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RESUMEN

1. La Oficina Internacional desea mejorar la claridad, precision y eficiencia de la tramitacién
mediante flujos de trabajo mas eficientes y un mayor uso directo de los datos facilitados por los
solicitantes y las oficinas. Sin embargo, los cambios deben realizarse a un ritmo que los
solicitantes y las oficinas puedan seguir, y es probable que algunos de esos cambios exijan
largos periodos de tramitacion paralela de las solicitudes utilizando las disposiciones antiguas y
las nuevas. En el documento se formula una propuesta concreta sobre la obligatoriedad de
facilitar direcciones de correo-e y se exploran otros ambitos para determinar prioridades y
buscar sugerencias acerca de la manera de mejorar los procesos con el minimo trastorno.

TRAMITACION ELECTRONICA DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

2. Mas del 99 % de las solicitudes internacionales se presenta ahora en formato electrénico.
La Oficina Internacional y la mayoria de las oficinas nacionales han eliminado el papel en lo
relativo la tramitacion en la esfera interna; la correspondencia en papel se escanea a medida
que llega. Actualmente, casi toda la transmision de documentos entre las oficinas se realiza
también por via electrénica. Sin embargo, gran parte de la tramitacién posterior sigue
realizandose segun flujos de trabajo basados en la tramitacion en papel y algunas oficinas
siguen enviando en papel a los solicitantes todas las comunicaciones, o la mayoria de ellas.

3. Hasta la fecha, si bien se han establecido algunas reglas especificas para abordar
cuestiones como el uso de bibliotecas digitales para los documentos de prioridad y los retrasos
causados por la falta de disponibilidad de sistemas electrénicos, la principal base juridica para
la mayor parte de la tramitacion electrénica ha sido la regla 89bis del PCT junto con la Parte 7 y
el Anexo F de las Instrucciones Administrativas del PCT.
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4, Idealmente, gran parte del marco juridico se revisaria para promover nuevos flujos de
trabajo y el intercambio de datos en formatos utilizables directamente, en lugar de imagenes a
partir de las cuales haya que transcribir los datos pertinentes, con el tiempo y el riesgo de error
que ello conlleva, incluyéndose las opciones de tramitacion en papel, como excepcion y no
como el modelo en el que se basan y entienden los procesos.

5.  Sin embargo, no resulta practico llevar a cabo una revisién completa del Reglamento de
una sola vez. Ademas, la tramitacion en la fase internacional es un proceso descentralizado y
el PCT se utiliza de forma diferente en funcion de los sistemas y las opciones que prevén las
oficinas nacionales y de los comportamientos condicionados por la tramitacion nacional.
Alrededor de 120 oficinas nacionales y regionales, asi como la Oficina Internacional, actian en
calidad de oficinas receptoras. Se han designado 25 oficinas como Administracion encargada
de la busqueda internacional y del examen preliminar internacional y todas las solicitudes son
tramitadas por la Oficina Internacional. Las mejoras en la tramitacion deben apoyarse en una
base juridica solida y en normas técnicas aplicadas de forma coherente, pero también deben
tener en cuenta las capacidades de las oficinas y los solicitantes interesados.

TRATAMIENTO DE TEXTO COMPLETO

6. Un &rea prioritaria es el tratamiento de texto completo del cuerpo de la solicitud. En la
actualidad, menos del 30 % de las solicitudes se presentan en formato XML, aunque la
Administracion Nacional de la Propiedad Intelectual de China convierte ahora todas las
solicitudes al formato XML para su tratamiento, independientemente del formato en que se
hayan presentado, lo que significa que la Oficina Internacional recibe méas de la mitad de las
solicitudes internacionales para su tratamiento en formato XML. Se estén introduciendo
progresivamente nuevos procesos de publicacion internacional, que basan la publicacién
internacional directamente en el texto XML, incluidas las correcciones, rectificaciones y
modificaciones correspondientes al articulo 19 que puedan realizarse antes de la publicacion.
Se ha creado un Grupo de Trabajo del PCT sobre Tratamiento de Texto para hacer frente a los
obstaculos que dificultan la presentacion y el tratamiento mas eficientes de las solicitudes en
formato de texto completo. Con ello se prevé llegar a sustituir la Regla 11 por nuevos requisitos
formales basados principalmente en consideraciones relativas a la presentacion electrénica, asi
como a introducir modificaciones consiguientes en otros ambitos, como el examen de
formalidades en virtud de la Regla 26 y la rectificacion en virtud de la Regla 91 cuando sean
necesarias hojas de reemplazo.

