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RESUMEN

1.  Se propone exigir a las Oficinas designadas® que notifiquen a la Oficina Internacional
acerca de las solicitudes internacionales que entran en la fase nacional.

2. La propuesta pretende mejorar la calidad de la informacién de patentes de dos maneras:
a) através de un mejor acceso a la informacién sobre si se solicita proteccion o no; y

b) através de acceso a la informacién técnica que figura en las publicaciones
internacionales en un mayor namero de idiomas, mediante el refuerzo de la capacidad de
la Oficina Internacional y de otras fuentes de informacion sobre patentes para alinear la
publicacién internacional con las traducciones publicadas por las Oficinas designadas
durante la fase nacional.

3. Esto contribuira a realizar una labor eficaz en la aplicacion de las recomendaciones
formuladas en el marco de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI relativas al acceso real a
informacion técnica y la identificacion de tecnologias de uso gratuito en un Estado en particular.

4.  Se proporciona un resumen de las herramientas que brinda la Oficina Internacional para
ayudar a las oficinas en el desempefio de su funcién de Oficinas designadas, que pueden
contribuir en la preparacion y la transmision de datos pertinentes para la Oficina Internacional.

! En el presente documento, las referencias a las Oficinas designadas hacen referencia también a las Oficinas

elegidas; las referencias a las Oficinas nacionales y la fase nacional hacen referencia también a las Oficinas
regionales y a la fase regional.
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ANTECEDENTES

5. La informacién sobre la entrada en la fase nacional -incluso si es para sefialar que una
solicitud internacional no ha entrado en esta fase- y los posteriores cambios en el estado de la
tramitacion son importantes para los usuarios de la informacién contenida en las patentes como
ayuda para decidir si la informacién divulgada en una solicitud de patente se puede utilizar sin
necesidad de solicitar una licencia. En la actualidad, la disponibilidad de este tipo de
informacién es muy limitada. La Regla 86.1.iv) prevé que se ponga a disposicién la informacion
sobre la entrada en fase nacional en la medida en que se suministre, pero hasta ahora no ha
sido obligatorio que las oficinas designadas transmitan esta informacion a la Oficina
Internacional, y solo algunas lo han hecho de manera fiable. En el momento de redactar el
presente documento, 50 oficinas nacionales y regionales en su calidad de Oficinas designadas
habian proporcionado algunos datos a la Oficina Internacional sobre la entrada en la fase
nacional. Sin embargo, solo 16 de estos paises continuaron proporcionando datos con la
frecuencia suficiente como para que la informacion no tuviera mas de un afio desde su ultima
actualizacion.

6. En la Instruccion 112 de las Instrucciones Administrativas se exige que las Oficinas
designadas notifiquen el nimero de solicitudes internacionales que no han entrado en la fase
nacional antes del plazo fijado, pero esta obligacion ha sido cumplida a medias y esto no ayuda
a que terceros puedan identificar solicitudes de patente que han sido abandonadas respecto de
algunos o todos los mercados.

7. En las Recomendaciones 10, 19, 20, 25y 31 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo
se pide un mejor acceso a la informacioén técnica y la posibilidad de que los usuarios en los
paises en desarrollo puedan identificar informacion de dominio publico. Con este fin, en 2010,
el Grupo de Trabajo del PCT respaldo la siguiente recomendacion (véase el parrafo 129 del
documento PCT/WG/3/14 Rev.):

“207. Se recomienda que la Oficina Internacional colabore con las Oficinas nacionales
para proporcionar informacion fiable sobre la situacion de las patentes que abarque no
solamente las solicitudes PCT y las patentes concedidas posteriormente, sino asimismo
las solicitudes nacionales normales, como la informacién relativa a los procedimientos de
oposicién de patentes (anteriores y posteriores a la concesion), la revocacion y la
caducidad de las patentes, la emisién de licencias obligatorias, entre otras cosas. Esta
informacién quedara integrada en un sistema de blsqueda que permita identificar mas
facilmente la tecnologia que ha pasado a formar parte del dominio publico. La Oficina
Internacional emprendera un proyecto piloto para elaborar un sistema integrado que
actualice automaticamente la situacion de la solicitud por medio de un enlace con las
oficinas/organizaciones nacionales.”

