasas?

Regla 57.2.a), Regla 57.3, Regla 58.1.b)
En el Anexo E se indican los importes de la tasa de examen preliminar y de la tasa de tramitacion
pagaderas a la Administracion encargada del examen preliminar internacional.

10.040. ¢ Se aplican reducciones a las tasas?

Los solicitantes de determinados paises pueden obtener una reduccion en la tasa de examen preliminar
que perciben la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (consultese el Anexo E para obtener mas informacion a este respecto).

10.041

Conforme al punto 5 de la Tabla de Tasas, tendran derecho a una reduccion del 90%en la tasa de
tramitacion a) aquellos solicitantes que sean personas fisicas nacionales de un Estado y domiciliadas en
un Estado que figure en la lista de Estados con un producto interno bruto per capita inferior a 25.000
ddlares de los EE.UU. (segun el promedio de los ultimos 10 afios del PIB per capita en dolares de los
EE.UU. a precios constantes de 2005, publicado por las Naciones Unidas), y cuyos nacionales y
residentes que sean personas fisicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por afio
(por cada millén de personas) o menos de 50 solicitudes internacionales (en cifras absolutas), conforme
al indice de presentacion medio anual de los ultimos 5 afios, publicado por la Oficina Internacional; o b)
aquellos solicitantes, sean o no personas fisicas, que sean nacionales de un Estado y estén domiciliados
en un Estado clasificado por las Naciones Unidas entre los paises menos adelantados. (Para consultar
la lista de los Estados cuyos nacionales y residentes tienen derecho a una reduccion en las tasas,
consultese: https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-fee-reduction-january.pdf ). Cuando
haya varios solicitantes, cada uno de ellos debera satisfacer uno de los dos criterios mencionados
anteriormente. No obstante, téngase en cuenta que solo se tiene derecho a la reduccién en la tasa de
tramitacion si, en el momento de la presentacion de la solicitud de examen preliminar internacional, el
solicitante o todos los solicitantes son los unicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraido
obligacién alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos respecto de la
invencion a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reduccion en la tasa, tal
como se expone mas arriba. Si el solicitante o todos los solicitantes tienen derecho a la reduccion en la
tasa de tramitacion, esta reduccion se aplicara sobre la base de las indicaciones del nombre, la
nacionalidad y el domicilio que figuren en el Recuadro N.o Il de la solicitud de examen preliminar
internacional, y no serd necesario presentar una peticion especial para obtener tal reduccion.

10.042. ;Cuando se deben pagar estas tasas?

Regla 57.3, Regla 58.1.b)

La tasa de examen preliminar y la tasa de tramitacion se deben pagar dentro del plazo de un mes a partir
de la fecha de presentacién de la solicitud de examen preliminar internacional o dentro del plazo de 22
meses desde la fecha de prioridad, segun el que venza mas tarde, teniendo en cuenta que, cuando la
solicitud de examen preliminar internacional se haya transmitido a la Administracién encargada del
examen preliminar internacional competente segun la Regla 59.3, la tasa de tramitacion debera pagarse
en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administracion la haya recibido o en el plazo de
22 meses desde la fecha de prioridad, segun el que venza mas tarde. En relacién con las consecuencias
de la falta de pago o el retraso en el pago de estas tasas, Consultese el parrafo 10.047.

10.043. ; En qué casos se reembolsan estas tasas?

Regla 54.4, Regla 57.4, Regla 58.3

La Administracion encargada del examen preliminar internacional reembolsara la tasa de tramitacion si
la solicitud de examen preliminar internacional se retira antes de que se envie a la Oficina Internacional
o si la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada porque ninguno de los
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solicitantes tenga derecho a presentarla (Consultese el parrafo 10.047). Cada una de las
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional decide, a su criterio, si reembolsa la
tasa de examen preliminar o parte de ella, dependiendo de cada caso. En el Anexo E se ofrecen mas
detalles.

TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.044. ; Qué se hace con la solicitud de examen preliminar internacional cuando se recibe?

Regla 60.1.a), Regla 61.1

La Administracion encargada del examen preliminar internacional notifica lo antes posible al solicitante
la fecha de recepcidon de la solicitud de examen preliminar internacional y a continuacion revisa la
solicitud para determinar si cumple todos los requisitos. En caso de que no los cumpla, la Administracion
encargada del examen preliminar internacional requerira al solicitante para que se ajuste a esos
requisitos. En la Regla 60.1 y los parrafos 10.047 a 10.049 y el parrafo 10.050 se ofrece informacion
detallada sobre la correccién de defectos en la solicitud de examen preliminar internacional.

10.045

Articulo 31.7), Regla 61.1.a), Regla 61.2, Regla 61.3, Regla 61.4, Instruccién 431

La Administracion encargada del examen preliminar internacional envia la solicitud de examen preliminar
internacional o una copia de esta a la Oficina Internacional. A continuacion, la Oficina Internacional
notifica a las Oficinas elegidas su eleccion e informa al solicitante de que lo ha hecho. Para obtener una
descripcién detallada, consultense las Reglas 61.2 y 61.3. Ademas, la Oficina Internacional publicara, lo
antes posible una vez que se haya presentado la solicitud de examen preliminar internacional pero no
antes de su publicacion internacional, en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/patentscope/es/,
indicaciones relativas a la solicitud de examen preliminar internacional y a los Estados elegidos
interesados, conforme a las Instrucciones Administrativas.

10.046. ;Qué pueden hacer los solicitantes si lo indicado en el formulario de solicitud de examen
preliminar internacional no respalda su derecho a presentar una solicitud de examen preliminar
internacional?

Articulo 31.2)a), Regla 61.1.b), Instruccion 614

Si las indicaciones sobre el domicilio y la nacionalidad del solicitante declaradas en el Recuadro N.o Il
del formulario de la solicitud de examen preliminar internacional no respaldan el derecho del solicitante
a presentar una solicitud de examen preliminar internacional en la Administracién encargada del examen
preliminar internacional interesada (Consultese el parrafo 10.004), la Administracion notificara al
solicitante que la solicitud de examen preliminar internacional se considera no presentada. Podria ocurrir,
no obstante, que las indicaciones sean incorrectas o que el domicilio o la nacionalidad del solicitante
realmente respalden su derecho a presentar la solicitud de examen preliminar internacional. En tal caso,
se deben remitir de inmediato las pruebas que demuestren que el solicitante realmente tenia derecho,
en la fecha en la que la Administracion encargada del examen preliminar internacional recibio la solicitud
de examen preliminar internacional, a presentar una solicitud de examen preliminar internacional en esa
Administracion. Si la Administracion juzga satisfactorias las pruebas, entonces considerara que los
requisitos contemplados en el Articulo 31.2)a) se han cumplido en la fecha real de recepcion de la
solicitud de examen preliminar internacional, y se corregiran las indicaciones.

10.047. ;Se pueden corregir los defectos en la solicitud de examen preliminar internacional, la
inobservancia de algunos requisitos sobre el idioma y la falta de pago de algunas tasas? y de ser posible,
¢,como? ; Qué consecuencias tiene?

Si la Administracion encargada del examen preliminar internacional considera:

Articulo 31.3), Regla 53, Regla 55.1
i) que la solicitud de examen preliminar internacional no cumple los requisitos en cuanto a la forma, el
contenido o el idioma (Conslultese el parrafo 10.012),

Regla 57.3

ii) que la tasa de tramitacion no se pag6 dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud de examen preliminar internacional o, cuando la solicitud de examen preliminar
internacional se transmiti6 a la Administracion encargada del examen preliminar internacional
competente segun la Regla 59.3, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administracion
la recibio, o no se pagd en la moneda prescrita (Consultense los parrafos 10.035 y 10.038), o
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Regla 58.1)b), Regla 58bis, Regla 60.1)b)

i) la tasa de examen preliminar no se pagé dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de examen preliminar internacional o, cuando la solicitud de examen
preliminar internacional se transmitié a la Administracion encargada del examen preliminar internacional
competente segun la Regla 59.3, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que esa Administracion
la recibid, o no se pagd en la moneda prescrita (fijada por la Administracion encargada del examen
preliminar internacional — Consultense los parrafos 10.035 y 10.038), requerira al solicitante para que
corrija este defecto o defectos y cumpla con los requisitos y/o pague la tasa o tasas exigidas. En el caso
de los defectos en cuanto a la forma o al idioma, el requerimiento especificara un plazo de al menos un
mes a partir de la fecha del requerimiento, que la Administracion encargada del examen preliminar
internacional podra prorrogar en cualquier momento antes de que se haya adoptado una decisién. En el
caso de los defectos en cuanto al pago de tasas, el requerimiento especificara un plazo de un mes a
partir de la fecha del requerimiento; se podra exigir un pago de tasa por pago tardio y no se podra
prorrogar el plazo. No obstante, se debe considerar que todo pago se ha recibido antes del vencimiento
de los plazos aplicables si la Administracion encargada del examen preliminar internacional lo recibe
antes de que venza el plazo para abonar la tasa o las tasas o, si se ha enviado un requerimiento para
pagar las tasas que falten, antes de que dicha Administracion declare que la solicitud de examen
preliminar internacional se considera no presentada.

10.048

Regla 60.1.b), Regla 61.1.b)

Si se satisface el requerimiento en el plazo establecido, esto no tiene consecuencias adversas, salvo la
posibilidad de que el examen preliminar internacional se retrase (Consultese el parrafo 10.050), excepto
si el defecto reside en que la solicitud de examen preliminar internacional no permite identificar la solicitud
internacional. En ese caso, la solicitud de examen preliminar internacional se considerara recibida en la
fecha en la que se reciba la correccidn necesaria, y la Administracion encargada del examen preliminar
internacional se lo notificara al solicitante.

10.049

Regla 60.1.c), Regla 61.1.b)
Si, una vez vencido el plazo indicado (incluidas las prérrogas pertinentes), sigue faltando una firma (de
al menos un solicitante), u otras indicaciones exigidas (con respecto a alguno de los solicitantes que
tengan derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional segun la Regla 54.2), la
solicitud de examen preliminar internacional se considerara no presentada y asi lo declarara la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

10.050

Articulo 39.1)a)

Cuando la solicitud de examen preliminar internacional se considere recibida en una fecha posterior a la
que fue presentada, segun se describe en el parrafo 10.048, el aplazamiento del inicio de la fase nacional
(Consultese el parrafo 10.002) no se producira si esa fecha de recepcion es posterior al vencimiento del
plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. No obstante, esto solo es pertinente en el caso de los
Estados cuya Oficina designada haya notificado a la Oficina Internacional que el plazo de 30 meses
establecido segun el Articulo 22.1), en vigor desde el 1 de abril de 2002, es incompatible con la
legislacion nacional que aplica esa Oficina. El aplazamiento del inicio de la fase nacional tampoco se
producira si la solicitud de examen preliminar se considera no presentada (Consultese el parrafo 10.049).

EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

10.051. ;Cuando comienza el examen preliminar internacional?

Regla 69.1.a)

Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en los parrafos 10.052 a 10.055, la Administracion
encargada del examen preliminar internacional dara comienzo al examen preliminar internacional
cuando esté en posesion de la solicitud de examen preliminar internacional, el importe adeudado (en su
totalidad) por la tasa de tramitacion y la tasa de examen preliminar, incluida, en su caso, la tasa por pago
tardio prevista en la Regla 58bis.2, y bien el informe de busqueda internacional y la opinidon escrita
redactada segun la Regla 43bis.1 o una declaracion de la Administracién encargada de la busqueda
internacional segun la cual no se emitira informe de busqueda internacional y la opinidn escrita redactada
segun la Regla 43bis.1, salvo que se deseea expresamente que el comienzo del examen preliminar
internacional se difiera hasta el vencimiento del plazo aplicable segun la Regla 54bis.1.a).
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10.052. 4 Qué es un procedimiento “condensado” a efectos del examen preliminar internacional?

Regla 69.1.b)

Si la Administracion encargada del examen preliminar internacional competente forma parte de la misma
Oficina (nacional o regional) que la Administracion encargada de la busqueda internacional competente,
el examen preliminar internacional podra, si la Oficina asi lo desea y salvo que el solicitante haya pedido
que el examen se aplace (Consultese el parrafo 10.054), comenzar al mismo tiempo que la busqueda
internacional (generalmente conocido como procedimiento “abreviado” dado que la busqueda
internacional y el examen preliminar internacional coinciden parcialmente).

10.053. ;Tendra en cuenta la Administracién encargada del examen preliminar internacional las
modificaciones realizadas en virtud del Articulo 19?

Regla 53.9.a)i), Regla 62, Regla 69.1.c)

Cuando la declaracion relativa a las modificaciones relativas a la solicitud de examen preliminar
internacional contenga una indicacioén en el sentido de que deberan tenerse en cuenta las modificaciones
segun el Articulo 19, la Administracion encargada del examen preliminar internacional no iniciara el
examen preliminar internacional antes de que haya recibido copia de las modificaciones en cuestion y
de la carta de acompafiamiento. En consecuencia, se debera adjuntar una copia de las modificaciones
y de la carta de acompafiamiento, junto a la solicitud de examen preliminar internacional, para que se
disponga del mayor espacio de tiempo posible para realizar el examen (Consultense los parrafos 9.010,
10.025 y 10.026). En cualquier caso, la Oficina Internacional enviara una copia de las modificaciones y
de la carta de acompafamiento a la Administracién encargada del examen preliminar internacional, a no
ser que esa Administracion haya indicado que ya ha recibido una copia (Consultese el parrafo 9.010),
aunque el hecho de esperar a que se envie dicha copia puede retrasar el inicio del examen preliminar
internacional.

10.054. ; Cémo puedo aplazar el inicio del examen preliminar internacional?

Regla 53.9.b), Regla 69.1.d)

Cuando la declaracién relativa a las modificaciones indique que el inicio del examen preliminar
internacional debe diferirse (Consultese el parrafo 10.026), la Administracién encargada del examen
preliminar internacional no comenzara el examen antes de que se cumpla una de las tres condiciones
siguientes:

i) antes de haber recibido copia de cualquier modificacion efectuada segun el Articulo 19;

i) antes de haber recibido una declaracion del solicitante sefialando que no desea efectuar
modificaciones segun el Articulo 19; o

i) antes del vencimiento del plazo aplicable segun la Regla 46.1.

Por lo tanto, cuando se haga esa indicacion en la solicitud de examen preliminar internacional, debera
verificarse que la Administracion encargada del examen preliminar internacional quede informada
rapidamente de las modificaciones necesarias o de que el solicitante haya decidido no presentar
modificaciones, para reservar el mayor espacio de tiempo posible para efectuar el procedimiento de
examen preliminar internacional.

10.055

Regla 53.9.c), Regla 55.2, Regla 55.3.a), Regla 55.3.b), Regla 55.3.c), Regla 55.3.d), Regla 69.1.e)

Cuando la declaracion relativa a las modificaciones indique que, conforme al Articulo 34, se han
presentado modificaciones con la solicitud de examen preliminar internacional (Consultese el parrafo
10.011), pero, de hecho, no se hayan presentado tales modificaciones, la Administracion encargada del
examen preliminar internacional no iniciara ese examen antes de haber recibido las modificaciones o
antes de que haya requerido al solicitante presentarlas y el plazo fijado en el requerimiento haya vencido,
lo que se cumpla primero. Caso de que la solicitud internacional no se presentara en el idioma de
publicacion, las modificaciones acordes con el Articulo 34 y la carta de acompanamiento correspondiente
(asi como la carta de acompafamiento de las modificaciones acordes con el Articulo 19) habran de
redactarse en el idioma de publicacion. Cuando el examen preliminar internacional se efectie sobre la
base de una traduccién de la solicitud internacional (Consultese el parrafo 10.011), cualquiera de esas
modificaciones o cualquier modificacién presentada segun el Articulo 19 que se deba tener en cuenta, y
su carta de acompafamiento correspondiente, deberan remitirse en el mismo idioma que la traduccion.
Cuando las modificaciones hayan sido o sean presentadas en otro idioma, también debera entregarse
una traduccién de las modificaciones al idioma en el que se vaya a realizar el examen preliminar
internacional (consultese también el parrafo 11.046). Si las modificaciones o su carta de
acompafiamiento no se han presentado en el idioma exigido, la Administracién encargada del examen
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preliminar internacional requerira al solicitante a que las entregue en un plazo que debera ser razonable
habida cuenta de las circunstancias. Si no se cumple dicho requerimiento en el plazo previsto, esas
modificaciones no se tomaran en consideracion a los fines del examen preliminar internacional.

10.056. ;Puede la Administracion encargada del examen preliminar internacional solicitar el documento
de prioridad y una traduccion de este?

Regla 66.7

Si la Administracion encargada del examen preliminar internacional necesita una copia de una solicitud
cuya prioridad se reivindica en la solicitud internacional (“el documento de prioridad”) y la Oficina
Internacional ya esta en posesién del documento de prioridad (Consultese el parrafo 5.070), la Oficina
Internacional proporcionara una copia a la Administracion, previa peticion de dicha copia. Si no se ha
facilitado el documento de prioridad segun la Regla 17.1, el informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo Il del PCT) se elaborara como si la prioridad no se hubiera reivindicado, pero
ninguna Oficina elegida podra rechazar la reivindicacion de prioridad en tales circunstancias antes de
dar la oportunidad al solicitante de facilitar el documento de prioridad dentro de un plazo que debera ser
razonable teniendo en cuenta las circunstancias. Cuando el documento de prioridad no esté en el idioma
o en uno de los idiomas indicados en el Anexo E para las Administraciones encargadas del examen
preliminar internacional, y la Administracién correspondiente considere que la validez de la reivindicacion
de prioridad es pertinente a la hora de formular la opinién sobre si la invencion reivindicada parece nueva,
implica actividad inventiva y es susceptible de aplicacion industrial, la Administracién puede requerir al
solicitante que aporte una traduccién a ese idioma. Se debera satisfacer ese requerimiento en un plazo
de dos meses a partir de la fecha del requerimiento; de lo contrario, el informe preliminar internacional
sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT) se elaborara como si la prioridad no se hubiera reivindicado.

10.057. ¢ Cual es la finalidad del examen preliminar internacional?

