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ACUERDO

110/000060 Por € que se autorizalaretirada delareserva formulada por Espafia al Capitulo
Il del Tratado de Cooperacion en materia de patentes, elaborado en Washington
en 1970. (Autorizacion: articulo 94.1 de la Constitucion).

La Mesa de la Camara, en su reunién ddl dia de hoy, ha
adoptado € acuerdo que se indica respecto del asunto de re-
ferencia:

(110) Autorizacion de Convenios | nternacional es.
110/000060.
AUTOR: Gobierno.

Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva for-
mulada por Espafia al Capitulo 1l del Tratado de Coopera
cién en materia de patentes, elaborado en Washington en
1970.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen ala Comisiéon de Asuntos Exteriores
y publicar en €l Boletin, estableciendo plazo para presentar
propuestas que tendran la consideracion de enmiendas a la
totalidad o de enmiendas al articulado conforme a articulo
156 del Reglamento, por un periodo de quince dias habiles,
que finalizael dia 14 de noviembre de 1996.

En gjecucion de dicho acuerdo, se ordena la publicacion
de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la C&
mara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre
de 1996.—P. D., El Secretario General en funciones del
Congreso de los Diputados, José Luis Pefiaranda Ra-
mos.

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA RETIRADA
DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPANA
AL CAPITULO Il DEL TRATADO DE COOPERACION
EN MATERIA DE PATENTES ELABORADO
EN WASHINGTON EN 1970

«Haciendo uso de la reserva prevista en el articulo 64.1
a) y b), Espaia no se considera obligada por las disposicio-
nes del capitulo Il del Tratado ni por las correspondientes en
el Reglamento.»

CAPITULOII
Examen preliminar internacional
ARTICULO 31
Solicitud de examen preliminar internacional

1) A peticion dd solicitante, su solicitud internacional se-
ra objeto de un examen preliminar internaciona conformealo
dispuesto en las siguientes disposiciones y en el Reglamento.

2) a) Podra presentar una solicitud de examen prelimi-
nar internacional todo solicitante que, con arreglo a la defini-
cion establecida en € Reglamento, sea residente o nacional
de un Estado contratante vinculado por e Capitulo Il y cuya
solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina re-
ceptora de ese Estado 0 en la que actlie por cuenta del mismo.

b) La Asamblea podra decidir que se faculte a las per-
sonas autorizadas para presentar solicitudes internacionales
a fin de que presenten una solicitud de examen preliminar
internacional aun cuando sean residentes o nacionales de un
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Estado que no sea parte en el presente Tratado o0 que no esté
vinculado por el Capitulo 1.

3) Lasolicitud de examen preliminar internacional de-
bera efectuarse independientemente de la solicitud interna-
cional. Debera contener las indicaciones prescritas y se hara
en el idiomay en laforma previstos.

4) @) Lasolicitud indicard el Estado o Estados contra-
tantes en los que € solicitante se proponga utilizar [os resul-
tados del examen preliminar internacional («Estados elegi-
dos»). Posteriormente se podran elegir Estados contratantes
adicionales. La eleccién solo podra recaer en Estados con-
tratantes ya designados de conformidad con el Articulo 4.

b) Los solicitantes mencionados en el péarrafo 2) a) po-
drén elegir cualquier Estado contratante vinculado por el
Capitulo I1. Los solicitantes indicados en el parrafo 2) b) s6-
lo podréan elegir los Estados contratantes vinculados por €l
Capitulo Il que se hayan declarado dispuestos a ser elegidos
por dichos solicitantes.

5) Lasolicitud estard sujeta al pago de las tasas prescri-
tas dentro del plazo establecido.

6) a) La solicitud debera presentarse a la Administra-
cion encargada del examen preliminar internacional compe-
tente que se menciona en el Articulo 32.

b) Toda €eleccion posterior se presentard ala Oficina In-
ternacional.

7) Senotificara su eleccién acada Oficinaelegida.

ARTICULO 32

Administracion encar gada del examen preliminar
inter nacional

1) LaAdministracién encargada del examen preliminar
internacional efectuarael examen preliminar internacional.

2) En virtud del acuerdo aplicable concertado entre la
Administracion o las Administraciones encargadas del exa-
men preliminar internacional interesadas y la Oficina Inter-
nacional, la Oficina receptora, en € caso de las solicitudes
mencionadas en €l Articulo 31.2) @), y laAsamblea, en el de
las solicitudes mencionadas en el Articulo 31.2) b), determi-
naran la Administracion o Administraciones que serén com-
petentes para encargarse del examen preliminar.

