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RESUMEN

1. El presente documento contiene una exposicion de antecedentes y un esbozo a grandes
rasgos de las consideraciones de orden politico que, en opinion de la Oficina Internacional,
deberian ser tenidas en cuenta en el proceso de revision de los procedimientos y criterios de
designacion de las Oficinas como Administraciones encargadas de la busqueda internacional y
del examen preliminar internacional en virtud del PCT. Ademas, en el documento se formula
una propuesta concreta de modificacion de los actuales procedimientos de designacion,
enfocada a establecer que las candidaturas de las Oficinas sean revisadas por expertos con
anterioridad al momento de ser sometidas a la decision de la Asamblea del PCT, y se exponen
algunas observaciones preliminares, recomendaciones y cuestiones que plantea la Oficina
Internacional en relacion con los criterios de designacion sustantivos, para que sirvan de base
a una primera ronda de debates en el seno del Grupo de Trabajo.

ANTECEDENTES

2. En su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, celebrado del 23 de septiembre al 2 de
octubre de 2013 en Ginebra, la Asamblea del PCT aprobé la recomendacion segun la cual la
Oficina Internacional deberia emprender una revision de los criterios y procedimientos para la
designacion de una Oficina como Administracion encargada de la busqueda internacional (ISA)
y Administraciéon encargada del examen preliminar internacional (IPEA) en virtud del PCT, y
formular en su caso las propuestas de modificacion pertinentes, en coordinaciéon -cuando asi
procediera- con la Reunion de las Administraciones Internacionales, para su posterior examen
por el Grupo de Trabajo en el marco de su siguiente reunion (parrafo 3 del documento
PCT/A/44/1 y parrafo 19.ii) del documento PCT/A/44/5 Prov.).
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3. Como primer paso en la revision de los criterios y procedimientos para la designacion de
una Oficina como Administracion internacional, que la Asamblea del PCT encomendé a la
Oficina Internacional, esta ultima solicité un primer andlisis al respecto a la Reunién de las
Administraciones Internacionales (PCT/MIA), que trat6 esta cuestion en su vigésima primera
sesion celebrada en Tel Aviv del 11 al 13 de febrero de 2014, sobre la base de sendos
documentos preparados por la Oficina Internacional (documento PCT/MIA/21/3) y por la Oficina
Europea de Patentes, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federacion de Rusia
(Rospatent) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (documento
PCT/MIA/21/21). Los debates que tuvieron lugar en el seno de la Reunién fueron recogidos en
los parrafos 44 a 54 del Resumen de la Presidencia de la reunién (documento PCT/MIA/21/22),
reproducido en el documento PCT/WG/7/3. Dichos debates pueden resumirse como sigue:

a) Porlo que se refiere al procedimiento de designacion, la Reunidn convino en la
necesidad de revisarlo para posibilitar una toma en consideracion de las candidaturas por
parte de expertos y con la maxima eficacia. Formuld una sugerencia en cuanto a las
sucesivas fases de las que deberia constar el proceso hasta llegar al momento de la
toma de decision por parte de la Asamblea del PCT.

b)  Por lo que se refiere a los criterios de designacion, la Reunién convino en que es
prematuro aun recomendar ningun cambio en cuanto a estos ultimos. La Reunidn apuntd
que el tema clave reside en garantizar que las Oficinas vayan a ser capaces de realizar la
busqueda internacional y el examen preliminar con el nivel de calidad necesario, y
encomendd al Subgrupo de Calidad la tarea de profundizar en el andlisis de los requisitos
de calidad exigidos para poder actuar en calidad de Administracién internacional, y de
estudiar como se podrian formular mejor dichas exigencias en los criterios de
designacion.

4. El presente documento se divide en cuatro apartados principales. En el primero se
exponen sucintamente algunos antecedentes de los actuales criterios y procedimientos de
designacion (el documento PCT/WG/6/4, que no se reproduce aqui, recoge la historia del
desarrollo de los criterios y procedimientos de designacion como Administracion internacional).
En el segundo apartado se establecen una serie de consideraciones de orden politico que, en
opinion de la Oficina Internacional, deberian ser tenidas en cuenta para la revision de los
criterios y procedimientos de designacion.

