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1. En el Anexo del presente documento se recoge el resultado de la vigésima tercera sesion
de la Reunién de las Administraciones Internacionales del Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes (PCT/MIA), celebrada en Santiago (Chile) del 20 al 22 de enero de 2016, tal como
quedd reflejado en el Resumen de la Presidencia. El Anexo Il del citado Resumen de la
Presidencia contiene el resumen de la Presidencia de la sexta reunién informal del Subgrupo
encargado de la Calidad de la Reunion de las Administraciones Internacionales del PCT, que
tuvo lugar inmediatamente antes de la celebracién de esta Gltima, también en Santiago, los
dias 18 y 19 de febrero de 2016.

2. Se invita al Grupo de Trabajo a
tomar nota del resumen de la
Presidencia de la vigésima tercera
sesion de la Reunioén de las
Administraciones Internacionales del
PCT, recogido en el Resumen de la
Presidencia

(documento PCT/MIA/23/14) que se
reproduce en el Anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

REUNION DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES
DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

VIGESIMA TERCERA SESION, SANTIAGO, 20 A 22 DE ENERO DE 2016

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
(El Grupo de Trabajo tomo nota del documento, reproducido aqui a partir del
documento PCT/MIA/23/14)

INTRODUCCION

1. La Reunion de las Administraciones Internacionales del PCT (en adelante, la “Reunion”)
celebré su vigésima tercera sesion en Santiago del 20 al 22 de enero de 2016.

2. En dicha sesion estuvieron representadas las siguientes Administraciones encargadas de
la busqueda internacional y del examen preliminar internacional: Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial del Brasil, Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, Instituto
Nordico de Patentes, IP Australia, Oficina Austriaca de Patentes, Oficina Canadiense de
Propiedad Intelectual, Oficina de Patentes de la India, Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América, Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la Republica Popular China,
Oficina Europea de Patentes, Oficina Japonesa de Patentes, Oficina Nacional de Patentes y
Registros de Finlandia, Oficina Sueca de Patentes y Registro, Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual y Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federacion de Rusia
(Rospatent).

3. La relacién de participantes queda incorporada en el Anexo | del presente documento.

PUNTO 1: APERTURA DE LA SESION

4. El Sr. John Sandage, Director General Adjunto de la OMPI, dio la bienvenida a los
participantes en nombre del Director General. En su alocucion de apertura, tuvo unas
especiales palabras de agradecimiento para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Chile (INAPI) por haber organizado la reunion, destacd los principales logros del INAPI desde
su creacion en 2009, en particular su adhesion ese mismo afio al PCT y su designacion como
Administracion Internacional en 2012, y subray6 el papel que la reutilizacion de resultados
desempefia entre la Oficinas y la importancia que el PCT tiene en este contexto.

5.  El Sr. Maximiliano Santa Cruz, Director Nacional del INAPI, dio la bienvenida a los
participantes a la primera Reunion de las Administraciones Internacionales que se celebra en
Chile. En su alocucion de apertura, puso especial énfasis en la funcién que el PCT cumple
como espina dorsal del sistema internacional de patentes y como ejemplo muy adecuado de un
marco multilateral que funciona satisfactoriamente, tras sefialar la excelente manera en que los
Estados miembros atinan esfuerzos por continuar mejorando el sistema.

6.  El Sr. Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economia, Fomento y Turismo de Chile, se
dirigi6 a los participantes en la Reunién durante la tarde del 20 de enero de 2016. En su
intervencion, destaco especialmente la importancia que la innovacion tiene como motor del
crecimiento y la mejora de la productividad en un pais como Chile, asi como el papel del INAPI
y sus logros en los seis afios transcurridos desde su creacion en 2009.

PUNTO 2: ELECCION DEL PRESIDENTE

7.  La sesion fue presidida por el Sr. Maximiliano Santa Cruz, Director Nacional del INAPI.
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PUNTO 3: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

8. La Reunion aprobé el orden del dia que consta en el documento PCT/MIA/23/1 Rev.

PUNTO 4: ESTADISTICAS DEL PCT

9. La Reunion tomé nota de la presentacién por parte de la Oficina Internacional de las
estadisticas mas recientes sobre el PCT",

PUNTO 5: ASUNTOS TRATADOS EN EL SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD
A) CALIDAD

10. No hubo intervenciones en el marco de este punto del orden del dia.

B) DESIGNACION DE ADMINISTRACIONES

11. No hubo intervenciones en el marco de este punto del orden del dia.

C) OTROS ASUNTOS

12. No hubo intervenciones en el marco de este punto del orden del dia.

D) APROBACION DEL INFORME DEL SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD Y DE
LAS RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA LABOR FUTURA

13. La Reunion tomd nota y aprob6 el Resumen de la Presidencia del Subgrupo
encargado de la Calidad que se incorpora en el Anexo |l del presente documento, aprobé
las recomendaciones contenidas en el Resumen de la Presidencia, asi como la
continuacién del mandato del Subgrupo y la convocacion de una préxima reunién
presencial del Subgrupo en 2017.

PUNTO 6: RENOVACION DE LA DESIGNACION DE LAS ADMINISTRACIONES
INTERNACIONALES EXISTENTES

14. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/9.

15. Una Administracion sefial6 que es fundamental que toda Administracién acredite ante el
Comité de Cooperacién Técnica del PCT (PCT/CTC) que cumple los requisitos minimos para la
designacion, facilitando al efecto informacion del tipo de la que se propone en el formulario de
solicitud que ha examinado el Subgrupo encargado de la Calidad.

16. Una Administracion propuso que se aclare el tenor del Articulo 4 del acuerdo tipo que
aborda el objeto para el que la Administracién Internacional no efectuara la busqueda.

17. Una Administracion plante6 la posibilidad de que se instaure un proceso de revision por
homadlogos en cuyo marco la documentacion presentada sea revisada por una o varias
Administraciones distintas al objeto de verificar su conformidad con los requisitos de
documentacion minima en virtud de la Regla 36.1.ii).

1 Disponible en el sitio web de la OMPI, en la direccién

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327156
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18. Una Administracion plante6 que el proceso de renovacion de designaciones se desarrolle
de acuerdo con los requisitos de la normativa en vigor evitandose incrementar la carga de
trabajo de las Administraciones Internacionales ya existentes.

19. La Reunién tomo nota del contenido del documento PCT/MIA/23/9.
PUNTO 7: SERVICIOS DEL PCT POR INTERNET

20. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/6.

21. Todas las Administraciones que tomaron la palabra en relacién con este tema
manifestaron su gran satisfaccion por los distintos servicios electrénicos proporcionados por la
Oficina Internacional para contribuir al funcionamiento eficaz y eficiente de las Oficinas con
respecto a los distintos cometidos que desempefian en relacion con el PCT.

22. Las Administraciones que ya se benefician de la recepcion de copias para la busqueda
en formato electrénico confirmaron que se han sentido muy gratificadas con los resultados del
proyecto eSearchCopy y esperan que préximamente nuevas Oficinas se sumen al proyecto.
Una Administracion sefialé que ha puesto en marcha un proyecto piloto con una serie de
Oficinas receptoras con la esperanza de que sirva para confirmar efectivamente los beneficios
previstos, en particular con respecto a la presentacion con mayor antelacion de las copias para
la busqueda a las Administraciones, asi como a la calidad y a la coherencia de los datos. Otras
Administraciones que todavia no participan en el proyecto eSearchCopy manifestaron sumo
interés en formar parte de él a corto plazo.

23. Las Administraciones que, en su calidad de Oficinas receptoras, ofrecen la posibilidad de
presentar solicitudes electronicamente a través del sistema ePCT vy utilizan el ePCT para
Oficinas también expresaron su gran satisfaccién en relacién con esos componentes del ePCT
e indicaron que las solicitudes electrénicas a través del ePCT constituyen con frecuencia la
opcién mayoritaria en las Oficinas. Una Administracién, aun informando de una utilizacién por
el momento muy limitada de la presentacion de solicitudes por esta via, fundamentalmente por
el hecho de que ella misma ya cuenta con una herramienta de presentacion electrénica similar,
declar6 haber recibido en 2015 més de 1.800 solicitudes a través del sistema ePCT. Otra
Administracion se manifestd particularmente satisfecha con los excelentes servicios que presta
el equipo encargado del ePCT en la Oficina Internacional y con la comunicacién informal
establecida con dicho equipo.

24. Enrespuesta a la peticion realizada a las Administraciones para que presenten
observaciones sobre los ambitos prioritarios de la labor futura, varias Administraciones
manifestaron gran interés por la introduccién en el sistema ePCT de un mecanismo de pago
centralizado de las tasas. No obstante, una Administracion sefialé que, después de que el
pago de la tasa de busqueda haya multiplicado las blsquedas a cargo de las Administraciones
encargadas de la basqueda internacional, el pago centralizado de las tasas deberia
considerarse con cautela. Dijo que aboga por que en un futuro se introduzca un sistema de
compensacioén por saldos netos que respalde la labor de las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional.

25. Otras prioridades manifestadas incluyeron la posibilidad de disponer de los informes de
busqueda internacional y las opiniones escritas en formato XML; un mayor desarrollo de los
servicios por Internet; la inclusion en el ePCT de documentos presentados con posterioridad;
la cuestion de la seguridad de los documentos y los datos y su compatibilidad con los requisitos
del procedimiento de examen de cada Oficina, y el acceso por parte de las Oficinas designadas
a la solicitud internacional y los documentos conexos en caso de producirse una entrada
anticipada en la fase nacional, en particular antes de la publicacion internacional.

26. La Reunién tomd nota del contenido del documento PCT/MIA/23/6.
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PUNTO 8: REUTILIZACION EFICAZ DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA Y EL
EXAMEN MAS ALLA DE LOS INFORMES INTERNACIONALES

27. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/2.

28. Las Administraciones que ya se han adherido a WIPO CASE en calidad de Oficinas
proveedoras y/o con derecho de acceso manifestaron su firme respaldo a WIPO CASE y
subrayaron su potencial como plataforma global de acceso a la informacion relacionada con la
busqueda y el examen de las solicitudes nacionales e internacionales y, por ende, como
herramienta facilitadora de la reutilizacién de los resultados entre las Oficinas, y animaron
vivamente a las demés Administraciones a participar en el sistema. Algunas Administraciones
quisieron expresar particularmente su agradecimiento a la Oficina Japonesa de Patentes por
los esfuerzos que ha dedicado a lograr el enlace de la plataforma del One Portal Dossier (OPD)
de la Cooperacion Pentalateral con el sistema WIPO CASE.

