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. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

15352 Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperaciéon en materia de
patentes (PCT) (publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre
de 1989) adoptadas en la 382 Sesidn (22° extraordinaria ) de la Asamblea de la
Unién Internacional de Cooperacién en Materia de Patentes el 29 de septiembre
de 2008.

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACION
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

ADOPTADAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR LA ASAMBLEA DE LA UNION

INTERNACIONAL DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (UNION PCT) EN

SU TRIGESIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES (22.° EXTRAORDINARIO),

CELEBRADO DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE
JULIO DE 2009

indice de modificaciones

Regla 29.4.
Regla 46.5.
Regla 66.8.
Regla 70.16.

Modificaciones?
Regla 29
Solicitudes internacionales consideradas retiradas

29.1a29.3 [Sin cambios].
29.4 Notificacion de la intencién de formular una declaracion conforme al Articulo 14.4).

a) Antes de formular una declaracién segun el Articulo 14.4), la Oficina receptora
notificara al solicitante su intencién de formularla y los motivos en que se base. Si el
solicitante no estuviera de acuerdo con la comprobacion provisional de la Oficina receptora,
podra someter argumentos a ese efecto en el plazo de dos meses desde la notificacion.

b) Cuando la Oficina receptora tenga la intencién de formular una declaracién segun
el Articulo 14.4) respecto de un elemento mencionado en el Articulo 11.1)iii)d) o e), la
Oficina receptora, en la notificacién mencionada en el parrafo a) de la presente Regla,
invitara al solicitante a que le confirme, de conformidad con la Regla 20.6.a), que se ha
incorporado el elemento por referencia, de conformidad con la Regla 4.18. A los efectos de
la Regla 20.7.a)i), la invitaciéon enviada al solicitante con arreglo al presente parrafo se
considerara como una invitacion enviada conforme a la Regla 20.3.a)ii).

c) El parrafo b) no sera aplicable cuando la Oficina receptora haya informado a la
Oficina Internacional, de conformidad con la Regla 20.8.a), acerca de la incompatibilidad de
las Reglas 20.3.a)ii) y b)ii) y 20.6 con la legislaciéon nacional aplicada por dicha Oficina.

1 Lasmodificaciones ala Regla 29.4 se aplicaran alas solicitudes internacionales cuya fecha de presentacion
internacional sea el 1 de julio de 2009 o una fecha posterior; las modificaciones a las Reglas 46.5, 66.8 y 70.16 se
aplicaran a toda solicitud internacional respecto de la que se efectiie una modificacién, con arreglo al Articulo 19 o
al Articulo 34 del PCT, el 1 de julio de 2009 o posteriormente.

2 A continuacion se reproduce el texto, en su versiéon modificada, de las reglas que fueron modificadas.
Cuando no se haya modificado un parrafo o apartado de dichas reglas, figurara una indicacion de «[Sin
cambios]».

cve: BOE-A-2010-15352



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO P
Viernes 8 de octubre de 2010 Sec.|l. Pag. 84990
Regla 46

Modificaciéon de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional

46.1 a46.4 [Sin cambios].
46.5 Forma de las modificaciones.

a) Cuando efectue modificaciones con arreglo al Articulo 19, el solicitante debera
presentar una o varias hojas de reemplazo que contengan una serie completa de
reivindicaciones en sustitucion de todas las reivindicaciones originalmente presentadas.

b) La hoja o las hojas de reemplazo deberan ir acompafadas de una carta en la que:

i) seidentifiquen las reivindicaciones que, debido a las modificaciones, difieran de las
reivindicaciones originalmente presentadas, y se llame la atencion sobre las diferencias
entre las reivindicaciones originalmente presentadas y las reivindicaciones modificadas;

i) se identifiquen las reivindicaciones originalmente presentadas que, como
consecuencia de las modificaciones, hayan sido canceladas.

Regla 66
Procedimiento ante la Administracién encargada del examen preliminar internacional

66.1 a66.7 [Sin cambios].
66.8 Forma de las modificaciones

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo b) el solicitante, al modificar la descripcién
olos dibujos, debera presentar una hoja de reemplazo de cada hoja de la solicitud internacional
que, debido a una modificacion, difiera de la hoja anteriormente presentada. La hoja o las
hojas de reemplazo deberan ir acompafiadas de una carta en la que se llamara la atencion
sobre las diferencias existentes entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo, y en
la que se explicaran de preferencia las razones de la modificacion.

b) [Sin cambios].

c) Cuando se modifiquen las reivindicaciones, la Regla 46.5 sera aplicable mutatis
mutandis. La serie de reivindicaciones presentadas de conformidad con la Regla 46.5
aplicable en virtud del presente parrafo reemplazara a todas las reivindicaciones originalmente
presentadas o anteriormente modificadas de conformidad con los Articulos 19 6 34, segun
sea el caso.

66.9 [Sin cambios].