5. Los apartados tercero y cuarto de este documento, dedicados respectivamente a los
procedimientos y a los criterios de designacion, han sido redactados teniendo en cuenta lo
debatido en la Reunion de las Administraciones Internacionales a la que se ha aludido
anteriormente. En opinioén de la Oficina Internacional, y tomando en consideracion dichos
debates, parece que se podria alcanzar con mayor celeridad un acuerdo sobre determinadas
mejoras al procedimiento de designacion, mientras que la eventual modificacion de los criterios
de designacion podria requerir mas debates entre los Estados miembros y, por lo tanto,
conllevar mas tiempo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

6. Los actuales requisitos para que una Oficina pueda ser designada para operar en calidad
de Administracién internacional son los siguientes’:

a) la Oficina debera tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicacion, con
calificaciones técnicas suficientes para efectuar las busquedas y los examenes
preliminares;

Segun lo establecido en términos equivalentes en la Regla 36 para las ISA, y en la Regla 63 para las IPEA.
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b) esa Oficina debera poseer, por lo menos, la documentacién minima del PCT, o
(desde el 1 de julio de 1992) tener acceso a esa documentacion minima, la cual debera
estar ordenada en forma adecuada a los fines de la busqueda y del examen;

c) esa Oficina u organizacion debera disponer de un personal capacitado para
proceder a la busqueda y al examen en los sectores técnicos en los que deba realizarse
la busqueda y que posea los conocimientos linglisticos necesarios para comprender, por
lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la documentacion minima
mencionada en la Regla 34;

d) (desde el 1 de abril de 2007) esa Oficina debera disponer de un sistema de gestion
de calidad y un sistema de revision interna, conforme a las reglas comunes de la
busqueda internacional; y

e) (desde el 1 de enero de 2004) esa Oficina debera ser designada tanto en calidad de
Administracion encargada de la busqueda internacional como en calidad de
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

7.  La Oficina también debe suscribir un convenio con la Oficina Internacional en el cual se
establezcan los derechos y obligaciones de las partes, y en virtud del cual aquélla se
comprometa formalmente a aplicar y respetar todas las normas comunes de busqueda
internacional y examen preliminar, a saber: los articulos del PCT y del Reglamento relativos a
la busqueda internacional y al examen preliminar y las Directrices de busqueda internacional y
de examen preliminar internacional del PCT. Estos convenios se ajustan a un modelo
normalizado; las principales diferencias figuran en los Anexos, en los que se especifican los
Estados para los que la Administracion internacional se compromete a trabajar, los idiomas, las
tasas y condiciones para el reembolso aplicables.

8. La decisidon de designar a una Oficina como Administracion internacional corresponde a
la Asamblea del PCT, tras oir a la Oficina interesada que solicita la designacion y, en principio,
previo dictamen del Comité de Cooperacion Técnica (CTC). No obstante, tal como se indica en
el documento PCT/WG/6/4, con frecuencia, en el pasado, el dictamen del CTC ha sido
considerado en la practica como una mera formalidad.

9. En la actualidad, 17 Oficinas nacionales o regionales estan funcionando en calidad de
Administraciones internacionales, y otras dos Oficinas han sido designadas aunque aun no han
comenzado a operar como tales. El plazo de duracién de todas las designaciones vigentes se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2017. Las negociaciones para la prorroga de los
correspondientes convenios con la Oficina Internacional deberan iniciarse en julio de 2016, y la
Asamblea del PCT debera adoptar una decision sobre la prorroga de las designaciones antes
de su vencimiento, es decir, en el periodo de sesiones de septiembre/octubre 2017.

CONSIDERACIONES POLITICAS

ANTIGUOS DEBATES

10. En la Conferencia Diplomatica de Washington, el nimero minimo exigido de
examinadores, que originariamente se habia propuesto fijar en 150, se establecié finalmente
en 100, fundamentalmente —tal como se hizo constar en el acta de la Conferencia Diplomatica-
para posibilitar que una Oficina en concreto, que en aquél momento apenas superaba los 100
examinadores, pudiera cumplir todos los requisitos de designacion, sin que esta decision se
apoyara en una justificacion aparente de porqué se consideraba adecuada dicha cifra.
También se formulo otra propuesta alternativa en la cual se propugnaba no especificar un
numero minimo de examinadores, sino simplemente disponer que las Oficinas deberian contar
con “un numero adecuado” de examinadores, pero esta propuesta fue finalmente retirada en
favor de la que establecia la cifra de 100 examinadores.
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11. Tal como quedo reflejado en las actas de la Conferencia Diplomatica, se suscitaron
algunas dudas sobre si el criterio del numero de examinadores seria un criterio valido, ya que
mucho dependeria del numero de solicitudes nacionales que los examinadores tuvieran que
tramitar, y se formuld una propuesta consistente en referir el requisito al nimero de solicitudes
internacionales para las que la Administracion deberia ser capaz de realizar la busqueda en un
ano, estableciendo dicha cifra en 1.000. A la vista de estos debates, la decision de establecer
un numero minimo de 100 examinadores solo puede interpretarse como un intento por
determinar cuantos examinadores deberian ser suficientes —con arreglo a criterios razonables —
para garantizar la capacidad de entender toda la gama de tecnologias a las que pudieran ir
referidas las solicitudes de patentes, y un conocimiento general suficiente del estado de la
técnica y de los sistemas de clasificacion en sus respectivas areas de especializacion, de modo
a asegurar que las busquedas fueran lo mas eficientes, eficaces y completas posible. Por otra
parte, es evidente que también significd una declaracién de facto sobre donde se situaria el
limite minimo en cuanto a numero de examinadores para una Oficina de tamafio medio en los
anos 1970, sentando el principio de que las Oficinas mas pequefias no tendrian los recursos ni
la experiencia necesarios para acometer la busqueda internacional y el examen preliminar
conforme a los parametros considerados necesarios para evitar la concesion de patentes
invalidas por parte de Oficinas designadas que se apoyaran mucho en los informes de la fase
internacional.