29. Varias de las Administraciones que, hasta la fecha, no se han adherido a WIPO CASE, o
gue no lo han hecho en la doble condicién de Oficina con derecho de acceso y Oficina
proveedora, manifestaron su intencion de dar el paso en un futuro préximo.

30. Una Administraciéon sugirié considerar la posibilidad de utilizar WIPO CASE para la
transmisién segura de documentos en el marco del servicio de la OMPI de Cooperaciéon
Internacional para el Examen de Patentes (ICE), y se ofrecio a participar en una experiencia
piloto en ese sentido. También propuso mejorar el acceso al material didactico sobre WIPO
CASE actualmente existente en el sitio web de la OMPI. Otra Administracion planteé la
conveniencia de que la Oficina Internacional concentre su atencion en la accesibilidad y
facilidad de uso de WIPO CASE a medida que se incrementen la demanda y la utilizacion del
sistema.

31. La Reunién tomd nota del contenido del documento PCT/MIA/23/2.

PUNTO 9: PROMOCION DE LA INTERRELACION ENTRE LAS FASES INTERNACIONAL Y
NACIONAL

32. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/8.

33. La Oficina Japonesa de Patentes presentd una ponencia® sobre el “Manual de la Oficina
Japonesa de Patentes de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del
PCT”, que fue publicado tanto en japonés como en inglés en octubre de 2015 y puesto a
disposicion en el sitio web de la Oficina Japonesa de Patentes®. Esta ponencia incidi6 ademéas
en dos de las medidas que se contemplan en el Anexo del documento PCT/MIA/23/8, a saber,
(a-2): “Al citar documentos de patentes redactados en idiomas distintos del inglés, indiquese la
parte correspondiente de los documentos de la familia de patentes redactados en inglés, en
caso de que exista un documento de la familia de patentes en lengua inglesa”, y (b-4) “Realizar
busquedas incluso sobre objetos que no se consideren materia patentable con arreglo a las
propias leyes nacionales de patentes”. En relacion con esta ultima medida, la Oficina
Japonesa de Patentes dijo que desea verla incorporada tan pronto como sea posible en las
Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, tal como
se convino durante la vigésima segunda sesion de la Reunion celebrada en 2015.

34. Las Administraciones que tomaron la palabra en relacién con este tema acogieron
favorablemente la iniciativa impulsada por la Oficina Japonesa de Patentes con el objeto de

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

http://ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327176
Disponible en el sitio web de la Oficina Japonesa de Patentes, en la direccién
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm
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recabar contribuciones y observaciones de otras Administraciones sobre posibles medidas para
consolidar aiin mas la interrelacion de las fases internacional y nacional del procedimiento del
PCT. No obstante, varias Administraciones llamaron la atencion sobre las limitaciones
existentes en las legislaciones nacionales que impiden aplicar algunas de las medidas
propuestas. Otra Administracion expreso inquietud ante la posibilidad que se esté imponiendo
una carga de trabajo adicional excesiva al examinador durante la fase internacional.

35. La Oficina Europea de Patentes informé a la Reunion de que ha publicado las Directrices
PCT para examinadores, en las que se explica el modo en que las Directrices de busqueda
internacional y de examen preliminar internacional del PCT se aplican en la Oficina Europea de
Patentes. Las solicitudes en virtud del PCT se abordan de manera coordinada con las
solicitudes conforme al Convenio sobre la Patente Europea, con reconocimiento de la opiniéon
escrita de la Oficina Europea de Patentes y ocupandose el mismo examinador de los dos
asuntos.

36. IP Australia inform6 a la Reunién de que ha iniciado un mes de prueba durante el cual, el
solicitante que entre en la fase nacional sera invitado a tener en cuenta la opinion escrita o el
informe de busqueda internacional y de examen preliminar internacional antes de darse inicio al
examen nacional, introduciendo modificaciones en la opinién o el informe y/o formulando
comentarios sobre ambos.

37. La Reunion acord6 que la Oficina Japonesa de Patentes debe trabajar de forma
conjunta con la Oficina Internacional en el examen de los comentarios recibidos sobre las
medidas expuestas en el Anexo del documento PCT/MIA/23/8, con miras a concretar las
medidas y llevar adelante varias de ellas que han sido ampliamente respaldadas por las
Administraciones.

PUNTO 10: TRANSMISION POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA
BUSQUEDA Y/O CLASIFICACION ANTERIOR A LA ADMINISTRACION ENCARGADA DE
LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

38. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/3.

39. Las Administraciones manifestaron su apoyo a las propuestas de modificacién del
Reglamento expuestas en el documento, y observaron que las mismas abordan
adecuadamente el conflicto aparentemente existente entre, por una parte, la Regla 23bis.2.a) v,
por otra, el Articulo 30.2.a), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3 y la Regla 94.1bis,
proporcionando asi mayor claridad a las Oficinas receptoras. Varias Administraciones
sefalaron la necesidad de ofrecer nuevas orientaciones al respecto en las Directrices para las
Oficinas receptoras.

40. Varias Administraciones comunicaron su intencion de natificar a la Oficina Internacional la
incompatibilidad que presenta la Regla 23bis con sus respectivas legislaciones nacionales, y
ello con independencia de la nueva modificacion propuesta de la Regla 23 que se prevé en el
documento.

41. Enrespuesta a las consultas realizadas por varias Administraciones, la Oficina
Internacional afirmé que estaria dispuesta a someter nuevamente a examen la sugerencia de
modificar el formulario de petitorio posiblemente mediante la insercion de un recuadro que
permita al solicitante autorizar a la Oficina receptora que transmita los resultados de blusqueda
o clasificacion anteriores a la Administracion encargada de la basqueda internacional.

42. Enrespuesta a la consulta realizada por otra Administracion sobre si la transmisién de los
resultados de busqueda o clasificacion anteriores entre Oficinas usando eSearchCopy puede
efectuarse separadamente respecto de las copias para la busqueda, la Oficina Internacional
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dijo que dara orientaciones acerca del procedimiento que deberdn seguir las Oficinas
receptoras

43. La Reunién tomé nota del contenido del documento PCT/MIA/23/3 y acogio
favorablemente la intencion de la Oficina Internacional de presentar las modificaciones
propuestas del Reglamento del PCT al Grupo de Trabajo del PCT para su examen.

PUNTO 11: PCT DIRECT — UN NUEVO SERVICIO PARA MEJORAR LA UTILIZACION DEL
PCT

44. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/13.

45. Varias Administraciones expresaron interés por el nuevo servicio ofrecido por la Oficina
Europea de Patentes y abundaron en el papel que podria cumplir promoviendo la relacion entre
las actividades de blusqueda y examen efectuadas con respecto a solicitudes anteriores cuya
prioridad se reivindica en la solicitud internacional y en la fase internacional del procedimiento
del PCT.

46. La Reunion tomo nota del contenido del documento PCT/MIA/23/13 e invito a la
Oficina Europea de Patentes a continuar informando a la Reunién en futuras sesiones de
sSus experiencias con el nuevo servicio.

PUNTO 12: COLABORACION EN LA BUSQUEDA Y EL EXAMEN — TERCER PROYECTO
PILOTO

47. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/12.

48. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Oficina
Surcoreana de Propiedad Intelectual, Administraciones ambas que han tomado parte en las
fases 1y 2 del proyecto piloto de colaboracién en la bausqueda y el examen, sefalaron que
tienen asimismo previsto participar en esta tercera fase y manifestaron que los dos primeros
proyectos piloto han deparado unos resultados preliminares alentadores. En este contexto, la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América aludié también a los proyectos
piloto de colaboracion en la busqueda que actualmente lleva a cabo tanto con la Oficina
Japonesa de Patentes como con la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual.

49. Una Administracién expreso la opinion de que, antes de que comience la fase 3, tendran
gue analizarse adecuadamente las fases 1y 2 del proyecto piloto y abordarse una serie de
cuestiones, como las referidas a las tasas, la cantidad de solicitudes a las que se dara
cobertura en la siguiente fase del proyecto piloto y algunos problemas de funcionamiento.

50. Enrespuesta a una consulta realizada por otra Administracion, la Oficina Europea de
Patentes aclar6é que a los solicitantes no se les ofrecera posibilidad de eleccion alguna en lo
gue hace a las Administraciones Internacionales que deberan elaborar el informe de
colaboracion en la busqueda internacional. Aclaré asimismo la relacion existente entre este
proyecto piloto y el actual sistema de bldsqueda internacional suplementaria, sefialando que lo
que se persigue es que la busqueda y el examen en colaboracion sean complementarios del
sistema de busqueda internacional suplementaria y no que lo sustituyan.

51. La Reunién tomod nota del contenido del documento PCT/MIA/23/12.

PUNTO 13: MEJORAS DEL SISTEMA DE BUSQUEDA INTERNACIONAL
SUPLEMENTARIA

52. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/4.
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53. Las Administraciones respaldaron ampliar el plazo para pedir una busqueda internacional
suplementaria de 19 a 22 meses a partir de la fecha de prioridad, haciéndolo asi coincidir con
el plazo para la presentacion de una peticion de examen preliminar internacional.

54. Algunas Administraciones expresaron inquietud ante la eventualidad de que se permita
pedir una basqueda internacional suplementaria respecto de reivindicaciones modificadas.
Sefalaron que les preocupa en particular que esa busqueda internacional suplementaria sea
contraria al proposito inicial de limitar la busqueda suplementaria a colecciones nacionales o
documentos en idiomas concretos, que el posible objeto modificado deba ser ya buscado en la
forma exigida por el parrafo 15.25 de las Directrices de busqueda internacional y de examen
preliminar internacional del PCT, asi como la limitada mejora que ello traera respecto de las
disposiciones del Capitulo Il.

55. Algunas Administraciones manifestaron que si se introdujera una opinién escrita como
parte de la busqueda internacional suplementaria, ella deberia dejarse a la discrecion de la
Administracion que preste el servicio de busqueda suplementaria. A este respecto, se
expresaron también inquietudes en cuanto a que una opinién escrita obligatoria pueda disuadir
a otras Administraciones de ofrecer el servicio de busqueda internacional suplementaria.
Algunas de estas Administraciones también comentaron que las Administraciones que ofrecen
una opinién escrita podrian aumentar las tasas aplicables a la busqueda internacional
suplementaria para retribuir la carga adicional de trabajo que supone proporcionar esa opinion.
Asi con todo, una Administracion sefialé que podria apoyar una modificacién de la

Regla 45bis.7.e)i) que haga obligatoria la inclusién de explicaciones con respecto a las citas de
los documentos considerados pertinentes. Otra Administracién lamentd que, aunque la opinion
detallada que ya ofrece junto con el informe de bldsqueda internacional suplementaria se
prepara conforme a los mismos criterios que la opinién escrita que acompana el informe de
busqueda internacional “principal”, no puede servir de base para una peticion en el marco del
procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH). Por tanto, esa
Administracion sugirio que, a eleccion de la Administracion que preste el servicio de busqueda
internacional suplementaria, deba considerarse que dicha opinion presenta la misma condicién
que cualquier otra opinion escrita conforme al Capitulo | o Il

56. Una Administracion, que no presta servicios de busqueda internacional suplementaria,
dijo que permanece atenta a las novedades que se producen en el &mbito de la busqueda
internacional suplementaria y que continda promoviendo el servicio entre los solicitantes.