Regla 70

Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administracion
encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional)

70.1a70.15 [Sin cambios].
70.16 Anexos del informe.

a) Cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 66.8.a) o b) se adjuntara al informe
si no ha sido sustituida posteriormente por otras hojas de reemplazo previstas en la
Regla 66.8.a) o b) o modificaciones resultantes en la cancelacion de hojas completas
segun lo dispuesto en la Regla 66.8.b).

a bis) Las hojas de reemplazo previstas en la Regla 46.5.a) se adjuntaran al informe
si no han sido sustituidas o consideradas invalidadas por las hojas de reemplazo previstas
en la Regla 66.8.c). Las hojas de reemplazo previstas en la Regla 66.8.c) se adjuntaran al
informe si no han sido sustituidas posteriormente por otras hojas de reemplazo previstas
en la Regla 66.8.c). Las cartas previstas en la Regla 46.5.b) o la Regla 66.8.a) o ¢) no se
adjuntaran al informe.
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b) Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos a) y a bis), cada hoja mencionada en
esos parrafos que se haya considerado sustituida o invalidada debera también ser adjuntada
al informe si la Administracion encargada del examen preliminar internacional considera
que la correspondiente modificaciéon que reemplaza o invalida excede la divulgacion
contenida en la solicitud internacional tal como se presentd y el informe contiene la indicacion
referida en la Regla 70.2.c). En ese caso, la hoja de reemplazo sustituida o invalidada sera
marcada en la manera prevista en las Instrucciones Administrativas.

70.17 [Sin cambios].

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACION
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

ADOPTADAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR LA ASAMBLEA DE LA UNION

INTERNACIONAL DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (UNION PCT) EN

SU TRIGESIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES (22.° EXTRAORDINARIO),

CELEBRADO DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2009

indice de modificaciones'

Regla 45 bis.2.
Regla 45 bis.3.
Regla 90.1.

Regla 90.4.

Regla 90.5

Regla 90 bis.3 bis.
Regla 90 bis.5.
Regla 90 bis.6.

Modificaciones?
Regla 45 bis
Busquedas internacionales suplementarias

45 bis.1 [Sin cambios].
45 bis.2 Tasa de tramitacion de la busqueda suplementaria.

a)ac) [Sincambios].

d) La Oficina Internacional reembolsara al solicitante la tasa de tramitaciéon de la
busqueda suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administracién designada
para la busqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i)
a iv), se retirase o se considerase retirada la solicitud internacional, o se retirase la peticion
de busqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

45 bis.3 Tasa de busqueda suplementaria.

a)ac) [Sincambios].

1. Las presentes modificaciones se aplicaran a toda solicitud internacional respecto de la que el plazo de
presentacion de una peticion de busqueda suplementaria en virtud de la Regla 45 bis.1.a) expire el 1 de enero
de 2009 o posteriormente.

2 A continuacion se reproduce el texto, en su version modificada, de las reglas que fueron modificadas.
Cuando no se haya modificado un parrafo o apartado de dichas reglas, figurara una indicacién de «[Sin cambios]».
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d) La Oficina Internacional reembolsara al solicitante la tasa de busqueda
suplementaria si, antes de que se transmitan a la Administracion designada para la
busqueda suplementaria los documentos mencionados en la Regla 45 bis.4.e)i) a iv), se
retirase o se considerase retirada la solicitud internacional, o se retirase la peticion de
busqueda suplementaria o se considerase que no ha sido presentada.

e) [Sin cambios].

45 bis.4 a 45 bis.9 [Sin cambios].

Regla 90
Mandatarios y representantes comunes
90.1 Nombramiento de mandatario.

a) El solicitante podra nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante la
Oficina nacional en la que se presente la solicitud internacional o, cuando la solicitud
internacional se presente en la Oficina Internacional, a una persona que tenga derecho a
ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional en tanto que
Oficina receptora, para representarle como mandatario ante la Oficina receptora, la Oficina
Internacional, la Administracién encargada de la busqueda internacional, cualquier
Administracién designada para la busqueda suplementaria y la Administracién encargada
del examen preliminar internacional.

b) [Sin cambios].

b bis) El solicitante podra nombrar a una persona que tenga derecho a ejercer ante
la Oficina nacional o la organizacion intergubernamental que actie en calidad de
Administracién designada para la busqueda suplementaria para representarle como
mandatario especialmente ante esa Administracion.

c) [Sin cambios].

d) Un mandatario nombrado conforme a lo dispuesto en el parrafo a), salvo indicacién
en contrario consignada en el documento que contenga su hombramiento, podra nombrar
uno o varios mandatarios secundarios para representar al solicitante como mandatarios:

i) ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional, la Administracion encargada de
la busqueda internacional, cualquier Administracion designada para la busqueda
suplementaria y la Administracion encargada del examen preliminar internacional, a
condicién de que cualquier persona asi nombrada como mandatario secundario tenga
derecho a ejercer ante la Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud
internacional o a ejercer respecto de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional
en tanto que Oficina receptora, segun proceda;

i) especialmente ante la Administracion encargada de la busqueda internacional,
cualquier Administracién designada para la bisqueda suplementaria o la Administraciéon
encargada del examen preliminar internacional, a condicion de que cualquier persona asi
nombrada como mandatario secundario tenga derecho a ejercer ante la Oficina nacional o
la organizacién intergubernamental que actue en calidad de Administracion encargada de
la busqueda internacional, de Administracion designada para la busqueda suplementaria
o de Administracién encargada del examen preliminar internacional, segun proceda.