CUESTIONES POLITICAS ACTUALES

12. Con independencia de si la valoracion que se hizo en aquél entonces fue objetiva o no, lo
que es evidente es que la tecnologia ha evolucionado desde 1970. Si en aquella época y aun
ahora resulta dificil cuantificar con certeza la complejidad de una solicitud desde el punto de
vista de la busqueda y el examen, no es menos justo afirmar que, con el rapido avance de los
semiconductores, las telecomunicaciones, la biotecnologia y otros campos, la complejidad
técnica media de las solicitudes de patente ha aumentado en términos generales. Ademas, no
cabe duda de que el volumen del estado de la técnica que existe actualmente y que se
encuentra disponible a efectos de la busqueda se ha multiplicado radicalmente. También es
cada vez mayor el volumen de memorias descriptivas redactadas en una pluralidad creciente
de idiomas.

13. Paralelamente, se han elevado las expectativas en torno a las competencias de las
Administraciones internacionales. En la economia global basada en el conocimiento, se ha
incrementado el valor como activo de las carteras de patentes de las empresas. El numero de
solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo alcanzé los 2,35 millones en 2012, mas
del doble de la cifra de 1,05 millones registrada en 1995. La protecciéon mediante patente
también esta siendo solicitada de manera creciente en otros mercados distintos al pais de
residencia o de nacionalidad del inventor. Al propio tiempo, se ha manifestado preocupacion
por si la concesion de patentes de baja calidad podria tener el efecto de reprimir la
competencia y la innovacién en sectores enteros, trascendiendo del ambito de la mera
contienda bilateral entre empresas competidoras. Estos desarrollos han dado lugar a que las
patentes hayan dejado de ser consideradas como un elemento meramente técnico, y
constituyan ahora una cuestién de orden politico de dimension transversal e importancia
creciente. Las consecuencias adversas de la concesion de patentes invalidas debido a una
busqueda o a un examen inadecuados se reconocen ahora mas que nunca. Por otra parte,
gracias a los sistemas electronicos se ha reducido lo que de otro modo se habria convertido en
una carga imposible de gestionar eficazmente por parte de los examinadores. Lo que es mas
importante aun, los sistemas de busqueda se han convertido en herramientas cada vez mas
sofisticadas y exhaustivas. Con mayor frecuencia, los examinadores pueden apoyarse en
busquedas de texto completo, metadatos asociados, reconocimiento “inteligente” y correlacion
de unidades, formulas quimicas y matematicas e informacién contextual. También se ha
simplificado en la practica la busqueda de documentos en lenguas no conocidas por el
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examinador, tanto por la traduccién en bloque de textos en las bases de datos como por la
traduccion asistida de los términos de busqueda, a diferencia del pasado en el que
practicamente lo unico en lo que podian basarse eran resumenes y dibujos bastante limitados.

14. En este contexto, resulta especialmente importante identificar qué es lo que
verdaderamente se espera de las Administraciones internacionales, para que en la fijacion de
los requisitos que éstas deban reunir se reflejen adecuadamente dichas expectativas, y para
que los requisitos se cumplan, no sélo en la fecha de designacion, sino durante todo el plazo
establecido. No obstante, es dificil valorar objetivamente los verdaderos requisitos minimos, y
ademas dicha valoracién puede variar con el transcurso del tiempo, a medida que van
cambiando las expectativas de los usuarios (solicitantes, Oficinas, terceros, gobiernos e interés
general de la sociedad civil), la complejidad de la tecnologia, los medios admitidos para
formular la descripcion y la reivindicacion de las invenciones, y en funcion del desarrollo de los
sistemas de T.l. de ayuda a la busqueda y examen.