7. Otro objetivo es utilizar mas con mas eficacia el XML ya generado en el marco de la
tramitacion en las oficinas para proporcionar mejor informacién y servicios. Algunos servicios
pueden prestarse de manera informal sin una base juridica especifica, pero cuando ello
concierne a los registros y las actuaciones oficiales de las oficinas y los solicitantes, es
necesaria una base juridica. Un aspecto de esta cuestion se aborda en el documento
PCT/WG/17/6, relativo a los idiomas de comunicacion.

ENVIO DE DOCUMENTOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

8. Lo ideal seria alentar a que todas las comunicaciones se realicen a través de portales
seguros en linea, como ePCT, o bien mediante procesos entre maquinas en los que los
documentos y datos puedan intercambiarse directamente entre los sistemas de las oficinas y
los sistemas de gestion de patentes utilizados por la mayoria de los solicitantes. Se han
introducido varias modificaciones en las Instrucciones Administrativas en ese sentido; la mas
reciente de ellas es la introduccion de la Instruccion 709(b-bis), relativa a la transmision de
documentos, para ponerlos a disposicion del solicitante en un sistema electronico seguro. Sin
embargo, para pasar de manera mas completa a las comunicaciones electrénicas, debe
proporcionarse en todos los casos una forma electrénica de contacto adecuada, ademas de
fomentarse un mayor uso de sistemas seguros como el ePCT y las API para la comunicacion
con la Oficina Internacional y las oficinas nacionales.
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9. En el Anexo | del presente documento figura un proyecto de modificacion de la Regla 4,
por la que se exige al solicitante o el mandatario que facilite una direccion de correo-e. Los
mismos requisitos se aplicarian a la solicitud de examen preliminar internacional en virtud de
las referencias que figuran en las Reglas 53.4 y 53.5; se propone afadir una referencia a la
Regla 4.4 en la Regla 45bis.1.b)i) para abarcar las peticiones de busqueda suplementaria.

10. Enla actualidad, algunos solicitantes no facilitan su direccién de correo-e en el momento
de la presentacion porque temen que aquella sea visible en el formulario de peticion cuando se
publique. La Oficina Internacional ya trata de minimizar este riesgo al excluir las direcciones de
correo-e de los datos de los formularios de texto publicados en PATENTSCOPE. Sin embargo,
toda direccién de correo-e proporcionada permanece visible en las vistas de formato de imagen
de la peticién y otros formularios. Para abordar la cuestiébn de manera mas completa, el Anexo |
también incluye las modificaciones que se propone introducir en la Regla 94 para permitir que
se preparen vistas “censuradas” de los formularios XML, que excluyan del acceso publico las
direcciones de correo-e. Los solicitantes y las oficinas nacionales, en cualquier funcién que
desempefien, seguirian teniendo acceso a los datos completos a través de versiones XML de
los formularios, asi como a otras fuentes de datos y vistas privadas de datos, que pueden
visualizarse a través de herramientas como ePCT.

11. Lanueva Regla 94.4.e) propuesta esta redactada en términos generales, permitiendo
otras excepciones al acceso publico a los datos personales que también prevean las
Instrucciones Administrativas -un paso posterior probable seria ocultar las direcciones de los
inventores durante la fase internacional. En el documento PCT/WG/17/8 se exponen otras
consideraciones relativas a la proteccion de los datos personales.

12. En el Anexo Il figura una posible primera aplicacion de la Regla 94.4.e) propuesta. La
Instruccion 116 propuesta permite suprimir las direcciones de correo-e incluidas en formularios
y datos XML. Las oficinas receptoras y las Administraciones internacionales tardaran un tiempo
en actualizar sus hojas de estilo y, eventualmente, otros aspectos de sus sistemas para que
dejen de generar imagenes de direcciones de correo-e. En consecuencia, el borrador de la
Instruccion 116 esta redactado actualmente como opcidn, y no como requisito, para excluir la
disponibilidad publica de la direccién de correo-e. Sin embargo, se espera que todas las
oficinas trabajen en el sentido de limitar el acceso y que esa disposicién pueda reforzarse en el
futuro. Los requisitos de divulgacién para las oficinas designadas y elegidas, en virtud de las
Reglas 94.2bis y 94.3, siguen estando regidos por la legislacién nacional, Unicamente con
sujecion a las obligaciones existentes en virtud del Articulo 30.2)a).

