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A continuacion se da el significado de las siguientes abreviaturas utilizadas en este documento:

Oficina nacional:

PCT:
Reglamento:

RO:

ISA:

SISA:

IPEA:

IB:

OMPI:
SGC

Solicitante:

El servicio nacional especial para la propiedad industrial establecido en
cada Estado, en el sentido del Articulo 12 del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial

Tratado de Cooperacién en materia de Patentes

Reglamento del PCT

Oficina(s) receptora(s) de una oficina nacional u otra institucion a cargo
de la recepcién de solicitudes

Administracion(es) encargada(s) de la busqueda internacional

Administracion(es) encargada(s) de la busqueda internacional
suplementaria

Administracion(es) encargada(s) del examen preliminar internacional

Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Sistema de Gestion de la Calidad

Incluye ademés de los solicitantes propiamente dichos, a los mandatarios,
representantes comunes y a los inventores.
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Il - INTRODUCCION

El presente Manual Béasico para las Oficinas receptoras bajo el PCT a los efectos del
establecimiento de sistemas de calidad internos (en lo adelante “el Manual”) es una guia para
ayudar a las oficinas que asi lo deseen a establecer voluntariamente un marco de calidad para
las Oficinas receptoras. En particular, el presente documento esté disefiado para ayudar a las
oficinas en el establecimiento y documentacion de sus manuales de calidad, asi como las
instrucciones, normas internas y procedimientos a seguir.

De ninguna manera se puede interpretar que el presente Manual sustituye de alguna forma las
obligaciones contenidas en los textos en el Tratado, el Reglamento,
las Instrucciones Administrativas o las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT, que
siguen constituyendo elementos de referencia indispensables. Igualmente, la Guia
del Solicitante PCT refleja la informacion oficial actualizada proporcionada a la IB por cada una
de las oficinas.

El presente documento ha sido elaborado con las contribuciones de expertos de un grupo de
paises’, durante las cinco sesiones de la “Reunién sobre Procedimientos de Calidad y Buenas
Practicas en las Oficinas Receptoras bajo el Tratado de Cooperacibn en materia
de Patentes (PCT)". De ningin modo obliga o incrementa las actuales obligaciones de
los Estados miembros del PCT; por el contrario, solo sirve de guia e ilustracion en el marco del
proceso que voluntariamente algunas oficinas querrdn llevar a cabo a los efectos del
establecimiento de un sistema de calidad, que pueda llevar o no a la certificacion oficial de las
actividades de las RO en este &mbito particular.

En consecuencia, este Manual debe leerse en conjunto con la Guia para la gestién de los
Sistemas de Calidad en las Oficinas receptoras bajo el Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT).

! Chile, Colombia, Cuba, Espafia, Peru y Republica Dominicana, con la contribucién de los Estados Unidos de
América en la tercera sesion.
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[l - EL PROCEDIMIENTO PCT

El procedimiento del PCT consta de dos fases fundamentales:

» La fase internacional: Sus principales etapas son: la presentacion de la solicitud
internacional, la busqueda internacional, la publicacion internacional (la realiza la OMPI
en su sitio web), la busqueda internacional suplementaria, y el examen preliminar
internacional (estos dos ultimos son opcionales). Se lleva a cabo ante la RO, la IB de
la OMPI, y la ISA, y s6lo eventualmente, ante la SISA o la IPEA, segln corresponda.

e La fase nacional: En esta fase el solicitante acude directamente a las Oficinas
nacionales designadas y/o elegidas, a las que en definitiva les corresponde conceder o
rechazar la patente.

Toda persona natural o juridica, nacional o domiciliada en un Estado contratante del PCT,
puede presentar una solicitud internacional PCT. Si se designan varios solicitantes en la
solicitud internacional, al menos uno de ellos tiene que cumplir con alguno de estos requisitos.

Asi, si se desea proteger una invencion no sélo en el pais de origen sino que también en otros
paises, se puede efectuar la presentacion de una solicitud internacional, proceso que se lleva a
cabo ante una Oficina que se denomina "Oficina Receptora". Es de indicar que el Tratado no
establece un sistema para la concesion de patentes internacionales; el PCT crea un sistema
para la presentacion de solicitudes internacionales, cuya concesion quedara sujeta a la
decision de la Oficina Designada o Elegida en fase nacional, segun su legislacion.

El presente Manual contiene una descripcion breve de las principales funciones de la RO, de
acuerdo con el procedimiento internacional regulado en el Tratado, el Reglamento y
las Instrucciones Administrativas del PCT. Por ello, se trata de un compendio destinado a
facilitar la comprension de las tareas esenciales, abordado desde la perspectiva de las tareas a
desarrollar en el &mbito de la calidad, en forma mas o menos lineal. Como ya se apuntd, no
pretende sustituir a la Guia del Solicitante PCT, ni las Directrices para las Oficinas Receptoras
del PCT.
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IV - EXAMEN FORMAL SEGUN EL ARTICULO 11

1. EXAMEN FORMAL SEGUN EL ARTICULO 11
Cuando la RO reciba los documentos que supuestamente constituyan una solicitud
internacional, anotara de forma indeleble la fecha efectiva de recepcién en el espacio previsto
al efecto en la ultima hoja del petitorio. A continuacién, asignara un numero a la solicitud
internacional y anotara este nimero en el espacio previsto al efecto en la primera hoja del
petitorio?.