57. En cuanto a otras mejoras susceptibles de introducirse en el sistema de blsqueda
internacional suplementaria, una Administracién manifesté que a la entrada en la fase nacional
aplica tasas reducidas a las solicitudes sobre las que ya ha ejecutado una busqueda
internacional suplementaria, y sugirié que otras Oficinas otorguen reducciones de tasas en la
fase nacional a este tipo de solicitudes. Otra Administracion dijo que considera que el nivel de
adopcion de la busqueda internacional suplementaria podria ampliarse si el servicio fuera
ofrecido por una de las principales Administraciones Internacionales de Asia.

58. La Reunion tomo nota del contenido del documento PCT/MIA/23/4.
PUNTO 14: DOCUMENTACION MINIMA DEL PCT
A) DEFINICION Y EXTENSION DE LA LITERATURA DE PATENTES
59. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/5.
60. Todas las Administraciones que tomaron la palabra en relacién con este tema acogieron
con beneplécito la reactivacion del Equipo Técnico sobre documentacion minima del PCT y

subrayaron la necesidad de que se actualice la documentacion minima del PCT para adaptarla
a la era digital de la busqueda electronica.
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61. Algunas Administraciones informaron acerca de sus avances en el establecimiento de
sus propios “ficheros de referencia”, que son similares a los elaborados para las Oficinas de la
Cooperacion Pentalateral.

62. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual propuso que todas las Administraciones
Internacionales presenten una lista con todas las bases de datos a las que tienen acceso para
realizar busquedas de solicitudes de patente.

63. La Reunién acordo que el Equipo Técnico sobre documentacion minima del PCT
deberé:

a) continuar el debate acerca de las cuestiones que ya tenia planteadas, y

b)  examinar asimismo la propuesta de la Oficina Canadiense de Propiedad
Intelectual que figura en el parrafo 62 del presente documento.

B) ADICION DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE
LA INDIA

64. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/10 y en una presentaciéon de la
Oficina de Patentes de la India, seguin se hace constar en los parrafos 65 a 71.

65. La Oficina de Patentes de la India recordé los debates mantenidos en la sesion de la
Reunion celebrada en 2015, en los que se manifestd inquietud con respecto a determinadas
disposiciones del proyecto de acuerdo de acceso, particularmente en relacién con los requisitos
de confidencialidad y no divulgacién, la necesidad de dar seguimiento a las estadisticas de uso
de las citas de la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL) de la India y
presentar informes al respecto, las disposiciones propuestas en materia de resolucién y las
consecuencias que acarrearia a una Administracion encargada de la busqueda internacional
dejar de tener acceso a toda la documentacion minima del PCT en caso de que el acuerdo de
acceso a la TKDL quede resuelto en virtud de las disposiciones en materia de resolucién del
proyecto de acuerdo

66. En cuanto a la necesidad de dar seguimiento a las estadisticas y presentar informes al
respecto, tras examinar la cuestion, la Oficina de Patentes de la India declar6 que no desea
mantener ya ese requisito de presentacion de informes y que modificara el proyecto de acuerdo
de acceso en consecuencia.

67. En relacion con las disposiciones propuestas en materia de resolucion y las
consecuencias que acarrearia a una Administracién encargada de la basqueda internacional
dejar de tener acceso a toda la documentacion minima del PCT en caso de que el acuerdo de
acceso a la TKDL quede resuelto en virtud de las disposiciones en materia de resolucién del
proyecto de acuerdo, la Oficina de Patentes de la India dijo que entiende que esas
disposiciones y consecuencias serian similares, sino idénticas, a las que concurren en el caso
de la literatura distinta de la de patentes cuando una Administracion deja de tener acceso a
dicha literatura, por ejemplo, debido al impago de las cuotas de suscripcion. En opinion de la
Oficina de Patentes de la India, los acuerdos con los editores prevén clausulas de resolucion
que permiten a cualquiera de las partes dar por finalizado el acceso mediante notificacion
efectuada a la otra parte.

68. A propésito de los requisitos propuestos de confidencialidad y no divulgacion que se
prevén en el proyecto de acuerdo de acceso, la Oficina de Patentes de la India recordé que, en
su décima sesion, la Reunién acordo, a peticion del Comité de Cooperacion Técnica del PCT,
considerar, entre otras cosas, la inclusion en la documentacién minima del PCT de
publicaciones periddicas y bases de datos de conocimientos tradicionales
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(documento PCT/MIA/10/4). En particular, el Anexo | de ese documento enumera los criterios
concretos para la inclusién en la documentacion minima del PCT de publicaciones periddicas
sobre conocimientos tradicionales, que posteriormente han servido de base para la inclusion
de 13 de esas publicaciones en la documentacion minima del PCT. En el Anexo Il del
documento PCT/MIA/10/4 se establecen algunos criterios basicos que se tienen en cuenta en
lo referente a la disponibilidad.

69. En su duodécima sesion, la Reunién examind la cuestion de la documentacion minima
del PCT sobre la base del documento PCT/MIA/12/6. El Anexo Il del presente documento
contiene una propuesta inicial del responsable del Equipo Técnico en la que se enumeran
algunos criterios pertinentes a la literatura de patentes, asi como a las publicaciones periédicas
de literatura distinta de la de patentes. En cuanto a las bases de datos de conocimientos
tradicionales, no se proponen criterios, tratandose como bases de datos especializadas. Existe
pues la necesidad de elaborar criterios que regulen la inclusion de bases de datos, incluidas las
bases de datos de conocimientos tradicionales, en la documentacion minima del PCT.
Lamentablemente, el Equipo Técnico en ninglin momento emprendié labor alguna referida a
este Ultimo cometido, que sigue pendiente.

70. La Oficina de Patentes de la India declaro que en el Comité Intergubernamental de la
OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore (CIG) se han seguido también debates sobre el tema de las bases de datos de
conocimientos tradicionales, en el contexto de sus negociaciones basadas en textos
encaminadas a la consecucion de un acuerdo sobre el texto o los textos de uno o varios
instrumentos juridicos internacionales que garanticen la proteccion efectiva de los
conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos.
El documento WIPO/GRTKF/IC/28/5 incluye un proyecto disposiciones especificas que
abordan la cuestion de la confidencialidad de las bases de datos de conocimientos
tradicionales y que, en su proyecto de Articulo 3bis, preveé disposiciones en virtud de las cuales
las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros deberan cerciorarse de que la
informacion obrante en las bases de datos de conocimientos tradicionales se mantiene
confidencial, excepto cuando sea citada como estado de la técnica durante el examen de una
solicitud de patente. Se reconoci6 sin embargo que los debates en el CIG prosiguen sin que
por el momento se haya llegado a acuerdo alguno sobre el proyecto de disposiciones
anteriormente aludido.

71. La Oficina de Patentes de la India observé que la base de datos de conocimientos
tradicionales se considera una base de datos especializada cuyos criterios de seleccién adn no
han sido establecidos y sefialé que los criterios pertinentes a las publicaciones periddicas no
pueden aplicarse de la misma manera en el caso de las bases de datos de conocimientos
tradicionales. En consecuencia, la Oficina de Patentes de la India manifesté que su peticion de
incluir la TKDL de su pais, y en particular las disposiciones de su propuesta de proyecto de
acuerdo de acceso, deberian ser reconsideradas teniendo en cuenta este trasfondo y la
informacion adicional que ha suministrado. Dado que los resultados del Equipo Técnico de la
documentaciéon minima del PCT podrian demorarse, la Oficina de Patentes de la India pidi6 a
todas las Administraciones que consideren la inclusion provisional de la TKDL de la India en la
documentacion minima del PCT hasta que concluya el estudio del Equipo Técnico.

72. Las Administraciones que tomaron la palabra en relacion con este tema respaldaron en
principio la propuesta de afiadir la TKDL de la India a la documentacion minima del PCT,
sefialando que con ello se mejorara sobremanera la calidad de la busqueda internacional, tal
como han confirman las Administraciones que ya disponen de acceso a la TKDL.

73. Varias Administraciones dijeron que aguardan con interés una propuesta de proyecto
revisada del acuerdo de acceso, que tenga en cuenta las modificaciones planteadas a los
requisitos de seguimiento y presentacion de informes propuestos, asi como su posible
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intencidn de reconsiderar la cuestion de las clausulas de resolucion a la luz de la nueva
informacién facilitada por la Oficina de Patentes de la India.

74. La Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
de América realizaron sendas pormenorizadas declaraciones, que el Presidente procedi6 a
recoger en su totalidad en los siguientes péarrafos de este Resumen atendiendo a la peticion
formulada por una Administracion.

75. La Oficina Europea de Patentes declar6 que, como principio, considera que la
documentacion minima del PCT debe dar cabida a la documentacion mas amplia posible. Por
ese motivo, dijo que entiende que, antes de emprender cualquier iniciativa encaminada a incluir
en la documentacion minima del PCT colecciones que no sean de patentes, debe darse
prioridad a la documentacion de patentes propiamente dicha. Sefal6é que, en el momento
presente, las publicaciones sobre patentes de la India no forman parte de la documentacion
minima del PCT. En consecuencia, dijo ser de la opinion de que debe darse prioridad a la
inclusién de la informacion sobre patentes de la India en la documentacién minima del PCT.

76. La Oficina Europea de Patentes afiadié que, como usuario activo de la TKDL, apoya la
peticion de la India de afiadir la TKDL de la India a la literatura distinta de la de patentes
incluida como parte de la documentacion minima del PCT, con sujecién al cumplimiento de una
serie de condiciones.