Articulo 33.1)

Como ya se describio en el parrafo 10.001, la finalidad del examen preliminar internacional consiste en
formular una opinion, que es “preliminar”’ (dado que la opinién final la dara la Oficina nacional o regional
de patentes o un tribunal nacional o regional competente en la fase nacional) y “no vinculante” (sobre
nadie, incluidas las Oficinas elegidas), sobre si la invencion reivindicada: i) parece nueva, ii) implica
actividad inventiva (no ser evidente) y iii) es susceptible de aplicacion industrial. Pese a que en las
legislaciones nacionales no hay un criterio totalmente uniforme sobre estos principios, su aplicacion en
virtud del PCT durante el procedimiento de examen preliminar internacional es tal que el informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) proporciona una idea muy
aproximada de los resultados que se pueden obtener en la fase nacional.

10.058. A los efectos del examen preliminar internacional, ;cuando se considera nueva una invencion
reivindicada?

Articulo 33.2), Regla 64

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera nueva una invencion reivindicada si no
existe anterioridad en el estado de la técnica. En la Regla 64 se define “el estado de la técnica” a los
efectos del examen.

10.059. A los efectos del examen preliminar internacional, ¢cuando se considera que una invencion
reivindicada implica una actividad inventiva?

Articulo 33.3), Regla 65

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera que una invencion reivindicada implica
una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento
(Consultese el parrafo 10.058), no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente
prescrita. Para obtener informacion detallada, consultese la Regla 65.

10.060. A los efectos del examen preliminar internacional, scuando se considera que una invencion
reivindicada es susceptible de aplicacién industrial?

Articulo 33.4)

A los efectos del examen preliminar internacional, se considera que una invencion reivindicada es
susceptible de aplicacion industrial cuando, segun su naturaleza, pueda ser producida o utilizada (en
sentido tecnoldgico) en cualquier tipo de industria.
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10.061. 4 En qué documentos se basa el examen preliminar internacional?

Regla 66.1, Regla 66.4bis

El examen preliminar internacional se basa en las reivindicaciones, la descripcién y los dibujos que
contiene la solicitud internacional. Las modificaciones de las reivindicaciones presentadas segun el
Articulo 19 antes de que se entregara la solicitud de examen preliminar internacional se tendran en
cuenta salvo que hayan sido reemplazadas por una modificacion posterior conforme al Articulo 34
(Consultese el parrafo 10.028) o se consideren invalidadas por una modificacién segun el Articulo 34
(Consultese el parrafo 10.026). Las modificaciones efectuadas después de la presentacion de la solicitud
de examen preliminar internacional, ya se realicen segun el Articulo 19 o el Articulo 34, también se
tomaran en consideracion a los efectos del examen preliminar internacional, a no ser que no se tengan
en cuenta para redactar la opinidon escrita por la Administracion encargada del examen preliminar
internacional o el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) porque se
hayan recibido cuando la Administracién encargada del examen preliminar internacional ya haya
empezado a redactar la opinion o el informe. Sobre la aceptabilidad de las modificaciones en general,
Conslultese el parrafo 11.047.

10.062. ¢ Qué ocurre si no se ha establecido ningun informe de busqueda internacional en relacién con
ciertas reivindicaciones?

Regla 66.2.a)vi)

No es necesario proceder a un examen preliminar internacional para las reivindicaciones relativas a
invenciones para las que no se ha emitido un informe de busqueda internacional (Consultense los
parrafos 7.013 a 7.021) y asi se indicara en la opinion escrita de la Administracion encargada del examen
preliminar internacional y en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del
PCT).

10.062A. ¢ Lleva a cabo la Administracion encargada del examen preliminar internacional una busqueda
adicional?

Regla 66.1ter

La Administracion encargada del examen preliminar internacional generalmente efectia una busqueda
complementaria con el fin de descubrir la existencia de los documentos mencionados en la Regla 64 que
hayan sido publicados o se hayan puesto a disposicién de dicha Administracion a los fines de la
busqueda con posterioridad a la fecha en que se haya establecido el informe de busqueda internacional,
salvo si considera que dicha busqueda carece de finalidad util, por ejemplo, cuando considera que la
materia objeto de la solicitud internacional, considerando esta ultima como un todo, no requiere llevar a
cabo un examen preliminar internacional. En el informe de examen preliminar internacional establecido
por la Administracién encargada del examen preliminar Internacional constara si se ha realizado o no
una busqueda complementaria, y la Administracion podra incluir los resultados de dicha busqueda.

10.063. Durante el examen preliminar internacional, ¢ qué condiciones especiales son aplicables a unas
listas de secuencias de nucledétidos o aminoacidos, o a los cuadros relativos a las mismas?

Regla 13ter.2

Si la Administracién encargada del examen preliminar internacional constata que en una solicitud
internacional se divulga una secuencia de nucleétidos o aminoacidos que debe incluirse en una lista de
secuencias con arreglo a lo dispuesto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y que aun no
se ha proporcionado una lista de secuencias conforme con la norma prescrita (consultense el parrafo
5.099) en un idioma aceptado por esa Administracion (ya sea como parte de la solicitud internacional o
a efectos del examen preliminar internacional, segun el caso), dicha Administracion puede requerir al
solicitante para que suministre una lista que cumpla con esta norma o que contenga una traduccion del
texto libre dependiente del idioma. La Administracion encargada del examen preliminar internacional
exige la lista a fin de realizar el examen preliminar internacional; la aplicacién de requisitos de la
legislacion nacional en relacion con la divulgacion de invenciones que implican listas de secuencias es
una cuestion a tratar durante la fase nacional de la tramitacion.

10.064. ;Sobre qué cuestiones relativas a la solicitud internacional podra formular observaciones la
Administracion encargada del examen preliminar internacional?

Regla 66.2
La Administracion encargada del examen preliminar internacional redacta una “opinion escrita” en la que
comunica al solicitante si considera que:
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Articulo 34.4)a)i), Articulo 35.3)a), Regla 66.2.a)i), Regla 67

i) la solicitud internacional trata de un objeto respecto del cual la Administracion no esta obligada a
proceder a un examen preliminar internacional, y decide no efectuar tal examen (es el mismo caso que
el descrito en el parrafo 7.013 relativo a la busqueda internacional),

Articulo 34.4)a)ii), Regla 66.2.a)i)

i) la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos son tan obscuros, o las reivindicaciones se fundan en
forma tan inadecuada en la descripcion, que no se puede formar una opinion significativa en relacion
con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la aplicacion industrial de la invencion reivindicada
(es el mismo caso que el descrito en el parrafo 7.014 relativo a la busqueda internacional),

Regla 66.2.a)ii)

iii) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) deberia ser “negativo”
(Consultese el parrafo 10.075) respecto de alguna de las reivindicaciones debido a que la invencion
reivindicada no parece nueva, no parece implicar una actividad inventiva (ser no evidente), o no parece
ser susceptible de aplicacion industrial,

Regla 66.2.a)iv)
iv) una modificacion va mas alla de la divulgacién que figura en la solicitud internacional tal como se
presentd (Consultense los parrafos 10.070 y 11.047),

Regla 66.2.a)v)

v) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) deberia ir acompafiado
de las observaciones (desfavorables) sobre la claridad de las reivindicaciones, la descripcion y los
dibujos, o sobre la cuestion de si las reivindicaciones se fundan enteramente en la descripcion,

Regla 66.2.a)vi)

vi) una reivindicacion se refiere a una invencion para la que no se ha establecido ningun informe de
busqueda internacional (Consultense los parrafos 7.013 a 7.021) y la Administracién encargada del
examen preliminar internacional ha decidido no efectuar el examen preliminar internacional para esa
reivindicacion,

Regla 66.2.a)vii)

vii) no dispone de la lista de secuencias de nucleétidos o aminoacidos en una forma e idioma que permita
efectuar un examen preliminar internacional significativo (al igual que se describe en el parrafo 5.099 en
relacién con la busqueda internacional),

Regla 66.2.a

viii) la legislacion nacional de la Oficina nacional que actue en calidad de Administracion encargada del
examen preliminar internacional no permite que las reivindicaciones dependientes multiples se redacten
de manera diferente de la prevista en la segunda y tercera frases de la Regla 6.4.a) (al igual que se
describe en los parrafos 5.113 y 7.014 en relacion con la busqueda internacional).

10.065

Regla 66.2.a)iii)

La Administracion también actia como se indica en el parrafo 10.064 cuando encuentra irregularidades
en la forma o el contenido de la solicitud internacional. Cuando se considera que no satisface la exigencia
de unidad de la invencién (Consultense los parrafos 5.114 a 5.123), Consultese el parrafo 10.072.

10.066. ¢ Qué es la “opinion escrita”?

Regla 66.2, Regla 66.4.a)

La “opinion escrita” es una notificacion en la que la Administracion encargada del examen preliminar
internacional comunica al solicitante si tiene alguna observacion que hacer sobre las cuestiones
mencionadas en el parrafo 10.064. La opinion escrita debe exponer en detalle las razones de la
Administracion, y en ella se requerira al solicitante para que presente una respuesta escrita y se fijara
un plazo para la respuesta (normalmente de dos meses, pero prorrogable a peticion del solicitante; para
mayores detalles, consultese la Regla 66.2d)). Podria no redactarse una opinion escrita si la
Administracion no tiene observaciones que formular (en cuyo caso la Administracion procedera
directamente a elaborar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT)).
La Administracion podria emitir una o mas opiniones escritas adicionales si hubiera tiempo,
especialmente si el solicitante se esfuerza en ajustarse a las observaciones de la Administracion lo antes
posible, presentando argumentos o modificaciones.
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10.067. ;Como pueden responder los solicitantes a las opiniones escritas de la Administracion
encargada del examen preliminar internacional? ;Pueden modificar la solicitud internacional en esta
etapa?

Articulo 34.2)a), Articulo 34.2)d), Regla 66.2.b), Regla 66.2.c), Regla 66.2.d), Regla 66.3, Regla 66.4, Regla 66.5, Regla 66.6, Regla 66.8
Los solicitantes pueden pedir aclaraciones a la Administracion encargada del examen preliminar
internacional o precisar de forma voluntaria los aspectos pertinentes, puesto que el PCT prevé
especificamente que tienen derecho a comunicarse verbalmente, por teléfono o en persona, o por escrito
con la Administracion (Articulo 34.2)a), consultese también la Regla 66.6). Mas concretamente, cuando
el solicitante reciba una opinion escrita de la Administracion sobre cualquiera de las cuestiones que se
abordan en los parrafos 10.064 y 10.065, podra responder a la opinidn escrita (consultese el Articulo
34.2)d)). La respuesta podra constar de modificaciones o argumentos. Cualquier cambio, exceptuada la
rectificacion de errores evidentes (Consultense los parrafos 11.033 a 11.040) en las reivindicaciones, la
descripcion o los dibujos (incluidas la supresion de reivindicaciones, la omisién de pasajes en la
descripcion o la retirada de ciertos dibujos) sera considerado una modificacion. Sobre la forma de las
modificaciones, Conslltese el parrafo 10.071. Si la Administracion encargada del examen preliminar
internacional emite una o mas opiniones escritas adicionales, las posibilidades de respuesta del
solicitante son las mismas que en el caso de la primera opinidn escrita. El solicitante puede pedir una o
mas posibilidades adicionales de remitir modificaciones o argumentos si queda tiempo suficiente.

10.068. ;Se tendran siempre en cuenta las modificaciones y los argumentos?

Regla 66.4bis

Las modificaciones y los argumentos presentados se tendran en cuenta si se reciben con tiempo
suficiente. No obstante, habida cuenta de que el tiempo del que se dispone para realizar el examen
preliminar internacional es limitado, lo mas conveniente es que el solicitante, por su propio interés,
responda lo antes posible a las opiniones escritas. No es necesario que la Administracion encargada del
examen preliminar internacional tenga en cuenta las modificaciones o argumentos a efectos de la opinidn
escrita o del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) si se reciben
cuando la Administracion ya haya comenzado a redactar la opinion o el informe.

10.069. ¢ Estoy obligado a modificar mi solicitud internacional después de recibir una opinion escrita
negativa?

Cabe observar que la Administracién encargada del examen preliminar internacional no puede obligar al
solicitante a hacer ningun cambio en la solicitud internacional. En otras palabras, el solicitante puede no
tener en cuenta la opinién de la Administracion, ya sea en su totalidad o en parte. Esta actitud podria
originar un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT) desfavorable o
menos favorable, pero el solicitante puede preferir recibir un informe asi (con la esperanza de superar
las dificultades que se deriven de ello en la fase nacional) a cambiar algo que no quiere cambiar.

10.070. ¢ Pueden incluir elementos nuevos las modificaciones de la solicitud internacional?

Articulo 34.2)b), Regla 70.2.c)

Respecto a las modificaciones segun el Articulo 19 (Consultese el parrafo 301), las modificaciones
conforme al Articulo 34.2)b) no podran ir mas alla de la divulgaciéon de la invencion contenida en la
solicitud internacional tal como se presentd. Si la Administracién encargada del examen preliminar
internacional considera que alguna de las modificaciones no cumple este requisito, lo mencionara en la
opinion escrita y en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT), y el
informe se elaborara como si esa modificacion no se hubiera presentado (consultese también el parrafo
11.047).

10.071. ;Como se pueden realizar modificaciones de la solicitud internacional ante la Administracion
encargada del examen preliminar internacional?

Regla 11.14, Regla 46.5, Regla 55.3, Regla 66.8, Regla 70.2.c-bis)

Se debe presentar una hoja de reemplazo de cada hoja que, debido a una modificacion, difiera de la
hoja anteriormente presentada. La modificaciéon debe ir acompafiada de una carta en la que se expliquen
las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo y en la que, de
preferencia, se expliquen los motivos de la modificacién. Ademas, en la carta debe indicarse la base de
la modificacion de la solicitud, base que siempre debe hacer referencia a la solicitud (descripcion,
reivindicaciones, dibujos) tal como fue presentada inicialmente, incluso si ha sido objeto de varias
modificaciones durante la fase internacional. Si se presentan modificaciones de las reivindicaciones
habra de incluirse la serie completa de reivindicaciones que sustituye a la originalmente presentada (o a
la modificada previamente en virtud del Articulo 19). En el parrafo 9.006 se expone un ejemplo de como
indicar la base de las modificaciones, y en el 11.047A se detallan las consecuencias de no adjuntar una
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carta de acompafamiento a las hojas de reemplazo. Cuando la modificacidén consista en suprimir pasajes
o en introducir cambios o adiciones de menor importancia, los cambios o adiciones deberan presentarse
en una copia de la hoja en cuestidon de la solicitud internacional, a condicion de que no afecten
negativamente a la claridad y a la posibilidad de reproduccion directa de esa hoja. No sera necesario
presentar una hoja de reemplazo cuando la modificacion consista en la supresion de una hoja entera;
en tal caso, dicha modificacion debera comunicarse mediante una carta que, preferentemente, explique
las razones de la modificacion. Con respecto a las modificaciones de las reivindicaciones, consultense
también los parrafos 9.005 y 9.006 relativos a la busqueda internacional, que se aplican mutatis
mutandis. Caso de que la solicitud internacional no se presentara en el idioma de publicacion, las
modificaciones acordes con el Articulo 34 y la carta de acompafamiento correspondiente (asi como la
carta de acompafiamiento de las modificaciones acordes con el Articulo 19) habran de redactarse en el
idioma de publicacién. Cuando el examen preliminar internacional se efectia sobre la base de una
traduccion de la solicitud internacional (consultense parrafos 10.011, 10.054 y 10.055), las
modificaciones acordes con el Articulo 34 y con el Articulo 19 que hayan de ser tenidas en cuenta, asi
como su carta de acompafiamiento, se deben presentar en el idioma de dicha traduccién. Cuando las
modificaciones hayan sido o sean presentadas en otro idioma, también debera entregarse una
traduccion de las modificaciones al idioma en el que se vaya a realizar el examen preliminar internacional
(consultense también los parrafos 5.013, 10.011 y 11.046). No se debe pagar ninguna tasa en concepto
de la presentacion de modificaciones segun el Articulo 34.2)b). Si las modificaciones o su carta de
acompafiamiento no se han presentado en el idioma exigido, la Administracion encargada del examen
preliminar internacional requerira al solicitante a que las entregue en un plazo que debera ser razonable
habida cuenta de las circunstancias. Si no se cumple dicho requerimiento en el plazo previsto, esas
modificaciones no se tomaran en consideracion a los fines del examen preliminar internacional.

10.072. ¢ Qué ocurre si la Administracion encargada del examen preliminar internacional considera que
no hay “unidad de la invencién”?

Regla 68, Regla 70.13

Si la Administracion encargada del examen preliminar internacional estima que la solicitud internacional
no satisface la exigencia de unidad de la invencion (Consultense los parrafos 5.114 a 5.123 sobre el
concepto de “unidad de la invencion”), puede adoptar dos procedimientos distintos: procedera con el
examen preliminar internacional respecto de la solicitud internacional entera y expresara su opinion
sobre la falta de unidad de la invencion en el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT), o podra requerir al solicitante para que elija entre limitar las reivindicaciones para
qgue cumplan los requisitos (en cuyo caso la Administracion debera especificar al menos una posibilidad
de limitacion) o pagar tasas adicionales (habida cuenta de que la tasa de examen preliminar se calcula
para cubrir los casos en los que existe unidad de la invencion). Si el solicitante decide limitar las
reivindicaciones como se le pide, el examen se efectua con las reivindicaciones limitadas. Si opta por
pagar las tasas adicionales, el examen preliminar internacional se realiza con las reivindicaciones de la
invencion principal y las reivindicaciones por las que se han pagado tasas adicionales, y el informe
indicara que se han abonado dichas tasas. Las tasas adicionales pueden pagarse bajo protesta, en cuyo
caso se seguira un procedimiento similar al que se describe en relacion con la busqueda internacional
(Consultense los parrafos 7.019 a 7.020). Si no limita las reivindicaciones ni abona las tasas adicionales,
el examen se realiza respecto de la invencion principal segun la Administracion encargada del examen
preliminar internacional o el solicitante o, en caso de duda, segun se define en la Regla 68.5
(concretamente, la invencidn mencionada en primer lugar en las reivindicaciones se considera la
invencion principal).