Posteriormente, se debe otorgar fecha de presentacion internacional, y para ello han de
tenerse en cuenta las siguientes fechas implicadas en el procedimiento internacional:

*» Fecha efectiva de recepcién de la pretendida solicitud internacional;

» Fecha efectiva de recepcion, rectificada en razén de la recepcion ulterior, pero dentro
de plazo, de documentos o de dibujos que completan la solicitud internacional;

» Fecha de recepcion, dentro del plazo, de las correcciones requeridas segun
el Articulo 11.2; y

=  Fecha de presentacion internacional.
Posteriormente se verifica si la solicitud cumple los requisitos del Articulo 11.1, a saber:

i) Que el solicitante no carezca manifiestamente, por motivos de domicilio o
nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la RO;

ii) Que la solicitud internacional esté redactada en el idioma prescrito; y
iii) Que la solicitud internacional contenga por lo menos los siguientes elementos:
a. Laindicacion de que ha sido presentada a titulo de solicitud internacional;
b. La designacibn de un Estado contratante por lo menos (incluida
autométicamente en el formulario PCT/RO/101 y en toda presentacion
electronica);
c. El nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;

d. Una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcién; y

e. Una parte, que a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones

Al respecto, se podran dar dos casos:

a) La solicitud cumple los requisitos, entonces se asignard fecha de presentacion
internacional, la cual se indicara en el recuadro correspondiente del petitorio; o

% Todos los formularios que pueden ser utilizados por las RO se encuentran publicados en formato editable PDF en
la pagina web de la OMPI, en la siguiente direccién: http://www.wipo.int/pct/en/forms/.
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b) La solicitud no cumple con los requisitos, en cuyo caso se deberan indicar los
defectos encontrados:

e Todos los solicitantes carecen manifiestamente, por motivos de domicilio o
nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional ante la
RO;

e La descripcion o la solicitud no esta redactada en el idioma prescrito;

¢ La solicitud no incluye una indicacién de haber sido presentada a titulo de
solicitud internacional;

e La solicitud no incluye el nombre del solicitante en la forma establecida;
¢ La solicitud no incluye una parte que parece constituir una descripciéon; o

e La solicitud no incluye una parte que parece constituir una o varias
reivindicaciones.

Los defectos detectados se comunicaran al solicitante mediante el formulario PCT/RO/103.

Tras haber notificado al solicitante los defectos formales encontrados en la solicitud
internacional, el examinador tendra la tarea de evaluar la subsanacion de dichos defectos. En
este contexto, cabe la posibilidad de que las partes de la solicitud omitidas inicialmente y
aportadas con posterioridad conlleven al otorgamiento de la fecha de presentacion
internacional posterior. En ese y en otros supuestos relacionados con la omision de ciertas
partes de la solicitud, puede suceder que el resultado de dicha evaluacion conlleve a que la RO
tenga que emitir la correspondiente notificacion al solicitante, mediante el
formulario PCT/RO/126.

En caso de no haber subsanado los defectos, la RO elaborara el formulario PCT/RO/104 para
notificar que la solicitud no sera tratada como una solicitud internacional. En caso de que el
solicitante hubiera pagado las tasas, se debera elaborar el formulario PCT/RO/119 para
notificarle el reembolso de las tasas pagadas.

2. TRANSMISION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL A LA IB COMO RO

En caso que la solicitud internacional PCT no haya cumplido con los requisitos de nacionalidad
y residencia o idioma contemplados en el Articulo 11.1 de PCT para otorgarle fecha de
presentacion internacional, la RO notificard al solicitante a través del formulario PCT/RO/151.
Este formulario indica que la solicitud internacional ha sido recibida por la RO en nombre de
la IB como RO y sera transmitida de inmediato a la misma, ademas permite el cobro de una
tasa por concepto de transmision (opcionalmente).

Los supuestos que pueden ocurrir son los siguientes:

i. La RO no es competente para aceptar la solicitud internacional, en base a la
nacionalidad y residencia del solicitante (Regla 19.1 0 19.2); o

ii. La solicitud internacional no esté redactada en un idioma aceptado por esta RO
segun la Regla 12.1a), pero si en uno de los idiomas aceptados por la IB en
calidad de RO.
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Cuando la RO exija el pago de la tasa prevista en la Regla 19.4.b) y esa tasa aun no haya sido
pagada, la Oficina nacional requerira lo antes posible al solicitante para que pague esa tasa en
el plazo de quince dias desde la fecha del requerimiento (Instrucciébn Administrativa 333.a)).

La RO no estara obligada a esperar que se pague la tasa para transmitir la supuesta solicitud
internacional. No obstante, si no se pagase la tasa exigida, la Oficina nacional no tendra
necesidad de transmitir la supuesta solicitud internacional, pero deberia seguir el procedimiento
previsto en la Regla 20.7, notificando al solicitante que la supuesta solicitud internacional no
estd en conformidad con el Articulo 11.1) y que no sera tramitada como una solicitud
internacional.

3. OTORGAMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL

Una vez subsanados los defectos, o en caso de no haberlos, el examinador tendra la tarea de
otorgar la fecha de presentacion internacional a la solicitud.

El examinador, en consecuencia, debera dejar constancia de las siguientes fechas:
e Fecha efectiva de recepcién de la pretendida solicitud internacional,

e Fecha efectiva de recepcion, rectificada en razén de la recepcion ulterior, pero
dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completan la solicitud
internacional; vy

e Fecha de recepcion, dentro del plazo, de las correcciones requeridas segun
el Articulo 11.2.

En este punto, hay que resaltar que algunos paises en los que el examinador, conforme lo
sefalado por sus legislaciones nacionales, debera evaluar previamente si la solicitud puede
afectar a la seguridad nacional y en caso de tener alguna duda razonable de que asi lo sea,
enviara la solicitud al 6rgano habilitado para autorizar la tramitacion de este tipo de solicitudes.

Si no afecta a la seguridad nacional conforme lo sefialado por el ordenamiento interno del pais
en cuestion, se seguira con la tramitacién de la solicitud, otorgando fecha de presentacion a la
misma. Para mas detalles sobre este particular, referirse al punto “Disposiciones relativas a la
seguridad nacional”, en el acapite IX.1.

La fecha de presentacion conjuntamente con el numero de solicitud internacional PCT
asignado serdn comunicados al solicitante mediante el formulario PCT/RO/105.

El caso de los dibujos omitidos en el momento de la presentacion de la solicitud puede afectar
la fecha de presentacion internacional. Para mas detalles, referirse al punto “Evaluacion de la
respuesta en caso de omisién de dibujos durante el examen segun el Articulol4”, en el
acapite VII.3
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V -VALIDACION DE LAS TASAS

1. VERIFICACION DEL PAGO DE TASAS

Toda solicitud PCT considera al menos el pago de tres tasas inicialmente: la tasa de
presentacion internacional (a beneficio de la OMPI), la tasa de transmision (a beneficio de
la RO) y la tasa de bUsqueda internacional (a beneficio de la ISA).

Existe ademas una tasa, como componente de la tasa de presentacion internacional, que el
solicitante tendra que pagar por cada hoja de la solicitud internacional que exceda de treinta.

El examinador tendréa la tarea de comprobar si se han pagado correctamente estas tasas, se
han aplicado correctamente los descuentos en caso de ser deducibles, asi como cualquier otra
cuestion relacionada con las tasas.

Se pueden dar dos situaciones:

a) Que el usuario haya pagado las tasas de forma correcta y en el plazo establecido, es
decir en el mes siguiente a la recepcién de la solicitud; o

b) Que el usuario haya pagado la tasa en una cantidad incorrecta dentro de un mes a
contar desde la fecha de recepcién de la solicitud. En este caso se elaborara el
formulario PCT/R0O/102 para notificar al solicitante el exceso o defecto en el pago.

2. EVALUACION DE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE TASAS
PRESCRITAS

Tras notificar al solicitante el formulario PCT/RO/102 para requerirle el pago de tasas
prescritas, el examinador tendra que comprobar si se han pagado correctamente las tasas.

Las siguientes dos opciones son posibles:

a) Si las tasas se han pagado correctamente se continuara con la tramitacion. En este
momento se puede proceder al envio del ejemplar original —si no se hubiera realizado
con anterioridad-, con el objeto de cumplir lo antes posible con su envio a la IB de
la OMPI. Ademas, se procedera a remitir la copia para la busqueda a la ISA, designada
por el solicitante en el petitorio PCT/RO/101; o

b) Silas tasas no se han pagado o se han pagado de forma insuficiente, se procedera a la
elaboracion del formulario PCT/RO/133 para notificar al solicitante del pago de tasas
prescritas y de la tasa por pago tardio. A contar de la fecha de expedicion del
formulario, el solicitante tiene un mes para pagar las tasas.

Tras notificar al solicitante el formulario PCT/RO/133 para requerirle el pago de las tasas
prescritas y las tasas por pago tardio, el examinador tendrd la tarea de comprobar si se han
pagado correctamente dichas tasas. Se pueden dar dos casos:

a) Silas tasas se han pagado correctamente se continuara con la tramitacion. Ademas, se
procedera a remitir la copia para la busqueda a la ISA, designada por el solicitante en el
petitorio PCT/RO/101; o
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b) Silas tasas no se han pagado, o no se han pagado de forma suficiente, se procedera a
la elaboracion del formulario PCT/RO/117 para notificar al solicitante que la solicitud
internacional se tiene por retirada.

La RO debe asegurarse, en caso de las reducciones (ya sea por formato de presentacion o por
la naturaleza del solicitante), de que dichas reducciones han sido aplicadas de conformidad con
la practica establecida.
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VI - EXAMEN DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ISA

1. IDENTIFICACION DE LA ISA

A través de la informacion contenida en la solicitud PCT/RO/101, el examinador identificara a
la ISA designada.

