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INFORME

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes celebré su
duodécima reunion en Ginebra del 11 al 14 de junio de 2019.

2. Estuvieron representados en la reunion los siguientes miembros del Grupo de

Trabajo: i) los siguientes Estados miembros de la Union Internacional de Cooperacion en
materia de Patentes (Union del PCT): Argelia, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyan,
Barbados, Belarus, Chile, China, Colombia, Dinamarca, el Brasil, el Canada, el Japén, El
Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Espafia, Estados Unidos de América,
Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungria, India, Indonesia, Israel,
Italia, Kuwait, la Arabia Saudita, Malasia, México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Oman, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica
Islamica del Iran, Republica Popular Democratica de Corea, Rumania, Senegal, Serbia,
Singapur, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistan, Turquia, Ucrania, Uganda,
Viet Nam, Zimbabwe (60); e ii) las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Oficina
Europea de Patentes (OEP), el Instituto Nordico de Patentes (NPI), el Instituto de Patentes de
Visegrado (VPI) (3).

3. Participaron en calidad de observador los siguientes Estados miembros de la Union
Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial (Unién de Paris): Guyana, Jamaica,
Pakistan (3).

4. Estuvieron representadas en calidad de observador las organizaciones
intergubernamentales siguientes: Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacién de los
Estados Arabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organizacion Eurasiatica de Patentes
(EAPO), Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (3).
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5. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones internacionales
no gubernamentales siguientes: Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA),
Asociacion Internacional para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Federacion
Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), Instituto de Agentes Autorizados
ante la Oficina Europea de Patentes (IAA), International Institute for Intellectual Property
Management (I3PM), Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION-IP) (6).

6. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones nacionales no
gubernamentales siguientes: Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent
Attorneys Association (JPAA) (2).

7. La lista de participantes consta en el Anexo Il.

APERTURA DE LA REUNION

8. El Sr. Claus Matthes, director principal del Departamento de Asuntos Juridicos e
Internacionales del PCT, Sector de Patentes y Tecnologia, inauguré la reunion y dio la
bienvenida a los participantes en nombre del director general de la OMPI. EI Sr. Michael
Richardson (OMPI) desempefié las funciones de secretario del Grupo de Trabajo.

9. El Sr. Matthes informé sobre el rendimiento del PCT en 2018. EI PCT, que se encuentra
en su cuadragésimo afio de actividad, ha vuelto a tener un ejercicio muy exitoso,
confirmandose asi su funcién de nodo central del sistema internacional de patentes y
consolidandose como la principal opcién de los innovadores que buscan una proteccion
mediante patente a nivel mundial. En 2018, el nimero de solicitudes internacionales aumenté
un 3,9%, hasta 253.000. Es el noveno afio consecutivo de crecimiento y la primera vez que se
ha superado la cifra de mas de un cuarto de millén de solicitudes presentadas en un solo afio.
De hecho, en 2018 se han presentado mas solicitudes que en el conjunto de los primeros 15
afios del PCT. El Sr. Matthes felicité a la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas que, el 20
de mayo de 2019, comenz6 su actividad como vigesimotercera Administracién encargada de la
busqueda internacional y del examen preliminar internacional, y le deseé lo mejor en su nueva
funcion. En lo que atafie a las cifras clave para 2018, ademas del aumento del nimero total de
solicitudes internacionales presentadas, las solicitudes PCT se presentaron en un nimero
récord de 127 paises diferentes, uno mas que en 2017. También se registraron mas de 54.000
solicitantes diferentes, un aumento del 3,8% respecto al afio anterior. Ademas, se registré un
mayor nimero de inventoras; en el 32,6% de todas las solicitudes internacionales se nombra al
menos a una inventora y, actualmente, el 17,1% de los inventores nombrados en las solicitudes
PCT son mujeres. El principal pais de origen de los solicitantes sigue siendo los Estados
Unidos de América, con aproximadamente 56.142 solicitudes, seguido por China, donde se
presentaron un 9,1% mas de solicitudes que en 2017, sumando un total de 53.345, una tasa de
crecimiento significativa pero menor que la de los ultimos afios. Los solicitantes del Japén se
sitian en tercer lugar con 49.702 solicitudes internacionales, casi dos veces y media mas que
las solicitudes procedentes de Alemania que, con 19.883 solicitantes, ocupan el cuarto lugar.
En lo que atafie a las entradas en la fase nacional, después de una ligera disminucion en 2016,
los nimeros repuntaron nuevamente, llegando en 2017 a aproximadamente 630.000 entradas
en la fase nacional, un 2,3% mas. La ftuota de mercadoode las entradas en la fase nacional
del PCT en las solicitudes de patentes de no residentes de todo el mundo (en comparacion con
las solicitudes presentadas directamente segun el Convenio de Paris) aumentd en un punto
porcentual al 57,3% en 2017, una cifra muy similar a la cuota de mercado que el PCT tenia dos
afos antes, en 2015, tras la caida de 2016.

10. El Sr. Matthes continu refiriéndose al extenso orden del dia de la sesion, que, como en
afos anteriores, es un indicador positivo de la buena salud del sistema y de su importancia
para las partes interesadas. En varios documentos se proponen cambios en el marco juridico
con el fin de proporcionar més salvaguardias a los solicitantes, como en el caso de elementos y
partes presentados por error (algo que el Grupo de Trabajo ha estado debatiendo durante los
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ultimos siete afos), la indisponibilidad de los servicios de comunicacién electrénica en las
oficinas y los casos de errores en el formulario del petitorio. Hay una serie de puntos del orden
del dia relacionados con las tasas del PCT. Salvo el documento sobre la compensacién por
saldos netos de las tasas del PCT, los demas puntos del orden del dia relacionados con las
tasas tratan del importante tema del ftosto y la accesibilidadoal Sistema del PCT por parte de
ciertos grupos de solicitantes. En primer lugar, se plantea la cuestion de una actualizacion de
las listas de Estados cuyos solicitantes retinen los criterios para beneficiarse de las reducciones
de tasas segun la tabla de tasas, asi como el examen de los criterios de concesién de dichas
reducciones, que debe realizarse cada cinco afios. En segundo lugar, se ha invitado al Grupo
de Trabajo a seguir debatiendo sobre la propuesta del Brasil de ofrecer reducciones de tasas a
universidades de paises en desarrollo y desarrollados, segun los dos documentos preparados
por la Oficina Internacional. En el primero de ellos se resumen los comentarios recibidos en
respuesta a una Circular que la Oficina Internacional ha emitido, a modo de consulta, sobre
varias cuestiones relacionadas con la propuesta del Brasil. El segundo aborda algunas de las
cuestiones de aplicacién, incluida una propuesta concreta de una posible modificacién de la
tabla de tasas del PCT, en caso de que se acuerde introducir reducciones de tasas para las
universidades. Otros puntos del orden del dia estan relacionados, en general, con la voluntad
comun de mejorar el objetivo de cooperacion del Tratado que constituye la base del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes. Se trata, entre otros, de la propuesta de Singapur de
mejorar el acceso de las oficinas nacionales a ciertos documentos que se conservan en el
archivo de la Administracion encargada del examen preliminar internacional, o que podria ser
positivo para los examinadores en los procedimientos de la fase nacional, y la propuesta de la
India de ampliar las opciones para los solicitantes en lo relativo a las Administraciones
encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales. Otros puntos del orden
del dia, como el documento sobre los servicios del PCT por Internet y el documento sobre la
comunicacion electrénica entre los solicitantes y las Oficinas, se centran en como podriamos
utilizar el entorno digital para fomentar la cooperacién entre las Oficinas, la Oficina
Internacional y los usuarios del Sistema del PCT. Por ultimo, hay varios puntos del orden del
dia relacionados con la asistencia técnica a los solicitantes y las Oficinas de los paises en
desarrollo y los menos adelantados que, en conjunto, constituyen la mayoria de los Estados
contratantes del PCT: una actualizacién sobre las actividades de asistencia técnica prestadas
en 2018 y 2019 hasta la fecha; una introduccion del Programa de Asistencia a Inventores (por
la Division de Derecho de Patentes de la Oficina Internacional); y dos puntos relacionados con
la formacién de examinadores.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

11. El Grupo de Trabajo eligié por unanimidad al Sr. Victor Portelli (Australia) presidente y al
Sr. Reza Dehghani (Republica Islamica del Iran) vicepresidente de la reunién. No hubo
candidaturas para un segundo vicepresidente.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

12. EI Grupo de Trabajo aprobd el proyecto de orden del dia revisado propuesto en el
documento PCT/WG/12/1 Prov. 2.

ESTADISTICAS DEL PCT

13. El Grupo de Trabajo tomé nota de una ponencia presentada por la Oficina
Internacional sobre las estadisticas mas recientes del PCT.!

1En el sitio web de la OMPI se puede consultar la presentacion:
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415.
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REUNION DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA
VIGESIMOSEXTA SESION

14. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/2.

15. Ladelegacion del Reino Unido sefial6 que acoge con satisfaccion que prosigan los
debates del Subgrupo encargado de la Calidad de la Reuniéon de las Administraciones
Internacionales; como medio eficaz de aumentar la calidad, las Oficinas deben compartir
informacion y mejores practicas en materia de gestion de la calidad. Si bien las limitaciones de
Tl impiden que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) comparta sus
estrategias de blsqueda, la delegacion reconoci6 la importancia de esta practica y expresoé su
interés en participar en cualquier encuesta futura sobre esta cuestion. Ademas, considera
fundamental para aumentar la calidad que las Oficinas nacionales puedan proporcionar
informacién sobre la labor en la fase internacional. A este respecto, la UKIPO ha iniciado un
programa piloto de pequefa escala con IP Australia y la Oficina Canadiense de Propiedad
Intelectual para proporcionar informacion en calidad de Oficina designada sobre los informes
de busqueda internacional, e invité a otras Administraciones encargadas de la busqueda
internacional a participar en el proyecto piloto. Dijo que tiene previsto informar sobre el
resultado del proyecto piloto en las reuniones ulteriores del Grupo de Trabajo.

16. El Grupo de Trabajo tomd nota del informe de la vigesimosexta sesion de la
Reunion de las Administraciones Internacionales del PCT, basado en el Resumen de la
presidencia de esa sesion que figura en el documento PCT/MIA/26/13 y que consta en el
Anexo del documento PCT/WG/12/2.

SERVICIOS EN LINEA DEL PCT
17. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/10.

18. La delegacion del Instituto Nérdico de Patentes (NPI) sefial6 la extraordinaria fiabilidad
del sistema ePCT y subray6 la importancia que tienen los servicios disponibles para la creacién
de informes en dicho sistema para las Administraciones internacionales mas pequefias. Hizo
hincapié en la labor que ha de llevarse a cabo para satisfacer las necesidades funcionales de
tales informes, segun se describe en el parrafo 19 del documento, incluida la transferencia
automética de informacion relativa a los miembros de la familia a los informes para que puedan
reutilizarse los datos equivalentes. Extendié su oferta de seguir colaborando con la Oficina
Internacional para prestar asistencia en el desarrollo de dichas funciones, en vista de que seran
beneficiosas para otras Administraciones internacionales y, por lo tanto, ayudaran a mejorar el
funcionamiento del Sistema del PCT en su conjunto.

19. La delegacioén de Israel acogi6 con satisfaccion los avances relativos a los servicios del
PCT por Internet y dio las gracias a la Oficina Internacional por sus esfuerzos dirigidos a
mejorar el sistema. En cuanto a la presentacion electrénica de solicitudes a través del sistema
ePCT, la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) ha notificado que utiliza regularmente el sistema
ePCT en su desempefio como Oficina receptora y Administracion encargada de la basqueda
internacional y del examen preliminar internacional para visualizar y descargar los documentos.
Desde julio de 2016, acepta la presentacion de solicitudes internacionales a través del sistema
de presentacion electronica ePCT, ademas del sistema PCT-SAFE. Sin embargo, alrededor
del 65% de las solicitudes aun se presentan de forma electrénica ante la ILPO, en calidad de
Oficina receptora, mediante el sistema PCT-SAFE, mientras que el 35% restante se presenta
por medio del ePCT. Por lo tanto, sefal6 que, aunque la ILPO, en su calidad de Oficina
receptora, acepta el sistema de presentacion electronica ePCT, confia en que la Oficina
Internacional continie manteniendo el sistema PCT-SAFE como medio alternativo de
presentacion. Ademas, la ILPO emplea regularmente eSearchCopy en el cumplimiento de sus
funciones como Oficina receptora y como Administracion encargada de la blusqueda
internacional (ISA), especialmente en lo relativo a la recepcion de copias para la busqueda de
las solicitudes internacionales que se presentan ante la Oficina de Patentes y Marcas de los
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Estados Unidos de América y la Oficina Internacional, en calidad de Oficinas receptoras. Con
respecto al Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI, la ILPO comenz6 a operar como
Oficina depositante y Oficina con derecho de acceso el 1 de mayo de 2019 tanto para las
solicitudes PCT como para las de la via de Paris. La ILPO utiliza a diario el sistema de
intercambio electronico de datos del PCT (PCT-EDI) para el intercambio de documentos con la
Oficina Internacional y, desde noviembre de 2014, es una Oficina proveedora y una Oficina con
derecho de acceso en WIPO CASE (Acceso Centralizado a los Resultados de Busqueda y el
Examen). Con respecto a la labor futura en torno a los servicios del PCT por Internet, solicitd
gue se otorgue prioridad al desarrollo de los servicios por Internet para el intercambio de
informacion entre las Oficinas de Pl y la Oficina Internacional.

20. Ladelegacion de los Estados Unidos de América apoyo la direccion tomada y las
prioridades establecidas en el documento e indicé su intencion de participar y apoyar a la
Oficina Internacional en los servicios del PCT por Internet en la medida en que los recursos lo
permitan. Con respecto al DAS, alent6 a todas las Oficinas a migrar a dicho sistema porque, de
este modo, habra un Unico sistema de intercambio y se suprimira la necesidad de que existan
varios acuerdos bilaterales y sistemas de transmision paralelos para los documentos de
prioridad entre Oficinas. Con respecto a WIPO CASE, también alent6 a todas las Oficinas a
participar, al menos hasta convertirse en una Oficina proveedora, para poner a disposicién de
las Oficinas el mayor niumero posible de referencias al estado de la técnica para su busqueda y
examen. Por ultimo, manifest6 su inquietud acerca de la posibilidad de que se desactive el
sistema PCT-SAFE, ya que los usuarios de su pais dependen en gran medida del mismo y cree
que la Oficina Internacional debe mantener este servicio al menos en el corto plazo.

21. Ladelegacion de Alemania se mostré satisfecha con el progreso y los resultados
logrados en el &mbito de los servicios del PCT por Internet. Sefialé que, con respecto a la
presentacion electrénica de solicitudes PCT, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA)
ofrece tres posibilidades distintas: el sistema PCT-SAFE, el programa cliente-servidor de
presentacion de solicitudes por Internet de la OEP y su propio software de presentacién basado
en la arquitectura cliente-servidor DPMAdirekt, a través del cual recibe el 90% de las solicitudes
PCT presentadas por via electrénica. Por lo tanto, la DPMA esta interesada en examinar las
posibilidades técnicas de integrar la presentacién electronica de solicitudes a través del sistema
ePCT en el software DPMAdirekt, de conformidad con el parrafo 7 del documento. Con
respecto al tema de la presentacién en formato DOCX, pregunt6 si esta previsto examinar el
Anexo F de las Instrucciones Administrativas para permitir el uso de XML con arreglo a la
Norma ST.96 de la OMPI, teniendo en cuenta que hace afios que no se actualiza la Norma
ST.36 de la OMPI, en la que se basa actualmente el citado Anexo. Ademas, el desarrollo de
recursos de XML dentro del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) se centra en la
Norma ST.96. Para concluir, dijo que le preocupa el elevado nimero de mecanismos de
conversion DOCX que se estan desarrollando actualmente. Desde una perspectiva técnica,
este hecho puede generar resultados divergentes e incertidumbre tanto para las Oficinas como
para los solicitantes. Por lo tanto, dijo que seria conveniente desarrollar un Gnico mecanismo
de conversion DOCX administrado por la OMPI para que lo utilicen todas las Oficinas.

22. Ladelegacién del Jap6n acogi6 con beneplacito los progresos realizados y apoy6 los
esfuerzos encaminados al desarrollo de los servicios del PCT por Internet. Dijo que el sistema
eSearchCopy concretamente ha mejorado la eficiencia de las operaciones en la Oficina
Japonesa de Patentes y animé a intensificar la participacién en dicho sistema.

23. Ladelegacion del Brasil dio las gracias por los servicios del PCT por Internet que presta
la Oficina Internacional y declaré que el uso de los servicios electronicos es fundamental para
aumentar la productividad en las Oficinas y para proporcionar un servicio de calidad a los
solicitantes. Dijo que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR) utiliza el
ePCT desde 2014 y goza de una gran aceptacion por parte de los solicitantes. Para finales

de 2018, aproximadamente el 70% de las solicitudes internacionales y el 85% de las solicitudes
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de examen preliminar internacional se presentaban en su pais a través del ePCT. Se mostré a
favor de que se continde trabajando en el ePCT con relacion a las mejoras funcionales de las
Oficinas, incluida su posible utilizacion en la entrada en la fase nacional. Observé que el
sistema eSearchCopy es Uutil, ya que facilita el envio y la recepcion de copias para la busqueda.
El INPI-Br participa en el sistema eSearchCopy en calidad de Oficina receptora y, como tal,
envia copias para la busqueda tanto a la Oficina Sueca de Patentes y Registro como a la
Oficina Austriaca de Patentes y, en calidad de ISA, recibe copias para la busqueda por parte
de las Oficinas receptoras del Pert y Colombia. Asimismo, el 1 de febrero de 2018, el INPI-BR
comenzo a utilizar eSearchCopy como Oficina receptora para transmitir copias para la
busqueda a la Oficina Europea de Patentes. Afirmé que el INPI-BR comenzd a participar en el
DAS en diciembre de 2017 con resultados positivos y alentd a otras Oficinas a participar para
facilitar la transmision de documentos de prioridad entre las Oficinas. Con respecto a WIPO
CASE, dijo que el INPI-BR tiene previsto adherirse como Oficina con derecho de acceso y esta
debatiendo este asunto con la Oficina Internacional. Ademas, dijo que reconoce la importancia
del XML en el Sistema del PCT, especialmente con respecto a la aplicacion de la Norma ST.26
para las listas de secuencias, prioritarias para el INPI-BR.

24. Ladelegacion de la India respaldé y valord positivamente los dltimos esfuerzos e
iniciativas con respecto a los servicios del PCT por Internet. Dijo que apoya plenamente los
objetivos futuros de abandonar la transferencia de informacién equivalente a los formularios en
papel tradicionales y de avanzar hacia la transferencia del cuerpo de las solicitudes y la
correspondencia en forma de datos directamente reutilizables. Afirmé que mas del 95% de las
solicitudes PCT se presentan en la Oficina de Patentes de la India a través del ePCT. Valoro
positivamente las mejoras realizadas en el mecanismo de colaboracion del ePCT para las
firmas de los solicitantes que carecen de cuentas para acceder a dicho sistema, ya que el
citado mecanismo facilita el acceso a los servicios del PCT por Internet. En su calidad de
Oficina receptora, la Oficina de Patentes de la India utiliza eSearchCopy para transmitir
electrénicamente copias para la busqueda a las siete ISA que ha especificado para la
busqueda internacional, con excepcion de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América. También utiliza el PCT-EDI, asi como el ePCT, para transmitir documentos
a la Oficina Internacional y al ePCT. Como Oficina receptora, la Oficina de Patentes de la India
participa en calidad de ISA en el proyecto piloto de compensacién por saldos netos con la
Oficina Europea de Patentes desde abril de 2018 y, desde agosto del mismo afio, con la
Oficina Austriaca de Patentes. La Oficina de Patentes de la India se convirtié en Oficina con
derecho de acceso al sistema WIPO CASE en 2017, y es Oficina proveedora desde enero

de 2018. Con respecto al servicio DAS, la Oficina de Patentes de la India es una de las 22
Oficinas participantes, y comenz6 a enviar documentos de prioridad a través de este servicio en
mayo de 2018. Con respecto a las prioridades actuales, se mostré de acuerdo con el uso de
XML como formato principal para la presentacion de solicitudes, asi como para la elaboracién
de informes de blusqueda internacional y opiniones escritas, pero hizo hincapié en que la
Oficina Internacional debe proponer un formato estandar para la presentacion de solicitudes en
XML. Ademas, la Oficina de Patentes de la India ha confirmado su disposicién a transmitir
informes y opiniones escritas en formato XML a la Oficina Internacional. Por Gltimo, acogié con
satisfaccion las préximas medidas propuestas para mejorar los servicios del PCT por Internet
mencionadas en el documento.

25. La delegacién del Canada apoyo6 las iniciativas que figuran en el documento y las mejoras
gue generen eficiencia y ahorro en los costos. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual
(CIPO) animara a los solicitantes a que dejen de usar el sistema PCT-SAFE en favor del ePCT,
con miras a que la CIPO desactive el primero antes de la fecha prevista por la OMPI. Durante
muchos afios, los solicitantes de su pais han tenido la opcién de crear con antelacion archivos
para su presentacion electrénica ante la CIPO o ante la Oficina Internacional actuando en
calidad de Oficina receptora a través del ePCT, cuyo funcionamiento ha sido siempre correcto.
El cumplimiento de la Regla 95, que exige la transmision de la entrada en la fase nacional a la
Oficina Internacional, es altamente prioritaria para la CIPO en el bienio 2019-2020. Por ultimo,
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indico que la CIPO tiene previsto funcionar como, al menos, una Oficina con derecho de
acceso al DAS para finales de 2019 una vez que el Tratado sobre el Derecho de Patentes
(PLT) se haya aplicado en su pais.

26. La delegacion de Chile declar6 que aproximadamente el 80% de las solicitudes
internacionales presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INPI de
Chile) en 2018 se realizaron a través del ePCT y dio las gracias a la Oficina Internacional por
su apoyo y su esfuerzo para alentar a otras Oficinas de América Latina a utilizar el ePCT. El
INPI de Chile participa en eSearchCopy y WIPO CASE, que son de utilidad para acceder a
otros documentos.

27. Ladelegacion del Reino Unido informd que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido (UKIPQ) esta en proceso de examinar las funciones de su Oficina receptora, teniendo
debidamente en cuenta la aplicacion del ePCT y del servicio eSearchCopy durante el préximo
afo. Se mostro satisfecha con el aumento del nimero de Oficinas que participan en el DAS de
la OMPI y alenté a otras Oficinas a adherirse con objeto de reducir la cantidad de documentos
de prioridad en papel que se transfieren a nivel mundial. Hizo hincapié en la importancia del
intercambio de datos estructurados en XML, ya que este formato mejora la calidad y la
coherencia de dichos datos y proporciona una rica fuente de los mismos para su uso en los
sistemas de busqueda. Segun lo previsto en el parrafo 19.c) del documento, la disponibilidad
de informes de busqueda, opiniones escritas y documentos conexos reducira la necesidad de
volver a introducir los datos, mejorara la calidad y producira informes y tramitara solicitudes de
forma mas eficiente. Habida cuenta de estos beneficios, dijo estar especialmente interesada en
avanzar la labor relativa a la presentacion en formato XML, al aumento de las interacciones
automaticas y a los servicios de autenticacion federados.

28. Ladelegacion de China observé la mejora continua de los servicios del PCT por Internet
y respaldé los esfuerzos de la Oficina Internacional encaminados al fomento de la eficiencia y
la utilizacion de los datos.

29. Ladelegacion de Australia declaré que IP Australia esta investigando el uso del ePCT
aplicado a sus funciones como Oficina receptora. Expreso su apoyo a priorizar el desarrollo
adicional de los servicios por Internet. En particular, hizo hincapié en la importancia del
continuo desarrollo de WIPO CASE, tal como se indica en el parrafo 13 del documento, y
alentd y apoy6 a las Oficinas a que hagan un esfuerzo por adherirse al sistema, especialmente
como Oficinas proveedoras. A este respecto, subrayé la importancia de contar con datos
estructurados en forma de texto que enriquezcan los datos disponibles a través de la
plataforma WIPO CASE y de garantizar que el sistema también sea oportuno y eficiente en el
futuro.

30. La delegacién de Suecia solicité que, con respecto a los informes internacionales, se
ponga a disposicién una guia de usuario genérica que especifique cémo crear documentos
XML en sistemas locales que estén fuera del sistema ePCT.

31. La delegacion de la Republica de Corea dio las gracias por el esfuerzo conjugado de la
Oficina Internacional en el desarrollo de servicios informaticos mejorados y mas eficientes.
Concretamente, la interconexidn entre el sistema nacional de solicitudes en la Oficina
Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y el sistema de presentacion electronica ePCT
puede ser un modelo a largo plazo potencial para muchas Oficinas, segun se comenta en el
parrafo 8 del documento. Desde el establecimiento de esta interconexion en enero de 2019, el
uso del ePCT ha aumentado y la KIPO espera que siga la misma ténica.

32. Ladelegacién de Espafa inform6 al Grupo de Trabajo que la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM) participa en WIPO CASE en calidad de Oficina depositante y que
su registro, en el que figuran 160.000 patentes en espafiol, est4 disponible a través de Internet.
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En lo que respecta a eSearchCopy, la OEPM estad ampliando el uso de su sistema,
manteniendo el contacto con las Oficinas receptoras del PCT en los paises de América Latina
gue la han designado como ISA competente.

33. Ladelegacion de Portugal se mostré satisfecha con los servicios del PCT por Internet,
especialmente con el ePCT. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INPI de
Portugal) lleva desde 2015 utilizando el ePCT y actualmente recibe todas las solicitudes como
Oficina receptora a través de ese sistema. El INPI de Portugal se adhirié a WIPO CASE como
Oficina con derecho de acceso en 2017 y ha utilizado eSearchCopy para la transferencia de
copias para la basqueda a la Oficina Europea de Patentes desde 2018, ambos fundamentales
de cara al futuro. Asimismo, destacé la importancia de proseguir la labor encaminada hacia la
tramitacion integral de los dibujos en color en la fase internacional, que considera que traera
beneficios tanto para los solicitantes como para las Oficinas, y sefialé que el INPI de Portugal
permite los dibujos en color en las solicitudes nacionales.

34. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) informé que se adhirié al DAS

el 1 de noviembre de 2018 para las solicitudes europeas y que amplié su participacion a las
solicitudes internacionales en abril de 2019. El nimero aproximado de Oficinas receptoras que
le transfirieron copias para la busqueda a través de eSearchCopy aumenté a 35, y se espera
que otras 10 Oficinas receptoras se adhieran en un futuro proximo. Ademas, declaré su
intencién de concluir al final de 2020 la migracion al sistema eSearchCopy de todas las
Oficinas receptoras con respecto a las cuales tiene competencia para actuar en calidad de ISA.
En relacion con WIPO CASE, alent6 a las Oficinas que actian en calidad de Administraciones
encargadas de la busqueda internacional a que se adhieran al servicio, y afiadié que la
exhaustividad de los datos de los expedientes es fundamental para las mismas y que es
esencial que las Oficinas proveedoras garanticen que todos los datos estén disponibles de
forma permanente. Sefialé que, en Europa, la presentacion de solicitudes internacionales en
XML contintia siendo escasa. Afirmo que sigue colaborando con la Oficina Internacional para
encontrar soluciones técnicas y practicas que permitan la aceptacién del DOCX como formato
de archivo valido en el marco del PCT con miras a que la presentacion en formato XML resulte
mas sencilla para los solicitantes. Al extraer el archivo XML a partir de las solicitudes
presentadas en formato DOCX, las Oficinas evitaran los costos de la tramitacion en PDF y, de
este modo, agilizaran los procesos de concesion de patentes y la publicacion de solicitudes de
patentes. Ademas, respaldé el uso cada vez mayor del formato XML en la elaboracién de los
informes de busqueda y las opiniones escritas. Finalmente, también dio su apoyo tanto a la
ampliacién de los servicios web automaticos practicamente en tiempo real, que también
pueden integrarse en los sistemas de gestion de patentes de los solicitantes, como al mayor
uso de la mensajeria a través del ePCT como solucién que evite los retrasos en el correo
asociados al papel.

35. Elrepresentante de la Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA) dio
la gracias a la Oficina Internacional por sus esfuerzos en pro de la facilidad y la fiabilidad de
sus comunicaciones electrénicas con la Oficina Internacional y las Oficinas receptoras. Tiene
previsto debatir los temas que figuran en el documento con sus miembros e informar a la
Oficina Internacional fuera del marco de las reuniones del Grupo de Trabajo. En este sentido,
cualquier encuesta sobre las opiniones de los usuarios puede arrojar preguntas concretas
sobre los temas que permitirdn a la Oficina Internacional ofrecer respuestas coherentes y
digeribles en lugar de la variedad y multiplicidad de respuestas que puedan formular los
diferentes grupos de observadores.

36. Elrepresentante de la Japan Patent Attorneys Association (JPAA) cree que la mayor
cantidad de datos en XML beneficiara a los solicitantes y que también sera una fuente de
oportunidades para la traduccion automatica y el procesamiento de inteligencia artificial. Si bien
esto facilita la tramitacion de patentes, es importante que los sistemas del PCT por Internet
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avancen para ser seguros y para evitar filtraciones de informacién confidencial en caso de que
se produzca un percance.

37. El presidente sefial6 que la Secretaria ha tomado nota de las cuestiones especificas que
deben abordarse con las delegaciones de forma individualizada. Las herramientas que ha
proporcionado la Oficina Internacional han alentado a las Oficinas y a los solicitantes a
utilizarlas y a considerar su aplicacion. En la medida en que las expectativas de los usuarios
siguen aumentando, sera necesario seguir avanzando para poder satisfacerlas.

38. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/12/10.

COMUNICACION ELECTRONICA ENTRE LAS OFICINAS Y LOS SOLICITANTES EN EL
MARCO DEL PCT

39. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/23.

40. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) reconocié las dificultades que se
plantean en el documento a la hora de garantizar que se disponga en todo momento de medios
eficaces de comunicacién que cuenten con las salvaguardias adecuadas y consideré que
existe un gran potencial en la utilizacién de las notificaciones ePCT como medio oficial de
transmision de documentos desde las Oficinas. Declaré que ya ofrece un sistema de
notificacion electronica de buzén de correo a los usuarios suscritos y dijo que la nueva forma
propuesta de comunicacién entre las Oficinas y los solicitantes abordara las dificultades a las
que se enfrenta en relacion con el envio de comunicaciones mediante correo por via terrestre,
especialmente fuera de Europa. Aseguré que el sistema de notificacion propuesto presentara
ventajas en lo que respecta a la reduccién de los retrasos, proporcionara una mayor
certidumbre de que la transmisién se ha completado y garantizara la trazabilidad y, por otro
lado, sefal6 que sera posible registrar la correcta recepcién de los documentos. La integraciéon
de las notificaciones con los sistemas de gestién de patentes de los solicitantes que utilizan
servicios web constituira un paso importante en la direccion correcta para poder llevar dicho
mecanismo a la practica.

41. La delegacion de Francia sefal6 que la Oficina Internacional ha retirado su apoyo a los
servicios de fax para los Sistemas de Madrid y de La Haya. Durante las consultas para el
Sistema de La Haya, los usuarios de su pais se han mostrado a favor de renunciar a los
servicios de fax. No obstante, los usuarios creen que es necesario introducir un mecanismo
eficaz de contingencia complementario para las transmisiones y mantener todos los sistemas
de transmision en funcionamiento durante un periodo transitorio. Ademas, informé de que, si
bien el servicio de fax no se ha utilizado generalmente para la presentacion de solicitudes en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de su pais desde el 19 de noviembre

de 2018, los servicios de fax continian siendo importantes para las transmisiones cuando se
producen interrupciones del servicio, en cuyo caso el solicitante debe volver a presentar los
documentos dentro de un plazo de dos dias para subsanar la situacion. Sefialé que, en su pais,
no prevé un cambio en esta practica en un futuro inmediato.

42. La delegacion de Israel inform6 de que, dado que el uso de la comunicacion por fax hacia
y desde los usuarios del PCT en la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) disminuy6
drasticamente durante el afio pasado, dicha Oficina ha decidido dejar de admitir las
transmisiones por fax a partir del 1 de junio de 2019 a los fines del PCT. En consecuencia,
pidi6 a la Oficina Internacional que actualice la Guia del Solicitante del PCT para eliminar el
namero de fax. Los solicitantes pueden enviar comunicaciones al sitio web seguro especifico
de la ILPO por correo electrénico.

43. El representante de la Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION-IP)
reconocio las razones que justifican la desactivacion del servicio de fax como medio de
comunicacion en el PCT, dado que la tecnologia basada en Internet hace que las
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transmisiones por fax sean menos seguras que antes. Sin embargo, explicé que a los usuarios
les preocupan mas los fallos de los sistemas informaticos que las interrupciones de Internet. En
tales casos, si un solicitante necesita enviar un documento a una Oficina, la mejor solucién
sigue siendo el servicio de fax, siempre que haya maquinas de fax disponibles de manera
generalizada. Informé de que existe una gran preocupacion y cree que es demasiado pronto
para abandonar dichos servicios.

44. El presidente sefiald que es necesario minimizar la complejidad de los sistemas
integrados. La utilizacion del fax se esta reduciendo a gran velocidad; en muchas Oficinas
practicamente nadie se acuerda del aparato de fax y no se utiliza ni se revisa regularmente
durante semanas. Mantener servicios adicionales cuando su uso es muy limitado podria
aumentar la confusion y los gastos a cambio de muy pocas ventajas, en particular habida
cuenta de que gran parte del beneficio aparente es ilusorio si, en la préctica, los servicios se
suministran por Internet.

45. El Grupo de Trabajo tomé nota de que la Oficina Internacional seguira manteniendo
consultas con las Oficinas y los grupos de usuarios sobre las cuestiones que se exponen
en el documento PCT/WG/12/23.

SOLICITUDES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON SANCIONES DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

46. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/7.

47. La delegacion de la Republica Popular Democrética de Corea manifest6 el deseo de
reiterar su posicion y de recordar al Grupo de Trabajo que su pais ha rechazado las
resoluciones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha formulado en su contra,
por carecer de fundamento juridico y de imparcialidad. Dijo que las voces que se han alzado
para poner fin a las brutales sanciones de las Naciones Unidas contra su pais se estan
ampliando a muchos otros paises del mundo. Las patentes no son en si un producto o un
servicio; el inico objeto de las mismas es proteger la propiedad intelectual de los seres
humanos. Desde esa perspectiva, insistié en que ninguna recomendaciéon del Grupo de
Expertos de las Naciones Unidas deberia incidir negativamente en el mandato de la OMPI de
proporcionar un sistema internacional de Pl eficaz.

48. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/12/7.
COMPENSACION POR SALDOS NETOS

A) INFORME SOBRE LA MARCHA: PROYECTO PILOTO DE COMPENSACION POR
SALDOS NETOS DE LAS TASAS DEL PCT

49. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/19.

50. En la presentacion del documento, la Secretaria observé que tanto la encuesta realizada
a las Oficinas como el informe de auditoria mencionado en el documento han sido categoricos
identificando las ventajas del proyecto piloto, tanto para las oficinas nacionales como para la
Oficina Internacional. La Oficina Internacional esta estudiando las opciones para seguir
mejorando las disposiciones y encontrar formas para que las Oficinas que en la actualidad no
pueden participar en el proyecto piloto lo hagan en el futuro.

51. Ladelegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) alent6 al resto de Oficinas a
participar en la compensacion por saldos netos y menciono6 el parrafo 19 del documento, en el
que figuran los detalles sobre el proyecto piloto de compensacion por saldos netos entre la
OEP, en su calidad de Administracion encargada de la busqueda internacional (ISA), y la
Oficina Internacional. Dijo que el proyecto piloto lleva operativo desde el 1 de enero de 2018 y
que ha incorporado el acuerdo anterior de transferir las tasas de busqueda de la Oficina de
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Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) a la OEP a través de la Oficina
Internacional. Las Oficinas receptoras se estan uniendo al proyecto piloto mediante una
introduccion gradual. Desde el 1 de junio de 2019, 32 Oficinas receptoras estan participando en
este proyecto piloto. El objetivo de dicha introduccién es que, a finales de 2020, el sistema de
compensacion esté en funcionamiento en todas las Oficinas receptoras para las que la OEP es
una ISA competente. Indicd que, en su opinidn, la compensacién por saldos netos esta
funcionando bien y declaré que la extension del sistema de compensacion a méas Oficinas
mejorara la gestién de la transferencia de las tasas del PCT, en particular las tasas de
presentacion internacional y las tasas de basqueda. A este respecto, subray6 que, para
obtener el maximo beneficio, todas las Oficinas deben participar en la compensacion por saldos
netos. Si una ISA es competente en muchas Oficinas receptoras y estas siguen transfiriendo
las tasas de busqueda directamente a la ISA, tendra una carga administrativa adicional. Solo
cuando todas las Oficinas receptoras transfieran las tasas de busqueda a la Oficina
Internacional, la ISA ya no tendra que ocuparse de transferir y percibir pagos de tasas entre
varias Oficinas y, en su lugar, solo tendra que gestionar la transferencia de tasas a la Oficina
Internacional y por parte de la Oficina Internacional, mediante una Unica transaccion mensual.