10.073

Articulo 34.3)

El hecho de que se considere que no hay unidad de la invencion podra seguir teniendo importancia en
la fase nacional. Las Oficinas elegidas que estén de acuerdo en considerar que no hay unidad de la
invencion podran requerir al solicitante, durante el procedimiento nacional, que limite las reivindicaciones
0 que divida la solicitud en varias solicitudes fraccionarias, 0 que pague tasas especiales para conservar
las partes de la solicitud internacional que no guarden relacion con la invencion principal (para mayores
detalles, consultese el Articulo 34.3)).
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EL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD (CAPITULO Il DEL PCT)

10.074. ; Cuando se establece el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del
PCT)?

Articulo 35.1), Regla 69.2

El plazo para establecer el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT)
es el que venza en ultimo lugar de entre los siguientes: 28 meses desde la fecha de prioridad; seis meses
a partir de la fecha prevista en virtud de la Regla 69.1 para que comience el examen preliminar
internacional; o seis meses a partir de la fecha en que la Administracion encargada del examen preliminar
internacional reciba la traduccion aportada conforme a la Regla 55.2 (Consultense los parrafos 10.051 a
10.055). Por lo tanto, en circunstancias normales, el solicitante recibira el informe, como muy tarde, dos
meses antes de que las Oficinas elegidas inicien el procedimiento nacional. De esta forma tendra tiempo
para considerar si desea entrar en la fase nacional, y en qué Oficinas elegidas, y para preparar las
medidas necesarias (para mas informacion, consultese Fase Nacional).

10.075. ¢ Cuales son la forma y el contenido del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT)?

Articulo 35.1), Articulo 35.2), Regla 70, Instruccion 604

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) contiene, entre otras
cosas, una declaracion (que indica simplemente “si” o0 “no”) respecto de cada reivindicacion, si esta
parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicacion industrial. La
declaracion, si procede, citara los documentos que se consideren pertinentes y dara explicaciones
precisas sobre los criterios a los que corresponden los documentos citados, y describira los motivos por
los que la Administracion encargada del examen preliminar internacional ha llegado a sus conclusiones.
En los parrafos 10.064 y 10.065 se enumeran otras cuestiones que podrian incluirse en el informe. En
el informe también se indica si se han descubierto otros documentos pertinentes en una busqueda
complementaria, la fecha en la que se llevd a cabo dicha busqueda o si esta no tuvo lugar (Consultese
el parrafo 10.062A). Cuando proceda, el informe también incluira observaciones sobre la cuestion de la
unidad de la invencion (Consultese el parrafo 10.072). Para obtener mas informacién, consultense el
Articulo 35.1) y 2), la Regla 70 y la Instruccién 604.

10.076. ;Como se hace referencia a las modificaciones de la solicitud internacional en el informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT)?

Regla 70.2.c-bis), Regla 70.2.e), Regla 70.16

Elinforme preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) especifica sobre qué base
se ha establecido, es decir, si se han tenido en cuenta las modificaciones y, de ser asi, cuales. En caso
de que las modificaciones se hayan realizado de acuerdo con el Articulo 19 y/o el Articulo 34 pero el
solicitante no haya presentado la carta de acompafiamiento requerida a la Oficina Internacional o a la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, el informe se podra establecer como si
dicha modificacion no se hubiera efectuado, en cuyo caso dicho informe debera indicarlo. Los siguientes
elementos se adjuntaran en forma de “anexos” al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT): las hojas de reemplazo con las modificaciones realizadas en virtud del Articulo 19
o del Articulo 34 que se han tenido en cuenta, las cartas de acompafiamiento, asi como las hojas de
reemplazo con las rectificaciones de errores evidentes y la carta de acompafiamiento autorizadas en
virtud de la Regla 91. Cuando no se tome en consideracion la rectificacion de un error evidente por
haberse recibido en la Administracién encargada del examen preliminar internacional cuando esta ya ha
iniciado la redaccién del informe, dicho informe asi lo indicara, anexandose a él dicha rectificacion. Las
modificaciones efectuadas conforme el Articulo 19 que hayan sido consideradas invalidadas por una
modificacion efectuada segun el Articulo 34 (Consultese el parrafo 10.026) o que hayan sido sustituidas
posteriormente por otras hojas de reemplazo, o las modificaciones que resulten en la supresion de hojas
completas no se adjuntaran al informe, ni tampoco las cartas que acompafen a dichas hojas de
reemplazo. No obstante, aunque la Administracion encargada del examen preliminar internacional
considere que las modificaciones que reemplazan o invalidan exceden la divulgacion contenida en la
solicitud internacional tal como fue presentada, se adjuntaran al informe cada una de las hojas sustituidas
o invalidadas y su carta de acompafiamiento correspondiente. De igual modo, si no se presenta la carta
de acompafiamiento de las hojas que reemplazan o invalidan, explicando la base de la modificacion de
la solicitud, tal como fue presentada, como resultado de lo cual el informe se elaborara como si dichas
modificaciones que reemplazan o invalidan no se hubieran presentado, también se adjuntaran al informe
cada una de las hojas sustituidas o invalidadas y toda carta que haga referencia a ellas.”

4 de septiembre de 2025



Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional Pagina 118

10.077. s Puede el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) expresar
una opinién sobre la patentabilidad de la invencion?

Articulo 35.2)

No. El Articulo 35.2) estipula expresamente que “el informe de examen preliminar internacional no
contendra ninguna declaracion sobre la cuestion de si la invencion reivindicada es o parece ser
patentable o no patentable, de conformidad con lo dispuesto en cualquier legislacion nacional”. Cabe
observar que, en este contexto, la “legislacion nacional” comprende los tratados de patente regional (el
Protocolo de Harare de la ARIPO, el Convenio sobre la Patente Eurasiatica, el Convenio sobre la Patente
Europea y el Acuerdo de la OAPI).

10.078. ¢ En qué idioma se establece el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo
Il del PCT)? ¢ Se traduce el informe?

Regla 70.17, Regla 72, Regla 74

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) y los anexos se
establecen en el idioma en el que se haya publicado la solicitud internacional (Consultense los parrafos
9.017 a 9.020), salvo cuando el examen preliminar internacional se efectie sobre la base de una
traduccion (Consultense los parrafos 5.013, 10.011 y 10.013), en cuyo caso el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT) y los anexos se establecen en el idioma de la
traduccion. Los Estados elegidos podran exigir que el informe se traduzca al inglés si no esta en el idioma
oficial o en uno de los idiomas oficiales de su Oficina nacional. Si este fuera el caso, la Oficina
Internacional encarga la traduccion del cuerpo del informe y envia copias al solicitante y a cada Oficina
elegida interesada. Si alguna Oficina elegida exige una traduccion de los Anexos del informe, encargar
y aportar esa traduccién es responsabilidad del solicitante.

10.079. ¢ Cuando reciben el solicitante, la Oficina Internacional y las Oficinas elegidas el informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) y, si procede, su traduccion?

Articulo 36.1), Articulo 36.3)a), Regla 71.1, Regla 73.2, Regla 93bis

La Administracion encargada del examen preliminar internacional transmitira el mismo dia a la Oficina
Internacional y al solicitante una copia del informe del examen preliminar internacional (Capitulo Il del
PCT) (y de sus anexos, si los hubiera, Consultese el parrafo 10.076). La Oficina Internacional envia
copias del informe (y de los anexos) a las Oficinas elegidas, asi como una traduccién al inglés del cuerpo
del informe si alguna Oficina elegida asi lo ha exigido de conformidad con la Regla 93bis; no obstante,
incumbe al solicitante realizar una traduccién de los anexos, si es necesaria, y enviarla a las Oficinas
elegidas interesadas (Consultese el parrafo 10.078 y la Fase Nacional). Si, en opinién del solicitante,
hay errores en la traduccion del informe del examen preliminar internacional (Capitulo Il del PCT), podra
enviar observaciones escritas sobre dichos errores a las Oficinas elegidas interesadas y debera enviar
una copia de tales observaciones a la Oficina Internacional. En el caso de que las observaciones se
hagan sobre el contenido del informe del examen preliminar internacional (Capitulo Il del PCT)
propiamente dicho, se deberan dirigir a las Oficinas elegidas durante la fase nacional.

10.079A ¢ Hay otros documentos del expediente que conserva la Administracién encargada del examen
preliminar internacional que deban remitirse a la Oficina Internacional?

Regla 71.1.b), Instruccién 602bis

La Administracion encargada del examen preliminar internacional también transmitira a la Oficina
Internacional una copia de los documentos que se enumeran a continuacion, y esta ultima remitira a su
vez una copia a las Oficinas elegidas al mismo tiempo que transmita la copia del informe de examen
preliminar internacional sobre la patentabilidad:

— toda opinion escrita emitida por la Administracion;

— toda hoja de reemplazo que contenga modificaciones en virtud del Articulo 34 y toda carta que
acomparfie dichas modificaciones, incluidas todas aquellas modificaciones y cartas que hayan sido
sustituidas;

— toda carta que contenga los argumentos que el solicitante haya presentado a la Administracién
conforme a la Regla 66.3 del Reglamento del PCT (Consultese el parrafo 10.067);

— todo requerimiento emitido por la Administracién para limitar las reivindicaciones o para abonar tasas
adicionales;

— toda protesta contra el requerimiento de limitacién de las reivindicaciones o de pago de tasas
adicionales, asi como toda decision a este respecto, independientemente de que el solicitante asi lo haya
pedido de conformidad con la Regla 68.3.c); y
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— cualquier otro documento que figure en su expediente y desee transmitir.

Estos documentos se remitiran a la Oficina Internacional en cualquier momento después de que se hayan
puesto a disposicion, pero no después de la fecha de transmision del informe de examen preliminar
internacional. Téngase en cuenta que las Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional pueden decidir aplazar la transmision de los documentos mencionados hasta que estén
técnicamente preparadas para efectuar dicha transmision.

10.080. ¢ Tienen acceso otras personas, ademas del solicitante y las Oficinas elegidas, al informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT) y a los demas documentos
contenidos en el expediente del examen preliminar internacional?

Articulo 36.3)a), Articulo 38.1), Regla 71.1.b), Regla 73.2.a), Regla 94.1, Regla 94.2, Regla 94.3

La Oficina Internacional no publica el informe ni los documentos conexos contenidos en el expediente
del examen preliminar internacional. Conforme al Articulo 36.3)a), la Oficina Internacional transmite el
informe a las Oficinas elegidas. No obstante, a partir del 1 de enero de 2004, y si asi lo pide una Oficina
elegida (la informacion relativa a esas peticiones se publica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del
PCT)), la Oficina Internacional pondra a disposicién en PATENTSCOPE
(https://www.wipo.int/patentscope/es/) el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT), pero no antes de transcurridos 30 meses desde la fecha de prioridad. Asimismo,
conforme a las modificaciones introducidas en las Reglas 71.1.b) y 94.1.c), que entraron en vigor el 1 de
julio de 2020, cualquier otro documento que reciba la Administracién encargada del examen preliminar
internacional, o que dicha Administracion emita el 1 de julio de 2020 o posteriormente, se pondra a
disposicion en PATENTSCOPE 30 meses después de la fecha de prioridad (Consultese el parrafo
10.079A).

10.081. [Eliminado]

10.082. ; Como puede obtener el solicitante copias de los documentos citados en el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT)?

Articulo 36.4), Regla 71.2

Si quiere obtener copias de los documentos citados en el informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo Il del PCT) que no hubieran sido citados en el informe de busqueda internacional
debera requerirselo a la Administracion encargada del examen preliminar internacional. En el Anexo E
se indican las tasas que se deberan abonar a las Administraciones para obtener las copias mencionadas.

10.083. 4 Cuales son el efecto y la utilidad del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo Il del PCT) en la fase nacional?

Habida cuenta de que el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT)
contiene una opinién sobre la medida en que la solicitud internacional satisface los criterios aceptados a
nivel internacional de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicacion industrial, proporciona al
solicitante una base solida sobre la que evaluar las posibilidades que tiene de obtener las patentes en
las distintas Oficinas en la fase nacional. Aunque el informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo Il del PCT) no tiene caracter obligatorio para las Oficinas elegidas, estas lo
tienen muy en cuenta y el hecho de recibir un informe favorable sera beneficioso durante el proceso de
solicitud ante las Oficinas elegidas. Una Oficina elegida que sea la misma que la Oficina nacional o
regional que realizé el examen preliminar internacional en calidad de Administracién encargada del
examen preliminar internacional segun el PCT por lo general procedera rapidamente a conceder una
patente en la fase nacional si el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del
PCT) es favorable con respecto a la solicitud internacional.
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CAPITULO 11 : CUESTIONES DIVERSAS ACERCA DE LA FASE INTERNACIONAL

REPRESENTACION POR PARTE DE LOS MANDATARIOS Y REPRESENTANTES COMUNES

11.001. 4 Con qué fin se nombra un mandatario?

Regla 90.1

El solicitante puede nombrar un mandatario o varios para que lo representen ante la Oficina receptora,
la Oficina Internacional, la Administracion encargada de la busqueda internacional, la Administracion
encargada especificamente de la busqueda internacional suplementaria o la Administracion encargada
del examen preliminar internacional; es decir, a los efectos de la fase internacional en términos
generales. también puede nombrar uno o varios mandatarios para representarlo especificamente ante
la Administracion encargada de la busqueda internacional, ante la Administracion que se encargue de la
busqueda suplementaria o ante la Administracion encargada del examen preliminar internacional. Las
Oficinas nacionales no consideraran mandatarios automaticamente a los mandatarios que se nombrasen
a efectos de la solicitud internacional durante la fase internacional, por lo tanto, si es necesario, se debera
nombrar otros mandatarios a los efectos de la fase nacional ante cada una de las distintas Oficinas
designadas (consultese Capitulos nacionales (resimenes)).

11.002. ¢ A quién se puede nombrar como mandatario?

Articulo 49, Regla 83.1bis, Regla 90.1

En general, se podra nombrar como mandatario para la fase internacional a una persona que tenga
derecho a ejercer ante la Oficina en la que se haya presentado la solicitud internacional. Cuando la
solicitud internacional se haya presentado en la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora
(Consultese el parrafo 5.008), cualquier persona que tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional (o
regional) de un Estado contratante, o que actiue en su nombre, en el que el solicitante (o, si hay varios
solicitantes, cualquiera de ellos) esté domiciliado o sea nacional (consultese el Anexo C) podra ser
nombrado mandatario. Se podra nombrar a una persona como mandatario para que represente al
solicitante especialmente ante la Administracion encargada de la busqueda internacional, ante cualquier
Administracion que se encargue especificamente de la busqueda internacional suplementaria o ante la
Administracion encargada del examen preliminar internacional si tiene derecho a ejercer ante la oficina
u organizacion intergubernamental que actie en calidad de esa Administracién. El derecho a ejercer
ante una Oficina u organizacion se rige por la legislacion nacional que aplique la Oficina o la organizacion
interesada.

11.003. ¢ Deben tener el mismo mandatario todos los solicitantes?

Cada uno de los solicitantes puede nombrar su propio mandatario. Habitualmente, sin embargo, es
conveniente que todos los solicitantes nombren a la misma persona para que los represente en calidad
de “mandatario comun” (o nombrar varios “mandatarios comunes”, por ejemplo, los socios de un
despacho de abogados o de mandatarios especializados en patentes que actuen en nombre del
solicitante).

11.004. ; Puede un mandatario nombrar a un mandatario secundario?

Regla 90.1.d)

Cualquier mandatario que haya sido nombrado para representar al solicitante en la fase internacional en
general podra nombrar a un mandatario secundario para representar al solicitante, salvo que en el
documento en el que se nombré al mandatario principal se indique lo contrario. Los mandatarios
secundarios se pueden nombrar para representar al solicitante en general o bien ante una Administracion
encargada de la busqueda internacional, ante una Administracion que se encargue de la busqueda
suplementaria o una Administracion encargada del examen preliminar internacional especifica. El
nombramiento de un mandatario secundario esta sujeto a las mismas condiciones sobre su derecho a
ejercer que las que se establecen en el parrafo 11.002.

11.005. ¢ Qué es un “representante comun” de los solicitantes?

Articulo 9, Regla 2.2bis, Regla 90.2.a)

Cuando hay varios solicitantes y no han nombrado un mandatario comun para que los represente a los
efectos de la fase internacional en general, los solicitantes podran nombrar a uno de ellos para que los
represente a todos como su representante comun. Para ser nombrada representante comun, esa
persona debera ser nacional o estar domiciliada en un Estado contratante, y por consiguiente, esta
facultada para presentar una solicitud internacional.
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11.006. ;Qué ocurre si no se nombra especificamente a un mandatario comun o representante comun?

Regla 2.2bis, Regla 26.2bis.a), Regla 90.2.b), Regla 90bis.5

Cuando haya varios solicitantes y no haya sido nombrado ningiin mandatario comun o un representante
comun, el solicitante mencionado en primer lugar que tenga derecho a presentar una solicitud
internacional en la Oficina receptora correspondiente (Consultense los parrafos 5.020 a 5.023) se
considerara automaticamente el representante comun de todos los solicitantes (el “solicitante
considerado representante comun”). Este “solicitante considerado representante comun” debera
encargarse de la mayoria de las cuestiones que gestiona un mandatario designado o representante
comun en nombre de todos los solicitantes, entre las que se encuentra firmar el petitorio, la solicitud de
examen preliminar internacional y muchos otros documentos a los efectos del PCT. No obstante, el
“solicitante considerado representante comun” no puede firmar legitimamente, en nombre de los demas
solicitantes, una declaracion de retirada de la solicitud internacional, una designacion, una reivindicacion
de prioridad, la solicitud de examen preliminar internacional o una eleccion, sin presentar su
consentimiento a dicha retirada. Si el “solicitante considerado representante comun” ha nombrado un
mandatario, el mandatario podra hacerse cargo de las actuaciones que el “solicitante considerado
representante comun” puede hacer en nombre de los demas solicitantes, incluida la firma de ciertos
documentos en nombre de todos los solicitantes (pero, de la misma forma, no podra firmar ninguna
declaracion de retirada).