2. EVALUAR LA NECESIDAD DE LA TRADUCCION A LOS EFECTOS DE LA
BUSQUEDA INTERNACIONAL

Si la ISA designada es una Administracién cuyo idioma o idiomas oficiales son distintos del
idioma en el que fue presentada la solicitud, de acuerdo con lo prescrito por la RO, el
examinador verificara si se ha aportado la traduccién de la solicitud.

Si se ha aportado la traduccion, corresponde enviar la copia para la busqueda a la ISA. Dicha
copia constara del petitorio PCT/RO/101, junto con el resto de los documentos y de la
traduccién. Por el contrario, si no se ha aportado la traduccion se procede a elaborar el
formulario PCT/RO/150 con objeto de notificar al solicitante esa exigencia.

3. EVALUACION DE LA RESPUESTA A LA NOTIFICACION PCT/RO/150

Tras haber notificado la falta de traduccién al solicitante a través del formulario PCT/RO/150, el
examinador evaluara la respuesta recibida.

Si el solicitante aporta la traduccion requerida, y la tasa de busqueda ha sido pagada, la RO
remitira la copia para la busqueda a la ISA.

Si no se ha recibido la traduccién, se elaborara el formulario PCT/RO/117 para notificar al
solicitante que la solicitud internacional se tiene por retirada, y en caso de que proceda, se
elaborard el formulario PCT/RO/119 para notificar y proceder al reembolso de la tasa de
basqueda.
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VIl - EXAMEN FORMAL SEGUN EL ARTICULO 14

1. EXAMEN FORMAL SEGUN EL ARTICULO 14
El examinador tendra la tarea de realizar el examen formal del Articulo 14 de la solicitud.

El examinador verificara si la solicitud contiene alguno de estos defectos recogidos en el
Articulo14:

¢ No esta firmada segun lo dispuesto en el Reglamento;

¢ No contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
¢ No contiene un titulo;

¢ No contiene un resumen;

¢ No cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida establecida en el
Reglamento; o

e Sien la solicitud se hace referencia a dibujos que no estan incluidos.
Si se presenta alguno de estos defectos, se elabora el formulario PCT/RO/106 para naotificarlo
al solicitante (también se puede utilizar el formulario PCT/RO/132 en caso que haya errores no
contemplados en otros formularios 0 se quiera dar un plazo determinado menor para que el
solicitante cumpla con el requerimiento)

En caso que el defecto sea que en la solicitud se haga referencia a dibujos y estos no se hayan
incluidos, se comunicara al solicitante mediante el formulario PCT/RO/107.

Relacionado con el examen del Articulo 14, el examinador realizara las tareas adicionales de la
siguiente lista:

e Correccion o adicion de prioridad(es);

e Control de la condicién de inventor(es);

e Peticion de (las) copia(s) certificada(s); y

e Correccion de un error evidente en el petitorio.
Si se emiten los formularios citados (PCT/RO/106 y PCT/RO/107), la RO tiene que remitir una
copia de los mismos a la IB y a la ISA designada.

2. EVALUACION DE LA RESPUESTA Y CORRECCION DE IRREGULARIDADES
Tras haber enviado al solicitante la invitacion a corregir los defectos encontrados en el examen
formal segun el Articulol4 (excepto en el caso de los dibujos) a través del PCT/RO/106, el
examinador evaluara si se han subsanado en el plazo otorgado.
Si se han subsanados los defectos, se enviard a la IB la documentacion aportada por el

solicitante. Asimismo, se enviara a la ISA cualquier documentacion aportada y no enviada
hasta el momento.



OMPI/PCT/MEX/17/14
pagina 13

Si el solicitante no ha contestado a la notificacion del formulario PCT/RO/106 en el plazo
estimado o si no subsana los defectos, el examinador podra elegir entre dos opciones:

1. Realizar una nueva notificacion de irregularidades, que se volvera a natificar al
solicitante mediante el formulario PCT/RO/106; o

2. Declarar que la solicitud se tiene por retirada, lo que se notificara al solicitante
mediante el formulario PCT/RO/117.

Como regla practica general, no se declarara que la solicitud se tiene por retirada si esta
cumple los requisitos reglamentarios de cara a una publicacion internacional razonablemente
uniforme.

3. EVALUACION DE'LA RESPL{ESTA EN CASO DE OMISION DE DIBUJOS DURANTE
EL EXAMEN SEGUN EL ARTICULO 14
Tras haber enviado al solicitante los defectos encontrados en el examen formal Articulo 14
relativos a la omisién de dibujos, a través del PCT/RO/107, el examinador evaluara si se han
subsanado.