90.2y 90.3 [Sin cambios].
90.4 Forma de nombramiento de un mandatario o de un representante comun.

a) [Sin cambios].

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 90.5, el poder separado debera presentarse
en la Oficina receptora o en la Oficina Internacional; no obstante, cuando se refiera al
nombramiento de un mandatario conforme a la Regla 90.1.b), b bis), ¢) o d)ii), debera
presentarse, segun sea el caso, enlaAdministracién encargadade la busquedainternacional,
en la Administracion designada para la busqueda suplementaria o en la Administracién
encargada del examen preliminar internacional.
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c) [Sin cambios].

d) Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo e€), cualquier Oficina receptora,
Administracién encargada de la busqueda internacional, Administraciéon competente
para realizar busquedas suplementarias, Administracion encargada del examen
preliminar internacional y la Oficina Internacional podra renunciar al requisito enunciado
en el parrafo b), segun el cual debe serles entregado un poder separado, en cuyo caso
no sera aplicable el parrafo c).

e) [Sin cambios].

90.5 Poder general.

a) [Sin cambios].

b) EIl poder general debera presentarse en la Oficina receptora; no obstante, cuando
se refiera al nombramiento de un mandatario conforme a la Regla 90.1.b), b bis), ¢) o d)ii),
debera presentarse, segun sea el caso, en la Administracion encargada de la busqueda
internacional, en la Administracion designada para la busqueda suplementaria o en la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

c) Cualquier Oficinareceptora, Administracion encargada de la busquedainternacional,
Administracion competente para realizar busquedas suplementarias y Administracion
encargada del examen preliminar internacional podra renunciar al requisito enunciado en el
parrafo a) ii) de que una copia de un poder general sea adjuntada al petitorio, a la solicitud
de examen preliminar internacional o a la declaracion aparte, segun sea el caso.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo c), cuando el mandatario entrega la
declaracion de retirada prevista en las Reglas 90 bis.1 a 90 bis.4, a una Oficina receptora,
a la Administracion encargada de la busqueda internacional, a la Administracion designada
para la busqueda suplementaria o a la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, segun sea el caso, se debera presentar una copia del poder general a dicha
Oficina o Administracion.

90.6 [Sin cambios].

Regla 90 bis
Retiradas

90 bis.1 a 90 bis.3 [Sin cambios].
90 bis.3 bis Retirada de la peticion de busqueda suplementaria.

a) El solicitante podra retirar una peticion de busqueda suplementaria en cualquier
momento antes de la fecha de transmisién al solicitante y a la Oficina Internacional, de
conformidad con la Regla 45 bis.8.a), del informe de busqueda internacional suplementaria
o de la declaracion en el sentido de que no se establecera dicho informe.

b) Laretirada sera efectiva a partir de la recepcion, en el plazo previsto en el parrafo a),
de una notificacién dirigida por el solicitante, a su eleccion, a la Administracion designada
para la busqueda suplementaria o a la Oficina Internacional; sin embargo, 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 declaracion mencionados en el
parrafo a), la comunicacion de dicho informe o declaracién con arreglo al Articulo 20.1),
aplicable de conformidad con la Regla 45bis.8.b), se efectuara de todas maneras.

90 bis.4 [Sin cambios].
90 bis.5 Firma.

a) [Sin cambios].

b) Cuando dos o mas solicitantes presenten una solicitud internacional que designe
a un Estado cuya legislacién nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas
por el inventor, y los esfuerzos diligentes realizados no hayan podido permitir encontrar a
un solicitante que posea tal calidad para el Estado designado en cuestiéon y que sea un
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inventor, o entrar en contacto con él, no sera necesario que la declaracién de retirada
mencionada en las Reglas 90bis.1 a 90bis.4 esté firmada por ese solicitante («el solicitante
en cuestion») si lo esta al menos por un solicitante y

i) sise facilita una explicacién, juzgada satisfactoria por la Oficina receptora, la Oficina
Internacional, la Administraciéon que realice la busqueda internacional suplementaria o la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, segun el caso, respecto de
la falta de la firma del solicitante en cuestion, o

ii) en el caso de una declaracion de retirada mencionada en la Regla 90 bis.1.b), 90 bis.2.d),
90 bis.3.c) 6 90 bis.3 bis.b), si el solicitante en cuestién no ha firmado el petitorio pero se han
cumplido los requisitos de la Regla 4.15.b), o

ii) [Sin cambios].

90 bis.6 Efecto de una retirada.

a)y b) [Sin cambios].

b bis) Cuando se retire una peticion de busqueda suplementaria conforme a la
Regla 90 bis.3 bis, la Administracion correspondiente suspendera la busqueda
internacional suplementaria.

c) [Sin cambios].

90 bis.7 [Sin cambios].

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 20 de septiembre de 2010.—El Secretario General Técnico del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Antonio Cosano Pérez.
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