11.007. ; Cémo se nombra al mandatario o representante comun?

Regla 90.4.a)

El nombramiento de un mandatario o representante comun se puede hacer en el petitorio o en la solicitud
de examen preliminar internacional (Consultense los parrafos 5.041 a 5.049, y 10.019 a 10.023) en un
poder separado (Consultese el parrafo 11.008) o en un poder general (Consultese el parrafo 11.009).
Cuando haya varios solicitantes se podra nombrar un mandatario comun o un representante comun para
que los represente a todos ellos mediante una combinacion de ambos métodos, a condicion de que cada
uno de los solicitantes firme uno de estos tres documentos: el petitorio, la solicitud de examen preliminar
internacional o el poder.

11.008. ¢ Cuales son los requisitos que rigen un poder separado?

Regla 90.4

Cuando se nombre a un mandatario o representante comun mediante un poder separado, ese poder se
debera enviar a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional. No obstante, las Oficinas receptoras,
Administraciones encargadas de la busqueda internacional, Administraciones designadas para la
busqueda internacional suplementaria, Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional o la Oficina Internacional podran renunciar a exigir que se les entregue un poder separado
(se puede obtener mas informacion sobre las renuncias en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del
PCT)), en la PCT Newsletter y en el sitio web de la OMPI, en: http://www.wipo.int/en/web/pct-
system/texts/waivers. Cabe observar, no obstante, que la renuncia de una Oficina, Administracion o de
la Oficina Internacional no se aplica si el mandatario o el representante comun entrega la declaracion de
retirada prevista en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4. En el sitio Internet de la OMPI se facilita un modelo del
formulario necesario para presentar un poder separado: https://www.wipo.int/en/web/pct-
system/forms/pal/index.

11.009. ¢ Se puede nombrar un mandatario mediante un poder general para representar al solicitante a
los fines de cualquier solicitud internacional que pudiese presentar?

Regla 90.5

Si, se puede hacer un nombramiento general de ese tipo. El original del poder general se debe presentar
en la Oficina receptora si el nombramiento se hace a los fines de la fase internacional en general, o en
la Administracion encargada de la busqueda internacional o la Administracion encargada de la busqueda
suplementaria o en la Administracion encargada del examen preliminar internacional si el nombramiento
se hace para que el mandatario represente al solicitante especificamente ante esa Administracion. El
nombramiento sera efectivo para las solicitudes presentadas por ese solicitante, a condicion de que se
mencione el poder general en el petitorio, en la solicitud de examen preliminar internacional o en una
declaracion aparte. No obstante, las Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la busqueda
internacional, Administraciones designadas para la busqueda internacional suplementaria o
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional podran renunciar a exigir que se
adjunte una copia del poder general al petitorio, la solicitud de examen preliminar internacional o
cualquier declaracion aparte (se puede obtener mas informacidon sobre las renuncias en las
Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT)). En el caso de que la Oficina o Administracion no haya
renunciado a dicho requisito, se debera adjuntar una copia del poder general al petitorio, la solicitud de
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busqueda internacional suplementaria, la solicitud de examen preliminar internacional o una declaracion
aparte. No es necesario que la copia del original firmado esté firmada a su vez. En el sitio web de la
OMPI se muestra un modelo del formulario necesario para presentar un poder general:
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/pa/index. Cabe observar, no obstante, que la renuncia de
una Oficina o Administracion no se aplica si el mandatario o el representante comun entrega la
declaracion de retirada prevista en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4.

11.010. 4 Cual es la situacion juridica del mandatario o representante comun?

Regla 90.3

Todos los actos realizados por un mandatario o representante comun o para ellos surtiran el efecto de
los actos realizados por los solicitantes o para los solicitantes a los que el mandatario representa a los
fines del procedimiento ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administracién encargada
de la busqueda internacional, la Administracion encargada de la busqueda suplementaria o la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, en funcion de que su nombramiento se
hiciera con caracter general o solo a los fines del procedimiento ante una Administracion en particular
(Consultese el parrafo 11.001). Concretamente, un mandatario o representante comun puede firmar los
documentos relacionados con la solicitud internacional en nombre de los solicitantes. Sin embargo, el
“solicitante considerado representante comun” (Consultese el parrafo 11.006) no puede firmar
declaraciones de retirada en nombre del resto de los solicitantes (Consultense los parrafos 11.048,
11.050, 11.056 y 11.060). Si dos 0 mas mandatarios representasen al mismo o a los mismos solicitantes,
todo acto realizado por cualquiera de esos mandatarios o para ellos tendra los efectos de un acto
realizado por dicho solicitante o dichos solicitantes o para ellos.

11.011. ;Se puede revocar el nombramiento de un mandatario o representante comun?

Regla 90.6.a)

Si. El documento de revocacion debera estar firmado por las personas que hayan procedido al
nombramiento o por sus causahabientes. El solicitante indicado también podra revocar el nombramiento
de un mandatario secundario. Si el nombramiento de un mandatario se revoca, cualquier nombramiento
de un mandatario secundario que haya hecho ese mandatario también se considerara revocado.

11.012

Regla 90.6.b), Regla 90.6.c)

El nombramiento de un mandatario para la fase internacional en general tiene como consecuencia de
forma automatica, salvo indicaciéon en contrario, la revocacion de todo nombramiento anterior de un
mandatario a esos efectos. Del mismo modo, el nombramiento de un representante comun tendra por
efecto revocar todo nombramiento anterior de un representante comun, salvo indicacion en contrario.

11.013

Las reglas que rigen la firma y entrega de un poder se aplican mutatis mutandis a la revocacion de un
nombramiento (Consultense los parrafos 11.007 y 11.008).

11.014. ; Cémo puede un mandatario o representante comun renunciar a su nombramiento?

Regla 90.6.d), Regla 90.6.e), Instruccién 425

Un mandatario o un representante comun podran renunciar a su nombramiento mediante una
notificacion firmada por él. Las reglas que rigen la firma y entrega de un poder se aplican mutatis
mutandis a una renuncia (Consultense los parrafos 11.007 y 11.008). La Oficina Internacional informara
al solicitante de la renuncia.

CORRESPONDENCIA CON EL SOLICITANTE

11.015. ¢ A quién enviaran la correspondencia las diversas administraciones del PCT?

Instruccion 108.b)

Cuando haya un Unico solicitante en relacion con la solicitud internacional, la correspondencia se enviara
a la direccion que haya indicado; o, si ha nombrado uno o varios mandatarios, a ese mandatario o al
primer mandatario mencionado; o, si no ha nombrado un mandatario pero se ha especificado una
direccion en la que recibir las notificaciones (Consultense los parrafos 5.030 y 5.051), a esa direccion
especial.

11.016

Instruccion 108.c)
Cuando haya varios solicitantes que hayan nombrado a uno o varios mandatarios, la correspondencia
se le enviara a ese mandatario o al primer mandatario mencionado. Si no se ha nombrado un mandatario
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comun, la correspondencia se dirigira al representante comun (ya sea el representante comun que se
haya nombrado o el “solicitante considerado representante comun”; Consultense los parrafos 11.005 y
11.006) a la direccion indicada; o, si el representante comun ha nombrado a uno o varios mandatarios,
a ese mandatario o al primer mandatario mencionado; o, si el representante comun no ha nombrado a
un mandatario pero ha especificado una direccién en la que recibir las notificaciones, a esa direccion
especial.

11.017

Instruccion 108.d)

Cuando se hayan nombrado uno o varios mandatarios para representar a los solicitantes
especificamente ante la Administracion encargada de la busqueda internacional, la Administracion
encargada de la busqueda suplementaria o la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, la Administracion correspondiente enviara la correspondencia a ese mandatario o al primer
mandatario mencionado.

MODIFICACIONES  RELATIVAS AL  SOLICITANTE, INVENTOR, MANDATARIO O
REPRESENTANTE COMUN

11.018. ;Qué se debe hacer cuando se produce un cambio en la persona, el nombre, el domicilio, la
nacionalidad o la direccion del solicitante o en la persona, el nombre o la direccién del inventor, el
mandatario o el representante comun?

Regla 92bis, Instruccion 422

Cuando se produce un cambio en la persona, el nombre, el domicilio, la nacionalidad o la direccion del
solicitante o en la persona, el nombre o la direccién del inventor, el mandatario o el representante comun,
el solicitante o la Oficina receptora deberan pedir a la Oficina Internacional que registre el cambio. Si asi
se le solicita, la Oficina Internacional registra el cambio y se lo notifica a todas las Oficinas y
Administraciones del PCT interesadas. El registro de ese tipo de cambios es gratuito.

11.018A. ¢ A donde deben dirigirse las peticiones de cambio?

En la Regla 92bis se contempla la posibilidad, a eleccién del solicitante, de enviar las peticiones de
cambio a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional, pero se recomienda encarecidamente enviarlas
directamente a la Oficina Internacional, preferiblemente a través del ePCT (mediante una conexién con
0 sin autenticacion estricta: https://pct.wipo.int/ePCT). Para cumplir con el plazo de 30 meses contados
desde la fecha de prioridad, es importante que la Oficina Internacional (y no la Oficina receptora) reciba
la peticion de cambio dentro de dicho plazo.

11.018B. ¢ Es necesario que el solicitante aporte alguna prueba documental?

Cuando el solicitante o el mandatario que figure en el expediente pida un cambio, no sera necesario
presentar prueba documental alguna relativa al cambio solicitado. Asi, cuando el solicitante o el
mandatario que figure en el expediente pida un cambio de persona solicitante, la Oficina Internacional
no exigira que se le presente un contrato de cesion ni otra prueba documental que certifique la
transferencia de derechos. No obstante, las Oficinas designadas pueden requerir los documentos de
cesion y otras pruebas documentales relativas a la transferencia de derechos una vez que haya
comenzado el procedimiento nacional; en los capitulos nacionales de la presente Guia se brinda
informacién detallada a este respecto. Si el mandatario que figura en el expediente también desea
representar al nuevo solicitante, se debera presentar al mismo tiempo un poder firmado por el nuevo
solicitante, salvo que la oficina o administracion ante la que se presenta la peticiéon de cambio haya
renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder (Consultense los parrafos 11.008 y 11.009).
Téngase en cuenta que la Oficina Internacional ha renunciado a dicha exigencia (consultese:
http://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/waivers).

Si una persona que aun no figura en el formulario de petitorio, en adelante “el nuevo solicitante” pide, sin
el consentimiento escrito del solicitante que figura en el expediente, un cambio de persona solicitante,
se debera aportar, junto con la peticién de cambio, un contrato de cesion u otra prueba documental en
la que se demuestre el cambio de persona. Cuando la peticion de cambio sea presentada por un (nuevo)
mandatario del nuevo solicitante, se debera presentar un poder firmado por el nuevo solicitante, ademas
de la prueba documental, salvo que la oficina o administracion ante la que se presenta la peticion de
cambio haya renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder separado o una copia de un poder
general (Conslultense los parrafos 11.008 y 11.009). Cabe sefalar que la Oficina Internacional no ha
renunciado a tal exigencia, y que, por consiguiente, siempre se exigira un nuevo poder notarial cuando
se presente este tipo de peticion de cambio ante la Oficina Internacional.
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Instruccion 422bis.a)iii)

Cuando se pida que se suprima a un solicitante de los expedientes y dicha peticion de cambio no haya
sido firmada por el solicitante en cuestion, ni en su nombre, la Oficina Internacional enviara una copia de
la notificacion de registro del cambio (formulario PCT/IB/306) al solicitante que ha sido “borrado” de los
expedientes. Lo anterior también se aplica a los casos en que la peticidon esté firmada en nombre de los
solicitantes por un mandatario que solo se considera nombrado, puesto que la Oficina receptora ha
renunciado a la exigencia de que se le aporte un poder. Si el solicitante en cuestion se opone al cambio
por escrito durante la fase internacional, el cambio registrado debera anularse.

En caso de que un mandatario cambie de empresa y pida que se registre el cambio, dicho cambio se
registrara como cambio de direccion y no sera necesario presentar un nuevo poder notarial.

11.018C. ¢Es necesario que el nuevo solicitante sea nacional de un Estado contratante o esté alli
domiciliado?

Para registrar un cambio de la persona solicitante no es necesario que el nuevo solicitante esté
domiciliado en un Estado contratante del PCT, ni que sea nacional de dicho Estado; el PCT no contiene
ninguna restriccion en cuanto a quiénes se puede ceder una solicitud internacional. El derecho de un
solicitante a presentar una solicitud internacional se determina uUnicamente sobre la base de la
nacionalidad y el domicilio de los solicitantes indicados en el formulario de petitorio en el momento en
que se presenta la solicitud internacional. No obstante, el domicilio y la nacionalidad del nuevo solicitante
se tendran en cuenta para determinar si tiene derecho a presentar una solicitud de examen preliminar
internacional (Consultense los parrafos 10.017 y 10.018).

11.018D. ;,Qué otro tipo de cambios se contempla en la Regla 92bis?

Cuando se solicite, también se registraran los siguientes cambios en virtud de la Regla 92bis, la adicion
o supresion de indicaciones relativas a los solicitantes o inventores, el cambio de orden de los solicitantes
o inventores que figuran en el formulario de petitorio, los cambios relativos a las direcciones de correo
electrénico y otros.

Téngase en cuenta que durante la fase internacional no es posible registrar los derechos de terceros,
tales como licencias, compromisos u otras garantias. Tales cambios solo pueden registrarse durante la
fase nacional, en la medida en que lo permita la legislacion nacional vigente y de conformidad con los
procedimientos nacionales vigentes.

11.019. Si un cambio se aplica a varias solicitudes, ¢, se puede presentar una Unica peticion?

Cuando un cambio se aplique a varias solicitudes internacionales pendientes, se recomienda presentar
una sola peticidn escrita e incluir una lista de las solicitudes PCT a las que se aplica el cambio (en lugar
de presentar una peticion distinta para cada solicitud). En la lista solo deben figurar solicitudes
internacionales pendientes, es decir, solicitudes respecto de las cuales aun no haya vencido el plazo de
30 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

11.020. ¢ Hay algun formulario especifico destinado a pedir el registro de cambios en virtud de la Regla
92bis?

No hay ningun formulario especifico destinado a pedir el registro de cambios en virtud de la Regla 92bis.
Los cambios pueden pedirse mediante una carta dirigida a la Oficina receptora o a la Oficina
Internacional, en la que debera especificarse claramente la informacion que ha de cambiarse y la
solicitud a la que se aplican los cambios solicitados. Cuando se pida un cambio de nombre o de direccion,
y la solicitud se haya presentado en un idioma en el que no se usen los caracteres latinos, ademas del
nombre nuevo Yy la direccion nueva, debera aportarse una transliteracion o una traduccion de estos al
inglés. Se recomienda encarecidamente presentar estas peticiones directamente ante la Oficina
Internacional a través del ePCT (mediante una conexion con o sin autenticacion estricta:
https://pct.wipo.int/ePCT).

11.021. ;Cual es el plazo establecido para pedir el registro de los cambios?

Regla 92bis.1.b)

La Oficina Internacional registrara un cambio si recibe la peticion de registro antes de que se cumplan
30 meses desde la fecha de prioridad (independientemente del plazo exacto que aplique cada oficina
para la entrada en la fase nacional, por ejemplo 31 meses o0 mas). Si se desea que algun cambio
particular se tenga en cuenta para la publicacion internacional de la solicitud, la Oficina Internacional
debera recibir la peticion de cambio antes de que se hayan finalizado los preparativos de la publicacion
internacional (Consultese el parrafo 9.014). Si la peticion llega a la Oficina Internacional demasiado tarde
para que se incluya en la publicacion internacional, pero dentro del plazo de 30 meses, el cambio se
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tendra en cuenta y se notificara a las Oficinas designadas o elegidas. Por otra parte, antes del
vencimiento del plazo de 30 meses, se actualiza la pagina de “datos bibliograficos” de PATENTSCOPE
con todos los cambios registrados hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo. Si la peticion llega a la
Oficina Internacional después de los 30 meses, el cambio no se registrara y se debera presentar la
peticion ante cada una de las Oficinas designadas o elegidas.

11.022. ; Qué efectos juridicos surten los cambios registrados?

En principio, todas las Oficinas designadas y elegidas deben aceptar los cambios registrados por la
Oficina Internacional. No obstante, las Oficinas tienen derecho a exigir documentos o pruebas
adicionales durante la fase nacional respecto de los cambios registrados en la fase internacional
(consultense los resimenes de los capitulos nacionales pertinentes que figuran en la presente Guia para
obtener mas informacion sobre las Oficinas que exigen documentos complementarios durante la fase
nacional e incluso una peticion de cambio especifica para la fase nacional ante una Oficina en particular).

DEFUNCION DEL SOLICITANTE O DEL INVENTOR

11.023. ;Qué se debe hacer en caso de defuncion del solicitante durante la fase internacional?

Articulo 27.2), Regla 92bis.1.a)

La respuesta a esta pregunta depende de la legislacién nacional aplicable en un caso como ese. El
causahabiente del solicitante (ya sea un heredero, un representante legal, administradores
representados por un representante legal, etc.) debera figurar como nuevo solicitante, y se debera
elaborar en consecuencia una peticion de registro del cambio en virtud de la Regla 92bis.1 (consultese
el procedimiento descrito en los parrafos 11.018 a 11.022). Debera indicarse la razén del cambio
solicitado. No es necesario entregar documentos justificativos del derecho a presentar la solicitud
durante la fase internacional (aunque las Oficinas designadas podrian exigirlo para la fase nacional del
procedimiento).

11.024. [Eliminado]

11.025. ;Qué se debe hacer en caso de que el inventor haya fallecido antes de presentar la solicitud
internacional?

Articulo 9, Regla 18.1
En ese caso, el petitorio debera indicar el nombre del inventor fallecido con una indicacion del
fallecimiento, por ejemplo: “JONES, Bernard (fallecido)”.

11.026. ;Qué se debe hacer en caso de defuncion del inventor durante la fase internacional?

