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INFORME

aprobado por el Grupo de Trabajo

1.  El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes celebr6 su
novena reunion en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016.

2. Estuvieron representados en la reunién los siguientes miembros del Grupo de Trabajo: i)
los siguientes Estados miembros de la Unidn Internacional de Cooperacion en materia de
Patentes (Unién del PCT): Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Austria,
Azerbaiyan, Brasil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Espafia, Estados Unidos de América, Federacion de
Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungria, India, Irdn (Republica Islamica
del), Israel, Italia, Japdén, Kazajstan, Kenya, Lituania, Malasia, Mali, Marruecos, México,
Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica
de Corea, Republica de Moldova, Republica Popular Democratica de Corea, Rumania,
Senegal, Singapur, Sudafrica, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquia y Ucrania (59); ii) las
siguientes organizaciones intergubernamentales: Instituto de Patentes de Visegrado (VPI),
Instituto Nordico de Patentes (NPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) (3).

3.  Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones
intergubernamentales siguientes: Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacion de los
Estados Arabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organizacion Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI), Organizacion Eurasiatica de Patentes (EAPO), Organizacion Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (4).

4, Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones internacionales
no gubernamentales siguientes: Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes
(APAA), European Law Students' Association (ELSA International), Federacion Internacional de
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Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), Federacion Internacional de la Industria del
Medicamento (FIIM), Innovation Insights, Institute of Professional Representatives Before the
European Patent Office (EPI), International Association for the Protection of Intellectual
Property (AIPPI) (7).

5. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones nacionales no
gubernamentales siguientes: Asociacion de Agentes Espafioles Autorizados ante
Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI), Japan Intellectual
Property Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association (JPAA) (3).

6. La lista de participantes consta en el Anexo.

APERTURA DE LA REUNION

7. El Sr. Francis Gurry, director general de la OMPI, inauguro la reunion y dio la bienvenida
a los participantes. El Sr. Claus Matthes (OMPI) desempefié la funcidén de secretario del Grupo
de Trabajo.

8. El director general informé al Grupo de Trabajo de los avances entre las Administraciones
internacionales. El VPI, designado como Administracion encargada de la busqueda
internacional y del examen preliminar internacional por la Asamblea en su cuadragésimo
séptimo periodo de sesiones, celebrado en octubre de 2015, comenzara a funcionar como tal a
partir del 1 de julio de 2016. Desde la octava reunion del Grupo de Trabajo, dos
Administraciones internacionales han comenzado a prestar sus funciones: la Oficina de
Propiedad Intelectual de Singapur, desde el 1 de septiembre de 2015, y la Empresa Estatal
“Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual”, a partir del 6 de febrero de 2016. El director
general felicité a ambas Oficinas por lograr hitos tan importantes en el inicio de sus actividades.
El Comité de Cooperacion Técnica se reunira durante la semana para suministrar informacion a
la Asamblea, que celebrara su cuadragésimo octavo periodo de sesiones en octubre de 2016,
sobre la propuesta de designacion del Instituto Turco de Patentes en calidad de administracion
encargada de la basqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del
PCT.

0. El director general subrayé que el PCT constituye un ejemplo de éxito en materia de
cooperacion internacional. Se espera, ademas, que el PCT aporte alrededor del 77% de los
ingresos de la Organizacion para el bienio 2016/2017. Por lo tanto, el PCT se ha erigido como
un elemento extraordinariamente importante para la Organizacién y como un acuerdo
excepcionalmente valioso para todos los Estados miembros y las Oficinas de P.I. en el
desemperio de sus diversas funciones como Oficinas receptoras, Oficinas designadas y
elegidas, y Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacional.

10. El director general inform6 acerca de algunos de los principales avances que se han
producido desde la octava reunion del Grupo de Trabajo. ElI PCT contaba con 148 Estados
contratantes al final de 2015, y se espera alcanzar pronto la cifra de 150, lo que supondria un
logro extraordinario. El nimero de solicitudes internacionales de patente se ha incrementado
hasta acercarse a las 218.000, lo que supone una tasa de crecimiento del 1,7%. El incremento
registrado es inferior al de los ultimos afios, pero se considera que puede deberse a razones
técnicas. Ademas, las indicaciones preliminares prevén un indice de crecimiento superior en
2016. La participacion en el sistema también ha estado mas repartida, si se tiene en cuenta
que se han presentado solicitudes internacionales en 132 paises, ocho mas que en 2014. El
principal solicitante del Sistema del PCT en 2015 ha sido, de nuevo, Huawei Technologies, de
China, con casi 4.000 solicitudes PCT publicadas. En cuanto a los paises de origen de los
solicitantes, los Estados Unidos de América se mantuvieron en cabeza con casi 57.000
solicitudes internacionales, con el Japén, con mas de 44.000 solicitudes internacionales, en
segundo lugar, y China, que se ha apuntado un extraordinario incremento del 16,8%, en
tercero, con méas de 30.000 solicitudes internacionales. También se ha registrado un niumero
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récord de entradas en la fase nacional, con un aumento del 5,2% desde 2013 a 2014.

Ademas, por primera vez, las entradas en la fase nacional de no residentes rebasan el medio
millon, llegando a casi 502.000. En cuanto a la proporcién de solicitudes PCT que entran en la
fase nacional en relacion con el total de solicitudes de patentes de no residentes presentadas a
escala mundial, en 2014 se ha registrado un incremento del 1,4% para un total que se
aproxima al 57%, lo que demuestra los logros del Sistema del PCT.

11. El director general destaco los recientes avances de importancia relacionados con el
entorno electrénico del Sistema del PCT y alentd a todas las Oficinas que no utilizan la plena
funcionalidad puesta a disposicibn mediante los servicios, en especial el sistema ePCT, a que
hagan uso de ella. Un nuevo aspecto y funcionamiento del ePCT esta en una fase avanzada
de preparacion y sera implantado en el transcurso del presente afio, o que permitira que sea
mas intuitivo y facil de usar. Cerca del 94% de las solicitudes PCT se han presentado en
formato electronico. Gracias a la posibilidad de que la Oficina Internacional albergue los
sistemas en linea, las Oficinas de todos los Estados contratantes de la Union del PCT pueden
proporcionar un servicio de presentacion electronica a los solicitantes sin que sea necesario
gue cuenten con su propio sistema nacional de presentacion electrénica de solicitudes. La
plataforma WIPO CASE (Acceso centralizado a los resultados de la busqueda y el examen) es
otro de los servicios de T.l. que han realizado importantes progresos en los Ultimos afios, con
una participacion creciente de las Oficinas. Sitodas las Administraciones internacionales
participaran en WIPO CASE, la plataforma se convertiria en un complemento afiadido ain mas
importante para el Sistema del PCT con respecto a la publicacion de informacion y permitiria
gue las Oficinas nacionales mejoraran la calidad de la informacién disponible en la toma de
decisiones relativas a las solicitudes de patentes.

12. El director general concluyé sefialando que muchos de los puntos importantes del orden
del dia incumbian a cuestiones referidas a las tasas, como la cobertura y la compensaciéon para
reducir la exposicion a las fluctuaciones de los tipos de cambio, y la propuesta de la delegacion
del Brasil relativa a la posibilidad de reducir las tasas para las universidades, en particular en
paises en desarrollo. Recordando que las tasas del PCT generaban el 77% de los ingresos
que obtiene la organizacion, el director general aconsej6 prudencia al abordar estas
cuestiones, dado que afectan a la base financiera de toda la Organizacion.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

13. El Grupo de Trabajo eligié por unanimidad presidente al Sr. Maximiliano Santa Cruz
(Chile), y Vicepresidente al Sr. Victor Portelli (Australia). No hubo candidaturas para un
segundo vicepresidente.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

14. El Grupo de Trabajo aprobo el proyecto revisado de orden del dia propuesto en el
documento PCT/WG/9/1 Rev. 2.

ESTADISTICAS DEL PCT

15. El Grupo de Trabajo tomé nota de una presentacion realizada por la Oficina
Internacional sobre las estadisticas del PCT mas recientes’ y de explicaciones acerca de
la base de datos® de la OMPI de estadisticas de P.I. y los informes de gestion en el
sistema ePCT a disposicion de las Oficinas que actian en calidad de Oficinas receptoras,
Administraciones encargadas de la basqueda internacional y Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional.

La presentacion puede consultarse en la siguiente pagina del sitio web de la OMPI:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics.
Disponible en esta pagina del sitio web de la OMPI: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/pmhindex.htm?tab=pct.
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16. Enrespuesta a una pregunta planteada por la delegacién de Austria sobre los informes
de gestion en el sistema ePCT para las Oficinas receptoras en relacion con las copias para la
busqueda que todavia no han sido enviadas a la Administracién encargada de la busqueda
internacional, la Secretaria confirmo que se basan en la recepcion del Formulario PCT/ISA/202
en la Oficina Internacional para naotificar la recepcion de la copia para la busqueda. Por lo
tanto, habra solicitudes de las que la Oficina receptora haya transmitido la copia para la
blusqueda pero esa copia se considere como no enviada, bien porque la Administracién
encargada de la buasqueda internacional no haya notificado todavia la recepcién de la copia
para la bausqueda a través del Formulario PCT/ISA/202, o bien porgque la Oficina Internacional
no haya procesado aun la notificacién. En algunos casos, la Oficina Internacional podria tratar
la informacion recibida automéaticamente, mientras que en otros casos el proceso podria llevar
varios dias, en caso de que sea necesario tratar la informacién manualmente. Con respecto a
esta Ultima situacion, la Oficina Internacional esta estudiando las maneras de mejorar el
proceso.

REUNION DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA
VIGESIMOTERCERA SESION

17. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/2.

18. La Secretaria presentd el documento, que informa sobre la vigésima tercera sesion de la
Reunién de las Administraciones internacionales del PCT y la sexta reunién informal del
Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunién de las Administraciones internacionales del
PCT. Como en afios anteriores, se hace hincapié en las medidas destinadas a mejorar la
calidad. En primer lugar, el Subgrupo encargado de la Calidad examiné la mejora de los
sistemas de gestiéon de la calidad de las Administraciones internacionales y la Oficina
Internacional, entre otras cosas mediante una presentacion a cargo de la Oficina Internacional
sobre la gestion de la calidad en la Division de Operaciones del PCT. También se debati6
sobre dar continuidad a la elaboracion de pardmetros de calidad pertinentes para el Sistema
del PCT en su conjunto, abarcando tanto las Administraciones internacionales como las
Oficinas receptoras, la Oficina Internacional, las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas. El
Subgrupo encargado de la Calidad debati6é acerca de las mejoras especificas para los
resultados de la tramitacién a nivel internacional, destinados a que resultaran mas Utiles para
otras Oficinas y solicitantes. En especial, se examinaron cuestiones relacionadas con el
intercambio de estrategias de busqueda que utilizan las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional y el establecimiento de clausulas normalizadas en las opiniones
escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad. Ademas, el
Subgrupo encargado de la Calidad examiné medidas especificas tendentes a una mejora de la
calidad, como el perfeccionamiento y actualizacion de las Directrices de busqueda internacional
y de examen preliminar internacional del PCT relativas a la unidad de la invencién. Por ultimo,
el Subgrupo encargado de la Calidad examiné los aspectos relacionados con la calidad de los
procedimientos de designacion de las Administraciones internacionales, cuyo objetivo es
fortalecer los requisitos relativos a la calidad de los sistemas de gestion de la calidad de las
Administraciones internacionales y Oficinas que deseen ser designadas en calidad de
Administracion internacional, y la propuesta planteada en la reunion informal de 2015
consistente en elaborar un formulario de solicitud normalizado para las Oficinas que aspiran a
ser designadas Administracion internacional.

19. Ladelegacion del Reino Unido subrayé la importancia de los debates relativos a la
calidad que han tenido lugar en el marco de la Reunidn de las Administraciones
Internacionales, en particular, los esfuerzos encaminados al intercambio de estrategias de
busqueda para fomentar la transparencia, favorecer la reutilizacion de los resultados de la
busqueda y el examen y aumentar la calidad. Sefialé que le interesaria participar en el estudio
piloto en curso que esta llevando a cabo la JPO junto con la Oficina Sueca de Patentes y
Registro sobre posibles mecanismos para la formulacién de comentarios por las Oficinas
designadas acerca de opiniones escritas e informes de basqueda internacional elaborados por
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las Administraciones internacionales, si se decide ampliar dicho estudio para dar cabida a otras
Oficinas designadas. La delegacion afiadié que esta a favor del formulario normalizado de
solicitud que se prevé para la designacion de nuevas Administraciones internacionales y que
esté considerando la introduccion de un requisito, similar al que esta probando IP Australia, en
el sentido de invitar al solicitante cuya solicitud entre en la fase nacional a responder a la
opinién escrita o al informe de bldsqueda internacional y de examen preliminar internacional
antes de iniciar el examen nacional, hacer modificaciones y/o formular comentarios sobre la
opinioén o el informe, segun proceda.

20. El Grupo de Trabajo tomd nota del informe de la vigesimotercera sesion de la
Reunioén de las Administraciones Internacionales, basado en un resumen de la
presidencia de dicha sesion que consta en el documento PCT/MIA/23/14 y que se
reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/9/2.

SERVICIOS EN LINEA DEL PCT

21. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/17.

22. La Secretaria explico que en el documento se exponen detalles relacionados con las
novedades de los servicios en linea del PCT durante los Gltimos afios y las prioridades
identificadas de cara a la labor de los préximos afios. Los servicios en linea del PCT se han
seguido perfeccionando durante los ultimos doce meses, ofreciendo herramientas nuevas y
mejoradas a los solicitantes, las Oficinas receptoras, las Administraciones internacionales y las
Oficinas designadas. La cara visible de todo esto es el sistema ePCT basado en un navegador
de Internet, pero el objetivo ha sido asegurar que los sistemas basados en navegadores de
Internet, sistemas internos e interfaces automaticas entre la Oficina Internacional y las Oficinas
funcionaran conjuntamente de forma eficaz, no solo para los solicitantes a titulo personal, sino
también para las Oficinas designadas y los usuarios de la informacién contenida en las
patentes que confian en la publicaciéon de informacién exacta y puntual durante la fase
internacional. Por consiguiente, la Oficina Internacional esta trabajando tanto en herramientas
destinadas a los solicitantes como en servicios de apoyo para asegurarse de que la
informacioén introducida por una persona puede tramitarse efectivamente en cualquier otro
lugar, y ademas esta haciendo un seguimiento a las medidas destinadas a asegurar que el
trabajo fluye de la forma mas eficiente posible en la fase internacional. Una de las novedades
mas destacadas del presente afio no consistira en la nueva funcionalidad como tal, sino en la
facilidad de uso de los servicios basados en navegadores de Internet, que introduce una nueva
experiencia para el usuario y unos sistemas de gestién de accesos mejorados. Los servicios
de los que se podra disponer gracias a estos nuevos sistemas de gestion de accesos también
permitiran que los solicitantes y las oficinas cuenten con prestaciones mas seguras y mas
eficaces basadas en transmisiones automaticas entre maquinas. Hasta el 1 de junio de 2016,
la presentacion de solicitudes electronicamente a través del sistema ePCT estara disponible
para 40 Oficinas receptoras; ademas, pueden enviarse documentos posteriores por Internet a
un numero similar de Oficinas en su capacidad de Oficinas receptoras o Administraciones
internacionales. En ese sentido, es importante que la informacion visible para los solicitantes y
las Oficinas esté tan completa y actualizada como sea posible, ya que el retraso en la
tramitacion y puesta a disposicion de documentos y datos podria causar confusién a otras
Oficinas encargadas de tramitar una determinada solicitud internacional. El documento
enumera las siguientes prioridades a corto plazo: en primer lugar, conseguir que los
solicitantes puedan aportar documentos a las Oficinas mediante su carga por procedimientos
electronicos a través del sistema ePCT, en segundo lugar, garantizar que los documentos
estén disponibles en linea y, por ultimo, evaluar la posibilidad de usar el servicio eSearchCopy
como medio de transmisién de documentos en un formato electrénico uniforme entre la Oficina
que actue en calidad de Oficina receptora y la que lo haga en calidad de Administracion
encargada de la basqueda internacional. La Oficina Internacional también alenté a las demas
Oficinas a que envien mas documentos en formato XML. Proceder asi es especialmente
importante para los informes de busqueda internacional y las opiniones escritas de las
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Administraciones encargadas de la busqueda internacional, tres de las cuales han empezado a
enviar informes de busqueda en formato XML a la Oficina Internacional. Asimismo, la Ultima
version de los servicios basados en el navegador ePCT, que estara disponible en breve en el
entorno de produccién, también constituye un medio para preparar informes de busqueda y
opiniones escritas en formato XML. Junto con todo ello, también habrd un nuevo acuerdo para
la publicacion de informes y traducciones en formato XML, con miras a brindar un acceso mas
eficaz a esos documentos. Por ultimo, con respecto a las modificaciones de la Regla 95 que
entrardn en vigor el 1 de julio de 2017, con las que se impondra a las Oficinas designadas la
obligacién de suministrar informacion sobre las entradas en la fase nacional, las publicaciones
y las patentes concedidas a escala nacional, la Oficina Internacional espera que las Oficinas
tomen medidas para comenzar a enviar la informacion lo antes posible. La Oficina
Internacional ofrece sistemas capaces de asistir a las Oficinas en esa tarea, asi como en la
recuperacion de los documentos y datos necesarios para la tramitacion de la fase nacional, y
esta dispuesta a debatir estos sistemas con cualquier Oficina designada interesada.

23. Ladelegacion de Colombia destacé la importancia de las herramientas de los servicios
en linea del PCT y mostré su intencion de utilizar los servicios DAS (Servicio de Acceso Digital)
y CASE (Acceso centralizado a los resultados de la busqueda y el examen) no solo como
usuario del sistema sino también aportando documentos de prioridad y resultados de la
busqueda y el examen de las solicitudes nacionales de patente. La Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia tiene previsto poner en marcha un servicio interno en julio de
2016 para la administracion de la base de datos que posibilitara el intercambio de documentos
para el acceso digital con miras a facilitar la participacién en estos servicios.

24. Ladelegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) expresé su satisfaccién por las
mejoras del sistema ePCT. La OEP ofrece desde 2014 la posibilidad de presentar solicitudes
electrénicamente a través del sistema ePCT, y podré aceptar los documentos presentados
posteriormente a partir de noviembre de 2016, posibilitando asi que los usuarios saquen el
maximo partido a los servicios del sistema ePCT. La delegacion respalda el desarrollo de los
servicios por Internet, pero afiade que esos servicios deberian complementar los sistemas
basados en el procesamiento por lotes en lugar de reemplazarlos. La OEP ya proporciona
informes de busqueda internacional y opiniones escritas en formato XML, y estima que si otras
Administraciones encargadas de la busqueda internacional proporcionan informes en formato
XML se ayudara considerablemente a cualquier tratamiento ulterior y a la automatizaciéon de la
traduccién. Por ultimo, la delegacion anuncié que la OEP tiene previsto unirse a WIPO CASE a
finales de 2016, y a WIPO DAS durante 2018.

25. Ladelegacion de Israel se congratul6 del desarrollo de los servicios en linea del PCT y
dio las gracias a la Oficina Internacional por los denodados esfuerzos desplegados para
mejorar el sistema a fin de prestar un servicio eficaz y efectivo a los solicitantes y las Oficinas.
Afirmd que respalda plenamente la idea de ampliar los servicios del ePCT a las
Administraciones internacionales y Oficinas designadas. Con respecto al sistema, apoya
firmemente la promocion del mecanismo eSearchCopy y lo valora como un servicio prioritario
para los solicitantes habida cuenta de su incidencia directa sobre la calidad y la puntualidad en
la basqueda. En su calidad de Administracion encargada de la busqueda internacional, la
Oficina de Patentes de Israel (ILPO) ha comenzado a utilizar el sistema eSearchCopy para
recibir solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América (USPTO) en tanto que Oficina receptora y, también como Oficina
receptora, la ILPO ha estado presente en la fase de evaluacion del proyecto piloto
eSearchCopy, en la que la OEP actu6 como Administracion encargada de la busqueda
internacional. Habida cuenta de las ventajas que ofrece el servicio eSearchCopy, la delegacion
dijo que espera que todas las Administraciones encargadas de la busqueda internacional lo
utilicen muy pronto. Con respecto a la presentacion electrénica de solicitudes a través del
ePCT, afirmé que el sistema incumple la legislacion israeli en materia de seguridad nacional,
pero la ILPO esta colaborando con la Oficina Internacional para crear un paquete bibliogréafico
de presentacién electrénica que permita a los solicitantes israelies cargar informacion
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bibliogréafica a partir de julio de 2016. En cuanto a los datos legibles por maquina, la ILPO se
pronuncioé a favor de adoptar formatos de texto completo y legibles mediante maquina como
alternativa al PDF. Por lo tanto, la ILPO estéa interesada en intercambiar datos en formato XML
y dispuesta a transmitir muestras de prueba para su examen y para que se formulen
observaciones. La ILPO también proporciona informacion sobre la fase internacional en
formato XML desde 2015 vy, a partir de 2017, tiene previsto ampliarla para incluir datos relativos
a las publicaciones y las patentes concedidas. Por ultimo, con respecto a determinados
informes de gestion que pone a disposicion el sistema ePCT, la delegaciéon apoya plenamente
la idea de ampliar los servicios del ePCT a las Administraciones encargadas de la busqueda
internacional mediante la elaboracion de informes relativos a copias para la busqueda no
entregadas y acoge con satisfaccion el desarrollo de un sistema push (de transmision) de esos
informes de manera periddica. Asimismo, la delegacion propuso que la Oficina Internacional
examine la posibilidad de elaborar informes de gestion destinados a supervisar las solicitudes
cuando la Administracién encargada de la basqueda internacional haya suscrito un acuerdo
con un limite superior en el nimero de busquedas, lo que podria ayudar a controlar la carga de
trabajo y garantizar la transparencia.

26. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que respalda las prioridades que se
establecen en el documento y anunci6 que la USPTO tiene previsto participar en la labor y
prestar apoyo a la Oficina Internacional en estos ambitos en la medida en que disponga de los
recursos necesarios. Por lo que respecta al servicio WIPO DAS para el intercambio de
documentos de prioridad, alent6 a seguir examinando el uso del DAS para el intercambio de
documentos de prioridad en disefios industriales y afiadié que la USPTO esta examinando la
posibilidad de acceder a sus solicitudes de disefios industriales a través del DAS para que los
solicitantes puedan facilitar de forma mas sencilla esos documentos de prioridad a las demas
Oficinas.

27. La delegacion del Brasil dijo que agradece a la Oficina Internacional los servicios
electronicos que presta. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI) es un
usuario activo de los servicios en linea del PCT, como prueba la recepcién en forma
completamente electronica del 60% de las solicitudes internacionales en la Oficina receptora en
2015, cifra que se incrementa hasta el 75% si se tienen en cuenta todas las solicitudes de
patente. Uno de los objetivos del INPI es eliminar el uso de papel en los proximos afios como
parte de las medidas tomadas para racionalizar la tramitacion de las solicitudes de patente,
mejorar la carga de trabajo e impulsar el cumplimiento de los requisitos materiales. La
cooperacion internacional también ha aportado mejoras al permitir el acceso a las herramientas
en linea y a las bases de datos sobre patentes, que posteriormente han sido adaptadas a la
demanda local. La delegacion expreso su disponibilidad para comprometerse en mayor
medida con los socios colaboradores con miras a aportar mejoras a esos sistemas. En cuanto
al sistema ePCT, entiende que deberia existir la posibilidad de adaptarlo para garantizar que
las solicitudes presentadas a través del sistema cumplen con los requisitos en materia de
seguridad nacional y con respecto a la recaudacion de tasas y a las modificaciones de las
solicitudes en la fase nacional.

28. La delegacién de Chile declaré que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile
(INAPI) lleva cerca de tres afios utilizando los sistemas ePCT y WIPO CASE. El afio pasado
comenzo a aceptar solicitudes presentadas electronicamente a través del sistema ePCT, y mas
del 60% de las solicitudes internacionales se presentan ya a través de ese formato. Afirmé que
acoge con satisfaccion las mejoras propuestas y expreso su deseo de que se transmitan mas
informes de bdsqueda internacional en formato XML o de texto, lo que simplificaria las cosas
en el futuro.

29. Ladelegacién de China dijo que agradece los constantes esfuerzos desplegados para
mejorar el ePCT y que espera que en el desarrollo previsto para el sistema se preste atencion a
la seguridad, el lenguaje y la compatibilidad de los datos, asi como a la mejora de la edicion de
documentos en PDF.
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30. La delegacion de Australia se congratul6 de la constante evolucion del ePCT. IP
Australia comenzo a aceptar solicitudes internacionales presentadas a través del sistema ePCT
el 14 de abril de 2014. Hasta abril de 2016, aproximadamente el 70% de las solicitudes
internacionales presentadas en IP Australia se han cursado a través del sistema ePCT. Sefiald
gue la creacién de un mecanismo para abonar por adelantado las tasas a través del ePCT
suscita gran interés para IP Australia y los usuarios. La delegacién destac6 dos
preocupaciones, a saber, la disponibilidad de documentos de prioridad procedentes del
extranjero y el formato de las solicitudes previstas en el capitulo Il. En ese sentido, manifestd
su disposicion a colaborar con la Oficina Internacional para estudiar estas cuestiones que, si se
subsanan, permitiran que la Oficina simplifique alin mas sus procesos internos.

31. Ladelegacion de Espafia sefialé que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
apoya el sistema ePCT y esta estudiando cédmo puede incorporarlo a sus actuales sistemas de
T.l., incluido su sistema electrénico de presentacion de solicitudes de patentes.

32. Ladelegacion de la Republica de Corea informé de que recientemente habia incorporado
el sistema ePCT y el eSearchCopy, y pidié una cooperacion mas estrecha con la Oficina
Internacional a fin de garantizar la compatibilidad informética y la efectividad en la transferencia
de datos. Es importante que los solicitantes no sufran contratiempos al utilizar el sistema
ePCT. Afadi6 que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) procurara
concienciar a los solicitantes acerca del sistema ePCT mediante seminarios, talleres y otras
actividades de promocion.

33. Ladelegacion de Austria declar6 que la Oficina Austriaca de Patentes (APO) utiliza de
manera intensiva el sistema ePCT, del que se espera que sustituya al actual sistema de
presentacion de solicitudes. La APO ofrece la posibilidad de presentar solicitudes PCT en linea
y colabora actualmente con la Oficina Internacional para albergar el servidor alojado en una
ubicacién remota que permita a los solicitantes tener acceso al procedimiento electrénico del
ePCT. Como Administracién encargada de la biusqueda internacional, la APO toma parte en
eSearchCopy junto con varias Oficinas receptoras, incluidas las de Argelia, el Brasil y
Sudafrica, lo que facilita la tramitacién. Por lo tanto, invita a otras Oficinas receptoras que
designaron a la APO como Administracion encargada de la blusqueda internacional competente
a que examinen la posibilidad de participar en eSearchCopy. Por ultimo, la delegacion informé
al Grupo de Trabajo de que la APO esté utilizando el sistema ePCT para notificar a la Oficina
Internacional la entrada en la fase nacional de una solicitud, lo cual, segun explica, es un
proceso sencillo. También resulta sencillo para una Oficina utilizar el sistema ePCT para
recuperar documento cuando falla la transmision, sin que sea necesario ponerse en contacto
con el solicitante.

34. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/17.

INFORME DE SITUACION SOBRE EL PROGRAMA PILOTO eSearchCopy EN LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES

35. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/23.

36. La delegacién de la OEP present6 el informe y declaré que la Oficina esta facultada para
desempefiar la funcion de Administracion encargada de la basqueda internacional respecto de
105 Oficinas receptoras y que cerca del 60% del trabajo que recibe en calidad de
Administracion encargada de la busqueda internacional procede de otras Oficinas receptoras.
Por consiguiente, el programa eSearchCopy es un servicio sumamente Util y es esencial que
funcione como se ha previsto y se utilice correctamente. La finalidad del programa es eliminar
la transferencia de documentos en papel, con el fin de que los intercambios entre las Oficinas
tengan lugar por via electronica. Los beneficios del programa para la OEP incluyen la
simplificacion de los procedimientos, el aumento de la calidad de la imagen y la mejora de la
puntualidad. Para las Oficinas receptoras, los dos flujos de transaccion se reducirian a uno, y
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las copias en soporte papel de las solicitudes ya no se imprimirian para ser enviadas por
correo. El programa piloto, comenzado en enero de 2016, esta siendo llevado a cabo por seis
Oficinas receptoras, las de Italia, Noruega, Israel, Espafia, Finlandia y el Japén, lo que
representa un grupo adecuado para verificar los requisitos y determinar las ventajas que
supone el servicio para las Oficinas receptoras de toda indole. Durante el programa piloto se
enviaron copias para la busqueda a la OEP a través de la Oficina Internacional y, en paralelo,
la Oficina receptora envié documentos en papel a la OEP. De este modo, ambos procesos
podran ser comparados en términos de puntualidad, calidad de escaneado de documentos
presentados originalmente en papel y completitud y coherencia de los documentos recibidos.
Hasta la fecha, el programa piloto se ha llevado a cabo sin contratiempos en general pero ha
planteado una serie de cuestiones que exigen ser examinadas con las Oficinas concernidas.
Habida cuenta de los resultados obtenidos, se prevé que a finales de mayo, el sistema sea
plenamente operativo en la Oficina de Patentes de Israel en calidad de Oficina receptora y que
durante el verano quede listo respecto de las deméas Oficinas que participan en el programa
piloto. Se espera asi que a finales de afio, la OEP pueda ofrecer el servicio a otras Oficinas
receptoras. Asimismo, en febrero de 2016 la OEP adopt6 el nuevo proceso de transmision
electrénica con la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora. Para terminar, la
delegacién agradece a la Oficina Internacional su apoyo en el proyecto e invita a todas las
Oficinas receptoras que han designado a la OEP como Administracion encargada de la
busqueda internacional competente que estén interesadas en participar en eSearchCopy a que
entren en contacto para debatir su aplicacion.

37. Ladelegacion de Israel dijo que la ILPO, en tanto que Oficina receptora, ha comenzado
en febrero la fase de evaluacién del proyecto piloto de eSearchCopy con la OEP actuando en
calidad de Administracion encargada de la blsqueda internacional, y se espera que esa fase
se prolongue hasta final de mayo de 2016. Hasta la fecha, mas de 35 copias para la busqueda
han sido transmitidas por via electrénica a la OEP por conducto de la Oficina Internacional. La
delegacion afirmo que le agrada que la delegacion de la OEP hable de los beneficios previstos
con respecto a la presentacion con mayor antelacion de las copias para la busqueda a la OEP
en tanto que Administracién encargada de la blisqueda internacional, asi como de la mejora de
la calidad y la coherencia, y que esta deseando pasar a la fase operativa.

38. La delegacion de Chile subrayd la eficiencia del sistema eSearchCopy a la hora de
transmitir con rapidez copias para la busqueda por medios electronicos a la Administracion
encargada de la basqueda internacional y expreso su interés por que el INAPI, en su calidad de
Oficina receptora, tome parte en el programa con la OEP.

39. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/9/23.

REUTILIZACION EFICAZ DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA Y EL EXAMEN MAS
ALLA DE LOS INFORMES INTERNACIONALES: UTILIZACION DE WIPO CASE

40. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/4.

41. La Secretaria presentd el documento y explicé que el sistema de acceso centralizado a
los resultados de la basqueda y el examen (WIPO CASE) facilita la explotacion de la labor de la
busqueda y el examen preparados por otras Oficinas para ayudar a la realizacion de la
busqueda nacional e internacional en relacion con las solicitudes de patente. Esta cuestion ha
sido debatida en diversas ocasiones Ultimamente, especialmente en el contexto de las
deliberaciones mantenidas sobre la hoja de ruta del PCT, durante las cuales los Estados
miembros aprobaron una recomendacion en 2010 alentando a las Oficinas de los Estados
miembros del PCT a consultar a la Oficina Internacional sobre las formas de poner a
disposicién de otras Oficinas designadas y elegidas informes nacionales a los fines de su
explotacion en la fase nacional. La recomendacion también alienta a la Oficina Internacional y
a los Estados miembros a coordinar esta iniciativa con otras acciones destinadas a favorecer el
intercambio de los informes de blusqueda nacionales entre las Oficinas nacionales, para
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minimizar la carga que para las Oficinas suponga el hecho de poner a disposicion sus informes
y conseguir que los documentos se encuentren a disposicién de las demas Oficinas de la
manera mas facil y eficaz posible. Los informes de blsqueda y examen puestos a disposicion
por algunas Oficinas nacionales pueden consultarse en PATENTSCOPE. La plataforma WIPO
CASE facilita el intercambio de informacion entre Oficinas en las fases nacional e internacional
y podria convertirse en un valioso complemento afiadido para el Sistema del PCT. El
documento ofrece informacion actualizada sobre la plataforma WIPO CASE y describe los
principales aspectos y adelantos desde que entr6é en funcionamiento en marzo de 2011 a partir
de la labor realizada por las Oficinas del Grupo de Vancouver (Australia, el Canada y el Reino
Unido). En el documento se describen también las condiciones de participacion como Oficinas
con derecho de acceso, aprovechando la informacion cargada en WIPO CASE por otras
Oficinas, y/o como Oficinas proveedoras, poniendo a disposicion a través de la plataforma la
informacién contenida en sus expedientes en la medida en que esas Oficinas estén dispuestas
a compartir informacién sobre su labor de busqueda y de examen nacionales en favor de otras
Oficinas. El documento también describe la relacion entre WIPO CASE vy el sistema One Portal
Dossier de la Cooperacion Pentalateral, que funciona en cuatro de las Oficinas de la
Cooperacion Pentalateral. Desde el 1 de febrero de 2016, siete Oficinas participan en WIPO
CASE tanto en calidad de Oficinas proveedoras como en calidad de Oficinas con derecho de
acceso, una Oficina participa Unicamente en tanto que proveedora y otras 11 Oficinas lo hacen
tan solo como Oficinas con derecho de acceso. La Secretaria dijo que alienta
encarecidamente la participacion de las Oficinas de todos los Estados miembros del PCT y
demas organizaciones intergubernamentales que actian en el marco del PCT (en calidad de
Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacional, y/o en
calidad de Oficinas designadas/elegidas en el marco del PCT, asi como en tanto que Oficinas
que realizan la busqueda y el examen de solicitudes de patente con arreglo a su legislacion
nacional) a que aprovechen la plataforma WIPO CASE, tanto para proporcionar informacién
como para acceder a ella en relacién con la busqueda y el examen de las solicitudes
nacionales e internacionales. En relacion con el parrafo 14 del documento, que expone las
ventajas del sistema WIPO CASE, la Secretaria destac6 que puede complementar al Sistema
del PCT de varias maneras. Durante la fase internacional, las Administraciones internacionales
podran acceder a la informacion relativa a los resultados de la busqueda. Esto resultara de
escasa relevancia para la Administracion encargada de la busqueda internacional, puesto que
es probable que las solicitudes anteriores todavia no hayan sido publicadas, aunque si
beneficiard significativamente a la Administracién encargada del examen preliminar
internacional. Pese a que los informes de busqueda ya estan a disposicion del pablico a través
de PATENTSCOPE, WIPO CASE ofrece la oportunidad de compartir resultados intermedios de
la labor, tales como las estrategias de busqueda de conformidad con las directrices generales y
el marco del sistema. Eso permite, asimismo, que las Oficinas proveedoras delimiten la
informacién de busqueda que podréa ser puesta a disposicion del publico y aquella otra parte de
la informacion a la que solo podran acceder las demas Oficinas participantes. Por
consiguiente, las Administraciones internacionales dispondran de un medio que les permitira
compartir las estrategias de busqueda integras con las demas Oficinas sin tener que hacerlas
publicas necesariamente en PATENTSCOPE. A través de WIPO CASE podréa accederse a
todos los resultados del trabajo realizado por las Oficinas designadas durante el procedimiento
de la fase nacional, incluida la informacion sobre las reivindicaciones que hayan sido objeto de
busqueda, los resultados de las busquedas complementarias y todos los demas resultados
normalizados del procedimiento que las Oficinas decidan poner a disposicion a través de la
plataforma. Ademas, los documentos presentados a los efectos del procedimiento acelerado
de examen de solicitudes de patente del PCT (PCT-PPH) podran compartirse a través de la
plataforma y ser consultados por otras Oficinas PPH a través de WIPO CASE. Por ultimo,
WIPO CASE ofrece un foro en linea que permite a los examinadores el intercambio de
informacion, lo cual puede resultar beneficioso con respecto a las tareas relacionadas con la
calidad desempefiadas por las Administraciones internacionales. Para terminar su
intervencion, la Secretaria se refirid al parrafo 16 del documento, que alude a las
deliberaciones mas recientes celebradas en el marco de la Reunién de las Administraciones
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internacionales, e insto a las Oficinas que todavia no participan en WIPO CASE a que lo
hagan, destacando que WIPO CASE podria suponer un complemento afiadido al Sistema del
PCT y aportar muchas ventajas para todas las partes interesadas.

42. La delegacién de la OEP anuncié que se unird a WIPO CASE a finales de 2016, por lo
gue todas las Oficinas de la Cooperacién Pentalateral podran compartir sus datos mediante el
sistema. El proceso constara de dos fases. En primer lugar, la OEP incorporara a su sistema
de examen los datos que brinda WIPO CASE con el fin de reutilizarlos. En una fase posterior,
a finales de 2016, la OEP prevé integrar en su conjunto de aplicaciones a todas las Oficinas
gue ofrecen datos al publico a través de WIPO CASE. La delegacién alent6 a todas las
Oficinas a poner a disposicion del publico los datos de los expedientes, para ofrecer tanta
informacién como sea posible a través de WIPO CASE.

43. La delegacion de Filipinas dijo que el uso de WIPO CASE en la Oficina de Propiedad
Intelectual de Filipinas (IPOPHL) ha aumentado gracias a la familiarizacion con la plataforma, y
agradecié a la Oficina Internacional la formacion de examinadores de patentes en la Oficina en
el uso de ese sistema. Las nuevas contribuciones de las Oficinas y las Administraciones
internacionales aumentan el atractivo que genera la plataforma entre los usuarios. Una de las
ventajas que disfrutan los usuarios de WIPO CASE es la convergencia de las solicitudes
correspondientes en un mismo sitio web o plataforma, con lo cual no es necesario que el
usuario acceda a varios sitios para encontrar informacion relativa a esas solicitudes. La
delegacién confia en que sea posible afiadir proximamente el acceso a literatura distinta de la
de patentes que se cite en informes de blsqueda y examen, para completar la experiencia
sobre la reutilizacién y permitir que los usuarios estén mas familiarizados con los informes de
busqueda y examen. Asimismo, podria alentarse a las Oficinas que participan en WIPO CASE
Unicamente como Oficinas con derecho de acceso, como la IPOPHL, a convertirse en Oficinas
proveedoras brindandoles apoyo técnico para crear sus bases de datos en un formato
aceptable para compartirlo en la plataforma WIPO CASE.

44. La delegacion de Espafia dijo que espera que la OEPM se integre en WIPO CASE como
Oficina con derecho de acceso en los préximos meses, y afladié que eso contribuiria a mejorar
la calidad de sus busquedas y permitiria el acceso al sistema One Portal Dossier de la
Cooperacion Pentalateral.

45. La delegacion de Israel afirmé que la ILPO forma parte de la plataforma WIPO CASE
como Oficina proveedora y con derecho de acceso desde noviembre de 2014. Aunque los
examinadores de la ILPO utilizan principalmente WIPO CASE como ultimo recurso para
localizar citas pertinentes, la plataforma constituye un recurso valioso que al final de 2015
permitia acceder a mas de 600 documentos. Para seguir contribuyendo a la reutilizacion, la
delegacioén recomendod a la Oficina Internacional que continde promoviendo WIPO CASE
mediante presentaciones y/o seminarios web para animar a mas Oficinas examinadoras a que
se adhieran a WIPO CASE.

46. La delegacion de los Estados Unidos de América expresé su apoyo a los conceptos
esbozados en el documento que se vale de la plataforma WIPO CASE para apoyar los
esfuerzos de reutilizacién entre las Oficinas de P.I., incluidas las recomendaciones que se
detallan en el parrafo 12 del documento. La USPTO se unié a WIPO CASE en noviembre de
2015 como Oficina proveedora, y espera con interés el momento de convertirse en Oficina con
derecho de acceso. Tanto el sistema WIPO CASE como el Global Dossier de la Cooperacion
Pentalateral tratan de mejorar el acceso de los usuarios de las Oficinas de P.I. a la informacion
contenida en patentes. Por lo tanto, la delegacién confia en que aumente la coordinacion entre
ambos sistemas en el futuro. Las Oficinas de P.l. necesitan apoyarse mutuamente para
mejorar en eficacia y calidad. Asimismo, la delegacion se hizo eco de los comentarios de otras
delegaciones que alientan a que se unan mas Oficinas a WIPO CASE y pongan sus
expedientes a disposicion del publico. En cuanto a la plataforma, la delegacién pregunto a la
Oficina Internacional por la posibilidad de que una Oficina proveedora restrinja el acceso a la
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informacién, como parece desprenderse del contenido del parrafo 12 de las condiciones de
WIPO CASE.

