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OEPM: Actividades en el PCT

Oficina receptora de solicitudes PCT (desde 1989)

Administracion encargada de la Busqueda
Internacional — ISA (nombramiento 1993)

Administracion encargada del Examen Preliminar
Internacional — IPEA (inicio actividades 2003)

Entrada en fase nacional de solicitudes
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LA OEPM COMO ADMINISTRACION DE BUSQUEDA (ISA) Y
DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

|
3

La Oficina Espanola de Patentes vy
Marcas (OEPM) realiza su actividad
como Administracion Internacional
tanto de Busqueda como de Examen
Preliminar Internacional del PCT,
respecto a aquellas solicitudes
internacionales para las que la OEPM
sea competente al provenir la solicitud
de nacionales o residentes en Espaina o
de un pais hispanohablante adherido al
PCT y que haya designado a |la OEPM.
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ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: 22

PCT Contracting States and Two-letter Codes (151 on 8 September 2016)

- AU SR

* BR - KR
« CA - RU
« CL - SE
« CN e SG
« EG - UA
= RS
& ES « XN
 FI e XV
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Solicitud PCT
Oficina Receptora Fase
Internacional PCT
Espaiia \ en Espanol

Fase Nacional en
cada Estado

México
Chile

Colombia

Costa Rica
Cuba

Rep Dominicana

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama
Peri j
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MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

REQUISITOS MINIMOS PARA SER ISA
(Regla 36.1 PCT)

Al menos 100 examinadores con cualificacion suficiente para
realizar las busquedas en los distintos campos técnicos

Disponer o tener acceso a la documentacion minima PCT
referida en la Regla 34

Tener capacidad para realizar busquedas en los distintos
idiomas de la documentacion minima PCT

Debe disponerse de un Sistema de Gestion de Calidad y de
Revision Interna
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PCT Sistema de gestion de calidad [.
OEPM Certificacion 1ISO 9001:2008 - 9001:2015
e SGS
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RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE UNA ISA:
“descubrir el estado de la técnica pertinente” (Articulo 15 PCT)

INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPITULO I:

CAPITULO I:

e Informe de Busqueda Internacional (IBI)
e Opinion Escrita (OE)
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INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Lista de documentos relativos al estado de la técnica con

indicacion de su grado de relevancia:

INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL Saolicid termacicnl " |
PCT/ ES 2004000360
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OPINION ESCRITA EN EL CAPITULO | DEL PCT

Objetivo:

* Proporcionar al solicitante una primera indicacion de NOVEDAD,
ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACION INDUSTRIAL de la
solicitud

 |gualmente se da informacion sobre otros defectos de Ia
solicitud.

* Intentar que la OE sea de la maxima utilidad para las etapas
posteriores, incluyendo sugerencias de modificaciones que
evitarian una opinidon negativa en fases posteriores.

Se emite simultaneamente con el

Informe de Busgueda Internacional
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Opinion Escrita: Elementos
(FORMULARIO PCT/ISA/237):
> Primera Pagina
. Base de la Opinidn
Il. Prioridad
lll. Falta de formulacién de opinién
IV. Falta de Unidad

V. Novedad, Actividad Inventiva y Aplicacion Industrial

VI. Documentos Citados
VIl. Defectos
VIII. Observaciones sobre Claridad y Congruencia \/

La OE es un documento compuesto de 8 recuadros que
analizan los distintos aspectos de la solicitud PCT
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: 1A ADMINISTRACION ENCARGADA
DE LA BUSQUEDA INTERNACION

PCT

OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis,1 del PCT)

Fecha de e ion 2
i 29 JULIO 2014

29.07.2014)
Referencia ded expediente del solicitante o del mandatano PARA CONTINUAR LA TRAMITACION

RTN_SES_PCT Véuse el punto 2
Fecha de presentacion iterniscional Fecha de privridad (dia/mes/ario)
(dio/mes/ano)
23 DICIEMBRE 2013 (23.12.2013
nal de Patentes (CTP) 0 a la vez clasificacion nacional e CIP
K9/127 (2006.01)
31/203 (2006

La presente opinidn contiene indicaciones relativas a los puatos siguientes:

Recundrol  Base de la opinion

Recvadro Il Prioridad
Recudro Il No formulacion de opinidn sobre la sovedid, Lo actividad inventiva y Ea aplicacion
industrial

Rectadeo IV Falta de unidad de invencion

Recuiadro V Declaracién motivada segin la Regla 43bis.Lai) sobre o novedad. la actividad
inventivis y Ja aplicacion industrial, citas y explicaciones ea apoyo de esta declancion

Recvadro VI Clertos documentos citados

Recwadro VIL - Defectos en fa solicind internacional

Recuadro VT Observaciones relativax a la solicitud intemacional

CONTINUACION DE LA TRAMITACION

Sise have una peticion de examen preliminar intermacional, esta opinion se considerani como tna opinion escrita
de Ta Administracidn encargada del examen preliminas interacional ("TPEA” ) salvo en aguellos casos en los que ¢l
solicitante elija una Administracion distinta a ésta y. la IPEA elegida haya notificado a 1a Oficina Internacional
segim Jo previsto en la Regla 66,1 bistb) que las opiniones escritas de esta Administracion encargada de la
biisqueda internacional no serdn consideradas como tales.

Si esta opinion es. como Se indica mads ariba, considerada como una opinidn escrita de la IPEA. se invita al
solicitante a que presente ante [a IPEA Una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la
expiracion del plazo de 3 meses a contwr desde la fecha e envio del formulario PCT/ASAZ220 o antes de la
expiracion del plazo de 22 meses 4 contar desde Ta fecha de prioridad, aplicindose el plazo que expine mds tarde,

Para otras opciones, consultar el formulario PCTASAZ220,

N e fax: 91 39 5304
Formulario PCTASAZ237 (Primera pagmadJubio 2011)




o [Solicitud miermacional N'
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION . _
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/ES2013/070

Recuadro V. Declaracion motivada segéin ]a Regla 43bis.1.a)i) sobre 1a novedad, la actividad inventiva y Ia

aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Novedad Reivindicaciones
Reivindicaciones

~Actividad inventiva lidv!ndkadones
Reivindicaciones

Aplicacion ndustrial Rﬁi\!;iqdicacionni
Reivindicaciones

b7 _Ciws, ¥ explicaciones

'

El dbjeto de la invencion, tal ¥ como se recoge en las reivindicaciones 1-7, es un procedimiento
para la preparacién de liposomas de retinaldehido u otro precursor del dcido retinoico (reiv. 1-4) y
los liposomas obtenidos mediante dicho prooedumcnto (reiv. 5-7).

1. NOVEDAD (Art. 33 (2) PCT) Y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 33 (3) PCT).

El documento D01 divalga composiciones de refinoides neutros (en concreto de fenretinide, un

andlogo sintético de la vitamina A), para su aplicacién de forma tdpica para el tratamiento de

enfermedades de la picl. entre otras (ver tablas 2 y 4). Este documento también divulga un método
de obtencion de dichos liposomas. basado en la solubilizacién del retinoide, un agente
antioxidante, ¢l componente lipidico (lecitina) y dcido edlico (o un derivado del mismo), en un
disolvente apropiado. Posteriormente, en condiciones de vacio se evaporan los disolventes, se
reconstruye la capa hpldlca en un disolvente no acuoso. se le aiade agua destilada y se
homogeniza la mezcla. Se obtienen particulas lipidicas de un didgmerro inferior a 1000 nm, que se
filtran 4 través de un filtro de tamaiio de poro de 0.2 micras (ver pégina 11 linea 14 - pigina 12
linca 15).

La invencion definida en las reivindicaciones 1-7 no difiere de Ia téenica conocida deserita en el
documento DO en ninguna forma esencial. En ausencia de un efecto téenico inesperado. como es
el casa de la invencién reivindicada. se considera que es una mera alternativa a lo ya conocido en

el estado de la téenica. Por lo tanto, el objeto de la invencion segin se recoge en las

reivindicaciones 1-7 aunque es nueva en ¢l sentido del Articulo 33(2) PCT. carece de actividad
inventiva en el sentido del Articulo 33 (3) PCT.