En tal caso, puede que se exija registrar un cambio para indicar que el inventor ha fallecido. Si se incluye
esta indicacion, se suprimira la direccion del inventor.

EL SOLICITANTE NO ESTA DISPONIBLE PARA FIRMAR LA SOLICITUD INTERNACIONAL U
OTROS DOCUMENTOS, O NO DESEA HACERLO

11.027. ;Qué se debe hacer si el solicitante no esta disponible temporalmente para firmar la solicitud
internacional?

Articulo 14.1)a)i), Articulo 14.1)b), Regla 26.2, Regla 26.2bis, Instrucciéon 316

Cuando un solicitante no esté disponible temporalmente, la solicitud internacional se puede presentar
sin su firma. La ausencia de la firma de un solicitante o de un poder firmado por él, cuando uno de los
dos sean necesarios, es un defecto que se puede corregir en virtud del Articulo 14.1)a)i) y b), y se puede
subsanar presentando una copia del petitorio, o, si el petitorio esta firmado por un mandatario, de un
poder (cuando sea necesario), debidamente firmados por el solicitante dentro del plazo fijado por la
Oficina receptora para la correccion de estos posibles defectos (Conslultese el parrafo 6.032).

11.028. — 11.032. [Eliminados]
RECTIFICACION DE ERRORES EVIDENTES

11.033. ¢ Puede el solicitante rectificar los errores evidentes?

Regla 91.1.a), Regla 91.1.9)

Los errores evidentes que contenga la solicitud internacional u otros documentos que haya presentado
el solicitante se podran rectificar, en general, si la rectificacion se autoriza, tal como se estipula, dentro
del plazo aplicable. Las rectificaciones de este tipo son gratuitas. En la Regla 91 se considera que ciertos
errores no son “rectificables” (Consultese el parrafo 11.037) y se requiere que los solicitantes utilicen
otros métodos de correccién (consultense las Reglas 20.4, 20.5, 26bis y 38.3).
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11.034. ;Qué tipo de errores pueden rectificarse?

Regla 91.1.c)

Solamente se pueden rectificar los errores evidentes. Un error se considera evidente si la Administracion
competente considera que, en la fecha relevante (consultar el parrafo 11.036), lo que aparece escrito en
un documento concreto, es distinto de lo que se tenia intencién de escribir, y que nada diferente de la
rectificacion propuesta, se podria haber entendido. En otras palabras, tanto el error como la rectificacion
del mismo tienen que ser evidentes para la Administracion competente.

11.035. ¢Hay alguna limitacion en la clase de documentos que una Administracién puede considerar
cuando determina si un error es evidente?

Regla 91.1.d), Regla 91.1.e)

Si el error esta contenido en la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos, o en una correccion o
modificacion de estos elementos, la Administracion competente esta limitada, a la hora de determinar si
el error y la correspondiente rectificacion son evidentes (Consultese el parrafo 11.034), a tener en cuenta
unicamente el contenido de la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos y, cuando proceda, la
correccion o modificacidn correspondiente. Si el error se encuentra contenido en la solicitud o una
correccion de la misma o en cualquier otro documento mencionado en la Regla 91.1.b)iv), la
Administracion competente debe, a la hora de determinar si el error y la correspondiente rectificacion
son evidentes, tomar en consideracion no solo el contenido de la solicitud internacional y, cuando sea
aplicable, la correccién correspondiente y cualquier otro documento mencionado en la Regla 91.1.b)iv),
sino también cualquier otro documento presentado junto con la solicitud, correccion o documento,
igualmente, se incluye cualquier documento de prioridad que se encuentre disponible para dicha
Administracion competente. Ademas, la Administracion debe tener en cuenta también cualquier
documento contenido en el expediente internacional en la fecha pertinente (Consultese el parrafo
11.036).

11.036. ¢ Cual es la fecha pertinente aplicada por la Administracion competente para determinar si el
error y su correspondiente rectificacion son evidentes?

Regla 91.1.f)

En el caso en que el error aparezca en la solicitud internacional tal y como fue registrada, la fecha
relevante sera la fecha de registro internacional; cuando el error aparezca en cualquier documento
distinto de la solicitud internacional, incluyendo cualquier error en una correccion referida a la solicitud
internacional, la fecha relevante es aquella en la que dicho documento (correccion y/o modificacion)
correspondiente fue registrado.

11.037. ;Qué errores no pueden rectificarse en virtud de la Regla 91?

Regla 91.1.9)
Los siguientes errores no pueden rectificarse segun la Regla 91:

— omisiones de elementos completos u hojas de la solicitud internacional, incluso si claramente son
consecuencia de una distraccion a la hora de cumplimentar la solicitud internacional, por ejemplo,
haciendo copias u ordenando hojas;

— errores en el resumen;

— errores en una correccion segun el Articulo 19, a no ser que la Administracién encargada del examen
preliminar internacional sea la Administracion competente para autorizar la rectificacion de dichos errores
en virtud de la Regla 91.1.b)iii);

— errores en reivindicacion de una prioridad o en una correccion o adicién de una prioridad, si la
rectificacion del error pudiera causar un cambio en la fecha de prioridad (consultar el parrafo 6.038
relativo a si dichos errores pueden corregirse segun la Regla 26bis.1.a)).

11.038. ¢ Es necesario que una Oficina en particular autorice las rectificaciones de errores evidentes?

Regla 91.1.b)
Si, las rectificaciones deben ser autorizadas por la Administracion PCT competente, a saber:

i) si el error aparece en la solicitud o en alguna correccion de esta, la Administracion competente sera la
Oficina Receptora;

ii) si el error se encuentra en la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna correccion de
estos elementos, la Administracion competente sera la Administracion de Busqueda Internacional o la
Administracion de Examen Preliminar Internacional cuando se haya presentado una solicitud de examen
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preliminar internacional y no se haya retirado, y haya pasado la fecha de comienzo del examen preliminar
internacional segun lo establecido en la Regla 69.1;

iii) si el error se encuentra en la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos, o en alguna correccion
de estos elementos, o en alguna modificacion en virtud de los Articulos 19 0 34, y si se ha presentado
una solicitud de examen preliminar internacional y no se ha retirado, y ha pasado la fecha de comienzo
del examen preliminar internacional segun lo establecido en la Regla 69.1, entonces la Administracion
competente sera la Administracion de Examen Preliminar Internacional;

iv) si el error se encuentra en cualquier otro documento distinto de aquellos mencionados en los puntos
anteriormente expuestos i) a iii), presentado ante la Oficina Receptora, la Administracion de Busqueda
Internacional, la Administracion de Examen Preliminar Internacional o la Oficina Internacional, (excepto
errores en el resumen o en modificaciones en virtud del Articulo 19), entonces la Administracion
competente sera dicha Oficina o Administracion, segun el caso.

11.039. ;Doénde y cuando debe enviarse una peticion de rectificacion?

Regla 91.2

La peticion de rectificacion debe ser enviada a la Administracion competente para la autorizacion de esa
rectificacion (consultar el parrafo 11.038). Debe ser presentada dentro de los 26 meses siguientes a la
fecha de prioridad. La peticién debe especificar el error a rectificar y la rectificacion propuesta; también
puede contener una breve explicacion del solicitante sobre dicha rectificacion. El procedimiento previsto
en la Regla 26.4 (consultar el parrafo 6.052) se aplica en cuanto a la forma en qué se debe indicar la
rectificacion propuesta.

11.040. ¢ Puede una Administracion competente invitar a un solicitante a corregir un error evidente?

Regla 91.1.h)
En caso de que la Oficina receptora, la Administracién encargada de la busqueda internacional, la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, o bien la Oficina Internacional descubra
lo que parece ser un error evidente rectificable en la solicitud internacional o cualquier otro documento,
esta podra invitar al solicitante a presentar una peticidn de rectificacion segun la Regla 91.

11.041. ;Qué pasos da la Administracion competente una vez que se ha presentado una rectificacion
de un error evidente?

Regla 48.2.i), Regla 70.16.a)iii), Regla 91.3.a), Regla 91.3.b)

Una vez que se ha presentado una solicitud de rectificacion de un error evidente, la Administracion
competente, sin demora, decide si autoriza o rechaza la solicitud de rectificacion y notifica dicha decisién
al solicitante y a la Oficina Internacional. En caso de denegacion, la Administraciéon competente debe
también informar al solicitante y a la Oficina Internacional los motivos de dicha denegacién. En caso de
que la Administracion competente autorice la rectificacion de un error evidente, segun la Regla 91, el
documento afectado debe ser rectificado de acuerdo con las Instrucciones 325, 413bis, 511 y 607 de las
Instrucciones Administrativas. Cuando la rectificacion haya sido autorizada por la Oficina receptora, la
Administracion encargada de la busqueda internacional o la Oficina Internacional, esta ultima publicara
las hojas rectificadas como parte de la solicitud internacional si recibe o concede la autorizacion antes
de finalizar los preparativos técnicos para la publicacién internacional. Cuando se reciba o se conceda
una vez terminados dichos preparativos técnicos, la Oficina Internacional publicara de nuevo la solicitud
internacional, de acuerdo con la Regla 48.2.i)). Si la rectificacion hubiera sido autorizada por la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, se anexaran al informe sobre el examen
preliminar internacional sobre patentabilidad (Capitulo Il del PCT) las hojas rectificadas y la peticion del
solicitante de rectificacidon de errores evidentes.

11.042. ;Cuando es efectiva una rectificacion de un error evidente?

Regla 91.3.c)

Si el error aparece en la solicitud internacional, tal y como fue presentada, la rectificacion sera efectiva
desde la fecha de registro internacional; en el caso que el error aparezca en otro documento distinto de
la solicitud internacional tal como fue presentada, incluyendo cualquier error en una correccion de la
solicitud internacional, la rectificacion sera efectiva a partir de la fecha en la que el documento fue
presentado.

11.043. ; Qué se puede hacer si se deniega la autorizacién de una rectificacion?

Regla 91.3.d), Instruccion 113.b)
Si se deniega la autorizacion de una rectificacion, se puede pedir por escrito a la Oficina Internacional,
en el plazo de dos meses desde la fecha de denegacion, que junto con la solicitud internacional se
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publique la peticion de rectificacion, los motivos de la denegacion y cualesquiera breves observaciones
que eventualmente haya formulado el solicitante. Esta peticién esta sujeta a un pago de una tasa
especial, cuyo importe se encuentra indicado en el Anexo B (IB). Una vez que la peticion de rectificacion
y los motivos de la denegacion se hayan publicado, se podra seguir intentando dicha rectificacion en
cada una de las Oficinas nacionales designadas mediante las vias que establezcan su legislacion
nacional y sus practicas en materia de rectificacion de errores evidentes. Las solicitudes de rectificacion
rechazadas no se anexan al informe sobre el examen preliminar internacional sobre patentabilidad,
excepto en casos determinados descritos en el parrafo 10.076.

11.044. ; Cuales son los efectos de una autorizacion de rectificacion de un error evidente en las oficinas
designadas y elegidas?

Regla 91.3.e), Regla 91.3.1)

Generalmente, las oficinas designadas y elegidas deben procesar la solicitud internacional en la fase
nacional tal y como fue rectificada, a no ser que la oficina elegida o designada haya empezado la
tramitacion o examen de dicha solicitud internacional antes del dia en que la oficina haya sido notificada
por la Oficina Internacional, segun establece la Regla 91.3.a), de la autorizacién de rectificacion
correspondiente. De otro modo, una oficina designada o elegida solo puede ignorar una rectificacién que
fue autorizada segun lo establecido en la Regla 91.1 si encuentra que no hubiese admitido la peticion de
rectificacion si hubiera sido la Administraciéon competente para dicha actuacién. En este ultimo caso, la
oficina designada solamente puede no tener en cuenta cualquier rectificacion que fuese autorizada
durante la fase internacional, si le ha comunicado al solicitante su intencion de no tener en cuenta dicha
rectificacion y ha dado al solicitante la oportunidad de, en un tiempo razonable, hacer las observaciones
oportunas al respecto.

MODIFICACION DE LAS REIVINDICACIONES, LA DESCRIPCION Y LOS DIBUJOS

11.045. ; Como, y en qué etapas, se pueden modificar las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos
contenidos en una solicitud internacional?

Articulo 19, Articulo 34.2)b)

Tal como se describe en otras partes de este texto, durante la fase internacional el solicitante tiene una
oportunidad para modificar las reivindicaciones segun el Articulo 19 tras haber recibido el informe de
busqueda internacional (Consultense los parrafos 9.004 a 9.011). También se pueden realizar
modificaciones a la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos antes y durante el procedimiento de
examen preliminar internacional en virtud del Articulo 34.2)b) (Consultense los parrafos 10.024 a 10.028
y 10.067 a 10.071). Dichas modificaciones se suman a la posibilidad de corregir defectos en virtud del
Articulo 11 y la Regla 20 (Consultense los parrafos 6.024 a 6.026) y del Articulo 14 y la Regla 26
(Consultese el parrafo 6.032), y a la posibilidad de rectificar errores evidentes contemplada en la Regla
91.1 (Consultense los parrafos 11.033 a 11.044). A los solicitantes también se les brinda la posibilidad
de modificar la solicitud internacional a los efectos de la fase nacional en virtud de los Articulos 28 y 41
(consultese Fase Nacional).

11.046. ; En qué idioma se deben presentar las modificaciones durante la fase internacional?

Regla 46.3, Regla 55.3

Con respecto al idioma en el que se deben presentar las modificaciones de las reivindicaciones
efectuadas segun el Articulo 19, Consultense los parrafos 9.004 y 9.017 a 9.019; acerca del idioma en
el que se deben presentar las modificaciones de la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos
efectuadas conforme al Articulo 34, Consultese el parrafo 10.071.

11.047. ¢Pueden introducir elementos nuevos en la solicitud internacional las modificaciones a las
reivindicaciones, descripciones o dibujos presentadas durante la fase internacional?

Articulo 19.2), Articulo 19.3), Articulo 34.2)b), Regla 66.2.a)iv), Regla 70.2.c)

Los Articulos 19.2) y 34.2)b) estipulan que las modificaciones no podran ir mas alla de la divulgacion de
la invencion contenida en la solicitud internacional tal como se presentd. No se verificara el cumplimiento
durante la fase internacional salvo que se haya pedido que se efectle el examen preliminar internacional.
Si la Administracién encargada del examen preliminar internacional considera que alguna de las
modificaciones va mas alla de la divulgacion inicial de la solicitud, lo mencionara en las opiniones escritas
de la Administraciéon encargada del examen preliminar internacional y en el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1l del PCT), y el informe se elaborara como si esa
modificacién no se hubiera presentado (Consultense los parrafos 10.064.iv) y 10.070). La observancia
de este requisito podria tener importancia durante la fase nacional, en la que las Oficinas designadas
podrian verificarlo y la inobservancia a esa altura del proceso podria tener consecuencias adversas,
como la desestimacién de las modificaciones o la concesion de una fecha de presentacién posterior para
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todos los elementos nuevos reivindicados en las modificaciones en cuestion. Por otro lado, si la
legislacién nacional aplicable por una Oficina designada permite que las modificaciones vayan mas alla
de la divulgacién de la invencion contenida en la solicitud internacional tal como se presento, la
inobservancia del requisito no tendra consecuencias en el Estado del que se trate. Pese a que es un
requisito habitual en la mayoria de las legislaciones nacionales y se contempla en el Convenio sobre la
Patente Europea, segun el PCT no es vinculante para los Estados contratantes. Forma parte del PCT
porque la mayoria de las legislaciones lo establecen, y por lo tanto se considera una advertencia util
para los solicitantes que tengan intencion de efectuar modificaciones en la fase internacional.

11.047A. ¢ Qué ocurre cuando se han modificado las reivindicaciones, la descripcién o las figuras pero
las hojas de reemplazo no van acompafiadas de una carta?

Articulo 19.1), Articulo 34.2)b), Regla 46.5.b)iii), Regla 66.8, Regla 70.2.c-bis)

ElI PCT requiere que las hojas de reemplazo presentadas en virtud de las modificaciones acordes con el
Articulo 19 o el Articulo 34 vayan acompafiadas de una carta, en la que se explique la base de las
modificaciones de la solicitud, tal como fue presentada (consultense parrafos 9.005, 9.006 y 10.071). El
cumplimiento sustantivo de este requisito no se comprueba durante la fase internacional, a menos que
el solicitante pida el examen preliminar internacional. Cuando la Administracion encargada del examen
preliminar internacional compruebe que o bien las hojas de reemplazo no van acompafiadas de una
carta o bien que en dicha carta no se explica la base de las modificaciones, dicha Administracion podra
establecer el examen preliminar internacional sobre patentabilidad (Capitulo Il del PCT) como si no se
hubiesen efectuado dichas modificaciones. El cumplimiento de este requisito también es importante
durante la fase nacional, durante la cual es susceptible de ser comprobado por las Oficinas Designadas,
pudiendo resultar su no cumplimiento en la desestimacién de las modificaciones.

RETIRADAS

11.048. ¢ Se puede retirar la solicitud internacional?

Regla 90.4.e), Regla 90.5.d), Regla 90bis.1, Regla 90bis.5

El solicitante podra retirar la solicitud internacional enviando una declaracion a la Oficina Internacional o
a la Oficina receptora o, cuando el Articulo 39.1) sea aplicable, a la Administracion encargada del
examen preliminar internacional, que se debera recibir antes del transcurso de 30 meses (Consultese el
parrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de
retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante comun que
hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo
hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante comun” (Consultese el parrafo 11.006)
no puede firmarla en nombre de los demas solicitantes. Cuando una Oficina, una Administracion o la
Oficina Internacional haya renunciado a la exigencia de la entrega de un poder separado, o de la copia
de un poder general, la renuncia no sera aplicable con respecto a las declaraciones de retirada.

11.049. ; Qué efectos tiene en la publicacién internacional la retirada de una solicitud internacional o de
la reivindicacién de prioridad?

Articulo 21.5), Regla 90bis.1.c)

El solicitante podra impedir la publicacion internacional mediante la retirada de la solicitud internacional,
tal como se describe en el parrafo 9.023A.

La publicacién internacional se podra aplazar mediante la retirada de la reivindicacion de prioridad como
se describe en los parrafos 11.056 y 11.057.