47. Enrespuesta a una pregunta formulada por la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica, la Secretaria confirmé que, en la actualidad, el sistema ofrece una funcién que
permite que una Oficina proveedora restrinja el acceso a informacién de un expediente, como
se preveé en las condiciones de WIPO CASE. No obstante, se espera que las Oficinas
proveedoras ofrezcan acceso a una base de usuarios tan amplia como sea posible.

48. La delegacion del Japon dijo que respalda los avances descritos en el documento, que
mejorara la utilidad de la plataforma WIPO CASE vy contribuira a promover la reutilizacion de
resultados. Concretamente, valora los esfuerzos desplegados por la Oficina Internacional para
ampliar el nUmero de Oficinas que participan en WIPO CASE. En lo que respecta a las futuras
medidas, considera necesario trabajar en la promocién de una mayor utilizacién de su
contenido por mas examinadores en distintos paises. Entretanto, los usuarios del PCT
albergan elevadas expectativas sobre la puesta a disposicion del publico de la informacion
sobre las busquedas y los examenes a través de PATENTSCOPE, lo cual permitira a los
usuarios verificar la situacion actualizada relativa al examen llevado a cabo por las Oficinas
designadas. En ese sentido, la delegacién comunicé al Grupo de Trabajo que la Oficina
Japonesa de Patentes (JPO) permitira el acceso publico a la informacién sobre la blusqueda y
el examen y alent6 a las demés Oficinas a hacer lo propio.

49. La delegacion de Chile dijo que WIPO CASE es una herramienta util para mejorar la
calidad. El INAPI funciona unicamente en calidad de Oficina con derecho de acceso y utiliza
WIPO CASE en el marco del programa PROSUR (Sistema de Cooperacion Regional en
Propiedad Industrial) entre Oficinas de la P.l. de América Latina, pero esta analizando la
posibilidad de pasar a ser también Oficina proveedora.

50. La delegacién del Reino Unido dijo que respalda la iniciativa de la Oficina Internacional
encaminada a alentar la participacion en la plataforma WIPO CASE. Como integrante del
Grupo de Vancouver, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) es miembro
fundador de WIPO CASE y actua en la doble condicién de Oficina con derecho de accesoy
Oficina proveedora. Asimismo, la delegacién dijo que acoge con satisfaccion la sugerencia
planteada en el parrafo 15 del documento, a saber, que WIPO CASE seria un valioso
complemento para el Sistema del PCT si todas las Administraciones internacionales se unieran
a la plataforma.

51. Ladelegacion de Australia dijo que, como Oficina integrante del Grupo de Vancouver, IP
Australia respalda firmemente el uso de la plataforma WIPO CASE. Los examinadores
consideran que la plataforma es muy Gtil como Unico portal de acceso al resultado de las
tramitaciones de otras Oficinas. La delegacion se mostré complacida de ver que cada vez mas
Oficinas utilizan WIPO CASE y de escuchar que otras Oficinas se comprometen a participar
mas adelante. Asimismo, dijo que valora positivamente la labor realizada por otras Oficinas,
incluida la JPO, para ampliar la base de usuarios de la plataforma. Por lo tanto, alent6 a otras
Oficinas a unirse a WIPO CASE, lo que permitiria acceder a mas resultados de tramitaciones a
través de un Unico portal, y afirmo que continuara colaborando con la Oficina Internacional para
asegurarse de que la plataforma alcanza su pleno potencial.

52. La delegacion de China destacé que los sistemas de intercambio de informacion sobre
solicitudes internacionales y nacionales, como la Cloud Patent Examination Solution (CEPS)
desarrollada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la Republica Popular China
(SIPO) y WIPO CASE, desempefian una funcion positiva en la mejora de la calidad y la eficacia
de la labor internacional, y que WIPO CASE ganara importancia con la participacion de mas
Oficinas. No obstante, la delegacioén dijo que autorizar el acceso publico al expediente de una
solicitud de patente depende de lo que se disponga en materia de confidencialidad en la
legislacion nacional de la Oficina concernida.
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53. La delegacion de Portugal dijo que respalda el uso de la plataforma WIPO CASE y que
esta valorando la posibilidad de unirse a ella.

54. La delegacién de Colombia afirm6 que, desde que WIPO CASE entrd en funcionamiento
en 2011, los avances para alentar la reutilizacion del trabajo de otras Oficinas han sido
positivos. Con respecto a la informacion disponible en el sitio web de la OMPI, las cinco
condiciones para entrar a formar parte de WIPO CASE parecen faciles de cumplir, y Colombia
manifesto su interés en adherirse, como minimo, como miembro con derecho de acceso.

55. La delegacion del Canada dio las gracias a la Oficina Internacional por desarrollar la base
de datos WIPO CASE vy por los esfuerzos desplegados para promover su uso, y mostré su
apoyo a la herramienta por su utilidad en la reutilizacién de los resultados de la busqueda entre
las Oficinas. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) utiliz6 WIPO CASE en
cuatro de las cinco formas descritas en el parrafo 14 del documento, a saber, acceder a los
resultados de la basqueda como Administracion internacional y Oficina nacional, proporcionar
resultados intermedios de la labor como Administracion internacional y Oficina nacional, y
consultar la base de datos para las reivindicaciones anteriores admisibles en la Oficina de
primer examen a los fines del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente,
incluido el PCT-PPH, previa peticion al respecto. Asimismo, alenté a todas las Oficinas a
considerar la posibilidad de constituirse en Oficinas proveedoras, dado que la utilidad de WIPO
CASE aumenta conforme se reciben documentos de nuevas Oficinas, y manifest6 su interés
por compartir sus experiencias con las Oficinas que no participan en WIPO CASE o que solo lo
utilizan en tanto que Oficinas con derecho de acceso. En un contexto de utilizacion cada vez
mayor, la delegacién dijo que hay que mejorar la funcion de notificacion por correo-e que ofrece
WIPO CASE y que permite que los usuarios de las Oficinas reciban notificaciones por correo-e
cuando se aflada un nuevo documento al expediente de una solicitud especifica, a fin de que
se ofrezca la posibilidad de afiadir una lista de varias solicitudes respecto de la cuales se desee
recibir avisos por correo-e. Ademas, dijo que eso solo funciona respecto de las Oficinas que
suministran sus documentos de determinadas maneras y confia en que pueda ampliarse esa
funcién para abarcar los documentos de todas las Oficinas proveedoras, o que las Oficinas
proveedoras puedan estudiar la forma de poner a disposicién sus contenidos de manera que
permita la utilizacion de notificaciones.

56. El representante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) dijo que apoya el
uso del sistema WIPO CASE y que confia en que préximamente se sumen mas Oficinas al
sistema para favorecer un mayor intercambio de informacion. También propuso que la
informacién que ofrece el sistema WIPO CASE permita que deje de ser obligatorio que los
solicitantes suministren esa informacion a las Oficinas con derecho de acceso, dado que el
sistema puede procurar directamente esa informacion.

57. El representante de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual
(FICPI) se mostro de acuerdo con las observaciones formuladas por el representante de la
JIPA y transmitié su pleno apoyo a la utilizacién de WIPO CASE. El sistema ofrece un
mecanismo para intercambiar estrategias de busqueda entre las Oficinas que supone un
valioso complemento afadido.

58. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/4.

ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE EL SISTEMA ePCT

59. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/24.

60. La Secretaria hizo una breve exposicion del sistema de “prueba de concepto” implantado
en la version de prueba del sistema ePCT y puso de relieve que la intencion propiamente dicha
no es que ello constituya el punto de partida de un programa piloto, antes bien, una medida
para contribuir a determinar si la labor va bien encaminada y qué avances adicionales serian
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necesarios para respaldar un programa piloto. Ademas, debe quedar claro que la finalidad
principal es respaldar la colaboracion entre mandatarios para velar por que las medidas
previstas en los articulos 22.1) o 39.1) necesarias para la entrada en la fase nacional, se tomen
de manera adecuada y en la forma prevista, y que no se trata de que haya un sistema global
gue se ocupe de todos los requisitos de entrada en la fase nacional.

61. La delegacién de la OEP mostré su interés en participar en el proyecto piloto para
comprobar como encaja en su propio procedimiento. No obstante, conviene que el sistema
tenga en cuenta una serie de cuestiones. Entre ellas esta la necesidad de que la OEP tenga
acceso inmediato a los documentos nada mas recibirlos, de conformidad con los requisitos
legales, y para que el sistema esté disponible y sea plenamente seguro. La delegacion se
mostré menos favorable a un mecanismo de pago centralizado de las tasas en el sistema
ePCT, puesto que las Oficinas designadas tienen tasas especificas para las entradas en la fase
nacional, y la centralizacion del pago de esas tasas y de otras partes de especificas de entrada
en la fase nacional de ciertas Oficinas podrian provocar confusion y afiadir complejidad al
desarrollo del sistema.

62. La delegacion de los Estados Unidos de América afirmo que respalda la idea de utilizar el
ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional en cuanto que guarda relacion directa con
la funcion de presentacion de solicitudes en varias Oficinas prevista para el sistema Global
Dossier de las Oficinas de la Cooperacion Pentalateral. Como se sefialé en la octava reunion
del Grupo de Trabajo, existen consideraciones juridicas y logisticas que deben resolverse
antes de poder aplicar un sistema de ese tipo en los Estados Unidos de América. No obstante,
la delegacién considerd alentadores los avances logrados en la instauracion de un sistema de
prueba y confia en poder estudiarlo y aportar su parecer sobre él. Ademas, si pueden
resolverse esos problemas juridicos y logisticos, la USPTO estaria interesada en participar en
un proyecto piloto y en colaborar directamente con la Oficina Internacional en el desarrollo de
los marcos de T.I. y juridico de dicho sistema.

63. La delegacion de Australia consideré digno de elogio que se estudien mejoras para el
ePCT que puedan ser de utilidad tanto para los solicitantes como para las Oficinas, y afiadio
gue IP Australia recibe hasta un 70% de las solicitudes internacionales mediante el ePCT. IP
Australia dijo que espera con interés poder estudiar el mecanismo en la version de prueba y
gue celebra la posibilidad de intercambiar ideas para que éste pueda satisfacer sus
necesidades y las de las partes interesadas. A este respecto, dijo que considera importante
velar por que el mecanismo prevea una participacion adecuada de los mandatarios locales y
regionales, y que las tasas puedan abonarse mediante el sistema ePCT. En consecuencia, las
cuestiones eshozadas en los apartados a) a c) del parrafo 20 del documento resultan de gran
importancia. La delegacion afirmé también que alberga preocupaciones de tipo juridico que
deben resolverse antes de que IP Australia pueda plantearse su participacién en el sistema.

64. La delegacion de Israel manifesté su apoyo a la idea de utilizar el ePCT para la entrada
en la fase nacional y su convencimiento de que el servicio beneficiara a todas las partes
interesadas. No obstante, la delegacién sefiald, a propdésito de las cuestiones relativas a los
pagos, que la legislacion israeli en materia de patentes no permite que una solicitud
internacional entre en la fase nacional sin antes abonar la tasa correspondiente. Por tanto, la
delegacién se mostrd de acuerdo con las observaciones formuladas por la delegacion de la
OEP en relacion con la propuesta de pago centralizado. La delegacion de Israel expreso
asimismo su inquietud respecto de algunos requisitos nacionales, como la traduccién del titulo
de la invencién, la disponibilidad de un domicilio para notificaciones, etc.

65. La delegacion de China encomié las actividades desempefiadas por la Oficina
Internacional para simplificar la entrada en la fase nacional de las solicitudes mediante el
ePCT, lo que incrementara la comodidad y la calidad de los servicios a los usuarios. Por ello,
la delegacion animo a participar en el proyecto piloto propuesto, pero pregunté a la Oficina
Internacional sobre los recursos que las Oficinas designadas necesitaran para tomar parte en
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el mecanismo de "prueba de concepto”. Asimismo, la delegacion hizo hincapié en las
cuestiones juridicas y técnicas contenidas en el parrafo 20 que siguen sin resolverse, como la
fecha de entrada en la fase nacional y la fecha de pago de tasas, que exigiran cambios
juridicos y técnicos en la fase nacional de China.

66. La delegacion del Japén afirmé que, pese a que el documento describe una "prueba de
concepto” en la version de prueba, es importante sopesar como puede aplicarse el sistema
propuesto en el procedimiento nacional una vez esté disponible. Al respecto, deben resolverse
varias cuestiones antes de que la JPO pueda utilizar el sistema para la entrada en la fase
nacional, como la fecha de recepcion de los documentos y la expedicién de certificados
digitales. La JPO también debe analizar el efecto que este nuevo sistema puede tener en los
sistemas de T.l. en vigor. Por ello, la delegacion solicitd que la Oficina Internacional
proporcione mas detalles sobre la version de prueba propuesta a fin de que las Oficinas
puedan verificar todos los aspectos del sistema y comunicar sus impresiones a la Oficina
Internacional.

67. La delegacion de la Republica de Corea afirmé que los problemas juridicos y técnicos
derivados del empleo del ePCT para la entrada en la fase nacional que se examinaron en la
octava reunién del Grupo de Trabajo siguen sin solucién y deben tenerse en cuenta en el
proyecto piloto. En particular, los formularios de la fase nacional varian entre paisesy en la
Republica de Corea se exige su aprobacion parlamentaria.

68. La delegacion de Chile mostré su apoyo al proyecto piloto de la "prueba de concepto" y
manifestd su interés por saber cémo puede la Oficina Internacional adaptar el sistema para que
tenga en cuenta los aspectos particulares de cada una de las Oficinas designadas.

69. El representante de la Asociacién Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA)
expreso su satisfaccion con el mecanismo de "prueba de concepto” en la entrada en la fase
nacional del ePCT, asi como su interés por éste, y sefiald las posibles ventajas que comporta
en algunos casos el reducir la necesidad de transcribir la informacion bibliogréafica por el riesgo
de introducir errores. No obstante, la APAA destacé que las ventajas de utilizar el ePCT para la
entrada en la fase nacional pueden verse considerablemente mermadas por la variedad de
idiomas y de legislacién en materia de patentes en los Estados Contratantes. Segun el
documento, para el sistema es esencial reutilizar los datos bibliograficos de la fase
internacional en la nacional, lo que evita la practica habitual en la que un mandatario local
transcribe los datos bibliograficos que recibe del mandatario internacional mediante un
intercambio de mensajes electrénicos o de cartas. Pero, en realidad, esta colaboracion entre
los mandatarios locales e internacionales es innecesaria; todo lo que se requiere de los
mandatarios internacionales es que faciliten a los locales la solicitud o el nUmero de publicacién
de la solicitud internacional para que estos ultimos puedan obtener la informacién bibliografica
descargando los datos de la publicacion internacional. El sistema propuesto tampoco
comportara ventaja alguna en los casos en los que el idioma de la fase nacional sea distinto al
empleado en la fase internacional. Por ello, el representante recomendd que se examine
nuevamente la realidad de las comunicaciones entre los mandatarios internacionales y locales
implicados en la entrada en la fase nacional antes de iniciar el proyecto piloto, o cuando menos
de forma simultanea a éste. También recomendod realizar un examen del nUmero de errores
que se hayan cometido respecto de los datos bibliograficos en la fase nacional, y de los riesgos
y costos afiadidos para los solicitantes derivados de la entrada en la fase nacional del ePCT.
Pese a esas consideraciones, dado que la Oficina Internacional tiene la intencién de iniciar el
proyecto piloto, la APAA aconsej6 que éste se disefie para que sean los mandatarios locales
guienes lo gestionen, con acceso exclusivo como "eEditor” para la entrada en la fase nacional.
De ese modo, los mandatarios internacionales tendran derechos de acceso como "eViewer"
Unicamente, lo que asegurara que las funciones de los locales no se vean mermadas con
respecto a la entrada en la fase nacional.
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70. Elrepresentante de la Japan Patent Attorneys Association (JPAA) manifesto que del
documento se desprende que la Oficina Internacional no tiene intencion de reducir las
funciones del mandatario nacional de patentes en esta fase. Si bien la JPAA ha apoyado la
introduccion del sistema ePCT, dijo que no considera que la informacion sea suficiente para
ofrecer una imagen clara del proyecto piloto propuesto, por lo que solicitdé mas detalles.

71. Elrepresentante del Institute of Professional Representatives before the European Patent
Office (EPI) reconocié que el instrumento presentado por la Secretaria puede ser una ayuda
para los solicitantes que acceden a la fase nacional y que las Oficinas designadas y elegidas
examinaran el sistema para comprobar que responde a las condiciones nacionales de cada
Oficina. No obstante, es importante que el uso del ePCT para la entrada en la fase nacional no
transmita la impresion de que esta entrada puede dejarse para el tltimo momento, y que el
sistema no merme las funciones del mandatario nacional.

72. La Secretaria aclar6é que la Oficina Internacional no tiene la intencion de iniciar un
proyecto piloto con la "prueba de concepto" en este momento. En primer lugar, es necesario
precisar qué otras labores serdn necesarias antes de iniciar el proyecto piloto, para lo que
deberan recabarse los pareceres de las Oficinas y los solicitantes. El otro factor determinante
es que el sistema se restringe a la entrada en la fase nacional y no se aplica a otros aspectos
del proceso de la fase nacional. Los requisitos esenciales para la entrada en la fase nacional
segun el Articulo 22 son presentar una traduccion y abonar una tasa nacional. El sistema
facilitara este proceso, pero no puede abarcar toda la gestion de la fase nacional. En cuanto a
la observacion de la delegacion de la Republica de Corea, la Secretaria sefialé que la

Regla 49.4 afirma que no podré exigirse a los solicitantes que empleen los formularios
nacionales al desarrollar las actividades a que se refiere el Articulo 22. La Oficina designada,
por tanto, no deberia tener problemas para aceptar la entrada en la fase nacional mediante el
ePCT incluso si la informacion generada se presente con un modelo distinto al formulario
empleado habitualmente en la entrada en la fase nacional. Si bien el proporcionar una
traduccién y abonar una tasa son las dos Unicas medidas indispensables de la entrada en la
fase nacional, el sistema contemplara otras, ya que es mas eficiente ejecutarlas de modo
simultdneo. No obstante, resulta importante implicar a los mandatarios nacionales para
asegurar que esas medidas se desarrollen correctamente, y destaco que no hay sustituto
alguno para la experiencia que los mandatarios nacionales pueden aportar al proceso.
Ademas, no es sensato que un solicitante deje para el Ultimo momento la entrada en la fase
nacional sin la mediacion de un mandatario local. El sistema alienta a contactar con los
mandatarios locales en una fase temprana, pero no es posible evitar que un solicitante actie
de formas que dificilmente beneficiaran sus propios intereses. Como siguiente etapa, la
Secretaria propuso pedir a las Oficinas y a los solicitantes sus comentarios sobre el mecanismo
de "prueba de concepto", y ofrecer la posibilidad a quienes lo deseen de publicar sus
observaciones en un foro wiki para que otros los tomen como base y ofrezcan sus pareceres.
Tras recibir los comentarios, ya sea por correo electrénico o a través de ese foro wiki, la Oficina
Internacional podra estudiar los cambios necesarios en el mecanismo de "prueba de concepto",
ya sea sobre la conveniencia de iniciar un proyecto piloto, sobre la forma que éste deberia
adoptar o sobre su programacion temporal.

73. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debe enviar una
circular a las Oficinas y los grupos de usuarios para proporcionarles mas informacion
sobre el sistema de “prueba de concepto” y aclarar sobre qué aspectos del sistema se
necesita particularmente que se formulen comentarios. En funcién de los comentarios
que se reciban, la Oficina Internacional propondra nuevas medidas y un nuevo calendario
respecto de la posibilidad de establecer un sistema piloto.

ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL PCT

74. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/11.
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75. La Secretaria explicé que la encuesta administrada en 2015 es la segunda encuesta
entre los usuarios del PCT, y que la primera se realizé en 2009. La encuesta facilita un
indicador de la satisfaccion de los usuarios con los servicios ofrecidos por la Oficina
Internacional y por las Oficinas y las Administraciones internacionales que desempefian
funciones en el marco del Sistema del PCT. En general, la satisfaccidén con estos servicios es
alta, con un indicador global del 89% para la Oficina Internacional y del 83% para las Oficinas y
las Autoridades internacionales. Quienes respondieron al cuestionario formularon
observaciones especificas que se trasladaran directamente a las Oficinas. La Oficina
Internacional expresé su agradecimiento por el gran nimero de usuarios del PCT que
cumplimentaron el cuestionario de 2015 y compartieron sus experiencias y pareceres sobre el
Sistema del PCT. Tras examinar los resultados de la encuesta, la Oficina Internacional ha
extraido muchas lecciones. Se ha previsto continuar llevando a cabo encuestas similares entre
los usuarios cada dos afios, a partir de 2017.

76. La delegacion del Canada elogi6 la encuesta entre los usuarios del PCT y los resultados
obtenidos. La mejora continua es un valor que la CIPO tiene en gran estima. Por ello resulta
alentador ver gque la satisfaccion de los usuarios ha aumentado en los Ultimos seis afios. La
delegacion felicité a la Oficina Internacional y, en especial, a los que participan en la formacion
sobre el PCT, por registrar los mayores indices de satisfaccion.

77. La delegacion de los Estados Unidos de América felicité a la Oficina Internacional por los
altos niveles de satisfaccion que muestran los usuarios con los productos y servicios del PCT
facilitados por la OMPI, una satisfaccion que ha aumentado en todas las categorias en
comparacion con la encuesta de 2009. Respecto de los servicios del PCT ofrecidos por otras
Oficinas y Administraciones internacionales, la delegacién agradecio la informacién recabada
en la encuesta con relacion a la USPTO. La delegacion manifestd su interés en conocer las
respuestas acerca de los servicios prestados por las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional
con competencias para tramitar solicitudes presentadas en la USPTO en su capacidad como
Oficina receptora, y afirmé que, a cambio, ofrecerd con mucho gusto sus comentarios a esas
Administraciones.

78. La delegacién de China celebr6 la encuesta y destacé la importancia de que las Oficinas
conozcan los pareceres de los usuarios del PCT, lo que puede ser util para mejorar los
servicios ofrecidos como Oficina receptora, Administracion encargada de la busqueda
internacional o Administracion encargada del examen preliminar internacional. La delegacién
informd al Grupo de Trabajo que la SIPO lleva algunos afos realizando una encuesta nacional
entre los usuarios. La delegacién expresoé su interés por ver detalles mas alla de los incluidos
en el resumen ejecutivo que figura en el Anexo | del documento, y pregunté si se puede facilitar
un informe mas detallado.

79. La Secretaria, en respuesta a la peticion de la delegacién de China, explicé que el
resumen contenido en el documento fue elaborado a partir del borrador de informe que
proporciond el proveedor de servicios externo que llevé a cabo la encuesta, pero dicho
borrador de informe no fue recibido en un formato en que pudiera presentarse a los Estados
miembros.

80. EI Grupo de Trabajo tomé nota de los resultados de la encuesta del PCT de 2015
que figura en el Anexo | del documento PCT/WG/9/11.

INGRESOS POR TASAS DEL PCT: INFORME SOBRE LA MARCHA DEL EXAMEN DE
POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICION A LAS
FLUCTUACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

81. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/9.
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82. La Secretaria present6 el documento, en el que figura un informe sobre la marcha de la
posible aplicacion de una estrategia de cobertura de los ingresos por tasas del PCT y de una
"estructura de compensacion por saldos netos" para la transferencia de las tasas. La
Secretaria recordd que la Asamblea, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones,
celebrado en octubre de 2015, decidié aplazar toda decisién sobre la posible aplicacion de una
estrategia de cobertura de los ingresos por tasas, a la espera de otros estudios sobre las
cuestiones probleméticas que se sefialan en el documento WO/PBC/24/INF.3, presentado en la
vigesimocuarta sesion del Comité del Programa y Presupuesto, en septiembre de 2015. Este
documento describe la simulacién de un proceso de venta de yenes, euros y doélares de los
Estados Unidos para la adquisicion de francos suizos mediante la utilizacién de contratos a
plazo. Los resultados de esa simulacién muestran la irregularidad de la recepcion de fondos en
las tres divisas, lo que debe sopesarse en relacion con los pasivos que la OMPI tiene en euros
y en dolares de los Estados Unidos de América antes de aplicar ninguna estrategia de
cobertura del riesgo cambiario. La Secretaria presentd informacién actualizada sobre la labor
en ese sentido.® En la vigesimoquinta sesién del Comité del Programa y Presupuesto, prevista
del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2016, se ofrecera mas informacién, pero la Oficina
Internacional no tiene previsto aplicar la estrategia de cobertura basandose en los contratos a
plazos en la forma en que se establece en la propuesta examinada en la octava reunion del
Grupo de Trabajo. Respecto de la introduccion de una "estructura de compensacion por saldos
netos" para la transferencia de las tasas de busqueda, la Oficina Internacional indic6 en la
reunion del pasado afio del Grupo de Trabajo que elaboraria una propuesta para su
consideracién en esta reunion. Lamentablemente, la elaboracién de la propuesta se ha
retrasado por estar pendiente la contratacién de un consultor que analizara las repercusiones
de una posible estructura de compensacion por saldos netos para todas las transacciones
entre las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la busqueda internacional y
la Oficina Internacional. En consecuencia, la Oficina Internacional tiene previsto presentar para
su debate la propuesta sobre la conveniencia de aplicar una estructura de compensacién por
saldos neto en la reunién de 2017 del Grupo de Trabajo.

83. Ladelegacion de la Republica de Corea pidié que el won coreano sea incluido en el
andlisis de la estrategia de cobertura, ya que, si bien la KIPO cobra desde 2013 las tasas de
presentacion internacional, en calidad de Oficina receptora del PCT, en francos suizos, la KIPO
esta considerando la posibilidad de cobrarlas en won coreano.

84. EIl Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/9 y de la
informacion presentada por la Oficina Internacional.

PROPUESTA SOBRE LA POLITICA DE TASAS DEL PCT PARA ESTIMULAR LA
PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTE POR PARTE DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES PUBLICAS DE INVESTIGACION DE DETERMINADOS PAISES, EN
ESPECIAL PAISES EN DESARROLLO Y PAISES MENOS ADELANTADOS

85. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/25.

86. La delegacion del Brasil present6 la propuesta que figura en el documento consistente en
aplicar una reduccion de las tasas del PCT del 50% a las universidades y las instituciones
publicas de investigacion de determinados paises, en especial paises en desarrollo y paises
menos adelantados. La delegacion sefialé que esa propuesta era el siguiente paso l6gico en la
labor relativa a la elasticidad general de las tasas de presentacion de solicitudes PCT
presentadas durante las reuniones séptima y octava del Grupo de Trabajo, y que facilitaria una
decision colectiva sobre el asunto. Dos afios antes, en la séptima reunion del Grupo de
Trabajo, la Oficina Internacional habia presentado un estudio titulado “Estimacion de la

En el sitio web de la OMPI hay una copia de la ponencia:
http://www.wipo/int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_hedging.
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elasticidad de las tasas del PCT” (documento PCT/WG/7/6), en el que se calculaba por primera
vez la elasticidad general de las tasas de presentacion de solicitudes PCT, es decir, la manera
en que la decision del solicitante de si ha de recurrir al PCT o a la via de Paris para presentar
solicitudes de patente en el extranjero se veia afectada por los cambios en la tasa de
presentacién internacional. En el estudio se indicaba que el precio influia mas en las
universidades e instituciones publicas de investigacién que en otros solicitantes. En la octava
reunion del Grupo de Trabajo, que se celebré en 2015, la Oficina Internacional confirmé que,
dentro de ese grupo, los precios influian en mayor medida en las universidades e instituciones
publicas de investigacion de paises en desarrollo (véase el documento PCT/WG/8/11). La
Secretaria habia calculado que una reduccion de la tasa del 50% daria lugar a la presentacion
de 139 solicitudes més al afio y a una disminucién en los ingresos de solo 1.058 millones de
francos suizos. El presidente, en su resumen de las deliberaciones de la reunién, declaré que
“varias delegaciones son partidarias de reducir las tasas del PCT en el caso de las
universidades e instituciones publicas de investigacion. (...) Por lo tanto, la cuestion tiene que
considerarse de manera global, teniendo en cuenta igualmente el problema de la
compensacion de las pérdidas” (véase el parrafo 19 del documento PCT/WG/8/25). Durante la
vigesimocuarta sesion del Comité del Programa y Presupuesto (PBC), celebrada en septiembre
de 2015, se abord6 de forma amplia la cuestion de la reduccién de las tasas. La Secretaria
informd a los miembros de que un descuento hipotético del 50% en las tasas para los
solicitantes de determinados paises, especialmente paises en desarrollo, supondria dejar de
percibir ingresos por un total de 1,02 millones de francos suizos en 2016, y por un total de 1,05
millones de francos suizos, respectivamente, en 2017. La prevision de ingresos del PBC para
el bienio 2016/2017 es de 748,2 millones de francos suizos, de los cuales 575,9 millones de
francos suizos son ingresos en concepto de tasas del PCT. Asi pues, la incidencia de una
reduccion de tasas del 50% para universidades de paises en desarrollo durante el proximo
bienio se cifraria en tan solo un 0,2% del total de ingresos de la OMPI en el bienio y en

un 0,36% de los ingresos en concepto de tasas del PCT. En febrero de 2016, el director
general anunci6é un superavit de 80 millones de francos suizos a favor de la OMPI en el

bienio 2014/15. Dada la situacion, la posible pérdida de ingresos en el bienio 2016/17
representaria una pequenfa fraccién del superavit previsto con efectos concretos y positivos en
la presentacion de solicitudes por parte de las universidades y las instituciones publicas de
investigacion. Teniendo en cuenta las conclusiones técnicas del estudio, podria afirmarse que
aplicar un descuento sobre las tasas del PCT a las universidades y las instituciones publicas de
investigacion de determinados paises supone el cambio mas eficaz posible en la politica de
tasas de la OMPI. Atendiendo a la invitacion que formulé el presidente en la octava reunién del
Grupo de Trabajo de presentar propuestas para abordar el problema de los ingresos que se
dejaria de percibir a consecuencia de la nueva politica de tasas, el documento propuso un
enfoque secuencial. En la primera fase, se aprobara una reduccion de tasas de al menos

un 50% para universidades e instituciones publicas de investigacién de determinados paises,
en especial paises en desarrollo y paises menos adelantados, aprovechando los criterios en
funcion de los paises que se aplican actualmente en la reduccion de tasas. En esa fase, el
impacto econémico es relativamente reducido si se compara con una reduccién horizontal para
todos los Estados miembros. En una segunda fase, los Estados miembros evaluarian, en una
futura reunion del Grupo de Trabajo, los resultados de la nueva politica de tasas para
incrementar el nimero de solicitudes presentadas por las universidades y las instituciones
publicas de investigacion, y decidirian si conviene aumentar la reduccion de la tasa o ampliarla
a las universidades y/o las instituciones publicas de investigacion de todos los paises.

87. La delegacion del Brasil prosiguié explicando que, tras formular la propuesta, inicié un
debate informal con las delegaciones interesadas para intercambiar ideas sobre la politica de
tasas del PCT. La propuesta cuenta con el apoyo general, pero algunos Estados miembros
preferirian que fuese mas ambiciosa, mientras que otros abogarian por un enfoque mas cauto.
A ese respecto, la formula secuencial constituye un enfoque en fases que permite adaptar la
reduccion de tasas en funcién de los resultados que se obtengan. Otros Estados miembros
han mencionado cierta inquietud por cuestiones relativas a la sostenibilidad financiera y la
neutralidad de los ingresos. Para resolver esas preocupaciones, la delegacion manifesto que
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puede ofrecer dos posibles soluciones. La primera es que los Estados miembros pueden
reconocer de forma colectiva que el andlisis global del presupuesto de la OMPI sefiala que la
repercusion presupuestaria de la reduccién de las tasas sera minima. Las consecuencias
extremadamente moderadas de la propuesta estan claras. En la actualidad, hay dos
descuentos principales con respecto a las tasas en el Sistema del PCT, uno que promociona la
presentacion digital de las solicitudes y que, por ello, beneficia mayoritariamente a los paises
desarrollados, y otro que beneficia a determinados paises, con exclusion de los usuarios mas
efectivos del sistema de P.I. El descuento por presentacion digital de solicitudes, del que se
benefician en mayor medida los paises desarrollados, implicaria unos ingresos no percibidos
de 98,4 millones de francos suizos para el bienio en curso, segun el presupuesto por
programas de la OMPI para 2016/2017 (véase la pagina 219 del documento A/55/5 Rev.).
Para este mismo bienio, el descuento en las tasas que se aplica a determinados paises
supondria unos ingresos no percibidos relativamente menores, aunque considerables, de 18,8
millones de francos suizos. Estos datos se ofrecen como referencia para contextualizar la
propuesta de descuentos en las tasas para las universidades, cuya repercusion se estima en
torno a sélo 2 millones de francos suizos para el presente bienio. Una segunda posibilidad es
animar a la Secretaria a que aumente la eficiencia de otras reducciones de tasas, aplicando,
por ejemplo, la politica de tasas de la que informé la Secretaria en el documento PCT/WG/9/10,
con el titulo "Reducciones de tasas para solicitantes de determinados paises, en particular,
paises en desarrollo y paises menos adelantados". Ese documento propone medidas para
disminuir el nimero de solicitantes que se acogen a reducciones de tasas destinadas a
beneficiarios con otros perfiles, asi como para prestar asistencia a la Oficina Internacional para
recaudar la totalidad de los pagos que corresponden. Si esta nueva funcién de la Secretaria
recibe el respaldo de los Estados miembros, la reduccion de tasa propuesta compensara con
creces la fluctuacion prevista en los ingresos. En los debates informales, la delegacion ha
podido saber que es motivo de preocupacion que la reduccién de tasa propuesta no se destine
directamente a la cooperacion interuniversitaria o interinstitucional Norte-Sur. A ese respecto,
la delegacion afirmé entender que los coautores de las solicitudes de patentes también se
beneficiaran de la propuesta. La delegacion ofrecié tres ejemplos hipotéticos en los que la
ampliacién del descuento de tasas beneficiaria a las universidades y las organizaciones
publicas de investigaciéon de paises no beneficiarios en los casos de coautoria en la peticion de
patentes. Un primer ejemplo es el incentivo para reforzar la cooperacién intrarregional. Por
ejemplo, la asociacion en materia de investigacion prehistérica de la plataforma continental
entre el Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), un centro publico de investigaciéon de
Grecia, y la Universidad de Ginebra, una institucion suiza de educacion superior, puede
acogerse a esta propuesta. Una futura patente relativa al equipo de arqueologia marina fruto
de la alianza entre Grecia, un pais beneficiario, y Suiza, un pais no beneficiario, recibird como
incentivo un descuento del 50% sobre las tasas siempre que ambas instituciones sean
coautoras en la solicitud de la patente. La nueva politica de tasas del PCT también beneficiara
a las alianzas mundiales cuyo objetivo es resolver los retos impuestos por el virus del Zika.
Desde el brote del Zika en 2015, definido por la Organizacién Mundial de la Salud como
emergencia sanitaria de nivel mundial, se han generado nuevas asociaciones entre los
Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de América y Fiocruz de Brasil a fin de
desarrollar diagnésticos tempranos de la enfermedad. Si de la alianza resulta la patente de un
nuevo diagnéstico, y siempre que el Equipo de Trabajo apruebe la propuesta de reduccién de
tasas, ambas instituciones se beneficiaran del descuento en caso de coautoria. Un tercer
ejemplo ilustra cémo esta nueva politica de tasas puede también apoyar otras iniciativas de la
OMPI, como WIPO Re:Search. WIPO Re:Search es una plataforma de la OMPI para la
innovacion colaborativa en materia de enfermedades desatendidas. Entre sus iniciativas de
colaboracion, el programa WIPO Re:Search acoge una alianza entre la Universidad de Lagos,
en Nigeria, y la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos de América, para estudiar la
eficacia de los diagnosticos de malaria. En caso de que esta alianza dé lugar a una nueva
tecnologia para el diagndstico de la malaria, esta actividad de cooperacion también podra
acogerse al 50% de descuento siempre que ambas instituciones consten como coautoras en la
solicitud de patente. Por ello, la delegacion insté a todos los Estados miembros a que apoyen y
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aprueben la propuesta que constituye una reduccion inteligente de las tasas que ird en
beneficio de la comunidad internacional, promovera el uso del sistema de patentes y sera un
primer paso concreto en los debates relacionados con la elasticidad de las tasas del PCT.

88. La delegacion de la India respaldé la propuesta presentada por el Brasil. El nUmero de
patentes presentadas ha aumentado en los ultimos afios, pero el porcentaje de solicitudes
procedentes de solicitantes de la India sigue siendo bajo. La India posee un gran acervo de
profesionales en el &mbito cientifico y tecnoldgico, de instituciones y empresas de investigacion
y desarrollo, asi como de universidades e institutos técnicos. Existe una necesidad real de
captar todos esos recursos intelectuales y estimular la creacion de propiedad intelectual. La
propuesta estimulard que se presenten solicitudes PCT en paises en desarrollo y menos
adelantados, lo que sera una buena medida para fomentar la creatividad y la innovacién. Por
ello, la delegacién expresé su deseo de que la propuesta prospere, lo que puede beneficiar al
publico en general.

89. La delegacion de Sudafrica, haciendo uso de la palabra en representacion del Grupo
Africano, manifestd que la propuesta ofrece una solucién interesante para estimular la
presentacion de solicitudes PCT entre las universidades e instituciones publicas de los paises
en desarrollo, a quienes preocupan mas los precios que a sus homélogas de los paises
desarrollados. La propuesta de una reduccién del 50% que plantea el documento se traducira
en una pérdida de 1,058 millones de francos suizos para la OMPI, pero a largo plazo permitira
que otros solicitantes utilicen el Sistema del PCT. El costo relativamente bajo de presentar las
solicitudes alentard la invencién y la innovacién tecnolégica, lo que resulta clave para el
crecimiento econémico y la prosperidad. La propuesta destaca claramente que toda pérdida
prevista se absorbera con el superavit, con lo que representa un precio muy bajo para hacer
llegar a mas universidades e instituciones financiadas con fondos publicos el valor de presentar
solicitudes internacionales, lo que generara efectos positivos para todas las partes implicadas.
La prevision de ingresos para 2016/17 se sitia en 748,27 millones de francos suizos, 575
millones de los cuales proceden de tasas del PCT. No obstante, el Grupo Africano reconocio la
necesidad de proceder de un modo prudente en interés de la OMPI y los Estados miembros
ofreciendo, en un primer momento, una reduccion del 50% para las universidades e
instituciones financiadas con fondos publicos con el propdsito de observar las consecuencias
econdmicas de esta primera reduccion. Si el nimero de solicitudes presentadas aumenta y se
logra motivar a este mercado, se estara avanzando en la direccion adecuada. Se ha
demostrado que los costos elevados van en detrimento de las solicitudes, de modo que un
enfoque secuencial es un buen método para estimular la presentacién de solicitudes. El costo
de la tasa podra entonces examinarse de nuevo y, de prosperar, puede aplicarse a todas las
universidades del mundo. Por tanto, la propuesta consigue un equilibrio delicado entre lo
ambicioso de su ambito de accién y la prudencia del criterio con que se aplica. La delegacion
destaco que lo mas importante es que las universidades tanto del norte como del sur podran
beneficiarse mediante asociaciones y cooperaciones interinstitucionales mundiales. Por tanto,
la delegacién anima a los miembros del Grupo de Trabajo a respaldar la propuesta.

