S

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

PCT/WG/9/5
ORIGINAL: INGLES
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2016

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT)

Novena reunion
Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

TRANSMISION POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA
BUSQUEDA Y/O CLASI,FICACION ANTERIOR A LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se exponen propuestas de modificacion de la Regla 23bis.2 a
los fines de aclarar todavia mas la relacién que existe entre, por un lado, la Regla 23bis.2.a) y,
por otro, el Articulo 30.2.a), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3), y la Regla 94.1bis.

ANTECEDENTES

2. En su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre

de 2015, la Asamblea del PCT aprobd, entre otras cosas, varias modificaciones del
Reglamento del PCT, en el sentido de exigir que la Oficina receptora transmita a la
Administracién encargada de la busqueda internacional competente, los resultados de toda
busqueda y/o clasificacién anterior que haya llevado a cabo dicha Oficina en su calidad de
Oficina nacional respecto de solicitudes anteriores en las que se basen las reivindicaciones de
prioridad de la solicitud internacional (Reglas 12bis, 23bis y 41). Decidié también que dichas
modificaciones entraran en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicaran a toda solicitud
internacional cuya fecha de presentacion internacional sea el 1 de julio de 2017 o una fecha
posterior (véanse los parrafos 18 a 20 y el Anexo Il del documento PCT/A/47/9).

3. Tras la aprobacion de dichas modificaciones del Reglamento del PCT, se sefial6 a la
atencion de la Oficina Internacional que podria haber incompatibilidad entre, por un lado, la
nueva Regla 23bis.2.a) y, por otro, el Articulo 30.2.a), segun se aplique en virtud del
Articulo 30.3), y la nueva Regla 94.1bis.
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4. En términos generales, en la nueva Regla 23bis.2.a) se estipula que, cuando en la
solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o mas solicitudes anteriores
presentadas ante la misma Oficina que la que desempefia las funciones de Oficina receptora, y
dicha Oficina haya realizado una busqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la
haya clasificado, la Oficina receptora transmitira a la Administracién encargada de la blusqueda
internacional una copia de los resultados de la busqueda anterior y una copia de los resultados
de la clasificacion anterior que esa Oficina haya realizado, si ya estan disponibles.

5. Ahora bien:

a) sila “solicitud anterior” contemplada en la Regla 23bis.2.a) es una solicitud
internacional; y

b) la Oficina receptora en la que se haya presentado esa solicitud internacional
anterior es también la Administracion encargada de la busqueda internacional respecto
de dicha solicitud internacional anterior y se ha encargado de la clasificacion y la
busqueda respecto de dicha solicitud internacional anterior; y

c) silaque actia de Administracion encargada de la bisqueda internacional respecto
de la solicitud internacional posterior es otra Oficina;

cabria deducir que el Articulo 30.2.a)i), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3) y la nueva
Regla 94.1bis impiden que la Oficina receptora transmita copias de los resultados de cualquier
busqueda anterior y cualquier clasificacion anterior a la Administracién encargada de la
busqueda internacional con respecto a la solicitud internacional presentada posteriormente
(salvo, como es ldgico, que el solicitante pida o autorice dicha transmision por la Oficina
receptora).

6. En el Articulo 30.2.a) (aplicable a la Oficina receptora en virtud del Articulo 30.3)) se
estipula que la Oficina receptora no permitird el acceso de terceros a la solicitud internacional
salvo peticion o autorizacion del solicitante, antes de que transcurra la primera de las fechas
siguientes: la fecha de publicacién internacional de la solicitud internacional; ii) la fecha de
recepcion de la comunicacion de la solicitud internacional, segun lo dispuesto en el Articulo 20;
y iii) la fecha de recepcion de una copia de la solicitud internacional, segun lo dispuesto en el
Articulo 22. Aun cuando las fechas estipuladas en el Articulo 30.2.a)ii) y iii) no afectan a las
Oficinas receptoras, la fecha estipulada en el Articulo 30.2.a)i), claramente tiene incidencia, al
impedir que una Oficina receptora, en el caso mencionado en el parrafo 5, transmita copias de
los resultados de una busqueda o clasificacion anteriores antes de la fecha de publicacion
internacional de la solicitud internacional anterior.