52. Ladelegacion de Israel dijo que respalda el concepto genérico de la propuesta de
introducir una estructura de compensacion para la transferencia de tasas y que sigue
considerando que la compensacion por saldos netos contribuye a mejorar la gestion del flujo de
efectivo de la Oficina Internacional y las Oficinas participantes, reduciendo el riesgo de
fluctuacion del tipo de cambio. Teniendo en cuenta las modificaciones necesarias en los
sistemas informéticos, y a fin de sincronizar las transacciones en la etapa inicial, la Oficina de
Patentes de Israel (ILPO) se ha incorporado al proyecto piloto Unicamente en calidad de Oficina
receptora. Desde el 1 de mayo de 2018, las tasas de busqueda percibidas por la ILPO, en
cuanto Oficina receptora, para la OEP, en su calidad de ISA, se envian por conducto de la
Oficina Internacional. En cuanto a la ampliacién del proyecto de compensacion, la ILPO, dado
gue tiene cuentas bancarias y sistemas de contabilidad distintos para las patentes y las
marcas, no podra ampliar el proceso de compensacion para incluir todas las transferencias de
los diferentes fondos destinados a la Oficina Internacional y procedentes de ella. Por
consiguiente, la participacion de la ILPO en el proyecto piloto de compensacion se limitara a las
tasas del PCT.

53. La delegacion de Austria manifesto su satisfaccion por la participacion de la Oficina
Austriaca de Patentes en el proyecto piloto de compensacion por saldos netos, tanto en su
calidad de ISA como de Oficina receptora. Alentd a otras Oficinas a participar en la
compensacion y destacé el ejemplo exitoso de transferencia de tasas de la Oficina receptora
de la Comision de Empresas y Propiedad Intelectual de Sudafrica.

54. La delegacion de la Federacién de Rusia declaré que el Servicio Federal para la
Propiedad Intelectual (ROSPATENT) ha expresado su interés en participar en la
compensacion. ROSPATENT ha intentado participar en la compensacion examinando dos
posibles acuerdos bilaterales experimentales, uno para las solicitudes internacionales
presentadas en ROSPATENT, seleccionando la Oficina Europea de Patentes para las
busquedas internacionales, y otro para solicitudes internacionales presentadas en la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América para busquedas internacionales en
ROSPATENT. Sin embargo, debido a la complejidad del sistema financiero y a la estricta
normativa de tasas que se le aplica como organismo del sector publico, no ha sido posible
concluir ninguno de estos dos acuerdos. Para abordar estos desafios, la Oficina Internacional
ha planteado una nueva oferta para transferir las tasas en rublos rusos, que ROSPATENT esta
debatiendo con la Oficina Internacional.

55. La delegacion de Noruega mostrd su apoyo al proyecto piloto de compensacion por
saldos netos e indic6 que la Oficina de Propiedad Industrial de Noruega esté satisfecha con su
participacion en el proyecto piloto.
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56. La delegacion de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las
gracias a la Oficina Internacional por ejecutar el proyecto piloto y a las Oficinas que estan
participando en el mismo. Dijo que le complace observar que el proyecto piloto revela que la
compensacion presenta una serie de beneficios, como un menor costo para los participantes y,
en general, unos procedimientos simplificados. Esto, a su vez, puede beneficiar a todo el
Sistema del PCT vy, potencialmente, a otros sistemas de registro internacional. Dijo que el
Grupo agradeceria méas detalles sobre los planes para mitigar las cuestiones que se sefialan en
el documento, como la formacion y los cambios necesarios en materia de Tl en las Oficinas
receptoras participantes.

57. Ladelegacion de Francia manifestd que ha participado, desde 2018, en el proyecto piloto
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, de manera satisfactoria. Se mostro
dispuesta a patrticipar en debates para extender la compensacién a otros sistemas de Pl de la
OMPI y dijo que aguarda con interés un analisis mas detallado a este respecto. Asimismo,
manifestd su deseo de introducir una base para la compensaciéon por saldos netos en el marco
juridico del PCT, lo que permitira que mas Oficinas participen en el proyecto piloto y, por
consiguiente, haya una mayor armonizacion en los mecanismos de compensacion.

58. La delegacion del Canada declaré que no considera que la Oficina Canadiense de
Propiedad Intelectual (CIPO) sea una Oficina adecuada para establecer mecanismos de
compensacion en estos momentos. La CIPO es la Unica ISA competente para gestionar
solicitudes internacionales presentadas en la Oficina y sefialé que casi todas las solicitudes
internacionales buscadas por la CIPO se han presentado alli o en la Oficina Internacional, en
su calidad de Oficina receptora. Sin embargo, dijo que la CIPO considera interesante analizar
las opciones de compensacién con la Oficina Internacional.

59. La delegacion del Japén dio las gracias a la Oficina Internacional por los continuos
esfuerzos por aplicar los mecanismos de compensacion a las transacciones de tasas del PCT y
agradecié la labor de la Oficina Internacional encaminada a aumentar el nimero de Oficinas
gue participan en el proyecto piloto de compensacion por saldos netos. Cree que con ello
aumentaran los beneficios de la estructura de compensacion lo que, con el tiempo, permitira
evaluar mejor la utilidad de los mecanismos. A tal fin, dijo que respalda el continuo esfuerzo por
aumentar el nimero de Oficinas que participan en el proyecto piloto y formalizar los
mecanismos de compensacion mediante la modificacion del Reglamento del PCT.

60. La delegacion del Reino Unido dijo que respalda el proyecto piloto de compensacion por
saldos netos, en el que participa activamente, y que le complace observar que este ya ha
permitido realizar ahorros tanto a la Oficina Internacional como a los participantes actuales.
Mostré su apoyo a las propuestas de brindar un fundamento juridico para la transferencia de
tasas dentro del Sistema del PCT, de modo que todas las Oficinas puedan aprovechar
plenamente los beneficios que ofrece la compensacién. Por ejemplo, la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido, como Oficina receptora, considera mas eficiente transferir todas las
tasas del PCT a una Unica cuenta en lugar de distribuir las tasas de presentacién y de
busqueda entre dos Oficinas diferentes.

61. La delegacién de Alemania indicé que la Oficina Alemana de Patentes y Marcas
participara en el proyecto piloto de compensacion por saldos netos. Sin embargo, su
participacion requiere modificar varios sistemas informaticos, lo que llevara algo de tiempo. En
primer lugar, se deben adaptar los procesos operativos del sistema de gestion de
procedimientos del PCT. En segundo lugar, se deben introducir nuevas caracteristicas al
sistema de planificacion de los recursos institucionales, como la generacion de un archivo XML
con el detalle de los pagos de las tasas. Por Ultimo, se debe mejorar la interfaz entre el sistema
de gestion de procedimientos y la planificacion de los recursos institucionales para transferir
datos adicionales. Estos cambios solo pueden aplicarse durante periodos de implantacion
concretos y deben coordinarse con otros cambios de los sistemas informaticos pertinentes. Sin
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embargo, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas espera aplicar dichos cambios en los
préximos meses para poder participar de manera activa en la compensacién por saldos netos a
finales de 2020.

62. Ladelegacion de la India declar6 que la Oficina de Patentes de la India es una de las
Oficinas receptoras que participa en el proyecto piloto de compensacion por saldos netos con
la Oficina Europea de Patentes desde el 1 de abril de 2018 y con la Oficina Austriaca de
Patentes desde el 1 de agosto de 2018. Dijo que respalda la propuesta de crear un marco
juridico proporcionando una base clara para la transferencia de tasas a través de la Oficina
Internacional y, al mismo tiempo, permitir que las disposiciones del Reglamento sean flexibles
para que las Instrucciones Administrativas puedan actualizarse segun se requiera en el futuro.
Asimismo, manifest6 su satisfaccion de utilizar la expresion fservicio de la OMPI de
transferencia de tasasopara el sistema de compensacion, tal como se propone en el parrafo 11
del documento PCT/WG/12/20.

63. La delegacion de Azerbaiyan declar6 que, por desgracia, la Agencia de Propiedad
Intelectual de la Republica de Azerbaiyan no ha podido participar en la compensacion, pero
que esta llevando a cabo un estudio de viabilidad interno con miras a participar en el futuro.

64. En respuesta a los comentarios de las delegaciones, la Secretaria dijo que considera que
la compensacioén por saldos netos sera muy beneficiosa para muchas Oficinas, asi como para
la Oficina Internacional. Sin embargo, declar6é que reconoce que esto no es posible para todas
las Oficinas, y que la participacion en el proceso de transferencia de tasas puede realizarse sin
compensacioén por saldos netos. El cambio propuesto en la terminologia de fsistema de
compensacion por saldos netosoa fservicio de transferencia de tasasdayudara a aclarar este
aspecto. Ademas, indicé que la Oficina Internacional procurara colaborar con las Oficinas
nacionales para encontrar soluciones a los problemas de participacion, velar por que se
satisfagan las necesidades de formacién y ayudar a establecer correctamente los servicios de
TI, incluida la creacién de archivos XML apropiados.

65. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/12/19.

B) TRANSFERENCIA DE TASAS DEL PCT: PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL
REGLAMENTO Y LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

66. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/20.

67. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dijo que respalda la propuesta de
crear un fundamento juridico coherente para transferir tasas a través de la Oficina Internacional
para la estructura de compensacion. La OEP se mostré de acuerdo con la Oficina Internacional
en que, para que las Administraciones encargadas de la busqueda internacional y las Oficinas
receptoras que tengan designada mas de una ISA competente puedan aprovechar plenamente
las ventajas de la compensacion por saldos netos, lo mas conveniente es que en todas las
tasas de la fase internacional percibidas por una Oficina en favor de otra se apliquen las
mismas disposiciones en materia de transferencia. Ademas, considera que el objetivo final
deberia ser la participacion de todas las Oficinas, ya que solo cuando esto suceda, las Oficinas
receptoras y las Administraciones encargadas de la basqueda internacional podran dejar de
ocuparse de la transferencia de los pagos de las tasas a diversas Oficinas y de la recepcion de
tales pagos por parte de esas mismas Oficinas. Cree que, para racionalizar los flujos de
divisas, la mejor opcion es brindar la posibilidad de que una Oficina que desempefia la funcién
de ISA imponga la obligacion de que las Oficinas receptoras que hayan especificado dicha
Oficina como ISA competente participen en el proceso de la OMPI de transferencia de tasas.
Sin embargo, entiende que todavia no es algo factible. No obstante, alent6 a las Oficinas a
participar en el sistema de compensacion para maximizar los beneficios para las mismas. Con
el fin de alentar la participacion, manifestd su pleno apoyo al planteamiento de la Oficina
Internacional de hacer hincapié en que las Oficinas puedan utilizar este nuevo proceso solo en
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la medida en que realicen transferencias de tasas a través de la Oficina Internacional, y en que
la compensacion por saldos netos entre las tasas no sea un requisito, sino una opcién
recomendada. Sin embargo, confia en que estas flexibilidades no compliquen la aplicacion
practica del sistema de transferencia de tasas. En lo que atafie a las propuestas de
modificacion del Reglamento del PCT, dijo que, en general, apoya la redaccién, pero que le
gustaria formular dos comentarios. En primer lugar, seria importante que las Oficinas que
perciben tasas notificaran a la Oficina Internacional, asi como a las Oficinas beneficiarias, el
pago de las tasas individuales, y sugirié que esto debiera reflejarse en la Regla 96.2.b). En
segundo lugar, sugirié que se suprimiera la segunda frase de la nueva propuesta de

Regla 96.2.b) y sefial6 que la Regla 42, que establece el plazo para la blusqueda internacional,
ya implica que la ISA debe comenzar la busqueda inmediatamente después de recibir la copia
correspondiente. Por ultimo, declaré que la Oficina Europea de Patentes ha presentado sus
observaciones a la Oficina Internacional sobre la propuesta de nuevo Anexo G de las
Instrucciones Administrativas.

68. La Secretaria respondio a las observaciones de la Oficina Europea de Patentes sobre las
propuestas de modificacion del Reglamento del PCT. Tras sefialar la necesidad de que la
carga de trabajo de las Oficinas se mantenga al minimo y de que la forma de las notificaciones
se adecUe a las tasas de que se trate, la Secretaria propuso suprimir las palabras fa la Oficina
beneficiariaddel texto de la propuesta de Regla 96.2.b). La forma y los destinatarios de las
notificaciones se estableceran en las Instrucciones Administrativas, con el objeto de evitar la
necesidad de establecer nuevos procesos de natificacion a corto plazo, y al mismo tiempo
sefalar la forma de mejorar el intercambio de datos en el futuro. En respuesta a la sugerencia
de eliminar la dltima frase de la Regla 96.2.b) propuesta, reconoce que se espera que la ISA
comience la busqueda internacional tras recibir la copia para la busqueda. No obstante, la
Oficina Internacional prefiere mantener esa frase para dejar claro que las Oficinas beneficiarias
tienen la obligacion de considerar la notificacion de la recepcion de un pago por parte de una
Oficina que percibe tasas como equivalente a haber recibido efectivamente la tasa. Debe
indicarse explicitamente que las Oficinas no deben esperar hasta que se haya producido la
transferencia de una tasa para iniciar los trabajos conexos, como la busqueda internacional.

69. La delegacion del Japon declar6 que la compensacion ha sido beneficiosa para reducir la
carga de trabajo de la Oficina Japonesa de Patentes, que actla en calidad de ISA y Oficina
receptora. Manifesté el deseo de aclarar la necesidad y la funcién de la notificacion de
aceptacion, segun lo dispuesto en la Regla 96.2.b) propuesta. En lo que atafie al proyecto de
modificacion de las Instrucciones Administrativas, subrayé que las disposiciones deben ser lo
suficientemente flexibles como para cumplir con los sistemas nacionales de contabilidad de los
diferentes Estados contratantes.

70. Ladelegacion de la Republica de Corea declaré que la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual esté interesada en sumarse a la compensacion, pero que para ello necesitara la
aprobacién del ministerio nacional competente. En lo que atafie a la aplicacion de la propuesta
del documento, dijo que es necesario que las Oficinas tengan tiempo suficiente para adaptar
sus sistemas informaticos y sus practicas de contabilidad.

71. Ladelegacioén del Brasil inform6 al Grupo de Trabajo de que el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial del Brasil ha participado como Oficina receptora en el proyecto piloto de
compensacion por saldos netos con la OEP y la Oficina Austriaca de Patentes, en calidad de
Administraciones encargadas de la busqueda internacional, desde febrero de 2019. Manifesté
su satisfaccion por dicho proceso, que ha aportado previsibilidad y ha reducido el costo
correspondiente a la transmision de las tasas. Dijo que respalda la propuesta del documento y
sefialé que, teniendo en cuenta el requisito de algunas Oficinas de contar con la aprobacién del
ministerio de finanzas competente para participar, asi como la necesidad de hacer las
adaptaciones informaticas necesarias, esta propuesta aporta flexibilidad para que dichas
Oficinas puedan participar de manera voluntaria.



PCT/WG/12/25
pagina 15

72. Enrespuesta a las observaciones de la delegacién del Jap6n sobre las notificaciones a la
Oficina beneficiaria, la Secretaria indic6 que el objetivo a largo plazo es contar con una fuente
de datos que proporcione informacion sobre el pago de las tasas relacionadas con una
solicitud. Si la fuente de datos se dirige a la Oficina Internacional, puede que las Instrucciones
Administrativas requieran que la Oficina Internacional envie dicha informacion a la ISA.

73. El presidente propuso que el Grupo de Trabajo apruebe las modificaciones del
Reglamento del PCT que figuran en el Anexo | del documento y que se eliminen las palabras fa
la Oficina beneficiariadde la Regla 96.2.b), segun lo propuesto por la Secretaria en el parrafo
68, anteriormente mencionado. La Oficina Internacional ha indicado que celebrara consultas
adicionales sobre las Instrucciones Administrativas propuestas que figuran en el Anexo Il del
documento mediante circulares del PCT y debates bilaterales sobre cuestiones especificas de
las distintas Oficinas, con miras a que las nuevas disposiciones entren en vigor el 1 de julio

de 2020. El presidente alentd a las Oficinas nacionales que tienen dificultades técnicas, legales
0 administrativas para participar en las nuevas disposiciones a que proporcionen detalles
concretos de los problemas, a fin de que la Oficina Internacional pueda buscar soluciones, ya
sea mediante nuevas modificaciones de las Instrucciones Administrativas o la adaptacion de
los procedimientos técnicos y financieros.

74. La delegacién de Colombia dijo que respalda la propuesta del presidente de que las
Oficinas nacionales formulen comentarios a la Oficina Internacional sobre los detalles de las
disposiciones propuestas en materia de transferencia de tasas.

75. El Grupo de Trabajo aprobé las propuestas de modificacion de las

Reglas 15, 16, 57 y 96 del Reglamento que figuran en el Anexo | del documento
PCT/WG/12/20, con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su préximo
periodo de sesiones, que se celebrara en septiembre/octubre de 2019, a reserva de la
modificacion de la Regla 96.2.b) propuesta, tal como se establece en el parrafo 68, y de
los posibles cambios de redaccion que efectle la Secretaria.

REDUCCIONES DE TASAS PARA LAS UNIVERSIDADES SOLICITANTES

A) RESPUESTAS A LA CIRCULAR C. PCT 1554
76. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/3.

77. Ladelegacién de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las
gracias a la Secretaria por haber realizado la consulta solicitada por el Grupo de Trabajo, en su
undécima sesion, relativa a la propuesta del Brasil sobre las reducciones de tasas para las
universidades solicitantes y por haber recopilado los resultados de la misma. También expresé
su agradecimiento a los Estados miembros que han participado en el proceso y a la delegacion
del Brasil, por su propuesta y compromiso. Como se indica en las respuestas resumidas en el
documento, a varios Estados miembros les sigue preocupando la introduccién de reducciones
de tasas para las universidades y, por ejemplo, indican su preferencia por medidas especificas
0 manifiestan su inquietud con respecto a la equidad y los altos costos administrativos para la
Oficina Internacional, como por ejemplo la necesidad de introducir un control para prevenir
abusos, asi como la posible carga adicional significativa para las Oficinas receptoras. De
hecho, el proceso de consulta ha suscitado nuevas preguntas. En general, cree que el Grupo
de Trabajo debe examinar la cuestion con mucha cautela. En cuanto a la aplicacion de
reducciones de tasas para las universidades solicitantes, sefialé que las modificaciones
propuestas a la tabla de tasas que figuran en el documento PCT/WG/12/21 proporcionan una
indicacion de las posibles complejidades administrativas asociadas a la posibilidad de
reducciones de tasas para las universidades solicitantes. En su opinion, esto confirma que es
necesario abordar el tema de manera cuidadosa. Por lo tanto, antes de examinar las opciones
de aplicacion, es necesario tener en cuenta las preocupaciones expresadas por algunos
Estados miembros en relacion con la idea general de reducciones de tasas especificas. Otras
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medidas podrian ser mas adecuadas para fomentar el uso del sistema de patentes por las
universidades, por ejemplo, la ampliacién a las universidades del Programa de Asistencia a
Inventores, de caracter gratuito, con el fin de reducir los gastos mas altos que los solicitantes
tienen que costear, es decir, los que corresponden a los honorarios de los profesionales que
intervienen en el proceso de solicitud de patentes.

78. La delegacion del Brasil dio las gracias a los paises que han respondido a la Circular C.
PCT 1554 y recordé al Grupo de Trabajo que el documento se ha preparado en respuesta a la
decisién tomada en la undécima sesion para ayudar a los Estados miembros en el proceso de
toma de decisiones sobre las reducciones de tasas para las universidades. Se refirié a los
estudios econdmicos que han concluido que las universidades tienen una funcion positiva para
la productividad. Los conocimientos que estas generan mejoran la produccion industrial, lo que
repercute de manera importante y positiva en la innovacion en toda la economia. Es
particularmente importante en el &mbito de los productos farmacéuticos, destacandose el
hecho de que las universidades son fuentes importantes de conocimientos cientificos y
técnicos que pueden aprovecharse para la innovacion, el objetivo principal de la OMPI. Habida
cuenta de lo expuesto, algunos paises han adoptado numerosas politicas destinadas a
fomentar los esfuerzos de I+D de las universidades. Ademas de la legislacion que facilita la
comercializacién de la propiedad intelectual derivada de la innovacion universitaria, como la
Ley Bayh-Dole de los Estados Unidos y disposiciones similares de otros paises, incluido su
pais, ciertos paises también han adoptado medidas encaminadas a aplicar reducciones de
tasas a las universidades. Estas reducciones de tasas respaldan los esfuerzos de las
universidades para acceder al sistema de patentes, reduciendo el costo de la obtencién de
proteccion mediante patente. Entre las oficinas que ofrecen reducciones de tasas figuran, entre
otras, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR). Todas estas Oficinas de PI ofrecen reducciones de
tasas que oscilan entre el 30% y el 50% y conceden reducciones cuando actian como
Administracion encargada de la basqueda internacional y del examen preliminar internacional
en virtud del PCT. No obstante, y a pesar de esas iniciativas, las universidades han presentado
Unicamente el 5,4% de las solicitudes internacionales, segun se indica en la Resefia Anual del
PCT de 2019. Declaré que esa proporcion indica que las universidades se enfrentan a muchos
problemas en el proceso de presentacion de solicitudes de patente en todos los paises, tanto
paises en desarrollo como desarrollados. De hecho, en un estudio publicado recientemente por
la Comisién Europea, titulado Patent costs and impact on innovation (Costos de las patentes e
incidencia en la innovacion), se destaca que los costos de las patentes constituyen el principal
motivo por el cual las universidades de los Estados Unidos de América, el Reino Unido,
Alemania, Francia, Espafia, Suecia, Polonia, la India, la Republica de Corea, Jap6n y China no
solicitan patentes. Si tal es el caso en algunos de los paises mas desarrollados del mundo, mas
aun lo seréa en los paises con recursos mas limitados. Desde la segunda reunién del Grupo de
Trabajo, celebrada en 2009, los Estados miembros han estado debatiendo sobre una politica
de tasas del PCT para estimular la presentacion de solicitudes por parte de las universidades.
En aguella ocasion, los Estados miembros coincidieron en fla importancia de las reducciones
de tasas y las medidas de fortalecimiento de capacidades, entre otras cosas, en la redaccion y
la presentacion de solicitudes de patente, y convinieron en que los érganos pertinentes del PCT
deberian preparar propuestas, incluyendo reducciones de tasas y medidas de fortalecimiento
de la capacidad, para intensificar el acceso al PCT de los inventores independientes y/o las
personas fisicas, las pequefias y medianas empresas y las universidades e instituciones de
investigacion, en particular de paises en desarrollo y paises menos adelantadoso(véase el
parrafo 97 del documento PCT/WG/2/14). En la tercera reunién del Grupo de Trabajo,
celebrada en 2010, la Oficina Internacional reconocid que flas tasas iniciales siguen siendo un
obstaculo importante para que algunos solicitantes accedan al sistemaoy declar6 que fias
solicitudes internacionales dan tiempo antes de que deban abonarse los costos mas elevados y
pueden facilitar la busqueda de dichos socios. Por consiguiente, si bien es cierto que se trata
de una parte relativamente pequeiia del costo total, la accesibilidad a esta etapa del
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procedimiento en materia de patentes puede ser especialmente importante para algunos
innovadoreso(véanse los parrafos 187 y 188 del documento PCT/WG/3/2, disponible en inglés
y francés). En el taller realizado durante la undécima reunién del Grupo de Trabajo, un
representante de la Universidad de Copenhague indicé que el plazo de 30 meses que ofrece el
PCT se utiliza para buscar empresas interesadas en adquirir una licencia y que una solicitud
PCT produce el efecto de difundir la noticia acerca de una invencion, ya que la solicitud estara
disponible en PATENTSCORPE tras su publicacion. Resulta util para difundir conocimientos
sobre la tecnologia y para ayudar a encontrar un posible licenciatario. Sin embargo, si al cabo
de 30 meses la Universidad de Copenhague no encontrara a nadie interesado, suspenderia la
tramitacion de la solicitud PCT y no entraria en la fase nacional debido a los altos costos de
dicha fase. Este elocuente testimonio ilustra dos aspectos clave. En primer lugar, las
universidades disponen de un presupuesto limitado, incluso aquellas ubicadas en paises
desarrollados. En segundo lugar, las universidades utilizan e interactian con el PCT de manera
especial, muy diferente de como lo hace un solicitante ordinario. Mas aun, segun el estudio

de 2014 del economista jefe sobre la elasticidad de las tasas del PCT, las universidades son
ocho veces mas sensibles a las variaciones de las tasas del PCT que un solicitante ordinario.
Eso quiere decir que las universidades responderian positivamente a una reduccién de tasas y
gue las tasas son un obstaculo para usar el Sistema del PCT. De las respuestas a la Circular C
PCT 1515 se desprende que muchos paises consultaron a las universidades, y que la
informacion recibida puso de manifiesto que las tasas de presentacion se consideran como un
obstéaculo para la utilizacién del sistema. A partir de dicha evidencia y para complementar las
politicas de los paises a nivel nacional o regional, el Brasil ha propuesto que la Asamblea del
PCT conceda una reduccion de tasas a las universidades de los paises en desarrollo y
desarrollados, facilitando asi el acceso al Sistema del PCT y a los beneficios que conlleva. En
el documento PCT/WG/11/18, el Brasil propuso una reduccion del 50% para las universidades
de los paises en desarrollo y del 25% para las de los paises desarrollados, destacando su
flexibilidad en cuanto a la cantidad que deberia concederse a las universidades de los paises
desarrollados. En el segundo estudio complementario de la Estimacién de la elasticidad de las
tasas del PCT (documento PCT/WG/10/2) las estimaciones de la Secretaria indican que, con
una reduccién del 50% de las tasas, la pérdida total de ingresos de las universidades de los
paises en desarrollo ascenderia a 660.000 francos suizos si se aplicara un limite maximo de 20
solicitudes. Este estudio también mostré que el costo de una reduccién del 25% para las
solicitudes de los paises desarrollados seria de 780.000 francos suizos en el caso de que se
aplicara un limite maximo de cinco solicitudes por afio. El costo total de ambas ascenderia

a 1,44 millones de francos suizos. Para poner ese nimero en perspectiva, el director general
de la OMPI ha anunciado recientemente un superavit de mas de 80 millones de francos suizos
solo en el bienio actual. Ademas, en la propuesta de presupuesto por programas para el

bienio 2020/21 se estima que, en 2020, los ingresos procedentes de las tasas recaudadas por
el Sistema del PCT alcanzaran los 330 millones de francos suizos. Se calcula que el efecto de
las dos reducciones propuestas ascendera al 0,4% de los ingresos del PCT del afio que viene,
una pequenfia proporcion de los ingresos totales. En ese sentido considera que deberian
contemplarse como frecursos bien asignadosq y no como una pérdida de ingresos o ingresos
perdidos. La reduccion de tasas propuesta también ha recibido un amplio apoyo en el Grupo de
Trabajo. Concretamente, los miembros de cuatro grupos regionales declararon que aprueban la
reduccion de tasas propuesta, lo que eleva el nimero de Estados miembros que prestan apoyo
a 109 paises, es decir, a mas de dos tercios de los 152 Estados contratantes del PCT.
Ademas, otras delegaciones se han mostrado abiertas a debatir una reduccion de tasas mas
amplia que incluya a los paises desarrollados. Por otra parte, el Comité del Programa y
Presupuesto, en su vigesimonovena sesion, celebrada del 6 al 10 de mayo de 2019, acordo
incluir un indicador que mida el nimero de solicitudes PCT presentadas por universidades e
instituciones de investigacion (véanse los parrafos 205 a 211 y 249 del informe de la reunion,
documento WO/PBC/29/8). Esto demuestra que los Estados miembros de la OMPI reconocen
la necesidad de politicas que aborden la cuestion de la presentacion de solicitudes PCT por
parte de estos solicitantes. Finalmente, considera que la propuesta esta en plena consonancia



PCT/WG/12/25
pagina 18

con la mision de la Organizacion de fomentar la creatividad mediante la proteccién de la
propiedad intelectual en todo el mundo, segun dispone el Convenio de la OMPI.

79. Ladelegaciéon de Guatemala, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Paises
de América Latina y el Caribe (GRULAC), incluidos los Estados participantes en calidad de
observadores en el Grupo de Trabajo, reiterd su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas
para las universidades solicitantes. La propuesta revisada por el Brasil en la undécima reunién
del Grupo de Trabajo (documento PCT/WG/11/18) incluye texto que da respuesta a las
inquietudes expresadas por las delegaciones durante las reuniones novena y décima del Grupo
de Trabajo acerca de los beneficiarios y de la incidencia financiera de una reduccion de las
tasas. Esos cambios se reflejan en el texto, que amplia la condicién de beneficiarios a las
universidades publicas y privadas de paises en desarrollo y establece para ellas una reduccién
del 50%, y a las universidades de paises desarrollados, que pasan a disfrutar de una reduccion
del 25%. Las reducciones de tasas también limitan el nimero de solicitudes que puede
presentar cada universidad, hasta un maximo de 20 para los paises en desarrollo y de cinco
para los paises desarrollados, dando asi respuesta a las preocupaciones sobre los efectos
econdémicos en la OMPI. La aplicacion de una reduccion de las tasas permitiria utilizar el gran
acervo de talento cientifico y tecnolégico presente en las universidades. Existe una necesidad
real de aprovechar esa fuente de conocimientos e incentivar la investigacion y el desarrollo de
productos. Sostuvo que la propuesta es un paso positivo en la buena direccion, pues
favorecerd la innovacion y la creatividad de conformidad con los objetivos mas generales del
Sistema del PCT. Exhortd, por lo tanto, a todas las delegaciones a considerar favorablemente
la propuesta, que esta debidamente estructurada y tiene en cuenta todo tipo de
consideraciones técnicas, lo que la convierte en un proyecto serio y viable, con todas las fases
necesarias para una adecuada evaluacion de la misma.

80. La delegacién de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia 'y
el Pacifico, dio las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo que han respondido a la
Circular C. PCT 1554. Siempre ha considerado positivamente las reducciones de tasas para las
universidades solicitantes. Dijo que toma nota de las respuestas a la Circular resumidas en el
documento, asi como de las preocupaciones reflejadas y reconocio las opciones de aplicacion
y las modificaciones propuestas a la tabla de tasas que figuran en el documento
PCT/WG/12/21. Concluyé afirmando que esta dispuesta a sumarse al consenso en caso de
que surja 'y que espera que este pueda alcanzarse en la presente reunion del Grupo de
Trabajo.

81. Ladelegacion de la Republica Islamica del Iran declaré que no se puede sino subrayar la
contribucién de la investigacion y el desarrollo de las universidades al crecimiento de la
productividad de la economia de un pais, ya que el conocimiento creado por las universidades
es una fuente importante de innovacion. Opiné que la propuesta contribuira positivamente a
estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades y aumentar la diversidad geogréfica
de la demanda de proteccién mediante patente y la actividad de presentacion de solicitudes
internacionales PCT. El Grupo de Trabajo lleva mucho tiempo debatiendo sobre una politica de
tasas del PCT para estimular la presentacion de solicitudes de patente por parte de las
universidades. Entre otras cosas, el debate tiene por fin incrementar el acceso de las
universidades e instituciones de investigacion al PCT, en particular, las de los paises en
desarrollo y menos adelantados. Compartio la opinion de que las solicitudes de universidades y
organizaciones publicas de investigacion, en particular las ubicadas en paises en desarrollo,
son mas sensibles a los precios que otras solicitudes. Por lo tanto, expresé su agradecimiento
a la delegacion del Brasil por iniciar la propuesta de reducciones de tasas del PCT para las
universidades, lo que permitira estimular la innovacion en paises con capacidades limitadas. En
cuanto a las respuestas a la Circular C. PCT 1554 resumidas en el documento, sefialé que
existen opiniones divergentes entre las personas encuestadas, segun se desprende de las
Observaciones generales concernientes a la politica de reduccion de tasas para las
universidades. Sin embargo, en lo que respecta a las cuestiones operativas, a saber, la
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definicién de universidades, el derecho de reduccion de tasas en caso de pluralidad de
solicitantes, la peticion de reduccion de tasas en calidad de universidad, el control de la
reduccion de tasas para las universidades y la clausula de extincion, existe un amplio
entendimiento y una posicidbn comun entre las personas encuestadas lo que, en su opinién,
puede constituir una base comun para el acuerdo.

82. Ladelegacion de la Federacion de Rusia dijo que, en la undécima reunion del Grupo de
Trabajo, ya manifest6 su apoyo a la propuesta revisada del Brasil. Dicha propuesta prevé
reducciones de tasas para las universidades en dos niveles, uno para los paises en desarrollo
y otro para los paises desarrollados. Cree que la propuesta revisada esté bien fundamentada y
razonada y que puede considerarse un compromiso, habida cuenta de los largos debates sobre
las reducciones de tasas para las universidades. Dio las gracias a la delegacion del Brasil por
los comentarios adicionales efectuados en la presente sesion y reafirmo su apoyo a la
propuesta.

83. Ladelegacion de China expresé su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas para
las universidades, que alentard a més solicitantes a utilizar el Sistema del PCT y, en
consecuencia, incrementara el uso y la influencia del mismo.

84. La delegacion de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
reiterd su apoyo a la propuesta del Brasil de reducir las tasas para estimular la presentacion de
solicitudes de patentes por parte de las universidades en el marco del Sistema del PCT.
También dio las gracias a la Secretaria por resumir las respuestas a la Circular C. PCT 1554 y
a los miembros del Grupo de Trabajo por proporcionar sus sugerencias en el proceso. El Grupo
Africano esta convencido de que la propuesta de la delegacién del Brasil esta en sintonia con
el objetivo general del PCT, a saber, simplificar, abaratar y hacer mas eficaz la obtenciéon de
proteccién mediante patente en comparacion con los medios anteriores de solicitar la patente
de una invencion de varios paises. Es algo positivo para los usuarios del sistema de patentes y
de las Oficinas responsables de administrarlo. Las reducciones de tasas para los solicitantes
ampliaran la cobertura geografica del Sistema, haciéndolo mas rentable y ventajoso para un
mayor numero de solicitantes. Esto aumentara significativamente los beneficios del Sistema del
PCT, especialmente para los paises en desarrollo, incrementando la actividad de innovacion en
las universidades y la disponibilidad de tecnologia y acelerando el progreso y la participacion
industrial. Indicé que muchas delegaciones y grupos regionales se muestran partidarios de la
propuesta debido al efecto positivo de las reducciones de tasas para las universidades de los
paises en desarrollo, asi como los desarrollados. También expresé su agradecimiento a la
delegacion del Brasil por tener en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros
durante las sesiones anteriores del Grupo de Trabajo. Si bien ain no se han acordado los
porcentajes de las reducciones, sefialé que la reduccién propuesta del 50% para las
universidades de los paises en desarrollo, asi como la reduccién propuesta del 25% para las
universidades de los paises desarrollados no conducira a pérdidas astronémicas para la OMPI,
dado que también se establecen limites maximos en el nimero de solicitudes que podran
beneficiarse de la reduccion, es decir, 20 al afio para los paises en desarrollo y cinco al afio
para los paises desarrollados.

85. La delegacién de Indonesia dio las gracias a la delegacién del Brasil por la propuesta de
reduccion de tasas para las universidades solicitantes que se ha debatido en varias reuniones
del Grupo de Trabajo. Hizo suya la declaracion efectuada por la delegacion del Brasil y
suscribi6 los comentarios formulados por las delegaciones de la Federacion de Rusia y de
China. A este respecto, confirmé su apoyo a la reduccion de tasas del PCT para las
universidades solicitantes.

86. La delegacién de Chile expresé su apoyo a la propuesta de la delegacién del Brasil
relativa a las reducciones de tasas para las universidades solicitantes. Tanto en su pais como
en otros paises de América Latina, las universidades son actores pertinentes en el mundo de
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las patentes. Por lo tanto, una reduccion de las tasas para estos solicitantes fomentara la
innovacion en su pais.

87. La delegacion de los Estados Unidos de América hizo suya la declaracion efectuada por
la delegacién de Alemania en nombre del Grupo B. Como se debate en el parrafo 6 del
documento, hay una serie de Estados que todavia se oponen a la idea de méas reducciones de
tasas especificas en general, y de reducciones especificas para universidades en particular.
Estos Estados miembros ya expresaron esta posicién en la novena reunién del Grupo de
Trabajo, cuando se presentd por vez primera la propuesta del Brasil, y segun los resultados de
la encuesta, siguen manteniendo esa posicion. Por ello, considera que no vale la pena seguir
debatiendo sobre las reducciones de tasas para las universidades en este momento. Ademas,
expreso6 importantes inquietudes sobre muchos de los aspectos de la aplicacion de la
propuesta que figuran en el documento PCT/WG/12/21, por lo que no ve una buena forma de
avanzar en general. Reiter6 su preferencia por una reduccion de tasas en todos los ambitos,
reflejando el hecho de que todos los solicitantes han contribuido al superavit presupuestario de
la OMPI y que, en consecuencia, todos deberian beneficiarse de ello.

88. La delegacion del Canada expres6 su apoyo en principio a la propuesta revisada del
Brasil presentada en la undécima reunion del Grupo de Trabajo, que aporta respuestas a
muchas de sus preocupaciones originales. Sin embargo, dijo que reconoce que quedan por
resolver muchos detalles mas precisos sobre las reducciones de tasas propuestas.