11.050. ¢ Se pueden retirar las designaciones?

Regla 90bis.2, Regla 90bis.5

Se puede retirar la designacion de cualquier Estado, y con respecto a cualquier titulo de proteccion
disponible o Unicamente con respecto a algunos de los titulos de proteccion disponibles, enviando una
declaracion a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, cuando el Articulo 39.1) sea aplicable,
a la Administracion encargada del examen preliminar internacional, que se debera recibir antes del
transcurso de 30 meses (Consultese el parrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. Toda retirada de ese
tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un
mandatario o un representante comun que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas
declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado
representante comun” (Consultese el parrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demas
solicitantes.
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11.051. 4 Cual es el efecto de la retirada de una designacion?

Regla 90bis.2.a)
La retirada de la designacion de un Estado elegido a los fines del examen preliminar internacional
provoca la retirada automatica de la eleccion correspondiente.

11.052

Regla 90bis.2.b)

Salvo indicacién en contrario, cuando haya sido designado un Estado a los fines de la obtencion a la vez
de una patente nacional y una patente regional (Consultense los parrafos 4.022 a 4.026 y 5.052 a 5.053),
se considerara que la retirada de la designacion de ese Estado significa unicamente la retirada de la
designacion a los fines de la obtencion de la patente nacional. En la practica, se debera aclarar siempre
cual de las designaciones desea retirar.

11.053

Regla 90bis.2.c)
Si se retiran todas las designaciones, la propia solicitud internacional se considerara retirada.

11.054

Regla 90bis.2.e)

Una designacion no se publicara si la Oficina Internacional recibe su declaracion de retirada antes de
que hayan finalizado los preparativos técnicos de la publicacion internacional (Consultese el parrafo
9.014).

11.055

Cuando en la solicitud internacional se indiquen solicitantes distintos para diferentes Estados
designados, la retirada de una designacion puede implicar que el solicitante de la designacion retirada
ya no se considere solicitante para ningun Estado designado. En tal caso, junto a la declaracion de
retirada se deberan entregar hojas de reemplazo del petitorio en las que figuren Unicamente los
solicitantes restantes, concretamente aquellos de los Estados cuyas designaciones no se hayan retirado.
Si no se entrega la hoja de reemplazo, la Oficina receptora o la Oficina Internacional se encargaran de
corregir el petitorio. La Administracion que se encargue de hacer la correccion notificara a la otra y al
solicitante en consecuencia.

11.056. ;Se pueden retirar las reivindicaciones de prioridad que figuran en la solicitud internacional?

Regla 90bis.3, Regla 90bis.5

Se puede retirar una reivindicacién de prioridad que figure en la solicitud internacional enviando una
declaracion a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora o, cuando el Articulo 39.1) sea aplicable,
a la Administracion encargada del examen preliminar internacional, que se debera recibir antes del
transcurso de 30 meses (Consultese el parrafo 5.005) desde la fecha de prioridad. De este modo se
podra retirar cualquiera de las reivindicaciones de prioridad o todas ellas. Toda retirada de ese tipo es
gratuita. Las declaraciones de retirada deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o
un representante comun que hayan sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en
nombre de los solicitantes que lo hayan nombrado, pero el “solicitante considerado representante
comun” (Consultese el parrafo 11.006) no puede firmarla en nombre de los demas solicitantes.

11.057. ; Cémo se calculan los plazos tras la retirada de una reivindicacion de prioridad?

Regla 90bis.3.d), Regla 90bis.3.e)

Cuando la retirada de una reivindicacion de prioridad provoque un cambio en la fecha de prioridad de la
solicitud internacional, cualquier plazo calculado desde la fecha de prioridad inicial que aun no haya
vencido (por ejemplo, el plazo que hay que respetar antes de que pueda empezar la tramitacion de la
fase nacional) se calculara a partir de la fecha de prioridad modificada. (No es posible ampliar un plazo
determinado si ya ha vencido cuando la reivindicacion de prioridad se retira.) No obstante, si la Oficina
Internacional recibe la declaracion de retirada tras haber finalizado los preparativos técnicos de la
publicacion internacional, podra proceder a la publicacion internacional sobre la base del plazo
establecido para la publicacion internacional, calculado a partir de la fecha de prioridad inicial.

11.058. ¢ Se puede retirar una peticion de busqueda suplementaria?

Regla 90bis.3bis

Si, en cualquier momento antes de la fecha de transmisién del informe de busqueda internacional
suplementaria o de la declaracion en el sentido de que no se establecera dicho informe. Sin embargo, la
retirada de la peticion solo resultara en el reintegro de las tasas abonadas cuando la Oficina Internacional
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no haya transmitido documento alguno a la Administracion encargada de la busqueda suplementaria. La
notificacion de retirada puede ir dirigida a la Oficina Internacional o a la Administracion encargada de la
busqueda suplementaria, y la retirada se hara efectiva a la recepcion de dicho documento por la Oficina
Internacional o por tal Administracion. No obstante, si la notificacion no se entrega a la Administracion
designada para la busqueda suplementaria con tiempo suficiente para impedir la transmision del informe
o de la declaracidon mencionados, se efectuara la comunicacion de dicho informe o declaracion a cada
Oficina designada. Caso de existir dos 0 mas peticiones de busqueda suplementaria para una misma
solicitud internacional, habra de especificarse en la notificaciéon cual de dichas peticiones desea retirarse.

11.059. ;Quién debe firmar la declaracion de retirada de una peticién de busqueda suplementaria?

La notificacion de retirada de la peticion de busqueda suplementaria debera ir firmada por el solicitante
0, si hubiera dos o mas solicitantes, por todos ellos, o por el mandatario o representante comun
designado. Para designar dicho mandatario o representante comun, cada solicitante debera firmar el
petitorio, la solicitud de busqueda suplementaria, la solicitud de examen preliminar internacional o un
poder.

11.060. ¢ Se puede retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la eleccién de un Estado?

Articulo 37, Regla 90bis.4, Regla 90bis.5

Se puede retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la eleccion de un Estado en cualquier
momento antes del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad enviando una
declaracion a la Oficina Internacional. Toda retirada de ese tipo es gratuita. Las declaraciones de retirada
deben estar firmadas por todos los solicitantes. Un mandatario o un representante comun que hayan
sido nombrados pueden firmar una de estas declaraciones en nombre de los solicitantes que lo hayan
nombrado, pero el “solicitante considerado representante comun” (Consultese el parrafo 11.006) no
puede firmarla en nombre de los demas solicitantes.

11.061

Articulo 37.4)

Con respecto a las Oficinas designadas en las que no es aplicable el plazo de 30 meses, el solicitante
debera asegurarse de retirar la solicitud de examen preliminar internacional o la eleccién una vez vencido
el plazo previsto para el comienzo de la fase nacional segun el Articulo 22, puesto que la retirada se
tramita en cada uno de los Estados elegidos interesados como si se tratase de una solicitud internacional
para dicho Estado, salvo si la fase nacional ya ha comenzado en el Estado en cuestion. No obstante, si
la retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o la eleccién se realiza antes del vencimiento
del plazo mencionado, la solicitud internacional no se considerara retirada, pero, evidentemente, deberan
seguirse todos los pasos habituales antes del vencimiento del plazo para entrar en la fase nacional
(Consultese el parrafo 5.005 mas arriba y el parrafo 3.001) de la parte relativa a la Fase Nacional). Para
obtener mas informacion, consultese el Articulo 37.4).

COMPUTO DE LOS PLAZOS

11.062. 4 Cuales son las reglas relativas al calculo de los plazos?

Regla 80

En la Regla 80 se establecen disposiciones detalladas sobre el calculo de los plazos (expresados en
afos, meses o dias), en las que se contempla incluso qué ocurre si un plazo vence en un dia no
laborable. Los dias no laborables para la Oficina Internacional se publican de forma periddica en las
Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) y en la publicacion PCT Newsletter. La Calculadora de Plazos
del PCT se ha disefiado para ayudar a los solicitantes a calcular los plazos del PCT y esta disponible en
el sitio Internet de la OMPI: https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml?lang=es.
Cuando un periodo comienza en la fecha de una notificacion, el periodo se podra ampliar si la notificacion
se puso en el correo con posterioridad a esa fecha o se recibié mas de siete dias después de la fecha
que figure en ella; conslltese la Regla 80.6 para obtener informacion mas detallada. Para calcular los
plazos basados en la fecha de prioridad en casos en los se ha retirado la reivindicacion de prioridad,
Consliltese el parrafo 11.057.

IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO POSTAL

11.063. ;Se puede excusar el retraso o la pérdida del correo?

Articulo 48.1), Regla 82.1

En la Regla 82 se detallan las disposiciones que regulan la posibilidad de que una carta llegue tarde o
se pierda debido a irregularidades en el servicio postal, como por ejemplo, si el servicio postal se
interrumpe debido a una huelga. Estas disposiciones rigen para excusar a los solicitantes si no han
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podido cumplir un plazo de presentacion de un documento hasta seis meses después del vencimiento
del plazo en cuestion, a condicion de que el documento se hubiera puesto en el correo al menos cinco
dias antes del vencimiento del plazo. Para poder beneficiarse de estas disposiciones, el envio debe
haberse hecho en sobre certificado por via aérea o, cuando los envios terrestres normalmente lleguen
al destino en los dos dias siguientes al envio, en sobre certificado por via terrestre. Es necesario aportar
pruebas que la Oficina u organizacién interesada juzgue satisfactorias y se debera presentar
rapidamente un documento de reemplazo; consultense las Reglas 82.1.b) y c) para obtener mas
informacion.

11.064. ;Se puede excusar un retraso o una pérdida si se ha utilizado un servicio de mensajeria?

Regla 82.1.d), Regla 82.1.e)

Algunas Oficinas nacionales y organizaciones intergubernamentales también aplican estas
disposiciones cuando la expedicién de un documento o una carta ha sido confiada a una empresa distinta
de la administracion postal; consultense las Reglas 82.1.d) y e) para obtener mas informacion al
respecto, y los Anexos B para obtener informacion sobre las Oficinas y organizaciones que aceptan la
utilizacién de servicios de mensajeria a estos efectos, y en qué circunstancias es aplicable la Regla 82.1
al respecto.

EXCUSA DEL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

11.065. ; Puede excusarse un retraso en el cumplimiento de los plazos por motivo de fuerza mayor?

Regla 82quater.1, Instruccion 111

Las disposiciones de la Regla 82quater.1 constituyen una base para excusar de manera general un
retraso en el cumplimiento de los plazos ante las distintas Oficinas, Administraciones o ante la Oficina
Internacional durante la fase internacional por motivos de fuerza mayor, como guerra, revolucion,
desorden civil, huelga, calamidad natural, epidemia, indisponibilidad generalizada de los servicios de
comunicacion electronica u otros motivos semejantes registrados en la localidad en donde el solicitante
tenga su domicilio, su sede o su residencia. La excusa del retraso se aplica unicamente a los plazos
fijados en el Reglamento vy, por lo tanto, no se puede aplicar ni al periodo de prioridad, ya que este se
establece en el Articulo 4C del Convenio de Paris (restauracion del periodo de prioridad: consultense
los parrafos 5.062 a 5.068), ni al plazo de entrada en la fase nacional en virtud de los Articulos 22 y 39
(consultense los parrafos 5.005 y 5.006).

11.065A

Para pedir que se excuse el retraso en el cumplimiento de un plazo por motivos de fuerza mayor
conforme a la Regla 82quater.1, han de emprenderse los tramites correspondientes (presentacion de
documentos, respuesta a invitaciones o abono de tasas) lo mas pronto posible. En términos generales,
esto significa en un breve lapso de tiempo tras la desaparicion de la causa del retraso; por ejemplo, en
caso de que una huelga impida a un mandatario llegar a su puesto de trabajo, cabria esperar, por lo
general, que se emprendiera el tramite correspondiente al siguiente dia laborable o poco después, segun
en qué etapa se haya interrumpido el trabajo preparatorio. Por otra parte, si un desastre natural ha
destruido completamente sus archivos, es razonable suponer que el tiempo requerido para reconstruir
todos los documentos y sistemas que le permitan emprender la accion pertinente sera mas largo. En el
caso de una indisponibilidad generalizada de los servicios de comunicacién electrénica, el solicitante
debera demostrar que se traté de una interrupcion que afectd a una amplia zona geografica y no de un
problema localizado, que la interrupcién fue inesperada o imprevista y que no disponia de otros medios
de comunicacion. La solicitud de excusa del retraso, junto con las pruebas correspondientes, habran de
remitirse a la Oficina o Administracion competente o a la Oficina Internacional tan pronto como sea
razonablemente posible, y, en cualquier caso, no después de transcurridos seis meses tras la expiracion
del plazo correspondiente.

En cuanto a la forma de las pruebas admisibles, los siguientes ejemplos son, en general, aceptables
para este fin: un boletin informativo de un medio de comunicacion fiable, una declaracién o un anuncio
de la administracion nacional competente. En el caso de una indisponibilidad generalizada de los
servicios de comunicacion electronica, también puede aceptarse una atestacion del proveedor de
servicios de Internet o de la empresa proveedora de electricidad del solicitante.

Una Oficina, una Administracion o la Oficina Internacional puede renunciar a exigir pruebas en las
ocasiones en que, por ejemplo, cuando tenga conocimiento de la ocurrencia de un acontecimiento en un
Estado o lugar determinado que justifique un una excusa de retraso en el cumplimiento de los plazos.
La Oficina, la Administracion o la Oficina Internacional, seguin sea el caso, establecera y publicara las
condiciones de esa renuncia y notificara a la Oficina Internacional, que publicara la informacion en
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cuestion en la Gaceta. Sin embargo, la parte interesada debera presentar una peticion de excusa del
retraso y declarar que este se debid al motivo por el que se renuncié a aplicar el requisito.

11.065B. ;Puede excusarse un retraso en el cumplimiento de los plazos por indisponibilidad de los
servicios de comunicacion electrénica en una oficina u organizacion intergubernamental?

Regla 82quater.2, Instruccion 111

En la Regla 82quater.2 se prevé que toda oficina u organizacion intergubernamental puede excusar de
manera general un retraso en el cumplimiento de algun plazo, siempre que dicho plazo no se haya
cumplido debido a una indisponibilidad de cualquiera de los servicios de comunicacion electronica
admitidos por esa Oficina u organizacién. Si la oficina u organizacion contempla tal excusa, notificara a
la Oficina Internacional en consecuencia y esta ultima publicara dicha informacion en la Gaceta y en el
sitio web de la OMPI en: https://www.wipo.int/es/web/pct-system/texts/unavailability. Ademas, cuando se
produzca la indisponibilidad (ej.: una interrupcidon imprevista) o cuando esta esté programada (ej.:
mantenimiento programado), la oficina u organizacién publicara la informacion relativa a tal
indisponibilidad, asi como su duracion, y notificara a la Oficina Internacional en consecuencia, que a su
vez publicara la informacién sobre la indisponibilidad y su duracion en la Gaceta. La excusa de los
retrasos se aplica Unicamente a los plazos fijados en el Reglamento y, por lo tanto, no se puede aplicar
ni al periodo de prioridad, ya que este se establece en el Articulo 4C del Convenio de Paris (restauracion
del periodo de prioridad: Consultense los parrafos 5.062 a 5.068), ni al plazo de entrada en la fase
nacional en virtud de los Articulos 22 y 39 (Consultense los parrafos 5.005 y 5.006).

11.065C

Cuando no se haya cumplido algun plazo por causa de la indisponibilidad de uno de los servicios de
comunicacion electronica admitidos por la oficina u organizacién interesada (Consultese el parrafo
11.065B), se tendra que realizar el tramite correspondiente el dia habil siguiente a la fecha en que se
haya restablecido el servicio de comunicacion electrénica en cuestion, y tendra que justificarse el retraso
explicando que el plazo no se cumpli6 debido a la indisponibilidad de uno de los servicios de
comunicacion electronica admitidos en la oficina u organizacion en el momento en que se intento efectuar
la transmision.

PRORROGA DE LOS PLAZOS

11.065D. ;Puede una Oficina u organizacion intergubernamental conceder una prérroga general de los
plazos en situaciones de fuerza mayor?

Instruccion 111, Regla 82quater.3

En virtud de la Regla 82quater.3, las Oficinas, las Administraciones y la Oficina Internacional pueden, en
circunstancias excepcionales y por motivo de fuerza mayor, establecer un periodo de prérroga general
de los plazos previstos en el Reglamento durante la fase internacional. Una Oficina u organizacion
intergubernamental puede adoptar una decisién de este tipo cuando el Estado en el que se encuentra
experimente una perturbacion generalizada causada por un acontecimiento mencionado en la Regla
82quater.1.a) (consultense la lista de acontecimientos en el parrafo 11.065) y la perturbacion
generalizada haya afectado al funcionamiento de dicha Oficina u organizacién y haya repercutido en la
capacidad de las partes para efectuar sus tramites ante esa Oficina u organizacion en los plazos
previstos en el Reglamento; por ejemplo, en el caso de epidemia o de catastrofe natural, o cuando las
infraestructuras (como las redes de electricidad, los acueductos o las carreteras) del lugar donde se
encuentra la Oficina u organizacion intergubernamental hayan sufrido graves dafios a raiz de un
terremoto o un tsunami.

Si la perturbacion generalizada continda, la Oficina o Administracion afectada o la Oficina Internacional
podran establecer periodos adicionales de prérroga de un maximo de dos meses de duracion contados
a partir de su fecha de inicio. Cuando una Oficina, una Administracion o la Oficina Internacional prorrogue
0 vuelva a prorrogar los plazos, publicara la informacion sobre las fechas de inicio y fin del periodo de
prérroga, y la Oficina Internacional publicara esa informacion en la Gaceta y en el sitio web de la OMPI.
Los plazos previstos en el Reglamento que expiren durante ese periodo venceran, con sujecion a lo
dispuesto en la Regla 80.5, el primer dia siguiente al término del periodo de prérroga. El solicitante no
debe solicitar la prorroga.