90. Ladelegacion de Australia agradeci6 a la delegacion del Brasil que haya respondido a la
invitacion del presidente de la octava reunién del Grupo de Trabajo para la presentacion de
propuestas relativas a la reduccién de tasas para una futura reunion del Grupo de Trabajo. Si
bien el tiempo disponible para examinar todas las implicaciones de la propuesta es limitado, la
delegacion manifest6 su deseo de aclarar algunos aspectos para contribuir al estudio de la
propuesta. En un principio, la delegacion dijo que contempla con buenos ojos el estudio de
reducciones equilibradas en las tasas del PCT, que no reduzcan excesivamente los ingresos
de la OMPI y logren ofrecer un incentivo real, no solo teorico, para los usuarios del PCT. Al
respecto, la delegacion destaco la importancia de establecer una distincion clara entre medidas
de reduccion de tasas que pueden eliminar obstaculos a la presentacién de solicitudes PCT en
algunos paises y medidas de reduccion de tasas que pueden incentivar la investigacion y la
innovacioén, que no son necesariamente las mismas. En segundo lugar, la delegacion pregunto
como se combina la reduccion propuesta del 50% para las universidades e institutos de
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investigacion financiados con fondos publicos de paises en desarrollo y menos adelantados
con la reduccién del 90% de las tasas que ya se aplica a las universidades e institutos de
investigacion financiados con fondos publicos de los paises menos adelantados. En tercer
lugar, la propuesta no define lo que se entiende como universidad o instituto de investigacion
financiado con fondos publicos, lo que puede generar dificultades en la gestién de esas
reducciones, un problema que se destaca en el documento PCT/WG/9/10. En ultimo lugar,

el 50% de la reduccion de tasas para lograr 139 nuevas solicitudes a cambio de reducir los
ingresos de la OMPI en més de 1 millon de francos suizos no parece mantener una buena
relacién costo-beneficio. Aunque 1 millén de francos suizos represente una pequefia
proporcion de los ingresos de la OMPI, sigue siendo una cantidad importante. Ademas, esa
pérdida de ingresos de 1 millon de francos suizos esta asegurada porque la reduccion
beneficiard a muchas universidades e instituciones de investigacién financiadas con fondos
publicos, pero no puede aseverarse en modo alguno que se lograran 139 solicitudes nuevas.
Desde su experiencia con organizaciones de investigacion, la delegacion cuestion6 que los
investigadores de las universidades o de los institutos de investigacién financiados con fondos
publicos tomasen en cuenta los costos de presentar una solicitud de patente en el Sistema del
PCT para llevar a cabo su investigacion o impulsarla. Las tasas de presentacion de solicitudes
pueden ser un gasto futuro, pero los investigadores estdn mas preocupados por los problemas
actuales que afrontan en relacién con sus investigaciones, que son las que pueden derivar en
invenciones futuras. Sin un entendimiento mas claro de la propuesta y de sus verdaderas
ramificaciones en investigacion e innovacion, la delegacion dijo que en este momento no esta
en situacion de respaldarla.

91. Ladelegacion de Kenya manifesté su conformidad con la propuesta de la delegacion del
Brasil y con las observaciones efectuadas por la delegacién de Sudéfrica, haciendo uso de la
palabra en nombre del Grupo Africano, y por la delegacion de la India. A partir de la labor ya
realizada en relacién con la politica de tasas para incentivar la presentacion de solicitudes de
patente por parte de universidades e instituciones publicas de investigacion, en especial las de
los paises en desarrollo, la delegacién observé que, en la octava reunién del Grupo de Trabajo
celebrada en mayo de 2015, la Oficina Internacional confirmé que la presentacion de
solicitudes de patente por parte de las universidades y las instituciones publicas de los paises
en desarrollo y de los paises menos adelantados es mas sensible al importe de las tasas.
También observé que muchas delegaciones se habian manifestado a favor de reducir las tasas
del PCT para las universidades y las instituciones publicas de investigacién. Teniéndolo en
cuenta, la delegacion respaldé la propuesta de reducir las tasas un 50% para las universidades
y las instituciones publicas de investigacion de los paises en desarrollo con la finalidad de
incentivar la solicitud de patentes.

92. La delegacion de Iran (Republica Islamica del) hizo suyas las observaciones favorables a
la propuesta enunciadas por las delegaciones de la India, Sudafrica, en nombre del Grupo
Africano, y Kenya y confié en que esta pueda aprobarse durante esta reunion del Grupo de
Trabajo. Considera que la reduccion de las tasas para las universidades y las instituciones
publicas de investigacion de los paises en desarrollo hara que el Sistema del PCT sea méas
accesible para eventuales usuarios de esas organizaciones y aumentard la diversidad
geografica de las presentaciones de solicitudes internacionales de patente. Afadio que en Iran
(Republica Islamica del), al igual que ocurre en otros paises en desarrollo, las universidades y
las instituciones publicas de investigacion desempefian un papel fundamental en la creatividad
y la innovacion, las que se incentivaran mediante una reduccion de las tasas, motivando asi el
empleo del Sistema del PCT.

93. Ladelegacion de China se manifesté a favor de la propuesta del Brasil de reducir las
tasas del PCT para las universidades y las instituciones publicas de investigacion de los paises
en desarrollo y los paises menos adelantados. Explicé que, al igual que en muchos otros
paises en desarrollo, en China hay muchas universidades, instituciones publicas de
investigacion y pequefias y medianas empresas y que estos usuarios han solicitado con
insistencia que se reduzcan las tasas del PCT. En opinion de la delegacion, una politica mas
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amplia de reduccion de las tasas del PCT puede fomentar el uso del Sistema del PCT entre los
solicitantes de diferentes paises e incentivar la presentacion de solicitudes. El aumento del
namero de solicitantes compensara las pérdidas iniciales y el resultado serd satisfactorio para
diferentes paises y para el sistema de P.1.

94. La delegacion de Dinamarca admitié que la presentacion de solicitudes en virtud del PCT
por parte de las universidades y las instituciones publicas de investigacion tiene un
comportamiento mas sensible al importe de las tasas que el de la media de los solicitantes;
pero puntualizé que la principal conclusion de los estudios de la Oficina Internacional sobre la
elasticidad de las tasas del PCT es que estas son muy inelasticas para todos los tipos de
solicitantes. Ademas, como sefial6 la delegacién de Australia, el afiadido estimado de tan
solo 139 presentaciones de solicitud al afio por parte de las universidades y las instituciones
publicas de investigacion implicara un costo muy alto, de mas de 1 millén de francos suizos, lo
que no resulta muy rentable. A su parecer sera mas provechoso para los solicitantes de
escasos recursos poner a prueba su solicitud en el ambito nacional antes de embarcarse en el
sistema internacional de patentes que es mas costoso. Afiadié que los principales costos de
obtener la proteccion que ofrece una patente estan vinculados a los abogados especializados.
En cuanto a ofrecer reducciones de tasas a determinados solicitantes, la delegacién concluy6
gue considera mas eficaz hacerlo en el ambito nacional.

95. La delegacién de Espafia expreso interés en la propuesta y manifesto su disposicion a
apoyar la idea de que haya diferentes grados de reduccion de las tasas para ciertos solicitantes
de paises concretos, en funcién de su nivel de ingresos. Sin embargo, es posible adoptar un
planteamiento estratificado que incluya a las universidades y las instituciones publicas de
investigacion de los paises en desarrollo; por ejemplo, reducir las tasas un 90% para los
paises menos adelantados, un 50% para los paises en desarrollo y al menos un 25% para los
paises desarrollados. Aunque afiadié que también es importante examinar las repercusiones
financieras en los ingresos de la OMPI.

96. La delegacion de la Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se
manifestd a favor de la propuesta que, a su parecer, incentivara la creatividad. Admite que
acarreara un déficit pero que sera pequefio en proporcion a la magnitud del superavit que ha
generado la OMPI. Sacrificar una pequefia parte del superavit para financiar reducciones de
tasas sera una buena inversion en beneficio de la creatividad.

97. Ladelegacién de la Republica de Corea expreso su disposicién favorable al principio
general de incentivar la presentacién de solicitudes internacionales de patentes por parte de las
universidades y las instituciones publicas de investigacion, pero matizé que toda politica de
reduccion de tasas dirigida a ellas debe abarcar a todos los Estados miembros del PCT.

98. Ladelegacion de la Federacion de Rusia manifestd su disposicién a aceptar la propuesta
dado que incentivara la actividad de innovacién en los paises en desarrollo y los paises menos
adelantados y que la pérdida de ingresos de la OMPI se puede compensar de otras maneras.
Sin embargo, en opinion de la delegacion, la segunda fase de la propuesta, referida a la
aplicacion de reducciones de las tasas para las universidades y las instituciones publicas de
investigacion de los paises en desarrollo, debe tratarse con cautela y se la debe examinar mas
detenidamente.

99. La delegacion del Canada informé al Grupo de Trabajo que la CIPO ofrece reducciones
en las tasas a ciertas entidades, entre ellas las universidades. Expreso su apoyo a medidas en
pos de garantizar que los procedimientos y las estructuras tarifarias sean los idéneos para
incentivar el empleo del Sistema del PCT de manera que sea eficiente y provechoso para todos
los solicitantes y que siga un procedimiento establecido, claro, eficiente y objetivo. Por lo tanto,
en principio, manifestd su disposicion favorable a la propuesta general, pero aclaré que
necesita mas tiempo para realizar consultas y sopesar diferentes posibilidades de empleo del
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superdvit que pueda tener la OMPI. De manera que no se halla en disposicion de respaldar la
version actual de la propuesta.

100. La delegacion de los Estados Unidos de América observo que la tasa global del PCT es
inelastica y que lo es incluso en el caso de las universidades y las instituciones publicas de
investigacion y de los solicitantes de los paises en desarrollo, aun cuando la cuantia de las
tasas afecte mas su tendencia a la presentacion de solicitudes. En consecuencia, el aumento
previsto del nimero de solicitudes debido a un hipotético descuento en la tasa de presentacion
de solicitudes internacionales es muy bajo frente a la reduccion considerable que, segun los
calculos, habra en los ingresos procedentes de las tasas. Reconoce que las estadisticas de la
Resefia anual del PCT hacen pensar que las universidades estan infrarrepresentadas en lo que
se refiere a presentacion de solicitudes PCT y que es recomendable incentivar las solicitudes
por parte de las universidades y las instituciones publicas de investigacion, pero en su opinién
la manera méas conveniente de hacerlo es reducir las tasas de presentacion de solicitudes
internacionales de estos solicitantes en todos los paises. No obstante, subrayé que un
descuento de tasas de ese tipo solo se debe aplicar si no acarrea un aumento de la tasa de
presentacion de solicitudes internacionales de otros solicitantes. Por lo tanto, es necesario
efectuar un andlisis financiero mas detenido al respecto. También suscribe las observaciones
de la delegacién de Australia, que sefialan la necesidad de definir qué entidades pueden
considerarse universidades e instituciones publicas de investigacion a los fines de la aplicacion
de un descuento en la tasa de presentacion de solicitudes, para poder evaluar correctamente la
propuesta. Por estos motivos, la delegacion no esté en disposicion de apoyar la version actual
de la propuesta.

101. La delegacion de Francia sefial6 su dedicacion a las medidas que puedan aumentar la
accesibilidad al Sistema del PCT de los solicitantes que necesitan apoyo para presentar mas
solicitudes internacionales de patente. Sin embargo, considera que toda reduccién de las tasas
debe contemplarse dentro de un marco de equilibrio presupuestario y observo que gran parte
de los ingresos del PCT se emplean para financiar las actividades de la OMPI en general. Con
respecto a la propuesta, la delegaciéon manifesto varias preocupaciones como las que ha
especificado la delegacion de Australia. En primer lugar, considera que no esta claro como se
aplicara la propuesta de reducir un 50% la tasa a los solicitantes de los paises menos
adelantados que ya se benefician de una reduccion de la tasa del 90%. En segundo lugar, el
afiadido de 139 solicitudes presentadas en virtud del PCT cada afio, que lleva aparejada una
disminucion de los ingresos en concepto de tasas de 1 millén de francos suizos, implica un
beneficio pequefio frente a los costos incurridos, que aumentaran otros 6 millones de francos
suizos anuales si el descuento también se aplica a todas las universidades de los paises
desarrollados. Por lo tanto, la propuesta no es aceptable en su forma actual y se debe elaborar
mas, dentro de un marco hipotético de menor repercusién en los ingresos de la OMPI y de
ausencia de discriminacién entre las universidades de los diferentes paises o con un
planteamiento de reducciones escalonadas como el que propone la delegacion de Espafia.

102. La delegacion de Suiza dijo que suscribe las observaciones de la delegacion de Australia.
Esta demostrado que el nimero de solicitudes presentadas en virtud del PCT tiene un
comportamiento muy inelastico frente a las variaciones del importe de las tasas y que la
situacion macroecon6mica de cada pais tiene mayor repercusion que cualquier reduccién de
las tasas que se pueda aplicar. Con respecto a la propuesta, un aumento de 139 solicitudes
representa un 0,06% del total de 219.000 solicitudes presentadas en virtud del PCT y su costo
aproximado es de 1 millén de francos suizos, lo que implica una relacion costo/beneficio
desproporcionaba. Ademas, el costo de 1 millon de francos suizos seria recurrente para

el PCT, mientras que los 80 millones de francos suizos representan el superéavit de toda

la OMPI en el bienio 2014/2015 solamente. La delegacién también considera que la definicién
de quiénes seran los beneficiarios es imprecisa en la propuesta, ya que no esta claro si las
reducciones se aplicaran a las universidades privadas, ademas de a las publicas, y afiade que
la definicion de lo que se entiende por institucion publica de investigacion varia de un pais a
otro. Por estos motivos, la delegacién no esta en disposicion de apoyar la propuesta.
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103. La delegacion de Grecia se manifesto a favor de la propuesta por el efecto positivo que
tendra en la innovacion y la actividad de presentacion de solicitudes de las universidades y las
instituciones publicas de investigacion de Grecia, que han estado sujetas a recortes
presupuestarios en los ultimos afos.

104. La delegacion del Reino Unido sefald que se debe aclarar mas la propuesta en ciertos
aspectos, como han manifestado la delegacion de Australia y otras delegaciones. Si bien
respalda los esfuerzos encaminados a mejorar la sensibilizacién acerca de la P.1. en las
universidades y las instituciones publicas de investigacion, considera que la reduccién de las
tasas para las universidades y las instituciones publicas de investigacién no redundaran en
beneficios comerciales, dado que estas organizaciones carecen de la infraestructura comercial
y de los conocimientos tedricos y practicos necesarios para comercializar invenciones. En
realidad, la presentacion de una solicitud de patente en virtud del PCT sin tener presente un
producto comercial claro puede debilitar la fortaleza que se busca para una patente. En
opinion de la delegacion, el objetivo debe ser incentivar patentes de calidad y no solo aumentar
el nimero de solicitudes de patente presentadas. Por este motivo, la delegacion expresa su
apoyo a los esfuerzos de la OMPI encaminados a mejorar la capacidad de las universidades y
las instituciones publicas de investigacion para buscar y establecer alianzas dentro del sector
privado. La creacion de esas alianzas al principio de la fase de investigacion publica mejora los
resultados de la investigacion y la calidad deseada de las patentes. Por el contrario, el
aumento de los subsidios a las propias instituciones de investigacién no mejora su capacidad
para comercializar las invenciones ni la calidad de las solicitudes de patentes y puede incluso ir
en detrimento del esfuerzo de garantizar alianzas con la industria, lo que es un factor crucial
para lograr el éxito comercial de las innovaciones. La delegacion también expreso su falta de
convencimiento de que la cuantia de la tasa del PCT sea el principal impedimento para la
presentacién de una solicitud PCT, dado que representa una pequefa parte del costo total de
la obtencion de una patente de proteccién internacional. Por lo tanto, se necesitan argumentos
convincentes para contemplar una nueva ampliacion de reducciones de tasas ofrecidas a
determinados solicitantes en el marco del PCT.

105. La delegacion de Sudafrica expreso su apoyo a la propuesta, ya que aumenta las
posibilidades de que los paises en desarrollo presenten solicitudes. Los costos y los beneficios
son relativos, pero en cambio no puede ignorarse que la presentacion de patentes por parte de
las universidades y las instituciones publicas de investigacion de los paises en desarrollo tiene
un comportamiento sensible al importe de las tasas y, en consecuencia, es necesario estudiar
la mejor manera de abordar esta cuestion. Sacoé a colacidn que la delegacion de Australia ha
planteado que la pérdida de 1 millébn de francos suizos para los ingresos del PCT es segura,
mientras que el crecimiento anual previsto de 139 solicitudes internacionales no lo es; pero,
matizo, que el aumento de solicitudes puede superar esta proyeccion y, en cualquier caso,
habra un beneficio afiadido por la mayor visibilidad del Sistema del PCT en los paises en
desarrollo, la que debe ser bien recibida e incentivada. Afiadioé que la delegacién de Espafia ha
planteado algunas cuestiones interesantes, que se pueden explorar mas detenidamente, para
gue todos los Estados miembros del PCT se puedan beneficiar de los ingresos generados por
la OMPI. Para concluir, la delegacién manifestd su apoyo a todo dialogo constructivo que
facilite el acceso al Sistema del PCT de eventuales usuarios de las universidades y las
instituciones publicas de investigacion, teniendo en cuenta cuestiones de desarrollo.

106. La delegacion de Israel expreso que suscribe la opinion de la delegacién de Dinamarca
de que la reduccién de las tasas para las universidades y las instituciones publicas de
investigacion se deben considerar a nivel nacional. Para incentivar la innovacion por parte de
estos solicitantes, la Oficina de Patentes de Israel introdujo una reduccién de la tasa del 40%
para las universidades en 2015.

107. La delegacion de Turquia sefialé que las universidades y las instituciones publicas de
investigacion desempefian un papel fundamental en el desarrollo econdmico y tecnoldgico al
convertir en beneficio las innovaciones y las invenciones por medio de las patentes y licencias
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de sus investigaciones. Turquia se encuentra en proceso de modificacion de sus leyes
nacionales para modernizar su sistema de P.l. y armonizar las disposiciones nacionales con la
legislacion de la Unién Europea y los acuerdos internacionales; la ratificacion de su proyecto
de ley por el parlamento nacional esta prevista para los meses venideros de este mismo afo.
Una modificacién importante del proyecto de ley es la relativa a la titularidad de los derechos de
patente de las investigaciones llevadas a cabo por el profesorado de las universidades en el
desemperiio de sus funciones, por la que la universidad conserva la titularidad de los derechos
pero los investigadores reciben un tercio de los ingresos que provienen de cualquier patente.
Esta modificacion puede ocasionar un aumento de los ingresos en concepto de licencias
obtenidos por la comercializacion de las invenciones de las universidades, los que luego se
pueden emplear para financiar sus futuras investigaciones. Como la presentacion de
solicitudes de patentes por las universidades y las instituciones publicas de investigacion en
virtud del PCT tiene un comportamiento mas sensible al importe de las tasas que el de otros
usuarios, estas solicitudes pueden incentivarse mediante una reduccion de las tasas y toda
propuesta sobre la politica de tasas del PCT orientada a este fin merece la atencion del Grupo
de Trabajo. Para concluir, la delegacion se sumo a otras delegaciones en la peticion a la
Oficina Internacional de que realice méas estudios sobre la posible puesta en practica de la
propuesta.

108. La delegacion del Japén hizo suyos los comentarios de la delegacién de Australia y los
Estados Unidos de América, de los que se hicieron eco otras delegaciones. La mayor parte de
los ingresos de la OMPI provienen de las tasas del PCT y la introduccion de cualquier medida
adicional de reduccién de tasas debe examinarse detenidamente, teniendo en cuenta que los
solicitantes que no se beneficien de las reducciones propuestas deberan hacer frente a las
pérdidas en que se incurra.

109. La delegacion de Chile expresé que coincide con las ideas subyacentes a la propuesta,
pero considera que es necesario aclarar la definicién de lo que se entiende por institucion
publica de investigacion y examinar dénde tienen su sede estas instituciones. Afiadioé que, por
lo tanto, el planteamiento de reducciones escalonadas propuesto por de la delegacién de
Espafa es interesante y que puede estudiarse para determinar su repercusion.

110. La delegacion de Austria sefialé que la propuesta es un buen punto de partida para
estudiar la posibilidad de promover la creatividad, pero que en esta etapa comparte las
preocupaciones planteadas por las delegaciones de Australia, Dinamarca y los Estados Unidos
de América, entre otras.

111. La delegacion de Portugal inform6 al Grupo de Trabajo que el Instituto Portugués de la
Propiedad Industrial ha establecido una reduccién de la tasa para las universidades, que ha
dado lugar a un aumento considerable de las solicitudes nacionales de patente. Considera que
el importe de las tasas del PCT condiciona mas la presentacion de solicitudes por parte de las
universidades y que estas se pueden beneficiar de su reduccion, aunque matizé que la
propuesta se encuentra en una etapa inicial y que se la debe examinar méas a fondo.

112. La delegacion de la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacién de los Estados
Arabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG) se manifest6 a favor de la propuesta que, en su
opinién aumentara las solicitudes de patente por parte de las universidades y las instituciones
publicas de investigacion de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados.

113. La delegacion de Marruecos manifesté su apoyo a la propuesta e hizo suyas las
observaciones de la delegacién de Sudafrica, en nombre del Grupo Africano. Hace tres afios,
la Oficina Marroqui de Propiedad Industrial y Comercial concedio una reduccion del 60% de las
tasas de las solicitudes nacionales de patente, que produjo un aumento considerable de las
solicitudes. Con respecto a ampliar la proteccion de estas invenciones al ambito internacional,
considera que las tasas del PCT representan un obstaculo para la presentacion de solicitudes
internacionales.
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114. La delegacion del Ecuador respaldoé la propuesta que, considera, impulsara e incentivara
la innovacién e insté a todas las delegaciones a examinarla y aprobarla.

115. La delegacion de Alemania sefiald que, dadas las preocupaciones expresadas por las
delegaciones de Dinamarca e Israel, no estaba en disposicion de aceptar la propuesta en este
momento.

116. La delegacion del Sudan apoyd la propuesta y manifestd su interés por saber si la
reduccion de las tasas comprendera a las universidades privadas.

117. La delegacion del Brasil agradeci6 a las delegaciones el apoyo brindado a la propuesta y
respondi6 las preguntas formuladas. La incidencia general en los ingresos por tasas del PCT,
de 1 millén de francos suizos al afio, es un prondstico del Economista Jefe de la OMPI y
diversos factores predisponen la presentacion de solicitudes de patentes por parte de las
universidades. Sefialo que la cifra calculada asciende a un 0,2% del total de ingresos de

la OMPI, pero que en realidad puede ser menor. La delegacion aclaré ademas que el objetivo
de la propuesta es impulsar la utilizacion del Sistema del PCT y aumentar la diversidad en la
composicion geografica de las solicitudes mediante el incremento de la demanda de los
servicios del PCT a mediano plazo. Con respecto a la pregunta sobre la definicién de lo que se
entiende por universidades, el Brasil ha elaborado una en el ambito nacional, pero la
delegacion indicé que la Secretaria puede aclararla mas, ya que se la ha empleado en la
informacioén estadistica publicada por la Oficina Internacional. Sin embargo, en su opinién,
puede incluir las universidades privadas. En cuanto a como compatibilizar una reduccion

del 50% de las tasas con una reduccion del 90% aplicable a todos los solicitantes de los paises
menos adelantados, la delegacién entiende que es posible ofrecer un descuento adicional

del 50% pero que esta posibilidad puede ser objeto de debate entre los Estados miembros. En
respuesta a las observaciones de que el descuento de las tasas se debe introducir
primeramente en la legislacion nacional, sefialé que ya se ha aplicado en el Brasil, donde se
ofrece un descuento del 60% a las universidades y que el resultado ha sido satisfactorio. Este
es el motivo por el que se ha presentado esta propuesta, para que las universidades y las
instituciones publicas de investigacion se puedan beneficiar de las reducciones en el marco
juridico internacional. La delegacion agradecio el apoyo que ha recibido la sugerencia de la
delegacion de Espafia de estudiar un planteamiento estratificado de reduccion de las tasas

del PCT y esta dispuesta a entablar un debate en torno a ella durante la reunion. También esta
dispuesta a debatir y analizar las repercusiones, sin perder de vista el equilibrio general, de la
propuesta de conceder reducciones de las tasas a las universidades y las instituciones publicas
de investigacién de todos los Estados miembros.

118. EIl Economista Jefe, en respuesta a la preguntas acerca de la definicion de universidad y
de institucion publica de investigacion, aclar6 que, a los efectos del estudio sobre la elasticidad
de las tasas del PCT examinado en la octava reunién del Grupo de Trabajo, se utilizaron los
nombres de los solicitantes y las listas existentes de instituciones nacionales publicas de
investigacion para identificar, de entre todos los solicitantes PCT, a las universidades y las
instituciones publicas de investigacion. Ese enfoque result6 eficaz, produciendo resultados
fiables desde el punto de vista de la estadistica, pero cabe reconocer que no seria un enfoque
uatil a los fines de determinar si un solicitante en particular es, de hecho, una universidad o una
institucion publica de investigacion que deberia beneficiarse de una reduccién de las tasas del
PCT. Sin embargo, dado que la cuestion ha sido abordada por las Oficinas nacionales de P.I.
que ya aplican descuentos de tasas a las universidades y otras entidades, esta claro que es
posible establecer una definicion formal.

119. Tras mantener debates informales, el Grupo de Trabajo solicité a la Secretaria que
trabaje con el Economista Jefe para elaborar un suplemento del estudio presentado en la
octava reunion (documento PCT/WG/8/11), que se someteria a examen en la proxima
reunion del Grupo de Trabajo. Ese suplemento deberia proporcionar:
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a) informacion adicional, similar a la informacion proporcionada en los cuadros 4
y 5 del documento PCT/WG/8/11, utilizando las estimaciones de la elasticidad
presentadas en el cuadro 3 de dicho documento y calculando luego el nimero de
solicitudes adicionales presentadas, la media de las tasas pagadas y la incidencia
en el ingreso, tanto en términos absolutos como en relacidén con el total del ingreso
del PCT, separando a las universidades y las organizaciones publicas de
investigacion que se beneficiarian de una hipotética reduccion de tasas, sobre la
base de una serie hipotética de reducciones de tasas, tanto para los paises
desarrollados como para los paises que satisfacen los criterios expuestos en el
punto 5.a) de la Tabla de tasas del PCT;

b) informacién sobre la incidencia en el ingreso en la hipétesis de que se limite a
una serie de solicitudes internacionales por afo, es decir, 5, 10 y 20, el nUmero de
solicitudes que podrian presentar las universidades o las organizaciones publicas
de investigacion que gocen del beneficio en la hipotesis de reduccion de las tasas
en diversas solicitudes internacionales por afo; y

c) informacion mas detallada sobre el enfoque aplicado para identificar, de entre
todos los solicitantes PCT, a las universidades y las instituciones publicas de
investigacion, segun se menciona en el parrafo 41, mas arriba.

120. El Grupo de Trabajo solicité ademas a la Secretaria que ponga a disposicion ese
suplemento con mucha antelacion (como minimo, cuatro meses) a la préxima reunion del
Grupo de Trabajo.

121. La delegacion de Australia manifesté inquietud en cuanto a la muy escasa reduccion,

del 5%, propuesta para las universidades y las organizaciones publicas de investigacion de los
paises desarrollados, sefialando que administrar una reduccién tan baja de las tasas supone
una carga, y por lo tanto un costo, para las Oficinas. Afiadioé que otras cuestiones deberian
tenerse en cuenta en los debates que se mantengan en la préxima reunion del Grupo de
Trabajo, por ejemplo, la introduccion de un umbral para excluir del beneficio de reduccién de
las tasas a las universidades o las organizaciones publicas de investigacion que posean activos
financieros o de investigacion que estén por encima de un nivel determinado.

122. La delegacion de Espafa sugirié gue convendria que, en su préxima reunion, el Grupo de
Trabajo considere la posibilidad de introducir un periodo de evaluacion en relacién con
cualquier reduccion de las tasas para las universidades y las organizaciones publicas de
investigacion.

REDUCCIONES DE TASAS PARA SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAISES, EN
PARTICULAR, PAISES EN DESARROLLO Y PAISES MENOS ADELANTADOS

123. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/10.

124. La Secretaria explicd que, en el parrafo 5 de la Tabla de tasas se prevé una reduccion
del 90% de las tasas para todo solicitante (ya sea persona fisica o juridica) procedente de los
paises menos adelantados y para las personas fisicas incluidas en una lista de otros Estados
que satisfacen los criterios enumerados en el apartado a) de dicho parrafo. Basandose en
datos técnicos, la Oficina Internacional ha podido verificar si se constataban modalidades
atipicas en la presentacion de solicitudes que indicaran que un solicitante de uno de estos
Estados habia pedido una reduccién de la tasa sin satisfacer los requisitos para hacerlo. En
los casos en que se han introducido reducciones de las tasas a las personas fisicas de estos
Estados, los Estados miembros comprendieron claramente que estas reducciones solo debian
aplicarse a las personas fisicas y que los Estados miembros podian considerar la posibilidad de
examinar la situacion si los solicitantes pedian una reduccion de las tasas al presentar
solicitudes para las que no estaba previsto ese beneficio. Mediante esas verificaciones se han
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detectado muchos casos en los que un Unico solicitante que ha pedido una reduccion de las
tasas ha presentado diez o mas solicitudes en un mismo afio, lo que es imposible para la
mayor parte de las personas normales que no cuentan con el apoyo financiero de una
empresa. En algunos casos, los solicitantes individuales que pidieron una reduccion de las
tasas han presentado 50 solicitudes 0 mas en un solo afio. Por lo general, esas peticiones de
reduccién fueron presentadas en hombre de una persona de un Estado que satisface los
requisitos para ello, pero las circunstancias indican la existencia de un gran interés por parte de
una persona juridica sin derecho a la reduccion de las tasas; es probable que esta persona
juridica fuera la que abon¢ las tasas y fuera la verdadera titular de la solicitud que se beneficié
de la reduccion. En algunos casos se procedio ulteriormente a nombrar como solicitante a la
entidad juridica registrando la inscripcién de un cambio en la persona que constituye el
solicitante en la fase internacional, en virtud de la Regla 92bis del Reglamento del PCT. En
otros casos se dejo la titularidad a nombre del solicitante original, pero esa persona era, de
hecho, el propietario, mandatario o alto directivo de una entidad juridica grande. Con respecto
a un pufiado de los casos mas extremos, la Oficina Internacional se ha puesto en contacto con
los solicitantes en cuestion. En la mayoria de estos casos, al ser consultados, han explicado
que estaban seguros de que no estaba prohibido proceder asi; no obstante, de forma
voluntaria reembolsaron la diferencia entre la tasa reducida y el importe correcto de la tasa de
presentacion de solicitudes internacionales que deberian haber abonado. Sin embargo, la
Oficina Internacional considera que es preciso aclarar que esta prohibido pedir reducciones en
nombre de terceros y que los Estados miembros deben tomar medidas disuasorias de esas
solicitudes. Sin embargo, las opciones para modificar la situacion son limitadas, en especial
por el hecho de que los procedimientos deben ser practicos para la Oficina receptora y no traer
aparejada una carga excesiva para la gran mayoria de solicitantes que quieren beneficiarse de
las reducciones de tasas y que tienen derecho a esas reducciones. Por lo tanto, no conviene
introducir la obligacion de realizar largas y complejas declaraciones u otra aseveracion sobre el
derecho a beneficiarse de la reduccion de la tasa, porque para las Oficinas receptoras seria
dificil o imposible verificar si se ajustan a este derecho. No obstante, la Oficina Internacional
recomendd que se tomen ciertas medidas para aclarar quién puede pedir una reduccion de las
tasas y que haya medidas claras a fin de garantizar que se pague el importe total de la tasa
cuando proceda. En el documento se hacen dos propuestas. En primer lugar, la Oficina
Internacional propone aclarar los requisitos mediante el afladido de una disposicién en el
parrafo 5 de la Tabla de tasas, a saber, “a condiciéon de que ningun titular de la solicitud se
haya beneficiado de la reduccién sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a)

o b)’y, ademas, que la Asamblea apruebe una pauta que aclare mas el concepto de un “titular
de la solicitud internacional que se beneficia de la reduccion”. En segundo lugar, en el
documento se propone prever una tasa, cuyo importe sea equivalente a la reduccion registrada
en el momento de la presentacion de la solicitud, pagadera en el caso en que al inscribir un
cambio en la titularidad de la solicitud en la fase internacional, el nuevo solicitante no satisfaga
los requisitos para beneficiarse de la reducciéon de la tasa. En otras palabras, si la solicitud fue
presentada por una persona de un Estado que puede acogerse a una reduccion de las tasas,
pero durante la fase internacional se cedi6 a otra persona fisica o juridica que no tiene derecho
a ella, el solicitante debe abonar la diferencia entre la tasa reducida de presentacion de
solicitud y el importe total sin reduccién. Se ha reconocido que, de aprobarse, dicha propuesta
perjudicara a los solicitantes que sean inventores individuales reales y firmen un acuerdo de
venta de los derechos con una empresa que no haya intervenido en la presentacion de la
solicitud, caso en el que la solicitud de patente puede haber facilitado que el solicitante llegue a
ese acuerdo. También se ha reconocido que la propuesta no afectara a los otros solicitantes
que contintien recurriendo a un solicitante que presente la solicitud en su nombre para
beneficiarse de las reducciones de tasas y no ceda los derechos al titular beneficiario durante
la fase internacional, lo que puede suceder en la mayoria de los casos. En esta situacion, el
perjuicio a los solicitantes que son los verdaderos inventores sera limitado, dado que toda
empresa que desee adquirir los derechos o adquirir una licencia probablemente considerara
que la tasa adicional es una carga administrativa relativamente pequefia en comparacion con la
inversion global en la invencion. Por consiguiente, sopesando todos los elementos, se
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considera que un medio adicional idéneo para disuadir del recurso a terceros que presenten
solicitudes en nombre de otros a fin de beneficiarse de reducciones en las tasas es eliminar la
posibilidad de pedir una reduccién de las tasas sin perder la posibilidad de introducir un cambio
de solicitante por otro que no satisfaga los requisitos para la reduccién de la tasa de
presentacion de solicitudes internacionales durante la fase internacional, sin introducir nuevas
tasas. En esta etapa, la finalidad principal es avanzar y no retroceder y para ello es preciso
aclarar los requisitos a fin de reducir el nUmero de casos de peticiones injustificadas y prestar
asistencia cuando se deba tratar la cuestioén con los solicitantes por haberse detectado
practicas inusuales que indiquen que ha habido un beneficio injustificado de la reduccion de la
tasa. Sifuera menester tomar nuevas medidas, se tomardn en cooperacion con las Oficinas
receptoras interesadas. Ademas, en algunos casos, solicitar una reduccion sin tener derecho a
ese beneficio puede tener consecuencias en la fase nacional o en relacién con el derecho a
ejercer de cualquier agente que pueda haber intervenido, lo que también puede ser disuasorio
para los solicitantes que empleen el sistema de esta manera.

125. La delegacion de la India planted algunas cuestiones respecto de la propuesta y expreso
su deseo de que las personas fisicas de los paises en desarrollo puedan seguir beneficiandose
de las reducciones de las tasas. Sin embargo, en caso de cesion a una persona juridica, se
podria aplicar un gravamen mediante una tasa especial. Haciendo referencia a una disposicién
gue prevé reducciones de las tasas para las entidades pequefias introducida en la legislaciéon
nacional de patentes de la India en 2014, la delegacién propuso que se introduzcan en el PCT
reducciones de las tasas para las pequefias y medianas empresas de los paises en desarrollo.
Para ello, la delegacion cree conveniente que la Oficina Internacional estudie la cuestion
recabando informacién sobre lo que constituye una pequefia y mediana empresa.

126. La delegacion de la Federacion de Rusia se manifest6 a favor de la propuesta de
modificacion del Reglamento y la Tabla de tasas. El Servicio Federal de Propiedad Intelectual
(ROSPATENT), actuando en calidad de Oficina receptora, ha encontrado situaciones en las
que un solicitante con derecho a la reduccién de la tasa ha presentado una solicitud de patente
internacional y luego ha sido reemplazado por una persona juridica sin derecho a la reduccion.
La delegacion también indic6 la conveniencia de modificar las directrices para las Oficinas
receptoras para que estas dispongan de orientacion sobre cémo deben actuar en estos casos.

127. La delegacion de los Estados Unidos de América manifesté su comprension por la
inquietud ante las practicas de determinados solicitantes individuales que aparentemente se
benefician indebidamente de las reducciones previstas de las tasas. Sin embargo, también
observé que, en la mayoria de los casos, al establecerse contacto con los solicitantes en
cuestion, estos Ultimos explicaron que estaban seguros de que no estaba prohibido proceder
asi y de forma voluntaria reembolsaron la diferencia del importe de las tasas. Por lo tanto, la
delegacién convino en aclarar los criterios de reduccién de tasas mediante las propuestas de
modificacion del parrafo 5 de la Tabla de tasas, pero aconsejé que se introduzcan mas
modificaciones a fin de especificar que, en la fecha de presentacién de la solicitud, se
determinard la existencia de titulares beneficiarios. Por lo tanto, propone afadir el siguiente
texto al parrafo 5: “a condicién de que, en la fecha de presentacion de la solicitud, ningan
titular de la solicitud internacional se haya beneficiado de la reduccion sin satisfacer los criterios
enunciados en los apartados a) o b)”. No obstante, se manifesté contraria a la revision de la
Regla 92bis en este momento, ya que se correria el riesgo de penalizar a solicitantes que han
obtenido legitimamente la reduccion de las tasas en el momento de presentar la solicitud pero
que en una fecha posterior transfirieron sus intereses en la solicitud a una entidad juridica.
Ademas, revisar la Regla 92bis tal como se propuso podria incentivar que se inscriban cambios
de la persona solicitante en la fase nacional en lugar de en la fase internacional, lo que podria
implicar una carga adicional de trabajo para las Oficinas nacionales y descentralizar el proceso.
En consecuencia, la delegacion recomienda que en esta etapa solo se realice la revision de la
Tabla de tasas. Luego pueden analizarse los efectos de aclarar la Tabla de tasa antes de
decidir si es necesario hacer mas cambios.
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128. La delegacion de China se manifestd, en principio, a favor de la propuesta de aclarar los
criterios que deben cumplir los solicitantes para que se les pueda aplicar la reduccion de tasas,
pero solicité disposiciones mas especificas sobre el funcionamiento de las tasas especiales
cuando se produce un cambio de la persona que constituye el solicitante en virtud de la

Regla 92bis a otra que no satisface los requisitos para ello. Por ejemplo, se pueden redactar
las Instrucciones Administrativas para tratar la manera en que se debe pedir la tasa especial, el
plazo para abonarla y las consecuencias de no abonar la totalidad de la tasa dentro del plazo
previsto.

129. La delegacion de Dinamarca lament6 que determinados solicitantes pidan reducciones
sustanciales de las tasas sin tener derecho a ese beneficio y desea tomar medidas para
resolver este problema. A tal fin, la delegacion expresé que estd a favor de que se aclaren en
la Tabla de tasas los criterios que debe cumplir un solicitante para beneficiarse de la reduccion.
Sin embargo, dado que la modificacion de la Regla 92bis penalizaria a los inventores que
llegan a un acuerdo de venta de derechos a una empresa que no ha participado en la
elaboracion o la presentacion de la solicitud, la delegacion considera que esta modificacion no
debe llevarse a cabo en esta etapa y, en cambio, propuso que, antes de hacerla, la Oficina
Internacional estudie méas a fondo la magnitud del problema.

130. La delegacion de Grecia manifestd su inquietud en relacién con la propuesta dado que,
en determinados casos, puede ir en detrimento de la libertad de realizar transacciones de
titularidad de las solicitudes internacionales de patentes. Sefal6 que solo ha tenido noticias de
un Estado miembro en el que los solicitantes han pedido reducciones de las tasas sin tener
derecho a ese beneficio. Por lo tanto, considera prematuro introducir las modificaciones
propuestas de la Regla 92bis antes de examinar las practicas de otros Estados en los que son
aplicables las reducciones de las tasas para las personas juridicas. Por el momento, considera
gue es mejor aclarar los criterios que deben cumplirse para tener derecho a la reduccion de las
tasas y ocuparse en el contexto de sus circunstancias de los casos en los que puedan pedirse
injustificadamente. En Grecia, los investigadores universitarios con frecuencia presentan
solicitudes de patente a titulo personal y luego transfieren la solicitud a la universidad cuando el
proyecto de explotacion de la invencion tiene una financiacion garantizada y la delegacion no
cree que se trate de un abuso del derecho a la reduccién de las tasas. En consecuencia,
propone que la Oficina Internacional siga de cerca la situacion para determinar si hay que
tomar nuevas medidas en el futuro.