13. La exclusién de la informacién personal facilitada en papel o en formatos electrénicos de
imagen o texto no estructurado exigiria un importante esfuerzo manual para crear versiones
censuradas de los documentos. En consecuencia, no se propone ofrecer ninguna posibilidad
de solicitar que las direcciones de correo-e facilitadas de esa manera queden excluidas de la
disponibilidad, segun lo previsto en la Regla 94.4.e). Sin embargo, esto no impediria al
solicitante pedir la exclusion de esos elementos, caso por caso, en virtud de la actual

Regla 94.1.e), que se propone que pase a ser la Regla 94.4.a).

OTROS ASUNTOS

14. Los asuntos mencionados mas arriba son los que actualmente se tratan como prioritarios
para la mejora del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas. Sin embargo, es
bienvenida cualquier opinién acerca de si deberia darse prioridad también a otros &mbitos.
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15. Se invita al Grupo de Trabajo a
formular comentarios acerca de:

i) las propuestas de
modificacion de los articulos 4,
45bis y 94, segln se indica en el
Anexo | del presente documento;

y

ii) otras prioridades en cuanto
a medidas juridicas de apoyo a
la tramitacion electrénica de las
solicitudes internacionales.

[Sigue el Anexo []
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ANEXO |
PROYECTO DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PCT!?
INDICE
Regla 4 Petitorio (CONTENMIAO) .....uuuuiiuiiieiiiiieiieiieieiebeeeeeeeeeese e ssnnnsnnnes 2
= O N A T o= L ] o T 1= U 2
4.4 NOMDIES Y INECCIONES. ....ciiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e eeeees 2
R M Ko I 1T T o= 11 ] ][ 1= S 2
Regla 45bis Busquedas internacionales suplementarias.................uuereerrmmmmmmmmmerenienen.. 3
45bis.1 Peticidn de blUsqueda SUPIEMENTANTA..........ccevuiiiiiii e e 3
45Dis.2 a 45biS.9 [SIN CAMDIOS] ...eiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee et 3
RUlE 94 ACCESO0 @ EXPEAIENTES ....uuni et e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e eettba e e aeaes 4
94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional ............ccccoovvviiiiiiiiinieeeereeenns 4
94.1bis Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora.........ccccceeveeeiiiiiiiiiiieneeeeeceennnns 5
94.1ter Acceso al expediente en poder de la Administracién encargada de la busqueda
1) (=T g =Tl [ o - | 5
94.2 Acceso al expediente en poder de la Administracion encargada del examen preliminar
1) (=T g =Tl [ o - | S 6
94.20iS Y 94.3 [SIN CAMDIOS] ... ciiiiiiiiiiie et e et s e e e e e e e e et e e e e aeeaaanees 7
94.4 Excepciones al acces0 al EXPEAIENTE. ... ....uuuuiiieeeeeiiiiiiiiae s e e e e e e eeies s e e e e e e eeeaea e e e e eeeaennnes 7
1 Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto

correspondiente.
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Regla 4
Petitorio (contenido)

4.1 a 4.3 [Sin cambios]

4.4 Nombres y direcciones

a) [Sin cambios] Las personas naturales deberan ser mencionadas por sus apellidos y
nombres, precediendo los apellidos a los nombres.

b) [Sin cambios] Las personas juridicas deberan ser mencionadas por sus denominaciones

oficiales completas.