77. En primer lugar, la Oficina Europea de Patentes dijo que durante la sesién de la Reunién
celebrada en 2015 ya subray6 que el acuerdo de acceso tendria que ser modificado para
continuar facilitando el uso de la TKDL por parte de las Administraciones encargadas de la
busqueda internacional. Eso no ha sucedido aun. Con todo, la Oficina Europea de Patentes
se mostré complacida por la disposicién mostrada por la Oficina de Patentes de la India para
revisar el acuerdo de acceso en un futuro. Para la Oficina Europea de Patentes, la facilitacion
del uso de la TKDL supondria hacer posible en la practica integrar el grueso de los datos de la
TKDL en los sistemas de busqueda internos de la Oficina. En la actualidad, solo es posible
acceder a la TKDL a través de un sitio web externo independiente de la TKDL. Desde un punto
de vista préctico, la documentacién minima del PCT ha de ser accesible y apta para la
busqueda a partir de herramientas normalizadas a las que los examinadores tengan acceso en
las respectivas Administraciones encargadas de la basqueda internacional.

78. La Oficina Europa de Patentes afiadié que de lo anterior se deduce que aceptaria incluir
la TKDL en la documentacion minima del PCT exclusivamente a condicion de que el contenido
de la TKDL sea puesto a disposicion de las Administraciones encargadas de la busqueda
internacional listo para ser cargado en las bases de datos internas y de esta manera poder
incorporarlo en las herramientas de blsqueda normalizadas disponibles en las respectivas
Administraciones encargadas de la busqueda internacional. La bUsqueda en la documentacion
minima no puede efectuarse utilizandose multiples interfaces de usuario no homogéneas. De
lo anterior se infiere que el acuerdo de acceso debe modificarse en consecuencia. Por
ejemplo, podria afiadirse una disposicién sobre este particular bajo el enunciado
“Responsabilidades del Consejo Indio de Investigacion Cientifica e Industrial (Proveedor)”, a
continuacién de su apartado i).

79. En segundo lugar, tal como se manifesté en la sesion de la Reunién celebrada en 2015,
la Oficina Europea de Patentes entiende que las obligaciones del Usuario (Oficina) a que se
alude en los apartados 2.i) y ii) del acuerdo de acceso deben modificarse con objeto de incluir
otros derechos necesarios para las actividades de las Oficinas de patentes. De hecho, la
licencia deberia estipular, en su opinion, el derecho de la Oficina Europea de Patentes (como
licenciatario) y de los usuarios autorizados a:
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a) acceder, descargar, imprimir, almacenar, procesar e incluir en documentos y
ficheros internos del licenciatario elementos seleccionados del material licenciado en
relacién con el procedimiento de patentamiento;

b)  suministrar a los solicitantes de patente y a sus representantes, asi como a otras
Administraciones de patentes y partes en el transcurso del procedimiento de
patentamiento ejemplares probatorios (impresos o electronicos) de elementos
seleccionados del material licenciado;

c) conceder a terceros acceso a elementos seleccionados del material licenciado en
relacion con la consulta de expedientes, y

d) proporcionar elementos seleccionados del material licenciado a otras
Administraciones de patentes en relacion con el procedimiento de patentamiento. Todo
fichero electrénico susceptible de entregarse a un no abonado deberé facilitarse en un
formato PDF no editable o similar. El licenciatario debera comunicar a toda parte externa
gue los textos protegidos por derecho de autor no pueden copiarse ni utilizarse en otras
publicaciones electrénicas o impresas ni tampoco redistribuirse sin la autorizacion del
titular del derecho de autor

80. Asimismo, la Oficina Europea de Patentes sefialé que la concesién de acceso a la TKDL,
de conformidad con el acuerdo propuesto, exige que las Administraciones faciliten estadisticas
de acceso no normalizadas. Dijo que seria posible proporcionarlas, pero que su puesta en
practica exigiria recursos adicionales. En consecuencia, la Oficina Europea de Patentes
propuso eliminar del acuerdo de acceso la obligacion del usuario (Oficina) a que se alude en su
apartado 2.iii) (presentacion trimestral del nimero de ocasiones en que se cita contenido de la
TKDL).

81. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América manifestd que, en su
opinién, la TKDL de la India constituye un recurso muy valioso que los examinadores y del
personal del Centro de Informacién Cientifica y Técnica (STIC) tienen a su disposicién. Dijo
haber acogido con beneplacito la adicion propuesta de la TKDL de la India como parte de la
documentacion minima del PCT, ya que ello beneficiara tanto a las Administraciones como a
las Oficinas nacionales y proporcionara un recurso excelente que permitira mejorar la calidad
de los resultados de la tramitacion a nivel internacional. Afiadié que estara encantada de
examinar cualquier propuesta revisada que la India presente acerca de la TKDL y de formular
comentarios mas detallados sobre la base de un proyecto revisado del acuerdo de acceso.

82. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América declar6é asimismo
gue, a la vista del acuerdo de acceso que se establece en el documento, le preocupa que los
requisitos de no divulgacion y confidencialidad que propone la India como condicién para
obtener acceso a la TKDL haga demasiado complicado o imposible para algunas Oficinas
hacer uso de este recurso. En su opinion, dado que es obligatorio que las Administraciones
tengan acceso a la documentacion minima del PCT, todas las colecciones que forman parte de
la documentacién minima del PCT deben ser accesibles para las Administraciones y las partes
que participan en la busqueda internacional y el examen preliminar internacional en las mismas
condiciones. Por una cuestion de principio, dijo que considera que el estado de la técnica que
una Administracion pueda utilizar en un informe de bldsqueda y opinion escrita debe estar
también disponible para los solicitantes y sus representantes al objeto de que puedan tomar
una decisiéon fundamentada en el ejercicio de sus derechos.

83. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América expreso la opinion de
gue las Reglas 36.1 y 63.1 del Reglamento del PCT exigen que las Administraciones tengan
acceso a la documentacion minima del PCT. Pidi6 a la Secretaria que explique mas
detalladamente el efecto que para la condicion de Administracion de una Oficina tendria, en
caso de que la TKDL pase a formar parte de la documentacion minima del PCT, que esa
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Oficina incumpliera una o varias de las disposiciones en materia de no divulgacién y dejara de
tener acceso a la TKDL.

84. Para concluir, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
manifestd que, en su opinion, las Administraciones Internacionales obtendran importantes
ventajas si logran tener acceso a la base de datos TKDL y utilizan plenamente la informacién
gue contiene. Sin embargo, dijo que no considera apropiado que se limite ese acceso con
requisitos restrictivos de confidencialidad y no divulgacion. Bésicamente, se requiere garantizar
gue la TKDL, como cualquier otra coleccién incluida en la documentacién minima del PCT, es
accesible a todas las partes que participan en la blusqueda internacional y el examen preliminar
internacional.

85. Atendiendo a una sugerencia formulada por la Secretaria, la Reunion decidio
proceder de la siguiente manera en relacion con el tema objeto de debate:

a) La Reunion invit6 al Equipo Técnico de la documentacion minima del PCT,
con caracter de urgencia, a reanudar sus debates sobre la adicién de bases de
datos, como las bases de datos de conocimientos tradicionales, como parte de la
documentacion minima del PCT, segun se prevé en el documento PCT/MIA/12/6.

b) La Reunidn invit6 a la Oficina de Patentes de la India a presentar un
documento de trabajo pormenorizado, que incluya un proyecto revisado del
acuerdo de acceso, con sus propuestas acerca de la inclusion de la TKDL de la
India en la documentacién minima del PCT, teniendo en cuenta los debates previos
mantenidos en el marco de la Reunién, del Equipo Técnico y del CIG, asi como los
celebrados en el transcurso de la presente sesion de la Reunion.

c) La Reunién invit6é a la Oficina Internacional, en su condicion asimismo de
responsable actual del Equipo Técnico, a cooperar estrechamente en los proximos
meses con la Oficina de Patentes de la India con miras a avanzar en este tema, ya
sea mediante la celebracién de consultas informales y, cuando proceda, a través
de comunicaciones por escrito, como las circulares del PCT, a fin de garantizar una
preparacion adecuada de los debates que tendran lugar en la proxima sesién de la
Reunion a celebrar en 2017.

PUNTO 15: NORMA PARA LA PRESENTACION DE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD
DEL PCT

86. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/7.

87. Las Administraciones que tomaron la palabra en relacion con este tema respaldaron la
adopcion de la Norma ST.26 de la OMPI y acordaron que la Oficina Europea de Patentes en su
funcién de responsable del Equipo Técnico y la Oficina Internacional sondeen formas
alternativas de facilitar este proceso si el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) no se
retne en marzo de 2016. Una Administracion indicé que tendra que concederse tiempo
suficiente para llevar a cabo la transicion a la Norma ST.26 en vista de los cambios que es
necesario introducir en los sistemas de T.I.

88. Enrespuesta a la pregunta planteada por una Administracion acerca de la etapa en que
se encuentran los debates informales que se siguen acerca del orden del dia de la cuarta
sesion del CWS, la Oficina Internacional informé a la Reunién de que continta deliberandose
sin que hasta el momento se haya llegado a acuerdo alguno.

89. La Reunién tomd nota del contenido del documento PCT/MIA/23/7.
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PUNTO 16: REVISION DE LA NORMA ST.14

90. Los debates se basaron en el documento PCT/MIA/23/11

91. Las Administraciones que tomaron la palabra en relacion con este tema respaldaron la
decision del Equipo Técnico de mantener la categoria “X” sin cambios, si bien manifestaron
diferentes puntos de vista sobre la manera en que las categorias “E” y “O” deben combinarse
con las categorias “X”, “Y” y “A”. Una Administracion respaldo el texto recogido en el proyecto
de Norma que sefiala que la combinacion es preferible; otra Administracion manifest6 que la
combinacién debe ser obligatoria, y una tercera Administracion manifestdé que la combinacién
debe ser obligatoria para la categoria “O”, pero se opuso a incluir cualquier requisito o
indicaciéon sobre la combinacién de la categoria “E” con las categorias “X” “Y” y “A”. Afadio
que una disposicién facultativa para la categoria “E” es aceptable. En relacidén con la
categoria “E”, esa misma Administracion se refiri6 también a la disponibilidad de la opinion
escrita de la Administracién encargada de la busqueda internacional en PATENTSCOPE
simultdneamente con la solicitud internacional como fuente de informacion adecuada sobre la

pertinencia de las citas de esta categoria.

92. Una Administracion dijo que aprecia la utilidad de incluir las traducciones no oficiales de
literatura distinta de la de patentes en la Norma, asi como la carga de trabajo para los
examinadores. Otra Administracion sefial6 que la insercién de texto no latino en los informes
de busqueda podria resultar problematica en el caso de los documentos mas antiguos cuando
los caracteres no estén disponibles en un formato de texto seleccionable que pueda copiarse
directamente en el informe de blusqueda.