89. La delegacion del Japon apoyo la declaracién realizada por Alemania en nombre del
Grupo B. Si bien entiende el propésito de la propuesta del Brasil, encaminada a alentar un uso
mas amplio del Sistema del PCT por parte de las universidades, destacoé la responsabilidad de
los Estados miembros de explicar a los usuarios por qué se deberia aplicar una propuesta,
especialmente a los usuarios que han contribuido en gran medida al Sistema del PCT pero que
no se beneficiarian de dicha propuesta. Expreso la opinion de que los paises que creen en la
importancia de la proteccién mediante patente de la innovacion de las universidades deberian
brindarles apoyo a través de sus propios programas nacionales.

90. El presidente plante6 dos puntos en respuesta a los comentarios formulados por las
delegaciones de los Estados Unidos de América y del Japén, a saber, que la propuesta solo
proporciona una reduccién de tasas para solicitantes seleccionados, mientras que todos los
solicitantes han contribuido al superavit presupuestario de la OMPI generado por las tasas del
PCT. En primer lugar, ya existen reducciones de tasas para ciertos solicitantes, particularmente
de paises en desarrollo y menos adelantados. Por lo tanto, los Estados contratantes del PCT
ya han acordado reducciones de tasas especificas como una medida valiosa para alentar a
dichos solicitantes a utilizar el Sistema del PCT. En segundo lugar, todos los solicitantes pagan
tasas para utilizar el Sistema del PCT. Si bien estas tasas cubren la administracion del sistema,
los derechos de propiedad intelectual que un solicitante puede recibir son valiosos para el
titular de los derechos. Las reducciones especificas pueden justificarse, siempre que exista una
explicacién razonable para dichas reducciones. Todas las delegaciones admiten la contribucion
de las universidades a la innovacion y la especial funcion que desempefian en el &mbito de la
investigacion y el desarrollo. Por lo tanto, una reduccion de tasas para determinados
solicitantes puede verse como una forma de garantizar que las tasas del PCT sean lo mas
equilibradas posible, en lugar de tomar dinero de un grupo de solicitantes para beneficiar a otro

grupo.

91. Ladelegacion de la India declaré que el documento es exhaustivo e incluye opiniones
divergentes, especialmente con respecto a los criterios para tener derecho a las reducciones
por parte de las universidades. Expreso6 su apoyo a la reduccion de tasas del PCT para las
universidades solicitantes de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados en
principio, ya que, como centros de excelencia, las universidades tienen el potencial de impulsar
la innovacién en dichos paises. Afadio, sin embargo, que no puede aceptar una definicion de
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universidad que se limite a instituciones que impartan al menos cursos de diploma o grado de
cuatro afios, dado que algunas universidades de su pais, administradas o acreditadas por el
Gobierno, imparten cursos de grado de tres afios. Ademas, indico que no esta de acuerdo con
el requisito de que todos los solicitantes tengan derecho a la reduccion de tasas en caso de
pluralidad de solicitantes ya que cree que, por el contrario, solo el primer solicitante nombrado
deberia poder tener ese derecho.

92. Ladelegacion de Espafia indicd que su pais ha adoptado una politica nacional en favor
de las universidades publicas, eximiéndolas de todas las tasas, pero que esto no ha arrojado
los resultados deseados. Después de introducir una tasa cero para la presentacion de
solicitudes nacionales de patente por parte de universidades publicas, se ha observado un
incremento sustancial en el nimero de solicitudes presentadas. Sin embargo, este aumento no
ha venido acompafiado de la concesién de un nimero superior de patentes ni de un uso mayor
de dichas patentes, en contraste con el objetivo declarado de la propuesta de fomentar la
innovacion y la creatividad en beneficio de un sector mas amplio de la sociedad. Por lo tanto,
cuando en 2017, entraron en vigor nuevas leyes en materia de patentes en Espafia, se elimind
la tasa cero para universidades e instituciones de investigacion publicas. Conforme a la nueva
legislacion, las universidades e instituciones de investigacion publicas se benefician de una
reduccién del 50% en la tasa, que puede llegar a ser del 100% en caso de demostrarse que la
patente esta siendo utilizada. En cambio, se mantiene la reduccion del 75% para los
solicitantes procedentes de paises en desarrollo que opten por la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas como Administracién encargada de la busqueda internacional y del examen
preliminar internacional. Por lo tanto, en general, es partidaria de conceder reducciones de
tasas a grupos mas amplios, como los solicitantes de paises en desarrollo. En el caso de las
reducciones de tasas para las universidades, a pesar de las preocupaciones expresadas por el
Grupo B, concluyé diciendo que espera que se pueda ampliar cualquier reduccion a todos los
paises, independientemente de su nivel de desarrollo.

93. Ladelegacion de Alemania sefiald que los detalles de la propuesta del Brasil que figuran
en el documento PCT/WG/11/18, presentado en la undécima reunion del Grupo de Trabajo, se
han abordado en la Circular C. PCT 1554 y que el documento PCT/WG/12/21 ofrece opciones
para superar algunas inquietudes. También sefialé que el resumen de las respuestas a la
Circular muestra que algunas personas encuestadas tienen inquietudes generales con respecto
a la propuesta. En su opinion, la estructura de tasas del PCT existente, que cobra a los
solicitantes por igual por los servicios prestados por la Oficina Internacional, las
Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales y las
Oficinas receptoras, funciona adecuadamente. Por lo tanto, la estructura de tasas no deberia
complicarse creando exenciones para grupos especificos de solicitantes. A este respecto, una
de las personas encuestadas de la Circular ha sugerido ofrecer reducciones de tasas si uno de
los cosolicitantes es una pyme 0 una empresa de nueva creacién, como se indica en el

parrafo 32 del documento. Esto plantea la cuestion de la igualdad de trato y por qué las
universidades deberian beneficiarse de reducciones de tasas, pero no otros grupos de
solicitantes. Ademas, la propuesta del Brasil no tiene en cuenta la calidad de las patentes. Cree
que las reducciones de tasas para grupos especificos de solicitantes no son un instrumento
eficaz para fomentar la innovacion y la calidad de las patentes. Cuando se plantea la
introduccion de nuevas reglas, la cuestion no deberia consistir solamente en incrementar la
cantidad, sino también en mejorar la calidad. El objetivo de la propuesta del Brasil es: fi)
estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades y ii) aumentar la diversidad
geografica en la demanda de proteccion por patente y la presentacion de solicitudes
internacionales PCTo(Véase el parrafo 1 del documento PCT/WG/11/18). Ademas, segun el
parrafo 12 del documento PCT/WG/8/11, queda claro que la elasticidad de las tasas es baja, lo
gue quiere decir que los solicitantes responden con rigidez a los cambios en las tasas. En este
sentido, en el parrafo 16.b) del documento PCT/WG/12/11 que aborda las reducciones de tasas
para ciertos solicitantes, concretamente de paises en desarrollo y menos adelantados, la
Oficina Internacional observo que fia posibilidad de solicitar una reduccidn parece afectar a la
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conducta de los solicitantes, pero los efectos son dificiles de evaluar. Parece que las tasas de
las solicitudes presentadas por personas fisicas y en total, asi como el nivel de aplicacion de
las reducciones, se ven fuertemente afectados por factores que no guardan relacién con el
hecho de que se pueda aplicar o no la reducciéna Por lo tanto, cree que otros instrumentos
podrian ser mas eficaces para alcanzar el objetivo perseguido por la propuesta del Brasil,
ademas de fomentar la innovacion y las patentes de alta calidad. En su opinion, existen
posibilidades de ofrecer incentivos y politicas a medida para promover la innovacion para los
solicitantes que acceden a programas especificos.

94. La delegacion de Turquia reconocio que las universidades desempefian una importante
funcién en el ecosistema de innovacion y que transforman en invenciones el fruto de la
investigacion y el desarrollo. En este sentido, se debe alentar a las universidades a obtener
derechos de PI a nivel nacional e internacional. Ademas, la evidencia apoya la opinion de que
las patentes alientan de manera eficaz nuevas invenciones, especialmente para las
universidades. En este contexto, el Sistema del PCT es un instrumento adecuado para que las
universidades patenten sus invenciones a nivel internacional. Por lo tanto, cree que las
reducciones de tasas para las universidades daran lugar a aumentos, tanto en el nimero de
universidades solicitantes como en el nimero de solicitudes PCT. Dicho esto, las posibles
complejidades administrativas y las cargas adicionales significativas para las Oficinas
receptoras en caso de posibles reducciones de tasas deben minimizarse y examinarse con
mucha cautela, como ha reconocido el Grupo B. A este respecto, las herramientas de Tl deben
utilizarse o mejorarse para facilitar la aplicacién, tanto para las Oficinas receptoras como para
la Oficina Internacional. Ademas, si entra en vigor un sistema de reduccion de tasas para las
universidades, debe someterse a un proceso de examen periddico para evaluar la aplicacion y
los efectos generales en el Sistema del PCT. Por lo tanto, cree que la propuesta sobre
reducciones de tasas para las universidades debe considerarse de manera positiva y que
deben establecerse minuciosamente las opciones de aplicacion utilizando herramientas
informaticas para el buen funcionamiento del sistema de reducciones.

95. Ladelegacién de Portugal declar6 que el documento aborda, de manera clara y concreta,
las preocupaciones e interrogantes formulados anteriormente en relacion con la propuesta del
Brasil. Por ejemplo, esta de acuerdo en que podria definirse qué es una universidad utilizando
el portal de World Higher Education Database (WHED) y que el solicitante deberia hacer una
declaracién confirmando los criterios para beneficiarse del régimen de reduccion de tasas como
universidad. Se mostr6 de acuerdo con las propuestas relativas al derecho de reduccion de
tasas en caso de pluralidad de solicitantes, el proceso de supervisiéon y la clausula de extincion.
En general, cree que el documento indica una forma viable de aplicacion de la propuesta.

96. La delegacion de Suiza dijo que apoya la declaracién de la delegacién de Alemania en
nombre del Grupo B y que considera que una reduccion de las tasas del PCT quizas no sea la
mejor manera de impulsar la funcién de las universidades en materia de innovacion. El estudio
contenido en el documento PCT/WG/7/6 pone de manifiesto que la reduccion de las tasas del
PCT no propiciara un aumento significativo del numero de solicitudes de patente presentadas
por universidades, asi como que la elasticidad estimada de las tasas es, en su conjunto, baja.
Por lo tanto, es prematuro debatir las opciones de aplicacion cuando siguen existiendo
preocupaciones sobre el principio de la reduccién, como se describe en el parrafo 6 del
documento. Entiende que estas preocupaciones estan en linea con el resultado del taller que
se celebrd en la undécima reunion del Grupo de Trabajo, por ejemplo, que, para las
universidades, las medidas emprendidas a nivel nacional serian mas beneficiosas que una
simple reduccion de las tasas del PCT. El taller mostré que los costos de las solicitudes de
patente no son los principales gastos a los que se enfrentan las universidades; son solamente
una pequenfa fraccion del conjunto de los costos de investigacion y desarrollo en comparacion,
por ejemplo, con los de los abogados de patentes o los vinculados a la concesion de licencias.
Por lo tanto, cree que seria mas eficiente que las universidades recibieran apoyo en toda la
fase de investigacién y desarrollo. Por ejemplo, algunas universidades de Suiza cuentan con un
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departamento especializado que presta asistencia sobre cuestiones relacionadas con la
presentacion y tramitacion de solicitudes de patente, la gestion de derechos, los contratos con
el mundo empresarial y el desarrollo de invenciones. Ademas, en el taller se hizo hincapié en
gue la comunicacién entre las universidades y el sector privado es clave para el éxito. Por otra
parte, las tasas de presentacién son un indicador de calidad. Por lo tanto, la mera reduccion de
las tasas de presentacion podria resultar en mas solicitudes de patente de menor calidad que
podrian no superar el examen sustantivo de patentes. Por ejemplo, en el caso de algunas
invenciones, puede no merecer la pena abonar la tasa de presentacion si se compra la patente
0 se concede una licencia comercial. También le preocupan otras cuestiones ya que la
aplicacion de un sistema de reduccién de tasas generara una carga de trabajo considerable
para las oficinas nacionales de PI, asi como problemas administrativos y de Tl para las Oficinas
de Pl y las universidades. En conclusion, declaré que las reducciones de tasas para las
universidades siguen preocupandole.

97. Ladelegacion de Australia declaré que apoya las disposiciones encaminadas a
incrementar el acceso al sistema internacional de patentes, especialmente para los solicitantes
de paises en desarrollo y paises menos adelantados. También afirm6 su apoyo a la
investigacion y el desarrollo en el sector universitario para promover la comercializacién y el
aprovechamiento del sistema de PI. Dio las gracias tanto a la Oficina Internacional como a la
delegacion del Brasil por la labor realizada, intentando dar cabida a las preocupaciones que los
Estados miembros, incluido su pais, plantearon con respecto a la propuesta del Brasil cuando
se presentd por primera vez. Refiriéndose al parrafo 16.b) del documento PCT/WG/12/11, que
sefiala que fla posibilidad de solicitar una reduccion parece afectar a la conducta de los
solicitantes, pero los efectos son dificiles de evaluarg hizo hincapié en la importancia de
cualquier medida que aporte valor al Sistema del PCT. Sin embargo, podria ser dificil
responder para evaluar los efectos sin aplicar una disposicion relativa a un periodo de prueba.
Por lo tanto, recalco la importancia de la clausula de extincion. Dijo que sigue dispuesta a
entablar debates para lograr una solucién equilibrada, aunque reconoce los desafios
mencionados por la delegacion de Suiza, a saber, si la propuesta estimulara la innovacion o la
presentacion de solicitudes de patente de alta calidad. No obstante, declar6é que no
obstaculizara el consenso si el Grupo de Trabajo llega a un acuerdo sobre como proceder con
la propuesta.

98. La delegacion de los Emiratos Arabes Unidos expreso6 su apoyo a la propuesta del Brasil.
El objetivo de las reducciones de tasas propuestas es aumentar la presentacion de solicitudes
internacionales de patente por las universidades como una iniciativa importante para estimular
la innovacién y la creatividad. Dijo que considera que toda politica de reduccién de las tasas
para universidades deberia incluir todos los Estados contratantes del PCT, con especial
atencion a los paises en desarrollo.

99. Ladelegacién de Dinamarca hizo suya la declaracion efectuada por la delegacion de
Alemania en nombre del Grupo B. Declar6 que sigue creyendo que las reducciones de tasas
para las universidades deberian estimular el uso del Sistema del PCT y que quiza no sean el
mejor medio para mejorar la promocién y comercializacion de las invenciones desarrolladas en
universidades. Por ejemplo, en el taller impartido durante la undécima reunion del Grupo de
Trabajo, el profesor Dr. Fazilet Vardar Sukan hizo hincapié en la creacién de oficinas de
transferencia de tecnologia como iniciativa fundamental para incrementar los conocimientos de
Pl y promover el uso de la PI. Asi, disponer de un marco sélido, que aliente y evalle todas las
buenas ideas en una universidad podria ser una mejor manera de promover las solicitudes de
patentes. Ademas, segun los estudios realizados por la Oficina Internacional las reducciones
de tasas propuestas daran lugar aproximadamente a 139 solicitudes adicionales a un precio
relativamente alto. Por lo tanto, sigue teniendo reservas con respecto a los costos y beneficios
de la propuesta. Ademas, cree que, antes de embarcarse en la solicitud de proteccién
mediante patente a través del PCT, un solicitante deberia empezar por presentar una solicitud
a través de vias nacionales mas baratas para determinar qué protecciéon mediante patente
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podria obtener. Afiadié que los principales costos de obtener la proteccion que ofrece una
patente estan relacionados con los asesores, dado que las tasas tan solo representan una
fraccion menor de los costos totales. Sin embargo, dijo que reconoce los beneficios del Sistema
del PCT gque permite al solicitante tener mas tiempo para considerar la obtencion de la
proteccién mediante patente en diferentes jurisdicciones.

100. La delegacion del Reino Unido reconocio que en el documento se muestran diferencias
de opinidn sobre la mejor manera de aplicar la propuesta del Brasil. A la luz de estas
diferencias, apoya el comentario de la delegacion de Alemania en nombre del Grupo B, segun
el cual es necesario proceder con cautela con respecto a la propuesta. Aunque ya se han
abordado algunas de las preocupaciones que planted en la undécima reunién del Grupo de
Trabajo, hay otras que se mantienen. Recordé al Grupo de Trabajo que, en lugar de ofrecer
reducciones de tasas para estimular la innovacion en las universidades, su pais alienta la
colaboracion entre las universidades y el sector privado mediante la prestacion de asistencia en
el conocimiento de la Pl y las estrategias de comercializacion. Si bien no puede apoyar una
propuesta que prevea tasas diferenciales para las universidades solicitantes, si se resuelven
los problemas de aplicacion pendientes, prevé que no impedira el avance del Grupo de Trabajo
si existe un consenso sobre las reducciones de tasas para las universidades.

101. La delegacion del Senegal expresoé su apoyo a la declaracion efectuada por la delegacién
de Uganda en nombre del Grupo Africano. Agradecio a la delegacion del Brasil su propuesta
revisada, que cree estimulara el uso del Sistema del PCT por las universidades y aumentara la
diversidad geogréfica de las solicitudes internacionales de patentes a través del PCT. Para
concluir, reiteré su apoyo a la propuesta y dijo que espera que el Grupo de Trabajo la apruebe
en la presente reunion.

102. La delegacion del Brasil dio las gracias al Grupo de América Latina y el Caribe
(GRULAQC), incluidos los Estados que fueron observadores del Grupo de Trabajo, el Grupo de
Asia y el Pacifico y el Grupo Africano, por su apoyo a la propuesta de reducciones de tasas
para las universidades. También agradecio a las delegaciones del Iran (Republica Islamica
del), la Federacion de Rusia, China, Indonesia, Chile, el Canad4, la India, Chile, Turquia,
Espafia, Portugal, Emiratos Arabes Unidos y el Senegal su apoyo a la propuesta expresada en
nombre propio. Dio las gracias también a la delegacion de Australia por su oferta de flexibilidad
para sumarse potencialmente a cualquier consenso que el Grupo de Trabajo pueda alcanzar.
En primer lugar, destacé la importancia que los Estados han otorgado a la propuesta, incluso
aguellos que no son miembros del PCT. Una reduccién de tasas para las universidades podria
favorecer los esfuerzos de este Ultimo grupo de Estados para unirse al Sistema del PCT,
mostrando que la comunidad multilateral esta prestando atencién a cuestiones que reconocen
el lugar especial que ocupan las universidades en el ecosistema de innovacion. En respuesta a
algunas de las preocupaciones expresadas, sefial6 que, si bien los costos de los abogados de
patentes son elevados, el Grupo de Trabajo no tiene ninglin mandato para abordar este asunto.
En cambio, los Estados disponen de politicas nacionales para mejorar el acceso al
asesoramiento y asistencia profesional, como programas dirigidos a ayudar en la cualificacion
de abogados de patentes y programas de abogados voluntarios. Ademas, en el Programa de
Asistencia a Inventores de la OMPI para solicitantes individuales, la Secretaria ha reconocido
que la tasa de presentacion internacional en el PCT sigue siendo una barrera para acceder al
sistema. Seran bienvenidas otras medidas a nivel nacional y regional para las universidades,
como cursos sobre redaccion de solicitudes de patente, talleres sobre estrategias de patentes,
desarrollo de mecanismos de evaluacion de patentes y los Servicios de la OMPI de Informacion
en materia de Patentes, pero todas son complementarias a las reducciones de tasas. Por otro
lado, las reducciones de tasas van dirigidas a un impedimento especifico a la presentacion de
solicitudes PCT, que el Grupo de Trabajo puede resolver. Como se ha sefialado, la
accesibilidad al Sistema del PCT puede ser particularmente importante para algunos
innovadores y los estudios sobre la elasticidad de las tasas demuestran que es lo que ocurre
en el caso de las universidades, especialmente las de los paises en desarrollo. Refiriéndose a
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los comentarios de la delegacion de Espafia sobre la experiencia de exencion de las tasas de
presentacién a las universidades, el no incremento del nimero de patentes concedidas a pesar
del aumento de las solicitudes presentadas puede atribuirse a factores como la necesidad, para
las universidades, de conceder una licencia o vender la invencién. Ademas, la publicacién de
una solicitud de patente en si misma contribuira a la difusion de informacién técnica y, por lo
tanto, a promover la innovacion y el desarrollo tecnoldgico. En lo que respecta a la cuestion de
la calidad de las solicitudes de patentes, planteada por la delegacion de Suiza, indicé que no
coincide con su apreciacién. A su juicio, el uso del Sistema del PCT permite solicitudes de
patentes de mayor calidad. En primer lugar, el dictamen escrito o el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad publicado por la Administracién encargada de la busqueda
internacional (ISA) aporta evidencia adicional para que el solicitante decida buscar o no
protecciébn mediante patente al entrar en la fase nacional. Ademas, el solicitante podria
modificar la solicitud teniendo en cuenta los comentarios formulados por el examinador de la
ISA, mejorando asi la calidad de las solicitudes de patentes. Por otra parte, la decisién de
presentar 0 no una solicitud de patente tiene en cuenta los beneficios esperados de la
invencién subyacente y los costos asociados con dicha solicitud de patente. La propuesta del
Brasil pretende abordar la cuestion de los costos, mientras que corresponde al solicitante
determinar si los beneficios esperados hacen que valga la pena presentar una solicitud de
patente. Con respecto a los puntos planteados por las delegaciones de Alemania y Suiza
segun los cuales la elasticidad de las tasas del PCT es baja, asi como el punto planteado en el
documento PCT/WG/12/11 segun el cual es dificil evaluar los efectos de una reduccion de
tasas, reconocio que son muchos y muy variados los aspectos que pueden afectar al
comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes, pero que dichos factores
no forman parte del mandato del Grupo de Trabajo. Ademas, las clausulas de extincion
permitirdn una evaluacion exhaustiva del efecto de las reducciones de tasas propuestas.
Aunque los estudios proporcionan indicadores de la posible incidencia de las reducciones de
tasas, habra que esperar a aplicar las reducciones de tasas y evaluar sus efectos, al final del
periodo inicial cubierto por la clausula de extincion para que sea posible conocer su incidencia
real y determinar si renovar o interrumpir las reducciones.

103. El presidente, al resumir las intervenciones de los Estados miembros, reconoci6 el amplio
apoyo de las delegaciones a la aplicacion de reducciones de tasas para las universidades
como medio de incrementar la participacion de las universidades en el sistema internacional de
patentes. Sin embargo, algunas delegaciones del Grupo B en este momento no estan en
condiciones de aceptar las reducciones de tasas para las universidades.

104. El representante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) declaré que JIPA es
consciente de la importancia de facilitar las solicitudes de patentes de las universidades. Sin
embargo, subray6 que esto no deberia poner a otros solicitantes en situacion de desventaja a
través de tasas mas altas o dar lugar a un deterioro en la calidad de las solicitudes de patentes.

105. Enrespuesta a los comentarios expresados por el representante de JIPA, el presidente
hizo hincapié en que no se ha sugerido un aumento de las tasas para otros usuarios como
consecuencia de la aplicacion de reducciones de tasas para las universidades. Ademas, el
namero adicional de solicitudes de universidades que se prevé a partir de las reducciones
propuestas tendria una incidencia minima en la carga de trabajo de las Administraciones
encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales.

106. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/12/3.

B) OPCIONES PARA LA APLICACION
107. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/21/21.

108. La Secretaria present6 el documento tras poner al dia al Grupo de Trabajo sobre los
debates mantenidos con la Asociacion Internacional de Universidades en torno al uso de
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informacién procedente del portal World Higher Education Database (WHED). La Oficina
Internacional ha recibido muestras de datos del Portal WHED y ha concluido que los datos
podran utilizarse para importar informacion a los sistemas informaticos, crear listas que
permitan seleccionar una institucion en el sistema ePCT y supervisar el nUmero de solicitudes
gue una institucion haya presentado al pedir una reduccién de tasas. Habra que determinar los
costos de la licencia de dichos datos. Una aplicacion basica puede costar alrededor de 10.000
francos suizos al afio, pero esta cifra podrd aumentar si las Oficinas receptoras desean recibir
informacién detallada. Un aspecto a tener en cuenta sobre los datos proporcionados por el
Portal WHED es que los nombres de las instituciones aparecen Unicamente en caracteres
latinos. En cuanto a los idiomas que no utilizan el alfabeto latino, los nombres de las
universidades se basan en una traduccion al inglés o en una transliteracién. En el caso de los
idiomas que si utilizan el alfabeto latino, existen algunas diferencias entre las distintas
instituciones en relacion con las entradas. Por ejemplo, en francés, algunas instituciones
aparecen enumeradas con su nombre en francés y otras con una traduccién en inglés de dicho
nombre. Sin embargo, la Oficina Internacional no considera que esto sea un obstaculo para la
utilizacion de los datos y la supervision del uso de las reducciones por parte de las
universidades. Mientras que la Oficina receptora comprobara que la declaracion para pedir una
reduccién de tasas corresponde a la lista de solicitantes, la Oficina Internacional realizara el
recuento del nimero de reducciones de tasas solicitadas. La Oficina Internacional considera
poco probable que una universidad pida de forma deliberada méas reducciones de las que le
corresponden, pero en caso de que esto suceda, la Oficina Internacional se pondra en contacto
con la Oficina receptora para que exija mas tasas al solicitante.

109. La delegacion del Brasil sefialé que las opciones de aplicacion que figuran en el
documento tienen por fin reducir al minimo la carga adicional de trabajo para las Oficinas
receptoras. La Oficina receptora no sera responsable del nimero de reducciones solicitadas,
como tampoco se espera que compruebe la veracidad de las declaraciones presentadas por
los cosolicitantes. Realizara una sencilla comprobacién para asegurarse de que el solicitante es
una institucion que cumple los criterios, y el parrafo 13 del documento establece que fse
considera que la labor de control descrita € requeriria un esfuerzo adicional insignificante por
parte de las Oficinas receptoras y de la Oficina Internacionald Ademas, solo unos pocos casos
requeriran la intervencién de la Oficina Internacional, concretamente cuando se haya superado
el nimero permitido de peticiones de reducciéon. Un tema importante es la designacion de las
instituciones beneficiarias. La Oficina Internacional ha estado en contacto con la organizacién
responsable del Portal WHED, la Asociacion Internacional de Universidades (IAU), creada bajo
los auspicios de la UNESCO. El uso de una base de datos como esta contara con la ventaja de
la sencillez y la flexibilidad necesarias para incorporar instituciones que cumplan los criterios a
peticion de un Estado miembro. La Oficina Internacional pondra a disposicién de las Oficinas
receptoras una lista que permita una aplicacion facil y fluida. Teniendo en cuenta que un
elemento basico del sistema internacional de Pl debe ser la estimulacion de la innovacion
tecnolégica y la creatividad mediante la promocién de la cooperacion entre Estados, la
aplicacion propuesta en el caso de que se dé una pluralidad de solicitantes prevé una solucién
razonable puesto que las invenciones realizadas mediante cooperacién internacional no se
veran afectadas negativamente en lo que a la reduccién de tasas se refiere. Ademas, las
propuestas que figuran en el documento se basan en la experiencia de reducciones de tasas
concedidas a personas fisicas mediante un mecanismo para combatir el posible fraude. Se
solicitara a las universidades que presenten una declaracion indicando su idoneidad para
acogerse a la reduccién de tasas mediante un formulario que se generara de forma sencilla si
la solicitud internacional se ha presentado por medio del sistema ePCT. Ademas, las
universidades confian en su reputacion para atraer estudiantes, investigadores y financiacion, y
a ninguna le interesa dafiar deliberadamente dicha reputacién. Mas aun, las universidades se
arriesgan a la imposicion de sanciones administrativas e incluso penales por intentar cometer
fraude en una Oficina de PI. Sefiald, por tanto, que el riesgo de que las universidades abusen
de las reducciones de tasas es minimo. Por ultimo, la propuesta incluye una clausula de
extincion que permite al Grupo de Trabajo evaluar los resultados de la reduccion de tasas y
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decidir con pruebas concretas si renovar dicha reduccion de tasas teniendo en cuenta los
beneficios y los costos. El periodo de siete afios sugerido por la Oficina Internacional parece
ser un plazo adecuado para valorar los efectos de la reduccion de tasas en la conducta de los
solicitantes. Para terminar, la reduccion de tasas propuesta tiene por objetivo el pleno
aprovechamiento de las tasas del PCT como instrumento regulatorio para influir positivamente
en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes y para eliminar
obstaculos a la presentacion de solicitudes PCT. También facilitard el acceso al Sistema del
PCT, puesto que generara un incentivo adicional para la investigacién y la innovacion. La
reduccion de tasas propuesta fomentara el uso del sistema, aumentara la diversidad de la
composicion geogréfica de las solicitudes y generara una demanda adicional a mediano plazo
de servicios del PCT. Por otro lado, esta en plena consonancia con la mision de la OMPI y los
mas altos objetivos del sistema de propiedad intelectual.

110. La delegacion de la Republica Islamica del Iran se mostr6 de acuerdo con la Oficina
Internacional acerca de que la lista de universidades de la World Higher Education Database,
propiedad de la Asociacion Internacional de Universidades, sera el método preferido para
determinar si una universidad cumple los criterios para beneficiarse del régimen de reduccion
de tasas. En relacion con la clausula de extincién, considera que es una forma positiva de
exigir un examen regular de la aplicacion de la propuesta, pero puede ser flexible en lo que
atafie al periodo previo a la evaluacion inicial. Para terminar, sefialé que considera que las
opciones de aplicacion que se exponen en el documento constituyen una buena base para un
potencial acuerdo sobre la propuesta.

111. La delegacion de la Federacion de Rusia manifest6é su acuerdo con la redaccion
propuesta para los puntos 5 a 7 de la tabla de tasas que figura en el Anexo del documento. Sin
embargo, no cree que exista la necesidad de incluir la propuesta del punto 8, pues considera
que los criterios para beneficiarse del régimen de reduccion de tasas deben considerarse
exclusivamente en el momento de la presentacion de la solicitud internacional. Convino en que
el periodo de siete afios propuesto es adecuado para evaluar la incidencia de la reduccién de
tasas en el nimero de solicitudes internacionales presentadas por universidades de diferentes
Estados y en su posterior entrada en la fase nacional, asi como la incidencia en los asuntos
financieros y de otra indole en la Oficina Internacional.

112. En respuesta al comentario de la delegacion de la Federacion de Rusia sobre la
propuesta del punto 8 de la tabla de tasas, que indica el momento en el que debe establecerse
si se cumplen los criterios para beneficiarse de los distintos tipos de reduccién de tasas, la
Oficina Internacional observé que no se refiere especificamente a la cuestion de las
reducciones de tasas para las universidades, sino que aclara cual es el alcance previsto de las
reducciones existentes. Las diferentes disposiciones que guardan relacién con las fechas de
recepcion de la peticion de blsqueda internacional suplementaria y de examen preliminar
internacional reflejan un pequefio nimero de tasas relativamente bajas. Esas disposiciones
pueden suprimirse, lo que hace que la fecha pertinente sea la fecha de presentacién
internacional, si los Estados miembros asi lo desean.

113. La delegacion del Reino Unido declaré que sigue sin estar convencida del uso del Portal
WHED para determinar si una institucion puede beneficiarse de las reducciones de tasas para
las universidades, puesto que no considera que dicho portal se actualice con la regularidad
suficiente como para representar un registro definitivo de todas las instituciones de educacién
superior del mundo. Por ejemplo, una universidad puede no saber que no tiene derecho a las
reducciones de tasas hasta que esté lista para presentar la solicitud y, en ese momento, es
posible que ya sea tarde para incorporar la universidad a la base de datos. Para evitar esta
situacion, la Oficina Internacional y las Oficinas receptoras tendran que garantizar que las
reducciones de tasas se divulgan ampliamente en el &mbito universitario. Ademas, expresoé su
preocupacion por la carga adicional de trabajo que estas reducciones supondran para las
Oficinas receptoras, ya que tendran que comprobar que se cumplen los criterios y, en caso de
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gue se presente una peticién de reduccion incorrecta, rechazarla y asegurarse de que el
solicitante paga la tasa de presentacion internacional completa. Dado que no parece que haya
consecuencias inmediatas para las universidades que hagan declaraciones erroneas y paguen
tasas incorrectas, sefialé que las Oficinas receptoras pueden tener una mayor carga de trabajo
de la que se indica en el documento. Se mostr6 de acuerdo con que, si se aplica la propuesta,
se exija que todos los solicitantes cumplan los criterios para beneficiarse de la reduccién de
tasas. Igualmente, sefial6 que estd de acuerdo en que, a menos que se desarrolle una solucion
informatica costoeficaz que permita a las Oficinas receptoras comprobar el cumplimiento de los
criterios, la Oficina Internacional es el organismo mas adecuado para supervisar el nimero de
solicitudes presentadas por parte de las universidades, especialmente cuando varias Oficinas
receptoras estan implicadas. Dijo que, para evitar el abuso de las reducciones de tasas, esta
de acuerdo en la necesidad de realizar mas comprobaciones a la hora de presentar una
peticion de busqueda suplementaria 0 una solicitud de examen preliminar internacional. Sin
embargo, afirmé que mantiene sus preocupaciones acerca de si dichas comprobaciones, junto
con la carga adicional de trabajo exigida a las Oficinas receptoras, seran rentables en relacion
con los beneficios que puede comportar la propuesta. Dijo que el documento PCT/WG/12/3
indica cierto desacuerdo sobre la extensioén de una posible clausula de extincion y destacé la
necesidad de una evaluacién eficaz de las reducciones de tasas por parte del Grupo de
Trabajo. A este respecto, sefialé que un periodo de siete afios sera fundamental para evaluar
cuantas solicitudes internacionales han evolucionado a patentes concedidas en la fase
nacional. Aungque pueden obtenerse beneficios del intercambio de ideas innovadoras mediante
la publicacion internacional, la verdadera prueba del éxito de una propuesta solo puede
medirse adecuadamente segun el nUmero de solicitudes que se convierten en patentes
concedidas.

114. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes declaré que tiene varios comentarios en
relacion con la aplicacion de la propuesta a nivel operativo, especialmente desde el punto de
vista de las Oficinas receptoras. Al contrario de lo que se afirma en el parrafo 13 del
documento, sefialé que, en su opinidn, la carga adicional de trabajo para las Oficinas
receptoras relativa a la administracion de la reduccion de tasas para las universidades no es
insignificante. En primer lugar, serd necesario adaptar los instrumentos electronicos para
gestionar las reducciones de tasas. En segundo lugar, el personal tendra que realizar las
comprobaciones necesarias para evitar abusos y para confirmar que la universidad tiene
derecho a beneficiarse de la reduccion de tasas segun la lista proporcionada por la Oficina
Internacional. En tercer lugar, la Oficina debera enviar a posteriori una carta al solicitante para
exigir las tasas impagadas cuando la Oficina Internacional haya informado a la Oficina
receptora de que el solicitante ha superado la cuota de solicitudes internacionales que pueden
beneficiarse de la reduccion de tasas. Aunque la Oficina Internacional puede actuar como
Oficina receptora en los casos que implican reducciones de tasas para las universidades en
virtud de la Regla 19.4.a)iii), serd necesario implantar un sistema para las Oficinas receptoras
que deseen tramitar estas solicitudes de manera eficaz y con unos costos y una carga adicional
gue se reduzcan al minimo. Por tanto, sugirié que este asunto se estudie mas detenidamente y
gue se retome en debates futuros.