7.  Analogamente, en la Regla 94.1bis (aprobada por la Asamblea en su cuadragésimo
séptimo periodo de sesiones celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015) se estipula que la
Oficina receptora permitira el acceso de terceros a cualquier documento contenido en su
expediente, pero no antes de la publicacion internacional de la solicitud internacional.
Nuevamente, esa disposicidn reviste un interés evidente, por cuanto impide que una Oficina
receptora, en el caso contemplado en el parrafo 5, transmita copias de los resultados de una
busqueda o clasificacion anteriores antes de la fecha de publicacion internacional de la solicitud
internacional anterior.

PROPUESTA

8.  Afin de resolver lo que parece una incompatibilidad entre, por un lado, la

Regla 23bis.2.a) y, por otro, el Articulo 30.2.a), segun se aplique en virtud del Articulo 30.3) y la
Regla 94.1bis), se propone modificar nuevamente la Regla 23bis.2.a) estipulando que el
requisito de que la Oficina receptora transmita a la Administracién encargada de la basqueda
internacional copias de los resultados de toda busqueda anterior o toda clasificacion anterior
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serd “sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 30.2.a) segun se aplique en virtud del
Articulo 30.3)".

9.  Se garantizaria asi que, en el caso poco frecuente que se describe en el parrafo 5, la
Oficina receptora no transmita ningun resultado de busquedas o clasificaciones anteriores a la
Administracion encargada de la busqueda internacional antes de la fecha de publicacion
internacional de la solicitud internacional anterior (salvo, como es légico, que el solicitante pida
o0 autorice dicha transmision por la Oficina receptora). En la practica (habra que aclarar la
cuestion en las Directrices para las Oficinas receptoras y ofrecer una explicacién en la que se
aclare mejor que la expresion “sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 30.2.a), segun se
aplique en virtud del Articulo 30.3)” que consta en la Regla 23bis.2.a) se aplica al caso poco
frecuente que se describe en el parrafo 5), eso significard en la mayoria de los casos que la
Oficina receptora no transmitira resultado alguno de busquedas o clasificaciones anteriores a la
Administracion encargada de la busqueda internacional por cuanto, llegado el momento de la
publicacion internacional de la solicitud internacional anterior, la mayor parte de las veces ya se
habra establecido el informe de busqueda internacional respecto de la solicitud internacional
posterior.

10. No parece ser necesario volver a modificar la Regla 23bis.2.a) afiadiendo también una
disposicién con respecto a la Regla 94.1bis (“sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 94.1bis”),
dado que la fecha fijada en la Regla 94.1bis, a saber, a partir de qué momento puede la Oficina
receptora dar acceso al expediente en su poder (y, por ende, pueda compartir los resultados
de busquedas y clasificaciones anteriores con la Administraciéon encargada de la busqueda
internacional) es la misma que la fecha estipulada en el Articulo 30.2.a)i) (es decir, la fecha de
publicacion internacional de la solicitud internacional anterior). Por consiguiente, al parecer
basta con afadir en la Regla 23bis.2.a) una disposicion relativa al Articulo 30.2.a)i).

ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

11. En su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre

de 2015, la Asamblea del PCT decidié que la nueva Regla 23bis entrard en vigor el 1 de julio
de 2017, y se aplicara a toda internacional cuya fecha de presentacion sea el 1 de julio de 2017
o una fecha posterior.

12. Se propone aplicar esa misma disposicién de entrada en vigor a la modificacién
propuesta de la Regla 23bis que consta en el Anexo del presente documento, garantizando asi
que la version “corregida” (es decir, la que se vuelva a modificar) de la nueva Regla 23bis entre
en vigor en esa fecha.