131. La delegacion de Australia sefialé que no es inusual que los solicitantes se aprovechen
de las reducciones de las tasas del sistema para obtener ventajas financieras y considera que
muchas Oficinas tienen experiencia directa de irregularidades en la presentacion de solicitudes
por parte de usuarios particulares. No obstante, al subsanar las lagunas para evitar que los
solicitantes pidan reducciones de las tasas sin tener derecho a este beneficio, es posible que
también se impida a los usuarios legitimos beneficiarse de las reducciones. La delegacion
preguntd cuanto dinero se ha perdido por las reducciones de tasas pedidas por solicitantes que
no tenian derecho a hacerlo y cuéles son los costos administrativos de recuperar este dinero al
advertirse la irregularidad. Expres6 su apoyo a la propuesta de la delegacion de los Estados
Unidos de América de que, en el momento de presentarse una patente internacional, se
verifique la ausencia de un titular beneficiario que no tiene derecho a la reduccién de la tasa y
planteé la posibilidad de que se afiada informacion a estos efectos en la Guia del solicitante.
Ademas, las modificaciones propuestas de la Tabla de tasas pueden ser Utiles para que la
Oficina receptora o la Oficina Internacional reclame el pago de tasas cuando esta claro que un
usuario en concreto ha hecho un uso abusivo del sistema. Sin embargo, la delegacion no
considera necesario modificar el Reglamento. Como se expone en el documento, en las
situaciones en que, tras haber pedido una reduccion de la tasa sin que el verdadero titular
beneficiario tenga derecho a la misma, el solicitante ha abonado voluntariamente el importe
que se le ha reclamado cuando la Oficina Internacional se ha puesto en contacto con él. Por
consiguiente, no parece necesario tomar una medida para recuperar el importe, teniendo en



PCT/WG/9/28
pagina 32

cuenta que también afectara a las situaciones en que el solicitante haya pedido legitimamente
la reduccion de la tasa.

132. La delegacion del Brasil manifesté que comparte algunas de las preocupaciones
expresadas por las Delegaciones de China, Grecia, los Estados Unidos de América, entre
otras, y pregunto a la Oficina Internacional cual era la cuantia de los ingresos obtenidos gracias
a las medidas especiales destinadas a averiguar si las personas fisicas fueron las legitimas
beneficiarias del descuento de la tasa.

133. La delegacion de Israel manifestd coincidir plenamente con lo expresado por las
Delegaciones de los Estados Unidos de América, Australia y Dinamarca.

134. La delegacion de Espafia expresé su apoyo a la modificacion propuesta de la Tabla de
tarifas, pero afiadié que no era oportuno modificar la Regla 92bis para reclamar el reembolso
de una reduccion de tasa pedida al transferir la titularidad a una entidad que no tiene derecho a
ese beneficio. Reclamar el reembolso de la reduccion supondria privar al solicitante de un
beneficio pedido en virtud de la realidad econdmica de su pais, mientras que el nuevo titular a
quien se solicita que abone la tasa especial no necesariamente se ha beneficiado de una
reduccion de la tasa de presentacion de solicitud.

135. La delegacion del Japén sefialé que si se decide modificar la Regla 92bis,serd necesario
aclarar qué medidas deben tomarse si el petitorio se present6 inicialmente ante la Oficina
receptora y no ante la Oficina Internacional. Ademas, puede que haya que considerar otras
tasas, como la tasa de tramitacion.

136. La delegacion de Sudafrica coincidié en que es importante aclarar los requisitos que
deben cumplir los solicitantes para tener derecho a pedir una reduccion de la tasa de
presentacion de solicitudes internacionales a fin de garantizar que todas las partes comprendan
claramente esta cuestion. Sin embargo, no debe imponerse una carga indebida a los usuarios
legitimos. La delegacion se manifestd a favor de que se aclaren los requisitos que deben
cumplirse, pero observo que algunas delegaciones han manifestado su inquietud e insto al
Grupo de Trabajo a reflexionar mas detenidamente sobre la cuestion.

137. La Secretaria respondi6 a las intervenciones de las Delegaciones. En respuesta a la
sugerencia de la delegacién de la India, en el sentido de estudiar la posibilidad de conceder
reducciones de tasas a las pequefias y medianas empresas y de determinar lo que se entiende
por pequefia y mediana empresa a los efectos de una reduccion de las tasas del PCT, la
Oficina Internacional sefal6 que el Grupo de Trabajo ya ha examinado la cuestién desde ese
angulo en el pasado sin obtener resultados. En respuesta al comentario de la delegacion de
Grecia, acerca de la cantidad de problemas que plantean la reduccién de tasas que reclaman
para si unos solicitantes que no tendrian derecho, la Secretaria indicé que hay individuos, no
de uno, sino de varios paises, que han solicitado una reduccion de las tasas sin reunir los
requisitos para ello. En cuanto al nUmero de solicitudes en juego, no se puede estar seguro del
numero exacto, pero la Oficina Internacional sabe que en 2014 hubo méas de 1.000 solicitudes,
lo que supone una pérdida de ingresos por tasas de mas de 1 millén de francos suizos, y sabe
también que se trata de una pauta que se ha acusado constantemente en los Ultimos afios.
Con respecto a la propuesta de la delegacion de los Estados Unidos de América de que se
especifique en el parrafo 5 de la Tabla de tasas que en el momento de presentacion de la
solicitud se determinara si existen titulares beneficiarios y teniendo en cuenta que la intencién
no debe ser perjudicar a los solicitantes legitimos que tratan de beneficiarse de las reducciones
de las tasas, la Secretaria convino en que en las modificaciones propuestas se puede aclarar
que la fecha de presentacion de la solicitud internacional es la fecha en la que cabe aplicar los
criterios relativos al derecho a beneficiarse de la reduccién y que no deben tenerse en cuenta
los cambios de situacion posteriores a esa fecha. También es necesario proporcionar una
orientacion clara a las Oficinas receptoras sobre los requisitos que debe cumplir un solicitante
para beneficiarse de las reducciones de las tasas como persona fisica, pero no se espera que
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la Oficina receptora lleve a cabo controles de manera habitual para verificar si los solicitantes
gue piden reducciones reunen los requisitos para ello. Es mas, la principal finalidad de la
propuesta de maodificacion de la Tabla de tasas es aclarar la cuestion de las personas fisicas
de determinados paises que piden reducciones de las tasas y también puede plantearse una
mayor sensibilizacion en la Guia del solicitante PCT y el PCT Newsletter. Por otra parte, la
Oficina Internacional continuard siguiendo de cerca las peticiones de reduccion de las tasas
realizadas por este grupo de solicitantes.

138. Tras debates informales, la delegacion del Brasil solicit6 a la Oficina Internacional que
proporcione informacién adicional, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su
proxima reunion, sobre la incidencia positiva que la eventual aprobacion de la modificacion que
se propone introducir en la Regla 92bis puede tener en los ingresos en concepto de tasas

del PCT, es decir, el nivel medio anual de pérdida de ingresos que podria evitarse.

139. A modo de resumen, la Presidencia sefial6 que todas las delegaciones que han hecho
uso de la palabra han reconocido que es necesario aclarar los criterios que deben cumplir los
solicitantes de determinados paises para que se les pueda aplicar la reduccién de tasas, y que,
en general, se ha manifestado un amplio apoyo a la propuesta de modificar la Tabla de tasas y
a que la Asamblea apruebe una pauta sobre la cuestion. Dichos criterios también deben
recogerse y explicarse en la Guia del solicitante del PCT. En consecuencia, la Presidencia
propone que la modificacion de la Tabla de tasas se envie a la Asamblea en 2016 y que el
documento enviado a esta incluya informacion sobre las pérdidas de ingresos en que ha
incurrido la Oficina Internacional debido a las peticiones de reduccién de la tasa de
presentacién internacional realizadas por solicitantes que no tienen derecho este beneficio.

140. La delegacion del Brasil expreso que es prematuro tomar una decision sobre la propuesta
durante la reunion, dado que queda clara la repercusion que tendra en los solicitantes que
creen cumplir las reglas para pedir reducciones de las tasas. Ademas, la delegacién manifest6
su deseo de contar con més informacién sobre el efecto de la modificacion propuesta de la
Regla 92his sobre los ingresos del PCT para poder tomar una decision bien fundamentada
sobre la propuesta en una reunién posterior.

141. La Presidencia tomé nota de la solicitud formulada por la delegacion del Brasil, pero
destaco que, debido a las preocupaciones que suscita la propuesta de modificacion de la
Regla 92bis manifestadas por las delegaciones, en el sentido de que pueda limitar
indebidamente el uso de las reducciones de las tasas por usuarios legitimos, toda propuesta a
la Asamblea en 2016 se limitara a la modificacién para aclarar la Tabla de tasas vy, por lo tanto,
excluira los cambios de la Regla 92bis.

142. La delegacion de Australia subrayo el acuerdo general de las delegaciones en torno a la
modificacion de la Tabla de tasas a fin de indicar que no se deben beneficiar de la reduccion de
la tasa los titulares de solicitudes internacionales que no satisfagan los criterios para este
beneficio. Por su parte, también manifesto6 el apoyo a la modificacién propuesta por la
delegacién de los Estados Unidos de América. Explicd que esta de acuerdo con esta
modificacion porque brindara a la Oficina receptora y la Oficina Internacional medidas practicas
adecuadas para detectar a quienes piden ilegitimamente reducciones de las tasas, a la vez que
concede a estas cierto grado de discrecionalidad y libertad para no aplicarlas a quienes piden
las reducciones de buena fe cuando presentan una solicitud, aunque luego cedan los derechos
en una etapa posterior. La delegacion admitié también que hay acuerdo general en que no se
modifique la Regla 92bis. En cuanto al importe de los ingresos que pueden recuperarse de los
solicitantes que piden reducciones de las tasas sin tener derecho a ellas, puntualizé que la
Secretaria ha facilitado una estimacion que tiene en cuenta los casos en que se ha podido
detectar facilmente un uso abusivo del sistema por presentar un solo solicitante 10 o0 mas
solicitudes en un solo afio, pero no se ha llevado a cabo ningun estudio sobre el uso abusivo
por parte de solicitantes que presentaron menos solicitudes. Por eso la delegacion coincide en
que es inoportuno proponer una modificacién de la Regla 92bis en este momento, aunque no
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excluye la posibilidad de que esta se trate en una etapa posterior. Sin embargo, el hecho de
gue no se proponga la modificacion de la Regla 92bis no impide al Grupo de Trabajo enviar
este afio a la Asamblea las modificaciones de la Tabla de tasas, con las enmiendas propuestas
por la delegacién de los Estados Unidos de América. Por otra parte, como ha indicado la
Secretaria, en la Guia del solicitante se pueden introducir las modificaciones necesarias para
informar a los usuarios con intenciones de beneficiarse de las reducciones de las tasas que,
para acogerse a estas reducciones, deben ser el titular beneficiario en la fecha de la
presentacion.

143. La Secretaria aclaré que, al quedar la Regla92bis sin modificar, el principal objetivo de las
modificaciones propuestas es sensibilizar acerca del hecho de que la reduccion de las tasas
para las personas fisicas de determinados paises solo se aplica cuando, en la fecha de
presentaciéon de la solicitud, ningun titular de la solicitud internacional se beneficie de la
reduccion de la tasa sin tener derecho a ese beneficio. Esta claro que la opinion general es
que asi sea. Puntualiz6 que, sin embargo, las modificaciones propuestas no implicaran ningan
cambio, desde el punto de vista juridico, en la posibilidad de que la Oficina Internacional
establezca contacto con los solicitantes que presumiblemente hayan pedido reducciones de las
tasas sin tener derecho a ese beneficio. En el pasado, solo se ha tomado contacto con esos
solicitantes cuando habian presentado muchas solicitudes internacionales; no ha habido
intencion de solicitar informacioén a los solicitantes que hubieran pedido la reduccién para pocas
solicitudes. Ademas, la Oficina Internacional carece de fundamento juridico para llevar a cabo
averiguaciones sobre la veracidad de solicitudes concretas de reduccion de las tasas,
inspeccionando con esa finalidad los acuerdos contractuales que el solicitante pueda tener con
una empresa u otra entidad juridica. Sin embargo, en la propuesta que la Secretaria espera
poder enviar a la Asamblea antes de que acabe el afio, la Oficina Internacional puede facilitar
informacién adicional sobre el nimero de solicitantes que presumiblemente han pedido una
reduccién de la tasa sin tener derecho a ese beneficio, junto con las estimaciones del dinero
gue se ha recuperado de quienes voluntariamente han abonado la diferencia entre ambas
tasas en los ultimos afios. La Oficina Internacional solo ha establecido contacto con un
reducido nimero de solicitantes gue manifiestamente estaban haciendo un uso abusivo de la
disposicion al solicitar reducciones para 10 solicitudes como minimo y, en algunos casos, mas
de 100 solicitudes. Sin embargo, no hay intencién de ponerse en contacto con solicitantes
individuales que solo hubieran presentado pocas solicitudes. Por el contrario, el principal
objetivo debe ser sensibilizar en torno a que las personas fisicas solo deben pedir la reduccion
de las tasas cuando, en la fecha de presentacion de la solicitud, ningan titular de la solicitud
internacional se beneficie de la reduccién sin tener derecho a ese beneficio. Para terminar, la
Secretaria expreso su deseo de que la Asamblea pueda examinar la propuesta de modificacion
de la Tabla de tasas este afio. De esta manera, enviara un mensaje claro acerca de los
requisitos que deben cumplir las personas fisicas de ciertos paises para pedir la reduccién de
la tasa de presentacion solicitud y respaldard a las Oficinas receptoras para que se pongan en
contacto con los solicitantes que presumiblemente no cumplan las reglas.

144. La delegacion del Brasil agradecié a la delegacion de Australia y la Secretaria la
informacién facilitada. Ante la falta de fundamento juridico para solicitar el pago del importe
total de la tasa después de haberse pedido la reduccion, la delegacion del Brasil insta a la
Oficina Internacional a proceder con precaucion al respecto. En vista de la incertidumbre
juridica y la falta de mandato para que la Oficina Internacional solicite el pago que complete el
importe integro de la tasa de presentacion de solicitudes internacionales, la delegacion solicita
mas informacién sobre la repercusion de las medidas en las finanzas de la OMPI.

145. Tras nuevas consultas informales, la delegacion ha sostenido que los debates sobre las
aclaraciones propuestas de la Tabla de tasas y las modificaciones de la Regla 92bis deben
tener lugar simultdneamente. Habida cuenta de que el Grupo de Trabajo no ha podido
alcanzar un acuerdo sobre la modificacion de la Regla 92bis, el debate sobre las
modificaciones de la Tabla de tasas también debe posponerse para permitir que la Secretaria
reconsidere el documento a fin de tener en cuenta las medidas concretas que los Estados
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miembros y la Oficina Internacional han tomado para atender a las cuestiones planteadas en el
documento. La delegacién reiterd su pedido para que la Secretaria proporcione informacién
adicional, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su préxima reunién, sobre la
incidencia positiva que la eventual adopcion de la modificacion que se propone introducir en la
Regla 92bis podria tener en el ingreso por tasas del PCT, es decir, el nivel medio anual de
pérdida de ingresos que podria evitarse.

146. EIl Grupo de Trabajo invit6 a la Secretaria a proporcionar la informacion adicional
indicada en el parrafo 138, mas arriba, para someterla al examen del Grupo de Trabajo
en su proxima reunion.

COORDINACION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL MARCO DEL PCT

147. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/8.

148. La Secretaria recordé al Grupo de Trabajo que, en su quinta reunion, este convino en que
los informes sobre la asistencia técnica pasen a ser un punto permanente del orden del dia de
sus futuras reuniones. Desde entonces, la Secretaria ha sometido al examen del Grupo de
Trabajo los informes sobre esta cuestion, en los que se han contemplado tanto las actividades
de asistencia técnica que tienen una incidencia directa en el uso que los paises en desarrollo
hacen del PCT como las actividades de asistencia técnica relacionadas con el PCT llevadas a
cabo bajo la supervisién de otros érganos de la OMPI, las que de hecho tratan otras partes de
la Secretaria de la OMPI. Se ha mantenido la presentacién del informe de afios anteriores, que
ha tenido una buena acogida. En el Anexo | figuran los antecedentes de los tipos de asistencia
que la Oficina Internacional ha prestado a los paises en desarrollo para emplear el Sistema

del PCT y luego se enumeran todas las actividades de asistencia técnica efectuadas en 2015;
en el Anexo Il se enumeran esas actividades que ya se han efectuado en 2016 y también las
gue se prevé efectuar durante el resto del afio. En cuanto a las actividades relativas al
desarrollo de sistemas de patente de los paises en desarrollo que no se ha limitado al uso

del PCT en esos paises y que, por lo tanto, se han llevado a cabo fuera del sector del PCT y
han estado sujetas a la supervision de otros drganos de la OMPI, se exponen algunos ejemplos
en los parrafos 5 a 7 del documento. En esta parte del documento también se describe una
base de datos de la OMPI con informacion mas exhaustiva sobre la asistencia técnica en
materia de propiedad intelectual (IP-TAD) y se incluye un enlace al sitio web de dicha base de
datos creada hace pocos afios en virtud de una recomendacion de la Agenda para el
Desarrollo.

149. A continuacion la Secretaria se refiri6 a la informacion actualizada que figura en el
documento acerca de los debates que se estan llevando a cabo en relaciéon con el examen
independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperacién para
el desarrollo (documento CDIP/8/INF/1; el “examen independiente”) y los documentos conexos
del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). La Secretaria recordé que, el Grupo
de Trabajo tiene pendiente la cuestién, en virtud de las recomendaciones de la hoja de ruta

del PCT, de examinar el funcionamiento del PCT en lo referente a la organizacion de
actividades de asistencia técnica a los paises en desarrollo. En su quinta reunion, el Grupo de
Trabajo decidi6 esperar el resultado de los debates acerca del examen independiente y los
documentos conexos del CDIP antes de deliberar sobre la forma de proceder en lo que
respecta a las partes de la asistencia técnica que comportan las recomendaciones de la hoja
de ruta del PCT. Con ese fin, en el parrafo 9 del documento se facilitd informacién actualizada
de los debates mantenidos en torno a esta cuestion en la decimosexta sesion del CDIP
celebrada en noviembre de 2015. En cuanto a los debates acerca del examen independiente y
documentos conexos mantenidos en la decimoséptima sesion del CDIP, la Secretaria
menciond el resumen de la Presidencia de esa sesion al informar al Grupo de Trabajo que
todas las delegaciones estuvieron de acuerdo con la propuesta de Espafia, revisada, que
consta en el Apéndice | del Resumen, en la que figuran seis medidas que debe tomar la
Secretaria de la OMPI en relacién con su asistencia técnica a los paises en desarrollo y los
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paises menos adelantados. El CDIP también decidié continuar las deliberaciones acerca del
examen independiente y documentos conexos en una futura sesion. Por lo tanto, dado que en
el CDIP aun continuaban las deliberaciones como parte de la cuestion de la asistencia técnica
de la OMPI, la Secretaria recomendd que el Grupo de Trabajo siguiera esperando los
resultados de estas deliberaciones antes de retomar las cuestiones en el contexto del Grupo de
Trabajo del PCT.

150. La delegacion de Sudéafrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
dijo que aprecia el informe sobre asistencia técnica que se ha presentado y los talleres y
seminarios organizados en varios paises africanos, a saber, Angola, Malawi, Mozambique,
Sudafrica y Zimbabwe. El Grupo Africano reiteré que considera que la asistencia relativa del
PCT forma parte integrante de la asistencia técnica de la OMPI en general e insta a la Oficina
Internacional a seguir explorando medios para que la asistencia técnica relativa al PCT vaya en
beneficio del fortalecimiento de capacidades en los paises en desarrollo, y a contribuir a los
debates en curso sobre la pertinencia y la incidencia de la P.l. en el desarrollo. A ese respecto,
el desarrollo de la P.l. en un pais no puede disociarse de los objetivos de desarrollo mas
generales y el suministro de asistencia técnica debe estar en consonancia con una evaluacion
de las necesidades del pais.

151. La delegacion de Sudafrica, haciendo uso de la palabra en nombre propio, expresé
reconocimiento a la Oficina Internacional por la organizacion en su pais en 2015, de seminarios
sobre los servicios ePCT de las Oficinas y sobre la presentacion electrénica de solicitudes PCT
(ePCT) y en 2016, de un seminario de formacién. La delegacién dio las gracias también a las
Delegaciones del Brasil y el Japén por los seminarios de formacién organizados en sus
respectivas Oficinas nacionales para coordinar la formacion en el examen de solicitudes de
patente.

152. La delegacion de China dijo que agradece la labor que realiza la Oficina Internacional
para ayudar a los paises en desarrollo a mejorar su uso del Sistema del PCT. Desde su
adhesion al Tratado, su pais ha adquirido mucha experiencia en el procedimiento de busqueda
en el marco del PCT y en el uso del Sistema del PCT en general y esta dispuesto a participar
en actividades de asistencia técnica que estén al alcance de sus capacidades.

153. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/9/8.

FORMACION DE EXAMINADORES

154. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/18.

155. La Secretaria present6 el documento, en el que se evaltan los resultados de un
cuestionario relativo a la formacion de examinadores. Este cuestionario se ha dirigido a las
Oficinas que han impartido esa formacion a otras Oficinas (Oficinas donantes) y a las Oficinas
que han recibido formacién de otras organizaciones (Oficinas beneficiarias). Hasta la fecha, la
Oficina Internacional ha recibido 47 respuestas y a las Oficinas que aun no han respondido se
las ha instado a hacerlo. Aproximadamente la mitad de las Oficinas que han respondido en
calidad de beneficiarias también han sido donantes. En cuanto a la importancia de la
formacion externa de examinadores para las Oficinas beneficiarias de los paises en desarrollo,
las Oficinas mas pequefias han destacado la importancia del apoyo externo, un aspecto que
también ha sido importante para las Oficinas de los Estados miembros méas pequefios del
Convenio sobre la Patente Europea. Las Oficinas que cuentan con una vasta experiencia en el
examen sustantivo de patentes han organizado en su propio seno la mayor parte de la
formacion de los examinadores noveles de patentes e intercambiado examinadores con otras
Oficinas a fin de difundir las mejores practicas y entender mejor las practicas de examen de
otras Oficinas. También las Oficinas se han manifestado a favor de que la OMPI desempefie
un papel mas activo en la coordinacion de la formacion de los examinadores de patentes para
asegurar un uso eficiente de los recursos y evitar la duplicacién, en la organizacion de la
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financiacién y en la difusion de las mejores practicas. En el documento se resefian las
actividades llevadas a cabo por las Oficinas en relacion con cuatro tipos de formacién de
examinadores, en concreto: programas de formacion exhaustiva de medio a largo plazo,
formacion practica, actividades de formacion en el aula y actividades de formacion a distancia.
En especial, se puso de manifiesto que no parecen estar plenamente explotadas las
posibilidades que ofrece la formacion a distancia, a pesar de ser una manera eficaz de
transmitir conocimientos entre las diferentes Oficinas. Por ultimo, en el documento sobre los
resultados del cuestionario se informa sobre la gestién de la formacion de examinadores. En
cuanto a las recomendaciones, en el documento se conseja que la Oficina Internacional
elabore una lista de las actividades de formacion llevadas a cabo por las Oficinas cada afio a
fin de mejorar la transparencia, invite a las Oficinas a llevar a cabo mas actividades de
formacion practica y de formacién en el aula, invite a los Estados miembros a suscribir nuevos
acuerdos de financiacién a fin de asegurar medios para formar a los examinadores de los
paises en desarrollo y elabore una lista de material y cursos disponibles para el aprendizaje
autodidacta de los examinadores encargados del examen sustantivo. Ademas, para gestionar
mejor la formacién de los examinadores, se recomend6 que la Oficina Internacional recopile los
modelos de competencias elaborados por las Oficinas que imparten formacion a los
examinadores encargados del examen sustantivo y explore la posibilidad de elaborar un
sistema de gestidn de la ensefianza para la décima reunion del Grupo de Trabajo.

156. La delegacion de la Republica de Corea expreso su respaldo a la idea de aumentar las
oportunidades de formacion de los examinadores de patente y manifesté que comparte la
opinién de que la Oficina Internacional debe adquirir mayor protagonismo como coordinadora
de la formacién de los examinadores de patentes y promotora de la cooperacion entre las
Oficinas. La KIPO también se manifesté dispuesta a facilitar informacién sobre sus actividades
de formacién, material de cursos y sistemas de gestion de la formacion. Si bien la Republica
de Corea ya ha financiado la formacién de examinadores de otras Oficinas por medio de los
fondos fiduciarios, la delegacion insta a proceder con precaucion al ampliar los fondos
fiduciarios existentes o al crear otros nuevos hasta que se haya desarrollado y analizado el
concepto de mejora de la coordinacion de las actividades de formacion de examinadores y se
haya llegado a un acuerdo general sobre esta coordinacion.

157. La delegacion de Kenya acogi6 favorablemente las actividades propuestas y expreso su
agradecimiento a la OMPI por contribuir a facilitar y coordinar la formacion externa de
examinadores de patentes de los paises en desarrollo por medio de los fondos fiduciarios.
Apunté que el apoyo externo a la formacién ha sido esencial para que los examinadores de
patentes conozcan las nuevas herramientas. Los examinadores del Instituto de la Propiedad
Industrial de Kenya han participado en el programa regional para la formacion de los
examinadores de patentes organizado por IP Australia, que ha ayudado con la formacién
practica en Kenya y a acelerar la tramitacién de las solicitudes de patentes. El Instituto de la
Propiedad Industrial de Kenya también ha recibido formacion de la OEP y las Oficinas de
patentes de Noruega, Israel, los Estados Unidos de América y la Republica de Corea. Sin
embargo, preciso, en su pais es dificil retener a los examinadores que efectian el examen
sustantivo de patentes, ya que algunos de ellos deben participar en actividades externas como
las tareas de promocion de la P.l., las actividades de divulgacion o en los servicios de
asesoramiento.

158. La delegacion de los Estados Unidos de América informé que la USPTO ha impartido
diversos programas de formacion para examinadores de patentes de otras Oficinas con el
transcurso de los afos, tanto en su propia Oficina como en las Oficinas de los beneficiarios.
Entre estas ultimas se encuentran la Oficina de Patentes de la India 'y el INAPI de Chile cuando
iniciaron su labor como Administraciones encargadas de la basqueda internacional y del
examen preliminar internacional. La demanda de programas de formacion es cada vez mayor y
la delegacion ha seguido respaldando la asistencia técnica a las Oficinas de los paises en
desarrollo y menos adelantados en aras de mejorar la calidad de los resultados de la
tramitacion en el marco del PCT. Por lo tanto, la delegacion convino en que sera beneficioso
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mejorar la coordinacion y la planificacion, asi como el contenido sustantivo de los programas de
formacion, a fin de hacerlos tan eficientes y eficaces como sea posible. Con respecto a las
conclusiones que figuran en los parrafos 43 a 65 del documento, la delegacion manifestd su
conformidad con las propuestas encaminadas a mejorar la transparencia, la oferta y la
demanda y la coordinacion de la formacion que se exponen en los parrafos 46, 47 y 50. A ese
respecto, la Oficina Internacional se encuentra en una posicion ideal para recopilar solicitudes
de formacion, encontrar donantes que se correspondan con receptores de posibles actividades
de formacion y hacer un seguimiento de las actividades de formacion que se han llevado a
cabo. Con respecto al material para el aprendizaje autodidacta, la USPTO ha elaborado
diversos recursos de formacioén y modulos de formacion a distancia que se encuentran
disponibles en su sitio web. Su deseo es compartir este material con la Oficina Internacional y
en el pasado puso a disposicién material para que se publicara en el apartado de herramientas
de sensibilizacién sobre la propiedad intelectual del sitio web de la OMPI. Sin embargo, la
delegacién expreso su inquietud en relacién con el debate acerca de la gestion de la formacion
de examinadores resefiada en los péarrafos 53 a 65. En su opinidn, es responsabilidad de cada
Oficina hacer un seguimiento y coordinar la formacién de los diferentes examinadores; esta
responsabilidad no incumbe a la Oficina Internacional. Ademas, los recursos de la Oficina
Internacional no se deben emplear para desarrollar modelos de competencia o sistemas de
gestion de la ensefianza para determinados paises. Por ultimo, con respecto al debate
resefiado en el parrafo 57 del documento referido a las Oficinas con un pequefio nimero de
examinadores que no pueden efectuar por su cuenta el examen o las busquedas del estado de
la técnica en todos los campos de la tecnologia, la delegacion sefialé que este es uno de los
motivos por el que se han desarrollado sistemas de reutilizacion de los resultados de las
busquedas, tales como el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente y el
proyecto piloto de colaboracién en la bausqueda y el examen, para que todas las Oficinas se
puedan beneficiar de los conocimientos, la experiencia practica y la informacion de las otras.

159. La delegacion de Filipinas sefialé que la Oficina de Propiedad Intelectual de su pais ha
sido receptora de varios programas de formacion de examinadores de otras Oficinas, entre
ellas la OEP, la USPTO, la JPO y la KIPO, y que sus examinadores también estan participando
en el programa regional para la formacién de examinadores de patentes, organizado por IP
Australia. Como consecuencia de estas actividades, la Oficina de Propiedad Intelectual de
Filipinas ha podido desarrollar un programa interno de formacion para examinadores néveles,
que se inicia con actividades de formacion en el aula. Los participantes que superan el
programa, luego pasan a diferentes divisiones de examen sustantivo para recibir formacién
practica y orientacion. Sin embargo, todavia queda mucho por hacer en lo que se refiere a
formacion de examinadores y el sistema propuesto de gestion de la ensefianza puede
desempefiar un papel importante.

160. La delegacion del Brasil reconocio las ventajas de la cooperacion internacional para la
formacion de examinadores y afiadié que es fundamental contar con examinadores muy
preparados para corregir la aplicacion del sistema de patentes a fin de garantizar que solo se
concedan patentes a las solicitudes que cumplen con los requisitos legales. En el pasado, el
Brasil se ha beneficiado de la formacion impartida por muchos paises, lo que le ha permitido
alcanzar un mayor nivel en el examen de patentes. En la actualidad, el Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual del Brasil también actia como Oficina proveedora de formacion de
examinadores de otros paises en desarrollo. En 2015, se impartieron dos cursos regionales en
Rio de Janeiro, en los que participaron 15 paises de América Latina. La financiacion de estas
actividades ha dado la oportunidad de participar a paises que no podrian haber asistido debido
a sus limitaciones presupuestarias y los fondos fiduciarios del Brasil administrados por la OMPI
se estdn empleando para respaldar estos ejemplos de cooperacion Sur-Sur. Teniendo en
cuenta los beneficios derivados de los fondos fiduciarios existentes, la delegacion respalda la
propuesta, mencionada en el parrafo 48 del documento, de que la Oficina Internacional invite a
los Estados miembros a considerar la suscripcion de nuevos acuerdos en materia de fondos
fiduciarios con la finalidad de que se disponga de mas fondos para la formacion de
examinadores de los paises en desarrollo. La cooperacion de la OMPI para la formacién de
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examinadores es una actividad relevante para la Organizacion, que puede complementar
iniciativas de formacion bilaterales y regionales. Sin embargo, es importante mantener la
flexibilidad para que las Oficinas nacionales puedan organizar actividades de formacion segun
la disponibilidad de recursos. Teniendo en cuenta las numerosas definiciones juridicas del
examen sustantivo de patentes, la formacion de la OMPI debe centrase principalmente en las
cuestiones directamente relacionadas con el PCT; las otras cuestiones se deben abordar en
funcion de las solicitudes de la Oficina que recibe asistencia. Con respecto a la duplicacion de
esfuerzos, se debe actuar con la debida precaucion ya que la audiencia a la que est4 dirigida la
formacion puede variar con el tiempo aun cuando su contenido sea el mismo. También es de
agradecer una mayor transparencia, para que quede clara la formacion que se recibe y facilita.
Para concluir, la delegacion destaco que valora los esfuerzos de la OMPI en relacién con la
formacion de examinadores y manifiesta su disposicion a recibir o facilitar esa asistencia.

161. La delegacion de China sefialé que el documento ofrece muchas propuestas Utiles, por
ejemplo, aumentar la transparencia en lo que respecta a la oferta y la demanda, intercambiar
material de estudio y cursos y explorar la posibilidad de elaborar sistemas de gestion de la
ensefianza. En su opinidn se trata de propuestas practicas que pueden abordarse de manera
gradual y evaluarse con periodicidad y convino en que la Oficina Internacional puede
desempefiar un papel de coordinacién mas positivo en el proceso. La SIPO cuenta con siete
centros de cooperacion en materia de patentes y mas de 10.000 examinadores encargados del
examen sustantivo de patentes. Por medio de la formacion de estos examinadores en la propia
Oficina, la SIPO ha adquirido mucha experiencia valiosa en la formacion de examinadores y
cuenta con un amplio programa, un plan de evaluacién y sistemas de formacién. En los ultimos
afos, la SIPO ha proporcionado formacion a algunos paises en desarrollo por acuerdos de
cooperacion bilateral y como Oficina beneficiaria ha recibido formacion impartida por otras
Oficinas. Esas actividades de formacién han aumentado la competencia para el examen de
patentes de paises en desarrollo y proporcionado oportunidades para que las oficinas difundan
e intercambien destrezas, practicas e impresiones acerca de sus experiencias. La SIPO
espera que haya mas oportunidades de comunicarse con otras Oficinas para difundir practicas
e impresiones acerca de sus experiencias en materia de formaciéon de examinadores y desea
impartir formacion a examinadores de paises en desarrollo siempre que se lo permitan sus
capacidades y sus recursos. En cuanto a las propuestas expuestas en el documento, la
delegacién ha manifestado que necesita mas tiempo para realizar consultas internas, pero
desea compartir con la Oficina Internacional mas informacion sobre sus experiencias
nacionales.

162. La delegacion del Japén acogi6 con satisfaccion el documento y espera que como
consecuencia del debate se sigan fortaleciendo las capacidades de los examinadores de
patentes en los Estados miembros. La Oficina Japonesa de Patentes ha estado llevando a
cabo actividades de asistencia técnica, entre ellas formacién para examinadores de patentes
en el marco de la interaccion bilateral con otros Gobiernos, principalmente por acuerdos en
materia de fondos fiduciarios del Gobierno del Japén con otras Oficinas de Propiedad
Intelectual. La JPO se ha comprometido a mejorar esas actividades haciendo un uso mas
eficaz de los fondos. Aunque la delegacion aprecia los esfuerzos de la Oficina Internacional
para recopilar informacién sobre las actividades de formacion, propone que se otorgue
prioridad a obtener informacién de los Estados miembros que todavia no han enviado sus
respuestas, tal como se aconseja en el parrafo 43 del documento. Con mas informacion, la
formacion de los examinadores podra debatirse detenidamente, teniendo en cuenta las
prioridades nacionales de cada pais y las circunstancias especificas de cada Oficina donante y
las limitaciones de recursos.

163. La delegacion de Espafia puso de relieve su compromiso con la promocién del desarrollo
estratégico de los derechos de propiedad intelectual por medio de actividades de asistencia
técnica que sin duda han tenido repercusion en el PCT. Su objetivo ha sido cooperar con las
propias Oficinas beneficiarias, en especial con las de América Latina, a las que la delegacion
se considera asociada por motivos estratégicos. La delegacion también manifesté su interés
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en los programas nacionales de asistencia técnica organizados por la OMPI y la Unién
Europea. En cuanto a las actividades de formacion, la delegacion destacé un programa de
formacion a distancia con la Fundacién Centro de Educacion a Distancia para el Desarrollo
Econdmico y Tecnoldgico en América Latina y los acuerdos del Gobierno de Espafia con

la OMPI en materia de fondos fiduciarios, en los que se ha firmado un memorando de
entendimiento con la OMPI para formar examinadores. La delegacion manifestd su apoyo a las
iniciativas propuestas en el documento, como el informe anual de actividades mencionado en el
parrafo 45 del documento, que mejorard la sensibilizacion en torno a las otras actividades de
formacion que lleva a cabo la OMPI, entre ellas las realizadas en virtud de los fondos
fiduciarios.

164. La delegacion de la OEP expreso su apoyo a las actividades de formacion de
examinadores. Debido a la reducida cantidad de recursos y a fin de evitar la duplicacion de
esfuerzos, la delegacion se manifesto a favor de que la Oficina Internacional tenga un papel
mas protagonico en el aumento de la transparencia relativa a la oferta y la demanda de
formacion de examinadores de patentes. Este aumento de la transparencia se puede lograr
difundiendo informacién sobre las actividades de formacién llevadas a cabo o previstas en un
periodo determinado. Una mayor transparencia contribuira a que todas las Oficinas de
patentes dispongan de mas informacion a la hora de planificar sus actividades de formacion.
Mientras tanto, cabe destacar que las Oficinas pueden tener prioridades internas especificas y
distintos recursos, lo que se debe tener en cuenta al planificar las actividades de formacion.
Por ejemplo, con respecto al parrafo 50, no es conveniente afiadir una etapa general adicional
en el proceso de planificacion de la formacion para examinadores de patentes en otras
Oficinas, ya que puede reducir la flexibilidad de las Oficinas para tomar decisiones relativas a la
formacion. Con respecto al parrafo 45, la OEP considera que la comunicaciéon a la OMPI no
debe abarcar todas las actividades de formacion sino limitarse a las que realmente se ofrecen a
otras Oficinas. Por ultimo, con respecto al parrafo 60, el programa y los modelos de
competencia desarrollados para la formacion de examinadores en la OEP son informacion
confidencial que, como tal, no se puede difundir, pero en cualquier caso supera la mera
coordinacion de las actividades de formaciéon de examinadores por parte de la Oficina
Internacional.

165. La delegacion de la Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)
sefal6 que la ARIPO se ha beneficiado mucho de la formacién que le ofrece IP Australia en el
marco del programa regional para la formacion de los examinadores de patentes. Dos
examinadores de la ARIPO han concluido satisfactoriamente la formacién y otros dos todavia
participan en el programa, que es uno de mas amplios en materia formacion de examinadores
de patentes ofrecidos en la actualidad. La delegacion expresé su agradecimiento ala JPO vy a
la KIPO por la formacion que han impartido no solo a los examinadores de la ARIPO sino
también a los examinadores de sus Estados miembros, como por ejemplo Kenya. Para
concluir, la delegacion expreso su apoyo a los esfuerzos que realiza la OMPI para coordinar la
formacion de los examinadores de patentes.

166. La delegacion de Israel, expresé que la Oficina de Patentes de Israel, en el desempefio
de sus funciones nacionales e internacionales, ha facilitado asistencia técnica en especial a los
paises en desarrollo y menos adelantados. En cooperacion con la Academia de la OMPI, la
Oficina de Patentes de Israel impartié un curso anual de formacion sobre la basqueday el
examen de solicitudes de patentes, centrandose especialmente en los productos
farmacéuticos, con la finalidad de ayudar a los paises en desarrollo a mejorar sus capacidades
en el examen de patentes. El papel de la OMPI como coordinadora de la formacién de
examinadores encargados del examen sustantivo de patentes debe ser establecer una
plataforma en Internet para obtener y difundir datos sobre formacion, como por ejemplo las
herramientas y el material didacticos, las mejores practicas y también la experiencia adquirida y
las observaciones de las Oficinas y de los examinadores que reciben la formacién. La Oficina
Internacional también puede ayudar a llevar un registro de las propuestas y necesidades
relativas a la formacion de examinadores. Para concluir, sefialé que, en su opinién, el
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desarrollo y la administracion de un sistema de coordinacién y gestion de la formacion por parte
de la Oficina Internacional contribuira a seguir mejorando el examen de las patentes y el
Sistema del PCT.

167. La delegacion de la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) manifesto
gue aprecia las ideas recogidas en el documento acerca de la formacién de examinadores y
destaco que se ha beneficiado del apoyo de otras Oficinas en la formacion de examinadores,
en especial de la OEP y que la mayoria de los examinadores de la OAPI han asistido a clases
de formacién en el Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI). Los
examinadores también se han beneficiado de una actualizacion adicional que han facilitado la
OEP y la SIPO, la KIPO y otros socios. La delegacion expreso su agradecimiento a las
organizaciones que han proporcionado formacion y respaldo las iniciativas propuestas en el
documento para mejorar la coordinacion de la formacion, lo que intensificard y hard mas eficaz
la formacién de los examinadores de patentes, en especial en los paises en desarrollo.