15. En opinion de la Oficina Internacional, el principal requisito de orden politico que debiera
imperar es que la Oficina que resulte designada como Administracion internacional reuna no
solo las condiciones necesarias, sino también la voluntad efectiva de realizar la busqueda
internacional y el examen preliminar en los plazos establecidos y con un nivel de calidad
suficientemente alto como para generar en las Oficinas designadas la confianza necesaria para
que éstas exploten el trabajo de la primera e inicien su examen nacional sobre la base del
mismo, con el minimo de trabajo adicional necesario para comprobar el cumplimiento de los
requisitos impuestos por su legislacion nacional. Mas importante aun, la busqueda
internacional deberia ser como minimo igual de extensa que la busqueda nacional, y ser
acometida con una calidad igual de alta que ésta, y este requisito deberia ir referido no sélo a
los recursos de la Oficina considerada en su conjunto, sino a los recursos que ésta destine
especificamente a su trabajo en el marco del PCT en calidad de Administracion internacional.

PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACION

16. En opinion de la Oficina Internacional, el procedimiento de designacion se veria mejorado
si en el mismo se incluyera una revisién de la solicitud por parte de expertos, antes de que ésta
sea sometida a la decision de la Asamblea. Supondria una modificacion minima disponer que
el CTC, al cual el Tratado encomienda la funcién de aconsejar a la Asamblea con respecto a
las solicitudes de designacion, se reuniera siempre en tanto que auténtico érgano experto, con
una antelacion bien considerable con respecto a la fecha de celebracion de la Asamblea del
PCT. Para conseguir que el procedimiento que desemboca en la decisidn final de la Asamblea
del PCT resulte verdaderamente util y eficaz, cabria reflexionar acerca de las cuestiones que se
abordan a continuacion.

FASES Y PLAZOS

17. El siguiente diagrama muestra un posible procedimiento normal para solicitar la
designacion.

18. Los pasos C (presentacion de la solicitud), E (revision por parte del CTC) y F (decision
por parte de la Asamblea) son obligatorios en virtud del Tratado. Los nuevos elementos que se
podrian considerar serian los siguientes:

a) los plazos de las distintas acciones; y

b) en qué medida la revisidn o la asistencia de las Administraciones internacionales ya
existentes deberia ser ofrecida, recomendada o exigida con anterioridad a la fase formal
del procedimiento o dentro de ésta (pasos B y D).
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(A)
La Oficina decide
presentar su solicitud

Fase Informal

(B) Dictamen
¢ Conversaciones con la Oficina Internacional? I significativamente
¢ Asistencia de las Administraciones negativo
internacionales ya existentes?

(9] (D) (E)
¢ Funcién formalmente

establecida de las
solicitud formal de Administraciones

\ 4
v

Presentacién de la Revision por parte del

(F)
Decision de designacion por
parte de la Asamblea del PCT

1o . . . CTC i
designacion internacionales ya existentes? '
Recomendacion positiva

en términos generales

Fase Formal ;

19. Lo deseable seria que el CTC se reuniera en tanto que auténtico 6rgano experto como
minimo tres meses antes de la Asamblea del PCT. Asi habria tiempo suficiente para preparar
los documentos formales oportunos para que la Asamblea tenga en cuenta la opinion del CTC,
y cabria la posibilidad de corregir defectos menores con antelacion a la presentacion de las
solicitudes de las Oficinas que desean ser designadas a la decisién de la Asamblea del PCT.
Esta ultima estaria asi en disposicidon de designar a las nuevas Administraciones con plena
confianza en aquellos supuestos en los que el CTC, tras una auténtica revision experta, haya
formulado una recomendacion positiva en términos generales. Asumiendo que las
designaciones tendrian lugar en los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea del PCT,
en septiembre/octubre de cada ano, esto implicaria que el CTC deberia ser convocado en torno
a junio como muy tarde, y podria vincularse normalmente a la celebracion de las reuniones del
Grupo de Trabajo del PCT, para minimizar costos.

20. El plazo para presentar la solicitud formal de designaciéon dependeria de si se
estableciera alguna etapa mas para la valoracion de la candidatura. Si ésta condujera
directamente al CTC, el plazo de presentacion de la solicitud tendria que vencer en marzo de
ese mismo afo, para que diera tiempo a convocar el CTC, a traducir y publicar los documentos
pertinentes a tiempo para permitir su adecuado estudio con la antelacién suficiente con
respecto a la fecha de la reunion.
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21. Las Administraciones internacionales son miembros ex officio del CTC, y en
consecuencia, pueden formular sus recomendaciones en este 6érgano. Sin embargo, para
evitar que el proceso de revision se limite a un ejercicio meramente escrito, seria util que las
Administraciones internacionales pudieran ejercer su funcion con anterioridad a la reunion del
CTC, con lo que los debates ganarian en eficacia. Por ello, seria aconsejable que las
Administraciones internacionales asumieran dos funciones a este respecto:

a) Se deberia animar con fuerza a las Administraciones candidatas a que soliciten la
asistencia de una o varias Administraciones ya existentes antes de presentar su solicitud
formal, para que le ayuden a evaluar en qué medida la Oficina cumple los requisitos y a
presentar el resultado de la evaluacion con claridad, eficacia y con un grado adicional de
objetividad. (Véanse también los comentarios sobre el “Desarrollo de las Oficinas
nacionales” en los parrafos 44 y 45, mas adelante.)