Se podran dar 2 opciones:

a) Si se han presentado los dibujos dentro del plazo se elaborard el
formulario PCT/RO/126, apartados 1y 2, para luego notificarlo al solicitante; o

b) Si los dibujos no se han presentado dentro del plazo se elaborara el
formulario PCT/RO/126, apartados 1y 3, para luego notificarlo al solicitante.
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VIII - TRANSMISION DE LA DOCUMENTACION A LA IB DE LA OMPI Y A LA ISA
CORRESPONDIENTE

Finalizado el examen formal de la solicitud internacional, otorgada la fecha de presentacion y
pagadas las tasas correspondientes, corresponde el envio de la solicitud internacional a la IB
de la OMPI y a la ISA elegida por el solicitante.

Es una obligacién muy importante de la RO el envio del ejemplar original de la solicitud (“record
copy”) a la IB, antes del vencimiento del plazo de trece meses a contar desde la fecha de
prioridad.
Para el envio de la solicitud internacional en papel a la IB de la OMPI se utilizara un servicio
confiable y rapido de correos o mensajeria, con el formulario PCT/R0O/118, detallandose la
informacion que se remite, a saber:

- Naturaleza del documento: Solicitud internacional ejemplar original (record copy);

- Numero de solicitud internacional PCT; y

- Documentos que se transmiten: Petitorio, descripcion, reivindicaciones, dibujos,

resumen, documento de prioridad, poderes y documento de cesion de inventor, entre

otros.

Como alternativa mas facil y econdémica, también se podra enviar a través de la plataforma
electrénica e-PCT de la OMPI.

Para el envio de la solicitud internacional a la ISA también se utilizara el
formulario PCT/R0O/118, detallandose la siguiente informacion:

- Naturaleza del documento: copia para la busqueda (search copy);
- Numero de solicitud internacional PCT; y

- Nombre del solicitante. En caso que sea mas de uno, solamente se colocara el
nombre del primero.
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IX - INCIDENCIAS Y OTRAS POSIBLES TAREAS

1. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

Hay algunos paises, conforme a lo contemplado por sus legislaciones nacionales, en donde
existe la obligacion, refrendada en el Reglamento, de someter la solicitud internacional al
6rgano gubernamental habilitado para determinar si una solicitud afecta o no a la seguridad
nacional (distinto del examinador), que estudiara la solicitud para determinar si potencialmente
afecta o no a la seguridad nacional.

Si se considera que no afecta a la seguridad nacional se continuara con la tramitacion normal
de la solicitud. Pero si se considerase que afecta a la seguridad nacional, se generara el
formulario PCT/RO/105 para notificar al solicitante. Eventualmente, se notificara al érgano
nacional competente y a la IB.

En caso que el 6rgano competente considere que la solicitud puede afectar a la seguridad
nacional, el examinador tendra la tarea de notificar al solicitante este hecho mediante el
formulario PCT/RO/147, y ademas notificara al solicitante el reembolso de tasas, mediante el
formulario PCT/RO/1109.

2. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION ASOCIADA A LA SOLICITUD
INTERNACIONAL ENTREGADA EN FECHA POSTERIOR.

En caso de que el solicitante presente, con posterioridad a la presentacién del petitorio, dibujos,
descripcién o reivindicaciones asociados a una solicitud PCT, el examinador tendré la tarea de
evaluar esta documentacién y el plazo de presentacién de la misma, para poder determinar si
dicha documentacién puede ser incluida en la solicitud o si ésta supone un cambio de fecha de
presentacion internacional. El examinador remitiré al solicitante el formulario PCT/RO/126 para
notificarle la decision tomada al respecto.

Ademas, el examinador evaluara las fechas asociadas a la solicitud PCT, para modificarlas si lo
estima oportuno:

Fecha efectiva de recepcion de la pretendida solicitud internacional. Esta
fecha sera la fecha de recepcion de la solicitud;

Fecha efectiva de recepcion, rectificada en razén de la recepcion ulterior,
pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completan la
solicitud internacional (si se recibe la documentacién aportada
voluntariamente por el solicitante en los dos meses posteriores a la fecha
de recepcion de la solicitud);

Fecha de recepcion, dentro del plazo, de las correcciones requeridas
segun el Articulo 11.2 (si se recibe la documentacion aportada por el
solicitante tras ser requerida por la RO en el plazo marcado en el
formulario PCT/RO/103); vy

Fecha de presentacion internacional.
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3. RESTAURACION DEL DERECHO DE PRIORIDAD

De acuerdo a la Regla 26bis.3, cuando la solicitud internacional tenga una fecha de
presentacion internacional posterior a la fecha de vencimiento del periodo de prioridad, pero
dentro del plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la RO, a peticién del solicitante,
y a reserva de los parrafos b) a g) de la Regla indicada, restaurara el derecho de prioridad si
comprueba que satisface un criterio aplicado por dicha Oficina (“criterio de restauracion”), es
decir, que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el plazo de prioridad
ocurrié a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o no ha sido intencional.

Esta presentacion de peticion del solicitante podra estar sujeta por la RO al pago a su favor de
una tasa por peticién de restauracion, pagadera en el plazo de dos meses contados a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de prioridad. EIl importe de esa tasa eventual sera fijado
por la RO. El plazo para el pago de la tasa podra prorrogarse, por decision de la RO, por un
periodo de hasta dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Antes de resolver de forma definitiva, la RO puede, mediante el formulario PCT/RO/158,
notificar al solicitante que debe pagar la tasa de restauracion del derecho de prioridad o
presentar observaciones dentro del plazo establecido, en caso que la RO indique que se
estaria rechazando la peticion.

