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RESUMEN

1. El presente documento contiene propuestas para exigir a la Administracion encargada del
examen preliminar internacional (IPEA) que remita a la Oficina Internacional algunos
documentos contenidos en el expediente en su poder. Ello permitiria un acceso mas facil a
esos documentos para los examinadores de las Oficinas elegidas. Ademas, la Oficina
Internacional pondra los documentos a disposiciéon del publico en nombre de la Oficina elegida,
lo que dara mayor transparencia al proceso de examen preliminar internacional.

ANTECEDENTES

2. La transparencia en los procesos del PCT se ha vuelto mas relevante, poniendo mas
énfasis en la promocion de la interrelacion entre las fases internacional y nacional, a fin de que
la adquisicidn de patentes sea mas previsible para los usuarios y eliminar la duplicacién
innecesaria de tareas entre las Oficinas nacionales y regionales. Siguiendo esta linea, la
Asamblea del PCT adopt6 las decisiones siguientes:

a) en suvigesimocuarta sesion, celebrada en 1997, afiadir la Regla 94.3 para
introducir la posibilidad de que las Oficinas elegidas permitan el acceso de terceros al
expediente de una solicitud internacional, en particular a cualquier documento relativo al
examen preliminar internacional, en la misma medida que prevea la legislacion nacional
aplicable a la Oficina elegida con respecto a una solicitud nacional, pero no antes de la
publicacion internacional;



PCT/WG/12/12
pagina 2

b)  en su trigésima primera sesion, celebrada en 2002, afadir la Regla 94.1c), que
permite a la Oficina Internacional poner a disposicién copias del informe de examen
preliminar internacional en nombre de las Oficinas elegidas, con efecto a partir del 1 de
enero de 2004; y

C) ensu cuadragésima cuarta sesion, celebrada en 2013, suprimir la Regla 44ter y
modificar la Regla 94.1b) para que la opinién escrita de la Administracion encargada de la
busqueda internacional esté disponible a partir de la fecha de publicacion internacional,
con efecto a partir del 1 de julio de 2014.

3. Por consiguiente, actualmente la IPEA transmite una copia del informe de examen
preliminar internacional y de los anexos prescritos, que suelen incluir Gnicamente la ultima serie
de modificaciones y la carta de acompafamiento en virtud de la Regla 66.8, o que contienen
argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3, al solicitante y la Oficina Internacional con
arreglo al Articulo 36 y la Regla 71. 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. Asimismo, se pone a disposicion en PATENTSCOPE la opinién
escrita de la Administracion encargada de la busqueda internacional, que por lo general
también se considera la primera opinion escrita de la IPEA de conformidad con la Regla
66.1bis. No obstante, cualquier otra opinion escrita de la IPEA, las series anteriores de
modificaciones y las cartas que contengan argumentos y explicaciones presentadas por el
solicitante con anterioridad a la emision del informe de examen preliminar internacional no se
ponen a disposicién en linea, salvo cuando lo haga una Oficina elegida por medio de su propio
sitio web, de conformidad con las Reglas 94.2.c) y 94.3, tras la emision del informe de examen
preliminar internacional. Esta circunstancia se suele limitar en la actualidad a casos en que una
Oficina elegida pone a disposicién documentos que ella misma ha emitido en su calidad de
IPEA.

4.  Dado que solo se adjunta al informe de examen preliminar internacional la ultima serie de
modificaciones o la carta, a menudo los examinadores de las Oficinas elegidas no tienen claro
gqué modificaciones o argumentos han sido examinados por la IPEA antes de emitir el informe.
Esta informacion podria ser util para los examinadores, especialmente si las modificaciones
gue se adjuntan al informe de examen preliminar internacional se refieren Unicamente a
cuestiones menores, cuando el solicitante haya presentado modificaciones y argumentos
sustantivos para subsanar las objeciones planteadas en una opinion escrita anterior.