b)  Se deberia solicitar a las Administraciones ya existentes que revisaran
conjuntamente la solicitud formal con anterioridad al CTC, para ayudar asi a los Estados
Contratantes a hacer su evaluacion en el seno del CTC. En la practica, esto tendria lugar
en la Reunion de las Administraciones Internacionales que se celebra en febrero o marzo,
por lo que la solicitud formal deberia ser presentada antes del final del afio
inmediatamente anterior.

DESIGNACIONES “PROVISIONALES”

22. La mayor parte de las designaciones de Administraciones internacionales en los ultimos
anos han sido “provisionales”, en el sentido de que las Oficinas solicitantes reconocieron que,
en el momento de la designacion, todavia no cumplian uno o varios de los criterios, como por
ejemplo el acceso a la totalidad de la documentacion minima del PCT, pero declararon que no
comenzarian a operar hasta que hubieran subsanado completamente todas las carencias.

23. En opinion de la Oficina Internacional, en general se deberia evitar este enfoque. Lo
deseable seria que la Oficina retna todos los criterios en el momento de la designacion, y esté
preparada para empezar a funcionar tan pronto como sea razonablemente posible - un plazo
maximo de entre 12 y 18 meses parece suficiente para acometer la necesaria preparacion de
los sistemas de T.l. y otros cambios similares en aquellos supuestos en los que la inversion en
estos desarrollos no pudiera justificarse antes de la confirmacion de la designacion.

24. Podria darse una excepcion a este principio general en lo que se refiere a los sistemas de
gestion de la calidad, pues careceria de sentido tener el sistema implantado antes de comenzar
a funcionar. En este caso, el requisito consistiria en que el sistema estuviera integramente
disenado, y, preferiblemente, que ya estuvieran operativos otros sistemas similares de
evaluacién de la busqueda y el examen nacionales, lo cual demostraria la oportuna experiencia
en este ambito.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

25. Las solicitudes presentadas en los ultimos afos han abordado los distintos criterios con
diferentes niveles de detalle. Por lo general, los temas relativos a los sistemas de gestion de la
calidad, a la documentacion minima y otras cuestiones sobre los entornos de los sistemas de
T.l., han sido descritos con mayor extension que los detalles referentes a la formacion, a la
experiencia, y a la amplitud y profundidad de los conocimientos técnicos de los examinadores.
Aunque esta practica pueda ser apropiada y esperada, la Oficina Internacional agradecera los
comentarios sobre cualesquiera temas que los Estados miembros deseen ver reflejados en la
solicitud, en vistas a un estudio mas eficaz de los criterios.
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COMENTARIOS NEGATIVOS

26. El Tratado reserva la facultad de decidir si una Oficina debe ser o no ser designada como
Administracién internacional a la Asamblea del PCT. Tedricamente, la Asamblea podria
designar a una Oficina como Administracion internacional aunque haya recibido un informe
muy negativo del CTC, y también podria denegar la designacion de una Oficina que haya
recibido una recomendacidn enteramente positiva. No obstante, en la practica esto seria muy
raro. Lo previsible sera que la Oficina cuya solicitud haya cosechado un informe muy negativo
por parte del CTC decida retirar ella misma, o dejar en suspenso su solicitud, sin llegar hasta la
Asamblea, y que esta Ultima acoja favorablemente la declaracion de una Oficina que afirme
haber subsanado los defectos menores durante el periodo transcurrido entre la reunién del
CTC y la Asamblea. En opinion de la Oficina Internacional, no se aprecia la necesidad de
formular ninguna propuesta especifica para regular el procedimiento en estos supuestos.