168. La Secretaria agradecio el apoyo de las delegaciones a las recomendaciones que figuran
en los péarrafos 45, 47, 50 y 52 del documento. Aun cuando algunas delegaciones han
planteado inquietud en torno a las recomendaciones expuestas en los péarrafos 60 y 65
referidas a la gestion de la formacion de examinadores mediante la elaboracion de modelos de
competencias y la exploracién de la posibilidad de desarrollar sistemas de gestion de la
ensefianza, dichas recomendaciones estan en una etapa de exploracion. Para gestionar la
formacion de los examinadores, la Oficina Internacional invitaré a las Oficinas a difundir la
informacién sobre las actividades disponibles. Esta informacidén se empleara para elaborar una
recopilacién de modelos de competencia a fin desarrollar un inventario de las distintas
competencias que pueden ser necesarias para los examinadores encargados del examen
sustantivo de patentes. Para los sistemas de gestion de la ensefianza, se elaborara un
proyecto conceptual con la intencidn de debatirlo en la préxima reunién del Grupo de Trabajo.
Teniendo en cuenta las inquietudes manifestadas por algunas delegaciones sobre estas dos
recomendaciones, la Secretaria propone seguir elaborandolas y presentar al Grupo de Trabajo
en su proxima reunion propuestas mas detalladas basadas en las observaciones adicionales
gue las Oficinas hagan sobre cada una de las recomendaciones.

169. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional deberia dar paso a las
propuestas que se enuncian en los parrafos 45, 47, 48, 50, 52, 60 y 65 del documento
PCT/WG/9/18, teniendo en cuenta las observaciones que constan mas arriba.

PRORROGA DE LA DESIGNACION DE LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA
BUSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

170. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/14.

171. La Secretaria present6 el documento recordando al Grupo de Trabajo que los periodos
de designacion de las Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar
internacional expiraran el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, la Asamblea debera tomar
una decisién acerca de la prérroga de cada designacion en su sesion de septiembre/octubre
de 2017, tras haber pedido asesoramiento al Comité de Cooperacidn Técnica. Los requisitos
minimos que una Administracién internacional debe satisfacer antes de poder ser designada y
que debe seguir satisfaciendo durante el tiempo que permanece designada estan fijados en las
Reglas 36 y 63 del PCT. La Autoridad también debe suscribir un convenio con la Oficina
Internacional, que ha de ser aprobado por la Asamblea, explicando detalladamente su
funcionamiento en su calidad de Administracién encargada de la blusqueda y del examen
preliminar internacional. Ademas, la Asamblea, en su sesion de septiembre de 2014, aprob6
unas Pautas respecto a los procedimientos para la designacion de las Administraciones
internacionales, que se reproduce en el Anexo del documento. A pesar de que, en rigor, las
Pautas se aplican Unicamente a la designacion de nuevas Administraciones internacionales y
no a los procedimientos de prérroga de las designaciones en vigor, la Oficina Internacional
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propuso que también se aplique el "espiritu” de dichas Pautas a la prorroga de las
designaciones. En particular, ello deberia abarcar los plazos previstos, incluida la reunion del
Comité de Cooperacién Técnica en su calidad de auténtico érgano experto, con una antelacién
suficiente con respecto a la fecha de la Asamblea, asi como la presentacion de la
documentacion requerida por parte de la Administracion que solicita una prérroga de su
designacién. Teniendo en cuenta el tenor de las Pautas, el documento propone unos plazos
para el procedimiento de prérroga de las designaciones actuales. Ello comenzaria con una
circular que publicard la Oficina Internacional invitando a las Administraciones a formular
comentarios sobre un proyecto de acuerdo tipo y a tratar cualquier cuestion especifica
relacionada con el funcionamiento de las Administraciones. Posteriormente, a principios

de 2017, la Reunion de las Administraciones Internacionales examinaré el proyecto de acuerdo
tipo. Se solicitar4 a cada Administracién que presente la documentacion al director general
para pedir una prorroga de su designacion dos meses antes de la fecha de la trigésima reunién
del Comité de Cooperacion Técnica, que se celebrara al mismo tiempo que la décima sesion
del Grupo de Trabajo en mayo/junio de 2017 para asesorar a la Asamblea. Los nuevos
acuerdos entre la Oficina Internacional y cada Administracion entraran en vigor el 1 de enero
de 2018. Aligual que en prérrogas anteriores, el periodo de designacion sera de 10 afios y,
por lo tanto, expirara el 31 de diciembre de 2027. Ademés, en el parrafo 11 del documento se
propone que el Grupo de Trabajo debera aprobar el procedimiento de prérroga de las
designaciones actuales propuesto en el documento sin que sea necesaria una decision oficial
de la Asamblea al respecto. Ello permitira que el procedimiento se inicie con la publicacién de
una circular por parte de la Oficina Internacional a finales de junio de 2016. Por ultimo, el
documento resume los debates celebrados en la Reunién de las Administraciones
Internacionales en los parrafos 12 y 13.

172. La delegacion de los Estados Unidos de América respaldo el proceso y los plazos
propuestos en el parrafo 8, asi como las propuestas de los parrafos 9 al 11 del documento. No
obstante, la delegacion manifestd su preocupacion respecto a la sugerencia formulada durante
los debates de la Reunién de las Administraciones Internacionales de que se realice un
proceso de revision por homologos junto con otras Administraciones, lo que, a juicio de la
delegacion, resultaria pesado y poco practico debido al gran nimero de Administraciones,
ademas de no aportar beneficios sustanciales al procedimiento. Asimismo, la delegacién no
considera que se deberia aplicar a la prérroga de las designaciones el parrafo (a) de las
Pautas, en el que se exhorta a pedir la asistencia de otras Administraciones durante el proceso.

173. La delegacion del Reino Unido convino es que el proceso de renovacién deberia seguir
los mismos principios que el proceso de designacién de nuevas Administraciones
internacionales, incluido el examen de las solicitudes por el Comité de Cooperacién Técnica en
calidad de auténtico 6rgano experto. En aras de fomentar y mantener la confianza en la
calidad de los resultados de la tramitacion a nivel internacional, de modo que las oficinas
puedan basarse en dichos resultados de manera fiable, es fundamental que el proceso de
renovacion sea tan minucioso como transparente. Teniendo esto presente, es importante que
las solicitudes de prérroga de la designacién incluyan detalles suficientes sobre el grado en que
cada Administracion sigue satisfaciendo los criterios de designacion. Para garantizar que la
informacion pertinente se pone a disposicion del Comité de Cooperacién Técnica, la delegacion
se mostro a favor de que se elabore un formulario de solicitud estandar segun se ha debatido
en el Subgrupo de Calidad de la Reunién de las Administraciones Internacionales, que se
utilizara tanto para las prérrogas como para nuevas designaciones. Por Ultimo, a la luz del
aumento de solicitudes de Administraciones internacionales y de solicitudes similares de
oficinas que desean ser Administraciones internacionales en el futuro, la delegacion sefial6é que
estaria a favor de cualquier mecanismo que facilite el proceso de verificar que las oficinas
cumplen los debidos requisitos y que agilice el proceso para las oficinas solicitantes.

174. La delegacion de la OEP respaldé la propuesta, que, a su juicio, es equilibrada y esta
suficientemente pormenorizada para que las Administraciones encargadas de la busqueda y
del examen preliminar internacional puedan solicitar la prérroga de sus designaciones. La
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delegacién se sumo asimismo a los comentarios formulados por la delegacién de los Estados
Unidos de América acerca del proceso de revision por homoélogos y los comentarios de la

delegacion del Reino Unido respecto al uso de un formulario normalizado para las solicitudes
de designacion y de prérroga de designacion en calidad de Administraciones internacionales.

175. La delegacion del Brasil expres6 su interés por prorrogar la designacion del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI) en calidad de Administracion encargada de
la busqueda y del examen preliminar internacional. Cuando el INPI inici6 su andadura en 2009
fue elegido en calidad de Administracion encargada de la busqueda internacional para 66
solicitudes internacionales. En 2015, dicha cifra alcanz6 las 446 solicitudes internacionales,
provenientes de Brasil y de otros 13 Estados Contratantes del PCT. La delegacion sostiene
gue el proceso de designacion garantizara que las Administraciones internacionales cumplan
los requisitos minimos y que se ofrezcan unos servicios de calidad a los usuarios. Por ello, la
delegacién se manifest6 a favor de los plazos establecidos en el parrafo 8 del documento y
afirmé que desea evitar un aumento innecesario de la carga de trabajo de las Administraciones
actuales. En cuanto a un eventual proceso de revision por homdlogos, la delegacion se sumo
a las observaciones realizadas por la delegacion de los Estados Unidos de América. Si bien la
delegacién se ha comprometido a garantizar que las Administraciones realicen un trabajo de
calidad, no considera (til que se instaure tal proceso, teniendo en cuenta los demas esfuerzos
emprendidos por las Administraciones en materia de calidad.

176. La delegacion de Israel se mostro de acuerdo con los plazos y procedimientos
establecidos en los péarrafos 8 al 10 del documento, sin que resulte necesaria una decision
oficial de la Asamblea, cuya labor principal deberia ser aprobar las recomendaciones del
Comité de Cooperacion Técnica.

177. La delegacion de China se manifest6 a favor del proceso y los plazos para la prérroga de
las designaciones de las Administraciones internacionales que figuran en los péarrafos 8 al 11.

178. La delegacion de la Republica de Corea se mostré confiada en que se prorrogue en 2017
la designacion de la KIPO en calidad de Administracion encargada de la blusqueda y del
examen preliminar internacional. Si bien las Reglas 36.1 y 63.1 deberian aplicarse a las
prorrogas de designacion, los procedimientos no deberian incrementar de manera excesiva las
labores de las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional. En concreto, segln
se establece en el parrafo 10 del documento, todas las Administraciones actuales presentan
regularmente informes sobre los sistemas de control de calidad que utilizan de conformidad con
el Capitulo 21 de las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar
internacional del PCT. Por ello, la delegacion estimaba que deberia ser suficiente que las
Administraciones hagan referencia a su informe mas reciente sobre su sistema de control de
calidad y que incluyan otra documentacién para describir el nUmero de examinadores de
patentes y su acceso a la documentaciéon minima del PCT.

179. La Secretaria respondi6 a las intervenciones aclarando dos puntos. Primero, respecto a
la sugerencia de establecer un proceso de revision por homélogos formulada por una
Administracion durante los debates de la Reunion de las Administraciones Internacionales,
dicha sugerencia no ha recabado un apoyo explicito de otras Administraciones y, por ello, no
se ha incluido en el procedimiento propuesto para la prorroga de las designaciones en 2017.
Segundo, en relacion con el formulario de solicitud normalizado para la designacion inicial de
Administraciones internacionales y para las prérrogas de designaciones, la Secretaria indico
que en la Reunién de las Administraciones Internacionales se esta examinando actualmente el
posible contenido de dicho formulario y que, por ese motivo, no podran facilitarse ni utilizarse
en el contexto del actual proceso de renovacion de designaciones. No obstante, la Oficina
Internacional recomendara que se introduzca dicho formulario en el futuro.
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180. EIl Grupo de Trabajo tomo nota del contenido del documento PCT/WG/9/14. Se
manifestd de acuerdo con los procedimientos y plazos propuestos establecidos en los
parrafos 8 a 10 del documento PCT/WG/9/14, que deberian regir el proceso de prérroga
de las actuales designaciones sin que sea necesario que la Asamblea del PCT tome una
decision formal a tal efecto.

COLABORACION EN LA BUSQUEDA Y EL EXAMEN — TERCER PROYECTO PILOTO

181. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/20.

182. La delegacion de la OEP inform6 al Grupo de Trabajo acerca del tercer proyecto piloto de
colaboracion en la bausqueda y el examen. Tras los dos proyectos piloto anteriores entre la
OEP, la USPTO y la KIPO, que se realizaron en 2010 y 2012, las Oficinas de la Cooperacion
Pentalateral consideran que, antes de proponer un producto en el PCT, es necesario que las
cinco oficinas realicen una evaluacion pormenorizada de este concepto. En particular, los
objetivos de este tercer proyecto piloto consistiran en verificar el grado de aceptacion e interés
que tiene para los usuarios el producto de colaboracion en la busqueda y el examen, acordar
una serie de normas de calidad que se apliquen en el proyecto de colaboracién en la busqueda
y el examen y evaluar el valor econémico del servicio adicional proporcionado por la opinién
escrita de la colaboracion en la basqueda y el examen de la Administracién encargada de la
busqueda internacional. El tercer proyecto piloto estard impulsado por los solicitantes,
brindandoles la oportunidad de decidir qué solicitudes desean que se tramiten en el proyecto
piloto, y se ha previsto que se tramiten al menos 100 solicitudes de cada Oficina participante.
La fase operativa del proyecto piloto durard como minimo tres afios a fin de poder supervisar
las solicitudes antes de que entren en la fase nacional. Se adoptara una decision sobre el
proyecto piloto en la reunidn de los Jefes de las Oficinas de Cooperacion Pentalateral del 2 de
junio de 2016, tras lo cual se espera poder lanzar el proyecto piloto en el plazo de un afio. Las
Oficinas de la Cooperacion Pentalateral se reunirdn después en grupo para determinar los
aspectos operativos antes del lanzamiento. Asimismo, la OEP seguira informando con
regularidad, tanto a la Reunion de las Administraciones Internacionales como al Grupo de
Trabajo, sobre los progresos que se realicen durante el programa piloto.

183. La delegacion del Japén sefialé que el programa de colaboracion en la busqueda y el
examen permitira que los solicitantes obtengan resultados de examen de alta calidad y fiables
a nivel mundial. Por dicho motivo, la JPO desea promover el proyecto piloto basado en una
alianza entre las Oficinas de la Cooperacion Pentalateral.

184. La delegacion de China sefialé que el proyecto piloto de colaboracién en la biusqueda y el
examen tendra un efecto positivo en la calidad de los informes de busqueda internacional. Los
usuarios de distintos paises, incluidos los chinos, también han mostrado interés por el proyecto
piloto. Por ello, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China tiene pensado participar en
el tercer proyecto piloto y alienta a todas las Administraciones internacionales y otros Estados
miembros a que sigan el progreso del proyecto piloto y que contribuyan al mismo con
recomendaciones practicas que puedan ayudar al sistema PCT a proporcionar mejores
servicios a los usuarios del mundo entero. En cuanto a la hoja de ruta y la ejecucion
especificas del tercer proyecto piloto, la delegacion manifestd su preocupacion por las tasas, el
idioma y los derechos de seleccion de las Administraciones en el marco del tercer proyecto
piloto, que son importantes para evaluar si los solicitantes tienen la intencién de utilizar en el
futuro un servicio que ofrezca colaboracion en la busqueda y el examen.

185. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que considera alentadores los
resultados de los dos primeros proyectos piloto realizados entre la USPTO, la OEP y la KIPO y
los posibles beneficios que puede aportar la colaboracién en la basqueda y el examen a la
mejora de la calidad de los productos de tramitacion a nivel internacional. La delegacion
también considera alentador el potencial ahorro de tiempo que puede aportar la colaboracion
en la basqueda y el examen al proceso de examen durante la fase nacional. La colaboracion
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en la basqueda tiene un gran potencial, incluso fuera del ambito del PCT. A este respecto, la
USPTO esta evaluando dos sistemas distintos para proyectos de colaboracion bilateral con la
JPO y la KIPO relacionados con la busqueda y el examen en las solicitudes nacionales. En
conclusion, la delegacion expreso su deseo de colaborar con otras Oficinas de la Cooperacion
Pentalateral y con la Oficina Internacional para iniciar el tercer proyecto piloto.

186. La delegacion de la Republica de Corea recordo al Grupo de Trabajo que la KIPO ha
participado en los dos primeros proyectos piloto. Los examinadores de los proyectos piloto
consideran que ha mejorado la calidad de los informes de busqueda internacional, aunque los
proyectos piloto anteriores no habian tenido en cuenta las opiniones de los usuarios. La
delegacion dijo que espera que la colaboracion en la bausqueda y el examen mejore la calidad
de la busqueda y reduzca la carga de trabajo de las Oficinas y afiadié que espera recibir las
opiniones de los usuarios durante el tercer proyecto piloto.

187. La delegacion del Reino Unido opinaba que la colaboracién entre distintas oficinas
durante el proceso de busqueda y examen es una manera eficaz de mejorar la calidad de la
busqueda y el examen de patentes y de evitar la duplicacién de tareas. Por consiguiente, la
delegacién acogi6 con satisfaccion el tercer proyecto piloto propuesto de colaboracion en la
busqueda y el examen y dijo que aguarda con interés los resultados de dicho proyecto.

188. El representante del EPI manifest6 su satisfaccion por el lanzamiento del tercer proyecto
piloto de colaboracion en la busqueda y el examen y por la participacion activa de la OEP. Un
informe de blusqueda internacional y una opinién escrita del trabajo de cooperacion entre
examinadores ayudaria a los solicitantes a tomar las decisiones oportunas en las distintas
fases que conlleva una solicitud de patentes. El EPI se muestra confiado en que los modelos
de colaboracion futuros se ofrezcan a un precio asequible para los usuarios.

189. El representante de la FICPI observo que la FICPI se ha mostrado favorable a la nocion
de colaboracion en la busqueda, o que constituye una buena alternativa a las busquedas
suplementarias, en las que las bisquedas acerca de una solicitud se suelen llevan a cabo de
manera independiente. Al aprovechar la labor de otros examinadores, la colaboracién en la
blusqueda podria ser una manera rentable de que participe mas de un examinador en una
blusqueda, pese a que quede claro que ello implicaria unos costos considerables. Por lo tanto,
es importante encontrar un equilibrio en cuanto a dichos costos. La FICPI dijo que aguarda con
interés los resultados del tercer proyecto piloto.

190. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/9/20.

PCT DIRECT EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES: INFORME DE SITUACION

191. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/21.

192. La delegacioén de la OEP facilito informacién actualizada sobre el servicio "PCT Direct"
gue viene ofreciendo desde el 1 de noviembre de 2014. Este servicio permite a los solicitantes
aportar, en el momento de presentar la solicitud internacional, una carta en la que podran
incluir comentarios informales para responder a las objeciones formuladas en la opinién de
busqueda emitida por la OEP en relacion con una solicitud de prioridad, mejorando asi el
vinculo entre las dos solicitudes. A partir del 1 de julio de 2015, el servicio se ha ampliado a las
solicitudes internacionales que se presenten ante Oficinas receptoras distintas de la OEP en
las que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, respecto de la cual la OEP ya haya
efectuado una busqueda y en las que se han adaptado las herramientas de presentacion de
solicitudes para respaldar este nuevo servicio. El servicio, que se presta de forma gratuita,
tiene por objeto alentar la eficacia en la OEP, puesto que, a menudo, el mismo examinador
realiza tanto la busqueda internacional como la busqueda en relacion con la solicitud de
prioridad. Desde el punto de vista de los solicitantes, la posibilidad de responder a la opinion
escrita relativa a la busqueda anterior les permite superar cualquier objecion que haya podido
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presentarse y presentar comentarios informales que seran tenidos en cuenta cuando se
redacten el informe de blsqueda internacional y la opinion escrita. En los dltimos 12 meses, la
OEP ha recibido una media de 200 solicitudes de PCT Direct al mes y espera que esta cifra
siga aumentando. Ademas, la OEP ha recibido comentarios positivos de los usuarios. Por ello,
la delegacién alienta a otras Administraciones encargadas de la basqueda internacional a que
consideren la posibilidad de ofrecer un servicio similar a sus solicitantes.

193. La delegacion de Israel declar6 que la Oficina Israeli de Patentes también ha venido
ofreciendo un servicio similar a PCT Direct desde el 1 de abril de 2015. Este servicio permite
gue los solicitantes, al pedir una busqueda internacional ante la Oficina Israeli de Patentes,
puedan responder a las objeciones que se hayan planteado en la opinién de bdsqueda de una
solicitud anterior buscada por la Oficina Israeli de Patentes, a menudo, por el mismo
examinador que realiz6 la busqueda internacional. Hasta la fecha, este servicio se ha
solicitado para 16 solicitudes internacionales. A través de este servicio se han redactado doce
informes de budsqueda internacional y opiniones escritas, seis de los cuales fueron totalmente
positivos. En los casos en los que el examinador se beneficia de la busqueda realizada
respecto a la solicitud anterior, se ofrece una devolucion del 50% de la tasa de blsqueda.

194. La delegacion del Instituto Nérdico de Patentes (NPI) sefialé que espera poder ofrecer un
servicio similar a finales de 2016 con respecto a las solicitudes internacionales que utilicen el
NPI como Administracion encargada de la blusqueda internacional, cuando en la solicitud
internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior que ya haya sido buscada por
las Oficinas nacionales de patente de los Estados miembros del NPI.

195. La delegacion de la Republica de Corea se mostré interesada por el servicio PCT Direct,
que podria facilitar las labores de las Administraciones encargadas de la busqueda
internacional y aportar mejoras a la calidad del informe de busqueda internacional. Si bien el
servicio permite al solicitante comunicarse de manera eficaz con el examinador en lo que
respecta a los resultados de una busqueda en una solicitud de prioridad, la delegacion
pregunté si el examinador puede hacer comentarios sobre las opiniones presentadas por un
solicitante a través de PCT Direct.

196. En respuesta a la pregunta de la delegacion de la Republica de Corea, la delegacion de
la OEP confirmé que el servicio PCT Direct se considera un servicio para los solicitantes, y no
un nuevo procedimiento que obligue a la Administracion encargada de la busqueda
internacional a entablar un didlogo con el solicitante sobre el fondo de los motivos expuestos en
la carta PCT Direct; si el solicitante quisiera mantener dicho didlogo con el examinador, tendria
gue presentar una solicitud de examen preliminar internacional. Con todo, el servicio PCT
Direct agrega transparencia al procedimiento del Capitulo |, ya que la carta PCT Direct que
presenta el solicitante se publica en PATENTSCOPE junto con la solicitud internacional.

197. El Grupo de Trabajo tomd nota del contenido del documento PCT/WG/9/21.

INDICACION DE LOS SIMBOLOS DE LA CLASIFICACION NACIONAL EN LA PORTADA
DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PUBLICADAS

198. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/26.

199. La delegacion de la Republica de Corea informé al Grupo de Trabajo de que la KIPO ha
venido usando la Clasificacion de Patentes Cooperativa (CPC) para las solicitudes de patentes
nacionales desde enero de 2015 y considera que es una herramienta sumamente Gtil para
clasificar las patentes y buscar el estado de la técnica. En los préximos dos meses, la KIPO
tiene previsto clasificar las solicitudes de patentes internacionales utilizando la CPC. Por ello,
la delegacion propone que se afiadan los sistemas de clasificacion nacional como la CPC a la
portada de las solicitudes internacionales de patentes publicadas. La CPC fue desarrollada por
la OEP y la USPTO en 2013 y ha seguido subdividiendo la Clasificacién Internacional de
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Patentes (CIP), dando como resultado unas 260.000 segmentaciones. Segun se sefial6 en la
Reunion anual de la CPC celebrada en febrero de 2016, mas de 45 oficinas de patentes y mas
de 25.000 examinadores hacen uso de la CPC. Al facilitar méas informacion sobre la
clasificacion, se podria mejorar la calidad de los informes de busqueda internacional. Por ello,
la delegacién propuso que la CPC y otras informaciones sobre las clasificaciones nacionales se
puedan afadir a la portada de la solicitud de patente internacional cuando se publique.

200. La delegacién de la OEP se manifest6 a favor de esta propuesta y afiadio que si las
oficinas tuvieran acceso electrénico a los simbolos de clasificacién nacional en las solicitudes
internacionales publicadas, se podria aliviar la carga de trabajo de los examinadores que
clasifican el documento en la fase nacional o regional. No obstante, no deberia ser obligatoria
ni la indicacién de los simbolos de clasificacién nacional en las solicitudes internacionales ni la
transmision de estos datos a la Oficina Internacional.

201. La delegacion de Canada sefial6 que la CIPO esté de acuerdo en afiadir simbolos de
clasificacion nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas. Asimismo, la
delegacién se manifesté a favor de que se incluya la CPC en la portada si éste es el sistema de
clasificacion empleado por la Oficina para sus solicitudes nacionales. Sin embargo, no
resultaria adecuado afiadir la CPC si la Oficina emplea habitualmente un sistema de
clasificacion distinto. La delegacién indicd que para incluir simbolos de la clasificacion nacional
en la portada de las solicitudes internacionales publicadas sera probablemente necesario
cambiar el formato XML utilizado en la publicacion internacional (por ejemplo, campos
adicionales, longitudes o el orden de los campos), de modo que la informacién sobre la
clasificacidon pueda importarse adecuadamente a las bases de datos de busqueda cuando sea
conveniente. Para ello, sera necesario disponer de un plazo considerable, de modo que los
usuarios del formato XML se aseguren de que sus sistemas podran procesar dicha informacion.

202. La delegacion de los Estados Unidos de América se mostré de acuerdo con el concepto
general de la propuesta y convino en que podria resultar beneficioso proporcionar ciertas
clasificaciones en la portada de la solicitud internacional publicada, ademas de la CIP. La
delegacioén observé que la propuesta hace referencia explicitamente a la CPC, pero que se
contempla también la posibilidad de publicar otros simbolos de clasificacién nacional. La
delegacién convino en que la CPC es un buen ejemplo de un sistema de clasificacion nacional
gue podria afiadirse a la portada de las solicitudes internacionales publicadas, especialmente si
se tiene en cuenta el gran numero de Administraciones encargadas de la busqueda
internacional que utilizan la CPC para la clasificacion de solicitudes y el creciente numero de
paises que realizan blsquedas a través de la CPC. No obstante, la delegacién también se
sumo a los comentarios formulados por la delegacién de Canada respecto a que cualquier
clasificacion que se afiada ademas de la CIP sdélo deberia publicarse en la portada si la
Administracion encargada de la busqueda internacional utiliza dicha clasificacién en el proceso
de clasificacién de las solicitudes de patentes nacionales.

203. La delegacion del Japon dijo que es necesario analizar detenidamente las repercusiones
de que pueda tener ese concepto en los sistemas de la Oficina Internacional y las Oficinas
nacionales, antes de llegar a una conclusién sobre este asunto.

204. La delegacién de Sudan pregunt6 si es necesario que una Oficina clasifique una solicitud
internacional si Unicamente lleva a cabo verificaciones de los requisitos materiales.

205. La delegacién de Israel se manifesté a favor de la propuesta y se sumoé a los comentarios
formulados por otras delegaciones. La CPC se aplicara en la Oficina Israeli de Patentes a
partir de septiembre de 2016 para todos los campos técnicos pertinentes, de conformidad con
las reglas de la CPC y las definiciones.
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206. La delegacién de Chile respaldé la propuesta de que se especifique la CPC en la portada
de las solicitudes internacionales y afiadié que los examinadores del INAPI utilizan la CPC en
sus tareas de Administracién encargada de la blusqueda y del examen preliminar internacional.

207. La delegacién de China sefialé que, segun lo dispuesto en la Instruccion 504 de las
Instrucciones Administrativas, la CPC puede ya facilitarse en el informe de busqueda
internacional y ponerse a disposicion de los examinadores y el publico. No obstante, la SIPO
no ha afiadido la CPC a las solicitudes internacionales.

208. La delegacion de la Federacién de Rusia sefialé que no estaba en contra de que se
especificaran los simbolos de clasificacion nacional en la portada de las solicitudes
internacionales, pero indicé que es necesario establecer una distincion entre las situaciones en
las que se usa la CPC como clasificacion nacional y aquellas en las que la CPC se utiliza en
tanto que clasificacién suplementaria ademas de la CIP. En Rospatent se utiliza la CIP en
tanto que clasificacion nacional. A principios de 2016, Rospatent ha comenzado a utilizar
también la CPC en el marco de un acuerdo bilateral con la OEP. En este caso, la CPC no es la
clasificacidn nacional y no deberia ser necesario afiadir la CPC en la portada de la solicitud de
patente internacional.

209. La delegacion del Reino Unido indicd que la inclusion de datos de clasificacién nacional
en las solicitudes internacionales publicadas resulta util, razén por la cual apoya la propuesta.
No obstante, deseaba hacer algunas observaciones. En primer lugar, la practica de publicar
datos de clasificacién en el ambito del PCT ha de ajustarse a las labores realizadas en las
Oficinas de la Cooperacién Pentalateral con el fin de armonizar la practica de clasificacién. En
segundo lugar, también es importante garantizar que se disponga de traducciones de las
definiciones de los simbolos de clasificacion afiadidos en la portada de la especificacion,
puesto que las clasificaciones adicionales seran poco utiles si las Oficinas, los solicitantes y
demas entidades no son capaces de interpretarlas. En este sentido, la delegacién propuso que
estas traducciones estén disponibles al menos en inglés. Por ultimo, la delegacion preguntd
gué salvaguardias se van a establecer, como la validacién antes de la publicacion, para
mantener la calidad de los datos de clasificacion publicados, con clasificaciones precisas para
garantizar el valor y la eficacia de la busqueda basada en la clasificacion. En el Reino Unido,
todos los codigos CIP y CPC aplicados a una solicitud de patente se validan antes de la
publicacién. A este respecto, la delegacién menciond la propuesta formulada por la delegacion
de Canada y respaldada por la delegacion de los Estados Unidos de América de que los
codigos de clasificacion nacional sélo deberian publicarse si los aplica una Oficina para
clasificar sus solicitudes nacionales. Esta propuesta puede ayudar a disipar las
preocupaciones sobre la calidad de las clasificaciones de patentes publicadas, razén por la
cual la delegacion esta de acuerdo en respaldarla.

210. La delegacion de Australia sefialé que IP Australia clasifica sus solicitudes nacionales
segun la CIP y que, ajuicio de la delegacion, el lugar mas adecuado para indicar los formatos
de clasificacion nacional es el informe de blsqueda internacional. Ademas, no queda claro
cudles son los beneficios adicionales de incluir unos sistemas de clasificacion nacional distintos
de la CPC en las solicitudes internacionales.

211. La delegacién de Espafa dijo que apoya la propuesta y afiadié que si se incluye la CPC
en la portada de las solicitudes internacionales, ello mejoraria las busquedas del estado de la
técnica, ya que la informacién se importaria a las bases de datos de busqueda.

212. La Secretaria manifestd su apoyo a los principios que subyacen a la propuesta, si bien
reconocié que es necesario analizar distintas cuestiones de orden practico. Desde el punto de
vista juridico, seria necesario modificar el Anexo D de las Instrucciones Administrativas, asi
como la Instruccién 48. Sin embargo, lo que mas preocupa a la Oficina Internacional es el
suministro y validacién de la informacion que recibe de las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional. Lo ideal seria que la informacion se facilitase en formato XML, de
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manera que se pueda importar directamente la informacion a los sistemas de la Oficina
Internacional, sin transcripcion. En el caso de la CPC, la Oficina Internacional puede tener la
capacidad de validar la informacion sobre la clasificacidén, pero es preferible que se valide en la
fuente. Ademas, la Oficina Internacional ha de tener en cuenta los criterios de T.l. para admitir
la publicacion de datos adicionales, aunque parece preferible realizar cambios en los criterios
XML, tanto para el informe de busqueda internacional como para la publicacion internacional.
Esto tendria una incidencia en los plazos de aplicacion. No obstante, la Oficina Internacional
manifesto su apoyo por la propuesta, en términos generales, e indico que desea colaborar con
la KIPO para redactar una propuesta completa.

213. La delegacion de la Republica de Corea dio las gracias a las delegaciones por haber
respaldado la propuesta. La delegacion dijo que espera debatir la propuesta de incluir
simbolos de clasificacién nacional para mejorar la calidad de los informes de blUsqueda
internacional y reducir la carga de trabajo de las reuniones futuras. Al principio, podria ser
facultativo proporcionar la clasificacion nacional, como lo es la clasificacién de una solicitud por
parte de una Oficina que Unicamente se encarga de la verificacion de los requisitos materiales.

214. El Grupo de Trabajo invité a la KIPO a colaborar con la Oficina Internacional en la
preparacion y el examen de las cuestiones juridicas y técnicas relativas a la aplicacion de
los principios que se enuncian en el documento PCT/WG/9/26 e invit6 a la Oficina
Internacional a que envie una circular con objeto de recabar observaciones e informacion
de las Oficinas acerca de la clasificacion nacional. Toda esta informacion sera
examinada por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunion.

DOCUMENTACION MINIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACION

215. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/22.

216. La delegacién de la OEP informé acerca del Equipo Técnico sobre documentacion
minima del PCT. En 2005, se cre6 un Equipo Técnico dirigido por la OEP con objeto de que
procediera a un examen exhaustivo de la documentacion minima del PCT, pero el proceso se
estanco por falta de consenso en torno a determinadas cuestiones. El actual Equipo Técnico
sobre documentacién minima del PCT fue establecido a raiz de una decisién adoptada en la
Reunion de las Administraciones Internacionales en 2012, aungue sus debates no han sido
especialmente activos. A principios de 2016, la OEP asumié la direccién del Equipo Técnico.
Una de las principales razones que explican la escasa actividad del Equipo Técnico es la labor
gue se esta realizando en las Oficinas de la Cooperacion Pentalateral dentro del proyecto
inicial de documentacion, segun el cual cada Oficina ha realizado un inventario de su
documentacion con miras a disponer de una documentacion comun a todas las Oficinas. En
cuanto a las cuestiones urgentes, la Reunién de las Administraciones Internacionales ha
remitido al Equipo Técnico la solicitud de que se afiada la Biblioteca digital sobre
Conocimientos Tradicionales de la India a la documentacién minima del PCT. Respecto a esta
solicitud, sera necesario definir los mecanismos para que las Administraciones internacionales
tomen una decision. La OEP también presentara algunos temas de debate. La delegacion
sefialo que el Equipo Técnico tendra que llevar a cabo un analisis de la definicion actual de la
documentacion minima del PCT para detectar eventuales carencias y observé que es
necesario actualizar la definicion para que se ajuste a la era digital. Es preciso definir los
criterios necesarios para incluir una coleccion de patentes de un pais determinado en la
documentacion minima del PCT. El Equipo Técnico también ha de debatir los criterios de
inclusion de los modelos de utilidad, que pueden aportar una informacion valiosa a la
documentacion minima del PCT. Ademas, el Equipo Técnico habra de tomar en consideracion
las colecciones de literatura distinta de la de patentes, teniendo presente que el acceso a
ciertas colecciones especificas es de caracter comercial, lo que hoy en dia implica abonarse a
grupos de revistas mas que a publicaciones individuales. La delegacion concluy6 su
intervencion invitando a todas las Administraciones internacionales a que designaran a uno o
mas representantes para el foro electrénico del Equipo Técnico, si no lo habian hecho ya.
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217. La delegacion del Canada sefial6 que la descripcidn de tareas presentada por la OEP es
un buen punto de partida y expresé su deseo de participar cuando se publiquen propuestas en
el foro electrénico del Equipo Técnico.

218. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/22 e invitd
a las Oficinas a que designen a los participantes del Equipo Técnico dirigido por la Oficina
Europea de Patentes.

NORMA TECNICA SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT

219. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/15.

220. La delegacion de la OEP, en calidad de responsable del Equipo Técnico sobre listas de
secuencias, informé al Grupo de Trabajo de que, tras la aprobacién de la Norma ST.26 de la
OMPI en la reanudacion de la cuarta sesion del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en marzo de 2016, el Equipo Técnico estaba trabajando en la evaluacion técnica de la
transicion de la Norma ST.25 de la OMPI a la Norma ST.26 de la OMPI. El Equipo Técnico
colaborara con la Oficina Internacional en los cambios que sea necesario efectuar en el Anexo
C de las Instrucciones Administrativas y consultara con los Estados contratantes del PCT sobre
las distintas posibilidades de transiciébn con miras a proponer recomendaciones sobre la
transicion en la quinta sesion del CWS, en 2017.

221. Ladelegacion del Japén acogié con agrado la aprobacion oficial de la Norma ST.26 por el
CWS. La JPO se manifesto a favor de que el Equipo Técnico siga debatiendo los plazos y
modalidades de la transicion de la Norma ST.25 a la ST.26 con objeto de que se apruebe dicha
transicion en la quinta sesién del CWS, en 2017.

222. La delegacion de los Estados Unidos de América acogio con satisfaccion la aprobacion
oficial de la Norma ST.26 y se mostré de acuerdo con la hoja de ruta propuesta en el
documento para comenzar la octava ronda de consultas destinadas a completar la evaluacion
técnica de la transicion de la Norma ST.25 a la ST.26. Si bien la delegacién sigue apoyando la
labor del Equipo Técnico sobre la transicion a la Norma ST.26, debido a la competencia
existente en la USPTO por los limitados recursos de que dispone, no puede comprometerse
firmemente a respetar el calendario de transicién en este momento.

223. La delegacién de Australia acogio con agrado la aprobacién oficial de la Norma ST.26
para la presentacion de las listas de secuencias al reanudarse la cuarta sesion del CWS. La
delegacion subrayé la necesidad de coordinar esfuerzos para lograr una transicion sin
contratiempos a la Norma ST.26. A este respecto, resulta Util la hoja de ruta establecida en el
documento. También es importante que las soluciones técnicas que se apliquen sean
compatibles con todas la Oficinas de P.l., en lugar de que cada Oficina proporcione su propia
solucién técnica para la transicion. A fin de lograr ese objetivo, la delegacion sugirio que el
ePCT sirva de ndcleo central y coordinado para presentar listas de secuencias en XML para
gue sean transmitidas a las Oficinas en la fase nacional y pidi6 a la Oficina Internacional que
siga considerando esa cuestion.

224. La delegacioén de Israel se manifestd a favor de la adopcion de la Norma ST.26, aunque
indicé que es necesario garantizar una transicion sin contratiempos de la Norma ST.25 a la
ST.26. Un periodo de transicion permitiria que las Administraciones internacionales y las
Oficinas nacionales dispongan del tiempo necesario para preparar sus sistemas de T.l. de
modo que puedan procesar las listas de secuencias presentadas de conformidad con la nueva
norma.

225. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/15.
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REVISION DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

226. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/7.

227. La Secretaria informé al Grupo de Trabajo de que al reanudarse la cuarta sesion del
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en marzo de 2016, se habia aprobado la
version revisada de la Norma ST.14. Esta version aprobada es la que figura en el Anexo del
documento CWS/4BIS/3 con las enmiendas relativas a los parrafos 11 a 14 del Resumen de la
Presidencia de la sesion (documento CWS/4BIS/15 Rev.). La Secretaria explicé que el CWS
ha seleccionado la opcion b) del parrafo 9 del documento CWS/4BIS/3 para la definicion de la
categoria “E” en relacién con su uso con las categorias "X", "Y" o "A". Asimismo, el Anexo al
documento CWS/4BIS/3 contiene una revision del parrafo 16 del proyecto de Norma, que tiene
en cuenta las inquietudes manifestadas por una Administracion internacional en la vigésima
tercera sesion de la Reunion de las Administraciones Internacionales celebrada en enero

de 2016 en relacion con el uso de texto no latino en los informes de busqueda, cuando el texto
provenga de documentos mas antiguos, en los que los caracteres no estén disponibles en un
formato de texto seleccionable que pueda copiarse directamente en el informe de busqueda
(véase parrafo 92 del documento PCT/MIA/23/14, reproducido en el Anexo al documento
PCT/WG/9/2). El texto final del parrafo 16 de la Norma ST.14 revisada se reproduce en el
parrafo 13 del documento CWS/4BIS/15 Rev. Con la aprobacion de la Norma ST.14, se ha
completado la Tarea N° 45 creada por el CWS en su segunda sesion de 2012. En lineas
generales, la Norma revisada incluye ligeras modificaciones de la definicién de cddigos de
categorias en el parrafo 20 de la Norma y cambios respecto a las citas de literatura distinta de
las patentes en los informes. Sin embargo, en cuanto a la definicién de la categoria "X" para lo
gue no constituye una novedad o no conlleva actividad inventiva cuando el documento se
examina de forma aislada, el Equipo Técnico ha decidido conservar la definicién actual en lugar
de sustituirla por las categorias "N" e "I" para distinguir entre la novedad y la actividad inventiva
en funcion de un solo documento. La Norma ST.14 revisada de la OMPI se publicara en el sitio
web de la OMPI tras la aprobacion del informe del CWS, que se ha previsto para finales de
mayo.

228. La delegacion del Japén acogié favorablemente la aprobaciéon de la Norma ST. 14
revisada y preguntd cuando entraria en vigor en el PCT.

229. La delegacion de la OEP sefialo que respalda las revisiones de la Norma ST.14
aprobadas por el CWS. En particular, la OEP se mostré de acuerdo con la opcion b) del
parrafo 9 del documento CWS/4BIS/3 y con las modificaciones efectuadas en el parrafo 16 de
la Norma. Respaldé asimismo la decision de no incluir las revisiones de la definicion de la
categoria “P” que ha preparado el Equipo Técnico para ampliar el alcance a fin de que
abarque los documentos publicados antes de la fecha de presentacion (internacional) pero en
la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud o con posterioridad a dicha fecha, tal y como se
explica en el parrafo 11 del documento CWS/4BIS/3.