2. APLICACION INDUSTRIAL (Art. 33(4) PCT).

Finalmente, se considera que las reivindicaciones 1-7, cumplen con el requisito de aplicacion
industrial tal como se define en ¢l Articulo 33(4) del PCT.




U MO |SA OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/ES2012/000

Recuadro V. Declaracion motivada segiin 1o Regla 43bis.Lai) sobre la novedad, la actividad inventiva y Ia
aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

2. Ciws y explicaciones

Yoc, | Niime n o Identifica ‘ ib.
“ US 5085242 A (GREA'T EASTERN BERMUDA W
LD
GB 2101475 A (BRITISH PETROLEUM CO 19.01.1983
e

| D03 [US 3874399 A (FUJLOIL CO LTD 01.04.1975

El objeto de la invencion es un procedimiento para la extraccion de hidrocarburos de alta
viscosidad remanentes es ¢l fondo de los tanques de almacenamiento basado en ¢l calentamiento
localizado del hidrocarburo y calentamiento y recirculacion del aire del tanque con el fin de
disminuir la viscosidad del producto y permitir su evacuacion por bombeo,

El documento DO1 divulga un procedimiento para la eliminacion de residuos de tanques de
almacenamiento mediante calentamiento del mismo bien con vapor, agua, hidrocarburo o energfa
eléctrica, (Ver columna 3, lineas 35-65, fig. 10).

El documento D02 divulga un procedimiento para la limpieza de tangues de almacenamiento de
hidrocarburos, Dicha limpieza se lleva a cabo mediante el calentamiento del lodo poniéndolo en
conlacto con agua caliente, consiguiendo asi una temperatura de 70°C que permite la extraceion
del residuo gracias a la disminucion de su viscosidad. (Ver pigina 1 lincas 3-5, 27-32, 45-70, fig.
1.

El documento DO3 divulga un procedimiento para la evacuacion de hidrocarburos de clevada
viscosidad de un tanque mediante la recirculacion al tanque del hidrocarburo inicialmente
evacuado previamente calentado, con el fin de disminuir la viscosidad del contenido del tanque y
facilitar su evacuacion, (Ver columna 1, lineas 14-17; columna 2, lineas 37-54).

Ninguno de los documentos DO1-D0O3 citados o cualquier combinacién relevante de los mismos
revela un procedimiento para la extraccion de hidrocarburos de alta viscosidad remanentes es el
fondo de los tangues de almacenamiento mediante ¢l calentamiento v recirculacion del aire del
tanque con el fin de disminuir la viscosidad del producto.

En consecuencia, la invencidn tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-3 de la solicitud es
nueva, se considera que implica actividad inventiva y que tiene aplicacion industrial (art, 33(2),
(3)y (4) PCT).

Formulario PCTASAR23T (Recuadro VidTulio 2009)
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INFORMES DE BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM

A (') Anual
Afos 200 201 2012 201 201 205 04
Informes de Biisqueda Internacional (BIS) |
(Procedimiento mundial PCT) 1409 12% 148 1257 1461 1214 169%
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Plazos
INFORME DE OPINION
BUSQUEDA
INTERNACIONAL ESCRITA

* Sila solicitud PCT reivindica prioridad:

— En el plazo de TRES meses desde |la fecha de entrada
en ISA

e Sila solicitud PCT no reivindica prioridad:

— En el plazo de NUEVE meses desde la fecha de
presentacion internacional
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Plazos OEPM: estadisticas OMPI 2014
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LA OEPM COMO ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL

Informes emitidos dentro de cada capitulo:

CAPITULO I:

e |nforme de Busqueda Internacional
e QOpinion Escrita

CAPITULO Il
e 22 (0pinion Escrita
e |nforme Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
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Modificacion del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014

Busquedas top-up (complementaria)
Reglas 66.1tery 70.2.f) del PCT:

El informe de examen preliminar internacional incluye las
denominadas busquedas top-up (complementarias),
cuyo proposito principal consiste en encontrar estado de
la técnica, potencialmente relevante, que haya sido
publicado con posterioridad a la realizacion de |Ia
busqueda internacional.