PROPUESTA

27. Ala vista de las consideraciones expuestas en los parrafos 16 a 26 precedentes, la
Oficina Internacional desea proponer el siguiente procedimiento de designacion, para su toma
en consideracion por parte del Grupo de Trabajo:

a) Se recomienda vivamente a las Oficinas que deseen ser designadas, que soliciten
la asistencia de una o varias Administraciones internacionales ya existentes, para que le
ayuden a evaluar en qué medida cumplen los criterios, antes de presentar su solicitud.

b)  La solicitud de designacion como Administracion internacional debera ser
presentada por la Oficina solicitante en el afio anterior a aquél en el cual vaya a ser
sometida a la consideracion de la Asamblea del PCT en septiembre/octubre (es decir,
antes de finales de noviembre del afo anterior), de manera que haya tiempo suficiente
para su revision adecuada por los drganos pertinentes del PCT, como se especifica a
continuacion.

c) Toda solicitud debera ser presentada bajo el presupuesto de que la Oficina
solicitante debera cumplir todos los criterios sustantivos en el momento de su designacion
por parte de la Asamblea, y estar preparada para comenzar a operar como
Administracién internacional tan pronto como sea razonablemente posible tras la
designacién, y como maximo, 18 meses después de ésta.

d) Toda solicitud debera ser incluida en el orden del dia de la siguiente Reunidn de las
Administraciones Internacionales (PCT/MIA, que se convoca habitualmente en torno a
febrero/marzo de cada afo), para que las Administraciones internacionales puedan
debatir la solicitud y ofrecer su informe preliminar sobre la misma al Comité de
Cooperacién Técnica (PCT/CTC).

e) Toda solicitud debera a continuacién ser sometida al PCT/CTC, junto con el informe
de la PCT/MIA. EI PCT/CTC debera constituirse en tanto que auténtico érgano experto al
menos tres meses antes de la Asamblea del PCT, si fuera posible coincidiendo con una
reunion del Grupo de Trabajo del PCT (que normalmente se convoca entre mayo y junio
de cada ano), para formular su recomendacion experta sobre la solicitud a la Asamblea
del PCT.

f) Toda solicitud sera sometida finalmente a la Asamblea del PCT (que habitualmente
es convocada en torno a septiembre/octubre de cada ano), acompanada de la
recomendacion formulada por el PCT/CTC, para la adopcion de la correspondiente
decision.
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28. Si se produjera un acuerdo en el Grupo de Trabajo con respecto al procedimiento
descrito en el parrafo 27 precedente, el Grupo de Trabajo podra considerar formular una
recomendacion a la Asamblea del PCT para que ésta adopte la oportuna resolucion para que el
citado procedimiento comience a aplicarse con efectos inmediatos.

CRITERIOS DE DESIGNACION

29. Por lo que se refiere a los criterios sustantivos para la designacion de una Oficina como
Administracion internacional, la Oficina Internacional coincide con la valoracién de la Reunion
de las Administraciones Internacionales (véase el parrafo 3.b) anterior) en el sentido de que
parece prematuro en este estadio formular ninguna propuesta de modificacion de los criterios
actuales. Lo que si se revela necesario es que los Estados miembros debatan en profundidad
sobre los temas que actualmente preocupan, entre los que destaca, en particular, la cuestion
acerca de qué requisitos de calidad deberia reunir una Oficina para actuar eficazmente como
Administracién internacional, y de qué manera dichos requisitos podrian expresarse mejor en
los criterios de designacion (tal como se sefiala en el parrafo 3.b) anterior, la Reunién de las
Administraciones Internacionales ha encomendado a su Subgrupo encargado de la Calidad
que profundice en el andlisis de esta cuestion).

30. Para abrir el debate entre los Estados miembros sobre una posible revision de los
criterios de designacion, la Oficina Internacional plantea las siguientes observaciones
preliminares, recomendaciones y preguntas.

NUMERO Y CUALIFICACION DE LOS EXAMINADORES

31. Es evidente que es necesario un numero significativo de examinadores para asegurar
una profundidad en los conocimientos que haga posible llevar a cabo una busqueda y un
examen eficaces a través de una gama cada vez mas extensa de campos técnicos. Ahora
bien, la cifra en la cual se fija este umbral parece bastante arbitraria. En realidad, el numero
necesario dependera en gran medida de las cualificaciones de las personas concretas, del
plazo que se les conceda para realizar su trabajo y de las herramientas que se pongan a su
disposicién, asi como de en qué nivel se situen las expectativas en cuanto a la exhaustividad y
exactitud de la busqueda internacional y del examen preliminar. Como ya se ha sefialado en
los parrafos 12 a 15 anteriores, los retos, las herramientas y las expectativas han ido
evolucionando con el paso del tiempo.