PROPUESTA

Facilitacion de informacion sobre el estado de la tramitacién en la fase nacional

8.  Se propone introducir una nueva Regla 95.1 por medio de la cual se obligue a las
Oficinas designadas a suministrar informacién oportunamente sobre los siguientes tramites
relativos a la fase nacional:

a) entrada en la fase nacional (fecha de la realizacion de las actividades estipuladas
en el articulo 22.1 0 39.1)a));

b)  cualquier publicacion de la solicitud internacional por la Oficina designada; y

c) lafecha de concesion de una patente y el nimero y la fecha de cualquier
publicacion conexa.

9.  Se propone establecer un plazo de un mes para facilitar la informacién a partir de la fecha
en que se realizaron los tramites pertinentes. La cifra especifica se escoge de manera
arbitraria, pero la cuestién fundamental es que la informacion se facilite de manera periddica
para que la Oficina Internacional pueda suministrar informacion fiable y actualizada.
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10. Si bien seria conveniente recibir informacién acerca de los siguientes tramites:

a) una declaracion definitiva en la que se indique que la solicitud internacional no ha
entrado en la fase nacional,

b) la denegacion de la solicitud internacional;
c) lacaducidad de la solicitud internacional o de cualquier patente concedida; y
d) el restablecimiento de cualquier solicitud o patente caducada;

no se propone que se haga obligatoria la presentacion de este tipo de informacién a la Oficina
Internacional. Sencillamente, seria una sobrecarga para las oficinas mas pequefas con pocas
entradas en la fase nacional si tuvieran que notificar a la Oficina Internacional acerca de mas
de 200.000 solicitudes internacionales por afio que no han entrado en la fase nacional.

11. En cambio, se propone que la Oficina Internacional pida a las Oficinas designadas que
soliciten informacion mas detallada que la disponible actualmente (al menos de algunas
Oficinas) sobre los plazos en los que normalmente deberia ocurrir la entrada en la fase
nacional y la prérroga de los plazos en los que existe la posibilidad de restaurar los derechos, a
fin de que la Oficina Internacional pueda calcular los casos en que no se ha entrado en la fase
nacional en nombre de las Oficinas que no pueden proporcionar esta informacion directamente.

12. Por otro lado, existen normas para el intercambio de informacion sobre las actividades
gue figuran en el parrafo 9, supra, y se recomienda encarecidamente que las Oficinas capaces
de compartir dicha informacién la pongan a disposicion de la Oficina Internacional.

Disponibilidad de traducciones de solicitudes internacionales

13. La Regla 95.1 vigente (que se propone volver a numerar como Regla 95.2, segun lo
expuesto en el Anexo) se aplica desde que el Tratado fue adoptado y exige que las Oficinas
designadas, a peticién de la Oficina Internacional, proporcionen una copia de la traduccion de
la solicitud internacional entregada por el solicitante a los fines de la fase nacional. Sin
embargo, hasta la fecha este tipo de peticiones se han llevado a cabo pocas veces, por no
decir nunca.

14. Se ha contemplado la posibilidad de que la entrega de las copias de las traducciones se
convierta en un requisito obligatorio en todos los casos. Sin embargo, la mayoria de las
traducciones se encuentran disponibles al publico por medio de las publicaciones nacionales.
Un andlisis de las tendencias existentes en relacion con la entrada en la fase nacional de las
Oficinas que ponen a disposicién sus colecciones nacionales por medio de PATENTSCOPE o
mediante otras fuentes importantes de informacion sobre patentes, demostré que un requisito
gue exija que las traducciones se encuentren disponibles en todos los casos solamente
facilitaria la disponibilidad de un nimero reducido de nuevas versiones linglisticas de las
divulgaciones técnicas.

15. En este sentido, pareceria ser que el objetivo de aumentar la disponibilidad de la
informacion técnica en un mayor nimero de idiomas se podria cumplir mediante la facilitacién
de informacién sobre la entrada en la fase nacional a fin de alinear de manera mas fiable las
publicaciones nacionales con sus correspondientes publicaciones internacionales, y mediante
el apoyo continuo a las Oficinas para que faciliten sus colecciones de patentes nacionales por
medios electrénicos. La Oficina Internacional examinard la posibilidad de formular peticiones
en virtud de la Regla 95.1 vigente (que se propone renumerar como Regla 95.2) a las Oficinas
en aquellos casos en los que mejoraria la disponibilidad de las versiones linguisticas, si esto
fuera una opcién mas facil para alguna Oficina designada que poner a disposicion su coleccién
nacional, por razones técnicas o juridicas.