El formulario PCT/IPEA/409 ahora incluye en el Recuadro | (Base del Informe) una
referencia a su realizacion

6. Por lo que respecta a las busquedas complementarias (Reglas 66.1re7 v 70.2.1):
[] esta Administracion ha realizado una busqueda complementaria el

[J sehan recuperado documentos adicionales durante la busqueda complementaria
[] esta Administracion no ha realizado busqueda complementaria por considerar que no seria de utilidad.




INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE.
PATENTABILIDAD

Recusdro V. Declaracién motivada scgin el Articulo 35.2) sobre Ia novedad, Ia actividad inventiva y ta aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declarncién

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)
i crimiboss Ao

Csmoomal  [wwan |
WousI0658 12 |

Se considera que los objetos definidos por las reivindicaciones 1-14 no cumplen los requisitos de actividad inventiva en
el sentido del articulo 33 (3) PCT. En concrete,

Todos los documentos DO1-DOS divulgaron arquitecturas electronicas de miltiple canales para la monitorizacion de
integridad estructural mediante la técnica de ondas guiadas ultrasdnicas u ondss de Lamb que comprenden:

Un médulo generador de sefales digitales arbitrarias conectado o

Un modulo gencrador de scilales analogicas conectado a ) )
Un médulo de adaptacion para su conexidn con un transductor de monitorizacion de estructuras conectado &
Un médulo de adquisicion analogica conectado o

Un médulo de adquisicion digital

Un médulo procesador conectado a todos los madulos anteriores

Un sistema de alimentacion cléctrica

La reivindicacion principal incluye una coumeracion gencrica de los componentes de dichos médulos, componentes
‘conocidos y de uso comun en 2 técnica para los fines perseguidos.

En conereto, ¢f documento DOI divulgé de mancra explicita todos los componentes salvo la utilizacion de “memorias
“de doble puerto” en el médulo gencrador de sefales digitales y “circuitos de diczmado™ en ¢l médulo de adquisicion
digital, componentes de uso comim y conocido.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:

Las reivindicaciones dependientes 5,7,10 y 11 1an 56lo contienen efectos a conseguir y criterios de diseflo carentes de
actividad inventiva; Las caracteristicas adicionales de las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 14 han sido
divuigadas en DOI o resultan de uso comin conocido cn la téenica; Las caracteristicas adicionales de la reivindicacion
13 se divulgaron en ¢l documento DO2; La reivindicacion 9 trata de reivindicar caracteristicas no presentes en la
descripeidn original que, por otro tado, resultan en meras cleceiones arbitrarias.

Bngnud.h_ulkiuduaih:ynhwhu sistema conocido mezclando caracteristicas muy cvidentes <on
caracteristicas que responden a un mero diseio particular.

Formulario PCT/IPEA/0%Recuadro V){Julio 2011)
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B ssesrond LA OEPM Y EL PCT

Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Tasas de Solicitudes PCT OEPM

Tasas PCT
Transmision (R.14.1)
Internacional OMPI
Busqueda OEPM (EPO)

Examen OEPM (EPO)

(2016)

€
75
1.219
1.875 (=)

589 (1.930)

Descuentos
Pres. Electr.
90% (OMPI)

75%
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TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

Descuentos y reembolsos en las tasas PCT aplicados por la OEPM

» Si la busqueda PCT se basa en una busqueda anterior realizada
por la OEPM, reembolso de un 50% de la tasa de busqueda PCT .

» Si la busqueda PCT se basa parcial o totalmente en una busqueda
anterior realizada por otra ISA u otra Oficina nacional también se
practican reembolsos (Reglas 12bis.1, 16.3 y 41.1)
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TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

Descuentos en las tasas PCT aplicados actualmente por la OEPM

Los solicitantes, personas fisicas, juridicas, nacionales o residentes en un
pais ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de paises de
“ingresos bajos”, “ingresos medianos bajos” o “ingresos medianos altos”
estan exentos del 75% del importe de la tasa de busqueda internacional.
Los siguientes estados cumplen estas condiciones:

CO Colombia GT Guatemala
CR Costa Rica HN Honduras
CU Cuba MX México
DO Rep. Dominicana NI Nicaragua
EC Ecuador PE Peru

SV El Salvador
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TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

Tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) en el
procedimiento nacional

Reembolso:

- 75% si IBI lo realizé EPO o ISAs del CPE
- 25% si IBI lo realizd otra ISA

- Dispensa pago si IBl lo realizé OEPM
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La via Euro-PCT

Entrada en fase regional europea tras el proceso PCT en la OEPM.