5. Habida cuenta del aumento constante del nUmero de solicitudes internacionales, de las
cuales aproximadamente entre el 5% y el 6% estan sujetas al examen preliminar internacional,
parece conveniente que las opiniones escritas de la IPEA, asi como las modificaciones y las
cartas, estén disponibles en linea en PATENTSCOPE junto con el informe de examen
preliminar internacional. La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, que actia como
Administracion encargada del examen preliminar internacional y como Oficina elegida,
considera que de esta forma se podria acceder facilmente a los resultados del examen
preliminar internacional en una Unica plataformay, con ello, facilitar a los examinadores de las
Oficinas elegidas la comprensién cabal de los resultados examen.

CUESTIONES JURIDICAS RELATIVAS A LA DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

6. El caracter confidencial del examen preliminar internacional, de conformidad con la
interpretacion del Articulo 38.1), se examino en la sexta sesion de la Reunion de las
Administraciones Internacionales, celebrada en 1997 (véanse los parrafos 55 a 61 del
documento PCT/MIA/VI/16). A continuacion se reproduce el texto del Articulo 38.1) para
facilitar su consulta:
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Articulo 38
Carécter confidencial del examen preliminar internacional

1) Salvo peticién o autorizacion del solicitante, la Oficina Internacional o la
Administracion encargada del examen preliminar internacional no permitiran en
ninglin momento el acceso al expediente de examen preliminar internacional, en
el sentido y en las condiciones previstas en el Articulo 30.4), a ninguna persona
o administracion, con excepcion de las Oficinas elegidas, una vez emitido el
informe de examen preliminar internacional.

7. En la Reunién se examinaron cuestiones practicas a las que se enfrentan los
examinadores en la fase nacional, asi como la discrepancia entre el acceso al expediente de
examen preliminar internacional por terceros, de una parte, y el caracter preliminar, no
vinculante y consultivo del examen preliminar internacional, de otra. La Reunién convino en que
seria necesario adoptar un nuevo enfoque para mantener la confidencialidad del expediente de
examen preliminar internacional, y en que seria deseable una interpretacién mas flexible del
articulo 38.1). Por lo tanto (parrafo 59 del documento PCT/MIA/VI/16):

la Reunién convino en que la excepcién prevista en el Articulo 38.1), para permitir el
acceso de las Oficinas elegidas al expediente de examen preliminar internacional, no
debe interpretarse en el sentido de que limite dicho acceso a las propias Oficinas
elegidas. De conformidad con esta interpretacion, no se deberia seguir exigiendo a las
Oficinas elegidas cuya legislacion nacional prevea la disponibilidad publica de los
expedientes de solicitud, que eliminaran el expediente de examen preliminar internacional
al permitir dicho acceso. No solo el informe de examen preliminar internacional deberia
formar parte del expediente de esa Oficina y ser objeto de una inspeccién publica en la
misma medida que el resto del expediente, sino también el resto del expediente de
examen preliminar internacional, si estuviera disponible en la Oficina elegida.

8. Teniendo en cuenta la interpretacion anterior, y tras nuevos debates en el Grupo de
Trabajo sobre la Reforma del PCT y el Grupo de Trabajo del PCT, la Asamblea del PCT afiadié
las Reglas mencionadas en el parrafo 2. Estas Reglas dejan claro el derecho de las Oficinas
elegidas a poner a disposicion del publico partes del expediente de examen preliminar
internacional, una vez se haya emitido el informe de examen y se haya ampliado gradualmente
la disponibilidad de este en la practica, asi como la opinion escrita de la Administracion
encargada de la basqueda internacional.

PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS REGLAS 71.1Y 94.1C) Y DE LAS
INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PCT

9. En beneficio de los examinadores de las Oficinas elegidas y del publico en general, se
propone que se pongan a disposicion del publico en PATENTSCOPE al menos las opiniones
escritas de la IPEA y las modificaciones o las cartas, una vez que se haya emitido el informe de
examen preliminar internacional.