3) Las disposiciones del Articulo 16.3) se aplicaran,
mutatis mutandis, a las Administraciones encargadas del
examen preliminar internacional .

ARTICULO 33
Examen preliminar internacional

1) El examen preliminar internacional tendrd por objeto
formular una opinion preliminar y sin compromiso sobre las
siguientes cuestiones. si la invencién reivindicada parece
ser nueva, si implica una actividad inventiva (no es eviden-
te) y s es susceptible de aplicacién industrial .

2) A los efectos del examen preliminar internacional,
una invencion reivindicada se considerard nueva si no existe
anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en
el Reglamento.

3) A los efectos del examen preliminar internacional, se
considerara que unainvencion reivindicada implica una activi-
dad inventiva s, teniendo en cuenta e estado de la técnica tal
como se define en € Reglamento, lainvencidn no es evidente
para una personadel oficio en lafecha pertinente prescrita.

4) A los efectos del examen preliminar internacional,
se considerara que una invencion reivindicada es suscepti-
ble de aplicacion industrial cuando, de acuerdo con su ca-
récter, su objeto pueda ser producido o utilizado (en €l senti-
do tecnol6gico) en todo tipo de industria. La expresion
«industria» debe entenderse en su méas amplio sentido, co-
mo en e Convenio de Paris para la Proteccion de la Propie-
dad Industrial.

5) Los criterios descritos anteriormente solo servirdn a
los efectos del examen preliminar internacional. Todo Esta
do contratante podra aplicar criterios adicionales o diferen-
tes con € fin de decidir si lainvencién reivindicada es o no
patentable en ese Estado.

6) El examen preliminar internaciona debera tomar en
consideracion todos los documentos citados en el informe
de busqueda internacional. Podré tomar en consideracion to-
dos los documentos adicionales que estime pertinentes en
ese caso concreto.

ARTICULO 34

Procedimiento de la Administracion encar gada
del examen preliminar inter nacional

1) El procedimiento de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional se regira por las disposicio-
nes del presente Tratado, del Reglamento y del acuerdo quela
Oficina Internaciona concertara con esa Administracion, con
sujecion alas normas del presente Tratado y su Reglamento.

2) a) El solicitante tendra derecho a comunicarse ver-
balmente y por escrito con la Administracion encargada del
examen preliminar internacional.

b) El solicitante podra modificar las reivindicaciones,
la descripcién y los dibujos, en laformay dentro del plazo
prescritos, antes de que se elabore el informe del examen
preliminar internacional. Las modificaciones no podran ex-
ceder la divulgacion de la invencién que figure en la solici-
tud internacional, tal como se presento.

¢) El solicitante recibira al menos un dictamen escrito
de la Administracion encargada del examen preliminar in-
ternacional, salvo que esa Administracion estime que se han
cumplido las siguientes condiciones:

i) lainvencion satisface los criterios establecidos en el
Articulo 33.1);

ii) la solicitud internacional cumple los requisitos del
presente Tratado y del Reglamento en la medida en que esa
Administracion los verifica;

iii) no se considera necesario formular las observacio-
nes previstas en la Ultimafrase del Articulo 35.2).

d) El solicitante podraresponder al dictamen escrito.

3) @ SilaAdministracién encargada del examen preli-
minar internacional estimara que la solicitud internacional
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no cumple con la exigencia de unidad de la invencion, tal
como figura en €l Reglamento podra invitar a solicitante a
gue, a su eleccion, limite las reivindicaciones con € fin de
cumplir con esa exigencia o pague tasas adicionales.

b) Lalegidacion nacional de cualquier Estado elegido
podra prever que, cuando el solicitante opte por limitar las
reivindicaciones de conformidad con el apartado @), se con-
sideren retiradas las partes de la solicitud internaciona que
no sean objeto de un examen preliminar internacional como
consecuencia de la limitacién, por lo que se refiere a los
efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague una
tasa especia ala Oficinanaciona de dicho Estado.

c) Si € solicitante no cumpliese la invitacion menciona
da en € apartado a) en € plazo prescrito, la Administracion
encargada del examen preliminar internacional emitira un in-
forme del examen preliminar internacional sobre las partes de
la solicitud internacional que guarden relacion con lo que pa-
rezca constituir la invencion principa e indicaré los hechos
pertinentes en e mencionado informe. La legisacién nacio-
nal de todo Estado elegido podra prever que, cuando la Ofici-
na nacional de ese Estado estime justificada la invitacion de
la Administracion encargada del examen preliminar interna-
cional, se consideren retiradas las partes de la solicitud inter-
nacional que no tengan relacion con la invencién principal,
por lo que se refiere a los efectos en ese Estado, a menos que
el solicitante pague a dicha Oficina una tasa especial.