16. Para mejorar el acceso a la informacién contenida en las patentes en una amplia
variedad de idiomas, PATENTSCOPE integra varias herramientas de ayuda a la busqueda de
documentos en mdltiples idiomas, y propone traducciones automaticas cuando no existen
traducciones oficiales en un idioma en particular. Gracias a una mejor alineacion de las
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traducciones existentes se perfeccionan estas herramientas y, por consiguiente, se ofrecen
mejores resultados para otras solicitudes internacionales que no entran en la fase nacional
correspondiente a fin de poder facilitar la traduccién a cualquier idioma en particular.

Disponibilidad de traducciones relativas a la informacién sobre el estado de tramitacién o a la
fase nacional

17. Lainformacion que se proporciona en virtud de la nueva regla 95.1 en relacién con las
solicitudes internacionales publicadas se divulgaria en PATENTSCOPE en el marco de su
funcién de facilitar la parte de la Gaceta del PCT relativa a las novedades que se producen en
relacion con cada una de las solicitudes internacionales. Se propone modificar la

Regla 86.1.iv) para dejar claro que la informacién publicada no se limitar4 a la informacion
relativa a la entrada en la fase nacional, sino que también incluird otros datos sobre el estado
de la tramitacion enviados en virtud de la nueva Regla 95.1 propuesta. Ademas de encontrarse
disponible en PATENTSCOPE, la informacion estara disponible en forma masiva para los
suscriptores a los servicios de datos de la OMPI, lo cual permitird integrar la informacién en
otros servicios.

LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA TRAMITACION Y LAS FAMILIAS DE
PATENTES NO VINCULADAS CON EL PCT

18. Evidentemente, para que los usuarios puedan obtener un panorama general de la
informacién contenida en las patentes, es necesario contar con informacién sobre el estado de
la tramitacion de las solicitudes nacionales directas. La Oficina Internacional insta a las oficinas
nacionales de patentes a poner a disposicion informacién sobre solicitudes que no pertenezcan
al PCT. Sin embargo, esta cuestion va mas alla del alcance del Grupo de Trabajo del PCT,
excepto para destacar que:

a) una Oficina designada no deberia suministrar informacién a la Oficina Internacional
explicitamente para cumplir con la nueva Regla 95.1 propuesta si la informacién puede
ser extraida de un suministro de informacion mas general que se ponga a disposicion de
la Oficina Internacional con otros fines (como la publicacién de las colecciones nacionales
en PATENTSCOPE) dentro del plazo fijado;

b) la cuestién de la disponibilidad de la documentacion nacional sobre patentes es
pertinente para el andlisis del alcance de la documentacién minima del PCT (véase el
documento PCT/WG/8/9);

c) la Oficina Internacional ofrece varios servicios de asistencia para las Oficinas en la
preparacion y la publicacion de su informacién sobre patentes en PATENTSCOPE o en
cualquier otro lado (véanse los péarrafos 19 a 22, infra); vy

d) Ila Oficina Internacional estaria dispuesta a registrar informacién pertinente en
PATENTSCOPE en la medida en que las Oficinas nacionales tengan conocimiento de las
solicitudes nacionales directas que comparten las mismas prioridades que la solicitud
PCT (como las solicitudes "por via alternativa" de los Estados Unidos de América o las
solicitudes divisionales de solicitudes internacionales).

HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA AYUDAR A LAS OFICINAS DESIGNADAS

19. Actualmente, la Oficina Internacional facilita informacién sobre el procedimiento? para
presentar datos relativos a la entrada en la fase nacional en formato CSV o XML que pueden
ser transmitidos por correo electronico o por medio del PCT-EDI, que contiene los siguientes
puntos:

a) entrada en fase nacional;

b)  publicacion nacional

2 Disponible en el sitio web de la OMPI, en:

http://www.wipo.int/patentscope/es/data/national_phase/procedures.htmi
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C) rechazo;

d) atribucion;

e) retiro;

f) expirado/sin mantenimiento;
g) noentrada;

20. Ademas, en 2013, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) cred el Equipo
Técnico de la Situacién Juridica® con el mandato de "establecer una nueva norma técnica de la
OMPI para el intercambio de datos sobre la situacion juridica de las patentes por las oficinas de
propiedad industrial”. La Oficina Internacional se esforzara por aceptar la informacion relevante
de conformidad con la nueva norma lo antes posible tras su adopcion.