DEBATES EN LA VIGESIMOTERCERA SESION DE LA REUNION DE LAS
ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT

13. La propuesta anterior, en el sentido de modificar nuevamente la Regla 23bis fue debatida
por la Reunion de Administraciones Internacionales durante su vigesimotercera sesion,
celebrada en Santiago de Chile, del 20 al 22 de enero de 2016 (véase el documento
PCT/MIA/23/3). En el resumen de la presidencia de dicha reunion se resumen los debates
mantenidos (véanse los parrafos 38 a 43 del documento PCT/MIA/23/14, que consta en el
Anexo del documento PCT/WG/9/2):

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

39. Las Administraciones manifestaron su apoyo a las propuestas de modificacion del
Reglamento expuestas en el documento, y observaron que las mismas abordan
adecuadamente el conflicto aparentemente existente entre, por una parte, la

Regla 23bis.2.a) y, por otra, el Articulo 30.2.a), segun se aplique en virtud del

Articulo 30.3 y la Regla 94.1bis, proporcionando asi mayor claridad a las Oficinas
receptoras. Varias Administraciones sefialaron la necesidad de ofrecer nuevas
orientaciones al respecto en las Directrices para las Oficinas receptoras.
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40. Varias Administraciones comunicaron su intencion de notificar a la Oficina
Internacional la incompatibilidad que presenta la Regla 23bis con sus respectivas
legislaciones nacionales, y ello con independencia de la nueva modificacién propuesta de
la Regla 23 que se preveé en el documento.

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

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

43. La Reunion tom6 nota del contenido del documento PCT/MIA/23/3 y acogio
favorablemente la intencién de la Oficina Internacional de presentar las
modificaciones propuestas del Reglamento del PCT al Grupo de Trabajo del PCT
para su examen.”

14. Tras los debates mantenidos en la Reunion de Administraciones Internacionales, la
Oficina Internacional somete a examen y aprobaciéon del Grupo de Trabajo una propuesta de
modificacion adicional de la Regla 23bis.

15. Se invita al Grupo de Trabajo a
formular comentarios acerca de las
propuestas de modificacion del
Reglamento del PCT que constan en
el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO
PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PCT!
INDICE

Regla 23bis Transmision de documentacion relativa a la busqueda o a la clasificacion

=T 1 =4 o 2
23bis.1 [Sin cambios] Transmision de documentacion relativa a la busqueda anterior
cuando en el petitorio haya una indicacién en virtud de la Regla 4.12 ............ccccccveeeeiieeeneeenn, 2
23bis.2 Transmision de documentacion relativa a la busqueda o a la clasificacion anterior a
los efectos de lo dispuesto enla Regla 41.2........oouuiiiii i 3

RUIE 94 ACCESO @ EXPEUIENTES ...ttt ee et nnnnnnnes 5
94.1  [SIN CAMDIOS] ..o 5
94.1bis [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora...................... 5
94.1ter @ 94.2 [SIN CAMDIOS] .ccoiiiiiiiiiie e 5

! Las propuestas de adicion y supresion se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto

correspondiente.
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Regla 23bis

Transmision de documentacién relativa a la busqueda o a la clasificacion anterior

23bis.1 [Sin cambios] Transmisién de documentacion relativa a la busqueda anterior cuando

en el petitorio haya una indicacion en virtud de la Regla 4.12

a) La Oficina receptora transmitira a la Administracion encargada de la busqueda
internacional, junto con la copia para la busqueda, la copia mencionada en el parrafo 1.a) de la
Regla 12bis, relativa a una busqueda anterior, respecto de la cual el solicitante haya formulado

una peticion en el petitorio en virtud de la Regla 4.12, siempre y cuando dicha copia:

i) haya sido presentada por el solicitante a la Oficina receptora junto con la solicitud

internacional;

i) haya sido preparada, a instancia del solicitante, por la Oficina receptora 'y

transmitida por esta Ultima a la citada Administracion; o

iii) cuando la Oficina receptora disponga de la copia mencionada, obtenida de una
forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, de

conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1.d) de la Regla 12bis.