Finalmente, la RO debe resolver concediendo o rechazando total o parcialmente esta peticién
de restauracion, sefialando si el solicitante actu6 o no con diligencia debida o no
intencionalidad, segun el criterio aplicable, lo cual se informa mediante el
formulario PCT/RO/159.
4. EVALUACION DE LA(S) REIVINDICACION(ES) DE PRIORIDAD
El examinador evaluara si las prioridades reivindicadas contienen defectos:
= Inicialmente a través del petitorio; o
= Posteriormente a la presentacion de la solicitud, cuando el solicitante presenta
una solicitud de correccion o adicién de reivindicacion de prioridad, el

examinador debera revisar los documentos aportados.

En caso de que la documentacién evaluada contenga defectos, se le comunicara al solicitante
mediante el PCT/RO/110.

Posteriormente se evaluara la respuesta del solicitante a dicha comunicacion. Del resultado de
dicha evaluacion podran darse los siguientes supuestos:

a) Si el solicitante ha contestado, se debera comprobar si lo ha hecho dentro del plazo
establecido, pudiendo dar varios casos:

1. El solicitante ha contestado en plazo:
a. El solicitante ha contestado dentro del plazo establecido y subsana los

defectos, en este caso se elaborard el formulario PCT/RO/111,
apartados 1y 2
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b. El solicitante ha contestado dentro del plazo establecido y no subsana los
defectos, en este caso se elaborara el formulario PCT/RO/111, apartado 4,
casilla 3

2. El solicitante no ha contestado dentro del plazo establecido; entonces se
elaborara el formulario PCT/RO/111, apartado 4, casilla 2

b) Si el solicitante no ha contestado, se elaborara el formulario PCT/R0O/111, apartado 4,
casilla 1.
5. CONTROL DE LA CONDICION DE INVENTOR
En caso de darse alguna problematica con la condicién del inventor, se comunicara a través del
formulario PCT/RO/132; posteriormente el examinador deberd evaluar si el solicitante ha
contestado. Se pueden dar las siguientes alternativas:

a) El solicitante ha contestado a la RO indicando con relacién a la condicién del inventor:

1. “El inventor ha fallecido”. En caso de que el inventor haya fallecido se deberan
actualizar los datos de la solicitud que hace referencia al solicitante/inventor;

2. “El inventor también es el solicitante, o por el contrario, el inventor no es solicitante”.
Se elaborard el formulario PCT/R0O/113 para la peticion de registro de cambio;

b) El solicitante ha contestado a la IB y no a la RO, la IB debera enviar la documentacion
correspondiente a la RO mediante el formulario PCT/IB/306.

6. EVALUACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA PRIORIDAD REIVINDICADA

El examinador debera evaluar si cumplen los requisitos necesarios las peticiones de copia(s)
certificada(s) de la(s) prioridad(es) solicitada(s).

El examinador tendra que indicar si la solicitud cumple los requisitos, pudiendo darse dos
supuestos:

a) Se cumplen los requisitos; en este caso se tramitara la peticion de copia. La copia
certificada se emitird acompafiada del formulario PCT/RO/135, en el caso que se
transmita por correo postal; o

b) No se cumplen los requisitos, en este caso no se tramitara la peticion de copia y se
elaborara el formulario PCT/RO/110.

7. RETIRADA VOLUNTARIA DE LA SOLICITUD

En caso de que el solicitante realice una peticién de retirada de solicitud, el examinador tendra
la tarea de elaborar el formulario PCT/RO/136 para notificarlo a la IB.

La IB recomienda que se le informe lo antes posible mediante ePCT, telégrafos,
teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios de comunicacién, sobre la retirada de la
solicitud, con independencia de que se remita tan pronto como sea posible el mencionado
formulario PCT/RO/136.
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Ademas, el examinador tendra la tarea de notificar al solicitante el reembolso de las tasas
pagadas mediante el formulario PCT/R0O/119, en dependencia del momento en que tenga lugar
la retirada, si dicho reembolso es procedente.

8. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR TELEGRAFOS, TELEIMPRESORES,
TELECOPIADORES, ETC., U OTROS MEDIOS DE COMUNICACION

Cuando el solicitante presente documentacion por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores,
etc., u otros medios de comunicacién (la solicitud internacional en si misma u otra
documentacién), se debe verificar si ha aportado a la RO la documentacion original de lo que
previamente habia enviado por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios
de comunicacibn en el plazo previsto. En caso de no ser asi, se elaborara el
formulario PCT/RO/141 para notificarle que no ha aportado la documentaciéon original, y se
otorga un nuevo plazo para presentarla.

En caso de que el solicitante no aporte la documentacion en el plazo establecido y que la
documentacién, transmitida por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios
de comunicacion, se trate de la solicitud internacional, se considerara retirada la solicitud. Este
hecho se notificara al solicitante mediante el formulario PCT/RO/117.