10. En beneficio principalmente de los solicitantes, se propone que se tengan en cuenta
también para la transmision a la Oficina Internacional otros formularios del Capitulo Il del PCT
en los que se les requiera la adopcion de mas medidas (por ejemplo, el formulario
PCT/IPEA/405, en el que se les requiere que limiten las reivindicaciones o paguen tasas
adicionales). Esto entrafiaria nuevos cambios en las Instrucciones Administrativas, mas alla de
las propuestas principales que figuran en el Anexo Il, que también podrian ocuparse de formas
equivalentes en el procedimiento del Capitulo I. Estos formularios estarian inmediatamente a
disposicién de los solicitantes por medio del ePCT, con lo que se evitarian los retrasos en la
transmisién por correo electrénico. Se propone que estos documentos estén disponibles
asimismo en PATENTSCOPE, una vez se haya emitido el informe de examen preliminar
internacional. EI nUmero de documentos en cuestién seria relativamente pequefio, pero las
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ventajas serian considerables para los solicitantes que, de lo contrario, tendrian que recibir los
documentos desde un pais lejano por correo de superficie.

11. Atalfin, se propone lo siguiente:

a) modificar la Regla 71.1 para que sirva de base a fin de exigir a las Administraciones
encargadas de la busqueda internacional que transmitan documentos adicionales a la
Oficina Internacional;

b)  modificar la Regla 94.1c) para que la Oficina Internacional pueda publicar los
documentos contenidos en el expediente en poder de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional en nombre de las Oficinas elegidas que lo soliciten, en la
medida en que se proporcionen los documentos a la Oficina Internacional,

c¢) modificar la Instruccién 602 de las Instrucciones Administrativas del PCT para exigir
a la IPEA que remita a la Oficina Internacional las opiniones escritas y las cartas de los
solicitantes; y

d) considerar la posibilidad, en caso de que se acepte la propuesta principal, de
modificar también varios formularios de las IPEA y, cuando proceda, las instrucciones
conexas de la Parte 6 de las Instrucciones Administrativas para exigir su transmision a la
Oficina Internacional, permitiendo poner a disposicién de los solicitantes y el publico en
general otras partes importantes del expediente de examen preliminar internacional.

12. En el Anexo | se exponen las modificaciones del Reglamento del PCT que se proponen
en los parrafos 11a) y b). En el Anexo Il figuran las modificaciones de las Instrucciones
Administrativas que se proponen en el parrafo 11c).

13. Dado que actualmente las IPEA transmiten los documentos a la Oficina Internacional por
medios electrénicos, se espera que la carga administrativa de poner las copias a disposicion
del publico sea insignificante.

LABOR FUTURA

14. Las medidas que se proponen en los anexos del presente documento podrian constituir
un primer paso para seguir mejorando el acceso a la informacién relativa al examen preliminar
internacional. En particular, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la conveniencia de
pedir a la Reunién de las Administraciones Internacionales que examine la posibilidad de dejar
de incluir las modificaciones, las rectificaciones y las cartas como anexos al informe de examen
preliminar internacional, ya que se podrian presentar de forma mas practica como documentos
independientes. Ademas, junto a la labor encaminada a avanzar hacia la publicacién en texto
completo del cuerpo de las solicitudes, las modificaciones y rectificaciones se podrian presentar
asimismo como cuerpos de solicitudes completamente nuevos, sefialados convenientemente
para visualizar las diferencias con la solicitud tal como fue presentada, con lo que las Oficinas
elegidas ya no tendrian que combinar las modificaciones adjuntadas al informe de examen
preliminar internacional con la solicitud internacional tal como fue publicada.

15. Se invita al Grupo de Trabajo a:

i) analizar las propuestas de
modificacion del Reglamento del PCT
y las modificaciones de las
Instrucciones Administrativas
contenidas en los Anexos del presente
documento; y
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i)  formular observaciones sobre la
labor futura expuesta en el parrafo 14
del documento.

[Siguen los Anexos]
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ANEXO |

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PCT?