32. Este requisito se puede subdividir esencialmente en cuatro categorias (relacionadas entre
si):

a) Elnumero minimo de examinadores;

b) A quién se debe considerar incluido entre los examinadores pertinentes, y cémo;
algunas Administraciones “externalizan” el trabajo contratando a personas cualificadas
que no forman parte de la plantilla fija de la Oficina; si bien la Oficina Internacional no ve
inconveniente a esta practica en principio, siempre y cuando la Oficina se responsabilice
y adopte las medidas adecuadas en cuanto a la seguridad y competencia de sus
colaboradores externos subcontratados, es importante que la designacion de las Oficinas
se efectue teniendo en cuenta las cualificaciones y las herramientas de aquellas
personas que realmente vayan a hacer el trabajo encomendado, y no tomando como
referencia los empleados (internos) (examinadores) de la Oficina a los que nunca se les
vaya a asignar dichas tareas;
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c) Laamplitud en la gama de conocimientos y la profundidad de estos ultimos que se
necesitan para realizar una busqueda y examen eficaces en todos los campos de la
tecnologia dados el tiempo y las herramientas disponibles — y como medir si los requisitos
se cumplen; y

d) Las competencias linglisticas requeridas, teniendo en cuenta la creciente
diversidad linglistica de la mayoria de las fuentes del estado de la técnica y las
herramientas disponibles para la busqueda de estas ultimas.

33. La Oficina Internacional aun no ha podido establecer ninguna conclusion, ni por lo tanto
esta en disposicion de formular ninguna recomendacion sobre la cifra absoluta de
examinadores necesarios, pero se adhiere a la recomendacion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales en el sentido de que esta cuestidon debiera ser debatida en el
seno del Subgrupo de Calidad de la Reunién, teniendo en cuenta todos los demas requisitos en
materia de calidad (véase el apartado 3.b) anterior). La Oficina Internacional agradecera las
sugerencias del Grupo de Trabajo sobre este particular, que alimentaran el debate en el
Subgrupo de Calidad.

DOCUMENTACION MINIMA

34. Las Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii) establecen que las Administraciones internacionales deberan
poseer, por lo menos, la documentacion minima del PCT, o tener acceso a la misma, la cual
debera estar ordenada en forma adecuada a los fines de la busqueda y el examen.

35. En opinién de la Oficina Internacional, éste constituye un requisito esencial y no deberia
ser fundamentalmente modificado. Si fuera necesario anadir algun elemento al concepto de
documentaciéon minima, esto deberia abordarse como un ejercicio separado.

36. Ahora bien, en este contexto, conviene aclarar que lo que se pretende es que los
examinadores concretos que realizan la busqueda internacional y el examen preliminar tengan
pleno acceso a las herramientas de busqueda pertinentes a su campo de tecnologia, y tengan
también la cualificacion necesaria para utilizarlas eficazmente, no limitandose este requisito a
que las herramientas estén a disposicion de la Administracién internacional globalmente
considerada, pero sin que la usen todos los examinadores en todos los casos. Podria
argumentarse que esto ya esta establecido en virtud de los requisitos referentes a los sistemas
de gestion de la calidad dispuestos en los parrafos 21.12 y 21.13 de las Directrices de
blusqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Sin embargo, podria
resultar conveniente expresar este punto de una manera mas explicita, como un elemento mas
de los requisitos estipulados en la propia Regla.

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

37. Aligual que con respecto a la documentacién minima del PCT, en opinién de la Oficina
Internacional, las Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv) —en las que se estipula el requisito de disponer de
un sistema de gestion de calidad y de un sistema de revisidn interna— son esenciales y no
procede modificarlas fundamentalmente. Si los requisitos actuales se considerasen
insuficientes, la cuestion se deberia abordar a través de una modificacion del Capitulo 21 de
las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, como
ejercicio separado.

38. El unico punto en este ambito, sobre el que la Oficina Internacional propondria algun
cambio, seria el referente al procedimiento para evaluar si una Oficina que solicita ser
designada como Administracion internacional dispone del oportuno sistema de gestiéon de
calidad en el momento de su designacion —véase el parrafo 24 anterior.
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DESIGNACION TANTO EN CALIDAD DE ISA COMO EN CALIDAD DE IPEA

39. Alavista de lo dispuesto en la Regla 43bis, que requiere a la Administracién encargada
de la busqueda internacional que evacue una opinién escrita equivalente a la opinién escrita de
la IPEA, y que podra sustituir a ésta, las Reglas 36.1.v) y 63.1.v), que establecen el
nombramiento simultaneo en calidad de ISA y de IPEA, son casi esenciales. En opinion de la
Oficina Internacional, este requisito no debe por lo tanto ser modificado.

POSIBLES NUEVOS CRITERIOS

40. La Oficina Internacional agradecera que se le presenten sugerencias sobre criterios
totalmente nuevos que puedan demostrar de una manera mas directa la capacidad de una
Oficina para llevar a cabo eficazmente las tareas de busqueda internacional y examen
preliminar. Tales sugerencias se incluirian en el debate propuesto por el Subgrupo de Calidad
de la Reunién de las Administraciones Internacionales (véase el parrafo 3.b) anterior).