93. La Reunién tomd nota del contenido del documento PCT/MIA/23/11.

PUNTO 17: LABOR FUTURA

94. La Reunién anuncié que esta previsto que la proxima sesion se celebre en el primer
trimestre de 2017, inmediatamente después de la reunién del Subgrupo encargado de la
Calidad. La Reunion se complacié en recibir una oferta del representante del Instituto Nérdico
de Patentes para albergar en uno de sus tres Estados miembros la sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales y la reunién del Subgrupo encargado de la Calidad previstas
para 2017.

[No se reproduce aqui el Anexo | del documento PCT/MIA/23/14, en el que se consigna la lista
de participantes]

[Sigue el Anexo Il (del
documento PCT/MIA/23/14)]
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ANEXO Il (del documento PCT/MIA/23/14)

SUBGRUPO ENCARGADO DE LA CALIDAD DE LA REUNION DE LAS ADMINISTRACIONES
INTERNACIONALES DEL PCT, SEXTA REUNION INFORMAL
SANTIAGO, 18 Y 19 DE ENERO DE 2016

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

APERTURA DE LA REUNION

1. El Sr. Maximiliano Santa Cruz, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual de Chile (INAPI) inaugur6 la reunion y dio la bienvenida a los participantes. Presidio
la reunion el Sr. Sergio Escudero, Jefe del Departamento Internacional y Politicas Publicas

del INAPI.

2. La Secretaria, en su alocucion de apertura, recordd las tareas relacionadas con la calidad
llevadas a cabo desde que se iniciaran los debates que finalmente culminaron con la
introduccion en 2004 del Capitulo 21 de las Directrices de busqueda internacional y de examen
preliminar internacional del PCT (las “Directrices”), asi como la excelente labor realizada por el
Subgrupo desde que celebré su primera reunién en 2010. Con todo, no puede dejar de
reconocerse la necesidad que hay de mejorar entre las reuniones presenciales del Subgrupo el
proceso de avance en el debate en torno a los temas relacionados con la calidad. En relacién
con el punto del orden del dia relativo a los sistemas de gestion de la calidad, dijo que debe
intentarse ir mas alla de la presentacién ya rutinaria de informes sobre los sistemas de gestion
de la calidad y empezar a debatir sobre actividades concretas de gestion de la calidad en pro
de establecer “mejores practicas” que permitan dilucidar el modo de “vivificar el marco de
calidad existente en virtud del Capitulo 21”. Igualmente, en relacion con el punto del orden del
dia relativo a los patrones de calidad, dijo que aqui también deberia irse mas all4 de una mera
presentacion de informes sobre las caracteristicas de los informes de busqueda internacional y
empezar a buscar patrones directamente asociados a la calidad de los resultados de la
tramitacién a nivel internacional, tal como se previ6 al inicio de los debates en materia de
patrones, cuando se consideré que el informe sobre las caracteristicas conformaria la primera
etapa de un proceso previsto en tres. Por Ultimo, la Secretaria animé a las Administraciones a
presentar nuevas propuestas sobre otras posibles medidas de mejora de la calidad a fin de que
el Subgrupo las debata en proximas sesiones.

1. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

A) INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS DE QESTION DE LA CALIDAD PREVISTOS EN
EL CAPITULO 21 DE LAS DIRECTRICES DE BUSQUEDA Y EXAMEN DEL PCT

3. Las Administraciones expresaron su reconocimiento por la recopilacién y el resumen de
la coleccion completa de informes sobre los sistemas de gestidn de la calidad correspondientes
a 2015. El Subgrupo se declar6 satisfecho por que se continie empleando el actual
mecanismo de informacién, contando con el 30 de noviembre como fecha limite para proceder
a la presentacion ante la Oficina Internacional. Sin embargo, algunas Administraciones
lamentaron que la temprana programacion de la reunion ha dejado poco tiempo para estudiar
en detalle los informes y el documento en el que se resumen los sistemas de gestion de la
calidad y manifestaron una preferencia general por que las futuras reuniones del Subgrupo y
sesiones de la Reunién de las Administraciones Internacionales se programen para el mes de
febrero. Una Administracion afiadié que, si bien no se dispone a menudo de tiempo suficiente
antes de la reunion para analizar en su totalidad los informes de otras Administraciones, en el
pasado, ha venido frecuentemente haciéndolo asi en el transcurso del afio para a continuacion
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plantear las cuestiones pertinentes interna y bilateralmente con otras Oficinas. Los informes
son, por tanto, una valiosa fuente de informacién y mas utiles de lo que inicialmente parecen.

4, En el marco de los debates acerca de los sistemas de gestion de la calidad de las
Administraciones Internacionales que se siguen entre las reuniones presenciales del Subgrupo,
la Oficina Internacional planted la cuestion general de la eficacia del foro electrénico del
Subgrupo encargado de la Calidad, Wiki. Las observaciones informales que se cuelgan en el
espacio Wiki normalmente apenas si reciben la respuesta de unas pocas Administraciones. En
consecuencia, la Oficina Internacional pregunté si unos canales de comunicacién de caracter
mas formal, como las circulares del PCT, propiciarian un mayor nimero de respuestas por
parte de las Administraciones. El Subgrupo convino en que, en determinadas situaciones,
unos plazos mas formales y una clara invitacién a responder a cuestiones o0 asuntos concretos
resultarian apropiados, siempre y cuando esos medios de comunicacién de caracter mas
formal no vengan a sustituir sino a complementar a los informales, en particular el foro
electrénico del Subgrupo (“modo mixto”).

5. En respuesta a la pregunta planteada por una Administracion sobre si seria posible
visualizar las respuestas que otras Administraciones presentan a las Circulares del PCT, la
Oficina Internacional contesté que en el pasado ya debatié internamente el asunto de la
publicacién de las respuestas que se reciben de las Oficinas. Aungue la medida no parece
apropiada para todas las Circulares, dado, segun explico, el efecto que su publicacién podria
tener en las respuestas que presentan las Oficinas, en el contexto de las circulares que se
envian a un limitado grupo de Oficinas, como las Administraciones Internacionales, podria
considerarse la publicacion de todas las respuestas recibidas exclusivamente entre ese grupo
limitado, por ejemplo, por conducto del foro electrénico del Subgrupo, y ello siempre que se
haya dejado claro desde un principio que las respuestas seran publicadas. En general, la
Oficina Internacional alent6 a todas las Administraciones a mostrarse mas activas en el espacio
Wiki en los periodos entre reuniones, por ejemplo, sometiendo al Subgrupo en su conjunto
temas de interés emanados de los debates bilaterales, y poniendo al dia a otras
Administraciones sobre los cambios obrados en los sistemas de gestién de la calidad durante
el afo.

6.  El Subgrupo formulé las siguientes recomendaciones:

a) continuar presentando informes sobre los sistemas de gestién de la calidad
de las Administraciones por medio del actual mecanismo de informacion, en los que
se indiquen los cambios con respecto al afio anterior, con el 30 de noviembre como
fecha limite para proceder a su presentacion ante la Oficina Internacional;

b)  que la Oficina Internacional se plantee su comunicacion con las
Administraciones en unos términos mas formales, recurriendo a las Circulares del
PCT como complemento del foro electrénico; asimismo, deberia sondearse la
posibilidad de utilizar el foro electronico para compartir las respuestas a las
Circulares recibidas de las Administraciones.

B) INTERCAMBIO DE POLITICAS Y DIRECTRICES EN MATERIA DE CALIDAD,
INFORMACION SOBRE EL MUESTREO DE EXPEDIENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LISTAS DE VERIFICACION UTILIZADAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.  Sibien el interés mostrado durante el pasado afio en el foro electrénico por las paginas
de debate sobre los temas del intercambio de politicas y directrices en materia de calidad,
informacion sobre el muestreo de expedientes en los procedimientos de aseguramiento de la
calidad y listas de verificacién utilizadas en los procedimientos de aseguramiento de la calidad
fue relativamente bajo, el Subgrupo considera que, con todo, la Oficina Internacional debe
hacer un “Ultimo llamamiento” a la contribucion de las Administraciones, fijando a tal efecto un
plazo limite para que presenten sus respuestas antes de que se dé por concluido el debate
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sobre cualquiera de estos asuntos. Cabe que haya también necesidad de proseguir el debate
sobre cualquiera de estos temas en caso de que se acuerde endurecer los requisitos en virtud
del Capitulo 21 de las Directrices con miras a que se estipule la obligatoriedad de determinados
requisitos, como el del establecimiento de politicas de calidad. En cuanto a las tasas de
muestreo en los procedimientos de aseguramiento de la calidad, algunas Administraciones
manifestaron que dependen de la disponibilidad de recursos y que varian de afio en afio, por lo
que no aprecian ventaja alguna en continuar intercambiando este tipo de informacién. Una
Administracion sefialé que ha puesto su politica de calidad a disposicion del pablico en su sitio
web con miras a ofrecer una vision general con indicadores de calidad de primer nivel, pero sin
ofrecer informacién detallada sobre su estrategia de calidad. Otra Administracion declar6 que
ha contribuido a los debates sobre los tres temas desde 2013 y que, aun cuando la actividad
haya sido escasa, considera muy util la informacién publicada; emplaz6 a que nuevas
Administraciones contribuyan e intercambien informacion sobre estos temas.

8. El Subgrupo recomendo6 que la Oficina Internacional haga un ultimo llamamiento
para que las Administraciones contribuyan a las paginas de debate sobre el intercambio
de politicas y directrices en materia de calidad, informacion sobre el muestreo de
expedientes en los procedimientos de aseguramiento de la calidad y listas de verificacion
utilizadas en los procedimientos de aseguramiento de la calidad.

C) OBJETIVOS Y METAS CUANTITATIVOS EN MATERIA DE CALIDAD

9. La Oficina Japonesa de Patentes dijo que valora las observaciones de las
Administraciones que se han colgado en la pagina de debate que fue creada tras la reunién del
Subgrupo celebrada en 2015 e inform6 al Subgrupo de que ha externalizado en una empresa
privada la realizacion de un estudio de investigacion sobre la utilizacion de pardmetros
cuantitativos referidos a la calidad del examen de patentes. Una Administracion dijo que ha
venido intercambiando informacién sobre la forma en que utiliza paradmetros cuantitativos de
manera bilateral con otras Oficinas. Ante la falta de interés que muestran las Administraciones
por intercambiarse mas informacion, el Subgrupo acordé que los debates sobre este tema
deben darse por concluidos.

10. El Subgrupo recomendé proceder al cierre de la pagina de debate sobre los
objetivos y metas cuantitativos en materia de calidad.