Ventajas si se ha realizado la fase internacional en la OEPM cuando se entra en
fase regional en la EPO:

= Existe una reduccion de la tasa de busqueda complementaria de la EPO para
Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM.

= Estas reducciones tiene el propodsito de que las tasas totales sean
independientes de la Administracion Internacional europea elegida (AT, Fl,
ES, SE, NPl y VPI)

= Se obtiene la ventaja adicional de que el solicitante obtiene un informe de
busqueda complementario europeo.

= Eldescuento actual (2016 —2020) esde 1.110€
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OEPM: Automatizacion de las tareas administrativas
en el entorno PCT

Transmision de archivos por via electrénica dentro de la propia OEPM vy al
exterior:

> Ejemplares originales de las solicitudes internacionales PCT
> Notificaciones a la Oficina Internacional de la OMPI

> Informes de busqueda, opiniones escritas e informes de examen
preliminar internacional

» Documentos de prioridad electronicos: Documento de prioridad
depositado en una base de datos segura de OMPI para reivindicar una
prioridad.

> Desde septiembre 2016: participacion en el PCT Paperless Pilot
Proyect, cuyo resultado positivo reciente permite la entrega a la EPO
de la documentacion del PCT unicamente en formato electronico
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El PCT en la nueva Ley de Patentes
24/2015, de 24 de julio
- / j

- Incorporado en el Titulo XIV:
Aplicacion de los convenios internacionales

e Capitulo I: Patente Europea (articulos 151 a 161)
e Capitulo Il: PCT
>  Seccion 12. Solicitudes PCT depositadas en Espaiia (articulos 162
a 166)
>  Seccion 22. Solicitudes PCT que designan a Espaina (articulos 167
a 174)

La nueva LP 24/2015 integra y eleva a rango de ley la mayoria de las
disposiciones contempladas en el antiguo RD 1123/1995 sobre PCT.
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PCT en la NLP: ASPECTOS RELEVANTES

= Entrada en vigor 1 Abril 2017.

= Recoge las actividades de |la OEPM como ISA, IPEA, Oficina
Designada y Oficina Elegida

" |ncorpora que el incumplimiento de presentacion en la OEPM de
una Solicitud Internacional del PCT realizada en Espana vy
presentada por primera vez, privara de efectos en Espana a la
solicitud internacional (Art. 163.2 NLP)

= Entrada en fase nacional pago tasa de solicitud y realizacion del IET
(Art 169)

= |nterferencias de novedad. Se extienden a las Sls PCT que hayan
entrado en fase nacional en Espana (Art 6.3).

= Se incorpora una disposicion estableciendo que el régimen de
tasas del PCT esta condicionado al Acuerdo Especial entre la
Organizacion Europea de Patentes y Espana relativo a la
Cooperacion en cuestiones relacionadas con el PCT.

e

-
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT

Entrada
en fase
nacional
Publicacion
{meses) internacional
0 12 16 18 19
L l | | 1
Presentacion Presentacion Informe Peticién de \ o, epeipnal
de solicitud  de solicitud  de busqueda busqueda Presentacion de solicitud de
nacional PCT internacional  suplementaria examen preliminar internacional
(opcional) Entrada
\ en fase
. hacional
Examen 30
preliminar

. internacional
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PCT FASE NACIONAL: PLAZO
Plazos de entrada en Fase Nacional PCT (Art. 22 PCT)

e Oficina designada (Capitulo I)
- Antes de 30 meses desde la fecha prioridad (Art 22.1)

- Antes de 20 meses para Estados que han comunicado
incompatibilidad con el Art 22.1

e Oficina elegida (Capitulo Il)

- Antes de 30 meses si el examen se solicita en plazo de 19
meses desde prioridad (Art 39)

- En caso contrario el plazo aplicable por OE (Art 39.1.b)).