41. Idealmente, esto se podria articular a través de una demostracion de la calidad de la
blusqueda y el examen realizados en la esfera nacional. Igualmente, la prérroga de la
designacion podria perfectamente condicionarse a la acreditacion de una calidad adecuada en
los trabajos de busqueda internacional y examen preliminar desempefnados en los afios
precedentes. No obstante, a falta de unos parametros consensuados para la medida de la
calidad de los informes de busqueda y examen, parece dificil alin que esta idea pueda ser
llevada a la practica.

ASPECTOS TRANSITORIOS

42. Sise acordaran nuevos criterios y alguna Administracion internacional ya existente no los
cumpliera, en opinion de la Oficina Internacional no deberia establecerse ninguna clausula de
mantenimiento de derechos adquiridos (“grandfather clause”) por virtud de la cual dicha
Administracién quedara exenta de reunir los nuevos requisitos por tiempo indefinido, pues esto
frustraria el objetivo de unos criterios de designacion disefiados para examinar la presunta
capacidad de una Oficina para emitir informes internacionales acordes con el nivel de calidad
necesario.

43. Por otra parte, también hay que velar por la continuidad. La capacidad de una Oficina que
ofrece unos servicios profesionales cualificados, como son el examen de patentes, de
responder a cambios importantes en la demanda, siempre conllevara una cierta demora. En
este contexto, seria oportuno establecer disposiciones transitorias, que permitan a las Oficinas
adaptarse a los nuevos criterios, bien mediante mejoras en sus infraestructuras, bien
incorporando a mas examinadores, uniendo sus fuerzas con otras Oficinas agrupandose en
una Administracién regional, o preparandose para abandonar su condicion de Administracion
internacional. En consecuencia, dependiendo de la naturaleza de los cambios, lo adecuado
seria que los nuevos criterios se aplicaran a las Administraciones existentes solo de manera
progresiva, o tras un periodo de tiempo suficientemente extenso, en funcion del requisito en
cuestion. Si se acordara algun nuevo requisito a tiempo para que éste ya pudiera ser aplicado
al proceso de renovacion de las designaciones previsto para 2017, se deberan prever las
oportunas disposiciones transitorias.

DESARROLLO DE LAS OFICINAS NACIONALES

44. Cualquier debate sobre la cuestion de qué criterios debera cumplir una Oficina para poder
ser designada como Administracion internacional suscitara inevitablemente cuestiones sobre la
asistencia técnica destinada para que las Oficinas nacionales puedan efectuar la busqueda y el
examen de las solicitudes de patente nacionales de manera eficaz, con independencia de que
la Oficina en cuestion albergue alguna intencion de solicitar su designacién como
Administracién internacional. En este contexto, es evidente que existe margen de mejora en la
coordinacion y en la imparticion de formacion por parte de las Oficinas ya establecidas
(incluidas, sin caracter limitativo, aquéllas que actuan en calidad de Administraciones
internacionales). También se podrian ampliar los programas nacionales e internacionales
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existentes destinados a proporcionar acceso a la informacion tecnolégica, para que los
examinadores de patentes nacionales tengan oportunidad de acceder a soluciones de
blusqueda eficaces.

45. La Oficina Internacional desea por tanto invitar a los Estados miembros que ya cuentan
con Oficinas “establecidas” (ya sean Administraciones internacionales o no) a que reflexionen
sobre como se podrian mejorar las actividades de asistencia técnica destinadas a la formacion
de los examinadores y al acceso a los sistemas de busqueda, y en qué medida cada una de
dichas Oficinas podria contribuir, tanto individual como colectivamente.

46. Se invita al Grupo de Trabajo:

i) a formular sus comentarios en
cuanto a las posibles medidas de
mejora del procedimiento de
designacion de una Oficina como
Administracion encargada de la
busqueda internacional y como
Administracion encargada del examen
internacional en virtud del PCT,
expuestas en el presente documento,
y a considerar la propuesta formulada
en el parrafo 27 del presente
documento;

ii) a formular sus comentarios en
cuanto a las observaciones y
recomendaciones expresadas en los
parrafos 29 a 43 del presente
documento, y a responder a las
preguntas planteadas en los mismos
sobre la posible revisién de los
criterios de designacion;

jii) a formular sus comentarios en
cuanto a como podrian mejorarse las
actividades de asistencia técnica
destinadas a la formacion de los
examinadores y a favorecer su acceso
a los sistemas de busqueda, y en
cuanto a en qué medida las Oficinas
podrian contribuir, tanto individual
como colectivamente, segtn lo
expresado en los parrafos 44 y 45 del
presente documento.

[Fin del documento]