D) METODOS PARA RECABAR OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS EN LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES

11. En sintonia con el acuerdo alcanzado en la quinta reunién del Subgrupo para que los
debates entre las Administraciones sobre los sistemas de gestion de la calidad actuales vayan
mas alla de la mera presentacion de informes por parte de las Administraciones sobre sus
sistemas en vigor y se centren en actividades especificas de gestién de la calidad llevadas a
cabo por ellas con el objeto de aprender mutuamente de sus experiencias, la Oficina Europea
de Patentes realizé una presentacion de los métodos para recabar observaciones de los
usuarios que utiliza como parte integral de su sistema de gestion de la calidad. Las
observaciones de los usuarios se recogen a lo largo de todas las fases del procedimiento
(presentacion, busqueda, examen, concesion y oposicién) mediante encuestas de satisfaccion
de los usuarios referidas tanto a la basqueda y el examen como a la administracién de
patentes, las visitas a los solicitantes, las reuniones con profesionales de la industria y del
ambito de las patentes (“alianza por la calidad”) y los procedimientos de tramitacion de
reclamaciones externas.

12. Las cuestiones que se plantearon en las deliberaciones posteriores vinieron referidas,
entre otros, a asuntos tales como la preferencia de la Oficina Europea de Patentes por las
entrevistas telefénicas en detrimento de las encuestas a las que se responde por escrito, la
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indole exacta de las preguntas que se formulan en el marco de dichas entrevistas, asi como su
extension media, las diferentes funciones que desempefian los examinadores y las unidades
centralizadas de control de la calidad y de reclamaciones dentro del procedimiento de
tramitacion de reclamaciones, y las observaciones de usuarios especificos del PCT. Varias
Administraciones aprovecharon la ocasion para informar al Subgrupo de sus propios métodos
para recabar observaciones de los usuarios.

13. El Subgrupo formulé las siguientes recomendaciones:

a) proseguir los debates sobre los métodos para recabar observaciones de los
usuarios en el foro electrénico del Subgrupo;

b) pedir a la Secretaria que cree una actividad especifica dentro del foro
electrénico e invite a las Administraciones a publicar sus contribuciones sobre el
tema dentro de unos plazos concretos.

E) MECANISMOS PARA FORMULAR OBSERVACIONES Y REALIZAR ANALISIS SOBRE
LOS INFORMES DE BUSQUEDA INTERNACIONAL Y LAS OPINIONES ESCRITAS DE LAS
ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

14. La Oficina Japonesa de Patentes present6 un resumen de las conclusiones preliminares
de un estudio piloto que ha llevo a cabo conjuntamente con la Oficina Sueca de Patentes y
Registro en 2015. El estudio analiza un marco en el que, después de la primera decision de la
Oficina en la fase nacional, la Oficina designada presentara observaciones sobre las opiniones
escritas y los informes de busqueda internacional elaborados por la Administracion
Internacional. A continuacion, la Administracion Internacional analizard y utilizara esas
observaciones y compartira los resultados del andlisis con la Oficina designada.

15. Sobre la base de un estudio piloto previo realizado en 2014, las conclusiones ponen de
manifiesto que, gracias a las mejoras introducidas en el formulario de observaciones
normalizado empleado en el estudio piloto de 2015, pueden identificarse ahora con facilidad los
casos en que no existen discrepancias entre los resultados de la busqueda y el examen de la
Administracion y la Oficina designada, y los casos en que si se producen tales discrepancias.
Igualmente, ha sido posible identificar sin problemas las razones por las que determinados
documentos citados en el informe de busqueda internacional no lo son por la Oficina
designada. No obstante, pese a las mejoras practicadas en el informe, permanece viva la
preocupacién con respecto a la carga adicional de trabajo para los examinadores que
participan en el proyecto piloto, al sefialarse que, en comparacién con el proyecto piloto

de 2014, solo ha sido posible reducir el tiempo promedio que se tarda en cumplimentar los
formularios de observaciones requeridos de 60 minutos a aproximadamente 54 minutos en los
casos en que existié alguna discrepancia. Con todo, el proyecto piloto ha confirmado, en lineas
generales, lo importantes y eficaces que los sistemas de presentacion de observaciones que
funcionan resultan para la mejora continua de la calidad de los resultados de la tramitacién a
nivel internacional. A los fines de perfeccionar el concepto, se requerira de un estudio piloto
mas amplio en el que participen mas Oficinas en sus respectivas calidades de Administraciones
Internacionales y de Oficinas designadas.

16. Una Administracion manifestdé que aguarda con impaciencia recibir el analisis mas
detallado que previsiblemente llevaran a cabo la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina
Sueca de Patentes y Registro. Otra Administracion sugirié que se considere emplear personal
administrativo para aliviar la carga que para los examinadores supone cumplimentar los
formularios de observaciones requeridos.

17. El Subgrupo acepto la oferta realizada por la Oficina Japonesa de Patentes de
ampliar la informacion, en el foro electrénico del Subgrupo y durante la proxima reunion



PCT/WG/9/2
Anexo, pagina 18

del Subgrupo, sobre los posibles modos de profundizar en el concepto de formulacion de
observaciones.

18. El Subgrupo, tras sefialar la necesidad que hay de que otras Oficinas participen en
sus respectivas calidades de Administraciones Internacionales y de Oficinas designadas
en la labor dirigida a profundizar en este concepto, invité a las Oficinas interesadas a
ponerse en contacto con la Oficina Japonesa de Patentes.

F) PATRONES DE CALIDAD EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

19. En sintonia con el acuerdo alcanzado en la quinta reunién del Subgrupo para que los
debates entre las Administraciones sobre los sistemas de gestion de la calidad actuales vayan
méas alla de la mera presentacion de informes por parte de las Administraciones sobre sus
sistemas en vigor y se centren en actividades especificas de gestion de la calidad llevadas a
cabo por ellas con el objeto de aprender mutuamente de sus experiencias, la Oficina Europea
de Patentes llevo a cabo una presentacion del uso que se hace de los patrones de calidad en
el marco de sus procedimientos de aseguramiento de la calidad. Puso de relieve el papel que
su informe anual interno sobre la calidad cumple como instrumento esencial para que los
directores tomen decisiones fundamentadas, la funcion que los tableros internos de control
desempeiian ayudando a que tanto los directores como los miembros del personal mantengan
centrado el foco en la calidad, asi como la importancia de los pardmetros, que estan en la base
misma de practicamente todo empefio por mejorar la produccién, los procedimientos, el servicio
y la calidad de los resultados.

20. Las cuestiones que se plantearon en las deliberaciones posteriores vinieron referidas,
entre otros, a asuntos tales como el establecimiento de objetivos de calidad, la forma en que se
presentan los tableros de control y la inclusion de parametros especificamente relacionados
con el PCT en el procedimiento interno de aseguramiento de la calidad de la Oficina Europea
de Patentes.

21. El Subgrupo recomend6 que prosiga en su foro electrénico el debate en torno a un
aseguramiento de la calidad basado en patrones. Acogi6é con beneplacito los anuncios
realizados por la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual y la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas de realizar presentaciones similares a la efectuada por la Oficina
Europea de Patentes, en su caso particular, desde la 6ptica de las Oficinas mas
pequefias con menos recursos a su alcance que dedicar a los procedimientos de
aseguramiento de la calidad, ya sea en el foro electrénico del Subgrupo o bien en la
reunién del Subgrupo que se celebrara el proximo afio.

G) GESTION DE LA CALIDAD EN LA DIVISION DE OPERACIONES DEL PCT DE LA
OFICINA INTERNACIONAL

22. La Oficina Internacional impartié una ponencia sobre la gestién de la calidad en la
Division de Operaciones del PCT de la Oficina Internacional, centrada en los principales
procedimientos de aseguramiento de la calidad por lo que se refiere a las tareas de las Oficinas
receptoras, las tareas de la Oficina Internacional (en sus funciones tanto de Oficina receptora
como de Oficina Internacional propiamente dicha, y con respecto tanto a los cometidos que la
Oficina Internacional desempenfa directamente como a los que se subcontratan) y las tareas de
las Administraciones Internacionales; la documentacion de los procedimientos de la Oficina
Internacional; la incidencia de la automatizacién sobre los examenes de formay el
aseguramiento de la calidad; los parametros utilizados, y temas relacionados con la calidad
gue actualmente son objeto de debate, como la necesidad de continuar consolidando la
documentacion, el establecimiento de un sistema de gestion de la calidad y la elaboracion de
una politica de calidad. La Oficina Internacional manifesto que la ponencia tiene por objeto
contribuir a los debates en torno al establecimiento de un marco mas amplio para la evaluacion
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de la calidad en el conjunto del sistema del PCT, pues ello guardaria relacién, segun dijo, con
asuntos que van mas alla de la labor que llevan a cabo las Administraciones Internacionales, y
manifestd su intencidn de someter estas cuestiones mas generales a todos los Estados
contratantes del PCT, ya sea mediante un documento de trabajo que someter a examen en el
seno del Grupo de Trabajo del PCT o por conducto de Circulares.

23. Una Administracion pregunt6 si habria la posibilidad de que la Oficina Internacional
comparta con las Oficinas Receptoras sus Directrices del Servicio de Tramitacion “paso a paso”
del PCT. Subray6 asimismo la importancia y la utilidad de las comunicaciones informales entre
el personal de las Oficinas receptoras y el personal de la Oficina Internacional adscrito a los
Equipos de Tramitacion correspondientes.

LABOR FUTURA

24. El Subgrupo recomendoé que la Secretaria invite a las Administraciones a proponer
temas relacionados con los sistemas de gestion de la calidad a fin de que se debatan el
afio préximo en el foro electrénico del Subgrupo y en la reunién que se celebrara ese
mismo afio, asi como a ponerse voluntariamente al frente de los debates sobre cualquier
nuevo tema que se seleccione.

2. PATRONES DE CALIDAD

A) CARACTERISTICAS DE LOS INFORMES DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

25. En general, las Administraciones afirmaron que consideran muy valiosa la version actual
del informe sobre las caracteristicas de los informes de busqueda internacional, en particular
como recurso de evaluacion interna. Aungue no constituyan un indicador directo de la calidad,
las Administraciones convinieron en que los graficos permiten detectar tendencias y tomar
medidas cuando resulta necesario. Una Administracion informé de que habia adoptado
medidas cuando observo un indice relativamente bajo del nUmero de informes de busqueda
gue incluian al menos una cita de la categoria “XY” puesto en relacion con el numero de ellos
que presentaba exclusivamente citas de la categoria “A”. En cuanto a la presentacién, una
Administracion sugirié que los graficos referidos a una determinada caracteristica presenten la
misma escala a fin de poder establecer con mayor facilidad las comparaciones entre
Administraciones. Otra Administracion dijo que desea tener la oportunidad de examinar los
datos antes de que la Oficina Internacional los publique.