OEPM: 30 meses en ambos casos

30/43



:t, LA OEPM FASE NACIONAL PCT [ o
& MINISTERIO Oficina Espafiola
< -\’ 3‘?{:'33:?“' PAERSA de Patentes y Marcas

PCT FASE NACIONAL. TASAS OEPM

v Las establecidas por la Oficina Nacional:
- OEPM: Tasa de presentacion

v Las anualidades vencidas
- OEPM: No se abonan anualidades hasta la concesion

v Posibilidad de exencion, reduccion o reembolso

OEPM: Exencion del IET y OE cuando hay un Informe de
Busqueda Internacional del PCT previo realizado por la
OEPM. Posibilidades de reembolso parcial en otros casos.
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PCT FASE NACIONAL. TRADUCCIONES

Requisitos traduccion OEPM Requisitos traduccion OEPM

Cap. | Cap. Il
e Descripcién  Descripcion
e Reivindicaciones, * Reivindicaciones
(modificadas + declaracién e Texto dibujos
Art. 19) e Resumen
* Texto de dibujos e Toda parte modificada
e Resumen. segun su inclusion en
anexos del Informe de
examen.

No se exige traduccion del documento prioritario salvo cuando la
validez de la prioridad sea relevante para determinar la patentabilidad
de la invencion y también en caso de incorporacion por referencia ,,,,;
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PCT FASE NACIONAL OEPM
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

= Una solicitud internacional puede tener una fecha de
presentacion internacional en la OEPM posterior al periodo
de prioridad (12 meses), aunque esa fecha debe estar
incluida dentro de los dos meses siguientes a la expiracion
del periodo de prioridad (Regla 26bis.3 PCT)
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. PCT FASE NACIONAL OEPM
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

Efecto del restablecimiento del derecho de prioridad
en la Oficina Designada: “Diligencia Debida”*

Reglas 26bis.3 y 49ter.1.b):

= Si la Oficina Receptora ha restaurado el derecho de
prioridad sobre la base del criterio de |la “diligencia debida”,
el restablecimiento surte efecto en todos los Estados
Designados (salvo en aquellos que hayan notificado Ila
incompatibilidad).

* La no presentacion de la solicitud dentro del periodo de prioridad ocurrié a pesar de l

haber actuado con la diligencia debida segun las circunstancias.
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. PCT FASE NACIONAL OEPM
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

Efecto del restablecimiento del derecho de prioridad
en la Oficina designada: “No intencionalidad”*

Reglas 26bis.3 y 49ter.1.b):

= Si la Oficina receptora ha restaurado el derecho de
prioridad sobre la base del criterio de la “falta de
intencionalidad”, el restablecimiento surte efecto en sélo
en los Estados Designados cuya legislacion nacional
aplique ese criterio, o un criterio mas favorable.

* La no presentacion de la solicitud dentro del periodo de prioridad fue no intencional ‘
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PCT FASE NACIONAL OEPM
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR INCUMPLIMIENTO
DE PLAZOS DE ENTRADA EN FASE NACIONAL (Regla 49.6)

= Posible en la OEPM, cuando el solicitante no ha cumplido los
actos para entrar en la fase nacional en el plazo previsto

= E| solicitante puede presentar una solicitud de
restablecimiento y entrar en fase nacional en el plazo que

expire antes entre:
- 2 meses desde la fecha de supresion de la causa del
incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o
- 12 meses desde la fecha de expiracion del plazo para entrar en
fase nacional;
= Se aplicaran los criterios de diligencia debida.
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PCT FASE NACIONAL OEPM
PUBLICACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

La SI que designe a Espana tendra efectos de una solicitud
nacional desde el momento que se le haya otorgado una fecha
de presentacion internacional

La publicacion de una Sl, para la que |la OEPM actue como Oficina
Designada, sustituye a la publicacion de la solicitud de patente
nacional (Art 170 NLP).

- Proteccion provisional a partir de la fecha de la publicacion
internacional en espanol

- O a partir de la fecha en que una traduccion de la solicitud en
espanol se encuentre a disposicion del publico en la OEPM
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PCT FASE NACIONAL OEPM. CONCESION

Efectos de la concesion de la patente.
Prohibicion de la doble proteccion en la OEPM

= Una patente concedida por la OEPM sobre |a base de
una Sl tendra los mismos efectos y el mismo valor
que la concedida sobre |la base de una solicitud
nacional

= Prohibicion de doble proteccion: en caso de mismo
solicitante, fecha de presentacion y misma invencion
(Art 173 NLP)

la
Marcas
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PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)

= |La OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos bilaterales
con otras oficinas de Propiedad Industrial de otros paises.