115. La delegacion de los Estados Unidos de América manifesté que, al igual que otros
Estados miembros, contintda teniendo preocupaciones acerca de la propuesta en general. En
particular, no esta claro que las reducciones tengan como resultado un aumento nominal de las
solicitudes presentadas por las universidades. Por tanto, el debate sobre las opciones
especificas de aplicacion parece prematuro en este momento. En su opinion, el superavit
presupuestario de la OMPI debe emplearse para ofrecer una reduccion de tasas de forma
generalizada a todos los solicitantes, pues ellos han contribuido al superavit y deben, por tanto,
beneficiarse del mismo. Sefialé que sus preocupaciones también se centran en la complejidad
de la propuesta y en la falta de indicios claros de que tendré un efecto positivo y significativo en
las solicitudes de patentes que se presentan. En cambio, se puede dar un mejor uso del
superavit mediante una reduccion general de las tasas. Aunque la propuesta incluye
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reducciones de tasas para universidades de todos los Estados miembros, también incluye un
tratamiento dispar entre los solicitantes de paises desarrollados y en desarrollo, tanto en el
importe de la reduccion como en el nimero maximo de casos que puede presentar cada
entidad. Las solicitudes presentadas por los paises desarrollados generan la mayor parte del
superavit presupuestario, y dichos usuarios deben obtener como minimo el mismo beneficio en
cuanto al importe de la reduccion. Ademas, con respecto al limite de solicitudes, cabe destacar
que, aungue el numero se fije en 20 solicitudes para todas las universidades, afectara de forma
desproporcionada a las de los paises desarrollados. En concreto, las universidades de paises
en desarrollo y los menos adelantados raramente superan las 20 solicitudes presentadas por
universidad y afo y, por tanto, el descuento se aplica a todas o casi todas las solicitudes
procedentes de dichas universidades. Por el contrario, muchas universidades de paises
desarrollados presentan hormalmente mas de 20 solicitudes, por lo que muchas de dichas
solicitudes no podran beneficiarse de ningun descuento. El limite propuesto de solamente cinco
solicitudes al afio para las universidades de los paises desarrollados en comparacién con

las 20 asignadas a los paises en desarrollo agrava aun mas este efecto desproporcionado.
Ademas, aunque acogi6 con satisfaccion el uso del Portal WHED para determinar si un
solicitante cumple los criterios para beneficiarse de una reduccion de tasas, sefial6 que sigue
teniendo algunas dudas en relacion con el seguimiento de las solicitudes de una entidad
determinada. Concretamente, muchas universidades presentan solicitudes con distintos
nombres. Por ejemplo, una solicitud puede ser presentada por la propia universidad, por su
consejo de administracion o por su facultad de ingenieria. No esta claro como la aplicacion
propuesta abordara las situaciones en que se den nombres diferentes para la misma entidad.
También sefialé que le preocupa la situacion descrita en el parrafo 9 del documento y el parrafo
final del punto 6 de las propuestas de modificacién de la tabla de tasas en relacion con los
investigadores individuales que estudian o trabajan en esa universidad. Con el objetivo de
limitar la posibilidad de manipular el sistema a la propia conveniencia, subray6 que todos los
solicitantes nombrados deben cumplir los requisitos para acogerse a cualquier reduccién de
tasas, como sucede con las reducciones que figuran en los apartados a) y b) del punto 5 de la
actual tabla de tasas. En relacion con el debate sobre los parrafos 11 a 13 del documento, se
mostré de acuerdo con los comentarios planteados por la Oficina Europea de Patentes sobre el
hecho de que la Oficina Internacional infravalora la incidencia en las Oficinas receptoras. Por
ejemplo, segun la propuesta, se exigira a las Oficinas receptoras que implanten tramites
adicionales para hacer un seguimiento de las solicitudes presentadas una vez que la Oficina
Internacional les notifique que una universidad ha alcanzado su cuota anual de reducciones de
tasas. Ademas, cuando una solicitud incluya universidades a las que les corresponden
diferentes categorias de tasas, la Oficina receptora tendra que determinar cudl es la reduccion
aplicable. Mas aun, cuando la Oficina Internacional haya notificado a la Oficina receptora que
una universidad ha alcanzado su limite anual pero dicha universidad presente otra solicitud de
reduccién de tasas, la Oficina receptora tendra que enviar mas notificaciones al solicitante y
recaudar y enviar las cantidades impagadas a la Oficina Internacional. A este respecto, es
posible que los costos en los que incurra la Oficina receptora al tramitar estas solicitudes
puedan sobrepasar el importe de la tasa de transmision. En consecuencia, las Oficinas
receptoras pueden aumentar sus tasas de transmision, lo que supondra un aumento de los
costos para los solicitantes. No obstante, acogié con satisfaccion la idea de una pauta que evite
el abuso, como propone el parrafo 17 del documento, pero no esta claro que sea suficiente ni si
se deben aplicar otras sanciones cuando el solicitante pida una reduccion a la que no tiene
derecho. También dijo que respalda la redaccion de la propuesta de clausula de extincion del
apartado c) del parrafo 18, por la que estas reducciones pueden terminar tras un periodo de
tiempo establecido, salvo que exista un convenio especifico entre los Estados miembros. Por
tanto, una reduccién de tasas solo saldra adelante si esté justificada, es beneficiosa y existe
consenso entre los Estados miembros para que continte. Finalmente, y en contraste con los
comentarios formulados por la delegacién del Brasil, dijo que considera que es competencia del
Grupo de Trabajo ocuparse de los costos que no sean las tasas reglamentarias, por ejemplo,
en esta reunion se ha debatido un documento sobre el Programa de Asistencia a Inventores.
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Sugirié que, teniendo en cuenta que las tasas que se pagan a los abogados de patentes en
relacién con la presentacion y la tramitacion de una solicitud de patente son los costos
principales a la hora de obtener proteccion mediante patente, en lugar de proporcionar
injustamente reducciones de tasas especificas a determinadas instituciones, se puede
considerar la ampliacién del Programa de Asistencia a Inventores, con objeto de permitir la
participacion de universidades de los paises en desarrollo y los menos adelantados con miras a
reducir esos costos asociados a la presentacion de solicitudes PCT.

116. La delegacion del Canada dijo que, en principio, respalda la propuesta sobre las
reducciones de tasas para las universidades. Sin embargo, sefial6 que prefiere que la
responsabilidad de pedir una deduccién y hacer la declaracién correspondiente recaiga en el
solicitante, en lugar de exigir a las Oficinas receptoras que consulten una lista de universidades
si sospechan que falta una declaracion. Conforme a esta opinion, sugirié afiadir el siguiente
texto al final del apartado a) de la clausula de extincién que se encuentra en el parrafo 18 del
documento: fé para la que se ha proporcionado una declaraciéna También prefiere que las
reducciones de tasas se limiten a las solicitudes presentadas en la Oficina Internacional
actuando en calidad de Oficina receptora, lo que facilitara en gran medida el recuento del
namero de reducciones solicitadas por una universidad. Asimismo, sugirié gue un mecanismo
de descuento de la universidad al final del afio fiscal de la OMPI eliminara la posibilidad de
conceder la reduccion de tasas a mas solicitudes de las permitidas a una universidad
determinada. Con un sistema de descuento, se conseguird que el solicitante sea el
responsable de indicar el nUmero de solicitudes para las que se ha pedido un descuento,
reduciendo asi la carga de trabajo para la Oficina Internacional y, potencialmente, para todas
las Oficinas receptoras, ademas de solventar las dificultades que plantea supervisar la cantidad
de descuentos. Finalmente, manifest6 su interés en saber mas sobre la pérdida de derechos en
el caso de que un pago insuficiente pase inadvertido para una Oficina.

117. Ladelegacion de Australia acogio con satisfaccion el uso del Portal WHED para
determinar los criterios para que las universidades puedan beneficiarse del régimen de
reduccion de tasas, que ha aliviado las preocupaciones iniciales que tenia acerca de la
definicion de una universidad. Puesto que la informacién sobre las universidades se recoge en
un dnico lugar del Portal, es posible verificar con mayor facilidad la situaciéon de la universidad.
También ofrecié su respaldo a una clausula de extincién de siete afios que permita disponer del
tiempo suficiente para analizar el efecto de las reducciones de tasas y decidir si continuar con
ellas o no. Aunque le produce gran satisfaccion el hecho de que la Oficina Internacional no crea
gue el proceso de verificacion de las reducciones de tasas aumente de forma significativa la
carga administrativa de las Oficinas receptoras, sefial6 que esta de acuerdo con los
comentarios de las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Oficina Europea de
Patentes que sefialan que si habra una carga de trabajo adicional para las Oficinas receptoras.
Hizo suya la declaracion efectuada por la delegacion de Alemania en nombre del Grupo B en el
parrafo 77 a este respecto. En el caso de un solicitante que pague una tasa reducida sin haber
enviado la declaracién necesaria, como se describe en el apartado d) del parrafo 11 del
documento, el proceso del solicitante para pagar tasas adicionales o para enviar la declaracion
exigird muchos recursos. En IP Australia, la conciliacién de todas las tasas se realiza mediante
un espacio de trabajo automatico que tendra que adaptarse para incorporar este
procedimiento. Ademas, también sera necesario realizar trabajo adicional, como la formacion
pertinente y la actualizacion de los procedimientos internos. En consecuencia, no cree que IP
Australia esté preparada para aplicar estos cambios a tiempo para la fecha propuesta de inicio.

118. La delegacion de Francia se sumo a las preocupaciones y dificultades sefialadas, en
concreto, por las delegaciones del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes en relacion
con la aplicacién préactica de la propuesta. En consecuencia, sefialé que la incidencia de la
propuesta en las Oficinas receptoras debe analizarse més detenidamente para determinar con
claridad la carga de trabajo adicional y otras cuestiones relacionadas con estas Oficinas.
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119. La delegacion del Japdn indicd que serd necesario aclarar si las condiciones para las
distintas reducciones de tasas son justas en funcion de la perspectiva de los usuarios
existentes. La situacion financiera de las universidades difiere entre las distintas universidades
de un mismo pais. Una universidad situada en un Estado incluido en el apartado a) del punto 5
de la tabla de tasas puede ser una universidad relativamente bien financiada. Por tanto, puede
gue no sea adecuado utilizar el actual criterio del apartado a) del punto 5 de la tabla de tasas
establecido en funcién del pais para determinar las reducciones y los limites maximos.
Ademas, a menos que la autoridad nacional actualice y proporcione de forma regular la lista de
universidades del Portal WHED, no esté claro que la Oficina Internacional deba utilizar esos
datos. Por ejemplo, hay paises que pueden tener una lista de universidades nacionales sujetas
a la autoridad nacional pertinente, y estas listas deben considerarse como la lista para el pais.

120. La delegacion de Portugal volvié a manifestar su apoyo a la propuesta del Brasil porque
cree que estimulara la innovacion y la actividad de patentamiento en las universidades. El
documento aborda todas sus preocupaciones y preguntas anteriores de forma clara y concreta.
También se mostré de acuerdo con las opciones de puesta en practica establecidas en los
parrafos 5 a 13, y con los términos de la propuesta contemplados en los péarrafos 15 a 18 del
documento.

121. Ladelegacion de la India dijo que acepta los criterios para tener derecho a las
reducciones que figuran en el parrafo 5 del documento, a saber, la lista de universidades
elaborada por la Asociacion Internacional de Universidades en el Portal WHED. Sin embargo,
no puede aceptar el segundo criterio del parrafo 6 del documento que sefala que la institucién
debe ofrecer titulos universitarios de cuatro afios, ya que hay universidades gestionadas o
acreditadas por el Gobierno de la India que ofrecen titulos universitarios de tres afios. Mostré
su respaldo a los requisitos para beneficiarse de las reducciones de tasas que figuran en los
parrafos 7 a 9 del documento en el caso de que haya una pluralidad de solicitantes, y en el
parrafo 10 en relacion con la presentacion de una declaracién que indique que se cumplen
dichos criterios. Sefialé que la propuesta del Brasil incluye reducciones para la tasa de
tramitacion de la busqueda suplementaria y para la tasa de tramitacion. En la actual tabla de
tasas, los criterios para beneficiarse del régimen de reduccion de tasas solo se revisan en el
momento de la presentacion de la solicitud internacional. Si el solicitante sufre algin cambio
gue lo convierta en una entidad no apta para las reducciones de tasas, el nuevo solicitante
puede pedir la reduccion de tasas puesto que no se volveran a revisar los criterios. Por tanto,
pidi6 que se modifique la tabla de tasas para exigir el continuo cumplimiento de los criterios
necesarios para la reduccién de tasas, y que la Oficina Internacional o la Administraciéon
encargada del examen preliminar internacional, cuando proceda, realicen esta comprobacion.

122. La Secretaria, en respuesta a la preocupacion de la delegacién de la India relativa al
requisito de tener que ofrecer titulaciones de cuatro afios para que una institucion sea aceptada
en la lista, indico que no todas las titulaciones ofrecidas deben ser como minimo de cuatro
afos para que una universidad pueda ser incluida en la WHED. También aclar6 que la cuestién
de los criterios para beneficiarse de las reducciones de la tasa de tramitacién de la blusqueda
suplementaria y de la tasa de tramitacion no se refiere especificamente a la cuestiéon de las
reducciones de tasas para las universidades, sino que propone una aclaracion sobre cudl es el
alcance previsto de las reducciones existentes. Las diferentes disposiciones que guardan
relacion con las fechas de recepcion de la peticion de basqueda internacional suplementaria y
de examen preliminar internacional reflejan un pequefio nUmero de tasas relativamente bajas.
Si bien la Oficina Internacional ha propuesto aclarar la necesidad de seguir cumpliendo los
criterios para obtener una reduccién cuando se presenta una peticién de busqueda
suplementaria 0 una peticién para un examen preliminar internacional, esta necesidad puede
eliminarse para que dichas comprobaciones sobre el cumplimiento de los criterios solo tengan
qgue hacerse en el momento de la presentacion, si los Estados miembros asi lo desean.
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123. La delegacion de China dijo que, en principio, apoya la propuesta. Sobre la definicién que
se ofrece para una universidad que puede acogerse a una reduccién de tasas, dijo que el
Portal WHED es una buena referencia pero que no incluye a todas las universidades. Esto
puede suponer que muchas universidades sean excluidas de las reducciones de tasas si el
requisito de aparecer en el WHED se aplica de forma rigurosa. Por tanto, sugirié que las
Oficinas nacionales tengan la opcién de completar las listas del Portal WHED. También
manifesto su apoyo a la clausula de extincion de siete afios que permite introducir las
reducciones de tasas para las universidades y después evaluarlas antes de decidir sobre su
continuidad.

124. En respuesta a los comentarios de la delegacién de China sobre las universidades que
no aparecen en el WHED, el presidente sefial6é que la existencia de una reduccion de tasas del
PCT para las universidades puede hacer que mas universidades soliciten su inclusion en el
WHED, y mencioné que la IAU puede afadir universidades al WHED al margen del ciclo
normal de revision. Asimismo, esto puede suponer un beneficio para la sociedad al
proporcionar una lista mas amplia de instituciones de ensefianza superior.

125. La delegacion del Brasil respondié a algunos de los comentarios formulados por las
delegaciones. En relacién con la actualizacién del WHED, el parrafo 6 del documento establece
que fla Secretaria de la IAU ha confirmado que se pueden agregar instituciones que satisfagan
los requisitos antes de ello si asi se solicitad Con respecto a los comentarios sobre la carga de
trabajo adicional que supone a la Oficina receptora la tramitacion de peticiones de reduccién de
tasas, el parrafo 13 del documento sefiala que una posibilidad es exigir a las universidades que
presenten las solicitudes internacionales en la Oficina Internacional actuando en calidad de
Oficina receptora para pedir la reduccion de tasas. Aunque esta no es su opcion preferida y el
servicio técnico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI del Brasil) ha
indicado su disposicion a aplicar la propuesta, una posibilidad puede ser permitir que las
Oficinas receptoras que no desean aplicar las reducciones de tasas para las universidades
envien directamente las solicitudes a la Oficina Internacional. En lo que respecta a las
diferencias entre los limites maximos de las universidades de paises desarrollados y en
desarrollo, los limites en el nUmero de solicitudes que piden una reduccion de tasas se
propusieron para abordar los problemas relativos al costo de las reducciones de tasas para las
universidades. Haciendo referencia al cuadro 3a del documento PCT/WG/10/2, afirmé que un
aumento del 50% de la reduccidon de tasas para universidades con un limite maximo de 20
solicitudes al afio tendra como resultado una pérdida de ingresos por tasas para la Oficina
Internacional de 3,10 millones de francos suizos. El limite maximo de cinco solicitudes al afio
para las universidades de los paises desarrollados tiene el cometido de reducir estos costos.
Por ultimo, menciond que la presentacion del Programa de Asistencia a Inventores (PAI) ha
reconocido que las tasas de presentacion internacional siguen siendo un problema, al igual que
los costos por honorarios de abogados y la capacidad de los distintos paises. La propuesta
constituye por tanto un esfuerzo por adoptar medidas utiles en el contexto del PCT. Ademas,
dentro del presupuesto por programas de la OMPI, el Programa de Asistencia a Inventores es
parte del programa 1 (Derecho de patentes) y no del programa 5 (Sistema del PCT). En
relacion con el mandato del Grupo de Trabajo, el parrafo 133 del documento PCT/A/36/13
establece que fsi fuera necesario considerar un asunto que tenga que presentarse ante la
Asamblea, se reunird un Grupo de Trabajo de la Asamblea del PCT para realizar una labor
preparatoria en lugar de presentar el asunto directamente ante la Asambleaa Las decisiones
relacionadas con el PAI no entran, por tanto, en el ambito de este mandato.

126. El presidente resumio las intervenciones relativas a diferentes asuntos de la propuesta.
En primer lugar, se ha comprobado que hay que seguir trabajando en relaciéon con el uso de la
informacion contenida en el Portal WHED de la IAU. Si los Estados miembros acuerdan que
una universidad debe estar en el WHED para obtener una reduccion, las Oficinas tendran que
comunicar esta informacion a las universidades. Segundo, algunas Oficinas consideran que la
aplicacion de las reducciones de tasas generara una mayor carga de trabajo adicional para las
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Oficinas receptoras de la que se menciona en el documento. Si bien es posible traspasar dicha
funcién a la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora, esto supondra que
desaparezca la proximidad entre el solicitante y la Oficina receptora. Aunque el ePCT puede
incluir una lista de las universidades que pueden acogerse a la reduccion de tasas mediante un
acceso a través de un menu desplegable, no hay tiempo suficiente para adaptar los sistemas
informaticos de las Oficinas y automatizar los procesos antes de la fecha de aplicacion
propuesta para julio de 2020. Antes de concluir todos estos cambios de TI, las Oficinas
receptoras tendran que realizar muchos de los procesos de forma manual, lo que implicard una
importante carga de trabajo adicional. El presidente comento que conceder una ampliacion

de 12 meses al plazo para la aplicacién permitird que un mayor nimero de Oficinas tengan
listos los sistemas informéticos y puedan reducir la carga de trabajo adicional que supone la
administracién de la reduccién propuesta.

127. Basandose en la sugerencia formulada por la delegacion del Canada en el parrafo 116
anterior, el presidente propuso que se examine un mecanismo de reembolso, en virtud del cual
las universidades pagarian la totalidad de la tasa de presentacién internacional en el momento
de presentar la solicitud, pero a finales del afio podrian solicitar a la Oficina Internacional el
reembolso del 50% de la tasa para un maximo de cinco solicitudes internacionales,
independientemente del pais en el que esté establecida la universidad. Sefialé que con esta
propuesta se pueden abordar los asuntos relacionados con la calidad de las solicitudes, ya que
se exigira al solicitante que pague la tasa de presentacion internacional integra. Las Oficinas
receptoras evitaran la complejidad administrativa de las reducciones de las tasas de tramitacion
para las universidades solicitantes, pues los reembolsos solo seran emitidos por la Oficina
Internacional. Ademas, al ofrecer una Unica tasa y un unico limite maximo de reduccién para
todas las universidades, la propuesta garantiza un tratamiento equitativo para todas ellas,
independientemente de su ubicacion.

128. La delegacion del Canada, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, pregunté
por la redaccién de la propuesta planteada por el presidente. En primer lugar, pregunto por el
vinculo entre la disposicién propuesta que se afadira al Reglamento y los detalles que figuran
en las Instrucciones Administrativas en lo que atafie a su entrada en vigor y su retirada en caso
de aplicar la clausula de extincidn. Concretamente sefialé que, si la Asamblea no ha adoptado
ninguna decision en relacién con las disposiciones a 31 de diciembre de 2027, la disposicion
propuesta en el Reglamento tendra que ser eliminada al mismo tiempo que las Instrucciones
Administrativas en las que se contempla el reembolso de las tasas. Dijo que también desea
plantear algunas preguntas practicas sobre la propuesta como, por ejemplo, si todos los
solicitantes deben cumplir los requisitos para obtener el reembolso, como funcionara el
mecanismo de reembolso para mas de una universidad, como funcionara el reembolso para las
universidades que cuentan con mas de una personalidad juridica, y como puede tratarse una
solicitud cuando cumple los requisitos para otras reducciones ademas de para el reembolso las
de tasas para las universidades.

129. La delegacion de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y
el Pacifico, se refirié a los objetivos de la propuesta de la delegacion del Brasil en el documento
PCT/WG/11/18, a saber: fi) estimular el uso del Sistema del PCT por las universidades e ii)
aumentar la diversidad geogréafica en la demanda de proteccion por patente y la presentacion
de solicitudes internacionales PCTa En relacion con la propuesta del presidente, considera que
un mecanismo de reembolso es un concepto diferente, y pregunté si el resultado de exigir a
una universidad que pague la tasa de presentacion internacional integra por adelantado seré la
estimulacion del uso del Sistema del PCT por parte de los solicitantes. Puesto que la
naturaleza de la propuesta es diferente y todavia no estan disponibles todos los detalles del
proceso de reembolso, sefialé que algunas delegaciones no pueden adoptar todavia una
posicion en relacidén con la misma sin consultar con sus capitales. Afirmé que un mecanismo de
reembolso puede ocasionar problemas contables para las universidades publicas si el
reembolso no se hace en el mismo ejercicio contable que el pago de tasas original. Ademas, la
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igualdad de trato entre las universidades de paises en desarrollo y paises desarrollados no se
traduce en un trato justo para todas las universidades. Por tanto, manifestd sus dudas acerca
del hecho de que la igualdad en el nivel y en el limite maximo de reembolso para las
universidades de paises en desarrollo y paises desarrollados logre el objetivo de la propuesta
de aumentar la diversidad geogréfica de las solicitudes internacionales de patentes.

130. La delegacion de Guatemala, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Paises
de América Latina y el Caribe (GRULAC), sefialé que la propuesta del presidente es diferente
de la propuesta original planteada por el Brasil. Ademas de los problemas de contabilidad
vinculados al pago y reembolso de tasas que se realicen en periodos fiscales diferentes,
también pueden surgir dificultades con el aumento de los costos administrativos para las
universidades que solicitan reembolsos, asi como otros problemas con los tipos de cambio.

131. La delegacion de Sudafrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
dijo que apoya la propuesta original planteada por el Brasil, que considera sensata y oportuna
porgque prepara el camino para una mayor innovacion por parte de las universidades, algo
esencial para abordar los acuciantes problemas a los que se enfrenta el mundo. Dijo que, para
apoyar la propuesta original, ha realizado amplias consultas. Si bien aprecia los esfuerzos por
alcanzar una solucién viable, considerando que la propuesta del presidente muestra diferencias
significativas con la original, sera necesario que las delegaciones que conforman el Grupo
consulten de nuevo con sus capitales. A pesar de que la propuesta mantiene una reduccion

del 50% para las universidades de los paises en desarrollo, aunque sea administrada mediante
un reembolso, el descenso en el nimero de solicitudes de una Unica universidad a cinco por
afo representa un importante cambio.

132. La delegacion de la Federacion de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del
Grupo de Paises de Asia Central, el Caucaso y Europa Oriental, sefialé que la propuesta del
presidente es distinta a la propuesta original planteada por el Brasil. Aunque se mostro de
acuerdo con que se aplique la reduccién del 50% a todas las universidades, debe volver a
realizar consultas en torno a la disminucién del limite anual a cinco solicitudes por universidad.
Ademas, puesto que muchas universidades del grupo regional son estatales, mencioné que la
aplicacion del sistema de reembolso puede resultar dificil. Afirmé que la propuesta necesita un
ulterior desarrollo. Por tanto, cree que el asunto debe postergarse hasta a la proxima reunion
del Grupo de Trabajo.

133. La delegacion del Brasil agradeci6 al presidente los esfuerzos por encontrar una soluciéon
de consenso en relacion con las reducciones de tasas para las universidades. Si bien la
consulta publicada por la Oficina Internacional en la Circular C. PCT 1554 dio la oportunidad a
los Estados miembros y a otras partes interesadas de expresar cualquier tipo de preocupaciéon
sobre la aplicaciéon de las reducciones de tasas para las universidades, algunas delegaciones
han planteado nuevas cuestiones durante la presente sesion. Dijo que cree que el Grupo de
Trabajo ha avanzado mucho con la propuesta y estd mas cerca que nunca de llegar a un
acuerdo. Mostr6 su apoyo a la declaraciéon formulada por la delegacién de Guatemala en
nombre del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) y reconocio que el mecanismo de
reembolso puede acarrear una mayor carga administrativa y problemas contables. En lo que
atafie a la propuesta del presidente, dijo que se muestra flexible con respecto al nivel de
reduccion de tasas y que no bloqueara la propuesta de la reduccion del 50% para todas las
universidades, pero sefial6 que esto tendra consecuencias financieras para la Oficina
Internacional. Sin embargo, explicd que su propuesta incluye tasas diferentes para las
universidades de paises desarrollados y las de paises en desarrollo, teniendo siempre en
mente el predmbulo del PCT, que reza: fdeseando fomentar y acelerar el progreso econémico
de los paises en desarrollo é facilitAndoles el acceso al volumen en constante expansion de la
tecnologia moderna.0 Aungue el acceso puede facilitarse mediante la publicacion de una
solicitud de patente en virtud del PCT, el objetivo puede impulsarse con el desarrollo de la
tecnologia en los paises en desarrollo. Por tanto, la propuesta original se basa en proporcionar
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un incentivo extra a los paises en desarrollo a este respecto. En relacion con el limite de cinco
solicitudes internacionales por afio, puede resultar Gtil para pequefias universidades ubicadas
lejos de los principales centros econdémicos de un pais desarrollado, en regiones que necesitan
atraer inversion econdmica. Por otra parte, un limite maximo mas alto para las universidades de
paises desarrollados implicara un costo mucho mayor, tal como informa la Oficina Internacional
en el documento PCT/WG/10/2, y beneficiara principalmente a las universidades mas grandes
que ya presentan muchas solicitudes internacionales. Concluy6 expresando el deseo de
realizar mas consultas para abordar las cuestiones pendientes y tomar una decisién sobre la
propuesta.

134. La delegacion de la Republica Islamica del Irdn dio las gracias al presidente por presentar
la nueva propuesta. Hizo suya la declaracién efectuada por la delegacion de Indonesia en
nombre del Grupo de Asia y el Pacifico sobre las dificultades de aplicacion de un mecanismo
de reembolso y la opinién de que un nivel de reembolso equitativo para todas las universidades
no esta en consonancia con el objetivo original de la propuesta del Brasil. Por tanto, indic6é que
prefiere continuar con los debates sobre la propuesta original y buscar soluciones que
resuelvan las cuestiones planteadas por las delegaciones.

135. La delegacion de Zimbabwe hizo suya la declaracion efectuada por la delegacién de
Sudafrica haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano. Dijo que respalda la
propuesta original del Brasil. Sin embargo, la propuesta del presidente parece nuevay
considerablemente diferente de la original. Sefial6é que, si bien esta abierta a proseguir con el
examen de la propuesta planteada por el Brasil, le resulta dificil negociarla bajo los auspicios
de la nueva propuesta del presidente.

136. El presidente explic6 que se ha propuesto el mecanismo de reembolso para abordar dos
problemas de la propuesta original del Brasil: la complejidad administrativa para las Oficinas
receptoras y la percepcion que tienen algunas delegaciones de que en el Sistema del PCT se
introduciran solicitudes de patentes de menor calidad. En relacién con la propuesta de la
reduccién del 50% para todas las universidades, dijo que alrededor de la mitad de la tasa de
presentacion internacional cubre los costos de tramitacion, mientras que la otra mitad se utiliza
para apoyar otras actividades de la OMPI. Por tanto, una reduccion del 50% evitara pérdidas
significativas para la Oficina Internacional en lo que atafie a la tramitacién de las solicitudes
internacionales. Ademas, las simulaciones que figuran en el documento PCT/WG/10/2
muestran que cualquier limite maximo por encima de cinco solicitudes al afio acarreara
pérdidas a la OMPI de mas de dos millones de francos suizos, lo que probablemente no sera
aceptado por el Grupo de Trabajo. Si bien reconoce que los reembolsos son complicados de
administrar, una reduccion por adelantado también supondra una carga administrativa
adicional. A la luz de las preocupaciones expresadas por algunos grupos regionales y
delegaciones, les invitd a reflexionar sobre cédmo sacar la propuesta adelante.

137. La delegacion de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia 'y
el Pacifico, indico que los reembolsos son una posibilidad, pero es necesario aclarar muchos
aspectos de esta idea. Por ejemplo, sera un problema efectuar un reembolso en un ejercicio
fiscal diferente al del pago de la tasa. Ademas, es importante redactar las Instrucciones
Administrativas para ver como pueden funcionar los reembolsos en la practica. Sefialé que ve
més dificil el hecho de aceptar la igualdad de trato entre las universidades de los paises
desarrollados y las de los paises en desarrollo, pues esto no se traduce en un trato justo para
todas las universidades. Asimismo, no acepta el argumento de que unas tasas mas altas por
adelantado elevaran la calidad de las solicitudes de patentes.

138. Después de celebrar méas debates oficiosos con los coordinadores regionales, el
presidente concluyd que no hay consenso sobre el camino a seguir. Para algunas
universidades, especialmente las de los paises en desarrollo, serd dificil hacer el reembolso a
la universidad y, en su lugar, el dinero sera reembolsado al Gobierno en general. De esta
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forma, se elimina el beneficio de la reduccién de tasas para la universidad y se anula el objetivo
de la propuesta. La propuesta que prevé una reduccion del 50% y un limite maximo de cinco
universidades es mas flexible. También se han mantenido debates oficiosos en relacion con un
sistema de comprobantes para las reducciones de tasas por el que la Oficina Internacional
emite a las Oficinas una cantidad definida de comprobantes de reduccion por adelantado de la
tasa de presentacion internacional, y las Oficinas distribuyen los comprobantes a las
instituciones pertinentes, como universidades, pequefas y medianas empresas, solicitantes
individuales, etcétera. Esta idea puede examinarse en otra reunién del Grupo de Trabajo, pero
no hay consenso ni sobre las opciones planteadas en el documento PCT/WG/12/21 ni sobre la
propuesta del presidente.

139. La delegacion del Brasil lamentd que no haya sido posible el acuerdo sobre la propuesta
de reduccion de tasas para las universidades durante la reunién. En particular, expresoé su
preocupacion por la falta de espiritu constructivo de algunas delegaciones del Grupo B,
especialmente las delegaciones de Suiza, Alemania y Dinamarca. Dichas delegaciones han
manifestado que las reducciones de tasas no son la mejor manera de estimular la innovacion y
la actividad de patentamiento en las universidades. Sin embargo, puesto que no se ha
presentado ninguna evidencia concreta, esto es, a lo sumo, solamente una opinién. Las
Oficinas solo obtendran resultados concretos de las reducciones de tasas si se ponen en
practica. Por otra parte, sefialé que durante la presente reunién y las anteriores se ha referido a
los estudios econdémicos sobre los que se fundamenta la propuesta, junto con las previsiones
del economista jefe de la OMPI de que las universidades son mucho mas sensibles a los
cambios de precio en las tasas que otros solicitantes. Ademas, un estudio de la Comision
Europea ha identificado los costos de la presentacion de patentes como el principal obstaculo
para la actividad de patentamiento de las universidades. A pesar de todas estas pruebas en
favor de las reducciones de tasas para las universidades, sefialé que durante afios se ha
mostrado flexible, ha escuchado las preocupaciones de otras delegaciones y ha incorporado en
las propuestas posibles soluciones a todas esas preocupaciones. En concreto, la Oficina
Internacional ha preparado para esta sesion el documento PCT/WG/12/21, que propone
opciones de puesta en practica teniendo en cuenta los comentarios de estos paises. No
obstante, a pesar de la oportunidad que han tenido los Estados miembros y las Oficinas de PI
para expresar sus preocupaciones sobre las reducciones de tasas para las universidades al
responder a la Circular C. PCT 1554, mostr6 su sorpresa al escuchar nuevas cuestiones que
no habian sido planteadas en respuesta a la Circular. Mencion6 que ha seguido mostrando un
espiritu constructivo de flexibilidad para poder llegar a una solucién satisfactoria pero que,
lamentablemente, no ha sido posible. Como aspecto positivo, valora el hecho de que la gran
mayoria de los Estados miembros del PCT hayan expresado su respaldo a la propuesta de
reduccién de tasas. Este respaldo procede de paises de diferentes regiones y niveles de
desarrollo econémico y de diferentes grupos regionales. Dicho respaldo muestra un claro
entendimiento de la necesidad de utilizar reducciones de tasas para aumentar el acceso de las
universidades al PCT. Como ya ha sefialado anteriormente, el texto del PCT esta claro pues
entre los objetivos del tratado descritos en el preambulo se encuentra fcontribuir al progreso de
la ciencia y la tecnologiag objetivo totalmente en consonancia con los fundamentos del debate.
En relacion con el mecanismo de reembolso propuesto por el presidente, agradecio los
interesantes debates sobre esta idea y también agradecio los esfuerzos creativos para abordar
todas las cuestiones y superar la oposicion a su propuesta. Sin embargo, estos debates han
planteado la probable carga administrativa que supondra para las universidades, que entra en
conflicto con el objetivo de la propuesta de facilitar y no impedir el acceso al Sistema del PCT.
También hay otras dificultades practicas derivadas de dicho mecanismo, como las comisiones
bancarias, los tipos de cambio y otras cuestiones relativas a la contabilidad. En cualquier caso,
no ha sido posible alcanzar un consenso en la presente reunién. Concluyé mencionando que
reflexionara cuidadosamente sobre el resultado de esta reunion y lo retomara en la
decimotercera reunién del Grupo de Trabajo. Inst6 a las delegaciones que bloquean el
consenso a que acuerden una medida que esté en consonancia con la misién de la OMPI y los
mas altos objetivos del sistema de patentes.
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140. La delegacion del Canada, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, sefialo la
voluntad de comprometerse con las reducciones de tasas para las universidades solicitantes
propuesta por el presidente, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Grupo B.
Reconocié y valoré positivamente los esfuerzos del presidente durante la reunién para superar
las diferencias sobre este asunto.

141. EIl Grupo de Trabajo reconocio que el documento PCT/WG/12/21 ha resultado un
avance positivo que ha permitido progresar en el examen de una posible reduccién de
tasas para fomentar el acceso de las universidades al PCT. Sin embargo, el presidente
concluyé que no hay consenso respecto de las opciones expuestas en el documento
PCT/WG/12/21 ni de la alternativa propuesta por el presidente. El punto quedara abierto
para que la delegacion del Brasil o cualquier otro miembro del Grupo de Trabajo
presenten nuevas propuestas en la proxima reunion.

CRITERIOS CORRESPONDIENTES A LAS REDUCCIONES DE TASAS PARA
SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAISES, ESPECIALMENTE PAISES EN
DESARROLLO Y MENOS ADELANTADOS

142. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/11.

143. La delegacioén de los Estados Unidos de América sefialé que, en el ciclo actual de
revision, basado en el crecimiento de sus economias, cuatro paises han ascendido en las
categorias de la tabla de tasas, dos desde el nivel descrito en el punto 5.a) y dos desde el nivel
descrito en el punto 5.b). Sugirié que el sistema de patentes ha tenido algo que ver en estos
avances. Refiriéndose al parrafo 16.c) del documento, manifest6 su satisfaccién por la eficacia
de las medidas adoptadas previamente para aclarar los criterios que deben cumplir los
solicitantes para poder acceder a las reducciones de tasas. También observo que, en el
parrafo 16.b) del documento, las diferencias en los efectos que se observan entre distintos
paises muestran que en el comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes
inciden también mucho otros factores distintos a la reduccion de tasas. En términos generales,
considera que las reducciones de tasas en vigor con arreglo al punto 5 de la tabla de tasas son
eficaces y, por ende, deben mantenerse los criterios y revisarse de nuevo dentro de cinco
afios.

144. La delegacion del Brasil declar6 que, al igual que la delegacion de los Estados Unidos de
América, considera alentadores los resultados de las medidas que se han introducido para
luchar contra el fraude vy la tergiversacion. En lo que atafie a los datos, cree que confirman que
las solicitudes presentadas por personas fisicas constituyen un porcentaje significativo de todas
las solicitudes presentadas en los paises beneficiarios, incluidos los paises de ingresos
medianos altos como el Brasil, México y Turquia. Los datos también ponen de manifiesto los
efectos positivos de las reducciones de tasas especificas en el comportamiento de los
solicitantes a la hora de presentar solicitudes. Se ha producido una importante disminucién en
el nimero de solicitudes presentadas por personas fisicas en dos paises cuyos nacionales y
residentes perdieron el derecho a beneficiarse de la reduccion de tasas del PCT en 2015. En
cambio, en paises que han accedido a reducciones de tasas tras su introduccion, se ha
producido un aumento medio del 8% en el nUmero de solicitudes presentadas por personas
fisicas en el primer afio y del 50% en el segundo afio. Sefial6 que entre los paises en los que
se ha producido este aumento figura uno que ha sufrido una profunda crisis financiera, lo que
tal vez pueda explicar la importante disminucion del 61% en el nUmero de solicitudes. Para
concluir, hizo hincapié en que el documento confirma los efectos positivos en el
comportamiento de los solicitantes a la hora de presentar solicitudes tras la introduccion de las
reducciones de tasas y los efectos negativos derivados de la eliminacion de las mismas. Por
consiguiente, dijo que apoya el mantenimiento de los criterios que se establecen en el punto 5
de la tabla de tasas durante otros cinco afios y que se lleve a cabo una revision transcurrido
este tiempo.
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145. La delegacion de Portugal declaré que su pais es uno de los diez Estados cuyas
personas fisicas fueron destinatarias de una reduccion de tasas del 90% en 2015. Esta medida
ha sido importante para estimular la actividad de patentamiento de las personas fisicas. Se
mostrd por tanto de acuerdo con la propuesta que figura en el parrafo 17 del documento de
mantener los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas y de revisar los
criterios de nuevo dentro de cinco afios.

146. La delegacion del Canada pregunté si es necesario introducir una modificacién en el
punto 5.a) de la tabla de tasas debido a que las Naciones Unidas ya no publican una lista de
paises por producto interno bruto en USD de 2005. También sugirié que la Oficina Internacional
haga un seguimiento con los Estados afectados por la modificacion de los criterios expuestos
en el punto 5.a) introducida en 2015 para conocer sus comentarios con el fin de determinar si la
reduccion de tasas ha sido eficaz, lo que aportara pruebas fuera de los datos numéricos.

147. En respuesta a una consulta planteada por la delegacion del Canada, la Secretaria
sefal6 que preferiria no modificar la tabla de tasas puesto que esa idea ya ha sido acordada y
siguen publicandose las cifras de ajuste que permiten calcular directamente los valores
necesarios.