26. Aungue manifestandose preocupadas por la necesaria dotacion de recursos adicionales,
algunas Administraciones formularon sugerencias respecto de los nuevos parametros que
podrian introducirse, tales como: el porcentaje de informes de busqueda que constatan una
falta de unidad de la invencion, desglosados por Oficina receptora y nacionalidad o pais de
residencia del solicitante y por Administracion encargada de la blisqueda internacional; la
reutilizacion de documentos citados en el informe de busqueda internacional en la fase
nacional cuando el solicitante haya presentado modificaciones conforme al Articulo 19 y/o el
Articulo 34; el numero de decisiones de las Oficinas y el porcentaje de decisiones positivas en
la fase nacional por origen del informe de busqueda internacional, y el desglose del porcentaje
de citas de las categorias “X”, “Y” 0 “E” en la caracteristica 1.1 por origen del solicitante
respecto de una Administracion encargada de la busqueda internacional dada. Una
Administracion manifestd que calcula los porcentajes de decisiones positivas respecto de las
solicitudes internacionales que entran en la fase nacional ante su Oficina en su calidad de
Oficina designada, cuando ha actuado como Administracion Internacional encargada y ha
emitido un informe preliminar internacional sobre patentabilidad positivo, pero que no considera
dichos porcentajes tan pertinentes cuando es una Administracion diferente la que ha efectuado
la basqueda internacional.
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27. El Subgrupo recomendd que la Oficina Internacional continte elaborando el informe
sobre las caracteristicas de los informes de busqueda internacional, teniendo en cuenta
la viabilidad de las sugerencias planteadas por las Administraciones a proposito de los
nuevos parametros posibles y de las nuevas ideas que se compartan en el foro
electrénico en una fase posterior.

B) MARCO PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD EN EL PCT

28. Las Administraciones reconocieron la importancia que, para el desempefio del sistema
del PCT en su conjunto, tiene el que las Oficinas cuenten, en sus diferentes capacidades
conforme al PCT, con informacion puntual y fiable, y acogieron favorablemente las Ultimas
novedades registradas, en particular la introduccion de nuevas herramientas de presentacion
de informes y los datos adicionales sobre los 19 parametros del PCT disponibles a través del
Centro de Datos Estadisticos de la OMPI sobre P.I.

29. Una Administracion, tras manifestar que considera extremadamente Utiles los datos
disponibles acerca de la presentacion electronica de solicitudes, expresd no obstante
preocupacion respecto de la precision de los datos correspondientes a las presentaciones en
papel. Otra Administracion sugirié que se considere el desarrollo de una herramienta facil de
usar (“con tan solo presionar un botén”) para informar sobre asuntos relacionados con
discrepancias de datos. Sin embargo, otra Administracién propuso que, antes de que se
plantee la introduccién de nuevos parametros, se mejoren los datos relativos a los parametros
ya existentes.

30. Varias Administraciones acogieron favorablemente el ofrecimiento para el desarrollo de
nuevos sistemas que permitan a la Oficina Internacional “colocar” informes a las Oficinas de
manera periddica, siempre y cuando esos sistemas sean facultativos para las Oficinas y lo
suficientemente flexibles como para responder a las necesidades individuales

31. Enrespuesta a la consulta realizada por una Administracion acerca de la propuesta de
ofrecer parametros referidos a la calidad de las solicitudes internacionales y los resultados de la
tramitacion de las Oficinas receptoras, la Oficina Internacional sefialé que un andlisis de los
datos contenidos en el formulario RO/IB/106 (Requerimiento de la Oficina receptora para la
correccion de irregularidades en la solicitud), asi como de los que se consignan en el formulario
PCT/1B/313 (Requerimiento de la Oficina Internacional a la Oficina receptora para que inste al
solicitante a corregir irregularidades que la Oficina receptora no haya instado al solicitante a
corregir) permitiria obtener esos parametros.

3. MEJOR COMPRENSION DEL TRABAJO DESARROLLADO POR OTRAS OFICINAS

A)  PUBLICACION DE DATOS RELATIVOS A LAS ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA:
PROYECTO PILOTO DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

32. Las Administraciones acogieron favorablemente la actualizacién llevada a cabo por la
Oficina Europea de Patentes de su proyecto piloto sobre la publicacion de datos relativos a las
estrategias de busqueda y sefialaron que ese proyecto piloto constituye una de las tres vias del
proceso que se acordé en la reunion del afio pasado para compartir las estrategias de
busqueda, siendo los otros dos el uso del proceso actual de registro de la informacién
requerida en el formulario PCT/ISA/210 y la puesta a disposicion de los registros de las
busquedas completas en todos los formatos en que las Administraciones los creen para su
publicacion en PATENTSCOPE.

33. Varias Administraciones que ya hacen publicas sus estrategias de busqueda completas
en PATENTSCOPE manifestaron su deseo de seguir haciéndolo asi y sefialaron que la
generacion de los registros de las busquedas completas para su publicacion en
PATENTSCOPE apenas si exige algo mas de tiempo y de esfuerzo por parte del examinador.
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Una Administracion, pese a respaldar que la informacion estratégica de busqueda se publique
de manera diferente para los usuarios que no estén familiarizados con el idioma de la
busqueda, declaré que ve dificil que pueda sumarse al proyecto piloto de la Oficina Europea de
Patentes si antes no se define la carga adicional de trabajo y los gastos que llevara aparejados.
Otra Administracion manifestd que continuara utilizando el formulario PCT/ISA/210 actual para
proporcionar la informacién de bldsqueda.

34. Enrespuesta a las consultas realizadas por varias Administraciones acerca de la
extraccion de las palabras clave que deberan incluirse en la informacion de basqueday de si la
herramienta de ayuda en dicho proceso podra ofrecerse como una funcionalidad de EPOQUE-
Net, la Oficina Europea de Patentes manifesté que las palabras clave se extraen
automaticamente de los instrumentos de busqueda que utiliza el examinador, incluyéndose en
la informacion Unicamente los elementos que generaron citas pertinentes. Esos elementos no
solo incluyen términos de busqueda de EPOQUE-Net sino que comprenden ademas los
términos utilizados para realizar busquedas en otras bases de datos y en Internet, asi como las
estructuras quimicas encontradas en bases de datos especializadas. La Oficina Europea de
Patentes expresoé su disposicién general a debatir sobre la generacién automatica de
informacion estratégica de busqueda de manera bilateral con otras Oficinas interesadas en
formar parte del proyecto piloto. En cuanto al alcance del proyecto piloto, la Oficina Europea
de Patentes aclar6 que tiene intencién de proporcionar de manera confidencial a los
solicitantes y partes terceras informacion ampliada sobre el modo en que se llevé a cabo la
busqueda. No tiene por objeto la reutilizacion de resultados, para la que existen instrumentos
mas eficaces que la mera publicacién de informes de biusqueda en PATENTSCOPE.

35. Las Administraciones expresaron diferentes opiniones sobre el asunto de quién deberia
ser el destinatario principal de la informacién estratégica de busqueda que se publicara en
PATENTSCOPE. Mientras que la Oficina Europea de Patentes manifesté la opinién de que los
destinatarios objetivo de la informacion que se publica en PATENTSCOPE deben ser solo los
solicitantes, que no desean verse abrumados con compleja informacion estratégica de
basqueda, en particular consultas de busqueda, otras Administraciones dijeron que prima la
importancia que los registros de las busquedas completas tienen para la reutilizacion de
resultados entre las Oficinas y, por tanto, consideran destinatarios objetivo de esa informacién
tanto a los solicitantes como a los examinadores. Después de que esas mismas
Administraciones expresaran la opinion de que a través de la publicacién de los registros de las
busquedas completas en PATENTSCOPE puede llegarse a ambos grupos objetivo, la Oficina
Europea de Patentes manifesté que, en su opinién, ambos grupos tienen distintos intereses
gue es necesario atender por diferentes cauces.

36. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América volvié a sugerir,
como ya hiciera en la reunion previa del Subgrupo, que la Oficina Internacional lleve a cabo
una encuesta para determinar el formato y el contenido de los registros de blsqueda que
resulten de mayor utilidad. La encuesta debera enviarse a solicitantes, Oficinas en calidad de
Administraciones encargadas del examen preliminar internacional y Oficinas designadas, y
grupos de usuarios seleccionados. En lo relativo al contenido, la encuesta debera incluir
ejemplos de estrategias de busqueda conforme a las tres practicas diferenciadas a fin de poder
compararlas y contrastarlas, en lugar de que sea Unicamente la propia Oficina Europea de
Patentes la que evalle su proyecto piloto, tal y como ha sugerido ella misma. La Oficina
Europea de Patentes manifesto que, en vista del hecho de que cada una de esas practicas
diferenciadas se basa en diferentes objetivos y va dirigida a distintos grupos de usuarios, es de
la opinion de que las Oficinas deberian llevar a cabo primero su propia evaluacion. Tras
sefalarse que el proyecto piloto de la Oficina Europea de Patentes solo empezé a ejecutarse
en noviembre de 2015 y que, por tanto, resultaria algo prematuro evaluarlo en esta etapa, se
acordé que la cuestion acerca de la mejor forma de evaluar los tres enfoques diferenciados se
retome en la reunion del Subgrupo que se celebrara el proximo afio.

B) CLAUSULAS NORMALIZADAS



PCT/WG/9/2
Anexo, pagina 22

37. Varias Administraciones informaron de la aplicacién que han hecho de las clausulas
normalizadas aplicables a los resultados de la tramitaciéon PCT, que también estan disponibles
en francés y en espafiol. Las Administraciones reiteraron que su utilizacion debe ser facultativa
y dejarse a discrecion del examinador. Las Administraciones que no tienen intencién de hacer
uso de estas clausulas normalizadas acogieron favorablemente la utilizacién que de ellas
hacen otras Administraciones y abundaron en la importancia de contar con un conjunto de
clausulas modelo.

38. Enrespuesta a una consulta realizada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de
la Republica Popular China, la Oficina Internacional se declar6 dispuesta a que las clausulas
normalizadas se traduzcan al chino.

39. Una Administracién sugirié que se elaboren clausulas normalizadas en relacién con la
certificacion de documentos de prioridad. Otra Administracion manifestd su desacuerdo con las
clausulas VII1.9 y VIII.10 en lo relativo a la falta de concisién, y dijo que considera que esta
objecién debe incluirse en el Recuadro VIl de la opinion escrita.