230. La delegacién de la Republica de Corea acogié con agrado la aprobacion de la Norma
ST.14 revisada y comento que el parrafo 16.73 de las Directrices de busqueda internacional y
de examen preliminar internacional del PCT que describen el uso de la categoria "E" habrian
de ser modificadas para tener en cuenta los cambios realizados en la opcion (b) del parrafo 9
del documento CWS/4BIS/3.

231. La delegacion de los Estados Unidos de América se manifestd a favor de los comentarios
formulados por la delegacién de la Republica de Corea y afiadié que seria necesario efectuar
las consiguientes modificaciones adicionales de las Directrices de blsqueda internacional y de
examen preliminar internacional del PCT.
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232. La Secretaria, en respuesta a la pregunta de la delegacion del Japén acerca de la
aplicacion en el PCT de la Norma ST.14 revisada, informé al Grupo de Trabajo de que emitira
una Circular PCT a fin de iniciar el proceso de consulta para efectuar las modificaciones
necesarias en las Instrucciones Administrativas y las Directrices de busqueda internacional y de
examen preliminar internacional del PCT con el fin de aplicar la Norma revisada.

233. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/9/7.

DIBUJOS EN COLOR

234. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/19.

235. La Secretaria explicoé que en la séptima sesién del Grupo de Trabajo se propuso una
solucion para el procesamiento de los dibujos en color presentados por via electronica en la
fase internacional, pero se lleg6 a la conclusion de que tal solucion resultaba poco practica y
gue podria haber disminuido la calidad del servicio para algunas solicitudes que contienen
dibujos en blanco y negro. El documento propone una solucién distinta, que solamente
ofreceria una tramitacion integral de los dibujos en color en la fase internacional para las
solicitudes presentadas en formato XML. El proceso que se seguiria queda establecido en el
parrafo 7 del documento. El aspecto clave de la tramitacién es que, cuando la solicitud se
presente en formato XML, la oficina receptora llevara a cabo la verificacion de los requisitos
materiales basada en una representacion en PDF o HTML que muestre los dibujos en color. A
continuacién, se enviara esta solicitud a la Administracion encargada de la busqueda
internacional tanto en formato XML como en formato PDF en color. La Oficina Internacional
tramitara la version en formato XML en tanto que publicacion oficial y facilitara el acceso a las
versiones en color en HTML y PDF. La version XML sera transmitida a las Oficinas designadas
en tanto que solicitud oficial publicada, a partir de la cual comenzara, por lo general, la
tramitacion de la fase nacional. No obstante, si resulta necesario, la Oficina Internacional
podria asimismo producir imagenes en formato TIFF en blanco y negro en tanto que conversion
automatizada, para asistir a las Oficinas que no estan en condiciones de admitir dibujos en
color. El solicitante siempre tendra la opcion de presentar dibujos en blanco y negro
modificados, si resulta necesario para cumplir con los requisitos formales en las Oficinas que
exigen dibujos en blanco y negro, si la conversion automatizada no se considera adecuada. La
Oficina Internacional considera que el arreglo propuesto puede ser viable ya que depende de
componentes mas modernos de los sistemas de T.l. que la Oficina Internacional tiene previsto
desarrollar para mejorar la tramitacion integral del texto de las solicitudes internacionales en el
futuro. No obstante, es importante ser consciente de sus limitaciones. En primer lugar, todas
las Administraciones internacionales habran de estar en condiciones de admitir reproducciones
en color, ya sea en formato XML o PDF. Para ello, sera preciso llegar a un acuerdo sobre los
criterios técnicos, tales como los formatos aceptables para los dibujos en color, y que las
Oficinas estén en condiciones de adaptar sus sistemas, de modo que los examinadores que
trabajan en las basquedas internacionales sean capaces de visualizar un archivo en PDF como
una copia de busqueda, incluso cuando el proceso no se haya integrado plenamente en los
sistemas informaticos de la Administracion internacional. Estas limitaciones podrian afectar a
los plazos en los que podria iniciarse el proceso. En segundo lugar, el proceso no implicara
modificaciones de la Regla 11 para que se permitan explicitamente los dibujos en color.

Segun ha debatido el Grupo de Trabajo en otras sesiones anteriores, pese a que la Oficina
Internacional considera que éste deberia ser el objetivo de cara al futuro, hay pocas
perspectivas de que se modifique esta Regla para que entre en vigor a corto plazo, debido a
los efectos que tiene en la fase nacional. Por ultimo, las presentaciones en formato XML son
poco habituales en la mayoria de las oficinas receptoras. La Oficina Internacional ha tomado
medidas para alentar un mayor uso del formato XML, tales como el procedimiento para cargar
la presentacion de documentos en formato docx en el sistema ePCT, aunque se plantean
cuestiones de orden juridico respecto a la calidad de la conversién del formato XML, lo que
implica que llevard cierto tiempo introducir este proceso. En consecuencia, la Secretaria
sugirié que se reexamine una propuesta provisional que se hizo en 2012, segun la cual la
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Oficina Internacional ofreceria en PATENTSCOPE una version en color en PDF de la solicitud
tal y como se ha presentado inicialmente, ademas de las conversiones en blanco y negro que
se ofrecen actualmente. Esta solucidén podria aplicarse con bastante rapidez e incorporarse a
la presentacion de solicitudes en PCT SAFE y ePCT en enero de 2017. Lo idéneo seria incluir
una advertencia en la portada indicando que la publicacion es una version en blanco y negro de
una solicitud que contenia inicialmente dibujos en color, informando al lector de que se puede
acceder a la version original en PATENTSCOPE. La Secretaria finaliz6 su intervencién
invitando a los presentes a responder a dos preguntas principales. La primera: ¢Les parece
aceptable la propuesta del procesamiento en color de los archivos XML que figura en el
documento, especialmente a las Administraciones internacionales que habran de estar en
condiciones de tramitar las copias de bisqueda adecuadamente? Y la segunda: ¢ Estan
interesadas las Oficinas en la solucién provisional indicada en los péarrafos 11 al 15 del
documento para tratar los problemas a corto plazo y proporcionar una alternativa a los
solicitantes que Unicamente pueden presentar solicitudes en formato PDF?

236. La delegacion de Israel sefialé que ha apoyado otras propuestas anteriores para suprimir
las restricciones que obligan a usar exclusivamente dibujos en blanco y negro en una solicitud
internacional, puesto que, en ocasiones, resulta dificil explicar las invenciones en ciertos
ambitos técnicos sin tener la posibilidad de utilizar dibujos en color. Los sistemas de T.I. de la
Oficina Israeli de Patentes estan en condiciones de tramitar dibujos en color de manera
automatizada durante la fase internacional cuando la solicitud se ha presentado en formato
XML o PDF. Ademas, la Oficina Israeli de Patentes ha modificado su ordenamiento juridico y
sus sistemas técnicos para admitir la presentacion y tramitacion de dibujos en color en la fase
nacional. Por dicho motivo, la delegacién respalda el enfoque propuesto en el documento, que
permitira una tramitacion integral en color en la fase internacional para las solicitudes
presentadas en formato XML, y considera razonable el plazo de mediados de 2018 indicado en
el documento.

237. La delegacién de la OEP subray0 la importancia de encontrar una solucién coordinada
para procesar solicitudes con dibujos en color. Es preciso estar ya en condiciones de incluir
dibujos en color en las solicitudes de patentes, no sélo para brindar méas posibilidades a los
solicitantes, sino también a los examinadores, que se ven confrontados ante el estado de la
técnica en color. La OEP puede admitir solicitudes de patentes en color y tiene la posibilidad
de acceder al dibujo en color que se present6 inicialmente, caso por caso, pero no los procesa
"de principio a fin". La OEP considera que limitar los dibujos en color a la presentacion de
documentos en formato XML es excesivamente restrictivo; los solicitantes daran por hecho que
las Oficinas puedan tramitar dibujos en color en formato Word y PDF y es probable que las
Oficinas que ya procesan dibujos en color acepten también estos dos formatos. En cuanto a la
transicion a la tramitacién de dibujos en color, la OEP podria aplicar una solucion técnica a
mediados de 2018 si se planifica debidamente, aunque todavia no puede dar una fecha en la
gue estara en condiciones de cubrir la tramitacion de documentos en color "de principio a fin"
con sus nuevos sistemas. Ademas, la delegacion propuso que la Oficina Internacional facilite
una lista de Oficinas que estan en condiciones de tramitar dibujos en color, que deberia
revisarse con regularidad. Desde un punto de vista juridico, quedan por examinar ciertos
aspectos a fin de garantizar que este cambio sea conforme con lo dispuesto en el Tratado
sobre el Derecho de Patentes (PLT). En primer lugar, los dibujos en color presentados en
papel deberian ser suficientes para para otorgar una fecha de presentacion a la solicitud y esta
presentacion no deberia dar por resultado la pérdida de la fecha de presentacion. En segundo
lugar, los dibujos en color deberian poder ser presentados en papel para poder cumplir los
plazos. A tal efecto, la OEP también considera la posibilidad de establecer un sistema para la
emision de documentos de prioridad para solicitudes con dibujos en color presentadas en papel
sin que se pierda el contenido de la divulgacién. Ademas, resultaria atil que las Oficinas
pudieran tener acceso a los dibujos en color presentados en papel sin perder el contenido de la
divulgacion. Por lo tanto, la OEP considera que podrian seguir estudiandose esos aspectos.
En cuanto a la base juridica, la Regla 11 exige que los dibujos se presenten en blanco y negro,
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de modo que no parece que sea suficiente enmendar las Instrucciones Administrativas y las
Directrices para las Oficinas receptoras.

238. La delegacion de los Estados Unidos de América convino en que ha llegado el momento
de ofrecer a los solicitantes la opcidén de presentar las solicitudes internacionales con dibujos
en color. Al igual que la OEP, la USPTO admite dibujos en color, aunque no los tramita "de
principio a fin". La delegacion también se manifesté a favor de la peticion de la OEP de que se
elabore una lista de Oficinas que puedan admitir dibujos en color en las solicitudes de patentes.
No obstante, a la delegacién le preocupa la propuesta de tramitar las solicitudes con dibujos en
color cuando se presenten en formato XML. En primer lugar, podria haber una falta de
certidumbre juridica para las Oficinas designadas que no aceptan dibujos en color, respecto a
gué version de los dibujos constituye la base de la solicitud nacional. A esto se suma que
algunos solicitantes podrian usar el color en detrimento suyo, en el sentido de que la versién en
blanco y negro que constituiria la base de la solicitud en muchas Oficinas podria ser de mala
calidad, con el consiguiente riesgo de pérdida de divulgacion. Respecto a las cuestiones
técnicas que se plantean en la USPTO, con los sistemas informaticos actuales resulta dificil
admitir una copia de busqueda en PDF con imagenes en color cuando lo que se pide es un
paquete de imagenes TIFF en blanco y negro, segun establece el parrafo 7.f) del documento.
Ademas, la USPTO tiene previsto estar en condiciones de recibir paquetes del programa
eSearchCopy de la Oficina Internacional, algo que espera poder implementar en 2017. Sin
embargo, si se adopta el proceso XML, se retrasaria aiun mas dicha implementacion. En
cuanto a la USPTO en su calidad de Oficina designada, los sistemas de T.l. actuales
necesitarian asimismo un paquete de copias TIFF en blanco y negro. A la luz de lo dicho, la
delegacion prefiere la solucién provisional descrita en los parrafos 13 al 15 del documento. No
obstante, los solicitantes pueden seguir usando dibujos en color en las solicitudes en
detrimento suyo, segun esta solucion, ya que en numerosas oficinas nacionales la base de la
solicitud la constituira la version en blanco y negro. Por tanto, esto podria afectar a la
divulgacion en las solicitudes, planteando cuestiones de indole juridica acerca de qué formato
de los dibujos constituye la base de dichas solicitudes. Volviendo a la sugerencia de la OEP de
compilar una lista de Oficinas que puedan admitir color en las solicitudes de patentes, esto
podria ser pertinente ya que de ese modo se podria determinar un “punto de inflexién” a partir
del cual resulte viable modificar por completo la Regla 11. La delegacion concluyé indicando
gue los esfuerzos emprendidos actualmente para modernizar los sistemas de T.l. y comercio
electronico en la USPTO podrian aportar una respuesta distinta en 2017 o 2018 a algunos de
los problemas de indole técnica que ha sefialado la delegacion.

239. La delegacion del Japon indicd que es necesario analizar las repercusiones de orden
juridico y practico de esta propuesta, por ejemplo, la transmision a la fase nacional, antes de
aceptar que se presenten dibujos en color en las solicitudes internacionales. Enla JPO no se
admiten los dibujos en color en las solicitudes de patentes nacionales e internacionales y para
gue se acepten estos dibujos en el sistema PCT podria resultar necesario que se revise la
legislacion nacional, algo que llevaria su tiempo. Ademas, la propuesta que figura en el
documento soélo se refiere a la presentacion de solicitudes por via electrénica y, a juicio de la
delegacion, es preciso estudiar la posibilidad de aplicar el mismo principio a las presentaciones
en papel en un futuro proximo. Por ello, la delegacion no esté en disposicién de mostrar su
conformidad con el documento en este momento.

240. La delegacion de Australia inform6 al Grupo de Trabajo de que IP Australia, en su calidad
de Oficina receptora, estaria en condiciones de admitir dibujos en color si estuviesen permitidos
por el Reglamento del PCT. IP Australia también esta interesada en participar en una solucién
para instaurar el uso de dibujos en color dentro del PCT, ya que muchos de sus solicitantes
han indicado sentirse frustrados por no poder presentar dibujos en color en el sistema PCT de
modo que ayuden a describir sus invenciones con precision. La delegacion indic6 que apoya la
solucion provisional, que, a su juicio, es una alternativa razonable de cara al futuro, en especial,
la medida de transicion especificada en el parrafo 13 del documento que conllevaria que los
dibujos en color se encuentren disponibles en PATENTSCOPE. Por ultimo, la delegacién se
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manifestd a favor de la propuesta de la OEP de compilar una lista de Oficinas que admitan
dibujos en color.

241. La delegacién de China informé al Grupo de Trabajo de que, segun una encuesta de
usuarios interna realizada en la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la Republica
Popular China (SIPO), los solicitantes de ciertos sectores, como los de la biologia y los
productos farmacéuticos, desean que se admitan los dibujos en color en el sistema PCT. No
obstante, la tramitacion de solicitudes internacionales en color en la fase internacional depende
de si los sistemas internos en las Oficinas receptoras, las Administraciones internacionales y la
Oficina Internacional pueden admitir técnicamente dibujos en color, lo que requiere tiempo y
recursos necesarios para desarrollar y actualizar estos sistemas. A fin de garantizar que los
dibujos en color puedan tramitarse debidamente en la fase internacional, la delegacién sugirié
gue no se deberia imponer un plazo uniforme para que todas las Administraciones
internacionales estén en condiciones de efectuar una busqueda internacional respecto a una
solicitud que contiene dibujos en color. Entretanto, los solicitantes han de ser debidamente
informados acerca de los riesgos que pudieran plantearse en la fase nacional de algunos
paises respecto a las solicitudes presentadas con dibujos en color.

242. La delegacion de Espafa informo al Grupo de Trabajo de que la legislacion de patentes
de Espafia se enmendard el 1 de Abril de 2017 para admitir la presentacién de dibujos en color
en el plazo de un afio. La cuestion del formato de los dibujos en color no es tanto un problema,
ya que se admiten tanto el formato XML como el PDF. La OEPM recibe mas de 50.000
solicitudes de marcas al afio en las que se admiten dibujos en color en distintos formatos, sin
gue apenas se planteen problemas.

243. La delegacioén de la Republica de Corea explicé que la KIPO admite dibujos en color en
las solicitudes de patentes nacionales, que pueden incorporarse en un archivo de texto en XML
con una imagen en color en JPEG. Los examinadores de la KIPO opinan que las imagenes en
color son eficaces a la hora de describir y entender una invencion, por lo que la delegacion se
mostrd confiada en que pronto sea posible tramitar dibujos en color en el PCT. En cuanto a la
solucidn interina expuesta en los péarrafos 11 al 15, la delegacién observéd que también pueden
producirse errores durante la presentacion de dibujos en color asi como durante la conversion
en el sistema ePCT. En consecuencia, cuando un solicitante insiste en que se ha producido un
error en la conversién en blanco y negro, por ejemplo, en la copia de basqueda o en una
publicacion internacional, podria resultar dificil verificar que el error ha ocurrido en la conversién
sin remitirse a la Oficina receptora para que verifique los dibujos en color que se presentaron
inicialmente. Por ello, es conveniente que el sistema ePCT realice una verificacién automatica
para determinar si ha habido errores en la conversién.

244. La delegacién de Chile mostr6 su respaldo a los esfuerzos realizados para que puedan
tramitarse los dibujos en color en el PCT y acogi6 con agrado la posibilidad de la solucién
interina de convertir las imagenes en color en imagenes en blanco y negro y que se incluya una
advertencia en la portada diciendo que las imagenes originales se han presentado en color o
en escala de grises y que pueden ser descargadas de PATENTSCOPE.

245. La delegacién de Colombia sefialé que los usuarios del sistema de la propiedad industrial
estan pidiendo a las Oficinas que encuentren soluciones para la tramitacion de los dibujos en
color y se mostré de acuerdo con otras delegaciones en que los dibujos en color proporcionan
detalles necesarios para ilustrar las invenciones en algunos campos técnicos. La delegacion
afadio que es necesario encontrar una solucion para los dibujos en color en las presentaciones
en XML y PDF. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ya esta en
condiciones de aceptar peticiones o solicitudes con dibujos en color, ya que tramita solicitudes
para marcas y disefios industriales, asi como para patentes.
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246. La delegacién del Canada explico que, debido a que esté revisando sus sistemas de
tramitacion internos, la CIPO no esté en condiciones de comprometerse a aplicar la solucion
propuesta de aceptar solicitudes en formato XML con dibujos en color. Sin embargo, al igual
gue la OEP y la USPTO, la CIPO puede admitir dibujos en color, aunque no cubre todas las
etapas de la tramitacién. Para tramitar las solicitudes internacionales en formato XML en la
CIPO es necesario seguir un proceso manual que podria resultar problematico si se
presentaran numerosas solicitudes internacionales en dicho formato, debido a la posibilidad de
incluir dibujos en color. Adema4s, no existen soluciones a corto plazo para automatizar el
proceso. A pesar de ello, la delegacién dijo que reconoce la importancia de los dibujos en color
en algunos &mbitos tecnoldgicos y que la CIPO procurard realizar mejoras en los sistemas de
tramitacion internos en el futuro a fin de estar en condiciones de admitir la tramitacion de
dibujos en color, ademas de efectuar otras mejoras técnicas en el marco del PCT.

247. La delegacion del Reino Unido explico que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido (UKIPO) admite solicitudes de patentes en color, aunque no cubre todas las etapas de la
tramitacién en color. La UKIPO est4 remodelando sus servicios digitales, lo que incluye la
actualizacion de sus sistemas de T.l. para que admitan la tramitacién y publicacién de
solicitudes en color, pero esta labor probablemente llevara varios afios. Entretanto, en su
funcién de Oficina designada, la UKIPO exigira versiones en blanco y negro de las
especificaciones publicadas por la OMPI. En su calidad de Oficina receptora, la UKIPO puede
admitir dibujos en color, incluso en formato XML, que podria transmitir a la Oficina
Internacional, segun dispone el parrafo 7 del documento. No obstante y teniendo en cuenta
gue puede gue se reciba un numero mucho mayor de solicitudes en color si se aprueba la
propuesta, la UKIPO habra de realizar mas pruebas para confirmar la viabilidad de la
transferencia de estos archivos a la Oficina Internacional en forma masiva como parte de sus
transferencias en lotes regulares. En conclusion, la delegacion sefialé que puede apoyar la
propuesta interina.

248. La delegacion de Portugal sefialo que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
Portugal admite desde 2014 los dibujos en color en sus solicitudes nacionales, que han de
presentarse en formato PDF. La delegacion se mostré también de acuerdo con la sugerencia
de la OEP de que la Oficina Internacional compile una lista de paises que admiten dibujos en
color en las solicitudes de patentes.

249. La delegacién de Dinamarca se manifesto a favor de que se introduzcan dibujos en color
en el sistema PCT, lo que admiten los usuarios de Dinamarca. La Oficina Danesa de Patentes
y Marcas (DKPTO) lleva un tiempo tramitando dibujos en color en las solicitudes de patentes
nacionales, que pueden recibirse en distintos formatos y que, en su mayoria, se presentan por
via electrénica mediante el sistema eOLF facilitado por la OEP o a través del sistema de
presentacion de solicitudes en linea de la DKPTO. Asi las cosas, la DKPTO, en su calidad de
Oficina designada, considera que no va a suponer un problema técnico aceptar el
procedimiento y los requisitos establecidos en el parrafo 7 del documento, aunque sefiala que
los solicitantes presentan sobre todo solicitudes en formato PDF y recurren con bastante
menos frecuencia al formato XML. Si se admiten los dibujos en color Gnicamente en formato
XML, el uso de los mismos podria verse limitado, al menos hasta que se extienda mas el uso
del ePCT. Asimismo, la delegacién expresé su apoyo por la solucion interina propuesta en el
documento.

250. El representante de la JPAA dijo que prefiere que el sistema que admita dibujos en color
pueda admitir también el formato PDF, ya que la mayoria de las presentaciones no emplean el
formato XML. En cuanto a que la Oficina Internacional proporcione un mecanismo para
convertir las solicitudes en formato DOCX autométicamente en formato XML, el representante
preguntd a la Secretaria si se prevé que este mecanismo aliente a un mayor numero de
solicitantes a presentar solicitudes en formato XML. Los dibujos en color hacen que resulte
més sencillo comprender las invenciones vy, si las solicitudes con dibujos en color llegan a ser
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mayoritarias y si no hubiera ningan otro problema técnico, seria posible que la mayoria de los
Estados designhados pueda admitir dibujos en color.

251. Elrepresentante de la JIPA se mostré confiado en que puedan admitirse los dibujos en
color en las solicitudes internacionales, lo que podria mejorar la representacion y la compresion
de las invenciones. A titulo de ejemplo menciond que, en las disciplinas técnicas, como la
compresion de imagenes o de videos, los debates sobre cuestiones técnicas a menudo se
basan en las imagenes en color, que proporcionan una informacién util para entender
correctamente el efecto técnico de la invencién y distinguir la invencion del estado de la
técnica. Otro ejemplo que cabe mencionar es que, en el ambito de la mecéanica, las imagenes
en color pueden describir objetos tridimensionales con formas naturales mejor que una imagen
en blanco y negro y, por lo tanto, reducen el riesgo de que se malinterprete el objeto y facilitan
la comprension de la invencion. Por ello, el representante manifesté cierta preocupaciéon
acerca de la conversion automatizada de los dibujos en color en dibujos en blanco y negro. A
juicio de la JIPA, si se produce un error durante la conversion, deberia permitirse basar la
solicitud en el dibujo en color empleado en la presentacion internacional, ya sea en la fase
internacional o en la nacional.

252. La Secretaria sefialo que considera alentador el nimero de Oficinas que estan en
condiciones de admitir dibujos en color en las solicitudes de patentes, una cifra que parece ir
en aumento desde hace algunos afios, y se mostro de acuerdo con la OEP en el sentido de
que podria resultar atil compilar y facilitar una lista de dichas Oficinas. Al compilar esta
informacién, la Oficina Internacional podria asimismo preguntar a las Oficinas qué labores
técnicas se estan realizando para proporcionar dibujos en color y cuando tiene previsto una
determinada Oficina estar en condiciones de tramitar dibujos en color. Respecto a la propuesta
principal del documento, la Secretaria considera que, en principio, esta siendo respaldada, si
bien es necesario analizar numerosos detalles, algo que puede requerir modificaciones de la
propuesta, tanto en cuanto al contenido técnico como en cuanto a la fecha de implementacion.
Sin embargo, es importante que las modificaciones de los sistemas de T.I. en las distintas
Oficinas apunten a la misma direccién con objeto de lograr que se admita de manera general el
uso de los dibujos en color. Por ello, la Secretaria considera importante que se reanuden los
debates técnicos acerca de los dibujos en color para garantizar que puedan resolverse los
problemas. No obstante, en este momento, es importante dejar claro si las delegaciones
pueden admitir una solucién interina con las medidas de transicion propuestas en los

parrafos 11 al 15 del documento. La Secretaria reconocié que esta idea ha sido respaldada
como medio para tramitar las solicitudes de manera interina, pero considera importante
examinar las cuestiones juridicas que se han planteado, tanto en lo que respecta a la
certidumbre juridica para las solicitudes que se presentan en color y se pasan a blanco y negro,
como para el tratamiento de las solicitudes en papel. Estas cuestiones no son algo nuevo.
Los solicitantes ya presentan solicitudes en color en papel, PDF y XML, y algunos de los
sistemas XML ya efectdan una verificacién para admitir formatos sélo en blanco y negro. Sin
embargo, ello podria dar lugar a conversiones de mala calidad cuando un dibujo en escala de
grises se pase a puro blanco y negro vy, a efectos de la conversion, las fotografias en blanco y
negro se tramiten como fotografias en color. Las disposiciones transitorias que se proponen
podrian ayudar a solucionar estos problemas. Puesto que los dibujos en color son un defecto
de acuerdo con la Regla 11, un solicitante que presente dibujos en color deberia tener la
oportunidad de corregir el defecto antes que cualquier Oficina designhada o, si ello va destinado
a una publicacion internacional, si fuera necesario, cuando la conversién haya sido
insatisfactoria. Sin embargo, el problema de que un solicitante pueda efectuar una correccion
de este tipo intentando describir la informacion de un dibujo en color empleando acertadamente
sélo el blanco y negro sin afiadir materia es un problema que ya se plantea y, si se otorga a las
Oficinas designadas el acceso a los dibujos en color que se han presentado inicialmente, se
podria ayudar a determinar si es posible efectuar una modificacion valida segun la legislacion
nacional. Por ello, la Oficina Internacional desea que se comiencen a aplicar las medidas
transitorias de la solucion interina, ya que proporcionarian a las Oficinas designadas y al
publico informaciones utiles sobre los dibujos en color presentados inicialmente. En lo tocante
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a la pregunta de la OEP acerca de los dibujos en color en papel, seria posible considerar la
opcion de insertar una casilla en la version impresa del formulario de solicitud para indicar que
la solicitud ha de ser escaneada en color, aungque habria que dedicarle tiempo a desviar las
solicitudes hacia un proceso distinto. En cuanto a las disposiciones juridicas, habida cuenta de
gue la principal propuesta técnica no se aplicaria antes de 2018, se dispondria del tiempo
necesario para considerar la necesidad de introducir modificaciones en el Reglamento del PCT
en la proxima sesion del Grupo de Trabajo. Por ultimo y respondiendo a la pregunta del
representante de la JPAA acerca de la conversion de archivos en el ePCT de un formato DOCX
a un formato XML, la Oficina Internacional se mostrd confiada en que el sistema, con el tiempo,
alentara a un gran numero de solicitantes a presentar solicitudes en formato XML. Quedan
cuestiones de caracter juridico por resolver, pero el factor primordial es que los solicitantes
confien en el sistema. Por ello, la Oficina Internacional alienta a los usuarios a que echen un
vistazo a las herramientas de conversion de la version de demostracion del sistema ePCT,
pongan a prueba el sistema y den su opinién acerca del proceso de conversion.

253. La delegacion de Austria sefialé que no tiene nada que objetar respecto a que se proceda
segun propone la Oficina Internacional.

254. La delegacion de la OEP observé que es necesario realizar un analisis técnico antes de
poner en practica la solucion interina, de modo que no puede comprometerse con este enfoque
durante esta sesién. En concreto, la OEP ha de reflexionar sobre el tratamiento de los dibujos
en color en papel.

255. El Grupo de Trabajo acord6 que la Oficina Internacional distribuya una o mas
Circulares PCT a modo de consulta sobre lo siguiente:

a) las cuestiones técnicas, juridicas y administrativas relacionadas con el inicio
de la posible solucién transitoria expuesta en los parrafos 11 a 15 del documento
PCT/WG/9/19;

b) las cuestiones técnicas y juridicas que conlleva lograr que las Oficinas estén
en disposicién de obrar efectivamente para implantar la tramitacion integra de
solicitudes internacionales que contienen dibujos en color, al menos en la fase
internacional y al menos cuando se presenten en formato XML;

c) comprender las cuestiones juridicas y administrativas que puedan aplicarse a
las responsabilidades de la Oficina receptora, los documentos de prioridad, los
documentos presentados posteriormente, los documentos presentados en papel o
en formatos distintos del XML, y la relacién entre esas cuestiones y el Tratado
sobre el Derecho de Patentes; y

d) saber qué Oficinas aceptan actualmente dibujos en color en sus diversas
capacidades (Oficina receptora, Administracion internacional u Oficina designada) o
estan realizando la labor necesaria para poder hacerlo en el futuro.

NUMERO DE PALABRAS EN LOS RESUMENES Y LOS DIBUJOS DE LA PRIMERA
PAGINA

256. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/16.

257. La Secretaria explico que, mientras la Oficina Internacional ha estado trabajando en los
parametros, se ha visto que hay un gran numero de solicitudes internacionales cuyos
resumenes exceden con creces el maximo de 150 palabras recomendado en la Regla 8.1(b)
y/o cuyos dibujos contienen textos muy extensos. Asimismo, muchos de los resimenes no
alcanzan el minimo recomendado de 50 palabras y se han dado casos de resimenes
sumamente sucintos de unas cinco palabras, respecto a los cuales cabe plantearse si el
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resumen transmite una idea clara de la invencién. Uno de los problemas de los resimenes
largos es la repercusion financiera que conllevan para la Oficina Internacional. Las
traducciones se externalizan mediante contratos que se basan en que los resumenes, por lo
general, no excedan las 150 palabras, por lo que los resimenes mas extensos podrian
conllevar unos gastos mas elevados de lo previsto. Si bien la Oficina Internacional podria
presupuestar unos gastos mas elevados en el futuro, queda por resolver la cuestion
fundamental de si el resumen y el texto del dibujo de la portada segun lo presenta el solicitante
0 segun lo ha revisado la Administracion encargada de la busqueda internacional son Utiles
para el fin previsto en el Reglamento. En el parrafo 23 del documento se intenta conocer la
opinion de las Oficinas y los grupos de usuarios sobre distintas cuestiones, lo que podria
ayudar a determinar si la Oficina Internacional deberia tomar medidas para intentar que los
resimenes Yy los dibujos se atengan a las Reglas o si deberian modificarse los procesos o la
reglamentacién de la Oficina Internacional. Por ejemplo, la extensién recomendada para los
resimenes se basa en la extension del inglés, ya sea en versién original o traducida. Ya que
esto hace que le resulte dificil al solicitante evaluar si el resumen presentado en uno de los
idiomas asiaticos se cifie a la extension recomendada, podria ser conveniente mejorar las
directrices para redactar resimenes en idiomas distintos del inglés para que se proporcione un
resumen que resulte Gtil una vez publicado.

258. La delegacion de los Estados Unidos de América sefialdé que entiende el problema que
suponen los recursos que se necesitan para tramitar y traducir resimenes largos y dibujos que
contienen una gran cantidad de texto y se mostré de acuerdo con los comentarios expresados
en los péarrafos 17 y 18 del documento en el sentido de que los resiimenes excesivamente
largos o excesivamente cortos no siempre resultan Utiles para el fin previsto de ser un
instrumento eficaz de consulta para los examinadores, de modo que puedan identificar
rapidamente la materia de una solicitud. Puesto que la Oficina Internacional tiene previsto
debatir mas a fondo esta cuestion en la proxima sesion de la Reunién de las Administraciones
Internacionales, la delegacion se reserva el grueso de sus comentarios para dicha ocasion. No
obstante, la delegacion adelanté dos comentarios. Primero, la responsabilidad final de
establecer el resumen y seleccionar la imagen de la portada de la solicitud recae en la
Administracion encargada de la busqueda internacional. Por ello, las Administraciones podrian
esforzarse mas en sefialar a sus empleados lo importante que resulta no limitarse a admitir el
resumen o el dibujo de la portada tal y como lo ha presentado el solicitante, sino mas bien
elaborar unos resimenes que tengan la extensién necesaria para cumplir con el fin previsto, y
seleccionar una imagen de portada que, sin contener mucho texto, ilustre la invencion.
Segundo, de lo que se expone en el parrafo 9 del documento y de los comentarios formulados
por la Secretaria se deduce que la extension de los resimenes constituye un problema
recurrente cuando dichos resimenes no se presentan en inglés. A este respecto, la delegacion
convino en que se necesita una informacién mas detallada en las Directrices de busqueda
internacional y de examen preliminar internacional acerca del limite de palabras en idiomas
distintos del inglés para que la traduccion en inglés se ajuste aproximadamente al margen de
50 a 150 palabras en inglés, y dicha informacion deberia sefialarse a la atencién de los
solicitantes. Por ultimo, la delegacion pregunté si la referencia que se hace en el documento a
gue el texto de la imagen de la portada no puede ser objeto de busqueda se aplica tan sélo al
texto original o también a la traduccién proporcionada por la Oficina Internacional.

259. La delegacion de la Republica de Corea sefialé que, cuando se presenta un resumen en
coreano, es dificil estimar el nUmero de palabras que tendra la traduccion en inglés, y afadio
gue existe una gran diferencia entre los dos idiomas en cuanto a la estructura de las oraciones.
Un examinador de requisitos de la KIPO, que actta en calidad de Oficina receptora, podria
informar al solicitante sobre la Regla 8.1(b) relativa al nimero de palabras en inglés. No
obstante, el examinador de la busqueda de la KIPO, en calidad de Administracién encargada
de la basqueda internacional, es el que ha de realizar las verificaciones y revisiones oportunas
para asegurarse de que la sintesis en coreano resume adecuadamente la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos, de modo que un experto en la materia pueda entender
claramente los problemas técnicos. Sin embargo, la Administracion encargada de la busqueda
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internacional no tiene la responsabilidad de examinar la traduccién al inglés. Por ello, la
delegacion se hace eco de la propuesta formulada por la delegacion de los Estados Unidos de
América de disponer de mas orientaciones sobre el tamafio de los resimenes en otros idiomas,
a fin de garantizar una adecuada divulgacion de la invencion.

260. La delegacion de Australia dijo que hay muchas preguntas y sugerencias Utiles en los
parrafos 23 a 25 del documento, a las que tratard de dar respuesta mas adelante. No obstante,
en relacion con la pregunta que se plantea en el parrafo 23.d), la delegacién sefialé que el uso
gue tienen hoy los resimenes para las busquedas es muy distinto que el que tenian cuando se
redacto el Reglamento del PCT. Las herramientas de blusqueda en linea permiten encontrar
palabras clave en el conjunto de la memoria descriptiva, y el uso creciente de la traduccion
automatica ha permitido a las Oficinas acceder a citas con independencia de cudl sea su
idioma propio. A pesar de que los resimenes son una parte importante del folleto publicado y
que algunas Oficinas hacen un mayor uso de ellos, IP Australia se mostr6 a favor de que el
Grupo de Trabajo examine la incidencia real que tienen los resimenes en las basquedas y si
pueden introducirse mejoras y ganarse en eficiencia.

261. La delegacion de Austria coment6 que la Oficina Austriaca de Patentes, en su calidad de
Oficina receptora, recibe en ocasiones solicitudes en aleman que incluyen textos en inglés en
los dibujos. Estos textos deben traducirse al aleman, pero luego la Oficina Internacional los
traduce de nuevo al inglés para la figura de la primera pagina. En consecuencia, la delegacion
preguntd si no seria mas practico en algunos casos aceptar textos en inglés en los dibujos de
solicitudes que no se presenten en este idioma, y observd que en general una persona
cualificada podria entender sin problema un flujograma con el texto en inglés.

262. La delegacion de Israel abordé la cuestion de los esfuerzos que podrian hacerse para
alentar a los solicitantes a presentar resumenes de mejor calidad y dibujos con el minimo texto
posible, como se plantea en el parrafo 23.f) del documento. La Oficina de Patentes de Israel
apoya la idea de limitar el nimero de palabras en los resimenes, lo que podria conseguirse
cambiando la palabra «preferiblemente» que figura en la Regla 8.1.b) por otra mas fuerte,
como por ejemplo «tendra», y estableciendo limites a la presentacién de solicitudes en idiomas
distintos del inglés. Una Regla asi podria dar argumentos a la Oficina receptora para instar al
solicitante a reducir la extension del resumen. Ademas, la Oficina Internacional podria tener la
capacidad de posponer la traduccién hasta que el solicitante o la Administraciéon encargada de
la basqueda internacional proporcione un resumen que respete el limite de palabras permitido,
con lo que se evitaria duplicar el trabajo de traduccién. En cuanto a la figura que debe
acompafar al resumen, la eleccién del solicitante podria estar limitada a las figuras que
contengan un nimero maximo de palabras, y en caso contrario la Administracién encargada de
la bausqueda internacional elegiria discrecionalmente otra figura que se mantuviera dentro del
limite. La delegacion también sugirié que se desaliente el uso de flujogramas como dibujo de
primera pagina, pues a menudo no son figuras Utiles para desarrollar o comprender el
resumen.

263. La delegacion del Japon afirmé que comprende las preocupaciones que se plantean en el
documento e insistié en la necesidad de recabar la opinion de los solicitantes, como principales
usuarios de los resumenes de las publicaciones internacionales. En relacion con el parrafo 25
del documento, la delegacion consideré que deberian poder elaborarse una serie de directrices
para la redaccion de resimenes en idiomas distintos del inglés, y expreso su confianza en que
las directrices formuladas no sean demasiado estrictas respecto al nUmero de palabras con los
solicitantes que no empleen el inglés.

264. La delegacion de China convino en que la traduccion al inglés del resumen y el texto del
dibujo de la primera pagina podria contribuir a la eficacia de las busquedas, que es preciso
regular. No obstante, si se quiere lograr una publicacion eficaz y proporcionar un recurso
importante para realizar busquedas hay que tomar en consideracion otros factores en la
elaboracion de las reglas sobre los resimenes y los dibujos, como el costo, la calidad, la
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disponibilidad para realizar basquedas y la legibilidad para los examinadores de patentes y el
publico. Las estadisticas que figuran en el documento muestran que los costos de traduccion
aumentan a medida que lo hacen la extension de los resimenes y la cantidad de texto que
acompania a los dibujos. Sin embargo, no se aportan pruebas directas de que exista una
correlacion entre el numero de palabras de los resimenes y su calidad, y deben tenerse en
cuenta los tipos de caracteres que se emplean en los distintos idiomas de publicacion.
Contando con sistemas informéticos de busqueda, un resumen claro y completo en el que
puedan realizarse busquedas y una figura adecuada que lo acompafie mejorarian la eficacia de
las busquedas y la calidad de los resultados de la labor en la fase internacional. Por otro lado,
invenciones pertenecientes a diferentes sectores técnicos pueden requerir criterios distintos en
la elaboracion del resumen y los dibujos para lograr una descripcion clara y completa de la
materia de la invencion. En este momento, no esta demasiado claro cual debe ser el criterio
para evaluar la calidad del resumen y la necesidad de texto en los dibujos. Ademas, deben
tenerse en cuenta las necesidades de los solicitantes en relacion con el formato de los
resimenes y los dibujos. En consecuencia, la delegacion sugirié que las medidas propuestas
en el documento podrian requerir mas estudio y analisis, asi como mas atencién a la facilidad
de uso.

265. La delegacion del Canada agradecié la labor que lleva a cabo la Oficina Internacional
para vigilar los costos de las tareas de las que es responsable en virtud del PCT y para adoptar
medidas en las areas que repercuten negativamente sobre los recursos. La delegacion dijo
tener muchas ideas en relacién con el contenido y la calidad de los resimenes y los dibujos de
la primera pagina, y sugirié que antes de la Reunion de las Administraciones Internacionales
de 2017 se recojan de forma detallada en una Circular los comentarios tanto de las Oficinas
como de los solicitantes sobre las cuestiones que se plantean en el documento. La delegacion
también manifestd su acuerdo con los comentarios realizados por la delegacién de Australia
sobre el parrafo 23.d) del documento.

266. La delegacion de la Federacion de Rusia reconocio los problemas sefialados por la
Oficina Internacional en relacion con la preparacion de resimenes y los recursos necesarios
para traducirlos, y dijo que seria util reconsiderar o modificar las directrices para la redaccion de
resumenes. En este proceso es importante tener en cuenta que la extension requerida para
resumir una divulgacién técnica varia de un sector técnico a otro, y que en el caso de algunos
idiomas el nimero de palabras de la traduccién al inglés sera mayor que en el idioma original.
Por ejemplo, en ruso no hacen falta articulos u otras palabras auxiliares, a diferencia de lo que
ocurre en inglés, y en aleman los nombres compuestos pueden expresarse con una sola
palabra, mientras que en inglés se requeriran varias palabras. No obstante, seria sumamente
estricto requerir que los propios solicitantes preparen el resumen en inglés.