148. La delegacion del Japdn manifest6é su apoyo a la propuesta de recomendar a la
Asamblea del PCT que se mantengan los criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla
de tasas y se revisen de nuevo dentro de cinco afios.

149. La delegacion de los Emiratos Arabes Unidos, como Estado cuyas personas fisicas
dejaron de reunir los criterios para beneficiarse de las reducciones de tasas en 2015, dijo que
apoya la sugerencia formulada por la delegacion del Canada de recabar comentarios de los
Estados afectados por las modificaciones de 2015 con el fin de evaluar la incidencia, y afiadio
que debe incluirse a los paises que ya no reunen los criterios. No obstante, dijo que suscribira
el consenso alcanzado para que la Asamblea revise los criterios dentro de cinco afios. También
pregunté por el uso del término fpaises en desarrolloden el titulo del documento. Considera
que, si bien su pais ya no reune los criterios para beneficiarse de las reducciones de tasas
contempladas en el punto 5.a) de la tabla de tasas, sigue siendo un pais en desarrollo.
Ademas, en el punto 5.a) de la tabla de tasas seguiran figurando algunos paises desarrollados
y de ingresos altos.

150. Con respecto a la pregunta relativa al término fpaises en desarrollooque figura en el titulo
del documento, la Secretaria observé que ese término ha sido utilizado durante muchos afios,
mientras el Grupo de Trabajo examinaba una propuesta de revisar los criterios de aplicacion de
las reducciones de tasas. Si bien la propuesta se refiere en general a los fpaises en desarrollog
la Oficina Internacional reconocié que no existe una Unica definicion en las Naciones Unidas
para el término fpaises en desarrollog y que son los Estados miembros del PCT los que
deciden los criterios sobre la reduccion de tasas que se establecen en el punto 5.a).

151. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que se mantengan los
criterios que se establecen en el punto 5 de la tabla de tasas de PCT, y que la Asamblea
examine de nuevo los criterios dentro de cinco afios.

COORDINACION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL MARCO DEL PCT
152. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/22

153. La delegacion del Brasil subray6 la importancia de la asistencia técnica como instrumento
para impulsar el desarrollo por medio del uso de la propiedad intelectual y aumentar la
capacidad técnica de las Oficinas de patentes nacionales y regionales de los Estados
contratantes del PCT. En sintonia con la recomendacion 1 de la Agenda de la OMPI para el
Desarrollo, la asistencia técnica deberé estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a



PCT/WG/12/25
pagina 39

una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de
los paises en desarrollo. En el PCT, la asistencia técnica es objeto del Articulo 51, en el que se
establece la creacion de un Comité de Asistencia Técnica. La naturaleza extensiva del PCT a
través de los programas refleja su contribucion a la OMPI y su trascendencia para los Estados
miembros. Elogié a la Oficina Internacional por el documento y por apoyar la labor realizada por
otros érganos de la OMPI en relacién con la asistencia técnica.

154. La delegacion de la Republica Islamica del IrAn expreso su reconocimiento de la
informacion sobre la asistencia técnica. La asistencia técnica emana del mandato de la OMPI
que incluye, entre otras cosas, la promocion de la proteccion de la Pl en todo el mundo
mediante la cooperacién entre los Estados. La prestacién de asistencia técnica orientada a
potenciar el desarrollo y adecuada a cada pais es sumamente pertinente para el cumplimiento
de este mandato. Los programas y proyectos de asistencia técnica de la OMPI desempefian un
papel importante en la aplicaciéon de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, en
la elaboracion de los planes nacionales y en la mejora de las funciones de las Oficinas de PI.
Dijo que su pais ha sido uno de los que se han beneficiado de las actividades de asistencia
técnica llevadas a cabo por la Secretaria bajo supervision del PCT u otros 6rganos de la OMPI.
Concluyd su intervencion reiterando que la funcién del PCT en lo que atafie a la asistencia
técnica en favor de los paises en desarrollo tiene un valor incalculable.

155. EIl Grupo de Trabajo tomo nota del contenido del documento PCT/WG/12/22.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A INVENTORES

156. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/4 y en una ponencia presentada
por la Oficina Internacional sobre el Programa de Asistencia a Inventores (PAI)?.

157. La delegacion de los Estados Unidos de América declar6é que la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) tiene un programa de patentes gratuitas
similar al PAIl en el que los inventores de pequefias empresas que se ajustan a una serie de
umbrales financieros y otros criterios pueden tener derecho a recibir asistencia juridica gratuita
para la preparacion y la presentacion de solicitudes de patentes. La USPTO ha cooperado
estrechamente con las asociaciones de derecho de propiedad intelectual en el establecimiento
de una red nacional de programas regionales gestionados de manera independiente que
vincula a especialistas en patentes voluntarios con inventores y pequefias empresas de
€scas0s recursos para que obtengan la proteccion mediante patente. Cada programa regional
presta servicios a los residentes de uno o varios Estados. Estos programas permiten a
inventores independientes de pequefias empresas conectar con abogados de patentes
inscritos voluntariamente de los Estados Unidos de América que pueden ayudarles y guiarles a
través del procedimiento de obtencion de una patente. Considera que, al prestar servicios
gratuitos para la presentacién y tramitacion de solicitudes de patentes, los programas como el
PAI y el programa de patentes gratuitas de la USPTO favorecen la calidad de las patentes y
reducen los casos en que se dejan invenciones sin examinar debido a la falta de recursos
financieros. Para concluir, pregunt6 a la Secretaria por la composicion del Comité Directivo del
PAIl y la seleccién de sus miembros, asi como por la vinculacién entre usuarios y profesionales,
y observo que en el programa de patentes gratuitas de la USPTO se vincula a los usuarios con
abogados de patentes procedentes de su Estado o region.

158. En respuesta a la pregunta planteada por la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica acerca de la composicion del Comité Directivo, la Secretaria informé al Grupo de
Trabajo de que esta compuesto por diez miembros. Los miembros representan a las distintas
partes interesadas participantes como inventores, abogados de patentes, gobiernos,
responsables de la comunidad internacional con experiencia en labores gratuitas y

2En el sitio web de la OMPI se puede consultar la presentacion:
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438415.
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patrocinadores del PAI, y se tienen en cuenta los conocimientos y la experiencia concretos de
cada persona. En el Comité Directivo hay dos representantes de los paises beneficiarios, y su
representacion va rotando entre los paises participantes. Las jurisdicciones de los
representantes de los abogados de patentes también se deciden con caracter rotativo. Sefal6
gue el Comité Directivo cuenta con personal de la USPTO, cuya experiencia con los programas
gratuitos permite a los representantes aportar conocimientos especificos al Comité.

159. En respuesta a la pregunta planteada por la delegacién de los Estados Unidos de
América acerca de la vinculacion entre usuarios y profesionales, la Secretaria confirmé que el
PAI, de forma similar al programa de patentes gratuitas de la USPTO, tiene por objeto
femparejaroa los inventores con abogados de patentes locales para que les ayuden a redactar
y tramitar la primera presentacion de solicitud nacional. Si, posteriormente, la solicitud da lugar
a la presentacion de una solicitud PCT y a entradas en la fase nacional ante la USPTO o la
OEP, el abogado local en cuestién sera femparejadoocon un abogado de patentes voluntario
gue prestara asistencia en la tramitacién de la solicitud ante esas Oficinas designadas. En ese
contexto, el representante de un grupo de usuarios hizo hincapié en la importancia de
femparejaroal abogado local de patentes lo antes posible con el abogado voluntario,
idealmente en las primeras etapas de la redaccion de la solicitud, a fin de que el abogado local
pueda aprender y beneficiarse lo antes posible de la experiencia del abogado voluntario.

160. La delegacion de Colombia declard que su pais ha sido uno de los primeros participantes
en el PAI, desde el segundo semestre de 2015. La OMPI ha reconocido recientemente a uno
de los inventores de Colombia por una invencién desarrollada a través del PAI. Afirmé que, en
términos generales, el PAI ha tenido éxito, ya que ha dado lugar a la concesién de cinco
patentes en su pais.

161. El representante de la Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA)
declar6 que el propésito del PAI es acertado, pero a los miembros de la APAA les preocupa su
aplicacion. Mas concretamente, puede llegar a debilitar o entorpecer el desarrollo de los
abogados locales, estableciendo una distincién entre la tramitacion y la redaccion de las
solicitudes de patentes. Los miembros de la APAA representan a una amplia zona geografica
con numerosos paises en desarrollo, donde a la asociacion le gustaria que los abogados
aumentaran sus competencias. La APAA solicité por ende que se aclare si el PAI puede
contemplar que se deje de lado al abogado local en lo que atafie a la redaccion de una patente.
En este sentido, sugirio que, si el abogado local de una jurisdiccién de un pais beneficiario
carece de aptitudes para la redaccion de patentes, pueda vincularse con un abogado no
perteneciente a dicha jurisdiccion que posea las aptitudes de redaccion necesarias. De este
modo se mantendra la relacién entre el abogado local y el inventor. Al mismo tiempo, la
relacién entre ambos abogados permitira conocer con mayor detalle la Pl, mejorar las aptitudes
de redaccion y aumentar la experiencia global con un abogado de fuera de la jurisdiccion. Por
altimo, informé al Grupo de Trabajo de que el Instituto de Abogados de Patentes y Marcas de
Australia cuenta con un sistema en el que los miembros prestan asesoramiento gratuito para
gue los inventores puedan recibir asistencia sobre el sistema de PI, que ha sido de gran ayuda
para los inventores.

162. La Secretaria, en respuesta a los comentarios formulados por el representante de la
APAA, declaré que comparte las preocupaciones con respecto a las aptitudes de redaccién de
los abogados de patentes locales. El PAI tiene por objeto reforzar las capacidades de los
abogados locales con el fin de que existan especialistas en patentes en todas las jurisdicciones
gue puedan preparar y presentar solicitudes de patentes en nombre de los residentes. En lo
gue atafie a las solicitudes internacionales en el marco del PCT, es posible que un abogado de
patentes local colabore con un abogado de patentes voluntario de otra jurisdiccibn como
Europa o los Estados Unidos de América. El abogado local presentara la solicitud internacional
y el otro abogado participaré en la entrada a la fase nacional. No obstante, ambos abogados
pueden mantener contacto en las primeras fases, por ejemplo, para ayudar a presentar la
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solicitud internacional, y esto puede mejorar las aptitudes locales y la calidad de la solicitud
internacional.

163. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes (IAA) sefald que, hasta la fecha, los miembros del IAA han prestado asistencia con
respecto a dos solicitudes de proteccion mediante patente en Europa. Ademas, el api alienta
activamente a los abogados europeos de patentes a participar en el PAI prestando asistencia a
los solicitantes que desean obtener proteccidén por patente en Europa.

164. En respuesta a una consulta realizada por la delegacién de Suiza sobre los
procedimientos que deben seguir los paises que deseen adherirse al PAI, la Secretaria indico
gue en el sitio web de la OMPI se ofrece informacién mas detallada sobre los requisitos y los
compromisos aplicables a los paises interesados. Mas concretamente, estos paises deben
tener un nimero reducido de solicitudes de patente, sobre todo de residentes, asi como una
indicacion de un alto indice de denegaciones de solicitudes basadas en los requisitos de forma.
En la solicitud para adherirse al PAI, los paises deben indicar las medidas que adoptaran para
promover el programa y demostrar que los abogados de patentes locales estan interesados en
ayudar con la labor del PAI. Ademas, todos los participantes tienen que aceptar los principios
rectores del PAI. La Oficina Internacional examina las solicitudes de adhesién al PAl y,
seguidamente, las remite al Comité Directivo para que tome una decision. En la actualidad se
estan examinando siete solicitudes de Estados miembros. Los recursos de que dispone la
Oficina Internacional solo permiten la aplicacién del PAI en dos o tres paises por afio, pero se
podrian proporcionar recursos adicionales si aumentara considerablemente la demanda de
participacion.

165. El Grupo de Trabajo tomd nota del contenido del documento PCT/WG/12/4.
FORMACION DE EXAMINADORES

A) ENCUESTA SOBRE LA FORMACION DE EXAMINADORES DE PATENTES
166. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/6.

167. La delegacion de Australia subrayo la importancia de la formacion de examinadores para
mejorar la calidad de las patentes como un medio para forjar vinculos en la comunidad de PI
internacional. La recopilacion de los distintos programas de formacién y las ofertas de las
respectivas Oficinas ha resultado muy valiosa para fomentar la transparencia de las actividades
de formacién de todo el mundo. Teniendo esto presente, IP Australia ha informado de su
experiencia en la facilitacion de formacién de examinadores de patentes a través del Programa
Regional para la Formacién de Examinadores de Patentes o la participacion en formacion
impartida con el apoyo de fondos fiduciarios con el fin de ayudar a mejorar estas
recopilaciones. IP Australia es partidaria de la ensefianza a distancia y ha utilizado un
programa de ensefianza de este tipo, el programa de Formacién autogestionable para el
examen de patentes (STEP) destinado a la formacién de examinadores de patentes internos
desde comienzos de 2015. El programa STEP se basa en el material utilizado por el equipo del
Programa Regional para la Formacion de Examinadores de Patentes para formar a
examinadores de patentes y ha demostrado un valor excepcional tanto dentro como fuera del
pais. La delegacion dijo que respalda la propuesta que figura en el parrafo 23 del documento
de una encuesta Unica sobre las politicas de las Oficinas de Pl con respecto a los recursos de
ensefianza a distancia y confia en poder proporcionar informacién sobre sus recursos y
politicas al respecto. Dijo que también respalda la propuesta de realizar las futuras encuestas
sobre formacion de examinadores de patentes con una periodicidad bienal en lugar de anual
con el fin de reducir la carga de trabajo de las Oficinas con respecto a la tarea de informar,
manteniéndose no obstante la transparencia, como se propone en el parrafo 28 del documento.
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168. La delegacion de los Estados Unidos de América manifestd su apoyo a prestacion de
asistencia técnica a los paises en desarrollo y los paises menos adelantados en lo que
respecta a la formacion de examinadores. A lo largo de los afios, la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha llevado a cabo diversos programas de
formacion de examinadores basados en procedimientos de blusqueda y examen, tanto en la
sede de la USPTO como en distintos paises. La USPTO sigue impartiendo esta formacion a
través de su Academia Mundial de Propiedad Intelectual, cuyos programas sobre patentes se
centran en temas como los procedimientos administrativos, de elaboracién de presupuestos y
de examen, y en los procedimientos operativos. En 2018, la USPTO impartié formacion dirigida
a representantes de Oficinas de Pl procedentes de numerosos paises, entre ellos, Egipto, la
India, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Pakistan y el Taipéi Chino. La USPTO también ha
publicado material de formacién a través de su sitio web. Por ultimo, dijo que la USPTO no se
opone a la propuesta de realizar una encuesta sobre recursos de ensefianza a distancia ni a la
propuesta de cambiar el informe anual sobre formacion de examinadores por uno bienal.

169. La delegacion del Reino Unido declard que, si bien la Oficina de Propiedad Intelectual del
Reino Unido no aprovecha plenamente el potencial del aprendizaje virtual para la formacién de
examinadores, dicha oficina estara interesada en conocer como utilizan este medio otras
Oficinas, asi como los beneficios y los desafios asociados a este. Manifestd por tanto su apoyo
a la propuesta de que la Oficina Internacional lleve a cabo una encuesta sobre aprendizaje a
distancia. Asimismo, manifesté su apoyo a la propuesta de cambiar a las solicitudes bienales
de informacion sobre formacion de examinadores, que ayudara a reducir la carga de trabajo y
alentara a mas Oficinas a participar en futuras encuestas.

170. La delegacion del Japén se refirié al programa regional para la formacién de
examinadores de patentes (OPET) facilitado por la Oficina Japonesa de Patentes, como se cita
en el parrafo 9 del documento. Este programa se aplica todos los afios desde 2009 con el
propio presupuesto de la Oficina. El programa OPET, de tres meses de duracion, cuenta con la
participacion de examinadores de patentes de paises de Asia, Africa y Sudamérica y recibe
una valoracién muy positiva de los alumnos todos los afios. La Oficina Japonesa de Patentes
seguira aplicando el programa en 2019. La delegacién informé también al Grupo de Trabajo de
que el Japon ha ampliado sus fondos fiduciarios para Asia y Africa con el fin de convertirlos en
fondos mundiales y tiene previsto aumentar la cuantia de estos fondos. Dijo que aguarda con
interés la cooperacion con la Oficina Internacional para utilizar estos fondos con eficacia.

171. La delegacion de China valord positivamente los esfuerzos de la Oficina Internacional en
la coordinacién de la formacion de examinadores de patentes y sigue apoyando esta labor.
Informé de que la Administracion Nacional de Propiedad Intelectual de China seguira utilizando
fondos fiduciarios para impartir formacién a examinadores de paises en desarrollo y elaborara
planes especificos en este sentido. Ademas, se mostrd de acuerdo con la propuesta de que la
Oficina Internacional cambie la frecuencia de la encuesta, de anual a bienal.

172. La delegacion del Canada dijo que apoya las propuestas que figuran en el documento
sobre la realizacion de una encuesta Unica sobre las politicas de las Oficinas de PI
concernientes a los recursos de aprendizaje a distancia y sobre la realizacion de la encuesta
sobre formacion de examinadores con caracter bienal en lugar de anual.

173. El Grupo de Trabajo:
a) tomo nota del contenido del documento PCT/WG/12/6;

b)  aprobd la propuesta de que la Oficina Internacional lleve a cabo una encuesta
no recurrente sobre las politicas de las Oficinas de Pl con respecto a los recursos
de ensefianza electrénica, segun se expone en el parrafo 23 del documento
PCT/WG/12/6;y
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c) aprobd la propuesta de que la Oficina Internacional realice cada dos afios
encuestas sobre la formacion de los examinadores de patentes, de modo que la
proxima encuesta que tenga lugar en 2021 para informar sobre las actividades
realizadas en 2019 y 2020, segun se expone en el parrafo 28 del documento
PCT/WG/12/6.

B) COORDINACION DE LA FORMACION DE EXAMINADORES DE PATENTES
174. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/5.

175. La Secretaria proporcioné informacion actualizada sobre el desarrollo de un marco de
competencias y un sistema de gestion de la ensefianza mediante la constante cooperacion con
las Oficinas de PI de la regién de Asia y el Pacifico. Con esta cooperacién se pretende
complementar otras actividades de apoyo dirigidas a los examinadores, como el Programa
Regional para la Formacion de Examinadores de Patentes que imparte IP Australia. La
Secretaria también declaré que se estan celebrando debates con la participacién de la Oficina
Regional en la sede para América Latina y el Caribe para examinar la posibilidad de llevar a
cabo un proyecto similar en esta region.

176. La delegacion de Filipinas proporciond informacion actualizada sobre su colaboracion con
la Oficina Internacional en la elaboracion de un sitio personalizado del Sistema de Gestion de la
Ensefianza en la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL). Tras haber instalado
satisfactoriamente un sitio web local basado en Moodle e integrado algunos contenidos de
ensefianza electrénica, la IPOPHL introducira funciones y complementos para desarrollar ese
contenido con el fin de facilitar la gestion de la formacion en materia de competencias ofrecida
a sus examinadores de patentes. La herramienta del Sistema de Gestion de la Ensefianza
complementard la infraestructura de formacion elaborada en el marco del Programa Regional
para la Formacion de Examinadores de Patentes, organizado por IP Australia. Declaré que esta
dispuesta a compartir su experiencia en la mejora de la coordinacién de la formacion de los
examinadores de patentes con otras Oficinas de Pl medianas y pequefias que estén dispuestas
a emprender una labor similar, y que podria facilitar el acceso a su sitio web a las Oficinas
interesadas que lo soliciten.

177. La delegacion de Australia manifesté su apoyo al desarrollo de un marco de
competencias y un sistema de gestion de la ensefianza para la formacién de examinadores de
patentes y valord positivamente la compatibilidad con los programas de formacion continua de
IP Australia, como la orientacién del Programa Regional para la Formacién de Examinadores
de Patentes. Considera que el nimero de habilidades incluidas en el marco de competencias
ayudara a reducir la duplicacién de la formacion y la coordinacion de la formacion desde
diferentes fuentes, ya que los formadores podran realizar busquedas en el marco para
identificar necesidades de formacion.

178. La delegacion del Canada agradeci6 a la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas y a
la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia su participacion en la elaboracién de un marco
de competencias técnicas para los examinadores encargados de los examenes sustantivos de
patentes y un sistema de gestion de la ensefianza. Manifestd su apoyo a estos esfuerzos, que
mejorarén la eficacia de la formacion que ofrecen las Oficinas donantes y el éxito de los
examinadores participantes procedentes de las Oficinas beneficiarias.

179. EIl Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/12/5.

SALVAGUARDIAS EN CASO DE INTERRUPCIONES QUE AFECTEN A LAS OFICINAS
180. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/17.

181. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes, al realizar la presentacion del
documento, explicé que no existe en el PCT disposicién alguna que permita que las Oficinas
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excusen a los solicitantes que no cumplan un plazo de presentaciéon de documentos o pago de
tasas cuando sus sistemas de presentacion no estaban operativos, a menos que tales
solicitantes formulen una peticion para que se excuse el retraso segun las circunstancias de
cada caso en virtud de la Regla 82quater.1. A pesar de que las Oficinas pueden aplicar
procedimientos nacionales que complementen a los del PCT, la situacion actual presenta
desventajas. En primer lugar, los solicitantes han de acogerse a un procedimiento complejo y
de elevado coste para excusar un retraso de conformidad con la Regla 82quater.1y
potencialmente justificar las decisiones para excusar el retraso en la fase nacional. En segundo
lugar, existen desventajas para las Oficinas, ya que deben evaluar las solicitudes de las
personas usuarias segun las circunstancias de cada caso con arreglo a la Regla 82quater.1, lo
gue constituye un procedimiento engorroso. Esto afiade una posible incertidumbre cuando la
solicitud entra en la fase nacional, habida cuenta de la falta de informacion disponible
publicamente. Por ello, la propuesta del documento tiene por fin abordar esta situacion de
manera que proporcione flexibilidad a las Oficinas, contribuyendo a la vez a la convergencia de
las practicas, asi como a una mayor seguridad juridica y transparencia. Las propuestas reflejan
en general las contenidas en la Regla 82quater.1, si bien se dota a las Oficinas de flexibilidad
ya que la Regla 82quater.2a) es una disposicion facultativa. Asimismo, no se exigira que los
solicitantes presenten pruebas a las Oficinas, sino que Unicamente tendran que hacer
referencia al periodo de indisponibilidad de los medios electronicos de comunicacion, segun
haya sido publicado por la Oficina y notificado a la Oficina Internacional. Ademas, la excusa del
retraso se aplicard hasta que los sistemas de presentacion estén nuevamente en
funcionamiento. Para abordar diversas preocupaciones sefialadas de manera informal a la
Oficina Europea de Patentes antes de la sesion, sugiri6 que la segunda frase de su propuesta
de Regla 82quater.2.a) podria suprimirse si fuera necesario, y plantear esas cuestiones en
otros instrumentos, por ejemplo, en las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT. Por
otra parte, se sugirieron mejoras para aclarar la primera frase, de manera que el texto del
parrafo (en caso de que se suprima efectivamente la segunda frase) sea el siguiente:

fa) Cualquier Oficina nacional u organizacion intergubernamental podré establecer que,
cuando un plazo fijado en el presente Reglamento para realizar un acto ante una Oficina
u organizacion no haya sido cumplido debido a la indisponibilidad de cualquiera de los
servicios de comunicacion electrénica admitidos por esa Oficina u organizacion, se
excusara el retraso en el cumplimiento del plazo, siempre y cuando el acto en cuestion
haya sido realizado el primer dia laborable en que estén disponibles todos los medios de
comunicacion electrénica. La Oficina u organizacion afectada publicara informacion sobre
la indisponibilidad, con indicacién de su periodo de duracién, y comunicara dicha
informacion a la Oficina Internacional.o

182. Continud aclarando que la propuesta se refiere Unicamente a fallas en servicios
electrénicos, y no a transmisiones en papel. En relacion con este tema, algunas Oficinas no
consideran la fecha del envio por correo segun el matasellos de los servicios postales como
fecha de recepcién de un documento con arreglo al PCT, sino la fecha del sello puesto a la
llegada del documento a la Oficina. Por otra parte, la propuesta permitira a las Oficinas adoptar
las disposiciones pertinentes aun cuando solo hubiera dejado de estar disponible uno de entre
varios servicios posibles, o si se pudiera realizar un acto ante la Oficina Internacional y ante
una Oficina receptora. A ese respecto, a los solicitantes no siempre les resulta practico cambiar
a un modo o destinatario diferentes para la transmisién de un documento con escaso preaviso.
Finalmente, incumbiria a la Oficina determinar el periodo para declarar una interrupcién con
arreglo a sus propios criterios.

183. La delegacion de los Estados Unidos de América dijo que la delegacion de la Oficina
Europea de Patentes habia abordado en sus observaciones iniciales las tres inquietudes que
habia planteado. En primer lugar, la propuesta es una disposicion facultativa, que no obliga a
las Oficinas a proceder de una determinada manera, y que permite que cada una determine
qué constituye una interrupcion con arreglo a su propio marco juridico. En segundo lugar, la
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frase que contiene referencias a ftareas de mantenimiento programadasopuede suprimirse de
la disposicidn. En tercer lugar, en las observaciones iniciales se alude a la cuestion de si un
solicitante podria acogerse a esa salvaguardia en caso de que un documento pudiera haber
sido presentado tanto a la Oficina receptora local como a la Oficina Internacional. No tiene una
opinién firme acerca de cual podria ser la respuesta a esta pregunta, pero es fundamental que
la respuesta sea clara. Concluyé manifestando su apoyo a que el Grupo de Trabajo
recomiende la aprobacion de la propuesta por la Asamblea en 2019.

184. El presidente confirm6 que entiende que la propuesta de nueva Regla 82quater.2 prevé
que su aplicacion sea opcional para las Oficinas, que permite a las Oficinas conceder medidas
de subsanacién en caso de que solo uno de entre varios medios electrénicos de comunicacion
no estuviera disponible y en que se permita suministrar documentos tanto a la Oficina receptora
como a la Oficina Internacional. Ademas, las Oficinas determinaran, aplicando sus propios
criterios, si se considera que se ha producido una interrupcion.

185. La delegacion de Francia explicé que en el caso de las interrupciones en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en Francia, se requiere que los solicitantes vuelvan a
presentar los documentos por fax en un plazo de dos dias para subsanar la situacion. Dado
gue la regla propuesta difiere de la practica nacional en Francia, es importante que sea
opcional para evitar diferencias en las practicas entre las solicitudes nacionales e
internacionales.

186. La delegacion de Espafia sefial6é que los principales beneficiarios de la propuesta del
documento serian los solicitantes afectados por un retraso en los servicios en linea de una
Oficina, no tienen tiempo para reaccionar y por tanto podrian perder sus derechos. Ya que el
limite del plazo para la presentacién de documentos en una Oficina vence a menudo a
medianoche, en caso de que se produzca una interrupcién en un momento préoximo a la
finalizacion de este plazo es posible que el personal de mantenimiento informético no esté
disponible para restablecer el servicio, con lo que la presentacién electrénica no volvera a estar
operativa hasta la mafiana siguiente. En consecuencia, apoya la propuesta de

Regla 82quater.2.

187. La delegacion de la Republica de Corea expreso la opinion de que la propuesta ha
cobrado ahora mayor importancia que antes, ya que la Oficina Internacional dejara de aceptar
comunicaciones por fax a partir del fin de afio de 2019. Valor6 positivamente la flexibilidad que
permite a las Oficinas determinar en qué situaciones se puede excusar un retraso.
Considerando que puede ser dificil que la Republica de Corea permita que se excusen los
retrasos debido a las tareas de mantenimiento programadas, la Oficina Surcoreana de
Propiedad Intelectual podria limitar las condiciones en las que se excusaran los retrasos
motivados por la indisponibilidad de medios electrénicos de comunicacién a causa de
interrupciones imprevistas.

188. La delegacion del Canada sefial6 que la propuesta ha tenido en cuenta varias de sus
inquietudes anteriores. Si bien acepta las propuestas, informa al Grupo de Trabajo de que la
Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual tendra que decidir como trata las solicitudes en la
fase nacional. La Regla 82quater.2b) propuesta no requiere que las Oficinas designadas y
elegidas acepten la prérroga para el cumplimiento de los plazos si la informacion referente a los
motivos del retraso no se ha publicado publicada previamente a la entrada en la fase nacional.
Por lo tanto, seria esencial que la notificacion y la publicacion de informacion fuera rapida, para
evitar que los solicitantes perdieran derechos con respecto a situaciones que se produzcan
poco después de la entrada en la fase nacional, afiadiendo incertidumbre para los solicitantes y
demas usuarios. Ademas, aunque la Regla 82quater.2 permite que las oficinas no reconozcan
la prérroga en una situacion en particular, no esta claro si los juzgados estarian sujetos a esta
limitacion, lo que puede ser especialmente probleméatico en el caso de las reivindicaciones de
prioridad.
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189. La delegacion del Japdn expresd su apoyo a la introduccién de un fundamento juridico en
el Sistema del PCT para la que las Oficinas excusen los retrasos en el cumplimiento de los
plazos cuando los medios electrénicos de comunicacion permitidos por la Oficina no estén
disponibles, sefialando que el nimero de documentos que se transmiten por via electrénica es
cada vez mayor. No obstante, hizo hincapié en que las decisiones tomadas durante la fase
internacional pueden afectar no solo a los solicitantes, sino también a los Estados designados y
a terceros. En este sentido, las nuevas normas introducidas permiten una excusa del retraso
necesaria para garantizar la transparencia, la predictibilidad juridica y la rendicién de cuentas.
Pidi6 que las nuevas normas utilicen las mismas expresiones que en la Regla 82quater.1a), fla
Oficina receptora, la Administracion encargada de la basqueda internacional, la entidad
especificada para la busqueda suplementaria, la Administracién encargada del examen
preliminar internacional o la Oficina Internacionala Es también preferible que se establezca que
la Oficina Internacional debe publicar la informacion referente a la interrupcion. Por otra parte,
cree que los datos relativos a la aplicacion de la propuesta se deben facilitar en las
Instrucciones Administrativas en lugar de en las Directrices para las Oficinas receptoras,
incluida la informacién que deben publicar las Oficinas en caso de interrupcion. Por ejemplo, si
la oficina tiene mas de un medio de presentacion electrénica, algunas Oficinas pueden excusar
un retraso Unicamente cuando la desconexién afecte a todos los medios, mientras que otras
pueden hacerlo cuando afecte solamente a uno de ellos.

190. El presidente, en respuesta a los comentarios de las delegaciones del Canada y el Japén,
sefal6é que se requerird que cada Oficina publique una natificaciéon formal de la indisponibilidad
de sus sistemas e informe a la Oficina Internacional. La delegacién reconocio que, si la
publicacion no se realiza inmediatamente, otra Oficina podria no conocer las razones para
excusar el retraso. No obstante, al final se publicara esta informacion.

191. La delegacion de China apoyo la propuesta de modificacion para permitir que una Oficina
excuse el retraso de los solicitantes en caso de interrupcion técnica en dicha Oficina, y afiadio
gue esto aumentara la facilidad de uso y mejorara la seguridad juridica del Sistema del PCT.

192. El representante del International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)
expreso su apoyo a la propuesta de nueva Regla 82quater.2. Constituye una clara mejora
respecto a la situacion actual por lo que respecta a las interrupciones en los servicios
electronicos en las Oficinas y hara que el uso del Sistema del PCT sea mas sencillo para los
solicitantes.

193. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes (IAA) respaldé la propuesta de abordar la indisponibilidad de los medios electronicos
de comunicacion desde el punto de vista del receptor. Dado que la indisponibilidad de las
comunicaciones electronicas se puede producir también desde el lado del emisor, destacé la
oposicion mostrada por grupos de usuarios a la eliminacion de las transmisiones por fax.

194. El representante de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual
(FICPI) manifest6 su apoyo a la propuesta de establecer una excusa para los retrasos en el
caso de que las Oficinas se vean afectadas por interrupciones. Al expresar a la Oficina
Europea de Patentes su agradecimiento por la propuesta, hizo referencia a una resolucion del
Comité Ejecutivo de la FICPI aprobada en la sesion que tuvo lugar del 31 de marzo al 4 de abril
de 2019 y titulada fSistemas de presentacion electrénicaa La resolucion fé urges procedural
and legal safeguards for users in case of problems with the online filing systems to prevent
failure to meet a deadline or other loss of right, and encourages IP Office to communicate
promptly and clearly with users when there are issues with the online filing systems, and to keep
a public record of such issueso(fé i rasa unas garantias procesales y legales para los usuarios
en el supuesto de problemas con los sistemas de presentacion electrénica para evitar que se
incumplan plazos o se produzcan otras pérdidas de derechos, y alienta a la Oficina de Pl a
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comunicarse de manera rapida y clara con los usuarios cuando haya problemas con dichos
sistemas y mantener un registro puablico de estos problemasg.

195. EIl Grupo de Trabajo aprobé la propuesta de nueva Regla 82quater.2 del
Reglamento establecida en el Anexo del documento PCT/WG/12/17 y modificada en el
parrafo 181 ut supra, para que se someta a la consideracion de la Asamblea en su
siguiente periodo de sesiones de septiembre-octubre de 2019.

PROPUESTAS RELATIVAS A LA PRESENTACION DE CORRECCIONES O ADICIONES
RESPECTO DE LAS INDICACIONES MENCIONADAS EN LA REGLA 4.11

196. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/8.

197. La delegacion de los Estados Unidos de América presentd el documento explicando las
dos partes de la Regla 4.11a). La Regla 4.11.a.i) establece que el solicitante indique en el
formulario del petitorio que la solicitud internacional se tramite, bien no para la concesion de
una patente sino para la concesion de otro tipo de proteccion, bien para la concesion de mas
de un tipo de proteccion. La Regla 4.11.a)ii) establece que el solicitante indique en el formulario
del petitorio que la solicitud internacional se tramite, bien como una continuacion, bien como
una continuacién en parte de una solicitud previa. Sin embargo, no existen disposiciones
legales en el PCT o en su Reglamento para la correccion o adicién de dichas indicaciones
durante la fase internacional. Por consiguiente, los solicitantes que tienen que hacer dichas
correcciones o adiciones tienen que depender del criterio de cada una de las Oficinas
receptoras sobre si se autoriza la correccion o la adicion. Por lo tanto, el documento propone
un fundamento juridico especifico para realizar correcciones o adiciones a una indicacion de la
Regla 4.11 dentro de un periodo de tiempo que garantice la inclusion en la publicaciéon
internacional mediante una propuesta de nueva Regla 26quater, segun se expone en el Anexo
| del documento. La propuesta obtuvo el apoyo de la Reunién de las Administraciones
Internacionales en su vigesimosexta sesion celebrada en febrero de 2019. En lo relativo al
Anexo Il del documento, la delegacién de Alemania ha propuesto nuevas modificaciones a la
propuesta de nueva Instruccién 419bis de las Instrucciones Administrativas para tratar la
tramitacién de correcciones o de adiciones en virtud de la propuesta de Regla 26quater, que la
Oficina Internacional tendra en cuenta al mantener consultas sobre la aplicacion de las
disposiciones mediante una Circular del PCT.

198. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes manifestd su apoyo a la propuesta, que
sera beneficiosa tanto para los solicitantes como para terceros dado que facilitara la correccion
o adicion de indicaciones en virtud de la Regla 4.11, ya en la fase internacional, garantizando
asi la inclusién en la publicacion internacional. Considera que esto fortalecera ain mas el
Sistema del PCT, especialmente en Los Estados Unidos de América.

199. La delegacion de Israel manifesté su apoyo a la propuesta del documento.

200. La delegacion de la India manifestd su apoyo a la propuesta del documento de establecer
un fundamento juridico especifico para la correccion o adicion de indicaciones en virtud de la
Regla 4.11.

201. La delegacion de Alemania expresé su apoyo a la propuesta y dio las gracias a los
colegas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América por tener en
cuenta las inquietudes que habia planteado en relacién con la propuesta de Instruccién 419bis
de las Instrucciones Administrativas.

202. El Grupo de Trabajo aprobé la propuesta de adicion de la Regla 26quater del
Reglamento que se expone en el Anexo | del documento PCT/WG/12/8 a fin de
presentarla a la Asamblea para que la examine en su siguiente periodo de sesiones de
septiembre-octubre de 2019.
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ELEMENTOS Y PARTES DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PRESENTADOS
POR ERROR

203. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/9.

204. El presidente invit6 a las delegaciones a formular comentarios sobre los principios
generales de la propuesta que figura en el documento.

205. La delegacion de China dijo que apoya las modificaciones que se proponen en el
documento, ya que permitirdn aclarar la diferencia entre las partes omitidas y las partes
presentadas por error. De esa manera aumentara la certidumbre en torno a las solicitudes
internacionales de patentes y se reduciran los inconvenientes que se causan a los solicitantes.

206. La delegacion de los Estados Unidos de América sefald que sigue opinando que la
capacidad de los solicitantes de afiadir una descripcion detallada, un conjunto de
reivindicaciones y/o dibujos mediante la incorporacién por referencia se enmarca en el espiritu
y el propdsito de las disposiciones de efectuar la incorporacion por referencia de las partes
omitidas. Es evidente que ese es el tipo de error que los Estados miembros trataron de abordar
cuando se adoptaron tales disposiciones. Si bien considera que las nuevas reglas propuestas
son complejas y podrian evitarse modificando la Regla 4.18 para aclarar el alcance de las
disposiciones actuales relativas a la incorporacion por referencia, podria apoyar las propuestas,
siempre que se abordaran satisfactoriamente algunas cuestiones.