21. El portal ePCT para Oficinas designadas brinda la posibilidad de ofrecer informacion
acerca de las entradas en la fase nacional. Actualmente, el objetivo principal es permitir el
acceso a los archivos de solicitudes internacionales que entraron en la fase nacional antes de
su publicacion, pero se podria extender facilmente para ofrecer un sistema de informacion
sobre todos los datos relativos al estado de la tramitacion de las Oficinas que no requieren una
solucion méas automatizada.

22. Elsistema informatico para la automatizacion de la propiedad industrial (IPAS) de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un sistema modular y flexible
utilizado en mas de 60 Oficinas nacionales. Se puede adaptar a cada una de las oficinas de
propiedad industrial (P.l.) para automatizar sus actividades de P.l., y sus procesos
administrativos desde la recepcién de solicitudes hasta el registro, incluidas actividades
posteriores al registro, como las modificaciones, las cesiones, las renovaciones, las tasas
anuales, etc. El modulo principal sobre patentes permite, de manera predeterminada, recabar
toda la informacién necesaria. Un médulo de exportacion de datos permite exportar y transmitir
la informacion adecuada a la Oficina Internacional.

23. Se invita al Grupo de Trabajo a
considerar la propuesta de
modificaciones del Reglamento que
figura en el Anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]

Véase el documento CWS/7/3 y los parrafos 50 a 54 del documento CWS/3/14.
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ANEXO
PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PCT*
INDICE

REQGIA BB  GACELA ...ttt 2
86.1 CONENIAO ..o 2
86.2 @ 86.6 [SiN CAMDIOS] ....coiiiiiiiiiiie 2

Regla 95 Dispenibilidad-de-lastraduceiones-Informacion y traducciones de las
Oficinas desigNadas Y €lEQITAS .........uuuuuuuuuiieiiiiiiiiiiie i 3
95.1 Informacion relativa a los tramites de las Oficinas designadas y elegidas...................... 3
95:195.2  Suministro de copias de tradUCCIONES ..........uuuuuuruuuriiiiiiiiiiiierrieneeeeeeeneenneeeeeennneeenee 3

4 El texto que se propone afiadir aparece subrayado mientras que el que se propone suprimir aparece tachado.

Para facilitar la consulta, puede que se incluyan ciertas disposiciones que no se propone modificar.
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Regla 86

Gaceta

86.1 Contenido

La Gaceta mencionada en el Articulo 55.4) contendra:

i) aiii) [sin cambios]

iv) las informaciones propeorcionadas-ata-Oficihatnternacional-por-las-Oficinas

elijan-a-la-Oficina-interesada; relativas a los tramites de las Oficinas designadas y elegidas

notificadas a la Oficina Internacional de conformidad con la Regla 95.1 en relacién con las

solicitudes internacionales publicadas;

V) [Sin cambios]

86.2 a 86.6 [Sin cambios]
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Regla 95

: ibilidad del ool

Informacién y traducciones de las Oficinas designadas v elegidas

95.1 Informacion relativa a los tramites de las Oficinas designadas y elegidas

Toda Oficina designada o elegida natificara a la Oficina Internacional la siguiente

informacidn relativa a una solicitud inter

nacional dentro del plazo de un mes a partir del tramite pertinente:

i) la fecha en que el solicitante ejecuto los actos que figuran en el articulo 22 o 39;

ii) el nimero vy la fecha de cualquier publicacién de la solicitud internacional por

parte de la Oficina designada o elegida;

iii) la fecha de la concesidn de una patente v el nimero y la fecha de cualquier

publicacién conexa.

95.195.2 Suministro de copias de traducciones

a) A peticion de la Oficina Internacional, toda Oficina designada o elegida proporcionara a
dicha Oficina Internacional una copia de la traduccion de la solicitud internacional entregada

por el solicitante a esa Oficina.

b) Previa peticion y contra reembolso de su costo, la Oficina Internacional podra
proporcionar a cualquier persona copias de las traducciones recibidas de conformidad con el
parrafo a).

[Fin del Anexo y del documento]