Las prérrogas solo pueden aplicarse a los plazos previstos en el Reglamento y, por tanto, no pueden
aplicarse al periodo de prioridad, ya que este se establece en el Articulo 4C del Convenio de Paris (para
mas informacién sobre la restauracion del periodo de prioridad, consultense los parrafos 5.062 a 5.068),
ni al plazo de entrada en la fase nacional en virtud de los Articulos 22 y 39 (consultense los parrafos
5.005 y 5.006). Las Oficinas designadas o elegidas pueden no tener en cuenta las prorrogas o periodos
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adicionales de prorroga si, en el momento en que se publica la informacién correspondiente, ya se ha
iniciado la tramitacion de la fase nacional ante dichas Oficinas.

PRESENTACION DE CARTAS Y DOCUMENTOS

11.066. ;Qué reglas rigen la presentacion de cartas y documentos?

Regla 12.1, Regla 55.2, Regla 92, Instruccion 104

En la Regla 92 hay disposiciones detalladas relativas a las cartas y documentos que el solicitante
presenta a lo largo del procedimiento internacional: las cartas deben estar firmadas; cualquier otro
documento que se presente debera ir acompanado de una carta; las cartas y los documentos que se
envien a la Oficina receptora, la Administracién encargada de la busqueda internacional, la
Administracion designada para la busqueda suplementaria y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional, deberan estar por lo general en el idioma de la solicitud internacional o, si se ha
aportado o transmitido una traduccion de la solicitud internacional a los fines de la busqueda
internacional, la busqueda internacional suplementaria, la publicacion internacional o el examen
preliminar internacional (consultense los parrafos 5.013, 6.020, 8.012, 9.018 y 10.011), en el idioma de
la traduccion. Las comunicaciones que el solicitante dirija a la Oficina Internacional deberan redactarse
en francés o en inglés, y si se transmiten mediante el sistema ePCT, también podran redactarse en el
idioma de publicacion de la solicitud internacional. Por lo que respecta al idioma de las modificaciones a
las reivindicaciones segun el Articulo 19 (y la declaracidon adjunta), consultense los parrafos 9.004 y
9.007. En lo relativo al idioma de la solicitud de examen preliminar internacional y las modificaciones
conforme al Articulo 34, consultense los parrafos 10.013 y 10.071.

11.067. ; Como se deben presentar los documentos?

Regla 89bis.2, Regla 92.4, Instruccion 703, Instrucciéon 713

Cada Oficina nacional o Administracion determina los medios por los que pueden presentarse los
documentos y la correspondencia relativos a las solicitudes internacionales. Para obtener informacion
sobre la posibilidad de presentar documentos y correspondencia en formato electrénico o por medios
electrénicos a través del ePCT ante las Oficinas o Administraciones pertinentes, consultense los perfiles
de las oficinas de que se trate en la  pagina web ePCT  External
(https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml).

La Oficina o Administracion que solo acepte documentos presentados en formato electrénico o por
medios electronicos podra considerar no recibido cualquier documento que se le transmita en papel. Sin
embargo, la Oficina o Administracion podra decidir, en determinados casos, aceptar cualquier
documento presentado por otros medios.

La Oficina o Autoridad podra emitir requerimientos para que los documentos presentados en papel se
vuelvan a presentar electronicamente en un plazo de dos meses a partir de la fecha del requerimiento
correspondiente. Los documentos que no se reenvien por medios electrénicos no se tendran en cuenta
0 se consideraran no presentados. En los Anexos B se facilita informacion sobre las Oficinas o
Autoridades que exigen este requisito.

La Regla 92.4 rige el uso de telecopiadores y otros medios de comunicacion analogos para presentar un
documento impreso o escrito. Estos medios de comunicacion solo podran utilizarse si la Oficina nacional
o la organizacién intergubernamental interesada esta preparada para recibir correspondencia por esos
medios. Algunas Oficinas y organizaciones exigen, para cierto tipo de documentos o para todos ellos,
que el solicitante confirme en cualquier caso la comunicacion a través de los medios aceptados en un
plazo de 14 dias; de lo contrario, podria considerarse que la comunicacion no se ha realizado. No
obstante, en algunos casos se puede renunciar a exigir el cumplimento de este requisito. Incluso cuando
no exista un requisito formal de que se deban entregar originales, una Oficina u organizacion podria
exigir la presentacion de originales en casos particulares. En la Regla 92.4 se describen estos requisitos
con mas detalle y en los Anexos B se facilita informacion sobre la practica y los requisitos que aplican
algunas Oficinas y organizaciones concretas.

11.068

Antes de enviar un documento a través de un medio de comunicacion determinado, deben consultarse
los Anexos B para comprobar cuales son los requisitos aplicables. Cuando los documentos que se vayan
a enviar sean los correspondientes a la solicitud internacional u hojas de reemplazo que contengan
modificaciones o correcciones de la solicitud internacional, habitualmente se debera enviar siempre el
original ese mismo dia o al dia siguiente.
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11.069

Regla 92.4.d)

Cuando se envia a una Oficina u organizacién un original de un documento que se haya transmitido
previamente a esa Oficina u organizacion a través de un medio de comunicacion, el original debera ir
acompafiado de una carta en la que figure la fecha y el medio a través del que se hizo esa transmision.

11.070

Si una parte o la totalidad del documento que se haya recibido a través de esos medios es ilegible, o si
no se ha recibido una parte del documento, se considerara que el documento no se ha recibido en la
medida en que sea ilegible o que el intento de transmision no haya tenido éxito y la Oficina u organizacion
notificara rapidamente al solicitante en consecuencia.

11.071. ¢ Se puede utilizar una referencia del expediente en la correspondencia?

Instruccion 109

El solicitante o el mandatario nombrado pueden anotar una referencia del expediente en el recuadro
destinado a este efecto en la primera hoja del formulario de petitorio (Consultese el parrafo 5.017), en
cada una de las hojas de los demas elementos de la solicitud internacional (Consultense los parrafos
5.105 y 5.124), en la primera hoja del formulario de solicitud de examen preliminar internacional
(Consultese el parrafo 10.015), y en cualquier otra correspondencia relativa a la solicitud internacional.
La referencia del expediente puede constar de letras del alfabeto latino 0 numeros arabigos, o de una
combinacién de ambos. Se puede utilizar el guion (“”) como separador entre los caracteres
alfanuméricos. No debe superar los 25 caracteres. La Oficina receptora, la Oficina Internacional, la
Administracion encargada de la busqueda internacional y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional emplearan la referencia del expediente en la correspondencia con el solicitante.

CARACTER CONFIDENCIAL DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

11.072.  En qué medida se tramitan de forma confidencial las solicitudes internacionales?

Articulo 30, Articulo 38, Regla 94.1.a), Regla 94.1bis.a), Regla 94.1ter.a)

Una solicitud internacional es confidencial para terceras personas hasta la fecha de publicacion
internacional, con algunas excepciones muy limitadas y especificas (consultese el Articulo 30). A peticion
del solicitante o de cualquier persona autorizada por el solicitante, la Oficina Internacional, la Oficina
receptora y la Administracion encargada de la busqueda internacional proporcionaran en todo momento
copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del costo del servicio. La
Oficina Internacional considerara una orden de acceso de un tribunal de jurisdiccion competente del
mismo modo que una autorizacion del solicitante. (Consultese el parrafo 11.074 para obtener informacion
sobre el acceso al expediente que obra en poder de la Administracion encargada del examen preliminar
internacional).

11.073

Regla 17.2, Regla 48, Regla 94.1.b)

Tras la publicacion internacional, la solicitud internacional esta a disposicion del publico, al igual que las
modificaciones segun el Articulo 19 que se hayan publicado (consultese la Regla 48.2.1)), el informe de
busqueda internacional (consultese el Articulo 21.3) y la Regla 48.2.a)v)) (estos elementos estan
incluidos en la solicitud internacional publicada) y copias de los documentos de prioridad (con las
excepciones mencionadas en el parrafo 9.023; consultese la Regla 17.2). Con respecto a las solicitudes
internacionales presentadas el 1 de julio de 1998 o posteriormente, la Oficina Internacional entregara,
tras la publicacién internacional, copias de cualquier documento contenido en su expediente a peticion
de cualquier persona y contra reembolso del costo del servicio, sin perjuicio de las restricciones
dispuestas en el Articulo 38 con respecto a los documentos relacionados con el examen preliminar
internacional. Sin embargo, la Oficina Internacional no dara acceso a ningun documento contenido en
su expediente que haya sido omitido de la publicacién internacional (Consultese el parrafo 9.016A) o
cuyo acceso publico haya sido bloqueado (Consultese el parrafo 11.073A), y tampoco dara acceso a
aquellos documentos que se hayan preparado Unicamente para uso interno de la Oficina Internacional.

Regla 94.1bis.b), Regla 94.1ter.b)

Tras la publicacién internacional, la Oficina receptora y la Administracion encargada de la busqueda
internacional también podran entregar copias de los documentos contenidos en sus expedientes a
pedido de cualquier persona y contra reembolso del costo del servicio, excepto cuando se trate de
documentos que han sido omitidos de la publicacion internacional (Consultese el parrafo 9.016A) o cuyo
acceso publico haya sido bloqueado (Consultese el parrafo 11.073A).
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11.073A. ;Puede el solicitante pedir a la Oficina Internacional que restrinja el acceso a determinada
informacién contenida en su expediente?

Regla 94.1.e)

El solicitante puede dirigir una peticién fundamentada a la Oficina Internacional para que se bloquee el
acceso publico a determinada informacién contenida en su expediente. (Para saber como presentar esta
peticion, Consultese el parrafo 9.016A). Una peticion de omision de informacion de los expedientes de
acceso publico puede presentarse en cualquier momento.

Cuando la Oficina Internacional haya bloqueado el acceso publico a determinada informacién y dicha
informacion figure también en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora,
la Administracion encargada de la busqueda internacional, la Administracion designada para la
busqueda suplementaria o la Administracion encargada del examen preliminar internacional, la Oficina
Internacional también se lo notificara a las Oficinas o Administraciones correspondientes lo antes posible,
a fin de que estas tampoco proporcionen acceso a dicha informacion.

11.074. ; En qué medida es confidencial el examen preliminar internacional?

Articulo 36.3)a), Articulo 38, Regla 71.1.b), Regla 94.1, Regla 94.2, Regla 94.3, Instruccion 420

Cuando el solicitante pida que se efectie el examen preliminar internacional, el Articulo 38 dispone
expresamente que la Oficina Internacional y la Administracion encargada del examen preliminar
internacional no deben permitir el acceso al expediente del examen preliminar internacional sin una
autorizacion. Por lo tanto, el acceso de terceras personas a los documentos relacionados con el examen
preliminar internacional que se conservan en el expediente de la Oficina Internacional y la Administracion
encargada del examen preliminar internacional solo se permitira si es el solicitante quien lo pide o lo
autoriza. No obstante, una vez que la Oficina Internacional haya transmitido el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT) y los documentos conexos a todas las Oficinas
elegidas, las terceras partes podran tener acceso a esos documentos. El acceso de terceros se otorgara
Uunicamente en consonancia con lo previsto por la legislacion nacional en cuanto al acceso al expediente
de una solicitud nacional. Ademas, la Oficina Internacional facilitara, en nombre de las Oficinas elegidas
y a peticidn de estas, copias del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del
PCT) y de los documentos conexos que haya recibido de la Administracién encargada del examen
preliminar internacional conforme a la Regla 71.1.b) (Consultese el parrafo 10.079A). Toda la informacion
sobre las peticiones de ese tipo que efectian las oficinas se publica en las Notificaciones Oficiales
(Gaceta  del PCT), consultese el siguiente  sitio: https://www.wipo.int/en/web/pct-
system/texts/access_iper). No obstante, las terceras partes no obtendran acceso a la informaciéon que
se haya omitido de la publicacion internacional o cuyo acceso publico haya sido bloqueado (Consultense
los parrafos 9.016A y 11.073A). Cabe aclarar que el suministro de copias de documentos puede estar
sujeto al pago de tasas a la oficina interesada.

REFERENCIAS AL MATERIAL BIOLOGICO DEPOSITADO

11.075. ¢ Cuando debe incluir la solicitud internacional una referencia a material biolégico o su depdésito
en una institucion de depdsito?

Regla 13bis.1, Regla 48.2.a)viii)

ElI PCT no exige la inclusion de una referencia asi en una solicitud internacional; simplemente prescribe
los contenidos de cualquier “referencia a material biolégico depositado” (que se define como “las
informaciones facilitadas... respecto del depdsito de material bioldgico... o respecto del material bioldgico
asi depositado”) que se incluyan en una solicitud internacional, y cuando debera presentarse dicha
referencia. De lo que se deduce que el solicitante solo debera hacer una referencia asi cuando sea
necesario a los efectos de divulgar la invencion reivindicada en la solicitud internacional de forma que la
invencion la pueda realizar un experto en la materia; esto es, cuando la legislacion de al menos uno de
los Estados designados establezca que se debe incluir, a este fin, una referencia a material bioldgico
depositado si la invencién implica el uso de material bioldégico que no esté a disposicion del publico. En
el Anexo L se enumeran las Oficinas nacionales (o regionales) de los Estados contratantes, o que actian
en su nombre, cuya legislacién nacional estipule que se debe incluir una referencia a material biolégico
depositado a los fines del procedimiento en materia de patentes; las Oficinas nacionales (o regionales)
cuya legislacion no exige que se incluyan dichas referencias se indican en los Anexos B (en algunos
casos, junto a la informacion que las propias Oficinas facilitan sobre la posibilidad de hacer referencias
a los depositos de material biologico en la solicitud internacional aunque no se contemple
especificamente en la legislacion nacional aplicable). Cuando se entreguen indicaciones por separado
de la descripcion y la Oficina Internacional las reciba antes de que finalicen los preparativos técnicos de
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la publicacion internacional, la fecha de recepcion en la Oficina Internacional y las indicaciones se
incluiradn en la solicitud internacional publicada.

11.076. ; Cémo contempla el PCT esas referencias?

Regla 13bis.2

Para que una referencia a material biolégico depositado se haga conforme a los requisitos del PCT, las
Oficinas designadas deben considerar si satisface los requisitos de la legislacion nacional aplicable por
cada una de ellas en materia a los contenidos de la referencia y los plazos previstos para presentarla.

11.077. ¢ Se puede incluir la referencia unicamente para algunos Estados designados?

Regla 13bis.5

La referencia se puede incluir para todos los Estados designados o Unicamente para uno o alguno de
ellos. Se considera que una referencia se hace para todos los Estados designados salvo que se haga
expresamente tan solo para algunos Estados designados. Podran hacerse referencias a diferentes
depositos para diferentes Estados designados.

11.078. Qué indicaciones deben darse en la referencia con respecto al depdsito de material biolégico?

Regla 13bis.3, Regla 12.1ter
Hay dos tipos de indicaciones que pueden tener que darse:

i) indicaciones especificadas en el propio Reglamento del PCT; e

ii) indicaciones adicionales que haya requerido la Oficina nacional (o regional) del Estado designado en
la solicitud internacional, o que actie en su nombre, y que se hayan publicado en la Gaceta del PCT;
estas indicaciones adicionales pueden hacer referencia no solo al depésito de material biolégico sino al
material biolégico propiamente dicho (Consultese el parrafo 11.079).

Las indicaciones que corresponden a la primera categoria son:

i) el nombre y la direccion de la institucion de depdsito en la que se haya efectuado el depésito;
ii) la fecha en la que se haya efectuado el depdsito en esa institucion; y

i) el numero de orden atribuido al depésito por dicha institucion.

En el Anexo L se exponen las indicaciones adicionales de cada Oficina nacional (o regional), si las
hubiera, que corresponden a la segunda categoria. Estas indicaciones deben ser presentadas en el
mismo idioma en que fue presentada la solicitud internacional y cuando una traduccién de la solicitud
sea requerida por la Regla 12.3.a) o 12.4.a), en el idioma de dicha traduccion.

11.079. ;Cuales son las indicaciones relativas al material biolégico propiamente dicho que deben darse
en la referencia?

Regla 13bis.3.a)iv), Regla 13bis.7.a)

La legislacion nacional de algunas Oficinas nacionales (o regionales) exige que, aparte de las
indicaciones sobre el depdsito de material biologico, se incluyan indicaciones sobre el material bioldgico
propiamente dicho, como por ejemplo, una breve descripcidon de sus caracteristicas, al menos en la
medida en que el solicitante disponga de esa informacion. Estos requisitos se deberan cumplir en el caso
de que las Oficinas designadas para la solicitud internacional sea cualquiera de esas Oficinas, a
condicién de que hayan notificado dichos requisitos a la Oficina Internacional y se hayan publicado en
las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT). En el Anexo L se exponen los requisitos de cada Oficina
nacional (o regional) en esta materia, si los hubiera, que se hayan notificado y publicado.

11.080. ¢ En qué momento se debe hacer la referencia (y las indicaciones pertinentes)?

Regla 13bis.4, Regla 13bis.7.a)ii)

Si en la referencia a material bioldgico depositado que figura en la solicitud internacional tal como se
presentd no se incluye alguna de las indicaciones necesarias, se debera presentar la indicacion en la
Oficina Internacional dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad a menos que se haya
notificado a la Oficina Internacional que la legislacién nacional aplicable por una Oficina designada exige
que la indicacién se entregue antes (y que se haya publicado en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del
PCT) por lo menos dos meses antes de la presentacion de la solicitud internacional). Si alguna de las
indicaciones necesarias se entrega a la Oficina Internacional tras el vencimiento del plazo de 16 meses
desde la fecha de prioridad, pero antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos de la
publicacién internacional, la Oficina designada considerara que las indicaciones se entregaron el ultimo
dia de ese plazo de 16 meses. Si se pide la publicacién anticipada (Consultese el parrafo 9.013), todas
las indicaciones deberan presentarse en el momento en el que se haga la peticion, puesto que cualquier
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Oficina designada podria considerar que las indicaciones que no se presentaron en el momento de la
peticién no se entregaron a tiempo. En el Anexo L se indican los plazos que cada Oficina nacional (o
regional) aplica para presentar las indicaciones, en el caso de las Oficinas cuya legislaciéon nacional
exige que la referencia a material bioldgico depositado se presente durante el transcurso de 16 meses
a partir de la fecha de prioridad.