= |La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan
mas de 20 oficinas y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con
oficinas nacionales.

= |La mayoria de acuerdos contemplan el PCT-PPH

PPH Global PPH bilaterales
JPO
EPA (Japan) USPTO
DPMA {Estonia} (USA) .
(Gemany) . ﬂ orea
——t—
] \x.':;' PPH con ta Oficina China PPH con la Oficina Japonesa
APO
(Austria)
IPOS
(Singapore) |
[ — il
IPO - R RS 4 -
” ﬁ PPH con la Oficina Colombiana PPH con la Oficina Mexicana
NIPO
T E I I
NPl | 6%
(Nordic) 5 \ PPH con Ia Oficin land PH co ficina P
ILPO\—'—
(Israel) e

H‘_ e -

= ':P' i PRV SPTO {Hungary)

oruga {Sweden) :
(Spain) PPH MOTTAINAI PPH con Ia Oficina Taiwanesa PH ficin
_ PCT-PPH
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* PROCEDIMIENTO PPH en OEPM

e Se aplica a solicitudes con prioridad extranjera y/o a fase
nacional PCT provenientes de los paises a los que se ha
llegado al acuerdo.

e Debe solicitarse un procedimiento PPH. ElI PPH puede
solicitarse en cualquier momento de la tramitacion.

e Una solicitud de PPH se admite si se aporta un resultado de
busqueda o examen POSITIVO de la Oficina de Primer
Deposito (OFF) en al menos una de las reivindicaciones.

e Toda/s la/s reivindicacion/es presentadas en la OEPM deben
corresponder con la/s que se han determinado patentables en
la OFF.

e Una solicitud PPH admitida desencadena un procedimiento
acelerado de concesioén.
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LA SOLICITUD PPH en la OEPM

Formulario de peticion
Informe de busqueda y/o examen positivo

Tabla de correspondencia entre las reivindicaciones originales
y las declaradas patentables

Copia de las acciones realizadas por la OFF, si no son
accesibles por la OEPM.

Copia de documentos citados por el examinador de la OFF y
no accesibles normalmente por la OEPM

Idioma de la documentacion PPH se admite inglés o espanol.
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PPH-PCT REQUEST

Request for Accelerated Examination at the Spanish Patent and
Trademark Office (SPTO) under the Patent Prosecution
Highway-PCT Pilot Program. PPH using the PCT international
work products.

Application information
* The corresponding PCT application number(s} is/are:
PCT/JP2010/070746
* The international filing date of the corresponding PCT application
number(s) is/are:
JAPAN, November 19, 2010. Claiming priority right based on Japanese patent
application No, JP2010-237629 filed on October 22, 2010

» PPH request for using the PCT international work products from:

Relevant supporting documents

List of Required Documents. Please, tick the boxes below:
1. Either:

1.1, A copy of the latest international work product (WO/ISA, WO/IPEA or IPER)
in the above-idenlified PCT application(s) is attached.

or
1.2. SPTO to obtain that document from '‘PATENTSCOPE®',
X

2. Either:

2.1. A copy of all claims which were determined to be patentable/allowable in
the above-identified PCT application(s) is attached.

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MAHRCAS (OEPM) Page 10!
Paseo de la Castelana, 75 - 28071 Madrid (Espaiia)

3106P {10.10)

'@ HHSLE
7483 Hrt

P201280019
13-03-2012

laim cor I mpl
Claim correspondence table
SPTO claims Corresponding PCT Comments explaining
application claims the correspondence
No changes have been
1-5 1-5 made related to claims,

OFICINA ESPAROLA DE PATENTES ¥ MARCAS (OEPM)
Faseo de |a Caselana, 75 - 26071 Madrid [Espaia)

3106F (10,10}

Pape 3 of..
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Oficina Espanola

iMuchas gracias!
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