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RESUMEN

1. En el presente documento se propone una modificacion del Reglamento del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes, con el fin de que las Oficinas puedan exigir que la
presentacion de solicitudes internacionales y la presentacion de documentos de solicitud
ulteriores se realicen solo en forma electrénica y no en papel. EI documento también propone
invitar a la Oficina Internacional a que estudie las cuestiones relativas a la entrada en la fase
nacional Unicamente por medios electronicos.

ANTECEDENTES

2. En la trigésima segunda serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros
de la OMPI, celebrada del 25 al 27 de marzo de 1998, se aprobd la propuesta de
automatizacion de las operaciones del PCT (documento A/32/5). El proyecto de presentacion
electrénica de solicitudes internacionales se origind como parte del proyecto IMPACT (sistemas
de gestion de la informacion en el marco del PCT). En enero de 1999 se puso en marcha el
programa informatico PCT-EASY (Electronic Application SYstem), que permitia la creacion de
un formulario electrénico de solicitud, presentado en soporte material ante los organismos que
admitian la presentacion de solicitudes en papel. En febrero de 2003, entrd en servicio en
modo de pruebas el Programa Informatico para la Presentacion Segura de Solicitudes
Electronicas (PCT-SAFE), permitiendo la presentacion de solicitudes totalmente electrénicas.
Poco tiempo después se formalizé y fue adoptado por otras Oficinas. Junto con otros
programas informaticos compatibles de las Oficinas nacionales que utilizaban los mismos
protocolos, se convirtié rapidamente en el modo de presentaciéon predominante en las Oficinas
receptoras que ofrecian el servicio.
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3. En junio de 2011, en la cuarta reunion del Grupo de Trabajo del PCT, la Oficina
Internacional informé de que se estaba desarrollando un nuevo sistema de Tl para mejorar los
servicios que se prestaban en el marco del PCT, a saber, el sistema ePCT (documento
PCT/WG/4/13). Desde entonces, el sistema ePCT ha ido ampliando la oferta de servicios en
linea para los solicitantes y las Oficinas de patentes en calidad de Oficina receptora (OR),
Administracion encargada de la busqueda internacional (ISA) y Administracion encargada del
examen preliminar internacional (IPEA). En 2013, la Oficina receptora de la Oficina
Internacional ofreci6 inicialmente el servicio de presentacién electronica de solicitudes a través
del sistema ePCT, y en 2014 se ampli6é a cualquier Oficina que deseara utilizar el servicio.

4, En los ultimos afos, el numero de solicitudes internacionales presentadas en papel ha
disminuido considerablemente. Segun los datos de la OMPI, en 2018, tan solo el 2,99% del
total de solicitudes internacionales se presentaron en papel; en 2019, representaron el 2,33%;
en 2020, el 1,6%; y en 2021, el 1,3%. En 2021, las solicitudes internacionales en papel en
algunas Oficinas receptoras representaron menos del 1% de las presentaciones, como, por
ejemplo, en China, Israel, el Japén, la Republica de Corea, Singapur y Suecia.

5. La figura 1, extraida de la Resefia Anual del Sistema del PCT 2022, muestra la variacion
que se ha producido en los ultimos 10 afios en relacién con el medio de presentacion de las
solicitudes internacionales.
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Figura 1: Distribucion de las solicitudes PCT segun el medio de presentacion, 2011 y 2022.
Fuente: Base de datos estadisticos de la OMPI, marzo de 2022.