11.081. ;Qué consecuencias tendria no presentar una indicacién a tiempo?

Regla 13bis.3.b), Regla 13bis.4, Regla 48.2.a)viii)

Durante la fase internacional no se realiza ninguna comprobacién acerca de si las referencias se han
presentado en el plazo prescrito. No obstante, si las indicaciones se reciben cuando los preparativos
técnicos de la publicacion internacional han finalizado, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas
designadas la fecha o las fechas en las que recibié las indicaciones que no se incluyeron en la solicitud
internacional tal como se presentd. No presentar una referencia a material bioldgico depositado (o las
indicaciones pertinentes al respecto) en la solicitud internacional tal como se presentd, o no presentarla
(la referencia o las indicaciones) en el plazo prescrito no tiene consecuencias si la legislacion nacional
no exige que se entregue la referencia (o indicacion) con la solicitud internacional. En caso de que si se
exija y tenga consecuencias, seran las que estipule la legislacion nacional.

11.082. ; Dénde se debe incluir la referencia?

Instruccion 209

En la medida en que en la descripcion no se dan las indicaciones relativas al depdsito de material
biolégico, estas pueden presentarse en una hoja aparte, preferiblemente utilizando el formulario
PCT/RO/134 (disponible en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/en/web/pct-system/forms/). Esa hoja
aparte puede presentarse después de haber presentado la solicitud internacional. Si la hoja se entrega
al mismo tiempo que la solicitud internacional, se debera hacer referencia a ella en la lista de verificacion
que aparece en la ultima pagina del formulario de petitorio (consultense la direccion de Internet indicada
anteriormente). Algunas Oficinas designadas exigen que las indicaciones relativas al depdsito de
material bioldgico se incluyan en la descripcion en el momento de presentarla (consultense el Anexo L),
de manera que si la hoja se entrega junto a la solicitud internacional, se tendrad que mencionar como una
de las hojas de la descripcidn; de lo contrario, las Oficinas de la fase nacional no tendran en cuenta las
indicaciones que contenga. Si la hoja se presenta mas adelante en la Oficina Internacional (consultense
el parrafo 11.080), debera ir acompafiada por una carta. El formulario PCT/R0O/134 también puede
cumplimentarse a través del ePCT.

11.083. ; Como debe elegirse la institucion de depdsito del material biol6gico?

Regla 13bis.7.b)

Las Oficinas nacionales (o regionales) cuya legislacion nacional contempla que se efectien depdsitos
de materiales biolégicos a los fines del procedimiento en materia de patentes notifican a la Oficina
Internacional las instituciones de depdsito en las que la legislacion nacional permite hacer tales
depositos. La Oficina Internacional publica la informacién sobre las instituciones que cada una de estas
Oficinas indica en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT). En el Anexo L se mencionan las
instituciones en las que pueden hacerse los depésitos.

11.084

Regla 13bis.5.c)

Una Oficina designada no podra ignorar una referencia a un depdsito por razones relacionadas con la
institucion en la que se deposito el material bioldgico si el depdsito en cuestion se hizo en una institucion
de depdsito que la Oficina notificd. Por lo tanto, consultando las Notificaciones Oficiales (Gaceta del
PCT) (o el Anexo L), se puede verificar si se ha depositado el material biolégico en una institucion que
la Oficina designada aceptara.

11.085. El hecho de incluir una referencia al depdsito de material bioldgico en la solicitud internacional
¢supone que la Administracion encargada de la busqueda internacional o la Administracién encargada
del examen preliminar internacional pueden obtener una muestra?

Regla 13bis.6

Las Administraciones encargadas de la busqueda internacional y las Administraciones encargadas del
examen preliminar internacional no podran exigir que se les entregue una muestra del material biolégico
depositado a los fines de la busqueda internacional o del examen preliminar internacional,
respectivamente.
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11.086. ;Qué posibilidad hay de que terceras personas puedan obtener una muestra cuando se incluye
una referencia al depdsito de material biolégico en una solicitud internacional?

Regla 13bis.6

La legislacion nacional aplicable por las Oficinas designadas regula la entrega de muestras. No obstante,
la Regla 13bis.6, prevé que la entrega de muestras se retrase en virtud de la legislacion nacional
aplicable en cada una de las Oficinas designadas (o elegidas) hasta el inicio de la fase nacional, aunque
puede ser que este retraso no se permita si se produce alguna de estas dos situaciones:

i) el solicitante, tras la publicacion internacional de la solicitud internacional, ha seguido los pasos
necesarios para entrar en la fase nacional ante la Oficina designada (consultese Fase Nacional, parrafo
4.001);

ii) se ha producido la publicacion internacional de la solicitud internacional y esa publicacion tiene las
mismas consecuencias, en virtud de la legislacién nacional aplicable por la Oficina designada, que la
publicacion nacional obligatoria de una solicitud nacional no examinada (en otras palabras, la solicitud
internacional reune las condiciones para que se le conceda la “proteccion provisional”); con respecto a
los Estados contratantes cuya legislacion nacional contempla la “proteccion provisional” y las
condiciones que la solicitud internacional debe reunir para obtener dicha proteccién, consultense los
Anexos B.

11.087

En ciertas Oficinas designadas (como por ejemplo la Oficina Europea de Patentes), el solicitante podra
aprovecharse del procedimiento aplicable en ese caso y notificar que, hasta que sucedan ciertos hechos,
la materia biolégica depositada solo podra ser accesible mediante la entrega de una muestra de la misma
a un experto designado por el peticionario. Para mas detalles, consultese el Anexo L.

REQUISITOS RELATIVOS A LAS LISTAS DE SECUENCIAS

11.088. ;Qué requisitos especiales se aplican a las secuencias de nucledtidos o de aminoacidos
divulgadas en una solicitud internacional?

Regla 5.2, Regla 13ter, Instruccién 208, Anexo C de las Instrucciones Administrativas
Conslltense los parrafos 5.099 a 5.104, 7.005 a 7.012, y 10.063. Conslultense los capitulos nacionales
y el parrafo 6.033 de la parte de esta Guia relativa a la fase nacional.

EXTENSION DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES A ESTADOS SUCESORES O ANTIGUOS
ESTADOS CONTRATANTES

11.089. ;Qué es un Estado sucesor?

Regla 32.1.a)

Un Estado sucesor es un Estado cuyo territorio, antes de su independencia, formaba parte del territorio
de un Estado contratante del PCT que posteriormente dejo de existir (el Estado predecesor) y que (el
Estado sucesor) ha depositado ante el Director General de la OMPI una declaracién en la que expone
que el PCT sigue siendo aplicable en el Estado (“declaracion de continuacion”). A partir de la fecha de
depodsito de esa declaracion, el Estado sucesor se podra designar en las solicitudes internacionales.
Ademas, los efectos de las solicitudes internacionales que se hayan presentado durante un periodo
determinado son extensivos al Estado sucesor.

11.090. ;Cuales son las solicitudes internacionales cuyos efectos son extensivos a un Estado sucesor?

Regla 32.1.b)

La Regla 32 dispone que los efectos de una solicitud internacional presentada durante un periodo
determinado sean extensivos a un Estado sucesor, con independencia de los Estados que se hayan
designado en la solicitud internacional. Este periodo, cuando la fecha de independencia del Estado
sucesor sea posterior al dia siguiente al ultimo dia de la existencia del Estado predecesor, comenzara el
dia siguiente al ultimo dia de la existencia del Estado predecesor y finalizara dos meses después de la
fecha en la que el Director General haya notificado a los Gobiernos de los Estados parte en el Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial la declaracién de continuacién del Estado sucesor.
En el caso de los Estados cuya fecha de independencia sea anterior al dia siguiente al ultimo dia de la
existencia del Estado predecesor, el Estado sucesor podra adjuntar a su declaracion de continuacion la
declaracion de que el periodo mencionado comienza el dia de su independencia.
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11.091. ; Como puede saber el solicitante que los efectos de su solicitud internacional se han extendido
a un Estado sucesor?

Regla 32.1.c)

La Oficina Internacional publicara en las Notificaciones Oficiales (Gaceta del PCT) informaciones sobre
cualquier solicitud internacional cuya fecha de presentacion se situe durante el periodo aplicable
(Consultese el parrafo 11.091) y cuyos efectos se extiendan al Estado sucesor.

11.092. ;Cual es el efecto de una extension?

Regla 32.2

Se considera que un Estado sucesor se ha designado en la solicitud internacional en la fecha de
presentacion internacional. En lo que concierne a dicho Estado, los plazos aplicables segun el Articulo
22 o0 39.1) se prorrogaran hasta el vencimiento de seis meses, por lo menos, desde la fecha de la
publicacién de las informaciones previstas en la Regla 32.1.c) (Consultese el parrafo 11.091). Un Estado
sucesor podra fijar plazos que venzan mas tarde que los plazos mencionados en la frase anterior de este
parrafo y, si asi lo hace, la Oficina Internacional publicara la informacion al respecto en las Notificaciones
Oficiales (Gaceta del PCT).

11.093

El procedimiento de extension de los efectos de las solicitudes internacionales a ciertos Estados
sucesores (tal como se explica anteriormente) no debe confundirse con la extension de las patentes
europeas a los Estados obligados por el PCT que tienen Acuerdos de extensién con la Organizacion
Europea de Patentes (consultense el parrafo 5.054 y el Anexo B (EP)).

11.094 — 11.101. [Eliminados]
OFRECIMIENTO A EFECTOS DE LICENCIA

11.102. ; Como puede el solicitante expresar su interés en conceder en licencia la invencién contenida
en su solicitud internacional?

Presentando una peticiéon a tal efecto, ya sea (preferiblemente) rellenando el Formulario PCT/IB/382:
Solicitud de informacion de ofrecimiento a efectos de licencia, disponible en:
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-es-forms-ib-editable-ed-ib382.pdf, o enviando una
carta dirigida a la Oficina Internacional. También puede incluir en una carta las condiciones para la
concesion de licencias. Todo ello debe remitirse directamente a la Oficina Internacional, que no cobra
tasa alguna por este servicio.

11.103. ¢ Cuando debe presentarse una solicitud de informacion de ofrecimiento a efectos de licencia?
En cualquier momento antes de que expiren los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad.

11.104. ; Se pueden presentar multiples solicitudes de informacién de ofrecimiento a efectos de licencia
o modificar las ya presentadas?

Si el solicitante presenta varias solicitudes de informacion de ofrecimiento a efectos de licencia o desea
modificar las solicitudes ya efectuadas, debera asegurarse de que el ultimo documento de solicitud
presentado contenga toda la informacion sobre peticiones y modificaciones anteriores.

11.105. ¢En qué idioma puede presentarse la solicitud de informacion de ofrecimiento a efectos de
licencia?

El Formulario PCT/IB/382 estara disponible proximamente en los diez idiomas de publicacién (arabe,
chino, inglés, francés, aleman, japonés, coreano, portugués, ruso y espanol), y la Oficina Internacional
acepta solicitudes de informacion de ofrecimiento a efectos de licencia efectuadas por carta en
cualquiera de los idiomas antes mencionados.

11.106. ; Cémo se divulgan al publico los ofrecimientos a efectos de licencia?

Al procesar las solicitudes de informacion de ofrecimiento a efectos de licencia, la Oficina Internacional
introduce una mencién en los datos bibliograficos en la que se indica el interés por concluir un contrato
de licencia. Por otra parte, esta mencion se encuentra vinculada a la solicitud de informacién de
ofrecimiento a efectos de licencia (presentada mediante el formulario PCT/IB/382 o mediante una carta
qgue contenga el ofrecimiento pertinente), que aparece en la pestafna “Documentos” de PATENTSCOPE.
Se recuerda a los solicitantes que si desean publicar un ofrecimiento de licencias relacionadas con su
solicitud internacional en una fase muy temprana, deberan presentar una solicitud de publicacion
internacional anticipada conforme al Articulo 21.2)b).
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11.107. ¢ Puede eliminarse la mencion relativa al ofrecimiento a efectos de licencia?

Se puede pedir a la Oficina Internacional que elimine la mencioén relativa al ofrecimiento de licencia de
la pestafa “Datos bibliograficos PCT” de PATENTSCOPE en cualquier momento de la fase internacional
o nacional. Una vez eliminada dicha mencion, la solicitud de ofrecimiento de licencia y la correspondencia
conexa pasan a formar parte del historial del expediente en la pestafia “Documentos” de
PATENTSCOPE.

11.108. ;Como se pueden buscar solicitudes internacionales para las que exista un ofrecimiento a
efectos de licencia?

Ademas de publicarse junto con la solicitud correspondiente, la mencion relativa al ofrecimiento de
licencia constituye un criterio de busqueda del servicio de busqueda de PATENTSCOPE:
https://www.wipo.int/patentscope/es/ que permite a un tercero identificar a los solicitantes que han
expresado interés en conceder en licencia la invencion contenida en sus respectivas solicitudes
internacionales. Este criterio de busqueda puede utilizarse también junto con busquedas en multiples
campos y RSS (contenidos sindicados).

OBSERVACIONES DE TERCEROS

11.109. ;4 Cual es la finalidad del sistema de observaciones de terceros?

Instruccion 801.a), Instruccion 804.b)

Este sistema permite a las terceras partes formular observaciones (a través del sistema ePCT, mediante
una conexioén sin autenticacion estricta: https://pct.wipo.int/ePCT) relativas al estado de la técnica que
consideren pertinente para determinar si la invencion contenida en la solicitud internacional es nueva o
tiene actividad inventiva. Este servicio no conlleva el pago de ninguna tasa. En
https://www.wipo.int/documents/d/epct/docs-en-epct_observations.pdf, Observaciones de Terceros
ePCT, se incluye una amplia Guia para los usuarios.

11.110. ¢ Cual es el plazo para presentar observaciones?

Instruccion 802.a)ii), Instruccion 804.b)

Un tercero puede presentar observaciones en cualquier momento una vez publicada la solicitud
internacional y antes de que transcurran 28 meses tras la fecha de prioridad, siempre que la solicitud no
sea o se considere retirada.

11.111. ; Cémo debe presentar las observaciones un tercero?

Instruccion 802.a)i)

Toda observacion debe presentarse a través del sistema ePCT, mediante una conexioén sin autenticacion
estricta, ya sea en forma directa o a través de un enlace que figura en la pestafia de “Datos bibliograficos”
de la solicitud internacional publicada. Para utilizar el sistema se necesita una cuenta OMPI (consultese
el enlace siguiente: https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml). Las observaciones han de incluir, al
menos, una cita de un documento publicado antes de la fecha de presentacion internacional, o de un
documento de patente cuya fecha de prioridad sea anterior a dicha fecha de presentacién internacional,
junto con una breve explicacion de por qué cada uno de los documentos citados se considera pertinente
para la novedad o la actividad inventiva de la invencién reivindicada. Preferiblemente, se adjuntara a las
observaciones una copia de cada uno de los documentos citados.

11.112. ; Puede permanecer un tercero en el anonimato?

Instruccion 801.b)i)
Si. Cuando un tercero presenta observaciones, puede indicar su deseo de que asi sea.

11.113. ¢ En qué idioma han de presentarse las observaciones?

Instruccion 802.aYiii), Instruccion 804.b)
En el idioma de publicacion (Consultese el parrafo 5.013). Las copias que se adjuntan de los documentos
del estado de la técnica anterior pueden estar en cualquier idioma.

11.114. ; Pueden los solicitantes hacer comentarios acerca de las observaciones de terceros?

Instruccion 804.b)

Se notificara a los solicitantes la primera observacion publicada y se le informara sobre las observaciones
subsiguientes poco después de transcurridos 28 meses desde la fecha de prioridad. Se puede comentar
las observaciones de terceros hasta que expiren los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad. Los
comentarios deben presentarse a través del sistema ePCT, mediante una conexiéon con autenticacion
estricta, o bien mediante una carta dirigida a la Oficina Internacional, y deben redactarse en francés, en
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inglés o en el idioma de publicaciéon de la solicitud internacional. Los comentarios podran consultarse
publicamente en PATENTSCOPE.

11.115. ; Existen restricciones relativas a las observaciones de terceros?

Instruccion 801.b)iii), Instruccion 801.b)iv)

Un tercero solo puede presentar una unica observacion para la misma solicitud internacional. Dicha
observacion no podra retirarse ni modificarse. Se podra presentar un maximo de diez observaciones
para una misma solicitud internacional.

11.116. ¢ Qué curso se da a las observaciones?

Instruccion 802.b), Instruccién 803.a), Instruccion 804.a)

La Oficina Internacional examinara cada una de ellas para determinar si hacen referencia a la novedad
o la actividad inventiva y después se pondran a disposicion del publico en PATENTSCOPE. Notese que
solo las observaciones se haran publicas, no los documentos cargados, a los que unicamente podran
acceder los solicitantes, las Administraciones Internacionales competentes y las Oficinas Designadas.
Si la Oficina Internacional rechaza las observaciones, se lo notificara al tercero en cuestién y expondra
los motivos de tal rechazo.

11.117. ;Las Administraciones Internacionales y las Oficinas Designadas tendran en cuenta las
observaciones de terceros?

Instruccion 805

En caso de que la Oficina Internacional aun no haya recibido el informe de busqueda internacional, el
informe de busqueda internacional suplementaria o el informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo 1l del PCT), dichas observaciones se transmitiran respectivamente a la
Administracion encargada de la busqueda internacional o a la Administracion encargada del examen
preliminar internacional que participen en la tramitacion de la solicitud durante la fase internacional.
Cuando tales Administraciones hayan recibido las observaciones con tiempo suficiente para tenerlas en
cuenta al redactar sus respectivos informes, habran de examinar todo estado de la técnica anterior
mencionado en tales observaciones, siempre que se adjunte copia de los documentos en cuestioén o que
el examinador tenga acceso inmediato a ellos. Las observaciones se transmitiran también a las Oficinas
designadas poco después de transcurridos 30 meses desde la fecha de prioridad. Sin embargo, estas
oficinas no estan obligadas a tenerlas en cuenta durante la fase nacional.
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