b) Cuando no figuren comprendidos en la copia de los resultados de la busqueda anterior
mencionada en el parrafo 1.a) de la Regla 12bis, la Oficina receptora transmitira también a la
Administracion encargada de la basqueda internacional, junto con la copia para la basqueda,
una copia de los resultados de la clasificacion anterior que esa misma Oficina hubiera

realizado, si ya estuvieran disponibles.
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23bis.2 Transmision de documentacion relativa a la busqueda o a la clasificacién anterior a los

efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se
reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma
Oficina que la que desempefia las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya
realizado una busqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la

Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 30.2.a), segun se apligue en virtud

del Articulo 30.3) y de lo dispuesto en los parrafos b), d) y e), transmitira a la Administracion

encargada de la basqueda internacional, junto con la copia para la busqueda, una copia de los
resultados de la busqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un
informe de bldsqueda, de una relacién del estado anterior de la técnica mencionado o de un
informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos, y una copia de los resultados
de la clasificacion anterior que esa Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles. La

Oficina receptora también podra, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 30.2.a), segun se

apligue en virtud del Articulo 30.3), transmitir a la Administracion encargada de la basqueda

internacional cuantos otros documentos relativos a la busqueda anterior estime que pudieran

resultar de utilidad a dicha Administracion para llevar a cabo la basqueda internacional.

b) [Sin cambios] No obstante lo dispuesto en el parrafo a), la Oficina receptora podra
notificar a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016 que podra decidir, a peticién del
solicitante presentada junto con la solicitud internacional, no transmitir los resultados de una
busqueda anterior a la Administracion encargada de la blusqueda internacional. La Oficina
Internacional publicara en la Gaceta las notificaciones efectuadas con arreglo a esta

disposicion.
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[Regla 23bis.2, continuacion]

¢) [Sin cambios] La Oficina receptora podra optar por que el parrafo a) se apligue mutatis
mutandis cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias
solicitudes anteriores presentadas ante una Oficina distinta de aquella que desempefia las
funciones de Oficina receptora, dicha Oficina haya realizado una busqueda anterior con
respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, y la Oficina receptora disponga de los
resultados de la busqueda anterior o de la clasificacion, obtenidos de una forma y manera que

le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

d) [Sin cambios] Los péarrafos a) y ¢) no seran de aplicacién cuando la blusqueda anterior
haya sido realizada por la misma Administracion encargada de la busqueda internacional o por
la misma Oficina que desempefia las funciones de Administracién encargada de la busqueda
internacional, ni cuando la Oficina receptora tenga conocimiento de que la Administracién
encargada de la busqueda internacional ya dispone de una copia de los resultados de la
busqueda o de la clasificacién anterior, obtenidos de una forma y manera que le sean

aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

e) [Sin cambios] En la medida en que, a 14 de octubre de 2015, la transmision de las
copias mencionadas en el parrafo a), o la transmision de dichas copias en cualquiera de las
formas indicadas en el parrafo a), sin la autorizacion del solicitante, no sea compatible con la
legislacion aplicable por la Oficina receptora, dicho parrafo no sera de aplicacién a la
transmision de tales copias, ni a la transmisién de las copias en cualquiera de las formas
indicadas, con respecto a las solicitudes internacionales presentadas ante aquella Oficina
receptora, mientras la transmision sin la autorizacion del solicitante continte siendo
incompatible con la legislacion, y teniendo en cuenta que la citada Oficina debera informar de
ello a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016. La Oficina Internacional publicara

lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.
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Rule 94

Acceso a expedientes

94.1 [Sin cambios]
94.1bis [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora

a) A peticion del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina
receptora podra dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de

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

b) La Oficina receptora podra, a peticion de todo interesado, pero no antes de la
publicacién internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del parrafo c), dar acceso a
todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podra

implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Oficina receptora bloqueara el acceso previsto en el parrafo b) a toda informacién
respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la
publicacién de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.1) o a la que no quiera darse

acceso publico en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

94.1ter a 94.2 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]