4) a) Sila Administracién encargada del examen pre-
liminar internacional estimara:

i) que la solicitud internacional se refiere a una cues-
tién respecto de la cual, segin e Reglamento, no esta obli-
gada a efectuar un examen preliminar internacional y deci-
dieraen ese caso particular no efectuar tal examen, o

i) que la descripcion, las reivindicaciones o los dibu-
jos son tan obscuros, o que 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 indus-
trial delainvencion reivindicada,

esa Administracion no examinara las cuestiones menciona-
das en el Articulo 33.1) y comunicaré esta opinion y sus
motivos a solicitante.

b) S se estima que aguna de | as situaciones mencionadas
en el apartado a) sdlo existe en determinadas reivindicaciones
0 en relacion con ellas, las disposiciones del apartado a) sdlo
se aplicarén adichas reivindicaciones.

ARTICULO 35
I nforme de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional se
emitiraen el plazo y en laforma prescritos.

2) El informe de examen preliminar internacional no
contendra ninguna declaracion sobre la cuestion de saber s
lainvencién reivindicada es o parece ser patentable 0 no pa-
tentable de conformidad con lo dispuesto en alguna legisla-
cién nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3),
el informe declarara, en relacidn con cada reivindicacion, s

ésta parece satisfacer |os criterios de novedad, actividad in-
ventiva (no evidencia) y aplicacion industrial, tal como se
definen en € Articulo 33.1) a 4) a los efectos del examen
preliminar internacional. En la declaracion figurara la men-
cion de los documentos que sirvan de apoyo a la conclusion
mencionada y las explicaciones que las circunstancias del
caso puedan exigir. La declaracién contendra asimismo las
demés observaciones previstas por € Reglamento.

3) a S en e momento de emitir el informe de exa-
men preliminar internacional, la Administracion encargada
del examen preliminar internaciona estimase que existe al-
guna de las situaciones mencionadas en € Articulo 34.4) a),
e informe recogera esa opinién y las razones en que se fun-
da. El informe no contendra ninguna declaracion, tal como
lo dispone el parrafo 2).

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones
mencionadas en € Articulo 34.4) b), € informe de examen
preliminar internacional contendrd, en relacion con las res-
pectivas reivindicaciones, la declaracion prevista en el apar-
tado a) y, en relacion con las demas reivindicaciones, la de-
claracion indicadaen el pérrafo 2).

ARTICULO 36

Transmision, traduccion y comunicacion del informe
de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional
acompafiado de |os anexos prescritos se transmitird al solici-
tantey ala Oficinalnternacional.

2) a) El informe de examen preliminar internacional y
sus anexos se traduciran alos idiomas establecidos.

b) Latraduccion del informe sera efectuada por la Ofi-
cina Internaciona o bajo su responsabilidad; la traduccién
de los anexos sera preparada por €l solicitante.

3) a La Oficina Internacional comunicara el informe
de examen preliminar internacional con su traduccién (en la
forma prescrita) y sus anexos (en idioma original) a cada
Oficina elegida.

b) El solicitante transmitira la traduccién de los anexos
alas Oficinas elegidas dentro del plazo prescrito.

4) Las disposiciones del Articulo 20.3) se aplicarén,
mutatis mutandis, a las copias de todo documento que se ci-
te en € informe de examen preliminar internacional y que
no se haya citado en el informe de blsqueda internacional.

ARTICULO 37
Retiro dela solicitud o dela eleccién

1) El solicitante podra retirar alguna o todas las elec-
ciones.

2) Si seretirase la eleccion de todos los Estados elegi-
dos, se considerararetiradala solicitud.

3) a) Todo retiro debera notificarse a la Oficina Inter-
nacional.

b) En consecuencia, la Oficina Internacional notificara
el retiro alas Oficinas elegidas interesadas y ala correspon-
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diente Administracion encargada del examen preliminar in-
ternacional.

4) @ Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), €
retiro de la solicitud o de la eleccion de un Estado contra-
tante, se considerard como retiro de la solicitud internacio-
nal por |o que respecta a ese Estado, salvo que lalegislacion
naciona de dicho Estado prevealo contrario.

b) El retiro de la solicitud o de la elecciéon no se con-
siderara como retiro de la solicitud internacional si se efec-
tua antes del vencimiento del plazo aplicable previsto en el
Articulo 22; sin embargo, cualquier Estado contratante po-
dra prever en su legislacién nacional que lo que antecede
solo serd aplicable cuando su Oficina nacional reciba, den-
tro de dicho plazo, un gemplar de la solicitud internacio-
nal, junto con una traduccion (en la forma prescrita), y la
tasa nacional.