6. Este descenso en la presentacion de solicitudes en papel se debe a que un gran nimero
de Oficinas receptoras y sus solicitantes han adoptado el sistema de presentacion electrénica
de solicitudes a través del ePCT, animados por la reduccion del costo y del tiempo de
tramitacion, y a que los solicitantes, a su vez, han encontrado que la presentacion electrénica
resulta de gran utilidad. Ademas, algunas Oficinas de patentes que disponen de sus propios
sistemas de presentacion electronica, como la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) también utilizan el sistema
ePCT para la presentacion electronica de la solicitud internacional PCT. Cabe recordar que se
aplica un descuento especial a la tasa de presentacion internacional para las solicitudes
internacionales presentadas en formato electrénico o por medios electrénicos y que algunas
Oficinas nacionales también ofrecen descuentos por presentacion electrénica en otras tasas,
como la tasa de transmision.

7. En la actualidad, 83 Oficinas receptoras utilizan la presentacién electronica a través del
sistema ePCT y otras Oficinas receptoras disponen de sistemas nacionales de presentacion
electrénica.
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8. La Oficina Internacional no ha escatimado esfuerzos para mejorar el sistema ePCT con el
fin de facilitar no solo la presentacion de solicitudes internacionales, sino también para agilizar
la transmisién de las copias de las solicitudes internacionales, la documentacion y los informes
emitidos por las Administraciones Internacionales. Todas las Oficinas receptoras que
transmiten copias para la busqueda a otras Oficinas en calidad de Administraciones
encargadas de la busqueda internacional utilizan el sistema eSearchCopy.

SITUACION ACTUAL

9. Las Oficinas nacionales y regionales también tratan de mejorar los servicios que prestan,
tanto a los solicitantes nacionales como a los extranjeros (Convenio de Paris y PCT), utilizando
sistemas informaticos para desarrollar servicios electronicos que agilicen la tramitacién de la
solicitud, reduzcan costos y garanticen la seguridad de los datos y la informacion contenida en
la solicitud de patente.

10. En el caso de las solicitudes internacionales PCT, la tramitacion electronica no solo tiene
lugar entre la Oficina receptora, la Oficina Internacional y la Administracién encargada de la
busqueda internacional, sino también dentro de la propia Oficina, por ejemplo, en el momento
de la recepcidn de la solicitud, el examen en forma y la emision de formularios.

11. En la actualidad, muchas Oficinas de patentes disponen de tramitacion electronica en
todos los sectores responsables de las actividades que conlleva la concesion de una patente:
recepcién de solicitudes y documentos nacionales, registro, examen en forma, publicacion,
pago de tasas, peticiones, examen de fondo y concesién de la patente.

12. Por consiguiente, la recepcién de una solicitud en papel, tanto en la fase internacional
como en la fase nacional del PCT, representa un trabajo adicional para la Oficina, ya actue en
calidad de Oficina receptora, Administracién Internacional u Oficina elegida o designada, pues
tendra que prepararla para tramitarla electronicamente a través de sus sistemas.

13. La tramitacion de una solicitud internacional PCT presentada en papel lleva mas tiempo,
ya que hay que escanearla, registrarla y cargarla en el sistema ePCT, teniendo en cuenta que
la Oficina Internacional y las Administraciones Internacionales solo trabajan con documentos en
formato electrénico. Ademas, el trabajo es doble en cuanto a los formularios que se emiten,
debido a que el solicitante recibira toda la documentacion en papel, mientras que la Oficina
Internacional y las Administraciones encargadas de la busqueda internacional la recibiran en
formato electrénico. También existe un riesgo importante de que las Oficinas introduzcan
errores en la transcripcion de la informacion del formulario de solicitud y en la carga y
categorizacion de los documentos escaneados. Cabe senalar que muchas de estas cuestiones
también se aplican a los sistemas de presentacién electronica cuando se reciben elementos
como el formulario de solicitud en formato de imagen, en lugar de XML procesable
automaticamente.

14. Todas las iniciativas de la Oficina Internacional estan encaminadas a fomentar y reforzar
los servicios electronicos en todas las fases del PCT, lo que hace que las Oficinas también
estén cada vez mas preparadas para actuar en este formato. Asi pues, la recepcion de toda la
documentacion de las solicitudes internacionales en formato electronico es un punto importante
para la participacion y contribucion de las Oficinas en las iniciativas prioritarias del PCT.