¢) Las direcciones deberan indicarse conforme a los requisitos habituales para una rapida
distribucion postal a la direccién indicada y, en todo caso, deberan comprender todas las
unidades administrativas pertinentes, con inclusion del nimero de la casa, si lo hubiere.
Cuando la legislacién nacional de un Estado designado no exija la indicacién del numero de la

casa, el hecho de no indicar dicho nimero no tendra efectos en ese Estado. Parafacilitarta

representante-comun: Deberd proporcionarse una direccidn de correo-e y un numero de

teléfono del solicitante o, si procede, del mandatario o del representante comun. Podra

proporcionarse un numero de telefacsimil o los datos correspondientes a otro medio de

comunicacion.

d) [Sin cambios] Solo se podra indicar una direccion para cada solicitante, inventor o
mandatario, pero si no se ha nombrado mandatario para representar al solicitante o a todos los
solicitantes si hay mas de uno, el solicitante o, si hay varios solicitantes, el mandatario comun,
podra indicar una direccion a la que deban enviarse las notificaciones, ademas de cualquier

otra direccion mencionada en el petitorio.

4.5 a 4.19 [Sin cambios]
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Regla 45bis

BlUsquedas internacionales suplementarias

45bis.1 Peticion de busqueda suplementaria

a) [Sin cambios]

b) Una peticién conforme a lo dispuesto en el parrafo a) (“peticiéon de busqueda

suplementaria”) debera presentarse a la Oficina Internacional y en ella se indicara:

i) el nombre y direccion del solicitante y del mandatario (si lo hubiere), el titulo de la
invencion, la fecha de presentacion internacional y el nimero de la solicitud internacional; se

aplicara mutatis mutandis la Regla 4.4;

i) la Administracién encargada de la busqueda internacional a la que se solicita que
efectle la blusqueda internacional suplementaria (“Administracion designada para la busqueda

suplementaria”); y

iii) cuando la solicitud internacional se haya presentado en un idioma que no sea
aceptado por esa Administracion, si cualquier traduccién proporcionada a la Oficina receptora en
virtud de la Regla 12.3 0 12.4 deberé servir de base a la busqueda internacional suplementaria.

) a e) [Sin cambios]

45bis.2 a 45bis.9 [Sin cambios]
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Regla 94
Acceso a expedientes

94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional

a) A peticion del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina
Internacional suministrara copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra

reembolso del coste del servicio.

b) A peticion de cualquier persona, pero no antes de la publicacion internacional de la
solicitud internacional, y sin perjuicio del Articulo 38 y de les-parrafos-d}a-g)la Regla 94.4, la
Oficina Internacional entregara copias de cualquier documento contenido en su expediente. El

suministro de copias de documentos podra implicar el reembolso del costo del servicio.

c) A peticién de una Oficina elegida, pero no antes de la emisién del informe de examen
preliminar internacional, la Oficina Internacional entregara en nombre de esa Oficina copias en
virtud del parrafo b) de cualquier documento que le haya transmitido la Administracién
encargada del examen preliminar internacional en virtud de la Regla 71.1a) o b). La Oficina

Internacional publicara lo antes posible en la Gaceta las informaciones relativas a cualquier

peticion de ese tipo.
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94.1bis Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora

a) [Sin cambios] A peticidn del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo,
la Oficina receptora daré acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro
de copias de documentos podra implicar el reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] La Oficina receptora podra, a peticion de todo interesado, pero no antes
de la publicacion internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del parrafo c), dar
acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos

podra implicar el reembolso del costo del servicio.

c¢) La Oficina receptora bloqueara el acceso previsto en el parrafo b) a toda informacién
respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la
publicacion de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.1) 0 a la que no quiera darse

acceso publico en virtud de lo dispuesto en los péarrafos d)-e-e}-detaRegla94-1 b) 0 e) de la
Regla 94.4.

94.1ter Acceso al expediente en poder de la Administracion encargada de la busqueda

internacional

a) [Sin cambios] A peticion del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo,

la Administracién encargada de la busqueda internacional dard acceso a todo documento
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contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podré implicar el
reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] La Administracion encargada de la busqueda internacional podra, a
peticion de todo interesado, pero no antes de la publicacion internacional de la solicitud
internacional, y sin perjuicio del parrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su
expediente. El suministro de copias de documentos podra implicar el reembolso del costo del

servicio.