207. La delegacion del Canada declar6 que, desde una perspectiva de politica, es razonable
que, en el marco del PCT, se ofrezca a los solicitantes un mecanismo de subsanacion si se da
la circunstancia excepcional de que un elemento o parte hayan sido presentados
erroneamente. Considera que el PCT no ofrece ninguna solucién, salvo que dichos errores se
detecten antes del vencimiento del periodo de prioridad, cuando el solicitante ain puede
presentar una nueva solicitud con el elemento o las partes correctos.

208. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes declar6 que en el documento figuran los
principios del acuerdo general que se alcanzo en la undécima reunion del Grupo de Trabajo,
celebrada en 2018. Considera que el documento ofrece una solucién equilibrada, con una clara
distincién entre, por una parte, las disposiciones aplicables a las partes fiverdaderamenteo
omitidas y, por otra, las disposiciones aplicables a elementos y partes presentados por error.
Afadi6 que, si bien tiene algunos comentarios que formular sobre ciertos detalles, en general,
apoya las propuestas.

209. La delegacion de la India sefal6 que, segun el procedimiento de verificacién del
cumplimiento del Articulo 11, la Regla 20.5 exige que la Oficina receptora requiera al solicitante
para que proporcione la parte omitida o para que confirme que dicha parte se ha incorporado
por referencia. El Articulo 11 prevé que la Oficina receptora compruebe si la solicitud contiene
una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcion y una parte que, a primera vista,
parezca ser una o varias reivindicaciones. Por lo tanto, el Articulo 11 no exige que la Oficina
receptora analice el contenido de la descripcién o las reivindicaciones. Por el contrario, en la
mayoria de los casos en que el solicitante ha presentado erréneamente la descripcion o las
reivindicaciones, y segun la experiencia de la Oficina de Patentes de la India, tales errores solo
son detectados por el examinador técnico en la fase de busqueda y examen, durante la
busqueda internacional. No esta claro si las propuestas de modificacién ofrecen una solucion
en el caso de que sea la Administracion encargada de la basqueda internacional (ISA) quien
detecte tales errores. En todas estas solicitudes erréneas, la ISA sera la Oficina encargada de
detectar el error, ya que o bien programara la emisiéon del informe de bisqueda o bien, cuando
el examinador técnico verifique la validez de la fecha de prioridad se producira una
discordancia con el documento de prioridad. En los casos en los que el solicitante pueda haber
delegado la tarea de presentacion y tramitacion de la solicitud a un agente o abogado de
patentes profesional, el error habréa sido cometido por dicho profesional y es posible que el
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solicitante no haya tenido acceso a la solicitud presentada, a causa de los acuerdos que se
establecen entre abogado y cliente. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el solicitante no sea
consciente del error. En conclusion, dio su apoyo a las modificaciones destinadas a conservar
la solicitud, pero indic6 que el plazo fijado para dicha solucion no debe impedir que el
solicitante o la Oficina receptora rectifiquen el error si es detectado por la ISA en la fase de
blusqueda internacional.

210. La delegacion del Japon declar6 que respalda la revision de las normas para garantizar la
uniformidad en el funcionamiento de los Estados miembros, ya que la existencia de diferentes
interpretaciones y practicas constituye una desventaja para los usuarios. Sin embargo, sefialé
la posibilidad de eliminar los elementos y partes presentados por error de las solicitudes
internacionales mediante la presentacion de maodificaciones en virtud del Articulo 34. Una
solicitud internacional que contenga elementos y partes presentados por error que hayan sido
eliminados en virtud del Articulo 34 puede entrar en la fase nacional de un Estado que no
aplique la disposicién de la Regla 20.5bis.d), siempre y cuando haya presentado una reserva
de conformidad con la Regla 20.8.b)-bis). En este caso, no queda claro qué elementos o partes
seran tratados como son parte de la solicitud y cuales se consideraran como eliminados.

211. La Secretaria, en respuesta al comentario de la delegacién del Japoén, aclaré que la
Oficina designada que haya enviado una notificacion de incompatibilidad tramitara la solicitud,
con el elemento o parte correctos incluidos en la solicitud, de conformidad con la nueva

Regla 20.5.bis b) o ¢). Sin embargo, como consecuencia de la notificaciéon de incompatibilidad,
la fecha de presentacioén internacional acordada o corregida sera la fecha de recepcion del
elemento o parte incorrectos en la Oficina receptora. Lo mismo se aplicara en caso de que no
se haya realizado ninguna modificacién en virtud del Articulo 34.

212. La delegacion de Francia dio las gracias a la Oficina Internacional por proponer una
solucion equilibrada al problema de los elementos y partes presentados por error que es del
agrado de todas las partes implicadas. La nueva Regla 20.5bis propuesta no es del todo
compatible con la ley de su pais. Sin embargo, expreso6 su apoyo a la propuesta porque
permite a los Estados presentar una notificacion de incompatibilidad y deja claro que los
elementos presentados por error se incluiran en la solicitud por razones de transparencia 'y en
beneficio de las Oficinas designadas que hayan presentado dicha notificacion.

213. La delegacion del Brasil manifesto su cautela con respecto al hecho de brindar
demasiadas oportunidades para subsanar los elementos y partes presentados por error en una
solicitud internacional, especialmente cuando puedan entrar en conflicto con la legislacion
nacional. No obstante, dijo que apoya que los solicitantes que tengan la oportunidad de corregir
elementos y partes presentados por error, asi como las propuestas de modificacion que figuran
en el documento PCT/WG/12/9.

214. La delegacién del Reino Unido dio su apoyo a la propuesta y a las modificaciones
contenidas en el documento, pero manifesté algunas inquietudes similares a las expresadas
por la delegacién de la India con respecto a la identificacion de elementos y partes presentados
por error. La nueva Regla 20.5bis delega en la Oficina receptora la responsabilidad de detectar
las partes presentadas por error y requerir al solicitante para que las reemplace. En la Oficina
de Propiedad Intelectual del Reino Unido, el personal no técnico lleva a cabo la verificacion de
las solicitudes internacionales en calidad de Oficina receptora. Aunque es relativamente facil
identificar las partes omitidas, resulta mucho mas complejo identificar las partes presentadas
por error, que en ocasiones el personal no técnico podria pasar por alto. Sefialé que las
propuestas de modificacion del Reglamento ofrecen un plazo alternativo para que los
solicitantes, por iniciativa propia, reemplacen los elementos o partes presentados por error en
su solicitud. Si bien esto puede bastar en el caso en que una Oficina receptora no haya
detectado un elemento o parte presentado erroneamente, es importante tener en cuenta las
dificultades asociadas a la deteccion de estos errores.
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215. La Secretaria, en respuesta a las inquietudes planteadas por las delegaciones de la India
y el Reino Unido en cuanto a la capacidad de la Oficina receptora de determinar si un elemento
o parte de una solicitud se ha presentado por error, aclaré que no esté previsto que una Oficina
receptora compruebe de forma activa si hay elementos o partes presentados errbneamente. La
Unica obligacion de la Oficina receptora es requerir al solicitante a que presente la correccion
necesaria si, durante el proceso habitual de determinar si los documentos que supuestamente
constituyen una solicitud internacional cumplen los requisitos del Articulo 11.1), detecta lo que
parece ser un elemento o parte presentados errbneamente.

216. La delegacién de Australia declaré que su legislacion nacional exige que las solicitudes
internacionales de patentes sean tramitadas como solicitudes completas de patentes ordinarias
al entrar en la fase nacional. En consecuencia, cualquier modificacion que se realice en la fase
internacional previa al ingreso en la fase nacional sera valida a los fines de los procedimientos
de la fase nacional. Dijo que, sin embargo, aunque IP Australia permite la sustitucion de
multiples elementos omitidos en la descripcion, no interpreta que su legislacién nacional
permita la sustitucion de elementos presentados con anterioridad. Indicé que esta modificacién,
por tanto, puede proporcionar un fundamento juridico que ayude a IP Australia a introducir un
posible cambio en su practica actual para garantizar que no haya divergencias en la tramitacién
de las solicitudes cuando se presentan a través del PCT o directamente en IP Australia. Sin
embargo, para armonizar dichas préacticas, puede que sea necesario modificar la legislacion
nacional. Dijo que, en estos momentos, probablemente se enviaria una notificacion de
incompatibilidad. No obstante, con miras a resolver este problema, manifestd su disposicién a
respaldar el consenso que existe en favor de las propuestas de modificacién del Reglamento
del PCT que figura en el documento.

217. El representante de la Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION-IP)
declar6 que la propuesta es equilibrada y que permite la sustitucién de elementos y partes
presentados por error, al tiempo que impide que exista un abuso claro por parte de los
solicitantes, quienes deben prestar la debida atencién al contenido cuando presenten una
solicitud de patente. Por estas razones, dio su apoyo a la propuesta.

218. El representante de la Japan Patent Attorneys Association (JPAA) dijo que considera que
el hecho de prohibir la sustitucion de un elemento o parte de una solicitud presentados por
error va en perjuicio del usuario y que puede dar lugar a malentendidos por parte de las
personas que se ocupan de dicha solicitud. Sin embargo, es fundamental que se respeten las
leyes de las Oficinas designadas que no permiten tal sustitucién. Por lo tanto, cree que es
apropiado que una solicitud incluya en la fase internacional los elementos o partes presentados
por error que se hayan eliminado en la fase nacional. Por el contrario, en la fase nacional, si un
elemento o parte presentados errbneamente se han incluido en la solicitud por equivocacion,
no tiene sentido publicar el elemento errébneo porque su sustitucion seria beneficiosa para el
publico. Como parece que la cantidad de solicitudes que contienen un elemento o parte
presentados por error es escasa, se mostré a favor de que las Oficinas designadas decidan si
permiten la sustitucion. Dijo que, sin embargo, espera que las Oficinas no presenten
notificaciones de incompatibilidad y que las que se reciban sean publicadas de modo que los
usuarios las vean para que, de esta manera, los solicitantes lo sepan antes de decidir si
entrardn en la fase nacional.

219. Elrepresentante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) manifesté su apoyo
a la propuesta, que refleja muchas de las preocupaciones y peticiones expresadas en el taller
que se celebrd en 2018, en el marco de la undécima reunion del Grupo de Trabajo. En
términos generales, la modificacion del Reglamento del PCT sera beneficiosa para los
solicitantes desde el punto de vista de las salvaguardias. Sin embargo, hizo dos peticiones en
relacion con la practica relacionada con la incorporacién por referencia en las Oficinas
receptoras y designadas. En primer lugar, debe armonizarse la tramitacion de elementos o
partes de una solicitud presentados errbneamente en el conjunto de Oficinas receptoras para
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garantizar la equidad entre los solicitantes. En segundo lugar, es necesario aclarar cdmo cada
Oficina designada trata la incorporacion por referencia y la forma de poner esta informacion a
disposicién de los usuarios.

220. La Secretaria, en respuesta a los comentarios formulados por la JPAA y la JIPA, declaré
que la Oficina Internacional publica cualquier informacién sobre las notificaciones de
incompatibilidad que sigan siendo vélidas en el sitio web de la OMPI y en la Guia del Solicitante
del PCT. El hecho de que se hayan presentado esas notificaciones sera ampliamente
divulgado por la Oficina Internacional, de modo que los solicitantes sean plenamente
conscientes de qué Oficinas designadas aceptaran la incorporacion por referencia de
elementos o partes correctos para la tramitacion de la fase nacional y cuéles no.

221. Ademas, aclaré que, en lo que respecta a las Oficinas receptoras, se ha propuesto
garantizar, mediante una pauta que deberia aprobar la Asamblea, que todas las solicitudes
presentadas ante una Oficina receptora que haya presentado dicha notificacién se remitan a la
Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4)a)iii), la cual
aplicara las disposiciones relativas a la incorporacion por referencia de elementos o partes
correctos. En resumen, cada solicitante tendra acceso a las disposiciones que ofrecen
salvaguardias en caso de que haya elementos y partes presentados por error,
independientemente de donde se haya presentado la solicitud.

222. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes (IAA) expreso6 su apoyo a la propuesta y dijo que espera que los solicitantes reciban
el mismo trato con respecto a los elementos y partes presentados por error, sea cual sea la
Oficina receptora.

223. El representante de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual
(FICPI) también expreso su apoyo a la propuesta.

224. A modo de resumen, el presidente afirmé que existe un apoyo general a la propuesta,
tanto por parte de los miembros del Grupo de Trabajo como de los grupos de usuarios. Por lo
tanto, invitd a las delegaciones a formular comentarios sobre las propuestas de modificacion
del Reglamento del PCT, que figuran en el Anexo del documento.

225. La delegacion de los Estados Unidos de América declaré que le preocupan
especialmente varias propuestas de nuevas reglas o de propuestas de modificaciones de las
existentes:

a)  Pregunté si, cuando un elemento correcto (por ejemplo, un conjunto correcto de
reivindicaciones) se haya incorporado por referencia y el elemento presentado por error
(por ejemplo, un conjunto de reivindicaciones presentado por error) permanezca en la
solicitud, el Articulo 15 permite que una ISA realice una busqueda Unicamente sobre la
base del elemento correcto (el conjunto correcto de reivindicaciones), sin tener en cuenta
el elemento presentado por error (el conjunto de reivindicaciones presentado por error),
teniendo en cuenta que en el Articulo 15.3) se estipula que la busqueda internacional
debe efectuarse fsobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta
la descripcion y los dibujos, si los hubiereg y que ninguna de las excepciones previstas
en el Articulo 17.2)a) y b), que permiten que no se establezca ningun informe de
busqueda, parece aplicable. Ese caso no es comparable al de rectificacién de un error
evidente (por ejemplo, en las reivindicaciones), el cual no es necesario que la ISA tenga
en cuenta si ha sido autorizado o notificado tras haber comenzado a elaborar el informe
de busqueda; en ese caso, todas las reivindicaciones (a pesar de contener un error
evidente) siguen constituyendo la base de la busqueda.
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b) La delegacion subrayé ademas la necesidad de que las Instrucciones
Administrativas y las Directrices para las Oficinas receptoras sean claras en la tramitacion
de las solicitudes. En una situacion fhibridadcon elementos o partes omitidos y
presentados errbneamente, es necesario aclarar como funcionaran las disposiciones
conjuntamente. Por ejemplo, entiende que, si se presenta una solicitud con una
descripcion incorrecta y sin reivindicaciones, o se presenta una solicitud en la que falte
una pagina de la descripcién y con un conjunto incorrecto de reivindicaciones, la Oficina
receptora aplicara cada conjunto de reglas a la parte correspondiente de la presentacion.
Sin embargo, las Oficinas designadas, especialmente aquellas que han presentado una
notificacion de incompatibilidad, necesitaran saber cudl de las solicitudes presentadas ha
sido tratada bajo qué conjunto de reglas para estar seguros de cémo tramitar la solicitud.
En tales situaciones, los solicitantes pueden estar obligados a indicar bajo qué Reglas se
estéa presentando cada parte de su solicitud. Del mismo modo, mostr6 su preocupacion
acerca de la tramitacién administrativa de la Regla 20.5bis.e) propuesta, que permite al
solicitante pedir que el elemento correcto se descarte en un momento posterior. Ante tal
situacién, deben establecerse claramente las etapas de tramitacion para poder identificar
a partir del archivo qué forma parte de la solicitud y qué no.

C) Por ultimo, manifesté dos preocupaciones con respecto a la carga adicional que las
propuestas imponen al solicitante. En primer lugar, el comentario sobre la

Regla 20.5bis.d) que figura en el Anexo del documento indica que el solicitante debe
moadificar la solicitud para eliminar los elementos o partes correctos de la misma al entrar
en la fase nacional ante una Oficina que haya presentado una notificacion de
incompatibilidad. En su lugar, sugirié volver a modificar la nueva Regla 20.5bis propuesta,
para prever la eliminacion automatica de la solicitud de los elementos o partes correctos a
los fines de la tramitacién de la fase nacional ante dicha Oficina. En segundo lugar,
sugirié realizar nuevas modificaciones en la Regla 20.8(a-ter) a fin de prever que toda
peticion de incorporacion por referencia de un elemento o parte correctos que se formule
ante una Oficina receptora y que haya presentado una notificacion de incompatibilidad se
considere como una peticion para remitir la solicitud a la Oficina Internacional en su
calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4. De esta manera se evitara
requerir al solicitante que formule una peticién por separado a tal efecto ante la Oficina
receptora.

226. La delegacioén de la Oficina Europea de Patentes indic6 su apoyo a los principios
generales que subyacen las preocupaciones expresadas por la delegacién de los Estados
Unidos de América. Sin embargo, sefial6 que, una transferencia automatica a la Oficina
Internacional actuando en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4 cuando un
solicitante formule una peticién de incorporacién por referencia de un elemento o parte correcta
en una Oficina receptora que ha presentado una notificacion de incompatibilidad, impedira al
solicitante la opcion de continuar con la solicitud en la Oficina receptora inicial. A este respecto,
dijo que le interesaria saber si, en opinion de los usuarios, una transferencia automatica en
virtud de la Regla 19.4 seré de interés para el solicitante.

227. La Secretaria respondio a las preocupaciones de la delegacion de los Estados Unidos de
América sobre la obligacion de la ISA de buscar las reivindicaciones correctas,
independientemente de si el solicitante ha pagado la tasa de basqueda adicional. El
Reglamento del PCT prevé una situacién similar con respecto a la rectificacion de errores
evidentes. Cuando se ha rectificado un error evidente, la ISA no puede cobrar una tasa
adicional, pero si la ISA ha recibido la notificacion después de haber comenzado la busqueda,
no es necesario tener en cuenta la rectificacion. En tal caso, todas las reivindicaciones (aunque
contengan un error evidente) siguen formando la base de la busqueda. En caso de
presentacion de una serie correcta de reivindicaciones, el objetivo de la propuesta es simplificar
el proceso para los solicitantes, ofreciéndoles la opcion de pagar una tasa adicional para que el
examinador de la ISA busque las reivindicaciones correctas. Si bien los solicitantes pueden
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decidir no pagar la tasa adicional y buscar las reivindicaciones incorrectas, la Secretaria cree
gue para el solicitante sera interesante realizar una busqueda en la solicitud correcta. A este
respecto, la Secretaria no detecta incompatibilidad alguna con los Articulos del Tratado. Con
respecto al resto de preocupaciones formuladas por la delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica, la Secretaria se mostré de acuerdo con la necesidad de una orientacion clara en lo
que atafie a la tramitacion de las solicitudes por parte de la Oficina receptora. Ademas, se
mostré dispuesta a examinar la cuestion de la peticion de incorporacion por referencia de un
elemento o parte correctos en una Oficina receptora que haya emitido una notificacion de
incompatibilidad considerada como una peticion de transferir la solicitud a la Oficina
Internacional actuando en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 19.4.

228. Después de unas consultas oficiosas, la Secretaria introdujo modificaciones adicionales a
las que figuran en el Anexo del documento preparado por la Oficina Internacional para
someterlas a consideracion del Grupo de Trabajo. Estas incluyen una nueva Regla 40bis para
aclarar que la ISA puede cobrar una tasa adicional, tanto en el caso de que falte una parte
recibida después de que la Administracién haya comenzado a redactar el informe de blsqueda
internacional como en el caso de que un elemento o parte correctos se incorporen por
referencia. Existe otro problema relacionado con el caso en el que se presenten elementos o
partes correctos después de que la ISA haya comenzado a redactar el informe de busqueda
internacional pero no se hayan podido incorporar por referencia. En este caso, la fecha de
presentacion internacional cambiara, pero puede haber material nuevo en la solicitud que el
examinador necesite buscar. Las modificaciones propuestas a las Reglas 48 y 51bis se han
hecho para tener en cuenta situaciones en las que la Oficina receptora ha eliminado un
elemento o parte presentada erroneamente, pero el solicitante solicita mas tarde que el
elemento o la parte correctos en cuestion no se tengan en cuenta en virtud de la Regla 82ter.
En estos casos, la Oficina designada requerira una traduccién del elemento o la parte. Ademas,
ser& necesario incluir una disposicion en la Regla 48.2 que especifique que el contenido de la
publicacién internacional incluye una indicacion sefialando que se ha eliminado de la solicitud
internacional un elemento o una parte presentados errbneamente. Ademas, las propuestas
incluyen en la Regla 51bis.1 que la Oficina designada tiene la posibilidad de solicitar una
traduccién del elemento o la parte presentados erroneamente que se habian eliminado si,
posteriormente, el solicitante pide que el elemento o la parte correctos no se tengan en cuenta
en virtud de la Regla 82ter. Finalmente, la Regla 82ter se ha modificado para hacer una
distincion clara entre las partes omitidas y los elementos o partes correctos.

229. La delegacion de los Estados Unidos de América dio las gracias a la Secretaria por las
modificaciones propuestas. Sin embargo, sefialé que la nueva Regla 40bis propuesta no
aborda los comentarios sobre si una disposicion que permite una tasa de busqueda adicional
es contraria a los articulos 15y 17 (véase parrafo 225a), mas arriba). Dijo que, si bien la
Secretaria ha sefialado que la ISA no necesita tener en cuenta un error evidente para el
proposito de la busqueda si la notificacién de dicho error llega después de que haya
comenzado a redactar el informe de basqueda internacional, no cree que sea una situacion
comparable (véase parrafo 227, mas arriba). En el caso de un error evidente, aunque se
buscaran y examinaran las reivindicaciones presentadas, el error sera evidente para el
examinador y tendra solo una forma posible de corregirlo. En realidad, el error no tendra un
efecto practico en la busqueda. Reemplazar una serie completa de reivindicaciones
presentadas errbneamente no es una situacion comparable a un error evidente. Por lo tanto,
propuso que en las modificaciones se descarte la disposicion en la que se solicita una tasa
adicional. En cambio, en los proximos afios, las Administraciones encargadas de la busqueda
internacional pueden analizar en qué situaciones puede ser necesaria una tasa adicional y, Si
fuera necesario, volver a considerar el asunto en el futuro. A este respecto, la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha estado permitiendo a los solicitantes
reemplazar elementos completos desde la entrada en vigor de las disposiciones sobre partes
omitidas, y solo en contadas ocasiones ha sido necesario rehacer una busqueda. También
cuestiond la necesidad de la modificacion propuesta en la Regla 51bis.1 para permitir a las
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Oficinas designadas la posibilidad de pedir una traduccién de las partes que se han eliminado
de la solicitud internacional. Esto puede generar inseguridad juridica para el solicitante a la
hora de poder determinar si las traducciones presentadas han cumplido con las leyes
nacionales, con la consecuencia de que la Oficina designada puede considerar la solicitud
como abandonada.

230. La Secretaria, en respuesta a los comentarios de la delegacion de los Estados Unidos de
América, explicd que, en caso de reemplazar un elemento o parte presentados erroneamente
después de que la ISA haya comenzado a elaborar el informe de busqueda internacional, la
presencia de nuevas reivindicaciones puede generar un trabajo adicional. Como es posible que
el examinador necesite realizar mas blusquedas, parece apropiado permitir la posibilidad de
cobrar una tasa adicional por dicha labor. En el caso de la modificacién propuesta a la

Regla 51bis.1, la Oficina designada o elegida, al revisar la incorporacion de un elemento o
parte correctos en virtud de la Regla 82ter, puede considerar que la Oficina receptora ha
cometido un error en esa incorporacion. En esta situacion, la solicitud volvera a presentar los
elementos o partes que la Oficina receptora haya eliminado de la solicitud. En tal caso, la
Oficina designada o elegida podra requerir una traduccién de esos elementos o partes. Si bien
este escenario es posible, la Secretaria destacd que supondria un error tanto por parte del
solicitante por hacer una presentacién errbnea como por parte de la Oficina receptora por
incorporar el elemento o parte fcorrectosg lo cual es muy poco probable.

231. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dijo que suscribe los comentarios
formulados por la Secretaria con respecto a la interpretacion de la redaccion de la Regla 51bis.
Con respecto al pago de la tasa adicional, en la OEP se producen alrededor de cinco casos al
afio en los que el examinador ha comenzado la basqueda internacional y posteriormente recibe
una solicitud corregida de la Oficina receptora en virtud de la Regla 20. En estos casos, el
solicitante ha cometido un error, pero la ISA soportara los costos de la labor adicional que
suponen las nuevas busquedas. Dijo que lo considera injusto para la ISA y es importante que
no exista una fisura por la que no se pueda cobrar a un solicitante por el trabajo adicional.

232. Después de nuevas consultas oficiosas, la Secretaria propuso que el Grupo de Trabajo
presente las modificaciones propuestas en el Anexo | al documento PCT/WG/12/9 en la
Asamblea, junto con la propuesta de nueva Regla 40bis y las modificaciones propuestas a las
Reglas 48.2.b), 51bis.1a) y e), y 82ter.1 (véase el Anexo | de este documento). La Secretaria
también propuso que la Asamblea adopte unas pautas que aclaren la relacion entre la nueva
tasa en virtud de la Regla 40bis y los Articulos 15 y 17 para aclarar que la blsqueda, en caso
de incorporarse un elemento o parte correctos, no necesita tener en cuenta ninguin elemento o
parte presentados erroneamente que pueda haber quedado en la solicitud. Si el solicitante no
ha pagado ninguna tasa de busqueda solicitada en virtud de la Regla 40bis, la tasa de
busqueda se basaré solo en las reivindicaciones incorrectas.

233. El Grupo de Trabajo aprobo:

a) las propuestas de modificacion de las Reglas 4.18, 12.1bis y 20.5.a) y b), la
propuesta de nueva Regla 20.5bis y las propuestas de modificacion de las
Reglas 20.6.c), 20.7, 20.8, 55y 76, que figuran en el Anexo | del documento
PCT/WG/12/9;

b) la propuesta de nueva Regla 40bis y las propuestas de modificacion de las
Reglas 48.2.b), 51bis.1.a) y e), y 82ter.1, que figuran en el Anexo | del presente
documento;

con miras a someterlas al examen de la Asamblea en su proximo periodo de sesiones de
septiembre-octubre de 2019.
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234. Con respecto a la cuestién planteada por la delegacion de los Estados Unidos de
América, segun se expone en el parrafo 225.a), el Grupo de Trabajo convino en
recomendar a la Asamblea que apruebe unas pautas, de modo que fel Articulo 15 debe
interpretarse de manera que la Administracion encargada de la busqueda internacional,
en el caso de que se incorpore por referencia un elemento o una parte correctos en virtud
de la Regla 20bis.5.d), solo debera efectuar la busqueda internacional sobre la base de la
solicitud internacional (flas reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la
descripcién y los dibujos, si los hubiered, incluido el elemento o la parte correctos
incorporados por referencia, y no debera tener en cuenta ningin elemento o parte
presentados por error que, de conformidad con la Regla 20.5bis.d), permanezca en la
solicitud. Igualmente, que el Articulo 15 debe interpretarse en el sentido de que se
permite que la blusqueda se base solamente en las reivindicaciones incorrectas si no se
ha pagado la tasa prevista en la nueva Regla 40bis.0

PROPUESTA RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE EN PODER DE LA
ADMINISTRACION ENCARGADA DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

235. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/12.

236. La delegacién de Singapur present6 el documento tras explicar que la propuesta tiene por
fin promover una mayor transparencia en la fase de examen preliminar internacional.
Actualmente la Administracién encargada del examen preliminar internacional (IPEA) transmite
a los solicitantes y la Oficina Internacional una copia del informe de examen preliminar
internacional y de los anexos prescritos, que suelen incluir Gnicamente la Ultima serie de
modificaciones y las cartas que las acomparian en virtud de la Regla 66.8, o que contienen
argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3. A continuacion, la Oficina Internacional
inscribe la comunicacion del informe de examen preliminar internacional y de los anexos
prescritos por cada Oficina elegida con arreglo al Articulo 36 y la Regla 73, publicando esos
documentos en linea en PATENTSCOPE. No obstante, cualquier otra opinién escrita de la
IPEA vy las series anteriores de modificaciones y cartas que contengan argumentos y
explicaciones presentadas por los solicitantes con anterioridad a la emisién del informe de
examen preliminar internacional generalmente no se encuentran disponibles en linea. Si bien
una Oficina elegida puede poner esta informacion a disposicién en su propio sitio web, dichos
acuerdos se limitan en la actualidad a los casos en que una Oficina elegida haya emitido el
informe de examen preliminar internacional en su calidad de IPEA. En consecuencia, a menudo
los examinadores de las Oficinas elegidas no tienen claro qué modificaciones o argumentos del
informe de examen preliminar internacional han sido examinados por la IPEA antes de emitir
dicho informe. Este tipo de informacion podria ser Util para los examinadores, especialmente si
las modificaciones que se adjuntan al informe de examen preliminar internacional se refieren
Unicamente a cuestiones menores pero el solicitante ha presentado modificaciones y
argumentos sustantivos para subsanar las objeciones planteadas en una opinién escrita
anterior. Habida cuenta de que entre el 5% y el 6% de las solicitudes internacionales estan
sujetas al examen preliminar internacional, declar6é que seria conveniente que tanto las
opiniones escritas de la IPEA como las modificaciones y las cartas presentadas por los
solicitantes estén disponibles en linea en PATENTSCOPE. Esto permitira a los examinadores
de las Oficinas elegidas acceder a la informacion desde una Unica plataforma y tener un
conocimiento exhaustivo de los resultados. Si bien dijo que reconoce que puede haber una
preocupacion juridica relacionada con el Articulo 38, la sexta sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales en 1997 convino en un nuevo planteamiento centrado en la
confidencialidad de los expedientes del examen preliminar internacional y se mostré de
acuerdo con que seria conveniente una interpretacion mas flexible del Articulo 38.1). Desde
entonces, se ha avanzado en favor de la transparencia en los procesos del PCT, que se
enumeran en el parrafo 2 del documento. Para exigir a la IPEA que transmita documentos
adicionales a la Oficina Internacional para su publicacién en PATENTSCOPE, propuso
modificaciones del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas, segun se describe en el
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parrafo 11 y en los Anexos del documento. Ademas, acogi6 con satisfaccion los comentarios
sobre la labor futura en relacion con el cese de la practica de incluir las modificaciones, las
rectificaciones y las cartas como anexos al informe de examen preliminar internacional y que,
en su lugar, exista la posibilidad de que estén disponibles como documentos independientes,
segun se explica en el parrafo 14 del documento.

237. La delegacién de Indonesia expreso6 su apoyo a las propuestas de modificacion de los
Anexos y a la labor futura que se describe en el parrafo 14 del documento y agregé que dichas
propuestas aportaran una mayor transparencia al proceso de examen preliminar internacional.

238. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) acogi6 con satisfaccion las
propuestas del documento como medidas para mejorar la transparencia tanto para los
examinadores de las Oficinas elegidas como para terceros. Afirmé que, de conformidad con la
Regla 94.3, tras la publicacion de la solicitud internacional y la finalizacion del informe de
examen preliminar internacional, permite el acceso por parte de terceros a todos los
documentos relativos al Capitulo Il por medio del servicio de consulta en linea del expediente,
sujeto a las limitaciones previstas en el Articulo 128.4) y la Regla 144 del Convenio sobre la
Patente Europea. Antes de la emision del informe de examen preliminar internacional, el
archivo es confidencial, segun lo establecido en el Articulo 38 del PCT, y solo los solicitantes
pueden autorizar el acceso a dicho archivo. Por lo tanto, con el objetivo de agilizar la
transmision del expediente del Capitulo 1l a la Oficina Internacional, sugirid la creacion de
hiperenlaces al Registro Europeo de Patentes. Con respecto a la labor futura debatida en el
parrafo 14 del documento, subray6 la necesidad de identificar las modificaciones,
rectificaciones y cartas como documentos independientes, de manera que su recuperacion
limite la carga adicional para las Oficinas elegidas. Ademas, dado que, de acuerdo con el
Articulo 36.2.h), el solicitante debe proporcionar traducciones de todos los anexos a la IPEA, el
hecho de facilitar la identificacion y el acceso a los documentos que forman los anexos actuales
destinados a la IPEA redunda en beneficio de los solicitantes. Asimismo, en el contexto de la
labor que se esté llevando a cabo con miras a publicar el texto completo del cuerpo de las
solicitudes, sugirié estudiar la posibilidad de presentar las modificaciones y las rectificaciones
en un formato sefialado convenientemente.

239. La delegacion de los Estados Unidos de América acogi6é con satisfaccién la propuesta,
que aumentara la transparencia del examen preliminar internacional en virtud del Capitulo II.
Por lo tanto, dijo que respalda la propuesta de modificacion de los Anexos del documento, junto
con la sugerencia que figura en el parrafo 14 de debatir nuevas mejoras en el acceso a la
informacién relativa al examen preliminar internacional en una sesion venidera de la Reunién
de las Administraciones Internacionales.

240. La delegacion de China dijo que, en principio, esta de acuerdo con la propuesta, que
ayudara a la Oficina elegida a sacar pleno partido de los resultados de la fase internacional. Sin
embargo, dado que la propuesta exigira cambios en las practicas que se desarrollan en la
Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China y en otras Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional, sugirié una consulta sobre la aplicacion de la
propuesta.

241. La delegacion de Chile dijo que respalda la propuesta, que proporcionara una mayor
transparencia en la fase internacional y que ayudara a promover el uso del sistema entre los
usuarios.

242. La delegacion del Reino Unido se mostré de acuerdo con la propuesta, que ayudaré a
mejorar la configuracion del informe de examen preliminar internacional disponible para las
Oficinas elegidas y para el publico. La propuesta también mejorara el vinculo entre la fase
internacional y la nacional al permitir que los examinadores de las Oficinas elegidas tengan
pleno acceso a los antecedentes del informe de examen preliminar internacional. También
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apoyo la labor futura propuesta por la Oficina Internacional en el parrafo 14 del documento.
Puesto que, en ocasiones, durante la tramitacién de la fase nacional, es posible que se pasen
por alto las modificaciones adjuntas al informe de examen preliminar internacional, la Oficina de
propiedad intelectual de su pais acoge con satisfaccidn cualquier iniciativa que las disponga
como documentos independientes o incluso las incorpore en la copia de trabajo de la solicitud
internacional.

243. La delegacion de Australia dijo que respalda la propuesta del documento y cree que una
mayor transparencia aumentard la confianza en la labor que desempefia la IPEA. Gracias a la
propuesta, el formato sera mas claro y transparente, para que los examinadores de las Oficinas
elegidas conozcan qué modificaciones y argumentos ha examinado la IPEA antes emitir el
informe de examen preliminar internacional. También apoy6 que la Reunién de las
Administraciones Internacionales examine las cuestiones descritas en el parrafo 14 del
documento.

244. La delegacion del Canada declaré que los examinadores de la Oficina Canadiense de
Propiedad Intelectual (CIPO) acogeran con satisfaccién la propuesta en caso de que se aplique
y afiadi6 que los beneficios para la mayoria de los solicitantes son innegables. Sin embargo,
solicité mas informacién sobre la aplicacion, tras sefialar que no todos los solicitantes tienen
acceso a Internet y que el ePCT no esta en pleno funcionamiento en ciertas Oficinas, incluida
la CIPO, lo que podria aumentar la dependencia de los servicios postales. Pregunté, en caso
de que el uso del ePCT no sea necesario, sobre la labor adicional que implicara la transmisién
de documentos adicionales a través del sistema PCT-EDI. Ademas, pregunté si el solicitante
tendré que proporcionar traducciones de los documentos adicionales que se transmitiran en
virtud de la propuesta. Por lo tanto, dijo que cree que es necesario seguir debatiendo dicha
propuesta en la Reunién de las Administraciones Internacionales. Por otra parte, para que la
Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual ponga a disposicion todo el texto del cuerpo de
las solicitudes para su publicacién, se necesitaran recursos informaticos que no estaran
disponibles hasta 2020/21.

245. La delegacion del Japdn declar6 que llevara unos afios modificar el sistema informético
de la Oficina Japonesa de Patentes para permitir el envio de nuevos documentos. Por lo tanto,
solicité que, cuando se apruebe la propuesta, se conceda el tiempo suficiente para realizar las
modificaciones informaticas necesarias antes de que entre en vigor, o0 para introducir medidas
de transicion que permitan que una IPEA comience la transmisién de los documentos
adicionales cuando esté preparada para hacerlo.

246. La delegacién de Colombia declaré que puede apoyar la propuesta y agrego que la
transparencia de los procedimientos del PCT es importante para que las Oficinas eviten la
duplicacion de esfuerzos y trabajo.

247. La delegacién de Espafa dijo que respalda la propuesta y sefial6 que probablemente las
modificaciones de los sistemas informaticos sean minimas, ya que la IPEA ya genera la
informacion y el principal cambio es la transmision de la informacion a la Oficina Internacional.
Por ello, es posible que en algunas IPEA la aplicacion sea mas sencilla.

248. El representante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) dio las gracias a la
delegacion de Singapur por la propuesta y dijo que espera que los solicitantes no tengan la
obligacion de presentar, en la fase nacional, una traduccion de los documentos adicionales que
seran transmitidos a las Oficinas designadas en virtud de la propuesta. Para los solicitantes,
serd una carga preparar una traduccion de estos documentos a todos los idiomas de las
Oficinas elegidas en las que una solicitud internacional entra en la fase nacional.
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249. El representante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes (IAA) también pregunté si la propuesta requerira la traduccién de los documentos
adicionales que se pondran a disposicion.