267. La delegacion de Francia convino en gque la publicacién de resiumenes y dibujos de
primera pagina es de interés para todas las Oficinas y usuarios, y por consiguiente se mostré a
favor de la sugerencia de la delegacion del Canadéa de enviar una Circular para recabar
observaciones en preparacion del debate que tendra lugar en la Reunién de las
Administraciones Internacionales.

268. La delegacién de Dinamarca afirmé que comprende los problemas practicos y los costos
adicionales que expone el documento en relacién con la traduccién de extensos resimenes, y
sugirié que los solicitantes y las Oficinas presten mas atencion a la redaccion de los resimenes
para garantizar su conformidad con el Reglamento del PCT. La legislacion nacional danesa no
insta a realizar un examen en profundidad de los resimenes, y en la Oficina Danesa de
Patentes y Marcas los examinadores raramente revisan con detalle los resumenes de las
solicitudes. En relacién con el parrafo 23.d) del documento, la delegacion se mostro de
acuerdo con los comentarios realizados por la delegacion de Australia y suscritos por la
delegacion del Canada, en el sentido de que las busquedas se llevan a cabo principalmente en
bases de datos en linea que contienen textos integros y en las que la funcion del resumen no
queda tan clara como en las busquedas realizadas a través de documentos en papel. En
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relacion con las demas cuestiones que se plantean en el documento, la delegacion manifesto
su disposicion a abordarlas en detalle a través de una Circular.

269. La delegacion de la OEP hizo referencia a la finalidad del resumen, que consiste en
ofrecer una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion, las reivindicaciones y
cualquier dibujo. En algunos casos, un resumen breve de menos de 50 palabras puede bastar
para describir adecuadamente una invencion, mientras que en otros casos puede requerirse un
resumen de mas de 150 palabras. En ciertas solicitudes, por tanto, podria justificarse una
desviacion de la extensién preferida que se establece en la Regla 8. Por otro lado, un resumen
demasiado corto puede ser mas problematico que uno demasiado extenso, pues cabe la
posibilidad de que el primero no cubra todos los aspectos de la invencion, mientras que en el
segundo podria localizarse la informacién pertinente mediante la funcion de destacado de texto
de una herramienta de busqueda en linea. En este sentido, la delegacién se mostré de
acuerdo con los comentarios sobre la utilizacion de los resumenes para realizar blusquedas y
consultas que ha aportado la delegacion de Australia en relacion con el parrafo 23.d) del
documento, habida cuenta de que los examinadores emplean mucho mas a menudo
herramientas electrénicas para realizar las blisquedas que los propios documentos en papel.
Por ultimo, la delegacion convino en que podria ser Util elaborar directrices que contengan
recomendaciones destinadas a la redaccién de resimenes en idiomas distintos del inglés, tal
como se sugiere en el parrafo 25 del documento.

270. La delegacion de Chile se manifest6 a favor de la propuesta de la Oficina Internacional de
plantear la cuestion del resumen y del texto de los dibujos de la primera pagina en la proxima
Reunion de Administraciones Internacionales, teniendo en cuenta la responsabilidad que la
Regla 38 asigna a las Administraciones encargadas de la busqueda internacional de garantizar
gue el contenido es conforme al Reglamento. También dijo que es necesario garantizar que el
resumen publicado facilita la transferencia de tecnologia al resultar accesible para todos los
usuarios del sistema de patentes.

271. La delegacion de Colombia se mostr6 de acuerdo con las delegaciones de Dinamarca y
de la Oficina de Patentes Europea en cuanto a la importancia cada vez menor del resumen
para las busquedas del estado de la técnica que llevan a cabo examinadores, terceros y otros
interesados, dado el uso cada vez mas extendido de herramientas electrénicas de blsqueda y
la creciente disponibilidad del texto completo de los documentos en un formato que permite
realizar busquedas. Los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia no redactan resimenes, sino que utilizan el texto del solicitante que mejor resume la
invencion. La delegacién apoya por tanto que se avance en esta cuestion y se considere la
posibilidad de modificar el Reglamento.

272. La delegacion de Espafia dijo estar de acuerdo con muchas de las intervenciones
precedentes, pero insistié en que las Administraciones internacionales deben esforzarse mas
en examinar la calidad de los resimenes por lo que respecta al nimero recomendado de
palabras. Aunque es cierto que la mayoria de las busquedas se realizan sobre todo el texto,
los resiumenes siguen desempefiando un papel importante en algunas herramientas de
busqueda empleadas por los examinadores, como EPOQUE-Net, y en bases de datos de
acceso publico, como Espacenet, en las que el resumen es el primer texto del documento que
encuentra la persona que realiza una busqueda del estado de la técnica. Por consiguiente, el
resumen sigue siendo valioso y es importante que la Oficina Internacional se esfuerce en
mejorar su calidad y en controlar el nUmero de palabras. Aunque la OEPM no revisa todos los
resimenes que presentan los solicitantes, los examinadores introducen cambios cuando el
resumen no es adecuado. Es importante por tanto que las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional sean rigurosas en la revision de los resimenes para garantizar que
cumplen con la finalidad prevista.

273. La delegacion del Reino Unido respondio a los comentarios realizados por las
delegaciones de Australia, Dinamarca, la OEP y Colombia acerca de la utilidad cada vez menor
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de los resumenes ante el uso creciente de las busquedas electrénicas de texto completo. En la
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido los examinadores utilizan los resimenes
como fuente principal de informacién, complementandola con busquedas de texto completo
cuando lo estiman necesario. Por tanto, las busquedas de texto completo no se usan como
sustituto de las busquedas de resimenes en el sector técnico pertinente. En consecuencia, la
delegacion destaco la importancia de la calidad de los resimenes y expresé su apoyo a los
esfuerzos dirigidos a mantenerla y mejorarla. La delegacion también se mostr6 a favor de que
la Oficina Internacional envie una Circular en la que se invite a las Oficinas y los usuarios a
presentar comentarios para poder recabar toda la informacion pertinente de los Estados
contratantes antes de adoptar decisiones en esta materia.

274. El representante de la Asociacién de Agentes Espafioles Autorizados ante
Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI) se mostr6é de acuerdo
con los comentarios realizados por la delegacion de Espafia. Los profesionales de las
busquedas, como los examinadores y los especialistas en patentes, tienen acceso a poderosas
herramientas de busqueda, pero es preciso distinguir su caso del de los usuarios del sistema
gue no tienen acceso a tales motores de busqueda. En general, los usuarios realizan sus
busquedas a través de bases de datos gratuitas en Internet, en las que solo tienen acceso a un
documento en PDF con el resumen en la primera pagina. De este modo, la informacion atil del
resumen constituye la primera impresion que se lleva un usuario de una solicitud de patente,
por lo que el resumen sigue siendo una parte importante del documento.

275. La Secretaria, en respuesta a la pregunta de la delegacién de Estados Unidos de
América acerca del formato del texto en la figura de la primera pagina, confirmé que el texto de
las figuras que acompafian a los resumenes se facilita tnicamente en formato de imagen y no
en formato susceptible de busqueda, tanto en el idioma original como en la traduccion.

276. EIl Grupo de Trabajo acord6 que la Oficina Internacional distribuya una Circular en
la que se invite a formular comentarios mas detallados sobre las cuestiones expuestas en
el parrafo 23 del documento PCT/WG/9/16, especialmente de las Oficinas designadas y
los representantes de los solicitantes y los usuarios de la informacién contenida en las
patentes, a fin de que tengan lugar debates con conocimiento de causa en la siguiente
sesion de la Reunién de las Administraciones Internacionales.

POSIBLES MEJORAS EN EL SISTEMA DE BUSQUEDA INTERNACIONAL
SUPLEMENTARIA

277. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/6.

278. La Secretaria explico que el documento responde a la peticién formulada en la octava
reunion del Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional presente un documento en el que
se examinen las mejoras que podrian introducirse en el sistema de busqueda internacional
suplementaria. En particular, el documento propone introducir dos modificaciones en el
Reglamento: en primer lugar, extender de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de
prioridad el plazo fijado para pedir una blsqueda internacional suplementaria, y, en segundo
lugar, brindar a las Administraciones designadas para la blusqueda suplementaria la opcién de
emitir una opinién escrita junto con todos sus informes de busqueda internacional
suplementaria. La primera de estas propuestas permitiria que el nimero de solicitantes que
reciben un informe de bldsqueda internacional antes de que se cumpla el plazo fijado para pedir
una bdsqueda internacional suplementaria aumentara entre un 3 y 4%, con lo que solo entre
el 2y el 3% de los solicitantes dejarian de recibirlo antes de cumplirse el nuevo plazo. Esta
propuesta obtuvo un respaldo general en la vigésima tercera sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales, celebrada en enero de 2016. La segunda de estas
propuestas, a saber, brindar la opcién de que una Administracién emita una opinién escrita
junto con los informes de busqueda internacional suplementaria, presenta ventajas e
inconvenientes. Por un lado, afiadiria complejidad a un sistema poco utilizado, que suma
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menos de 100 solicitudes por afio. Por otro, permitiria que una opinion escrita favorable
obtenida en una busqueda internacional suplementaria sirviera como base de una solicitud en
el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT, en los
casos en los que la busqueda suplementaria haya abarcado toda la documentacion minima del
PCT. Para facilitar la valoracion de la segunda propuesta, en el Anexo se aborda la cuestion
de cdmo podria plasmarse en el Reglamento. Los cambios propuestos requieren que la
Administracion decida si desea hacer uso de la opcion y, en caso afirmativo, que emita una
opinién escrita junto con todos los informes de busqueda internacional suplementaria, algo que
podria especificarse, por ejemplo, en el acuerdo operativo entre la Administracion y la Oficina
Internacional. De este modo, cuando el solicitante designara una Administracion para una
busqueda internacional suplementaria sabria con certeza si esa Administracion iba a formular
una opinién escrita. Las disposiciones también prevén el trato que recibiria la opinidn escrita
durante el resto de la fase internacional, tanto si se hubiera presentado una solicitud de
examen preliminar internacional como si no. Por ultimo, otra idea que se debatié en la Reunién
de las Administraciones Internacionales de enero es la posibilidad de pedir una busqueda
internacional suplementaria en base a reivindicaciones modificadas. Sin embargo, en vista de
las dificultades practicas sefialadas en el documento y de las inquietudes expresadas en la
Reunién de Autoridades Internacionales, esta propuesta no se ha incluido en el documento.

279. La delegacion de la OEP afirm6 que entre las opciones examinadas en la Reunion de las
Administraciones Internacionales, las dos que se incluyen en el documento son las que
parecen mas aceptables para la mayoria de las Administraciones internacionales. Ambas
propuestas mejorarian el servicio y la flexibilidad del sistema de busquedas internacionales
suplementarias, en beneficio de los usuarios. Extender el plazo para pedir una busqueda
internacional suplementaria a 22 meses contados a partir la fecha de prioridad lo haria coincidir
con el plazo para presentar una solicitud de examen preliminar internacional, lo que parece
mas bien una simplificacién que una complicacion del Sistema del PCT, y proporcionaria
ademas tres meses adicionales a los solicitantes para decidir si solicitan una busqueda
suplementaria. Aungue el tiempo para realizar la busqueda suplementaria se veria reducido de
nueve a seis meses, €so no seria un problema para la OEP, pues los examinadores inician
actualmente las busquedas internacionales suplementarias superados los 22 meses desde la
fecha de prioridad. En relacion con la segunda propuesta de brindar la opcién de emitir una
opinién escrita, la delegacion puso en duda la opinién expresada en el documento de que ello
afadiria complejidad al sistema de busquedas internacionales suplementarias, y se manifest6 a
favor de permitir esa opcion. La delegacion se refirié a las opciones que brinda actualmente la
Regla 45bis.7.e), en el sentido de permitir que una Administracion dé explicaciones con
respecto a las citas de los documentos considerados pertinentes. Cuando la OEP da estas
explicaciones, el trabajo que realiza es el mismo que haria para preparar una opinién escrita, y
el resultado tiene idéntico contenido. Lamentablemente, sin embargo, las explicaciones no
tienen la misma consideracién que una opinién escrita. Es una lastima por tanto que un
solicitante no pueda usar las explicaciones del mismo modo que una opinién escrita para
facilitar el uso y la tramitacion de una solicitud por las Oficinas designadas en la fase nacional.
En conclusion, la delegacién dio su respaldo a ambas propuestas, por considerar que
introducen mejoras en el sistema de bUsquedas internacionales suplementarias en beneficio de
sus usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema se usa poco actualmente y que
estas propuestas pueden aumentar la utilizacion de la busqueda internacional suplementaria en
el futuro.

280. La delegacién de los Estados Unidos de América declaré que no tiene objecion a la
propuesta de modificar la Regla 45bis para extender el plazo fijado para pedir una biusqueda
internacional suplementaria. Sin embargo, tras considerar la cuestion con posterioridad a la
Reunidn de las Administraciones Internacionales, la delegacion manifesté algunas inquietudes
en relacion con la propuesta de modificar esta Regla para permitir la emisién de una opinion
escrita en el procedimiento de busqueda internacional suplementaria. Aunque la opinion
escrita se haya planteado como una opcion para la Administracion que efectia la basqueda
internacional suplementaria, disipando las inquietudes especificas que surgieron en la Reunién
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de las Administraciones Internacionales, la delegacién comparte las preocupaciones
planteadas en el parrafo 15 del documento en relacién con la posibilidad de usar una opinion
escrita en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT,
en los casos en los que la busqueda suplementaria no haya abarcado toda la documentacion
minima del PCT. En estos casos, no seria adecuado emitir una opinién escrita favorable dado
el limitado alcance de la busqueda del estado de la técnica. En consecuencia, la delegacion
estim6 que las modificaciones propuestas en relacion con la posibilidad de emitir una opinién
escrita junto con el informe de bdsqueda internacional suplementaria no deben aprobarse en
este momento. Sila finalidad de la propuesta es proporcionar informacién al solicitante y a las
Oficinas designadas acerca de como realiza su labor la Administracion que efectla la
busqueda suplementaria, basta con la opcion existente de dar explicaciones con respecto a las
citas en el informe de la blusqueda internacional suplementaria. Pero si el propésito es abrir
una via para facilitar el acceso al sistema PPH, deben considerarse mas a fondo las
consecuencias y las posibles formas de aplicacién antes de introducir ningin cambio en las
reglas.

281. La delegacion del Canada dijo estar de acuerdo con todos los comentarios formulados
por la delegacion de los Estados Unidos de América. Lo mas importante a tener en cuenta en
relacién con las modificaciones del sistema de bldsqueda internacional suplementaria es dar
respuesta a las necesidades de los solicitantes, como se repite en seis de las 39 respuestas a
la Circular C. PCT 1429, segun las cuales la blusqueda internacional suplementaria tiene
escaso atractivo para los solicitantes debido a las tasas elevadas y la complejidad del servicio.
Sin embargo, ninguno de los cambios propuestos aborda la cuestion de las tasas que imponen
las Administraciones por efectuar una busqueda internacional suplementaria, y cabe pensar
que la complejidad del servicio no hara sino aumentar si se introducen dichos cambios. En
2015, en torno al 97% de las busquedas internacionales suplementarias abarcaron segun
parece toda la documentacién minima del PCT. Resulta dificil pensar por tanto que el sistema
se esta usando de acuerdo con la finalidad prevista, a saber, suplementar las basquedas de la
Administracion encargada de la busqueda internacional. La delegacién sugirié que el mejor
modo de avanzar en la cuestiéon de la reforma del sistema de blasquedas internacionales
suplementarias es buscar formas de reducir los costos para los usuarios y de aumentar el
namero de Administraciones que ofrezcan busquedas suplementarias distintas de las
efectuadas sobre toda la documentacién minima del PCT, como por ejemplo en idiomas
especificos o en bases de datos o archivos por materias. La delegacion se mostré de acuerdo
con la valoracion realizada en el parrafo 15 del documento, en el sentido de que la introduccion
formal de una opinién escrita podria contribuir a alejarse ain mas del concepto de una
verdadera busqueda suplementaria para aproximarse, fundamentalmente, a una segunda
busqueda internacional completa. En relacion con la propuesta de extender el plazo para pedir
una busqueda internacional suplementaria, la delegacién apoy6 su modificacion a 22 meses
contados a partir de la fecha de prioridad, por considerar que establece un equilibrio entre la
necesidad de que el solicitante disponga del informe de la basqueda internacional y la opinion
escrita antes de que termine el plazo para pedir una basqueda internacional suplementaria, y la
de proporcionar a las Administraciones el tiempo necesario para efectuar la busqueda
suplementaria.

282. La delegacién de la Federacion de Rusia apoy6 la propuesta de extender el plazo de 19 a
22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, una modificacién que tiene claras ventajas,
como se indica en el documento. La delegacion manifesté mas dudas acerca de la propuesta
de incluir una opinién escrita junto con el informe de la busqueda internacional suplementaria.
El Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (Rospatent) ofrece un servicio
de busqueda internacional suplementaria que abarca toda la documentaciéon minima del PCT
en los casos en los que no se ha podido efectuar la busqueda internacional "principal” porque
la solicitud versa sobre métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico, asi como sobre
métodos de diagnostico, y en estos casos prepara una opinion escrita. Pero en otros casos
Rospatent lleva a cabo una busqueda mas limitada y la delegacién dijo estar de acuerdo en
que en esas situaciones no es recomendable emitir una opinién escrita, a pesar de que la
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propuesta sea flexible y se plantee como una opcién. En conclusion, es mejor no introducir la
posibilidad de una opinidn escrita, que tal vez no atraiga demasiado interés por parte de las
Administraciones que ofrecen servicios de busqueda internacional suplementaria.

283. La delegacion de Israel se manifestd a favor de la propuesta de ampliar el plazo para
pedir una basqueda internacional suplementaria a 22 meses contados a partir de la fecha de
prioridad y dijo estar de acuerdo con los comentarios formulados por la delegacion de los
Estados Unidos de América en relacion con la inclusién de una opinién escrita junto con el
informe de la blsqueda internacional suplementaria.

284. La delegacion de Brasil se mostré a favor de extender a 22 meses el plazo para pedir una
busqueda internacional suplementaria, por considerar que seria Gtil para ofrecer la posibilidad
de pedir una busqueda suplementaria a un 3 o un 4% mas de usuarios tras haber recibido el
informe de la busqueda internacional "principal” y la opinion escrita. En relacién con la
inclusién de una opinién escrita junto con el informe de la busqueda internacional
suplementaria, la delegacién dijo compartir las inquietudes expresadas por las delegaciones
precedentes. Ademas, una opinién escrita puede ser un problema para las Administraciones
internacionales interesadas en ofrecer servicios de busqueda internacional suplementaria. No
debe perderse de vista que el objetivo original de la busqueda suplementaria es ampliar la
busqueda a documentos no incluidos en la documentacién minima del PCT, y no realizar una
segunda busqueda internacional completa, lo que podria dar pie a discrepancias entre los
informes de la Administracién encargada de la busqueda internacional "principal” y la
Administracion designada para la busqueda suplementaria. Por consiguiente, la delegacion
declaré que no puede respaldar la propuesta de incluir una opinién escrita en esta fase.

285. La delegacion de la Republica de Corea sefialé que cambiar el plazo para pedir una
busqueda internacional suplementaria para que coincida con el plazo para presentar una
peticion de examen preliminar internacional puede dar lugar a una “superposicion” entre la
busqueda internacional suplementaria y el examen preliminar internacional, en particular, si se
realizan otras modificaciones en la blusqueda internacional suplementaria ulteriormente, como
permitir que una busqueda internacional suplementaria se base en reivindicaciones
modificadas. Ademas, sostuvo que ninguna de las disposiciones del Reglamento o de las
Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional prevé que la
busqueda internacional suplementaria deba centrarse en el estado de la técnica en idiomas
concretos. Por tanto, la delegacion considerd que es necesario debatir la relacion entre la
blusqueda internacional suplementaria y el examen preliminar internacional antes de extender
el plazo para pedir una busqueda internacional suplementaria.

286. La delegacién del Reino Unido se mostr6 favorable a la propuesta de extender a 22
meses el plazo para pedir una blsqueda internacional suplementaria, y dijo compartir las
inquietudes expresadas por la delegacion de los Estados Unidos de América sobre la
introduccion de una opinidn escrita junto con la bisqueda internacional suplementaria. Sin
embargo, la delegacion dijo estar convencida de que las mejoras debatidas en el documento no
contribuirian demasiado a aumentar la utilizacion del servicio de blsqueda internacional
suplementaria entre los solicitantes del Reino Unido, donde los usuarios recurren muy poco a
este servicio y han indicado que seria una opcion mas interesante para ellos si hubiera mas
Autoridades internacionales que lo ofrecieran, como por ejemplo las Oficinas de la Cooperacion
Pentalateral. En consecuencia, la delegacion manifesto interés por saber si otras
Administraciones internacionales tienen previsto ofrecer el servicio en el futuro.

287. La delegacion de China manifest6é su apoyo a las propuestas planteadas para mejorar el
sistema de busqueda internacional suplementaria. La Oficina Estatal de la Propiedad
Intelectual de la Republica Popular China (SIPO) ha estado siguiendo la evolucion de la
busqueda internacional suplementaria y agradece los esfuerzos de la Oficina Internacional y de
las Administraciones internacionales que prestan el servicio. Si se considera necesatrio, la
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SIPO esta dispuesta a recoger las opiniones y las sugerencias de los solicitantes y a seguir
promoviendo el servicio entre sus usuarios en China.

288. En respuesta a los comentarios realizados por la delegacién de la Republica de Corea
sobre la informacion relativa al idioma de las busquedas del estado de la técnica en las
busquedas internacionales suplementarias, la Secretaria confirmé que accede con gusto a
examinar la informacién que facilite la Oficina Internacional acerca de las diferentes opciones
que tienen los solicitantes al pedir que se realice una busqueda internacional suplementaria,
incluida la informacién que figura en las Directrices de blsqueda internacional y de examen
preliminar internacional del PCT.

289. EIl Grupo de Trabajo aprobé las modificaciones propuestas respecto de la

Regla 45bis.1, en la forma expuesta en el Anexo del documento PCT/WG/9/6, a fin de
presentarlas a examen de la Asamblea en su proximo periodo de sesiones de octubre

de 2016, a reserva de posibles cambios en la redaccion que efectle la Secretaria. No se
llegd a un acuerdo en cuanto a la introduccién de la propuesta de nueva Regla 45bis.7bis
o las madificaciones propuestas respecto de las Reglas 45bis.8, 45bis.9 y 90bis.3bis que
se exponen en el Anexo del documento PCT/WG/9/6.

CORRECCION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL CUANDO ESTA CONTENGA
ELEMENTOS O PARTES PRESENTADOS “POR ERROR”

290. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/13.

291. La Secretaria record6 que en reuniones previas del Grupo de Trabajo se ha debatido la
interpretacion de las disposiciones del PCT relativas a la incorporacién por referencia de partes
omitidas de una solicitud, pero no se ha llegado a ninglin acuerdo en cuanto a la incorporacion
por referencia de todo un elemento de la solicitud internacional cuando tal elemento ya figure
en la solicitud presentada. Por ejemplo, si el solicitante presenta una solicitud internacional con
una serie errénea de reivindicaciones, pero la solicitud de prioridad contiene las
reivindicaciones correctas, existen diferentes modos de proceder en relacion con la posibilidad
de incorporar por referencia las reivindicaciones correctas como partes omitidas. Algunas
Oficinas han sostenido que el elemento no esta omitido en la solicitud original, por lo que no
pueden incorporarse las reivindicaciones correctas, mientras que otras Oficinas permiten la
incorporacién, con el resultado de que hay dos series distintas de reivindicaciones. En la
reunion del afio pasado del Grupo de Trabajo, se pidi6 a la Secretaria que preparase un
documento de trabajo con un proyecto de disposicién que permita al solicitante, en casos muy
limitados y excepcionales, sustituir las reivindicaciones y/o la descripcion incluidas por error en
la solicitud presentada por una version equivalente correcta de las reivindicaciones y/o la
descripcion contenidas en la solicitud de prioridad. Dicho proyecto de disposicion figura como
anexo del documento. En primer lugar, se propone modificar la Regla 20.5.a) al objeto de
aclarar que las vigentes disposiciones relativas a las partes omitidas se refieren exclusivamente
a los supuestos en los que una parte de la descripcion, las reivindicaciones y/o los dibujos se
haya omitido verdaderamente en la solicitud presentada, pero no cubren el supuesto de que se
haya presentado por error todo un elemento o una parte de la solicitud. En segundo lugar, se
propone afiadir una nueva Regla 20.5bis en virtud de la cual el solicitante pueda pedir la
supresion de cualquier elemento o parte de la solicitud que haya presentado erroneamente y
confirmar la incorporacion por referencia del elemento o parte equivalente correcto que figuren
en la solicitud de prioridad previa. La Secretaria sugirié que, antes de entrar a examinar la
redaccion del proyecto, el Grupo de Trabajo evalle si hay un consenso efectivo en torno a este
nuevo enfoque de la cuestion, teniendo en cuenta factores como el servicio que presta a los
solicitantes, los tramites que exige a las Oficinas, las expectativas de terceros y también, en
particular, la relacion de este nuevo mecanismo de correccion con otros medios de
subsanacion actualmente disponibles, en especial la posibilidad de rectificar errores evidentes
prevista en la Regla 91, en la que se abordan cuestiones parecidas pero se establecen
requisitos distintos que en el proyecto de disposicion para que una correccion sea admisible.
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También es importante que los Estados miembros consideren si es probable que este nuevo
enfoque sea aceptado y reconocido en virtud del derecho nacional aplicable, en caso de
lograrse el consenso necesario para modificar el PCT conforme a lo propuesto en el
documento. En el supuesto de que muchos Estados contratantes formularan reservas por
incompatibilidad con el derecho nacional, poco se ganaria con la aprobacién de los proyectos
de propuesta. Otra cuestion a tener en cuenta es la relacién entre el enfoque propuesto y el
PLT, que no se aplica de forma directa a una solicitud internacional pero si lo haria cuando esta
entrara en la fase nacional en los Estados contratantes que fueran Partes Contratantes del
PLT. Una de las cuestiones que se plantean para estos Estados es si el enfoque es compatible
con el Articulo 2.1) del PLT, que permite a una Parte Contratante disponer requisitos que sean
mas favorables desde el punto de vista de los solicitantes que los requisitos mencionados en el
PCT, a excepcion de los relativos a la fecha de presentacién. Otra cuestién relacionada con el
PCT es si la disposicion se refiere a la forma y al contenido de la solicitud, en cuyo caso
pasaria a ser vinculante para todas las Partes Contratantes del PLT, pues en virtud del

Articulo 6, siempre que asi lo decida la Asamblea del PLT en virtud del Articulo 16, tal
disposicién puede pasar a ser vinculante para las Partes Contratantes del PLT si se considera
relativa a la forma y el contenido de la solicitud. Ambas son cuestiones sobre las que deben
decidir las Partes Contratantes del PLT, pero que son importantes para los Estados
contratantes del PCT que sean también partes del PLT.

292. La delegacién de la OEP dio su apoyo a la propuesta de modificar la Regla 20.5 para
aclarar que dicha regla solo se aplica a las partes verdaderamente omitidas. Sin embargo, si
bien la OEP entiende la légica subyacente a la propuesta Regla 20.5bis, a saber, de permitir
gue el solicitante que quiso presentar otra cosa como memoria descriptiva sustituya la memoria
presentada, tiene serias reservas en cuanto la compatibilidad de la disposicién con el PLT. En
el Articulo 2.1) del PLT se estipula que las Partes Contratantes del PLT tendran libertad de
disponer requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean mas
favorables que los requisitos mencionados en el propio PLT y el Reglamento de dicho tratado,
a excepcién de los requisitos relativos a la fecha de presentacion que se contemplan en el
Articulo 5 del PLT. El Articulo 5 del PLT, en el que se especifican los requisitos relativos a la
fecha de presentacion, y en particular, el Articulo 5.6) del PLT, en el que se contempla la
incorporacion por referencia de partes omitidas, son vinculantes para las Partes Contratantes
del PLT. Dicho de otro modo, las Partes Contratantes no estan facultadas para prever
posibilidades adicionales y de mayor alcance para modificar el grado de divulgacion sin
cambiar la fecha de presentacion. El Convenio sobre la Patente Europea fue redactado en ese
sentido, y su Regla 56 corresponde en gran medida con el Articulo 5.6) del PLT. La
jurisprudencia de la Camara de Recursos de la OEP, causa J 27/10, confirma que la Regla 56
del Convenio sobre la Patente Europea no contempla que puedan modificarse, sustituirse o
suprimirse partes o toda la descripcion presentada originalmente. Ademas, uno de los
objetivos del proceso de reforma del PCT entre 2001 y 2007 era alinear el PCT lo mas posible
al PLT, cosa que se logro al haber introducido disposiciones sobre la incorporacién por
referencia de partes faltantes o la restauracion del derecho de prioridad. Por consiguiente, la
delegacion dijo que considera que hay que sopesar la cuestion detenidamente, quizas, sobre la
base de consultas, por ejemplo, mediante un cuestionario, con las Partes Contratantes del PLT,
a fin de evitar que aumente el desfase entre Oficinas respecto de la practica en la fase
internacional y la préactica en la fase nacional. Aun cuando se llegue a la conclusion de que no
hay incompatibilidad con el PLT, se precisa modificar la nueva Regla propuesta 20.5.b) para
estipular que todo elemento presentado por error o toda parte suprimida de la solicitud se
conserven en el expediente y puedan ser consultados por el publico.

293. La delegacion de Filipinas manifesté que la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas
es favorable a las modificaciones del Reglamento que se proponen en el documento para
permitir la correccion de elementos presentados por error, dado que la intencién es la misma
que en el caso de la incorporacion por referencia de partes omitidas. Ambos procedimientos
corrigen la solicitud internacional sobre la base de los elementos que ya figuran en la solicitud
de prioridad, mediante la supresién y/o sustitucion de los elementos y partes presentados por



PCT/WG/9/28
pagina 69

error, de tal modo que el resultado sea el mismo que en la solicitud de prioridad. El
procedimiento de incorporacion por referencia de elementos enteros es practica habitual en la
Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.

294. La delegacion de los Estados Unidos de América sefalo que sigue estando firmemente
convencida de que, en los casos en los que la solicitud internacional contenga una serie de
reivindicaciones incluidas por error y/o una descripcion presentada incorrectamente pero el
solicitante pida de todas formas que se incorporen por referencia todas las reivindicaciones y/o
la descripcion entera que figuran en la solicitud de prioridad en tanto que “parte omitida”, dicha
incorporacién por referencia esta claramente contemplada, no solo en el espiritu y el propdsito
sino también en la letra del Reglamento actual. Se trata de una disposicion que facilita las
cosas para el solicitante, pues le permite subsanar errores que de otro modo podrian tener
graves consecuencias. En este sentido, la delegacién se mostr6 a favor del objetivo de la
propuesta. No obstante, la delegacion hizo notar que no hay necesidad de modificar el
Reglamento, pues las disposiciones actuales ya prevén la incorporacion de elementos o partes
correctos como elementos o partes "omitidos", como dejan claro los debates mantenidos
durante la primera reunién del Grupo de Trabajo, cuando se redactaron y aprobaron las
disposiciones (véanse los parrafos 126 y 127 del informe de la reunion, el documento
PCT/WG/1/16). Pero aungue la delegacion no considere necesario modificar el Reglamento,
dijo estar dispuesta a apoyar las propuestas si con ello se puede lograr el objetivo de permitir
gue mas solicitantes puedan incorporar elementos correctos tomados del documento de
prioridad como elementos o partes "omitidos". La delegacién sefialé ademas que, en virtud del
Articulo 3.1)b) del PLT, la aplicacién del PLT a las solicitudes internacionales esta supeditada a
las disposiciones del PCT, que deben prevalecer. El Articulo 3.1)b) del PLT dispone
explicitamente que "con sujecién a lo dispuesto en el Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes, las disposiciones del presente Tratado y el Reglamento seran aplicables a las
solicitudes internacionales de patentes de invencion y de patentes de adicién, en virtud del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes: i) respecto de los plazos aplicables [...] en
virtud de los Articulos 22 y 39.1) del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes; ii)
respecto de todo procedimiento iniciado en la fecha, o después de la fecha, en la que pueda
comenzar la tramitacion o el examen de la solicitud internacional en virtud del Articulo 23 de
ese Tratado". La delegacion sefial6 que la cuestion bajo examen no estéa regida por el PLT.
Para concluir, la delegacién manifesto la esperanza de que se llegue a un acuerdo sobre estas
cuestiones para que los solicitantes dispongan finalmente de la medida que necesitan para
subsanar esta clase de errores.

295. La delegacion del Japon se manifestd a favor de la propuesta que figura en el
documento, por considerar que simplificaria una serie de operaciones en beneficio de los
usuarios. De acuerdo con la practica actual, los elementos presentados por error siguen
formando parte de la solicitud, por lo que seria til introducir la posibilidad de excluirlos del
examen. En relacién con la posibilidad de facultar a la Administracién encargada de la
busqueda internacional para cobrar una tasa suplementaria, como se plantea en el parrafo 15
del documento, la delegacién se manifesté a favor de esta posibilidad, siempre que la propia
Administracién encargada de la busqueda internacional pueda determinar su importe en base a
la carga adicional de trabajo que suponga para ella.

296. La delegacion de China dijo que es razonable permitir, hasta cierto punto, que los
solicitantes sustituyan los elementos o partes incluidos por error en la solicitud internacional por
la version equivalente correcta de la solicitud previa, y que la propuesta proporciona un
fundamento juridico para esa practica. Sin embargo, en opinion de la delegacion, las
modificaciones propuestas siguen sin permitir la sustitucion de la totalidad de las
reivindicaciones y la descripcion, pues ello afectaria a la aplicacion y tramitacion de la
busqueda internacional. En su calidad de Oficina receptora, la Oficina Estatal de Propiedad
Intelectual de la Republica Popular China (SIPO) mantiene la practica de no permitir la
incorporacion de una serie de reivindicaciones y/o una descripcion en su totalidad. A juicio de
la delegacidn, las propuestas podrian facilitar la sustitucion de series de reivindicaciones y/o
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descripciones presentadas por error, y abrir la puerta a posibles abusos. Por tanto, la
delegacion propuso que se aclare en el Reglamento que no se permite la sustitucion de la
totalidad de las reivindicaciones y la descripcion, aun en los casos en los que se presenten por
error. Entretanto, en vista de la disparidad de practicas, dijo que podria ser aceptable revisar
las Directrices para las Oficinas receptoras para clarificar la situacién en beneficio de los
solicitantes.

297. Elrepresentante de la APAA se manifesto a favor del espiritu y el propdsito de la
propuesta, por considerar que brinda a los solicitantes la posibilidad de corregir errores
derivados de la presentacion de solicitudes en las que se omitan o se incluyan partes por error.

298. La delegacion del Canada se manifesto a favor de documentar las practicas divergentes
de las Oficinas receptoras y designadas en relacion con la incorporacién por referencia de
partes omitidas, con el fin de aportar mayor seguridad juridica a los solicitantes y las Oficinas.
En los casos en los que las préacticas en la fase internacional se aparten de las practicas
nacionales, se podria introducir claridad y ofrecer a los solicitantes medidas de subsanacion sin
necesidad de una armonizacion perfecta del derecho nacional con el PCT. En consecuencia,
la delegacion dio su apoyo a las modificaciones de la Regla 20 y la adicién de la Regla 20.5bis.
A medida que aumenta el nimero de solicitudes presentadas electrénicamente, es preciso que
las Oficinas reconozcan que pueden producirse nuevos tipos de errores, como por ejemplo
adjuntar archivos incorrectos. Esto es algo que no esté previsto en el Reglamento, a menos
que el error se detecte antes del vencimiento del periodo de prioridad, durante el cual el
solicitante puede presentar una nueva solicitud con los elementos o partes correctos. Sin
embargo, desde la perspectiva de la politica, la delegacion sefialdé que a su juicio tiene sentido
ofrecer a los solicitantes un mecanismo de subsanacién en tales circunstancias excepcionales.
Ademas, la Regla 91 no prevé la rectificacion si el error consiste en la omision de uno o varios
elementos enteros de la solicitud internacional. Las modificaciones propuestas también
parecen dar respuesta a las preocupaciones que se han planteado en reuniones previas del
Grupo de Trabajo.

299. El representante del EPI declar6 que la propuesta que figura en el documento aporta una
solucion equilibrada que aborda satisfactoriamente el problema de los documentos
presentados con errores. Por mas que los casos de este tipo sean infrecuentes, no dejan de
ser importantes. El representante manifesté la esperanza de que si se aprueban las
propuestas, las Oficinas designadas y elegidas no plantearan objeciones en la fase nacional a
la sustitucion de documentos presentados con errores.

300. La delegacion de Australia indicé que en virtud de la Regla 20.5.a) existe la posibilidad de
incorporar por referencia un conjunto completo de dibujos omitidos, pero que no hay una
disposicién equivalente para la totalidad de la descripcion o de las reivindicaciones. Parece por
tanto que el principal problema desde el punto de vista de la politica es si cabe sustituir
mediante incorporacion por referencia la totalidad de una descripcion o de una serie de
reivindicaciones incluida por error. En este sentido, podria ser util examinar las razones de que
haya disposiciones distintas para la incorporacién de dibujos y para la incorporacién de la
descripcion y las reivindicaciones. En su calidad de Oficina designada o elegida, IP Australia
acepta las incorporaciones que se han admitido en la fase internacional, y por tanto ve dificil
gue una solicitud concreta se tramite de un modo distinto segun cual sea la Oficina receptora.
La delegacion concluyé manifestando su disposicion a aceptar la solucion a la que lleguen por
consenso los Estados contratantes en este terreno, pues ello aportaria algo de seguridad y una
practica unificada para todas las Oficinas.

301. Elrepresentante de la JPAA manifestd su apoyo a la propuesta. Si se faculta a la
Autoridad encargada de la busqueda internacional para cobrar una tasa suplementaria en los
casos en los que la peticion de sustituir un elemento o parte incluido por error se reciba
después de haber iniciado la elaboracién del informe de busqueda internacional, se logra un
equilibrio entre dar facilidades a los usuarios y garantizar la eficacia del procedimiento.
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302. Elrepresentante de la FICPI se sumo a las opiniones expresadas por la delegacion de los
Estados Unidos de América, asi como por la APAA y el EPI, en apoyo de la propuesta de
permitir a los solicitantes corregir los errores cometidos en la presentacion de elementos y
partes de la solicitud.

303. La delegacion de la Republica de Corea sefialé que cuando un solicitante asegura que un
elemento o parte se ha presentado por error, puede ser dificil para la Oficina determinar si ha
sido efectivamente asi. En algunos casos, resulta dificil determinar incluso si algo constituye
un error evidente a los efectos de una peticion de rectificacion en virtud de la Regla 91. La
vigente Regla 20.5 cubre los errores del solicitante, y la delegacién expresoé la opinion de que
mejorar la informacion relativa a estas disposiciones orientaria al solicitante en relacion con el
marco juridico actual.

304. La delegacion del Reino Unido se manifestd a favor del espiritu de la propuesta, pero
pidi6 a la Oficina Internacional que aclare algunos puntos. En primer lugar, la delegacion pidié
gue se aclare el efecto que tendrian las disposiciones sobre las Oficinas que son Partes
Contratantes en el PLT. En este sentido, la delegacion dijo entender que la Oficina
Internacional mantiene el criterio de que las disposiciones propuestas no entrarian en el @mbito
de aplicacion del Articulo 6.1) del PLT, y que por lo tanto los Estados miembros del PLT no
estarian obligados a aplicarlas a sus solicitudes nacionales o regionales en caso de que
entraran en vigor. En segundo lugar, en relacién con las implicaciones de la propuesta para la
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la practica actual de la Oficina no permite que
los solicitantes supriman paginas incorrectas de la solicitud como se propone. Por lo tanto, si
las modificaciones entran en vigor, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido se vera
obligada a presentar una notificacion de incompatibilidad como Oficina receptora y como
Oficina designada/elegida. No obstante, puesto que el derecho nacional del Reino Unido
permite a los solicitantes afiadir paginas a la memoria descriptiva del documento de prioridad
en casos en los que falten partes de la solicitud, la delegacion podria interpretar las
disposiciones en el sentido de incluir los casos en los que se hayan presentado partes o
elementos por error, aungue las paginas presentadas por error deberian seguir formando parte
de la solicitud y solo podrian suprimirse en una fase posterior, mediante la presentacion de la
modificacion correspondiente por parte del solicitante. Por consiguiente, la delegacion sugirio
gue se elimine de la propuesta la supresion de las paginas presentadas por error, para asi
permitir que las Oficinas incorporen las paginas nuevas, aungque las paginas presentadas por
error sigan formando parte de la solicitud y se publiquen con la solicitud internacional.