ARTICULO 38

Caracter confidencial del examen preliminar
inter nacional

1) Salvo peticion o autorizacion del solicitante, la Ofi-
cina Internacional o la Administracion encargada del exa-
men preliminar internacional no permitiran en ningdn mo-
mento el acceso al expediente de examen preliminar
internacional, en el sentido y en las condiciones previstas en
el Articulo 30.4, a ninguna persona 0 administracién, con
excepcion de las Oficinas elegidas, unavez emitido €l infor-
me de examen preliminar internacional .

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1) y enlos
Articulos 36.1) y 3) y 37.3) b), y salvo peticién o autoriza-
cion del solicitante, la Oficina Internacional o la Adminis-
tracion encargada del examen preliminar internacional no
facilitaran informacion alguna sobre la emision o denega-
cion de emision de un informe de examen preliminar inter-
nacional, ni sobre € retiro 0 mantenimiento de la solicitud
de examen preliminar internacional o de cualquier eleccidn.

ARTICULO 39
Copias, traduccionesy tasas par a las Oficinas elegidas

1) a) Silaéeleccion de un Estado contratante se efec-
tuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde
lafecha de prioridad, no se aplicaran a ese Estado las dispo-
siciones del Articulo 22 y el solicitante facilitara a cada Ofi-
cina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si
ya hubiese tenido lugar la comunicacion prevista en € Ar-
ticulo 20) y una traduccién de esa solicitud (tal como esta
prescrita), y pagard (si procede) la tasa nacional, antes de
transcurrir 30 meses desde lafecha de prioridad.

b) Parae cumplimiento de los actos mencionados en el
apartado @), cualquier legislacion nacional podréafijar plazos
gue venzan después del previsto en ese apartado.

2) Si e solicitante no gjecuta los actos mencionados en
e péarrafo 1) a) en el plazo aplicable de conformidad con el

parrafo 1) a) o b), cesaran los efectos previstos en € Articu-
lo 11.3) en €l Estado elegido, con las mismas consecuencias
gue las del retiro de una solicitud nacional en ese Estado.

3) Cuaquier Oficina elegida podra mantener los efectos
previstos en el Articulo 11.3) aun cuando €l solicitante no
cumplalos requisitos establecidos en el parrafo 1) a) o b).

ARTICULO 40

Suspension del examen nacional
y delos demas procedimientos

1) Si laeleccion de un Estado contratante se efectuara
antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fe-
chade prioridad, no se aplicaran a ese Estado |as disposicio-
nes del Articulo 23y, sin perjuicio de lo dispuesto en €l p&
rrafo 2), su Oficina nacional o cualquier Oficina que actie
por ese Estado no efectuard €l examen ni otro tramite relati-
vo alasolicitud internaciona antes del vencimiento del pla-
zo aplicable en virtud del Articulo 39.

2) No obstante las disposiciones del parrafo 1), y si lo
pide expresamente € solicitante, cualquier Oficina elegida
podra proceder en cualquier momento al examen y deméas
tramites de la solicitud internacional.

ARTICULO 41

Moaodificacion delasreivindicaciones, de la descripcion
y delosdibujos en las Oficinas elegidas

1) El solicitante deberd tener la oportunidad de modifi-
car lasreivindicaciones, ladescripcién y los dibujos en cada
Oficina elegida, dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina
elegida concedera una patente ni denegara la concesion de
una patente antes del vencimiento de ese plazo, salvo con €l
consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no podran exceder la divulga-
cion de lainvencion contenida en la solicitud internacional,
tal como fue presentada, a menos que lalegislacion nacional
del Estado elegido autorice que las enmiendas excedan di-
cha divulgacion.

3) Las modificaciones deberan estar en conformidad con
lalegidacion naciond del Estado elegido en todos |os aspec-
tos no previstos en el presente Tratado y su Reglamento.

4) Cuando una Oficina elegida exija una traduccion de
la solicitud internacional, las modificaciones se haran en el
idioma de la traduccion.

ARTICULO 42
Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas

Las Oficinas elegidas que reciban e informe de examen
preliminar internacional no podran exigir que e solicitante
proporcione copias de los documentos relacionados con el
examen efectuado en cualquier otra Oficina elegida sobre la
misma solicitud internacional, ni informaciones sobre el
contenido de esos documentos.