¢) La Administracion encargada de la busqueda internacional bloqueara el acceso previsto
en el parrafo b) a toda informacion respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado
gque ha sido omitida de la publicacion de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.1) o a la
que no quiera darse acceso publico en virtud de lo dispuesto en la Regla 94-1.d}-6-e) 94.4.b)

oe).

d) [Sin cambios] Los parrafos a) a c¢) se aplicaran mutatis mutandis a la Administracion

designada para la biusqueda suplementaria.

94.2 Acceso al expediente en poder de la Administracion encargada del examen preliminar

internacional

a) [Sin cambios] A peticién del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo,
la Administracién encargada del examen preliminar internacional dard acceso a cualquier
documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podra implicar

el reembolso del costo del servicio.

b) [Sin cambios] A peticién de cualquier Oficina elegida, pero no antes de la elaboracion
del informe de examen preliminar internacional y sin perjuicio del parrafo c), la Administracion
encargada del examen preliminar internacional dar4 acceso a todo documento contenido en su
expediente. El suministro de copias de documentos podré implicar el reembolso del costo del

servicio.

c¢) La Administracion encargada del examen preliminar internacional bloqueara el acceso
previsto en el parrafo b) a toda informacién respecto de la cual la Oficina Internacional le haya
notificado que ha sido omitida de la publicacién de conformidad con lo dispuesto en la

Regla 48.2.1) 0 a la que no quiera darse acceso publico en virtud de lo dispuesto en la

Regla 94-1-d}-06-e)94.4.b) 0 €).
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94.2bis y 94.3 [Sin cambios]

94.4 Excepciones al acceso al expediente

a) [Desplazado desde la Regla 94.1.d)] La Oficina Internacional blogueara el acceso a toda

informacién contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicacion en virtud de la

Reqgla 48.2.1) y a todo documento contenido en su expediente relativo a una peticion cursada en

virtud de dicha Regla.

b) [Desplazado desde la Regla 94.1.e)] Previa peticion fundamentada del solicitante, la

Oficina Internacional bloqueara el acceso a toda informacién contenida en su expediente y a

todo documento contenido en su expediente en relacién con esa peticion, si comprueba:

i) que manifiestamente no cumple el propdsito de informar al publico acerca de la

solicitud internacional;

i) que el acceso publico a dicha informacidn perjudicaria los intereses personales o

econdmicos de cualquier persona; vy

iii) que no prevalece el interés publico en tener acceso a dicha informacion.

La Reqgla 26.4 se aplicard, mutatis mutandis, al procedimiento utilizado por el solicitante para

presentar la informacion objeto de una peticion cursada en virtud de lo dispuesto en el presente

parrafo.

c) [Desplazado desde la Regla 94.1.f) con modificaciones consiguientes en las referencias

a los pérrafos] Si la Oficina Internacional ha omitido informacién para que no esté a disposicion

publica, conforme a los parrafos a) o b), y dicha informacién también esta contenida en el

expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administracion

encargada de la blusqueda internacional, la Administracién designada para la busqueda

suplementaria o la Administraciéon encargada del examen preliminar internacional, la Oficina

Internacional lo notificara lo antes posible a dicha Oficina o Administracion.

d) [Desplazado desde la Regla 94.1.9)] ] La Oficina Internacional blogueara el acceso a

todo documento contenido en sus expedientes que haya sido elaborado exclusivamente para

Su uso interno.
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e) Las Instrucciones Administrativas pueden permitir la exclusiéon del acceso publico de los

datos personales asociados a la solicitud internacional, a excepcién de los siguientes:

i) el nombre del solicitante, el inventor y, eventualmente, los mandatarios;

i) al menos una direccidon que permita contactar al solicitante o el mandatario; y

iii) las indicaciones relativas a la nacionalidad vy la residencia del solicitante.

[Sigue el Anexo Il]
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PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

Instruccién 116
Proteccién de los datos personales

Cuando la Oficina Internacional, la Oficina receptora, la Administracion encargada de la
busqueda internacional, cualquier Administracion designada para la busqueda suplementaria o
la Administracién encargada del examen preliminar internacional reciban o preparen
formularios o datos en formato XML, las Oficinas o Administraciones de que se trate o la
Oficina Internacional podran presentar una vista de ese formulario o esos datos, excluyendo las
direcciones de correo-e, y no poner el XML a disposicion del publico.

[Fin del Anexo Il y del documento]