305. Elrepresentante de la AGESORPI dijo que si bien esta claro que las paginas individuales
son partes omitidas, resulta dificil dirimir la cuestién cuando lo que se omite son algunas
reivindicaciones. Del mismo modo, las Oficinas tienen que realizar un andlisis para determinar
si un error debe corregirse o no, y en muchos casos deben determinarlo los tribunales. Por
este motivo afirmé que es importante que los cambios sean transparentes para terceros y que
la solicitud se publique exactamente tal como se presenta, de modo que los cambios que se
introduzcan posteriormente queden claros a la luz del documento publicado.

306. Elrepresentante de la APAA present6 una declaracion de la American Intellectual
Property Law Association (AIPLA), cuyo representante no pudo asistir a la reunion. La AIPLA
consideraba que la practica de la OEP es indebidamente restrictiva y algo ilégica, pues permite
incorporar una parte omitida, pero no corregir un error. EI PCT es un tratado procedimental
cuyas disposiciones se dirigen Unicamente a permitir el uso cruzado de fechas de presentacion
y a que los solicitantes puedan diferir la realizacion de multiples presentaciones nacionales en
funcion de los avances de la comercializacion, pero eso no significa que el PCT exista en el
vacio. Hay razones para considerar (en coherencia con algunos aspectos de la posicion que
defiende la OEP) que, a pesar de los deseos de la AIPLA y de la practica habitual en los
Estados Unidos de América, el PLT, que si es un tratado sustantivo, podria prohibir la
correccion de partes presentadas por error. El Articulo 2 del PLT prohibe expresamente
modificar el Articulo 5, y por tanto también el Articulo 5.4). La Asamblea podria clarificar la



PCT/WG/9/28
pagina 72

cuestion de las partes presentadas por error mediante disposiciones reglamentarias, aunque en
opinion de la AIPLA esa podria no ser una solucion viable si una parte interesada en invalidar
una patente objetase que una disposicion de orden reglamentario no puede modificar el
contenido especifico de la ley. En pocas palabras, podrian pasar afios, y afios marcados a
veces por la inseguridad, antes de que los tribunales de una determinada jurisdicciéon
establecieran la viabilidad juridica de la sustitucién de una parte omitida. Aunqgue no resolveria
enteramente el problema, una posible solucién seria fomentar que las Oficinas nacionales
dispongan de los instrumentos técnicos necesarios para confirmar que se ha presentado una
descripcién, unas reivindicaciones y un resumen, y no admitan las solicitudes a falta de alguno
de ellos, e introduzcan ademas un segundo nivel de examen en el que el solicitante deba
confirmar que ha presentado la descripcion "correcta”. En segundo lugar, se podria alentar a
las Oficinas nacionales a adoptar un criterio flexible respecto a la sustitucion de partes
presentadas por error en su propio derecho interno. Una posible alternativa dentro del régimen
legislativo y reglamentario vigente en el marco del PCT y el PLT es recurrir al mecanismo de la
restauracion del derecho de prioridad. La norma de la restauracién del derecho de prioridad
esta sometida en la OEP a un estricto criterio de "a pesar de la diligencia debida", pero al
menos ofrece una relativa seguridad en la fase nacional o regional, en lugar de lo que podria
ser una superacion ilusoria en la fase de presentacion del PCT. La correccion por inclusién de
solicitudes especificamente incorporadas por referencia en la presentacion "inicial" es una
posibilidad admitida en los Estados Unidos de América, aunque la AIPLA tenia entendido que
no rige la misma préactica en la OEP. El Articulo 5.7) del PLT permite dicha correccion. La
Regla 20.6 que se propone también lo permitiria, y la AIPLA era partidaria de introducirla. El
texto de la propuesta no deja claro si la Oficina Internacional y las delegaciones han tenido
oportunidad de valorar la incidencia del PLT, y la AIPLA lamentaba tener que reconocer que la
incorporacién de partes omitidas podria ser incompatible con las disposiciones de dicho
Tratado. La AIPLA admitia respetuosamente que si los solicitantes pueden reemplazar las
partes presentadas por error se plantea la cuestion del "plazo y el nimero de correcciones
posibles”. A los efectos del mantenimiento del flujo de trabajo en la Oficina Internacional y en
las Administraciones encargadas de la busqueda internacional, la introduccién de una versién
posterior de una solicitud inicial haria muy dificil alcanzar los objetivos de rapidez de actuacion
fijados en el Tratado. En opinién de la AIPLA deberia introducirse la Regla 20.5.a)i) juntamente
con una normativa que permita la correccion de las solicitudes incorporadas por referencia en
la solicitud original o en las solicitudes de prioridad, en la linea de la Regla 20.6. No obstante,
la AIPLA estimaba que la aplicacién inmediata de las propuestas relacionadas con las partes
presentadas por error en las Reglas 20.5.a)ii) y 20.5bis es probablemente prematura. Por el
momento, la AIPLA consideraba que la atencién deberia centrarse en: a) introducir soluciones
técnicas para minimizar los errores, b) alentar a los Estados para que mantengan un criterio
flexible en la sustitucion de las partes presentadas por error, y ¢) reconocer que las
disposiciones relativas a la restauracion del derecho de prioridad son el instrumento adecuado
para resolver las cuestiones relativas a las partes presentadas por error.

307. En respuesta a los comentarios formulados por la delegacion de Australia, la Secretaria
declaré que la cuestion de la incorporacion por referencia de elementos omitidos de la
descripcién o las reivindicaciones se aborda en la Regla 20.3. Los dibujos reciben un trato
distinto que la descripcion y las reivindicaciones, pues no es necesario presentar ningun dibujo
para que se otorgue una fecha de presentacion. En relacion con el PLT, la autoridad para
interpretar las disposiciones corresponde a las Partes Contratantes. Teniendo esto presente, la
opinién de la Oficina Internacional es que los requisitos relativos a la fecha de presentacion se
establecen en el Articulo 5.6) del PLT, y que el Articulo 2.1) no permite que las Partes
Contratantes dispongan requisitos mas favorables desde el punto de vista de los solicitantes y
titulares que los contenidos en el Articulo 5. Sin embargo, la propuesta incluye dos elementos.
El primero tiene que ver con las disposiciones que permiten al solicitante incorporar por
referencia algo que se ha omitido en un primer momento, aunque se refieren a ello como algo
presentado por error, en la medida en que la intencién era presentar un elemento distinto del
gue se ha presentado. En los casos en los que se ha presentado un conjunto de
reclamaciones pero la intencién era presentar un conjunto distinto, varios Estados miembros
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interpretan que el conjunto que se pretendia presentar se ha omitido. Estos Estados miembros
admiten por tanto la incorporacion de partes presentadas por error, lo que supone que aquellos
de estos Estados que sean Partes Contratantes del PLT interpretan las disposiciones del PLT
en el sentido de admitir tal incorporacion de partes presentadas por error. El segundo
elemento seria permitir que el solicitante suprima la parte presentada por error y la sustituya
por la parte correcta. Esta posibilidad no se contempla en el PLT, que prevé la posibilidad de
afiadir una parte omitida pero no dispone nada en relacion con la supresion de ninguna parte
de la solicitud, algo que de acuerdo con la mayoria de las legislaciones nacionales solo puede
hacerse mediante una modificacién. El Capitulo | del PCT no permite la modificacién de la
descripcion, de modo que lo tnico que podria hacer el solicitante de acuerdo con lo dispuesto
es "corregir" la solicitud, aunque eso es algo que no afecta al PLT. La delegacién de la OEP ha
sugerido que se envie un cuestionario a las Partes Contratantes del PLT sobre las
disposiciones pertinentes de este Tratado, pero la Secretaria considerdé gue esto podria llevar a
interpretaciones divergentes y que la cuestion de la interpretacion debe plantearse al conjunto
de los miembros del PLT. Por otro lado, aunque la Secretaria convino con la delegacién de los
Estados Unidos de América en que el PCT no esta sometido al PLT, sostuvo que las
disposiciones del PCT tienen una repercusion directa sobre las Partes Contratantes del PLT, lo
que las pone en una situacién complicada cuando surgen discrepancias entre el PCT y el PLT.
En la medida en que no haya acuerdo en relacion con las partes omitidas, los solicitantes
pueden encontrarse con decisiones divergentes en las fases internacional y nacional del PCT,
en funcion de la Oficina que tramite el caso. La Secretaria dijo que no esta claro cudl es la
mejor forma de abordar la cuestion de la incorporacion de una parte omitida en los casos en los
gue se ha presentado una parte por error en la fecha de presentacion.

308. La delegacion de los Estados Unidos de América sugirié que la Oficina Internacional
examine mas a fondo los requisitos del PLT.

309. EIl Grupo de Trabajo pidi6 a la Secretaria que efectle una evaluacion de las
cuestiones relacionadas con el PLT a fin de examinarlas en su siguiente reunion.

REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DIA

310. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/3.

311. La Secretaria presentd el documento y explicé que, en el marco de los debates sobre la
incorporacion por referencia de partes omitidas, se ha planteado la cuestion de si una
reivindicacion de prioridad basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la
solicitud internacional constituye una reivindicacion valida en virtud del Convenio de Paris y, por
ende, del PCT. La cuestion ha surgido a propésito de los solicitantes que presentan una
solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad de una solicitud nacional presentada
el mismo dia para tener la posibilidad de incorporar por referencia una parte de la solicitud
nacional que se haya omitido en la solicitud internacional. En su octava reunion, el Grupo de
Trabajo ha debatido cuatro opciones posibles, recogidas en el documento PCT/WG/8/5 , para
resolver las diferencias de interpretacién del Convenio de Paris entre las Oficinas de los
Estados miembros del PCT, sin llegar a ningin consenso. El Grupo de Trabajo ha pedido a la
Secretaria que prepare una propuesta de modificacion del Reglamento por la que se exija
expresamente a las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad
presentadas el mismo dia, para facilitar que sean las Oficinas designadas las que adopten las
decisiones al respecto en la fase nacional. La propuesta se adjunta como Anexo al documento.
Con arreglo a ella, una reivindicacion de prioridad presentada el mismo dia no seria anulada
por la Oficina receptora y seguiria formando parte de la solicitud como base para una posible
incorporacioén por referencia. Corresponderia entonces a cada Oficina decidir si reconoce 0 no
las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia con arreglo a su interpretacion del
Convenio de Paris en virtud de su derecho nacional. La Secretaria también aclaré que la cifra
de 200 solicitudes internacionales en 2013 con solicitudes de prioridad presentadas el mismo
dia que se da en el parrafo 11.a) del documento se refiere solo a las solicitudes que no
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contienen otras solicitudes de prioridad. Si se cuentan las solicitudes internacionales en las
gue concurren las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia con otras
reivindicaciones de prioridad, la cifra supera las 1.600 solicitudes, cerca del 1% del total de
solicitudes internacionales. Aunque esta cifra es mas importante, no deben perderse de vista
las consecuencias para las Oficinas designadas que no acepten las reivindicaciones de
prioridad presentadas el mismo dia. Con arreglo a la propuesta, el informe de busqueda
internacional tendria en cuenta las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia y
cualquier incorporacioén por referencia, pero el informe perderia valor para esas Oficinas
designadas. La Secretaria concluy6 subrayando la importancia de que haya consenso entre
los miembros del PCT en caso de que se acepte la propuesta, pues esta tendria escaso valor
si muchas Oficinas designadas presentaran una declaracion de incompatibilidad con el derecho
nacional.

312. La delegacion de los Estados Unidos de América recordo al Grupo de Trabajo que la
USPTO, en su calidad de Oficina receptora, no formula objeciones a las reivindicaciones de
prioridad presentadas el mismo dia en la fase internacional desde 2007, cuando se eliminé del
Reglamento la exigencia de que la reivindicacién de prioridad se declare nula si la solicitud
internacional no se presenta en el plazo de un afio desde la reivindicacién de prioridad. La
delegacién se mostré favorable a la propuesta de que las reivindicaciones de prioridad
presentadas el mismo dia no se declaren nulas, tanto mas cuanto que la USPTO admite dichas
reivindicaciones de prioridad tanto en su calidad de Oficina designada como en presentaciones
directas. La delegacion afirmé que este cambio equivalia en el fondo a la practica de no
formular objeciones a las reivindicaciones de prioridad presentadas entre 12 y 14 meses
contados a partir de la fecha de prioridad, para dejar que estas reivindicaciones se consideren
en la fase nacional con arreglo al derecho nacional de la Oficina designada en relacién con el
restablecimiento de la prioridad.

313. La delegacion de la OEP reiter6 que defiende una interpretacion literal del Articulo 4.C)2)
del Convenio de Paris, segun la cual la fecha de presentacion no queda incluida en el periodo
de prioridad. En consecuencia, las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia no
son admisibles. De conformidad con el Articulo 8.1), la reivindicacion de prioridad debe
contener una declaracion que reivindique la prioridad de una o mas solicitudes anteriores, y el
periodo minimo de tiempo es un dia. Se desprende de ello que con arreglo al PCT una
solicitud anterior debe haberse presentado por lo menos un dia antes que la solicitud
internacional que reivindica la prioridad de la solicitud anterior. De igual modo, la Regla 2.4
define el periodo de prioridad como el periodo de 12 meses a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, sin incluir en dicho periodo el dia de la
presentacion. El Articulo 87.1 del Convenio sobre la Patente Europea también define el
periodo de prioridad como 12 meses a partir de la fecha de presentacion de la primera
solicitud, raz6n por la cual la OEP, en su calidad de Oficina designada, no considera validas las
reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia ni los elementos omitidos incorporados
por referencia en base a ellas. Por otro lado, la modificacién propuesta aumentaria el nimero
de casos en los que la OEP se veria obligada o bien a modificar la fecha de presentacion
internacional o bien a ignorar el elemento que el solicitante pretende incorporar por referencia.
Dichas modificaciones reducen a su vez el valor de los informes de bldsqueda internacional,
con consecuencias potencialmente graves para los solicitantes. Tal es la conclusion que se
defiende en el parrafo 11.b) del documento, que reconoce que el resultado practico de una
modificacion de este tipo para la mayoria de las Oficinas designadas seria aumentar la
complejidad del procedimiento de la fase nacional de las solicitudes que contengan
reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia y en las que se pidan incorporaciones
por referencia en base a dichas reivindicaciones. En la actualidad, parece que la mayoria de
las Oficinas designadas no admiten esta clase de reivindicaciones de prioridad presentadas el
mismo dia, y por ende las incorporaciones por referencia basadas en dichas reivindicaciones.
Por otro lado, es obvio que si una reivindicacion de prioridad se declarase nula en una fase
posterior, toda incorporacion basada en dicha reivindicacién de prioridad también seria invalida,
pues la invalidez se habria declarado a todos los efectos. Por consiguiente, la delegaciéon
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recomendo que se mantenga el statu quo y se aclare cuales son las diferentes practicas en las
Directrices para las Oficinas receptoras, revision a la que la OEP estaria dispuesta a contribuir.

314. La delegacion de Israel declaré que la Oficina de Patentes de Israel nunca se ha
encontrado en la situacion de que un solicitante haya reivindicado la prioridad de una solicitud
presentada anteriormente el mismo dia. No obstante, la delegacidon manifest6 su apoyo a las
propuestas de modificacién que se recogen en el Anexo del documento, dirigidas a que las
reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia no se consideren defectos en el marco
de los procedimientos de la fase internacional del PCT, y a permitir que cada Oficina designada
decida respecto a la admision de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia
con arreglo al derecho nacional aplicable en cada caso.

315. La delegacion de Filipinas se mostro favorable a la modificacién propuesta, al efecto de
gue una fecha de prioridad igual a la fecha internacional de presentacion no sea un defecto en
la fase internacional, y que la Oficina designada sea la que decida si admite las
reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia. De este modo, una solicitud de
prioridad con la misma fecha de presentacién que la solicitud internacional podria servir como
base para la incorporacién por referencia de partes o elementos omitidos, en concordancia con
la practica habitual de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.

316. La delegacién de China declaré que la propuesta no eliminaria la inseguridad juridica, lo
que podria tener consecuencias perjudiciales para el solicitante. Cuando la solicitud de
prioridad se presenta el mismo dia que la solicitud internacional, resulta dificil juzgar cuéal de las
dos se ha presentado antes. Eso puede llevar a situaciones en las que el contenido de una
solicitud presentada mas tarde pueda incorporarse por referencia a la solicitud que se ha
presentado antes, lo que no es coherente con el propdsito para el que se establecieron los
derechos de prioridad del Convenio de Paris o el sistema de incorporacién por referencia. Tal
como se sefiala en el parrafo 11 del documento, la mayoria de las Oficinas designadas no
aceptan reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo dia, y la propuesta de modificacién
afadiria complejidad a los procedimientos en dichas Oficinas y afectaria a la utilidad que tienen
para ellas los informes de blusqueda internacional. En vista de estas dificultades, la delegacion
propuso que se invite a la Asamblea de la Union de Paris a ofrecer orientaciones sobre la
materia, con el fin de armonizar las distintas practicas de los Estados miembros del Convenio
de Paris en interés de los solicitantes.

317. No se llegd a un acuerdo sobre las propuestas de modificacion del Reglamento del
PCT enunciadas en el Anexo del documento PCT/WG/9/3 ni sobre la futura labor a ese
respecto.

TRANSMISION POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
Y/O CLASIFICACION ANTERIOR A LA ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA
BUSQUEDA INTERNACIONAL

318. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/5.

319. La Secretaria explicé que en el documento se proponen modificaciones de la

Regla 23bis.2, aprobada por la Asamblea en 2015 y que entrara en vigor el 1 de julio de 2017.
La Regla se refiere a la exigencia de que la Oficina receptora transmita a la Administracion
encargada de la basqueda internacional los resultados de toda busqueda y clasificacion
anterior. Tras la aprobacién de dichas modificaciones, se sefialé a la atencién de la Oficina
Internacional que podria haber incompatibilidad entre, por una parte, la Regla 23bis.2.a) y, por
otra, el Articulo 30.2)a), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3) y la nueva Regla 94.1bis,
tal como se explica en los péarrafos 5 a 7 del documento. Las modificaciones que se proponen
en el Anexo del documento pretenden abordar el conflicto aparente que surge en los casos en
los que el Articulo 30.2)a) impediria a la Oficina receptora transmitir informacion. Se propone
gue estas modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2017, para garantizar que se aplique
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la version “corregida” de la Regla 23bis desde esa fecha y quede claro en qué casos la Oficina
receptora tiene obligacion de transmitir a la Administracién encargada de la basqueda
internacional los resultados de toda busqueda y clasificacién anterior.

320. La delegacion de Israel dijo que comparte la idea general de la reutilizacion de los
resultados y la colaboracién entre Oficinas, pero que la legislacién nacional israeli no admite la
posibilidad de transmitir informacién sobre basquedas y clasificaciones en relacion con
solicitudes de patente no publicadas a la Administracion encargada de la basqueda
internacional sin autorizacion del solicitante; de conformidad con el Articulo 168 de la ley de
patentes de Israel, todos los documentos relativos a una solicitud de patente son confidenciales
hasta su publicacion. Por consiguiente, informo6 de que Israel ya ha notificado a la Oficina
Internacional la incompatibilidad de la Regla 23bis con su derecho nacional.

321. La delegacion de los Estados Unidos de América se manifest6 a favor de las
modificaciones contenidas en el documento. En relacion con su entrada en vigor el 1 de julio
de 2017, los Estados Unidos de América han presentado una notificacion de incompatibilidad
con su legislacién nacional. Sin embargo, la delegacién propuso introducir un mecanismo en el
formulario de petitorio del PCT para permitir que los solicitantes autoricen la transmision de la
informacion relativa a blusquedas y clasificaciones.

322. La delegacion del Japon se manifest6 a favor de la propuesta del documento para
garantizar la compatibilidad entre la Regla 23bis.2 y el Articulo 30.

323. La delegacion del Canada se manifestd a favor de las propuestas de modificacién que
figuran en el documento para solucionar el conflicto aparente entre, por una parte, la

Regla 23bis.2.a) y, por otra, el Articulo 30.2)a), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3) y la
Regla 94.1bis.

324. La delegacion de la OEP manifesté su apoyo a las propuestas de modificacion. Teniendo
en cuenta que el PCT es un tratado orientado a la reutilizacion de resultados y que la Regla
23bis tiene por objeto facilitar la colaboracion entre las Oficinas receptoras y las
Administraciones encargadas de la busqueda internacional, la delegacién alent6 a todas las
Oficinas que han notificado a la Oficina Internacional la incompatibilidad de estas disposiciones
con sus respectivos derechos internos a estudiar posibles formas de armonizar su legislacion
para poder retirar dichas notificaciones en un futuro préximo.

325. En respuesta a una sugerencia de la delegacion de los Estados Unidos de América, la
Secretaria acept6 estudiar la posibilidad de insertar un recuadro en el formulario de petitorio del
PCT y considerar la férmula que podria emplearse, por ejemplo "aceptar" o "rechazar" la
autorizacion del solicitante.

326. El Grupo de Trabajo aprobé las propuestas de modificacion de la Regla 23bis.2 que
se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/5 a fin de someterlas al examen de la
Asamblea en su siguiente periodo de sesiones de octubre de 2016.

SUPRESION DE LAS “DISPOSICIONES SOBRE INCOMPATIBILIDAD” EN EL
REGLAMENTO DEL PCT

327. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/12.

328. La Secretaria present6 el documento, en el que se propone suprimir dos "disposiciones
sobre incompatibilidad” del Reglamento, a saber, las Reglas 4.10.d) y 51bis.1.f). Las ultimas
notificaciones de incompatibilidad pendientes en el marco de ese Reglamento se han retirado
en diciembre de 2007 y noviembre de 2013, respectivamente. En la medida en que las
disposiciones han dejado de ser aplicables, se propone su supresion.
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329. El Grupo de Trabajo aprob¢ las propuestas de modificacion de las Reglas 4.10

y 51bis.1 del Reglamento que se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/12, a
fin de someterlas al examen de la Asamblea en su siguiente periodo de sesiones de
octubre de 2016.

OTROS ASUNTOS

330. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, a reserva de que
se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunion del Grupo de Trabajo entre
los periodos de sesiones de octubre de 2016 y septiembre/octubre de 2017 de la
Asamblea y que, para esa reunion, se prevea la misma asistencia financiera que permitio
la participacion de determinadas delegaciones en la presente reunion del Grupo de
Trabajo.

331. La Oficina Internacional sefial6 que la décima reunion del Grupo de Trabajo se celebrarg,
en principio, en mayo/junio de 2017, en Ginebra.

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

332. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del resumen de la presidencia que
consta en el documento PCT/WG/9/27, y que las actas oficiales figuraran en el informe de
la reunién.

CLAUSURA DE LA REUNION

333. EI Sr. John Sandage, director general adjunto de la OMPI, haciendo uso de la palabra en
nombre de la Secretaria, dio las gracias a las delegaciones por su diligencia, por la
perseverancia que han demostrado al abordar muchos temas complejos y por las orientaciones
gue han aportado acerca de distintas cuestiones sobre las que se debe seguir trabajando.

334. El presidente clausuré la reunion el 20 de mayo de 2016.
335. El Grupo de Trabajo aprobo el

presente informe por correspondencia.

[Sigue el Anexo]
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1. ETATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Johannes Goodwill MASHEGO, Administrator Officer, PCT Receiving Office, Companies and
Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, mmashego@cipc.co.za

ALBANIE/ALBANIA

Arian PIRO, Internship, Permanent Mission, Geneva, vcecqgu@hotmail.com

ALGERIE/ALGERIA

Lotfi BOUDJEDAR, chef, Office de propriété industrielle, Institut national algérien de la propriété
intellectuelle (INAPI), Alger, bdjlotfi@hotmail.fr

ALLEMAGNE/GERMANY

Bernd LARIGER, Head, Division Patent and Utility Model Administration, Patents and Utility
Models, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich, bernd.laessiger@dpma.de

Sven Thorsten ICKENROTH, Head, International Industrial Property Section, German Patent
and Trademark Office (DMPA), Munich, Thorsten.ickenroth@dpma.de

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohamed ALTHARWY, Head, Application Management Unit, King Abdulaziz City for Science
and Technology (KACST), Riyadh, ssodais@kacst.edu.sa

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeder’s Rights Group, IP Australia,
Canberra, victor.portelli@ipaustralia.gov.au
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Martin DEVLIN, Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra,
keith.porter@ipaustralia.gov.au

AUTRICHE/AUSTRIA

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent
Office; Deputy Vice President Technics, Vienna, katharina.fastenbauer@patentamt.at

AZERBAIDJAN/AZERBAIJAN

Emil HASANOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BRESIL/BRAZIL

Erica LEITE (Ms.) International Issues Expert, Coordination of International Issues, National
Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio
de Janeiro

Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva,
rodrigo.araujo@itamaraty.gov.br

Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission, Geneva,
caue.fanha@itamaraty.gov.br

CANADA

Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager - International, Canadian Intellectual Property Office
(CIPO), Department of Industry, Gatineau, elaine.hellyer@ic.gc.ca

CHILI/CHILE

Maximiliano SANTA CRUZ SCANTLEBURY, Director Nacional, Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economia, Santiago de Chile, msantacruz@inapi.cl

Henry CREW ARAYA, Jefe, Departamento PCT, Subdireccién de Patentes, Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economia, Santiago de Chile, hcrew@inapi.cl

Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Mision Permanente ante la Organizacién Mundial del
Comericio (OMC), Ginebra
CHINE/CHINA

HU Angqi (Ms.), Deputy Director, Treaty and Law Department, State Intellectual Property Office
(SIPO), Beijing, huanqui@sipo.gov.cn

WANG Wei, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing, wangwei_11@sipo.gov.cn
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COLOMBIE/COLOMBIA

José Luis SALAZAR, Director, Nuevas Creaciones, Delegatura para la Propiedad Industrial,
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogot4, jlsalazar@sic.gov.co

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misién Permanente, Ginebra,
juan.saretzki@misioncolombia.ch

Manuel CHACON, Consejero, Mision Permanente, Ginebra, mchacone@mincit.gov.co

COSTA RICA

Melissa SOLIS ZAMORA (Sra.), Examinadora de Forma, Registro de la Propiedad Industrial,
San José, melissa.solis@rnp.go.cr

DANEMARK/DENMARK

Flemming Kgnig MEJL, Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry
of Business and Growth, Taastrup, fsp@dkpto.dk

EQUATEUR/ECUADOR

Nusta MALDONADO (Sra.), Tercera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra,
maldonado@cancilleria.gov.ec

EGYPTE/EGYPT

Kamal Mohamed ABDEL GAYED, Senior Patent Examiner, Technical Examination Department,
Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of
Scientific Research, Cairo, kamalpatents@gmail.com

EMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Ali AL HOSANI, Under-Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of Economy,
Abu Dhabi, aialohsani@economy.ae

Khalfan AL SUWAIDI, Director, Industrial Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi,
kalsuwaidi@economiy.ae

Abdelsalam AL ALI, Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade
Organization (WTO), Geneva, abdelsalam.alali@economy.ae

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization (WTO),Geneva, salakel@economy.ae
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ESPAGNE/SPAIN

Javier VERA ROA, Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Informacion Tecnoldgica,
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energia y Turismo,
Madrid

ETATS-UNIS D’AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Charles PEARSON, Director, International Patent Legal Administration, United States Patent
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria,
charles.pearson@uspto.gov

Richard R. COLE, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria,
richard.cole@uspto.gov

Michael A. NEAS, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria,
michael.neas@uspto.gov

Paolo TREVISAN, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria,
paolo.trevisan@uspto.gov

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Sergey LESHENKO, Deputy Director, Department of Social Development and Innovations,
Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Moscow, Nbuzova@rupto.ru

Liudmila POPOVA, Head, PCT Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow,
Azhuralev@rupto.ru

Gennady NEGULYAEV, Senior Researcher, Information Resources, Classification System and
Standarts in Industrial Property, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service
for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow,
Gnegouliaev@rupto.ru

FINLANDE/FINLAND

Mari KOMULAINEN (Ms.), Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki,
mari.komulainen@prh.fi

Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki,
riitta.larja@prh.fi

FRANCE

Olivier HOARAU, expert juridique, Section juridique, Institut national de la propriété industrielle
(INPI), Paris, ohoarau@inpi.fr
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Jonathan WITT, ingénieur examinateur, Brevets, Institut national de la propriété industrielle
(INPI), Courbevoie

GRECE/GREECE

Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization
(OBI), Athens, mlab@obi.

HONDURAS

Giampaolo RI1ZZO ALVARADO, Embajador, representante Permanente Adjunto, Mision
Permanente, Ginebra, mission@hondurasginebra.ch

Eda Suyapa ZELAYA VALLADARES (Sra.), Registradora, Direccion General de Propiedad
Intelectual, Secretaria de Industria y Comercio, Tegucigalpa, blarivera@yahoo.com

Gilliam Noemi GOMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misién Permanente, Ginebra,
gilliam.gomez@hondurasginebra.ch

Gerson RUIZ GUITY, Interno, Misién Permanente, Ginebra, humanitarian@hondurasginebra.ch

HONGRIE/HUNGARY

Csaba BATICZ, Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property
Office, Budapest, csaba.baticz@hipo.gov.hu

Szabolcs FARKAS, Vice-President, Technical Affairs, Hungarian Intellectual Property Office,
Budapest, szabolcs.farkas@hipo.gov.hu

INDE/INDIA

Rajesh DIXIT, Deputy Controller, Patents and Designs, Patent Office, Ministry of Commerce
and Industry, New Delhi, dixit.rajesh@nic.in

Sumit SETH, First Secretary, Economic Wing, Permanent Mission, Geneva,
eco.genevapmi@mea.gov.in

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAEL/ISRAEL

Michael BART, Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem,
michaelb@justice.gov.il

Barry NEWMAN, Deputy Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem,
baruchn@justice.gov.il
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ITALIE/ITALY

Ivana PUGLIESE (Ms,), Senior Patent Examiner, General Directorate for the Fight Against
Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Rome, ivana.pugliese@mise.gov.it

JAPON/JAPAN

Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO),
Tokyo, pa0800@jpo.go.jp

Kaori KOJIMA (Ms.), Assistant Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo, pa0800@ijpo.go.ip

Shunsuke YAMAMOTO, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo, pa0800@ijpo.go.ip

Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, Kenji.saito@mofa.go.jp

KAZAKHSTAN

Rakhymzhan ALTYNBAY, Chief Expert, Department for Intellectual Property Rights, Ministry of
Justice, Astana, rakoalynbay@gmail.com

KENYA

Reuben Kipkirui LANGAT, Senior Patent Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Industrialization and Enterprise Development, Nairobi, rklangat@kipi.go.ke

LITUANIE/LITHUANIA

Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Application Receiving and Document Management Division,
State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, vida.mikutiene@vpb.gov.It

MALAISIE/MALAYSIA

Norahzlida BUSRAH (Ms.), IP Officer, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO),
Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur,
norahzlida@myipo.gov.my

MALI

Aya THIAM DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genéve
amadouopa@yahoo.fr
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MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), directeur, P6le brevet et innovation, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca, farah@ompic.ma

MEXIQUE/MEXICO

Estefania Viridiana LOPEZ ISLAS (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Direccion
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México,
juancarlos.morales@impi.gob.mx

NORVEGE/NORWAY

Dag BRAATEN, Senior Executive Officer, Legal Section, Patent Department, Norwegian
Industrial Property Office (NIPO), Oslo, dbr@patentstyret.no

Inger RABBEN (Ms.), Senior Adviser, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office
(NIPO), Oslo, ira@patentstyret.no

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

Mark PRITCHARD, Senior Advisor, Patent Practice, Intellectual Property Office of New
Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington,
mark.pritchard @iponz.govt.nz

OMAN

Nouf AL BALUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of
Commerce and Industry, umahmed 4@hotmail.com

PHILIPPINES

Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines
(IPOPHIL), Taguig City, epifanio.evasco@ipophil.gov.ph

POLOGNE/POLAND

Marek TRUSZCZYNSKI, Deputy Director, Patent Examination Department, Patent Office of the
Republic of Poland, Warsaw, mtruszczynski@uprp.pl

Jolanta WAZ (Ms.), Head, Receiving Department, International Application Division, Patent
Office of the Republic of Poland, Warsaw, jwaz@uprp.pl
PORTUGAL

Susana ARMARIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI),
Ministry of Justice, Lisbon, sarmario@inpi.pt
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REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

CHOI Kyosook (Ms.), Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr

JI Shanghoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr

CHO Hanchang, Assistant Director, International Application Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon, ks.choi@korea.kr

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Olga CICINOVA (Ms.), Specialist Category |, Documents Management Division, Patents
Department, State Agency on Intellectual Property, Chisinau, olga.cicinov@agepi.gov.md

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

PANG Hak Chol, Director, International Cooperation and External Affairs Division, Invention
Office of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, pptyang@star-

co.net.kp

JO Myong Ju, Executive Officer, International Cooperation Department, Invention Office of the
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, pptyang@star-co.net.kp

KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, kim.myonghyok@gmail.com

REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Eva SCHNEIDEROVA (Ms.), Director, Patents Department, Industrial Property Office, Prague,
eschneiderova@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA

Adriana ALDESCU (Ms.) Head, Patents Administration Division, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest, adriana.aldescu@osim.ro

Elena Craita CHECIU (Ms.), Patents Examiner, Patent Administration Division, State Office for
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, checiu.elena@osim.ro

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office,
Newport, hazel.craven@ipo.gov.uk
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SENEGAL/SENEGAL

Ibrahima DIOP, secrétaire général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et
I'innovation technologique (ASPIT), Ministére de I'industrie et des mines, Dakar,
ibrahimagates@yahoo.com

SINGAPOUR/SINGAPORE

Lily LEE (Ms.), Manager, Patents, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS),
lily lee@ipos.gov.sg

Alfred YIP, Acting Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection,
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, simon_seow@ipos.gov.sd

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

L’udmila HLADKA (Ms.), Senior Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the
Slovak Republic, Banska Bystrica, ludmila.hladka@indprop.gov.sk

Jana RIECANOVA (Ms.), Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak
Republic, Banska Bystrica, jana.riecanova@indprop.gov.sk

SOUDAN/SUDAN

Rabab MAHGOUB SAEED (Ms.), Legal Adviser, Registrar General, Intellectual Property,
Ministry of Justice, Khartoum, rababbrigi@gmail.com

Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva,
aazz-85@hotmal.com

SUEDE/SWEDEN

Mans MARKLUND, Director, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office,
Stockholm, mans.marklund@prv.se

Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Swedish Patent and Registration Office,
Stockholm, marie.eriksson@prv.se

SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JORGER (Mme), conseillere juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, tanja.joerger@ipi.ch

Reynard VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Geneve, reynald.veillard@ipi.ch

Florence CLERC (Mme), stagiaire, Division droit et des affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, florence.clerc@ipi.ch
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THAILANDE/THAILAND

Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTQO)

TURQUIE/TURKEY

Habip ASAN, President, Turkish Patent Institute, Ankara
Kadri Zavuz OZBAY, Head; Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara

Serkan OZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,
serkan.ozkan@tpe.gov.tr

Salih BEKTAS, Head, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,
salih.bektas@tpe.gov.tr

UKRAINE

Andrii VEREMENKO, Chief Expert, Sector of Electronics and Constructing of Instruments, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv,
a.veremenko@ukrpatent.org

Antonina ZHUZHNEVA (Ms.), Head, Department of International Applications for Inventions and
Utility Models, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (SE UIPV), Kyiv,
Antonina_zhuzhneva@ukpatent.org

2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI)

Grétar Ingi GRETARSSON, Vice Director, Taastrup, ggr@npi.int

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (OEB)YEUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Michael FROHLICH, Director, Directorate 5.2.2., International Legal Affairs, PCT, Munich
mfrohlich@epo.org

Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs, PCT,
Munich, cbogliolo@epo.org

Paola GIANCANE (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs,
PCT, Munich, pgiancane@epo.org

John BEATTY, Director, Patent Procedures Management, Directorate 1.1.5, Munich,
jbeatty@epo.org
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Elena OVEJERO (Ms.), Administrator, Quality Analysis and Policy, Directorate 2.5.1, The
Hague, eovejero@epo.org

Paul SCHWANDER, Director, Service Creation, Directorate 2.8.3, The Hague,
pschwander@epo.org

VISEGRAD PATENT INSTITUTE

Mark GARDONY!, Director, Budapest, director@vpi.int

. OBSERVATEURS/OBSERVERS

1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPERATION DES ETATS ARABES DU
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)

Abdullah S. ALMAZROA, Patent Consultant, Substantive Examination Directorate, Riyadh
aalmazroa@gccsg.org

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI)

Hamidou KONE, chef du Service des brevets et autres créations a caractére technique,
Yaoundé, kone hamidou@yahoo.fr

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

Dmitry ROGOZHIN, Director, Formal Examination Division, Deputy Director, Examination
Department, Moscow, rogozhin@eapo.org

ORGANISATION REGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (ARIPO)/
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare, jkabare@aripo.org
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2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA)
Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, paulharrison@shelstonip.com

Min-Cheol KIM, Member, Patents Committee, Tokyo, mck@mspat.co.kr

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)

Adriana ALESSANDRINI (Ms.), Delegate, Brussels, arianedark@hotmail.it

Hazal ALANYA (Ms.), Delegate, Brussels, hazalalanya@gmail.com

Tetiana PALAMARCHUK (Ms.) Head of Delegation, Brussels, tetianapalamarchuk@gmail.com

Carina Nathalia PAFF (Ms.), Delegate, Brussels, p.carina.n@hotmail.com

Association international pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI1)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Gilles PFEND, Secretary, PCT Working Group, Geneva, gilles.pfend@katzarov.com

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation
of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Jan MODIN, Head, CET Special Reporter International Patents, Stockholm,
jan.modin@ficipi.org

Innovation Insights

Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva, ajedrusik@innovationinsights.ch

Institut des mandataires agréés pres I'Office européen des brevets (EPI)/Institute of
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)

Francis LEYDER, Chairman, European Patent Practice Committee, Munich,
eppc@patenteopi.com

Manolis SAMUELIDES, Chairman, PCT Sub-Committee of the EPPC, Munich,
info@patentepi.com

Fédération internationale de I'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)

Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva, claus.gawel@gmail.com
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3. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Asociacién de Agentes Espafioles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la
Propiedad Industrial (AGESORPI)

Santiago JORDA PETERSEN, representante, Barcelona, mail@curellsunol.es

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, m.endo-jpaa@nifty.com

Yoshiteru MIZUMOTO, Expert, International Patent Committee, gyoumukokusai@jpaa.or.jp

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property
Association (JIPA)

Akio YOSHIOKA, Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, a-
yoshioka@da.jp.nec.com

Atushi NAKAJIMA, Member, International Patent Committee,
atsuchi Nakajima@n.t.rd.honda.co.jp

.  BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Maximiliano SANTA CRUZ SCANTELBURY (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary: Claus MATTHES (OMPI/WIPO)

IV. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/director general

John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et la technologie/Deputy director
general, Patents and Technology Sector

Claus MATTHES, directeur principal, Département des affaires juridiques et internationales du
PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department

Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division
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Janice COOK ROBINS (Mme), directrice, Division des finances, Département des finances et
de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/Finance Division,
Department of Program Planning and Finance, Administration and Management Sector

Carsten FINK, économiste en chef, Division de I'’économie et des statistiques/Chief Economist,
Economics and Statistics Division

Konrad Lutz MAILANDER, chef, Section de la coopération en matiére d’examen et de la
formation, Division de la coopération internationale du PCT, Secteur des brevets et de la
technologie/Cooperation on Examination and Training Section, PCT International Cooperation
Division, Patents and Technology Sector

Michael RICHARDSON, directeur adjoint, Division du développement fonctionnel du
PCT/Deputy Director, PCT Business Development Division

Quan-Ling SIM, chef, Section de la communication et des relations avec les utilisateurs du PCT,
Division juridique du PCT, Secteur des brevets et de la technologie/PCT Outreach and User
Relations Section, PCT Legal Division, Patents and Technology Sector

Thomas MARLOW, administrateur chargé des politiques, Division du développement
fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division

YU Zhilong, juriste, Section des affaires juridiques et internationales du PCT, Division juridique
du PCT/Legal Officer, PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division
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