250. En respuesta a la consulta de la delegacién del Canada y los representantes de la JIPA 'y
el IAA sobre los requisitos de traduccion, la Secretaria aclaré que la propuesta no requerira que
los solicitantes proporcionen traducciones de los documentos adicionales que la IPEA pondréa a
disposicién en virtud de la propuesta. Una razdn para que los documentos figuren como
elementos independientes es que esto permitird que en el futuro se ofrezca la traduccion
automética de los documentos pero que la Oficina Internacional no traducir4 estos documentos
manualmente.

251. En respuesta a una sugerencia de la delegacion de la Oficina Europea de Patentes de
proporcionar hiperenlaces a los documentos adicionales que se encuentran en el Registro
Europeo de Patentes, la Secretaria indicé que el vinculo entre WIPO CASE y el sistema One
Portal Dossier podria permitir recuperar los documentos para poder acceder a los mismos
desde PATENTSCOPE. Esta solucidn seria util, pero seria necesario seguir trabajando para
que todas las cuestiones se aborden de manera eficaz a fin de obtener el documento pertinente
de todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

252. Después de los debates oficiosos, el presidente propuso que el Grupo de Trabajo adopte
las propuestas de modificacion del Reglamento que se presentaran a la Asamblea en su
préximo periodo de sesiones, en septiembre/octubre de 2019. Sin embargo, en vista del tiempo
necesario para que algunas Administraciones encargadas del examen preliminar internacional
realicen los cambios técnicos necesarios para la transmision de documentos, las Instrucciones
Administrativas se redactaran de manera que la transmision de documentos sea inicialmente
facultativa, pero que pase a ser obligatoria cuando todas las entidades estén listas para
transmitir los documentos pertinentes.

253. La delegacion del Canada declard que la propuesta realizada por el presidente ha
abordado sus principales preocupaciones y que puede aceptar dicha forma de proceder.

254. El Grupo de Trabajo:

a) aprobd las propuestas de modificacién de las Reglas 71 y 94 del Reglamento
que figuran en el Anexo | del documento PCT/WG/12/12, con miras a someterlas al
examen de la Asamblea en su proximo periodo de sesiones de septiembre/octubre
de 2019;

b)  tomd nota de que la Oficina Internacional celebrara consultas sobre nuevas
modificaciones de las Instrucciones Administrativas propuestas, a fin de que la
transmisién de los documentos pertinentes sea inicialmente facultativa para las
Administraciones internacionales, con la intencion de que las disposiciones sean
obligatorias después de un periodo suficiente para que todas las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional hagan los cambios técnicos
necesarios para su transmision; e

c) invit6 a la Reunién de las Administraciones Internacionales a proseguir la
labor descrita en el parrafo 14 del documento PCT/WG/12/12.



PCT/WG/12/25
pagina 59

DESIGNACION COMO ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA
INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (ISA/IPEA) Y
DECLARACION DE LAS OFICINAS RECEPTORAS EN CALIDAD DE ISA/IPEA
COMPETENTES

255. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/18.

256. La delegacion de la India presentd el documento y explicé que la propuesta permitira a
todos los solicitantes elegir cualquiera de las Administraciones encargadas de la busqueda y
del examen preliminar internacionales (ISA/IPEA) para la busqueda y examen de sus
solicitudes internacionales. De acuerdo con el mecanismo actual, un solicitante de un Estado
contratante del PCT no puede utilizar los servicios que ofrecen todas las Administraciones
internacionales. En su lugar, se exige que cada Oficina receptora (RO) especifique las
Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales
competentes para la busqueda y examen de las solicitudes internacionales presentadas ante
dicha Oficina. Dijo que, en consecuencia, este paso de fileclaracién como ISA/IPEA
competenteddeja sin efecto el reconocimiento o la designacién que ya se obtuvo a raiz del
procedimiento que involucra a todos los Estados contratantes. Como resultado de este
proceso, se ha limitado la cooperacién multilateral en el marco del PCT debido a la falta de
acuerdos bilaterales. En el contexto mundial actual, las empresas tienen caracter transnacional
y multiples asociados en materia de investigacion, produccién, comercializacion, etcétera. La
necesidad de patentar una invencion y la eleccién de una ISA/IPEA son decisiones que los
solicitantes toman basandose en diversos factores. En el caso de una pluralidad de solicitantes
de diferentes paises, los solicitantes tienen mas opciones ya que pueden escoger una
ISA/IPEA si al menos a uno de los solicitantes le esta permitido escoger la Oficina como
ISA/IPEA. Asi, no se ofrecen las mismas opciones a todos los solicitantes y existe la necesidad
de adaptar las normas a un mundo en transformacion.

257. Anadi6 ademas que, como tratado multilateral, el Sistema del PCT permite a todos los
solicitantes designar o elegir todos los Estados contratantes durante la fase internacional. Si los
solicitantes pudieran elegir cualquiera de las Administraciones internacionales en calidad de
ISA/IPEA, se intensificaria la cooperacién entre las Administraciones internacionales, ya que se
reconocerian los servicios que ofrecen otras entidades y todos los Estados contratantes
reconocerian por igual los servicios que brindan todas las Administraciones internacionales.
Ademas, si se simplifica el procedimiento y se ofrecen mas opciones al solicitante, el Sistema
del PCT facilitara su labor. Sefal6é que, de esta manera, se utilizardn mejor los recursos y la
difusion de las mejores practicas, lo que alentara a mas solicitantes a utilizar el Sistema del
PCT. Si bien este Sistema ha recorrido un largo camino durante sus Ultimas cuatro décadas,
los Estados miembros pueden seguir mejorandolo, a través de esfuerzos coordinados, para
hacer frente a los cambios de las necesidades mundiales. El Sistema del PCT constituye un
excelente ejemplo de cooperacion multilateral fructifera y de reutilizacion de resultados, que se
mejorara alin mas con la propuesta. Por lo tanto, confia en que todos los Estados miembros
estén de acuerdo en que el espiritu de cooperacion previsto en la propuesta compensa
cualquier carga de trabajo adicional que pueda ocasionarse tras las consiguientes
modificaciones de las directrices o textos legales, asi como tras los cambios de procedimiento
que se precisen para aplicar la propuesta. Ademas, los servicios del PCT por Internet, como el
ePCT y el eSearchCopy, asi como el proyecto piloto de compensacién por saldos netos,
proporcionan una buena manera de aplicar los cambios propuestos. Sefialé que, en un
principio, la propuesta comenzaba con la presentacion de las solicitudes internacionales de los
solicitantes por conducto de la Oficina Internacional, ya que las Oficinas receptoras pueden
elegir cualquier Administracion internacional como ISA/IPEA, puesto que ya existen
mecanismos de transferencia de tasas y documentos entre las diferentes entidades y la Oficina
Internacional. Posteriormente, los mecanismos pueden ampliarse progresivamente a otras
Oficinas receptoras. Declaré que la Oficina de Patentes de la India tendréa el agrado de trabajar
con la Oficina Internacional y otras Oficinas para llevar a cabo los cambios que precise la
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aplicacion de la propuesta sin contratiempos. Ademas, recordo al Grupo de trabajo que, con
motivo de la publicacion de la solicitud PCT numero tres millones en febrero de 2017, la Oficina
Internacional ha publicado un memorando del director general de la OMPI titulado fEl Sistema
del PCT: Panorama general y posibles orientaciones y prioridades para el futurog cuya
finalidad es proporcionar argumentos de reflexion en torno a orientaciones y prioridades para la
labor futura a fin de seguir perfeccionando el Sistema del PCT. Concretamente, sugiere que la
principal via para lograr ese objetivo es poner mayor énfasis en el elemento de cooperacion en
el Tratado, que exige principalmente la introduccion de cambios en los comportamientos y las
operaciones de las Oficinas (incluida la Oficina Internacional), mas que en la incorporacion de
modificaciones significativas en el marco juridico. En caso de aplicar esta propuesta, se
mejorara sobremanera el elemento de cooperacién del PCT. Dicho esto, invitd a todos los
participantes de la reunidn a compartir sus perspectivas sobre la propuesta, asi como a
proponer maneras de aplicarla sin problemas.

258. La delegacion de Indonesia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y
el Pacifico, recordd al Grupo de Trabajo que la propuesta ya se sometié a debate en la
vigesimosexta sesion de la reunién de las Administraciones internacionales del PCT de febrero.
Dijo que, en la pagina de debate de la propuesta establecida en el foro electrénico del
Subgrupo de Calidad, una entidad ha solicitado un desarrollo mas profundo de los
antecedentes que ha proporcionado la delegacién de la India. El Grupo de Asia y el Pacifico
esta dispuesto a seguir el consenso para avanzar, como se refleja en la propuesta, y espera
gue se pueda tomar una decisién positiva lo antes posible.

259. La delegacion de Australia declaré que, como muchas otras oficinas nacionales, IP
Australia se ha beneficiado de la realizacion de servicios para sus propias partes interesadas
locales, ya sea al brindar asistencia oportuna a los abogados locales que presentan una
solicitud PCT o al fomentar la sensibilizacion sobre los cambios recientes en el PCT entre las
empresas australianas. Sin embargo, el funcionamiento de IP Australia como ISA/IPEA y
Oficina receptora se ha extendido mas alla de la prestacion de servicios. La funcién de IP
Australia en el PCT también afecta a las relaciones de valor con las partes interesadas locales
para poder participar de manera significativa en cuestiones importantes tanto para IP Australia
como para las partes interesadas. Dijo que la experiencia de IP Australia en el PCT también le
ha permitido ayudar a otras Oficinas a nivel regional, ya sea brindando asistencia a las Islas del
Pacifico vecinas en las funciones de servicio al cliente o mediante la formacion de
examinadores de patentes para el programa regional para la formacion de examinadores de
patentes. Tras la propuesta del documento, han surgido muchas consideraciones, como el
idioma, la zona horaria y la prevision de la carga de trabajo. Por lo tanto, cree que dichas
consideraciones deben debatirse en profundidad en la proxima reunién de las Administraciones
internacionales del PCT.

260. La delegacion de Israel dio las gracias a la India por la propuesta, pero dijo que cree que
habra dificultades técnicas para permitir a los solicitantes elegir libremente la ISA/IPEA.
Ademas, la propuesta tendra una importante incidencia en el sistema informéatico y en la
plantilla de las Oficinas del PCT.

261. La delegacion de la Federacion de Rusia sefialé que la propuesta que figura en el
documento ya se presento en la vigesimosexta sesion de la reunion de las Administraciones
internacionales del PCT, pero que no se ha debatido en profundidad. Sefial6 que el Sistema del
PCT ya es capaz de ofrecer a los solicitantes un amplio catalogo de opciones de ISA/IPEA,
especialmente cuando se incluyen solicitantes nacionales o residentes de varios Estados. Un
solicitante también puede solicitar una busqueda suplementaria internacional si desea que
proceda a efectuarla una entidad que no sea una ISA competente para la Oficina receptora
ante la que se haya presentado la solicitud. Dijo que considera que la basqueda internacional y
la busqueda suplementaria internacional funcionan correctamente. Ademas, dentro del alcance
de la Regla 35, es posible que cualquier Oficina receptora especifique que todas las ISA/IPEA
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activas son competentes para sus solicitudes, aunque, en la practica, cada Oficina receptora
especifica un nimero limitado de administraciones, lo que les permite planificar la carga de
trabajo. Por el contrario, algunas ISA pueden encontrar grandes dificultades en la propuesta
debido a una llegada imprevisible y desigual de solicitudes de biusqueda. Ademas, muchas
Administraciones internacionales han cerrado acuerdos bilaterales con ciertas Oficinas
receptoras o han limitado la competencia de las Oficinas receptoras de ciertos Estados
contratantes, en sus respectivos acuerdos bilaterales con la Oficina Internacional, en virtud de
los articulos 16.3).b) y 32.3), lo que les permite prever mejor la carga de trabajo. Por lo tanto, el
Servicio Federal para la Propiedad Intelectual (ROSPATENT) cree que la propuesta debe
examinarse en mas profundidad en la Reunién de las Administraciones Internacionales y que
€S necesario preparar un instrumento para que las ISA/IPEA reglamenten su propia carga de
trabajo. Ademas, propuso que la Oficina Internacional consulte a las ISA/IPEA, a través de una
Circular PCT, si la modificacion del Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas
pueden permitir que las ISA/IPEA reglamenten su propia carga de trabajo y también propuso
estudiar los aspectos practicos de la propuesta mediante un proyecto piloto.

262. La delegacion del Canada declar6 que la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual no
utiliza el servicio eSearchCopy y que, por lo tanto, segun la propuesta, se le exigiria que use el
correo ordinario, lo que provocaria importantes retrasos en la comunicacién de informes de
busqueda internacional y opiniones escritas a los solicitantes de todo el mundo. Ademas, cree
que supondra una carga para los solicitantes comprender los matices de todas las opciones
disponibles, a la vista de la diversidad de notificaciones, declaraciones y reservas con las que
trabajan las Oficinas. En consecuencia, puede que los solicitantes opten por una opcion menos
beneficiosa y pierdan derechos. Asimismo, compartié sus inquietudes sobre la gestién de la
carga de trabajo y los problemas vinculados a la traduccién, incluidos los costos generados
para los solicitantes y la Oficina Internacional.

263. La delegacion del Brasil declar6é que la propuesta merece una reflexion adicional. Puede
aumentar las opciones de que los solicitantes escojan un ISA/IPEA conforme a una demanda
especifica, como el idioma o los Estados en los que puede que tenga lugar la entrada en la
fase nacional. Si bien los detalles técnicos, como la adaptacién de la infraestructura de TI, la
transmision de las tasas y la modificacion del Reglamento del PCT deben debatirse en mas
profundidad, la delegacion de la India ha reconocido estos obstaculos técnicos y el PCT ha
ofrecido instrumentos para facilitar la aplicacion de la propuesta, en caso de que los Estados
miembros estén de acuerdo con la misma. Sefial6 que el documento constituye una base para
futuros debates sobre detalles técnicos y que el foro electrénico del Subgrupo de Calidad ha
proporcionado una pagina de debate para recibir comentarios sobre dicho documento. Por lo
tanto, espera con interés debatir la propuesta en la préxima sesién de la Reunién de las
Administraciones Internacionales o en el Grupo de Trabajo.

264. La delegacién de China declar6 que la propuesta requerira que se modifique el
Reglamento del PCT en lo que atafie a las ISA/IPEA competentes. Ademas, las propuestas
traeran consigo ciertos desafios juridicos y técnicos para las ISA/IPEA. Por lo tanto, declaré
gue se necesitara mas tiempo para examinar y evaluar la propuesta en profundidad.

265. La delegacién del Reino Unido expreso su interés en averiguar si los solicitantes han
pedido que se pueda elegir la ISA libremente. Subray6 que, como las Oficinas receptoras
deberan realizar cambios técnicos significativos tanto en sus sistemas financieros como
informaticos, los solicitantes deberan presentar indicios claros de que la propuesta sea
conveniente desde su perspectiva antes de examinar dichos cambios. Ademas, destacé que se
necesitarq mas tiempo para analizar las obligaciones juridicas del Reino Unido con respecto a
los tratados internacionales, en particular el Convenio sobre la Patente Europea (EPC) y su
Protocolo sobre Centralizacion.
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266. La delegacion del Japon declar6 que la propuesta guarda relacion con un aspecto
fundamental del Sistema del PCT que debe examinarse detenidamente teniendo en cuenta los
posibles beneficios para los usuarios, ya que también afecta a los reglamentos nacionales y los
sistemas informaticos. Por ejemplo, se corre el riesgo de no poder controlar la carga de trabajo,
ya que el numero de solicitudes de busqueda internacional puede aumentar o disminuir
drasticamente en un breve periodo de tiempo, debido a factores que son dificiles de predecir.
Como la Regla 42 establece un plazo para que las ISA lleven a cabo el informe de busqueda
internacional, existe el riesgo de que no se cumpla dicho plazo o de que la calidad de los
informes de busqueda internacional empeore si muchos solicitantes seleccionan una misma
ISA y la sobrecargan con solicitudes de busqueda. Esto supone ciertas desventajas para los
usuarios que podrian socavar la credibilidad del Sistema del PCT. Sefial6é que, ademas, la
propuesta puede dar lugar a una competencia en materia de precios entre las ISA, lo que
puede provocar que se descuide la calidad de los informes de busqueda internacional, a pesar
de la importancia que tiene para los usuarios. Por lo tanto, es preciso debatir la propuesta
detenidamente para conocer cOmo va a beneficiar a los usuarios a largo plazo.

267. La delegacién de Chile dijo que reconoce las inquietudes que han formulado otras
delegaciones, en particular en lo que respecta a la carga de trabajo y el funcionamiento de las
Oficinas receptoras, y sefalé que aguarda con interés los futuros debates sobre la propuesta
que se celebraran en la reunion de las Administraciones internacionales.

268. La delegacion de Francia declaré que, segun lo previsto al inicio de la aplicacion de la
propuesta, no se le debe otorgar una ventaja competitiva a la Oficina Internacional actuando en
calidad de Oficina receptora en lo que atafie a la posibilidad de ofrecer al solicitante que escoja
la ISA/IPEA gque desee, ya que, si se presentan mas solicitudes en dicha Oficina, esto puede
perjudicar econémicamente a otras Oficinas receptoras. Ademas, el Protocolo sobre
Centralizacion del Convenio sobre la Patente Europea implica que el Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual (INPI) de Francia transfiriera sus actividades de busqueda
especificamente a la Oficina Europea de Patentes. Por tanto, dijo que no puede apoyar la
propuesta. Como el Protocolo forma parte del EPC, cualquier revision que se le realice hara
necesario convocar una conferencia diplomatica de los Estados contratantes del EPC. En dicha
conferencia, se debera representar, al menos, a tres cuartas partes de los Estados contratantes
del EPCy, si se aprueba cualquier texto revisado, la mayoria de estos debera estar
representada y votar en la conferencia.

269. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes dio las gracias a la delegacion de la
India por los esfuerzos realizados en la propuesta del documento. Sin embargo, dijo que no
esta en condiciones de respaldar el enfoque propuesto en el parrafo 5 del documento. En la
actualidad, los solicitantes tienen derecho a presentar su solicitud en la Oficina Internacional
actuando en calidad de Oficina receptora, ya sea por voluntad propia, de conformidad con la
Regla 19.1.a)iii), 0, segun lo previsto en la Regla 19.4, si la solicitud internacional se ha
transmitido a la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora por haberse
presentado en una Oficina receptora no competente por motivos de nacionalidad, residencia o
idioma, o, con la autorizacién del solicitante, por existir un convenio especifico entre la Oficina
Internacional y la Oficina receptora en la que se ha presentado originalmente la solicitud
internacional. Dijo que estas salvaguardias entraron en vigor el 1 de enero de 1994 y que se
propusieron en los péarrafos 6, 7 y 8 de un memorando de la Oficina Internacional para la
undécima reunion de la Asamblea de la Unién del PCT, celebrada en septiembre de 1993
(documento PCT/A/XXI/2), y que dice asi:

f6. Las propuestas de modificacion pretenden ofrecer a los solicitantes de todos los
Estados contratantes del PCT la opcion de presentar solicitudes internacionales ante la
Oficina Internacional como Oficina receptora, como alternativa a presentar dichas
solicitudes ante las Oficinas nacionales (y regionales) competentes, en calidad de
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Oficinas receptoras. Se han preparado con el fin de abordar dos problemas concretos a
los que puede que los usuarios del PCT deban enfrentarse.

7. En primer lugar, pueden plantearse situaciones en las que, por razones inevitables,
una Oficina receptora tenga dificultades administrativas que den lugar a retrasos e
inconvenientes para los solicitantes. Las propuestas de modificacion permiten que, en
esas situaciones, los solicitantes puedan decidir presentar sus solicitudes internacionales
ante la Oficina Internacional, como oficina receptora alternativa.

8.  Ensegundo lugar, puede que, en la actualidad, se presente por error una solicitud
internacional en una Oficina que, de acuerdo con el texto actual del Reglamento, no sea
competente para recibir dicha solicitud debido a la nacionalidad y residencia del
solicitante. Las propuestas de madificacion ofrecen un sencillo procedimiento para
tramitar dichas solicitudes, a saber, simplemente fecharlas y enviarlas a la Oficina
Internacional como Oficina receptora competente, sin perder la fecha de presentacion
inicial.o

270. Continué destacando que la introduccion de estas salvaguardas vino acompafada de la
inclusién de un nuevo parrafo en la Regla 35.3, dedicada a la ISA competente, tal como
propuso la delegacién del Reino Unido en el documento PCT/A/XXI/4. Como se explica en la
propuesta de la delegacion del Reino Unido, aprobada por la Asamblea de la Unién del PCT:
flCada Estado contratante tiene derecho a especificar las ISA competentes en las que sus
nacionales y residentes pueden presentar las solicitudes internacionales. El texto de la

Regla 35.3 propuesto en el este documento mantiene dicho derecho, incluso en el caso en el
que la solicitud internacional se presente en la Oficina Internacional como Oficina receptora.o

271. Para concluir, destacé que cree que los principios establecidos en la Asamblea de la
Unién del PCT de 1993 siguen vigentes hoy en dia, a saber: en primer lugar, la posibilidad de
tener la Oficina Internacional como Oficina receptora se introdujo como mecanismo a prueba de
fallos y, en segundo lugar, el derecho a especificar la ISA o las entidades competentes para las
solicitudes internacionales presentadas por sus nacionales y residentes pertenece a cada
Estado contratante. Dicho esto, manifest6é su preocupacion por el hecho de que ofrecer la
opcidn de escoger cualquier ISA/IPEA a los solicitantes que presenten sus solicitudes ante la
Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora pueda desencadenar una
competencia imprevista entre la Oficina Internacional actuando en calidad de Oficina receptora
y el resto de Oficinas. Esto iria en contra del espiritu de la decisién que tomé la Asamblea de la
Union del PCT en 1993 al aprobar los cambios de la Regla.

272. La delegacion de la India dio las gracias al resto de delegaciones por sus comentarios
sobre la propuesta. En respuesta a dichos comentarios, dijo que cree que la propuesta puede
aplicarse sin modificar el Reglamento del PCT. Una vez se tome la decision de aplicar la
propuesta, sera necesario modificar los acuerdos de los articulos 16.3).b) y 32.3) entre cada
ISA/IPEA y la Oficina Internacional, asi como realizar cambios en los Anexos de la Guia del
Solicitante del PCT para cada Estado contratante. En lo relativo a la calidad de los resultados
internacionales, se refirié a los requisitos establecidos en las Reglas 36 y 63 a fin de que una
Oficina sea designada como Administracion internacional, entre otras cosas, contar con un
sistema de gestion de la calidad, que el Comité de Cooperacion Técnica considerara al
transmitir su dictamen a la Asamblea en relacion con la designacion en calidad de
Administracion encargada de la busqueda internacional y del examen preliminar internacional.
Para concluir, mostro su disposicion a seguir debatiendo la propuesta en la siguiente sesion de
la reunién de las Administraciones internacionales, que tendrd lugar a principios de 2020.

273. El representante del International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)
dijo que apoya la idea general de la propuesta desde el punto de vista de la gestion de la PI, ya
que, al proporcionarles mas opciones a las Administraciones internacionales, se les brindara



PCT/WG/12/25
pagina 64

una mayor flexibilidad a los solicitantes. A su vez, esto puede dar lugar a un mayor crecimiento
de solicitudes PCT. Sin embargo, dijo que reconoce las limitaciones juridicas y las dificultades
técnicas de aplicar la propuesta, por lo que deben examinarse detenidamente, especialmente
por los Estados contratantes del EPC, tal como ha destacado la delegacion de la Oficina
Europea de Patentes. Reconocio, ademas, que el proyecto piloto que ha propuesto la
delegacion de la Federacion de Rusia puede ofrecer una via de transicién a un nuevo sistema.

274. El representante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) declaré que un
mayor nimero de ISA a elegir beneficiara a los solicitantes y serd mas justo que la opcion de
que la Oficina receptora seleccione la ISA competente. A continuacion, destaco la necesidad
de garantizar bisquedas internacionales de alta calidad bajo un sistema que ofrezca mas
opciones a los solicitantes y una posible competencia en materia de precios.

275. El presidente dijo a modo de resumen que las delegaciones han destacado diversas
cuestiones de la propuesta y han sugerido que la delegacién de la India las tenga en cuenta al
preparar el documento que se sometera a debate en la préxima sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales a principios de 2020. Si bien la propuesta no es un asunto
que afecte exclusivamente a la ISA/IPEA, seran a las que mas les afecten los cambios en la
carga de trabajo de la busqueda y examen internacional, entre otros puntos, como los distintos
husos horarios y las traducciones.

276. EIl Grupo de Trabajo invité a la delegacion de la India a preparar un documento para
someterlo a debate en la vigesimoséptima sesién de la Reunién de las Administraciones
Internacionales, y que tenga en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones
en la presente reunién del Grupo de Trabajo, asi como cualquier otra consulta sobre la
propuesta con las delegaciones, en particular las que representan a las Oficinas de Pl
gue actlan en calidad de Administraciones encargadas de la busqueda internacional y
del examen preliminar internacional.

LISTAS DE SECUENCIAS

(A) EQUIPO TECNICO SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS: INFORME DE SITUACION
277. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/14.

278. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes, presentando el documento, dio cuenta
de los avances realizados por el Equipo Técnico sobre listas de secuencias que el Comité de
Normas Técnicas de la OMPI cre6 en 2010 como preparacion para el inicio del uso de la
Norma ST.26 de la OMPI, el 1 de enero de 2022. En primer lugar, desde noviembre de 2018 y
en colaboracion con los miembros del Equipo Técnico sobre listas de secuencias, un nimero
limitado de usuarios esta probando, a invitacién de la Oficina Internacional, la herramienta de
autoria y validacion para solicitantes, WIPO Sequence, cuya interfaz grafica de usuario estara
disponible en los 10 idiomas de publicacion del PCT. Se ha invitado a las Oficinas a formular
comentarios sobre un proyecto de guia del usuario, disponible en la wiki de la OMPI en inglés,
antes de finales de junio de 2019. En segundo lugar, la primera version del validador de WIPO
Sequence, la herramienta de validacion para las oficinas de patentes, esta prevista para
septiembre de 2019. En tercer lugar, en la séptima sesién del Comité de Normas Técnicas de
la OMPI (CWS) de julio de 2019, el Equipo Técnico presenté diversas modificaciones
sustanciales y correcciones de redaccion de los Anexos 1y 7 de la Norma ST.26 de la OMPI
para su examen. En cuarto lugar, en el documento PCT/WG/12/13 figura una propuesta
perfeccionada de revision del marco juridico del PCT cuya aprobacion est4 programada

para 2020 y que esta previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Por ultimo, varias
Oficinas han publicado en la wiki sus planes de aplicacion de la Norma ST.26 de la OMPI y el
Equipo Técnico ha invitado a otras Oficinas a publicar también los suyos.
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279. La delegacion de los Estados Unidos de América acogié con beneplacito la labor
realizada y aclaré que, en lo que respecta al parrafo 6 del documento, se sefialaran a la
atencion de un experto, para que sean examinados, los instrumentos necesarios para
garantizar que se detecten de manera fiable algunos defectos detectables por maquina y otras
posibles cuestiones que requieren la intervencion humana para asegurar el cumplimiento de la
norma. Recordé ademas al Equipo Técnico, en relacion con el parrafo 7, que el éxito de la
prueba de concepto no equivale a un producto acabado y que el desarrollo y las pruebas
contindan.

280. EIl Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del documento PCT/WG/12/14.

B) APLICACION DE LA NORMA ST.26 DE LA OMPI
281. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/13.

282. La Secretaria, al presentar el documento, destaco que las propuestas son provisionales y
tienen por fin suscitar el debate y la recepcion de observaciones al objeto de poder ultimarlas
con vistas a su aprobacion en 2020 y su entrada en vigor para las solicitudes internacionales
presentadas a partir del 1 de enero de 2022 inclusive. Con la transicién de la Norma ST.25 de
la OMPI a la Norma ST.26 de la OMPI, la norma para las listas de secuencias se ajustara a
otras conexas del sector y permitira que los solicitantes divulguen aspectos de las secuencias
gue la Norma ST.25 no cubria adecuadamente. Ademas, de conformidad con la Norma ST.26
de la OMPI, las Oficinas podran facilitar las secuencias a los proveedores de bases de datos
una vez publicadas en un formato que permita incorporarlas en las bases de datos de
busqueda que utilizan las Oficinas y el publico para sus necesidades de divulgacion y
busqueda general.

283. La Secretaria continué poniendo de relieve diversas cuestiones relacionadas con la
transicion a la Norma ST.26 de la OMPI. En primer lugar, los proveedores de bases de datos
necesitan las secciones de texto libre dependiente del idioma en inglés. En segundo lugar, las
Oficinas tienen que procesar y usar las secuencias en sus distintas funciones con arreglo al
PCT. Las Oficinas receptoras necesitaran un sistema simple ya que los examinadores, en
general, Gnicamente podran evaluar el contenido de las secuencias por medio de la
informacién de los controles automatizados incorporados en las herramientas de presentacion.
Las Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales
deberan poder leer y realizar blusquedas en la lista de secuencias. En la fase nacional, el
proceso debe requerir un esfuerzo minimo tanto por parte de los solicitantes como de las
Oficinas designadas. En tercer lugar, las herramientas informéticas deben simplificar para los
solicitantes la correccién o modificacion de las listas de secuencias y ayudar a las Oficinas a
comparar versiones distintas de las listas, reconociendo que siempre sera dificil identificar y
evaluar los cambios no triviales en las listas de secuencias posteriormente a la presentacion.
Las propuestas por consiguiente aspiran a reducir al minimo el nimero de ocasiones en las
gue se requerird una nueva lista de secuencias tras la presentacion. En relacion con los
requisitos relativos al idioma de las partes de la lista de secuencias que contienen las propias
listas de secuencias, frente a la seccién de los datos bibliograficos, la Norma ST.26 limita los
caracteres al juego de caracteres del alfabeto latino basico que excluye los caracteres
acentuados y no latinos. En la préactica, esto impedira la presentacion de listas de secuencias
segun la Norma ST.26 que contengan texto libre en cualquier idioma de publicaciéon que no sea
el inglés. No obstante, las cuestiones referentes a los asuntos lingiisticos de la Norma ST.26
corresponden al Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) como érgano de la OMPI
responsable del mantenimiento de la norma.

284. En lo que atafie a los debates del Equipo técnico, la Secretaria hizo hincapié en las
cuestiones referentes a como aplicar la Norma ST.26 en el PCT para el 1 de enero de 2022
segun el calendario propuesto y cémo procesar las listas de secuencias en el PCT, incluida la
reduccion de los problemas de traduccion y la gestion de las listas de secuencias no conformes
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con la norma. Una diferencia entre la Norma ST.25 y la Norma ST.26 es que esta Ultima
permite el uso de ftexto libreden muchos mas calificadores que la primera. Haciendo referencia
a las distintas categorias de ftexto libreodel parrafo 24 del documento, la Secretaria explicd
gue las propuestas pretenden alentar a los solicitantes a que presenten en inglés cualquier
ftexto libreddependiente del idioma, que no se tendra que repetir en la parte principal de la
descripcion. La finalidad de la herramienta informética sera permitir que los solicitantes
extraigan facilmente la parte de texto libre de las listas de secuencias para insertarla en la
descripcién cuando sea preciso. Asimismo, debe proporcionar medios eficientes para insertar
textos traducidos e identificar y corregir defectos de forma antes de la presentacion, al objeto
de reducir al minimo los errores que habria que corregir ulteriormente. Sin embargo, al
desarrollar la herramienta habrd que tomar decisiones sobre el rigor con el que esta aplicara
determinados requisitos tales como las limitaciones de los caracteres permitidos en los
calificadores de texto libre. No se esperara que la Oficina receptora compruebe el contenido de
las listas de secuencias mas alla de informar a los solicitantes sobre los defectos detectados
automaticamente, dejando que la Administracion encargada de la busqueda internacional y la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, cuando proceda, verifiquen los
aspectos sustanciales de la solicitud y el cumplimiento de la lista de secuencias y pidan al
solicitante que presente una correccion o modificacion. Aunque es posible que se requieran
modificaciones y correcciones de las listas de secuencias en la fase nacional, la traduccion se
limitara al cuerpo principal de la solicitud, lo cual permitird que las listas de secuencias sigan
teniendo una Unica forma desde la presentacion de la solicitud internacional en la Oficina
receptora hasta la tramitacion en la fase nacional en la Oficina designada o elegida. La
Secretaria concluy6 solicitando al Equipo Técnico directrices de alto nivel para conocer los
objetivos generales que permitan a la Oficina Internacional seguir trabajando con el Equipo
Técnico sobre listas de secuencias y bilateralmente con las Oficinas en torno a los aspectos
detallados de la redaccion durante el préximo afio.

285. La delegacion de los Estados Unidos de América expresoé su agradecimiento por los
esfuerzos realizados por la Oficina Internacional en relacion con las listas de secuencias y dijo
que cree que el documento representa un buen comienzo para la definicion de los cambios en
las Reglas e Instrucciones Administrativas necesarios para la aplicacion de la norma. Aunque
realizara ciertos comentarios detallados especificos a la Oficina Internacional, plante6 dos
cuestiones. En primer lugar, por lo que a la cuestion linguistica se refiere, expresé su inquietud
relativa al parrafo 12 del documento y pregunté si la Regla 20.1c) propuesta que exime a la
lista de secuencias del requisito relativo al idioma de la Regla 12.1a) es ultra vires en vista de
los requisitos relativos al idioma del articulo 11. En segundo lugar, sugirié que se sigan
examinando las disposiciones sobre la entrada en vigor, a fin de permitir la posibilidad de
utilizar la Norma ST.26 de la OMPI para las listas de secuencias presentadas el 1 de enero
de 2022 o después de esa fecha, incluso si se trata de una solicitud internacional a la que, de
otro modo, se aplicaria la Norma ST.25 de la OMPI.

286. La Secretaria, en respuesta al comentario de la delegacién de los Estados Unidos de
América sobre la exencién de traduccién aplicable a las listas de secuencias, dijo que las
propuestas tienen un efecto similar a las disposiciones actuales referentes a la norma ST.25.
Dado que estas disposiciones llevan muchos afios en vigor sin que haya habido ningun
problema, no cree que las propuestas sean potencialmente ultra vires.

287. La delegacion del Canada manifest6 que tiene inquietudes acerca de las propuestas de
modificacion del Reglamento del PCT y las modificaciones en el cuerpo principal de las
Instrucciones Administrativas. En particular, el parrafo 22 de la propuesta de Anexo C de las
Instrucciones Administrativas implica que el uso de ciertos caracteres franceses en la parte de
texto libre dependiente del idioma de las listas de secuencias no cumplird la Norma ST.26 de la
OMPI. Entiende la necesidad de acceder a las exigencias de los proveedores de bases de
datos, pero preguntoé si la OMPI estara sentando un precedente segun el cual los proveedores
determinen efectivamente los requisitos de las listas de secuencias en los Reglamentos e
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Instrucciones Administrativas, lo que tendria como consecuencia la pérdida de derechos de los
solicitantes. Informé que su pais sugerira al Comité de Normas Técnicas de la OMPI una
revision de la Norma ST.26 de la OMPI que permita la presentacién de listas de secuencias
gue contengan caracteres no limitados a las tablas de cédigos de caracteres del alfabeto latino
basico ASCII. Cree que se podra conseguir si WIPO Sequence incorpora una funcion de
traduccion. Se podra facilitar entonces a los proveedores de bases de datos de listas de
secuencias una version traducida oficiosa de las listas de secuencias. Sefialé asimismo que, de
conformidad con el articulo 20(1) de la Carta de Derechos y Libertades del Canada, que se
aplica a todas las instituciones federales canadienses, cualquier usuario publico del Canada
tiene el derecho de comunicarse con dichas entidades y recibir los servicios disponibles de
tales entidades en inglés o francés. En consecuencia, su pais no puede admitir el posible
mandato de que el texto libre de las listas de secuencias se adhiera a la Norma ST.26 de la
OMPI. Més aun, reiteré que la Norma ST.26 de la OMPI y las nuevas reglas requieren que el
solicitante presente una lista de secuencias conforme. Si la lista de secuencias es no conforme,
como en el caso de la necesidad del Canada de admitir caracteres franceses, la Administracion
encargada de la bausqueda internacional puede pedir al solicitante, en virtud de la

Regla 13ter.1a), que presente una que sea conforme. Sin embargo, la lista de secuencias
conforme no formara parte de la descripcién, aunque la intencién de la presentada
originalmente sea considerada como parte de la descripcién. Sugirié que esto puede dar lugar
a una pérdida de derechos y propuso como solucion la posibilidad de una modificacion
adicional de las reglas para permitir que una lista de secuencias no conforme en lo que atafie a
los caracteres del texto libre pueda ser aceptada y se conserve como parte de la descripcion tal
como se presento originalmente. Posteriormente se puede pedir al solicitante una version
traducida para los proveedores de bases de datos de busqueda, que no se considerara la
version ftal como fue presentadaa Alternativamente, que se pueda modificar el Reglamento de
manera que indique que, si se presenta una lista de secuencias no conforme en lo que atafie a
los caracteres de texto libre, la Administracion encargada de la busqueda internacional pueda
pedir una que sea conforme y que se considerara la versién ftal como fue presentadaduna vez
la Oficina Internacional haya verificado que no se han afiadido elementos nuevos.

288. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes declard que el proyecto de modificacion
del Reglamento del PCT y las modificaciones de las Instrucciones Administrativas constituyen
una base excelente para los debates ulteriores en el Equipo Técnico sobre listas de secuencias
e indico que hara llegar comentarios detallados por escrito a la Oficina Internacional. Expreso
preocupaciéon ante la perspectiva de volver a la fpresentacién de solicitudes en modo mixtog en
la que la solicitud presentada en papel va acompafiada de una lista de secuencias en formato
electrénico. Segun consta en el documento, la emision de solicitudes en modo mixto no guarda
relacién con la cuestién de la aplicacion de la Norma ST.26 y entiende la propuesta como una
propuesta secundaria para mejorar la tramitacion de las listas de secuencias. Recordé al
Equipo Técnico que las fsolicitudes en modo mixtoose admitieron hasta 2009, cuando se abolio
la antigua Parte 8 de las Instrucciones Administrativas, y afiadié que la tramitacion de dichas
solicitudes en modo mixto era extremadamente engorrosa, dado que dichas solicitudes
requerian repositorios diferentes, asi como la intervencién de personal especializado. Por ello,
la abolicion de la presentacion de solicitudes en modo mixto ha sido un importante paso
adelante, que ademas ha contribuido a la reduccion gradual de las solicitudes presentadas en
papel por parte de los solicitantes. Agregd que existe un mecanismo juridico para tratar los
casos excepcionales, a saber, la Instruccion 703 de las Instrucciones Administrativas que se
ocupa de los requisitos de presentacion y una norma comun basica, y sugirié que se puede
adaptar este mecanismo para que actie como mecanismo de seguridad también segun la
Norma ST.26. Finaliz6 su intervencion indicando que la Oficina Europea de Patentes acogera
con beneplécito una Circular PCT relativa a las modificaciones necesarias del marco juridico
del PCT antes de la proxima sesion de la reunion de las Administraciones internacionales del
PCT a fin de facilitar la aprobacion en 2020.
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289. La delegacion de China declard que tiene inquietudes con respecto al requisito obligatorio
propuesto para que las Oficinas designadas acepten el inglés en cualquier texto libre contenido
en la lista de secuencias.

290. La Secretaria, en respuesta a las cuestiones sobre la limitacién del texto libre a
caracteres del alfabeto latino basico, aclaré que no son los proveedores de bases de datos
externos quienes imponen esta limitacion, sino que es una propuesta consciente de los
Estados miembros del Comité de Normas Técnicas de la OMPI, tras varios afios de debate. El
Grupo de Trabajo solo puede recomendar si se ha de seguir aplicando la normay, en caso
afirmativo, como deben manejarse las listas que contienen defectos conforme a la norma y si
es posible encontrar soluciones técnicas para mitigar los problemas. En lo concerniente al
comentario sobre la presentacién en modo mixto, la Secretaria dijo que permitir tal
presentacion es una consecuencia de la aplicacion de la Norma ST.26 de la OMPI ya que, en
el PCT, la presentacion de solicitudes en papel estd permitida, pero las listas de secuencias en
virtud de la Norma ST.26 no se pueden presentar en papel. Aungue un solicitante que presente
una solicitud internacional en papel que contenga una lista de secuencias debera presentar la
parte de la lista de secuencias en formato electronico en un soporte fisico, la Secretaria
convino en gque no es lo deseable y que no espera que los solicitantes elijan deliberadamente
presentar una solicitud de patente que contenga una lista de secuencias de esta manera.
Finalmente, record6 al Equipo Técnico que, a fin de cumplir la fecha limite de aplicacion del 1
de enero de 2022 para la Norma ST.26, las propuestas de modificacion del Reglamento del
PCT se deben presentar ante la Asamblea en 2020. La Oficina Internacional continuara
realizando consultas acerca de los cambios necesarios en el Reglamento del PCT y las
Instrucciones Administrativas, tanto durante las reuniones formales como a travées de Circulares
PCT.

291. El Grupo de Trabajo invité a la Oficina Internacional a proseguir sus consultas sobre
las cuestiones planteadas en el documento PCT/WG/12/13.

DOCUMENTACION MINIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACION
292. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/16.

293. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en calidad de responsable del
Equipo Técnico, inform6 al Grupo de Trabajo de que han concluido los debates sobre el
objetivo A, a saber, la revision del inventario de las colecciones de patentes pertenecientes a la
documentaciéon minima del PCT y la cobertura de las colecciones de modelos de utilidad, y que
se esta preparando el inventario actualizado que en los proximos meses sera publicado por la
Oficina Internacional. El Equipo Técnico también ha hecho progresos significativos en los
objetivos B y C relacionados con los requisitos juridicos y técnicos para que una coleccién de
patentes pertenezca a la documentacién minima del PCT, respectivamente. Ademas, el Equipo
Técnico ha avanzado en el objetivo D relacionado con la literatura distinta de la de patentes y
fuentes del estado de la técnica basado en conocimientos tradicionales, donde la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), en calidad de responsable del
objetivo D, ha elaborado un cuestionario y ha presentado algunas observaciones preliminares
gue sentaran las bases para proseguir con los debates. El Equipo Técnico mantuvo una
reunion en Munich el 21 y 22 de mayo de 2019, a la que asistieron 11 Administraciones
internacionales y la Oficina Internacional. Esta reunién permitié debatir sobre los principales
problemas que deben abordarse y conocer mejor los desafios futuros. Con respecto al objetivo
B, la OEP ha propuesto incluir las colecciones de patentes de todas las Administraciones
internacionales en la documentacion minima del PCT, independientemente de su idioma
original, estableciendo el requisito de que todas las entidades pongan sus colecciones de
patentes a disposicion de acuerdo con unos requisitos técnicos y de accesibilidad claramente
definidos, que se acordaran y especificaran en un anexo de las Instrucciones Administrativas
del PCT. El Equipo Técnico acordd que es conveniente incluir las colecciones de patentes de
todas las Administraciones encargadas de la busqueda internacional en la documentacion
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minima del PCT, pero es preciso seguir examinando la viabilidad de tal objetivo, en particular,
con respecto a los volimenes de documentos y su utilidad. Las Oficinas de Pl que no son
Administraciones encargadas de la busqueda y del examen preliminar internacionales podran
incluir sus colecciones de patentes en la documentacion minima del PCT notificando a la
Oficina Internacional que sus colecciones de patentes también estan disponibles de acuerdo
con los mismos requisitos técnicos que las Administraciones internacionales. El Equipo Técnico
también ha debatido en torno a los criterios basados en el idioma. Se sigue debatiendo sobre si
la documentacién minima del PCT debe limitarse a documentos o resimenes en inglés, segln
lo propuesto por una administracion, o si la documentacion minima del PCT debe ser
lingliisticamente neutra. Otro punto sobre el objetivo B que aln es objeto de debate es la
inclusién de modelos de utilidad, donde la Regla 34 actualmente solo enumera los certificados
de utilidad franceses. En relacion con este tema, el Equipo Técnico esta examinando si incluir
todas las colecciones de modelos de utilidad en la documentacion minima del PCT o ninguna,
dado que ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. No obstante, si el Equipo Técnico
acepta agregar modelos de utilidad, para incluirlos en la documentacién minima del PCT, las
colecciones de estos modelos deberan cumplir los mismos requisitos técnicos y relativos al
idioma que las colecciones de patentes. Para el objetivo C, el Equipo Técnico acord6 que todas
las Administraciones internacionales deberan determinar las partes de sus colecciones de
patentes que puedan cumplir con los requisitos técnicos propuestos, asi como la fecha en la
que sera posible el cumplimiento. De esta manera, sera posible contemplar un cronograma
realista para cumplir con los requisitos y una fecha a partir de la cual todos los documentos de
patentes publicados por las Administraciones internacionales tendran que cumplir con los
nuevos requisitos para que los documentos estén disponibles en formato electrénico, que
permite efectuar blusquedas. A este respecto, se podria considerar una clausula de derechos
adquiridos para los documentos publicados antes de esa fecha. En el futuro, la OEP, en calidad
de responsable del Equipo Técnico, preparara propuestas con el fin de digitalizar gradualmente
todas las colecciones de patentes y, de este modo, agregarlas a la documentacion minima del
PCT para colmar las lagunas relativas a documentos que no estan en formato electrénico, un
formato que permite efectuar blsquedas. En lo que atafie a los proximos pasos del Equipo
Técnico, continuaran los debates en el foro electronico basados en los nuevos documentos
preparados por la OEP y la USPTO, que se publicaran en julio de 2019. A finales de 2019y a
partir de estos debates, se preparara un documento que se tratara a principios de 2020 en la
Reunién de Administraciones internacionales.

294. La delegacion de los Estados Unidos de América, en calidad de responsable del objetivo
D, dio las gracias a la OEP por liderar el Equipo Técnico y por organizar la reunién presencial
de Manich. La reunion ha sido productiva, se ha avanzado de manera notable hacia la
consecucion de las metas finales de los objetivos B, C y D relativas a la redefinicion de la lista y
los tipos de documentos que deben incluirse en la documentacién minima del PCT, tanto para
las colecciones de documentos de patentes como para la literatura distinta de la de patentes,
asi como las fuentes del estado de la técnica basado en conocimientos tradicionales. Sefiald
gue, gracias a la reunién, el Equipo Técnico ha podido centrarse mas en el objetivo de
establecer requisitos minimos para los documentos a los que cada Administracion internacional
tiene que tener acceso para realizar una busqueda y examen de calidad, y menos en crear la
coleccion ideal de documentos a buscar. La reunion también ha permitido que técnicos en Tly
especialistas en informacion sobre patentes debatan cara a cara para garantizar que las metas
relativas a la documentacion de patentes sean realistas. En cuanto a la literatura distinta de la
de patentes, el Equipo Técnico ha estado examinando cémo acceder a los documentos de la
lista de documentacion minima del PCT, y los debates que se mantuvieron durante la reunién
han demostrado que es necesario centrarse mas en el contenido de los propios documentos y
si deben enumerarse como documentos especificos. Concluyé subrayando que la reunién ha
ayudado al Equipo Técnico a reenfocarse en los objetivos finales y que espera con interés que
se siga avanzando tanto en los aspectos relativos al documento de patente como en la
literatura distinta de la de patentes y las cuestiones de conocimientos tradicionales.
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295. La delegacion del Canada dio las gracias a la OEP por liderar el Equipo Técnico y
organizar la reunién presencial. Se mostré de acuerdo con los resimenes de la reunién
presentados por las delegaciones de la Oficina Europea de Patentes y los Estados Unidos de
América, y apoyo los objetivos y el modo de proceder acordados.

296. La delegacion de la Republica de Corea dio las gracias a las delegaciones de la Oficina
Europea de Patentes y los Estados Unidos de América por la informacion actualizada facilitada
sobre la labor del Equipo Técnico. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual dijo que
confia en que se produzcan nuevos progresos y se mostrd de acuerdo con la propuesta de la
OEP segun la cual las colecciones nacionales de patentes de las Administraciones encargadas
de la busqueda internacional deben formar parte de la documentacién minima del PCT.

297. La delegacion del Brasil dio las gracias a la OEP por organizar la reunién presencial del
Equipo Técnico, a la que asisti6 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de su
pais. Reiterd que, en su opinion, los modelos de utilidad deben incluirse en la documentacion
minima del PCT, y agreg6 que las pequefias y medianas empresas utilizan frecuentemente la
proteccion mediante modelos de utilidad por su bajo coste y por la sencillez del proceso de
concesion. Por lo tanto, son una importante fuente de estado de la técnica para las busquedas
de los examinadores y para evaluar la actividad inventiva. Ademas, recalco su deseo de que
los requisitos de documentacién minima sean linguisticamente neutros y se apliquen de
manera inclusiva. Con el desarrollo de la traduccién automatica basada en la inteligencia
artificial, como la herramienta WIPO Translate, los costos de traduccién pueden reducirse al
minimo.

298. El representante de Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION-IP) dijo
gue apoya que las publicaciones de modelos de utilidad formen parte de la documentacion
minima del PCT. Muchas entidades utilizan la proteccién mediante modelos de utilidad en lugar
de presentar solicitudes de patentes, y muchas también utilizan tanto patentes como modelos
de utilidad para proteger las invenciones. Como los modelos de utilidad se publican mas de 18
meses antes desde la fecha de prioridad, las invenciones de las solicitudes de patentes
publicadas pueden haber sido de dominio publico en una etapa anterior como modelo de
utilidad.

299. La Secretaria agradecio al Equipo Técnico su labor de actualizacién de los inventarios de
literatura de patentes y partes de literatura distinta de la de patentes de la documentacion
minima del PCT, y confirmé que actualizara la parte 4 del Manual de informacién y
documentacién en materia de propiedad industrial para publicar dichos inventarios en el sitio
web de la OMPI.

300. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/12/16.

COLABORACION EN MATERIA DE BUSQUEDA Y EXAMEN EN EL CONTEXTO DEL PCT:
INFORME DE SITUACION

301. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/12/15.

302. La delegacién de la Oficina Europea de Patentes (OEP) informé al Grupo de Trabajo de
que el 1 de julio de 2018 las Oficinas de la Cooperacion Pentalateral iniciaron
satisfactoriamente la fase operativa del proyecto piloto del PCT de colaboracién en la busqueda
y el examen. El representante observo que ha transcurrido satisfactoriamente el primero de los
tres afos previstos de funcionamiento del proyecto piloto, y que se han aceptado casi 250
solicitudes, inicialmente en inglés y, més tarde, cuando se amplié el proyecto piloto a otros
idiomas, también en aleman, chino y japonés. La extensién a otros idiomas es la razén principal
por la que algunas Oficinas aun no han alcanzado su objetivo de 50 solicitudes. Se espera una
nueva extension para aceptar solicitudes en coreano en el segundo afio de funcionamiento.
Expresé su satisfaccion por la diversidad de solicitantes y campos de tecnologia que cubre el
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proyecto piloto, particularmente porque es un proyecto piloto impulsado por los solicitantes.
Quedan pendientes algunos problemas de funcionamiento, particularmente porque las
aportaciones de los colaboradores son nuevos resultados que deben tratarse de forma ad hoc
especifica. Durante el segundo afio de la fase de funcionamiento que comenzara el 1 de julio
de 2019, la intencién serd tramitar la cantidad de solicitudes requeridas para cumplir con el
objetivo inicial de 500 solicitudes totales admitidas en el proyecto piloto. Sefialé que es un
namero elevado para las Oficinas que tramitan estas solicitudes, pero que es necesario para
evaluar si existe una justificacion econdémica para una colaboracion en materia de busqueda y
examen a fin de poder debatir la aplicacion de un modelo en el PCT. El tercer afio del proyecto
piloto se dedicara al estudio y la evaluacion.

303. La delegacion de los Estados Unidos de América agradeci6 a las Oficinas de la
Cooperacion Pentalateral su extensa labor en la preparacion y coordinacion del proyecto piloto,
y a la Oficina Internacional por el desarrollo de la plataforma colaborativa del ePCT para apoyar
el proyecto piloto. La fase operativa del proyecto piloto ha recopilado datos Utiles para evaluar
dicho proyecto piloto, lo que determinara la futura actividad de colaboracién. En particular, dijo
que aguarda con interés los resultados de las solicitudes del proyecto piloto que han entrado en
la fase nacional para ver como la blisqueda colaborativa satisfara las necesidades de las
Oficinas designadas. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(USPTO) ha estado extrayendo lecciones del proyecto piloto; se puede revaluar la forma en la
que las Oficinas preparan y utilizan el material de la revision por expertos. Finalmente, dijo que
aguarda con interés los debates al término del proyecto piloto.

304. La delegacion de China agradecio a la Oficina Europea de Patentes su liderazgo en la
organizacion del proyecto piloto CS&E. En calidad de Oficina participante, la Administracion
Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) valoré positivamente la labor del resto de
Oficinas de la Cooperacion Pentalateral y dio las gracias a la Oficina Internacional por
proporcionar una plataforma de colaboracién fiable y practica, necesaria para el buen
funcionamiento del proyecto piloto. Desde el 1 de marzo de 2019, el CNIPA acepta incluir
solicitudes presentadas en chino en el proyecto piloto, lo que ha funcionado bien. Dijo que
aguarda con interés que contintien las colaboraciones entre las Oficinas de la Cooperacion
Pentalateral y la Oficina Internacional.

305. La delegacion del Japén expresoé su agradecimiento a la Oficina Europea de Patentes por
informar sobre el progreso del proyecto piloto CS&E. En calidad de Oficina participante, la
Oficina Japonesa de Patentes (JPO) valoré positivamente el buen funcionamiento del proyecto
piloto y sefald que la carga de trabajo que se menciona en el parrafo 8 del documento es
considerable. Sin embargo, en opinion de la JPO, se puede seguir mejorando en materia de
colaboracidn entre las Oficinas participantes y en lo que respecta a la gestion de las
experiencias del proyecto piloto de cada Oficina. La JPO continuard examinando los detalles
del intercambio de informacién y cémo podria mejorarse en las reuniones del Grupo Piloto
CS&E.

306. La delegacion de la Republica de Corea dio las gracias a la Oficina Europea de Patentes
por organizar el proyecto piloto CS&E. A partir del 28 de junio de 2019, la Oficina Surcoreana
de Propiedad Intelectual (KIPO) aceptara solicitudes en coreano en el proyecto piloto. Los
procedimientos y condiciones especificos para las solicitudes presentadas en coreano estan
disponibles en el sitio web de la KIPO.

307. La delegacion del Canada expreso su apoyo al proyecto piloto CS&E, y se sintié alentada
por los progresos realizados y los resultados logrados hasta la fecha. Dijo que espera con
impaciencia ver nuevos resultados, incluidos los detalles de todos los costos incurridos por las
Administraciones internacionales participantes, que espera que figuren en el informe final.
También expreso su interés en conocer las posibles razones del bajo indice de cumplimiento
del plazo para la elaboracién de informes finales de busqueda internacional, como se indica en



PCT/WG/12/25
pagina 72

el parrafo 8 del documento, y si se han tomado medidas para mejorar dichos indices o, si es
necesario, cambiar el plazo para hacerlo mas alcanzable. Con respecto a la presentacion de
solicitudes en francés, aleman, chino y coreano, pregunto si existen problemas con respecto a
la calidad de la traduccién al inglés proporcionada, si el informe final de bisqueda internacional
y la opinion escrita se proporcionaran en inglés o en el idioma de presentacion, si la intencién
es traducir la aportacion de los examinadores colaboradores al idioma de presentacion y qué
tiempo adicional se necesita para tramitar estas solicitudes en comparacion con las que se
presentan en inglés. También preguntd sobre los parametros a supervisar durante la vida util
de las 500 solicitudes en el proyecto piloto.

308. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en respuesta a las preguntas
planteadas por la delegacién del Canada, declaré que se estan empleando multiples
pardmetros para supervisar las solicitudes del proyecto piloto. La herramienta de colaboracion
del ePCT permite emitir, sucesivamente y en un breve plazo de tiempo, el primer informe
preliminar, las aportaciones de los colaboradores y el informe de basqueda. Ademas, hay otros
aspectos mas relacionados con la calidad del contenido de las solicitudes y el destino de
dichas solicitudes cuando entran en la fase nacional o regional. En cuanto a la calidad de la
traduccion al inglés que se proporciona con las solicitudes, el Grupo Piloto CS&E aldn no ha
debatido sobre este asunto, ya hace poco tiempo que se aceptan las solicitudes en otros
idiomas en el proyecto piloto. Sin embargo, la OEP tiene experiencia en recibir traducciones al
inglés y declaré que normalmente son muy buenas. Es mas preocupante que el indice de
cumplimiento del plazo para la emision de los informes de busqueda finales sea inferior a lo
previsto, especialmente porque las Oficinas proporcionan las aportaciones de los
colaboradores con un buen nivel de puntualidad. Es prematuro sacar conclusiones sobre la
escasa puntualidad en la elaboracion del informe de blsqueda final, pero las Oficinas
participantes estan analizando este asunto. En lo que atafie a las solicitudes que no se
presentan en inglés, el solicitante recibira el informe de bdsqueda internacional y la opinion
escrita en el idioma de presentacion. Como el inglés es el idioma de trabajo habitual del
proyecto piloto, el solicitante debera presentar una traduccion al inglés de la solicitud, y la
Administracion encargada de la busqueda internacional (ISA) proporcionara una traduccion
provisional del informe de blsqueda internacional en inglés junto con una opinién escrita para
gue las ISA colaboradoras realicen sus aportaciones en inglés. La ISA principal redactara el
informe final de busqueda internacional y la opinién escrita en el idioma de presentacién. Las
aportaciones de los colaboradores se publicaron en inglés en PATENTSCOPE.

309. Elrepresentante de la Japan Intellectual Property Association (JIPA) informé que los
solicitantes han recibido informes de blsqueda de la ISA principal para solicitudes del proyecto
piloto, pero no pueden ver detalles de cémo el examinador de la ISA principal ha tenido en
cuenta las aportaciones de los colaboradores de las otras Oficinas de la Cooperacién
Pentalateral. Al tener informacion detallada de como el examinador ha tenido en cuenta las
aportaciones de los colaboradores, el solicitante tendra un mejor conocimiento de la
patentabilidad de la invencion en la solicitud. También espera que las Oficinas de la
Cooperacién Pentalateral evallen y analicen las experiencias piloto registradas hasta el
momento y publiquen los resultados.

310. El representante de la Asociacion Asiética de Expertos Juridicos en Patentes (APAA)
declaré que sus miembros ven favorablemente el progreso del proyecto piloto CS&E. No es
sorprendente que el interés de los solicitantes por el proyecto piloto sea alto, ya que mejorar la
calidad de los informes de bldsqueda y examen es una prioridad para todos los solicitantes. Dijo
que le complace escuchar que el proyecto evaluara el efecto de las solicitudes del proyecto
piloto en la fase nacional y que le interesa especialmente conocer en qué medida los
resultados de la colaboracién en materia de busqueda y examen se aceptan en la fase nacional
y si, durante la tramitacion nacional, surgi6 algun estado de la técnica adicional. Recordd que
las colaboraciones anteriores del triunvirato entre la OEP, la KIPO y la USPTO han informado
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sobre la tramitacién nacional de las solicitudes y dijo que espera con interés recibir mas
comentarios del proyecto piloto actual.

311. Elrepresentante del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes (IAA) valoré positivamente los esfuerzos que realizan las Administraciones
internacionales en el proyecto piloto CS&E y afirmd que espera que, en breve, la colaboracién
en materia de busqueda y examen se ponga a disposicion de todos los solicitantes, a un costo
razonable.

312. La delegacion de la Oficina Europea de Patentes (OEP) agradecio a los representantes
de los grupos de usuarios su interés en el proyecto piloto CS&E. Como se trata de un proyecto
piloto impulsado por los usuarios con experiencias reales, la funcién de los solicitantes es
esencial para el ejercicio. Con respecto al comentario que plantea el representante del IAA
sobre el costo eventual de una solicitud para realizar una colaboracion en materia de busqueda
y examen, forma parte del mandato del Grupo Piloto CS&E evaluar todos los elementos del
proceso y hacer propuestas de posibles resultados. En respuesta a un comentario del
representante de JIPA acerca de que los solicitantes deben poder determinar en qué medida
ha utilizado el examinador principal las aportaciones de los colaboradores, sefialé que estas
aportaciones se ponen a disposicién de los solicitantes en el sistema ePCT y se publican en
PATENTSCOPE para permitir esa evaluacion. Sin embargo, las aportaciones de los
colaboradores se han puesto a disposicion tal como la ISA colaboradora las present6
originalmente para que los solicitantes se evallen a si mismos, sin ningln comentario sobre las
aportaciones de la ISA principal. Finalmente, con respecto al comentario de la APAA, declar6
que en futuras reuniones presentara un informe lo mas completo posible teniendo en cuenta los
datos analizados sobre la entrada de solicitudes en la fase nacional, y sefialé que en ese
momento se publicaran las solicitudes.

313. El Grupo de Trabajo tomé nota del contenido del documento PCT/WG/12/15.

OTROS ASUNTOS

314. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, siempre y cuando
se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunién del Grupo de Trabajo entre
los periodos de sesiones de septiembre/octubre de 2019 y septiembre/octubre de 2020
de la Asamblea y que la misma asistencia financiera que ha permitido la participacion de
algunas delegaciones en la presente reunion del Grupo de Trabajo esté disponible en la
siguiente reunién.

315. La Oficina Internacional sefial6 que la decimotercera reunion del Grupo de Trabajo se
celebrara, en principio, en mayo/junio de 2020, en Ginebra.

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

316. El Grupo de Trabajo tom6 nota del contenido del resumen de la presidencia que consta
en el documento PCT/WG/12/24 y de que las actas oficiales figuraran en el presente informe
de la reunién.

CLAUSURA DE LA REUNION
317. El presidente clausuré la reunién el 14 de junio de 2019.

318. EIl Grupo de Trabajo aprobo el
presente informe por correspondencia.

[Siguen los Anexos]
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Reqgla 40bis

Tasas adicionales en caso de partes omitidas o de elementos vy partes corregidos

incluidos en la solicitud internacional o gue se consideren contenidos en la solicitud

internacional

40bis.1 Requerimiento para el pago de tasas adicionales

La Administracién encargada de la blusgueda internacional podré requerir al solicitante

que pague tasas adicionales cuando el hecho de que una parte omitida o un elemento o una

parte correqidos:

i) han sido incluidos en la solicitud internacional en virtud de la Regla 20.5.c) o de la

Reqgla 20.5bis.c), respectivamente; o

i) se considere que, en virtud de la Regla20.5.d) o de la Regla 20.5bis.d),

respectivamente, han sido contenidos en la solicitud internacional en la fecha en que

uno o varios de los elementos referidos en el Articulo 11.1)iii) fueron recibidos

inicialmente por la Oficina receptora;

se notifigue a esa Administracion Unicamente después de que ésta haya empezado a redactar

el informe de bUsqueda internacional. En el requerimiento se invitara al solicitante a pagar las

tasas adicionales en el plazo de un mes a partir de la fecha del requerimiento v se indicara la

cuantia correspondiente. Dicha cuantia sera determinada por la Administracién encargada de

la busqueda internacional, pero no sera superior a la tasa de busqueda; dichas tasas

adicionales se pagaran directamente a esa Administracién. Siempre que se hayan pagado las

tasas adicionales en el plazo prescrito, la Administracién encargada de la busqueda

internacional establecerd el informe de blsqueda internacional sobre la solicitud
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Regla 48

Publicacién internacional

48.1 [Sin cambios]

48.2 Contenido

a) [Sin cambios]

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo c), la pagina de portada incluira:

i) aiv) [Sin cambios]

v) cuando la fecha de presentacion internacional haya sido otorgada por la Oficina
receptora en virtud de la Regla 20.3.b)ii), © 20.5.d) 0 20.5bis.d) sobre la base de la
incorporacién por referencia segun las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, una
indicacion a este efecto, asi como una indicacion sobre si el solicitante, a los efectos de la
Regla 20.6.a)ii), se ha basado en el cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o b-
bis) respecto del documento de prioridad o en una copia presentada separadamente de la

solicitud anterior en cuestion;

vi) [Sin cambios]

vii) en su caso, una indicacion de que la solicitud internacional publicada contiene
informaciones relativas a una peticion de restauracién del derecho de prioridad, presentada

segun la Regla 26bis.3, y la decision de la Oficina receptora respecto de esa peticion;

viil) _en su caso, una indicacién de que se ha suprimido de la solicitud internacional un

elemento o parte presentados por error, en virtud de la Regla 20.5bis.b) o ¢).

c) a n) [Sin cambios]

48.3 a 48.6 [Sin cambios]
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Regla 51bis

Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Articulo 27

51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislacion nacional aplicable por la
Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27, podra exigir al solicitante

que proporcione, en particular:

i) avi) [Sin cambios]

vii) cualquier indicacion que falte requerida en virtud de la Regla 4.5.a)ii) e iii) respecto

de cualquier solicitante para el Estado desighado;

viii) _en los casos referidos en la Regla 82ter.1, una traduccién de los elementos o las

partes presentados por error que hayan sido suprimidos de la solicitud internacional en virtud

de la Regla 20.5bis.b) o c).

b) a d) [Sin cambios]

e) De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27, la legislacién nacional aplicable por
la Oficina designada podra exigir que el solicitante entregue una traduccion del documento de

prioridad, con la salvedad de que solo podra exigirse tal traduccién cuando:

i) [Sin cambios]
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[Regla 51bis.e), continuacién]

i) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentacién internacional en virtud
de la Regla 20.3.b)ii), © 20.5.d) 0 20.5bis.d) sobre la base de la incorporacion por referencia
segun las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la
Regla 82ter.1.b), si ese elemento o0 esa parte esta contenido integramente en el documento de
prioridad en cuestidn, en cuyo caso la legislacion nacional aplicable por la Oficina designada
también podréa exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripcion, de las
reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure

esa parte.

51bis.2 y 51bis.3 [Sin cambios]
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Regla 82ter
Rectificacion de errores cometidos

por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional

82ter.1 Errores relativos a la fecha de presentacién internacional y a la reivindicacion de

prioridad

a) [Sin cambios]

b) Cuando la fecha de presentacion internacional haya sido otorgada por la Oficina
receptora en virtud de la Regla 20.3.b)ii), ©-20.5.d) 0 20.5bis.d) sobre la base de la
incorporacién por referencia de un elemento o de una parte en virtud de las Reglas 4.18 y 20.6,

pero la Oficina designada o elegida compruebe que:

i) el solicitante no ha cumplido lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o b-bis) respecto al

documento de prioridad;
i) no se ha cumplido un requisito previsto en la Regla 4.18, 20.6.a)i) o 51bis.1.e)ii), 0

iii) el elemento o la parte no esta contenido integramente en el documento de prioridad

en cuestion;

la Oficina designada o elegida, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo c), podra tramitar la
solicitud internacional como si se hubiese otorgado la fecha de presentacién internacional en
virtud de la Regla 20.3.b)i), e-20.5.b) 0 20.5bis.b), o corregido en virtud de la Regla 20.5.c)
0 20.5bis.c), segun sea el caso, con la salvedad de que la Regla 17.1.c) se aplicard mutatis

mutandis.
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[Regla 82ter.1, continuacion]

¢) La Oficina designhada o elegida no tramitara la solicitud internacional mencionada en el
parrafo b) como si la fecha de presentacion internacional hubiese sido otorgada en virtud de la
Regla 20.3.b)i), 6-20.5.b) 0 20.5bis.b), o hubiese sido corregida en virtud de la Regla 20.5.c)
0 20.5his.c), sin conceder al solicitante la posibilidad de formular observaciones sobre la
tramitacion prevista de esta forma, o de presentar una peticion conforme al parrafo d), en un

plazo razonable segun las circunstancias.

d) Cuando la Oficina designada o elegida, conforme al parrafo c), haya notificado al
solicitante que tiene la intencién de tramitar la solicitud internacional como si hubiese sido
corregida la fecha de presentacién internacional en virtud de la Regla 20.5.c) 0 20.5bis.c), el
solicitante podra solicitar, mediante un escrito dirigido a la Oficina en el plazo previsto en el

parrafo c), que no se tenga en cuenta la parte omitida en cuestién, o el elemento o la parte

corregidos en cuestién, a los efectos de la tramitacién nacional en esa Oficina, en cuyo caso se

considerara no entregada esa parte omitida, o ese elemento 0 esa parte corregidos, y la Oficina

no tramitara la solicitud internacional como si se hubiese corregido la fecha de presentacién

internacional.

[Sigue el Anexo II]
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1. ETATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Mpho Johannes Goodwill MASHEGO (Mr.), Team Leader, PCT International Phase,
PCT Receiving Office, Companies Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria

ALGERIE/ALGERIA

Lotfi BOUDJEDAR (M.), chef, Direction des brevets, Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), Alger
l.boudjedar@inapi.org

ALLEMAGNE/GERMANY

Bernd LASSIGER (Mr.), Head, Patent Division 1.27 (Packaging, Printing, Paper, Vibration
Mechanics, Refrigeration), Patents and Utility Models Section, German Patent and Trademark
Office (DPMA), Munich

Gustav SCHUBERT (Mr.), Head, Legal Affairs, Patents and Utility Models Section, German
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Alharbii MIZAEL (Mr.), General Manager, Patents Section, Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP), Riyadh

Aljawharah ALRAJEH (Ms.), International Relations Specialist, PCT Section, Saudi Authority for
Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI (Mr.), General Manager, Patent and Plant Breeder's Rights Group,
IP Australia, Canberra
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Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Melbourne

AUTRICHE/AUSTRIA

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head and Deputy Vice President for Technical Affairs,
Patent Support and PCT Department, Federal Ministry of Transport, Innovation and
Technology, Austrian Patent Office, Vienna

AZERBAIDJAN/AZERBAIJAN

Gulnara RUSTAMOVA (Ms.), Head, Patent Examination Department, Intellectual Property
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku

BARBADE/BARBADQOS

Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
dwaineinniss@icloud.com

BELARUS/BELARUS

Aleksandr MAZANIK (Mr.), Leading Specialist, Examination Center of Industrial Property,
National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
icd@belgospatent.by

BRESIL/BRAZIL

Marcia LEAL (Ms.), Head, PCT Division, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de
Janeiro

Caue OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

Paula BAQUEIRO (Ms.), Assistant, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
CANADA

Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager, International (PCT-PPH), Canadian Intellectual
Property Office (CIPO), Gatineau

Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
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CHILI/CHILE
Henry CREW ARAYA (Sr.), Jefe, Departamento PCT, Subdireccién de Patentes, Instituto

Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago
hcrew@inapi.cl

CHINE/CHINA

SUN Hongxia (Ms.), Director, International Cooperation Department, National Intellectual
Property Administration, (CNIPA), Beijing

WANG Weiwei (Mr.), Program Officer, National Intellectual Property Administration, (CNIPA),
Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA

Maria José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora de Nuevas Creaciones, Delegatura para la
Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Bogota D.C.

Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Mission Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK

Flemming Kgnig MEJL (Mr.), Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

Yolande Thyregod KOLBERG (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

EL SALVADOR

Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Mision Permanente ante la Organizacion Mundial
del Commercio (OMC), Ginebra

EMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director and Representative, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Javier VERA ROA (Sr.), Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Informacion
Tecnoldgica, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, Madrid
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javier.vera@oepm.es

ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Charles PEARSON (Mr.), Director, International Patent Legal Administration, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Richard COLE (Mr.), Deputy Director, Office of International Patent Cooperation, International
Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Alexandria

richard.cole@uspto.gov

Paolo TREVISAN (Mr.), Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Alexandria

Layla LAUCHMAN (Ms.), Special Program Examiner, International Patent Legal Administration,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
layla.lauchman@uspto.gov

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liudmila POPOVA (Ms.), Head, PCT Division, Federal Service for Intellectual Property
(ROSPATENT), Moscow

Nataliya TOLMACHEVA (Ms.), Examiner, Federal Institute of Industrial Property,
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Jani PAIVASAARI (Mr.), Head, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and
Registration Office (PRH), Helsinki

Riitta LARJA (Ms.), Head of Unit, Patents and Trademarks Division, Finnish Patent and
Registration Office (PRH), Helsinki

Mika KOTALA (Mr.), Senior Legal Counsel, Legal Affairs Division, Finnish Patent and
Registration Office (PRH), Helsinki
mika.kotala@prh.fi

FRANCE

Indira LEMONT SPIRE (Mme), conseillére juridique, Département juridique et affaires
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Jonathan WITT (M.), ingénieur examinateur, chargé de mission, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie
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GUATEMALA

Flor de Maria GARCIA DIAZ (Sra.), Consejera, Mision Permanente ante la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch

HONGRIE/HUNGARY

Katalin MIKLO (Ms.), Deputy Head, Patent Department, Hungarian Intellectual Property
Office (HIPO), Budapest
katalin.miklo@hipo.gov.hu

INDE/INDIA

Bimi G. B. (Ms.), Assistant Controller of Patents and Designs, Office of the Controller General of
Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry, Dwarka

bimigb.ipo@nic.in

Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
animesh.choudhuryll@mea.gov.in

INDONESIE/INDONESIA

Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Patent Division, Directorate General of Intellectual
Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

Ahmad FAUZI (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP),
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Lidya WINARSIH (Ms.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP),
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAEL/ISRAEL

Michael BART (Mr.), Director, Patent Cooperation Treaty Division, Israel Patent
Office, Ministry of Justice, Jerusalem
ITALIE/ITALY

Loredana GUGLIELMETTI (Ms.), Head, Patent Division, Italian Patent and Trademark Office
(UIBM), Ministry of Economic Development, Rome
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Office (JPO), Tokyo

Fumio ENOMOTO (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent
Office (JPO), Tokyo
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Intellectual Property Corporation of Malaysia (MylPO), Kuala Lumpur
Zaiton@myipo.gov.my
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Maria del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra

MONGOLIE/MONGOLIA

Orgilmaa BADAMSUREN (Ms.), Patent and Utility Model Examiner, Intellectual Property Office,
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NIGERIA/NIGERIA

Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

NORVEGE/NORWAY

Trine HYAMMEN NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Patent Department, Norwegian
Industrial Property Office (NIPO), Oslo
thv@patentstyret.no

Inger RABBEN (Ms.), Senior Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property
Office (NIPO), Oslo
ira@patentstyret.no
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