40. La Oficina Japonesa de Patentes informé de que en octubre de 2015 publicé el “Manual
de la Oficina Japonesa de Patentes de busqueda internacional y de examen preliminar
internacional del PCT”, que esta disponible tanto en japonés como en inglés. Aungue la Oficina
Japonesa de Patentes no tiene intencion de aplicar las clausulas normalizadas, si que pretende
utilizarlas para elaborar sus propias plantillas para opiniones escritas.

41. El Subgrupo formulé las siguientes recomendaciones:

a) que las Administraciones que utilicen las clausulas normalizadas continien
informando sobre su aplicacion en la pagina especifica del foro electrénico del
Subgrupo e intercambiando experiencias sobre su uso, y

b)  que continte adquiriéndose experiencia en el uso de las clausulas antes de
que se considere cualquier modificacion de su versién en inglés, en sintonia con la
recomendacion formulada en la quinta reunion del Subgrupo de esperar al menos
un afio desde la fecha de adopcién de las clausulas normalizadas antes de recabar
nuevas observaciones y determinar si debe ampliarse el alcance de las clausulas
para abarcar otras esferas.

4. MEDIDAS DE MEJORA DE LA CALIDAD

A)  UNIDAD DE LA INVENCION

42. Las Administraciones que tomaron la palabra en relacion con este tema manifestaron su
intencién de colgar comentarios detallados sobre las propuestas presentadas por IP Australia
para modificar el Capitulo 10 de las Directrices relativas a la unidad de la invencién. El
Subgrupo reconoci6 la importancia de que este proceso vaya de la mano del seguimiento del
informe de las Oficinas de la Cooperacién Pentalateral sobre el modo en que respectivamente
enfocan la unidad de la invencion; una de las Oficinas de la Cooperacion Pentalateral subray6
la importancia de que se considere un enfoque armonizado de la unidad de la invencion antes
de decidir qué informacion debe afiadirse a las Directrices.

43. El Subgrupo recomendoé que el debate entre las Administraciones sobre estas
propuestas continte en el foro electronico del Subgrupo. Cuando se logren avances
suficientes, si es el caso, deberan llevarse a cabo nuevas consultas por conducto de una
circular del PCT.



PCT/WG/9/2
Anexo, pagina 23

44. Varias Administraciones anunciaron que formularan comentarios detallados en el espacio
Wiki del Subgrupo sobre las nuevas cuestiones relacionadas con la unidad que ha sefalado la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

45. El Subgrupo recomendoé que se cree una pagina de debate en el foro electrénico
del Subgrupo en la que se cuelguen comentarios sobre las nuevas cuestiones
relacionadas con la unidad sefialadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América.

5. DESIGNACION DE ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

A) ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE SISTEMAS DE GESTION
DE LA CALIDAD

46. Las Administraciones se manifestaron en lineas generales a favor de la propuesta que
aboga por endurecer los requisitos en materia de gestion de la calidad previstos en el
Capitulo 21 de las Directrices. Mientas que algunas Administraciones declararon que podrian
respaldar que todos los requisitos que actualmente son facultativos se establezcan como
obligatorios, otras sefialaron que preferirian adoptar un enfoque mas preciso, sugiriendo
algunas de ellas que se trace una distincion entre los requisitos de caracter mas fundamental,
estos es, los de primer nivel (que pasarian a ser obligatorios), y el resto, esto es, los requisitos
de segundo nivel, en relacién con los cuales las Administraciones gozarian de una mayor
flexibilidad.

47. El Subgrupo recomendé que se ofrezca nuevamente a las Administraciones la
oportunidad de presentar comentarios detallados sobre cada uno de los requisitos del
Capitulo 21 a fin de que se dirima si deben o no establecerse como obligatorios y de
continuar debatiendo la propuesta en su siguiente reunion. Al objeto de facilitar la
presentacién de esos comentarios, pidio a la Oficina Internacional que ofrezca
explicaciones mas detalladas sobre los distintos requisitos, junto con sugerencias acerca
de si deben establecerse como obligatorios 0 seguir siendo facultativos, y que
proporcione plantillas para la presentacién de esos comentarios.

48. Las Administraciones reconocieron la necesidad de que se acuerde para las
Administraciones ya existentes, entre otras disposiciones provisionales, un periodo transitorio si
llegado el caso determinados requisitos que actualmente son facultativos pasan a ser
obligatorios. Una Administracion sugirié que dicho periodo transitorio tenga una duracién
minima de 18 meses.

49. La Oficina Internacional manifest6 que, en vista de la recomendacién formulada por el
Subgrupo de que se conceda mas tiempo para presentar comentarios detallados sobre cada
uno de los requisitos del Capitulo 21 y continuar debatiendo en su proxima reunion, todo
acuerdo por el gue determinados requisitos se conviertan en obligatorios no podra ser tenido
en cuenta en el marco del proximo proceso de renovacion de las designaciones de las
Administraciones ya existentes. Teniendo en cuenta la necesidad que hay de continuar
debatiendo y de que se establezcan disposiciones transitorias para las Administraciones ya
existentes, el escenario mas probable es uno en el que todo nuevo requisito obligatorio solo
entraria en vigor en un momento mucho mas avanzado en el tiempo, por ejemplo, en 2018

0 2019, llegado el cual el requisito considerado seria aplicable tanto a las Administraciones ya
existentes como a las Oficinas que hubiesen solicitado ser designadas con efectos en ese
mismo momento.

50. Concité un apoyo generalizado la propuesta de nueva modificacion del parrafo d) de las
Pautas acordadas de procedimiento para la designacion de Administraciones Internacionales
con miras a que se establezca como obligatorio que toda Oficina candidata deba disponer de
un sistema de gestion de la calidad respecto de la labor de busqueda y de examen nacionales
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que esté operativo en el momento de su designacion por la Asamblea del PCT. Una
Administracion hizo hincapié en el fuerte incentivo que ello representaria para que las futuras
Oficinas candidatas introduzcan un sistema de gestion de la calidad respecto de la labor de
blusqueda y de examen nacionales, si bien reconocié que no puede esperarse que los
requisitos establecidos en el marco de esos sistemas de gestion de la calidad nacionales vayan
a resultar tan exigentes como los que se prevén en el Capitulo 21 de las Directrices.

51. Una Administracion hablo de lo prematuro que resultaria modificar el parrafo d) de las
Pautas acordadas de procedimiento para la designacion de Administraciones Internacionales.
Debe darse mas tiempo para evaluar la eficacia de los procedimientos establecidos en las
Pautas, que la Asamblea del PCT Unicamente aprob6 en 2014 y que, por tanto, tan solo se
habrian aplicado con ocasion de la Ultima designacion llevada a cabo.

B) FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA DESIGNACION COMO ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL CON ARREGLO AL PCT

52. Varias Administraciones manifestaron que el borrador de formulario de solicitud
proporcionara informacion ampliada de utilidad para el Comité de Cooperacion Técnica

del PCT (PCT/CTC) y sugirieron que se introduzcan nuevas mejoras en el formulario. Entre
ellas se contarian la de acabar con la distincién que en el formulario se hace entre apartados
obligatorios y facultativos, el requisito de que toda Oficina candidata tenga que poner de relieve
el nivel de calidad de su labor nacional, demostrando, por ejemplo, que las busquedas son de
elevada calidad puestas en comparacién con las solicitudes de patentes pertenecientes a su
misma familia tramitadas en otras Oficinas, la presentacion de los resultados del examen de
calidad de la Oficina, la insercion de nuevos puntos dentro del apartado 2.2 a fin de demostrar
gue la Oficina candidata dispone de un sistema de gestién de la calidad operativo, y ofrecer
explicaciones acerca de lo que debe entenderse por “competencias técnicas necesarias”.

53. Otras Administraciones, aunque expresandose en general a favor de la creaciéon de un
formato normalizado para que toda Oficina que desee ser designada en calidad de
Administracion Internacional pueda presentar la pertinente informacién al PCT/CTC,
manifestaron la opinién de que en el formulario no se debe informacion que vaya mas alla de la
exigida conforme a los requisitos minimos establecidos en las Reglas 36 y 63 y en las Pautas
acordadas de procedimiento para la designaciéon de Administraciones Internacionales
aprobadas por la Asamblea del PCT en 2014. Una de esas Administraciones expreso
inquietud ante la posibilidad de que las Oficinas candidatas enfrenten dificultades a la hora de
suministrar la informacion que se les pide sobre el nUmero de solicitudes nacionales recibidas,
el campo de la técnica de las solicitudes y los retrasos habidos en la tramitacién de solicitudes
a nivel nacional. En lugar de ello, la informacion que se exija proporcionar deberia estar mas
estrechamente vinculada con los requisitos que exigen a toda Administracion disponer de
recursos suficientes para cumplir las obligaciones establecidas en el Capitulo 21 de las
Directrices. Otra Administracién manifesté que el formulario de solicitud no deberia emplearse
con ocasion de la renovaciéon de las designaciones de Administraciones ya existentes. La
Oficina Internacional plante6 que prescindir del formulario con motivo de la renovacion en un
futuro de las designaciones de esas Administraciones podria crear un doble rasero, si bien tal
circunstancia no afectaria previsiblemente al proceso pendiente de renovacion de
designaciones.

54. Una Administracion manifest6 que la informacion relativa a los retrasos habidos en la
tramitacion de solicitudes a nivel nacional puede transmitir una imagen engafiosa y afiadié que
esas solicitudes retrasadas no le impiden en su caso entregar puntualmente los resultados de
la tramitacion a nivel internacional.

55. La Oficina Internacional record6 al Subgrupo que uno de los principales propoésitos del
formulario es facilitar a las Oficinas que desean ser designadas la tramitacion de sus



PCT/WG/9/2
Anexo, pagina 25

solicitudes. Garantiza que cuestiones potencialmente pertinentes para cuando el PCT/CTC
informe a la Asamblea sean adecuadamente tenidas en cuenta por la Oficina candidata. No
sera obligatorio incluir informacion que vaya mas alla de la minima exigida por los requisitos
establecidos para la designacion, si bien dijo que considera importante que las Oficinas tengan
conocimiento de qué informacién adicional de interés para el PCT/CTC podra proporcionarse.
Con todo, dado que no hay consenso en torno al posible contenido del formulario de solicitud
normalizado, no parece que en esta fase vaya a ser posible presentar un borrador de
formulario al Grupo de Trabajo del PCT o al PCT/CTC para su ulterior debate.

56. EIl Subgrupo recomendé proseguir los debates en el foro electrénico del Subgrupo
con miras a que pueda examinarse un formulario revisado en su reunion de 2017.

6. OTRAS IDEAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

57. No hubo intervenciones por parte de las Administraciones en este punto del orden del
dia.

[Fin del Anexo y del documento]