PROPUESTA

15. En el Anexo | se presenta una propuesta de modificacion de la Regla 89bis.1 para
permitir a las Oficinas receptoras definir el medio de presentacién de la solicitud internacional y,
en particular, exigir que las solicitudes internacionales se presenten solo en formato electronico
y no en papel. La Regla 89bis.2 pretende extender el mismo principio a los documentos que se
presentan después de la presentacion de la solicitud internacional, ya sea a la Oficina
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receptora o a una Oficina que actue con otra funcién, como la Administracion encargada de la
busqueda internacional o del examen preliminar.

16. Toda Oficina que desee introducir tales medidas lo notificaria a la Oficina Internacional,
que publicaria la informacion en la Gaceta del PCT y la pondria a disposicion en otros lugares,
como la Guia del solicitante del PCT y el boletin PCT Newsletter. La propuesta no exigiria a las
Oficinas receptoras ningun cambio en los formatos de presentacién que aceptan actualmente.

17. Hay que reconocer que, en ocasiones, puede haber situaciones en las que a un
solicitante le resulte dificil o imposible presentar los documentos por medios electrénicos.
Podria tratarse de un problema general, como una interrupcion prolongada de los sistemas de
presentacion electronica, o de circunstancias especificas de un solicitante concreto. Por
consiguiente, se propone incluir una disposicion en las Instrucciones Administrativas del PCT
para aclarar que una Oficina podria aceptar la presentacion en papel de una solicitud (o de un
documento presentado con posterioridad) si se considera apropiado, aunque haya efectuado
una notificacion indicando que ya no se permiten las presentaciones en papel. En el Anexo |l
se presenta un proyecto de nueva Instruccién 703 ebis) a estos efectos, basado en la actual
Instruccion 703 e), que permite a las Oficinas aceptar presentaciones electrénicas no estandar
segun las circunstancias de cada caso. Opcionalmente, los solicitantes de un pais cuya Oficina
hubiera realizado dicha notificacién seguirian siendo libres de presentar solicitudes en papel en
la Oficina receptora de la Oficina Internacional.

18. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil también desea hacer que la
entrada en la fase nacional se realice solo por medios electrénicos. No obstante, quedan por
aclarar varias cuestiones en el contexto del articulo 22 del PCT y de la Regla 49. También tiene
un efecto mas importante sobre los intereses de los solicitantes de todos los Estados
contratantes del PCT, no solo de aquel en el que se haya presentado la solicitud. Por lo tanto,
el Brasil invita al Grupo de Trabajo a que formule comentarios sobre esas cuestiones y propone
invitar a la Oficina Internacional a que realice un analisis y una propuesta en la proxima reunion
del Grupo de Trabajo.

19. Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) examinar las propuestas que
figuran en los anexos del documento
PCT/WG/15/13; y

ii) solicitar a la Oficina
Internacional que estudie las
cuestiones relativas a la entrada en la
fase nacional exclusivamente por
medios electronicos y formule sus
propuestas en la proxima reunion del
Grupo de Trabajo.

[Sigue el Anexo 1]
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Regla 89bis

Presentacion, tramitacion y transmision de solicitudes internacionales y otros

documentos en formato electrénico o por medios electrénicos
89bis.1 Solicitudes internacionales

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos b) a e), las solicitudes internacionales

podran presentarse y tramitarse en formato electronico o por medios electronicos, de

conformidad con las Instrucciones Administrativas;-siempre-y-cuande-la-Oficinareceptora
: S liei : onal 5

b) [Sin cambios] Este Reglamento se aplicara, mutatis mutandis, a las solicitudes
internacionales presentadas en formato electrénico o por medios electrénicos, con sujecion a

cualquier disposicion especial en las Instrucciones Administrativas.