INDICE

Regla 71 Transmision del informe de examen preliminar internacional y de los documentos

(ol0] 123 (o L= T TP P PRSPPI 2
4 R B L= E Y 1] g =1 7= [0 1 TP PPTPRRPNY 2
71.2 Copias de [0S dOCUMENLIOS CItATOS. ... ..ccieeiiiiiiii e eeee et e e e a e e e e e eeeeees 2
Regla 94 ACCESO @ EXPEUIENTES .......veieieiiieieiiieeiieet bbb sennneennes 3
94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional ............cccccoeiiieiiiiiiiiiieeeen, 3
94.1bis @ 94.3 [SIN CAMBDIOS] ... e 3

1 Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto

correspondiente.
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Regla 71
Transmisién del informe de examen preliminar internacional

y de los documentos conexos

71.1 Destinatarios

a) La Administracion encargada del examen preliminar internacional transmitira el mismo
dia a la Oficina Internacional y al solicitante una copia del informe del examen preliminar

internacional y de sus anexos, si los hubiera.

b) La Administracidn encargada del examen preliminar internacional transmitird a la

Oficina Internacional copias de otros documentos del expediente de examen preliminar con

arreqglo a las Instrucciones Administrativas.

[COMENTARIO: El nuevo parrafo b) ofrece una base clara para las propuestas de modificacion
de la Instruccion 602, asi como para las Instrucciones Administrativas relativas a la transmision
de otros documentos en el futuro, como los requerimientos de pago de tasas adicionales.]

71.2 Copias de los documentos citados

a) ad) [Sin cambios]
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Regla 94

Acceso a expedientes

94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional

a) [Sin cambios]

b) [Sin cambios] A peticion de cualquier persona, pero no antes de la publicacion
internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Articulo 38 y de los parrafos d) a g),
la Oficina Internacional entregara copias de cualquier documento contenido en su expediente.

El suministro de copias de documentos podra implicar el reembolso del costo del servicio.

c) A peticién de una Oficina elegida, pero no antes de la emision del informe de examen

preliminar internacional, la Oficina Internacional entregara en nombre de esa Oficina copias del

informe-de-examen-preliminarinternacional en virtud del parrafo b) de cualquier documento que

le haya transmitido la Administracidon encargada del examen preliminar internacional en virtud

de la Regla 71.1a) o b). La Oficina Internacional publicara lo antes posible en la Gaceta las

informaciones relativas a cualquier peticion de ese tipo.

[COMENTARIO: Se incluye la referencia a la emisién del informe de examen preliminar
internacional para mantener la coherencia con el Articulo 38.1), sefialando que el alcance de la
Regla implicaria su aplicacién a los documentos transmitidos a la Oficina Internacional antes de
la emisidn del informe.]

d) ag) [Sin cambios]

94.1bis a 94.3 [Sin cambios]

[Sigue el Anexo ]
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ANEXO I

PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS DEL
TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES 2

INDICE

Instruccion 602 Tramitacion de las modificaciones por la Administracion encargada del
examen preliminar iNtErNACIONAL..............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 2

2 Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto
correspondiente.
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Instruccion 602
Tramitaciéon de las modificaciones por la Administracion encargada del examen

preliminar internacional

La Administracion encargada del examen preliminar internacional:

i) aiv) [Sin cambios]

v) [sin cambios] adjuntara a la copia del informe de examen preliminar
internacional que se transmita a la Oficina Internacional, toda hoja de reemplazo

y toda carta segun lo dispuesto en la Regla 70.16;

(vi) [sin cambios] adjuntara a la copia del informe preliminar internacional que se
transmita al solicitante, una copia de cada hoja de reemplazo y de cada carta

segun lo dispuesto en la Regla 70.16;

[COMENTARIO: Tal como se sefiala en el parrafo 14 del cuerpo principal del presente
documento, en una etapa posterior de mejora se podrian dejar de adjuntar las modificaciones y
las cartas al informe de examen preliminar internacional, teniendo en cuenta que las
propuestas de modificacion del Reglamento que figuran en el Anexo | permitirian que en el
futuro esos documentos estuvieran disponibles en un formato mas practico, que diera menos
trabajo a la Administracién encargada del examen preliminar internacional.]

vii) de ser necesaria la emisidon de una opinidn escrita, transmitird a la

Administracion encargada del examen preliminar internacional una copia de

dicha opinién, junto con una copia de cada hoja de reemplazo o de cada carta de

acomparfiamiento exigida en virtud de la Regla 66.8 o0 que contenga los

argumentos presentados en virtud de la Regla 66.3.

b) ad) [Sin cambios]

[Fin del Anexo Il y del documento]
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