En caso de que el solicitante no aporte la documentacion en el plazo establecido y que la
documentacion transmitida por telégrafos, teleimpresores, telecopiadores, etc., u otros medios
de comunicacién no se trate de la solicitud internacional, dicha documentacion se considerara
como no presentada. Este hecho se notificara al solicitante mediante el
formulario PCT/RO/142.

9. PETICION DE REGISTRO DE CAMBIO

En caso de que el solicitante pida un registro de cambio en los datos del solicitante, el inventor,
el mandatario o el representante comudn, el examinador tendrd que evaluar la peticion,
pudiendo darse los siguientes cambios:

a) Cambio de datos del solicitante. En este caso se elaborara el formulario PCT/RO/113;
b) Cambio de datos del inventor. En este caso se elaborara el formulario PCT/R0O/113;

c) Cambio de datos del representante. En este caso se elaborara el formulario
PCT/RO/113; y

d) Documentacion relativa a la representacion. Si el cambio que se solicita es relativo a la
documentacion de representacion se evaluara si la documentacion presentada contiene
defectos o no. Si la documentacion no contiene defectos, se elaborara el
formulario PCT/RO/123.

Si la documentacion contiene defectos se elaborara el formulario PCT/RO/124 para notificar las
irregularidades al solicitante. Una vez recibida la respuesta del solicitante se evaluara la
documentacion aportada; si se han subsanado los defectos se emitira el
formulario PCT/RO/123. En caso de no haber subsanado los defectos, la peticién de registro
de cambios se considera como no presentada.



OMPI/PCT/MEX/17/14
pagina 19

10. CORRECCION DE ERRORES EVIDENTES EN EL PETITORIO

En caso de detectar, durante el examen del Articulo 14, un error evidente en el petitorio, el
examinador elaborara el formulario PCT/RO/108 para requerir al solicitante que presente una
peticién de rectificacion.

Una vez recibida la respuesta del solicitante se evaluara si se autoriza la peticion de
rectificacion, comunicando esta decision al solicitante, tanto si es positiva como si es negativa,
mediante el formulario PCT/RO/109.

11. INCORPORACION POR REFERENCIA

La incorporacion por referencia permite la inclusion de “elementos” (toda la descripcion o todas
las reivindicaciones) o “partes” (parte de la descripcion, parte de las reivindicaciones o parte o
todas las paginas de dibujos) que hayan sido accidentalmente omitidos y que estan incluidos
en una solicitud prioritaria (presentada ante la misma oficina), sin afectar la fecha de
presentacion internacional.
Para solicitar la incorporacion por referencia (para lo cual el solicitante cuenta con un plazo de
dos meses a partir de la presentacion de la solicitud o del requerimiento a corregir) se tienen
que cumplir ciertas condiciones, a saber:

1. La prioridad ha sido reivindicada en la fecha de presentacion internacional;

2. La solicitud prioritaria contiene el elemento o parte omitido;

3. El petitorio contiene una declaracién (condicional) de incorporacién por referencia; vy

4. La confirmacién de la incorporacion por referencia se hace dentro del plazo
prescrito.

En casos de incorporacion por referencia, la RO debera utilizar el formulario PCT/RO/114. El
procedimiento se encuentra descrito en las Instrucciones Administrativas 309 y 310.
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X - DECLARACIONES DE INCOMPATIBILIDAD E INFORMACIONES ADICIONALES

Un numero de RO ha efectuado declaraciones de incompatibilidad con relacion a ciertas reglas
del Reglamento del PCT, entre otras en lo que concierne a la incorporacién por referencia,
restauracion del derecho de prioridad, restablecimiento de los derechos, etc. La lista completa
de las declaraciones de incompatibilidad esta publicada en el sitio web de la OMPI®, y se
actualiza periédicamente.

De igual forma, los criterios utilizados por las RO al aplicar la restauracion del derecho de
prioridad y el restablecimiento de los derechos se publican en la Guia del Solicitante PCT*. Por
altimo hay que tener presente que la Asamblea de la Union del PCT adopté una pauta con
relacion a la aplicacion de la Regla 82quater en relacion con las excusas de los retrasos en el
cumplimiento de los plazos debidas a la indisponibilidad generalizada de los servicios de
comunicacion electronica®.

® http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html#note2
4 http:/Aww.wipo.int/pct/es/appguide/
® Ver documento http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_47/pct_a_47_9.pdf, parrafo 20.



http://www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html#note2
http://www.wipo.int/pct/es/appguide/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_47/pct_a_47_9.pdf
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Xl - TRANSFERENCIA DE TASAS

La RO del PCT tiene contemplada dentro de sus funciones recaudar las tasas exigibles al
presentar la solicitud internacional. Estas tasas son:

1) Tasa de transmision, a favor de la RO;

2) Tasa de busqueda, a favor de la ISA;

3) Tasa de presentacién internacional, a favor de la IB de la OMPI; y

4) Otras tasas, como puede ser la tasa por la transmision del documento de prioridad.