c) [Sin cambios] Las Instrucciones Administrativas estableceran las disposiciones y
requisitos relativos a la presentacion y tramitacion de solicitudes internacionales presentadas,
en su totalidad o en parte, en formato electronico o por medios electronicos, incluyendo pero no
limitado a las disposiciones y requisitos relativos al acuse de recibo, los procedimientos
relativos a la concesion de una fecha de presentacion internacional, los requisitos materiales y
las consecuencias del incumplimiento de dichos requisitos, la firma de documentos, los medios
de autenticacion de los documentos y de la identidad de las partes que se comunican con las
Oficinas y las Administraciones, asi como la operacion del Articulo 12 respecto del ejemplar
original, la copia para la Oficina receptora y la copia para la busqueda y podra contener
diferentes disposiciones y requisitos respecto de las solicitudes internacionales presentadas en

diferentes idiomas.

d) [Sin cambios] Ninguna oficina nacional u organizacion intergubernamental estara
obligada a recibir o tramitar solicitudes internacionales presentadas en formato electrénico o
por medios electrénicos a menos que haya notificado a la Oficina Internacional que esta
dispuesta a hacerlo en cumplimiento de las disposiciones aplicables de las Instrucciones
Administrativas. La Oficina Internacional publicara la informacion que se le notifique en la

Gaceta.

d-bis) Una Oficina que haya transmitido una notificacién conforme al parrafo d) podra

notificar a la Oficina Internacional que solo recibira solicitudes internacionales si se presentan

en formato electrénico o por medios electronicos. La Oficina Internacional publicara en la

Gaceta la notificacion efectuada en virtud del presente parrafo.
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e) [Sin cambios] Ninguna Oficina receptora que haya transmitido a la Oficina Internacional
una notificacion conforme al parrafo d) podra denegar la tramitaciéon de una solicitud
internacional presentada en formato electrénico o por medios electrénicos que cumpla con los

requisitos aplicables segun las Instrucciones Administrativas.
89bis.2 Otros documentos

[Sin cambios] La Regla 89bis.1 se aplicara, mutatis mutandis, a otros documentos y

correspondencia relativos a las solicitudes internacionales.

[NOTA: Este parrafo actuaria sobre la Regla 89bis.1 modificada para ampliar la posibilidad de
excluir la presentacion en papel de los documentos presentados ulteriormente. Se podria ir
paso a paso y natificar a la Oficina Internacional que ya no se acepta el papel para la
presentacion de solicitudes y de documentos presentados posteriormente a partir de diferentes
fechas, siempre que los sistemas informaticos pertinentes utilizados por la Oficina lo permitan].

89bis.3 Comunicacion entre Oficinas

[Sin cambios] Cuando el Tratado, el presente Reglamento o las Instrucciones
Administrativas prevean la comunicacion, la notificacion o la transmision (“comunicacion”) de
una solicitud internacional, notificacion, comunicacion, correspondencia u otro documento de
una Oficina nacional o de una organizacion intergubernamental a otra, esa comunicacion podra
efectuarse en forma electrénica o por medios electréonicos, cuando asi lo acuerden el remitente

y el destinatario.

[Sigue el Anexo ]
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PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

DEL PCT

Instruccion 703

Requisitos de presentacion: Normas técnicas comunes de base
a) a d) [Sin cambios]

e) [Sin cambios] Toda Oficina receptora puede negarse a recibir solicitudes internacionales
que le sean presentadas en formato electrénico si dichas solicitudes no cumplen lo dispuesto

en el parrafo b), o puede decidir que, pese a ese incumplimiento, recibe la solicitud.

e-bis) Toda Oficina receptora que haya efectuado una notificacidén de conformidad con la

Regla 89bis.1 d-bis) puede negarse a recibir solicitudes internacionales que le sean

presentadas en papel, o puede decidir que recibe la solicitud.

f) [Sin cambios]

[Fin del Anexo Il y del documento]
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