Una vez recaudadas todas las tasas prescritas respecto de las solicitudes recibidas en un mes
contado desde la fecha de recepcién de la solicitud, es obligacién de la RO transferir dichas
tasas ala By a la ISA competente.

La transferencia de tasas debe realizarse una vez al mes, dentro del mes siguiente a su
recaudacion, y al tiempo que se ordena el pago material, la RO debe remitir a la IB y a
la(s) ISA(s) una relacién de las tasas a que se refiere el pago efectuado por transferencia, con
indicacién del nombre del solicitante, el nimero de la solicitud, los descuentos aplicables en su
caso, y el importe total a transferir.
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Xl - LA PRESENTACION ELECTRONICA: ePCT

La herramienta de presentacion electronica ePCT, implementada hace unos afios, ofrece tanto
a los solicitantes, como a las RO y a otras administraciones involucradas en el
procedimiento PCT, un instrumento muy Util para racionalizar y facilitar sus funciones.

Desde el punto de vista de las funciones de la RO, el sistema ePCT no cambia sustancialmente
sus responsabilidades y obligaciones, solo que en vez de desarrollarse sobre el papel, se
hacen en un entorno electrénico, lo cual agiliza y allana las tareas especificas y posibilita un
mejor control del procedimiento, de las tasas y de los plazos.

El sistema ePCT proporciona un entorno que permite a las ROs tener acceso inmediato a todos
los documentos que estan en posesion de la IB en relacion con todas las solicitudes que hayan
sido presentadas en dicha RO. También incluye, como otra caracteristica, las
llamadas “acciones”, por ejemplo, la posibilidad de las ROs de registrar nuevas solicitudes
internacionales, afadir documentos relativos a esas solicitudes internacionales, la transmision
de las solicitudes a la IB, asi como los documentos de prioridad, etc., y de generar
automaticamente los formularios que sean necesarios. De esta forma, los datos bibliogréaficos
se pueden reutilizar para crear nuevos formularios, sin necesidad de rescribir toda la
informacion.

Utilizando una simbologia sencilla y comprensible, el ePCT, que esta disponible en idioma
espafiol, ofrece ademas toda la seguridad y garantia de confidencialidad en la transmision de
las solicitudes internacionales. Cada RO deberéa disponer de una o0 mas cuentas para acceder
de forma protegida a su espacio en ePCT.

Cuando un solicitante deposita una solicitud electrénicamente utilizando el ePCT, seleccionara
la RO competente, y ésta recibird una notificacion. Si la RO deja transcurrir el plazo de tres
semanas sin procesar la solicitud, un recordatorio le serd enviado. Un namero de validaciones
se han incluido para ayudar a las ROs a identificar errores antes de enviar electrénicamente el
ejemplar original de la solicitud internacional a la IB e introducir los datos de forma correcta y
consistente. Las ISA estan pre-configuradas, y solo apareceran aquellas competentes para
cada RO.

No obstante, el procesamiento de las solicitudes por la RO en el entorno ePCT es posible
independientemente del formato utilizado por el solicitante al presentar la solicitud (ePCT o
papel). En el caso de las solicitudes presentadas en papel, ePCT sera utilizado Unicamente
para la transmision electrénica de la solicitud (y del documento de prioridad, si procede) a la 1B,
sin que sea necesario procesar dicha solicitud en el entorno ePCT. Esto tiene la desventaja,
por el momento, de que no permite que las RO introduzcan los datos bibliograficos o utilicen el
sistema para generar los formularios. La RO procesara la solicitud en un entorno papel en
estos casos, y utilizard el ePCT para, después de escanear la documentacioén, cargar el archivo
en el entorno ePCT y transmitirlo a la IB.

Existe la posibilidad real de que la RO, siempre en esta situacion, pueda detener el
procesamiento de una solicitud internacional ya incluida electrénicamente en el entorno ePCT,
0 que haya sido transmitida por error a la IB, para que se considere como una solicitud que no
debe ser tratada como una solicitud internacional. Las causas que pueden provocar esta
accion pueden estar relacionadas con la seguridad nacional, defectos relacionados con
el Articulo 11, o cualquier otra razon especificada por la RO.

Esto se complementa con variadas funciones de busqueda y andlisis que le permiten a la RO
tener un control preciso sobre todos los documentos, ademas de poder elaborar detallados
informes al respecto.
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Con relacién a las tasas, el sistema muestra las tasas actualizadas, y el balance entre lo que se
ha pagado y lo que se debe pagar se calcula automéaticamente. En caso de pago incompleto,
de forma automética el sistema sefala las alternativas de plazo para el pago, segun las
Reglas 14.1, 15.3 and 16.f), permitiendo generar los formularios PCT/R0O/102 y PCT/RO/133.

El sistema presenta mdltiples ventajas y funcionalidades, como ya se apuntd, que se iran
incrementando. Toda la informacion, tanto para las RO como para los solicitantes, se
encuentra disponible en la pagina https://pct.wipo.int/ePCT/es/index.xhtml del sitio web de
la OMPI.

[Fin del documento]
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