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La OEPM como  
Administración Internacional del PCT y 

durante la Fase Nacional 
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OEPM: Actividades en el PCT 

 Oficina receptora de solicitudes PCT (desde 1989) 
 

 Administración encargada de la Búsqueda 
Internacional – ISA (nombramiento 1993) 
 

 Administración encargada del Examen Preliminar 
Internacional – IPEA (inicio actividades 2003) 
 

 Entrada en fase nacional de solicitudes 

LA OEPM Y EL  PCT 



3/43 

LA OEPM COMO AI 

LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE BÚSQUEDA (ISA) Y 
DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA) 

La Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) realiza su actividad 
como Administración Internacional 
tanto de Búsqueda 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 España o 
de un país hispanohablante adherido al 
PCT y que haya designado a la OEPM. 
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ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: 22 

• AT 

• AU 

• BR 

• CA 

• CL 

• CN 

• EG 

• EP  

• ES 

• FI 

• IL 

• IN 

• JP  

• KR 

• RU 

• SE 

• SG 

• UA 

• US 

• XN 

• XV 

• TR 

 

 

LA OEPM COMO ISA 
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Solicitud PCT 
Oficina Receptora Fase 

Internacional PCT 
en Español 

Fase Nacional en 
cada Estado 

OEPM 

España 

--------- 

México 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Rep Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Perú  

LA OEPM COMO ISA 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ISA 
(Regla 36.1 PCT) 

• Al menos 100 examinadores con cualificación suficiente para 
realizar las búsquedas en los distintos campos técnicos 
 

• Disponer o tener acceso a la documentación mínima PCT 
referida en la Regla 34 
 

• Tener capacidad para realizar búsquedas en los distintos 
idiomas de la documentación mínima PCT 
 

• Debe disponerse de un Sistema de Gestión de Calidad y de 
Revisión Interna 

LA OEPM COMO ISA 
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PCT Sistema de gestión de calidad  

OEPM Certificación ISO 9001:2008 → 9001:2015 

LA OEPM COMO ISA 
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RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE UNA ISA: 
“descubrir el estado de la técnica pertinente” (Artículo 15 PCT) 

 
INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO I: 

 CAPÍTULO I: 
• Informe de Búsqueda Internacional (IBI) 
• Opinión Escrita (OE) 

LA OEPM COMO ISA 



9/43 

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL 

Lista de documentos relativos al estado de la técnica con 
indicación de su grado de relevancia: 

 

    X 
    Y 
     A 

X: de particular relevancia:  
un sólo documento afecta a 
novedad o actividad 
inventiva de una 
Reivindicación. 

Y: de particular relevancia 
combinado con otro/s de la 
misma categoría: dos 
documentos combinados 
afectan a actividad inventiva 
de  una Reivindicación. 

A: refleja el estado de la 
técnica sin cuestionar la 
patentabilidad 

LA OEPM COMO ISA 
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OPINIÓN ESCRITA EN EL CAPÍTULO I DEL PCT 

Objetivo: 

• Proporcionar al solicitante una primera indicación de NOVEDAD, 
ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL de la 
solicitud  

• Igualmente se da información sobre otros defectos de la 
solicitud. 

• Intentar que la OE sea de la máxima utilidad para las etapas 
posteriores, incluyendo sugerencias de modificaciones que 
evitarían una opinión negativa en fases posteriores. 

 

Se emite simultáneamente con el  

Informe de Búsqueda Internacional 

LA OEPM COMO ISA 
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LA OEPM COMO ISA 

(FORMULARIO PCT/ISA/237): 

 Primera Página 

I. Base de la Opinión 

II. Prioridad 

III. Falta de formulación de opinión 

IV. Falta de Unidad 

V. Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial 

VI. Documentos Citados 

VII. Defectos 

VIII.Observaciones sobre Claridad y Congruencia 

Opinión Escrita: Elementos 

La OE es un documento compuesto de 8 recuadros que 

analizan los distintos aspectos de la solicitud PCT 



12/43 

Ejemplo OEPM:  
Opinión Escrita 
Primera Página  

LA OEPM COMO ISA 
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Ejemplo OEPM:  
Opinión Escrita 

negativa  

LA OEPM COMO ISA 
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LA OEPM COMO ISA 

Ejemplo OEPM:  
Opinión Escrita 

positiva  
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LA OEPM COMO ISA 

INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM 
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Plazos 

• Si la solicitud PCT reivindica prioridad: 
– En el plazo de TRES meses desde la fecha de entrada 

en ISA 

• Si la solicitud PCT no reivindica prioridad: 
– En el plazo de NUEVE meses desde la fecha de 

presentación internacional 

INFORME DE 
BÚSQUEDA 

INTERNACIONAL 

OPINIÓN 

ESCRITA 

LA OEPM COMO ISA 
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Plazos OEPM: estadísticas OMPI 2014 

LA OEPM COMO ISA 



18/43 

LA OEPM COMO IPEA 

Informes emitidos dentro de cada capítulo: 

 CAPÍTULO I: 
• Informe de Búsqueda Internacional 
• Opinión Escrita 

 
CAPÍTULO II 

• 2ª Opinión Escrita 
• Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad 

LA OEPM COMO ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR 
INTERNACIONAL 
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LA OEPM COMO IPEA 

Búsquedas top-up (complementaria) 
Reglas 66.1ter y 70.2.f) del PCT:  
 

El informe de examen preliminar internacional incluye las 
denominadas búsquedas top-up (complementarias), 
cuyo propósito principal consiste en encontrar estado de 
la técnica, potencialmente relevante, que haya sido 
publicado  con posterioridad a la realización de la 
búsqueda internacional. 

Modificación del PCT relevante en vigor desde Julio de 2014  

El formulario PCT/IPEA/409 ahora incluye en el Recuadro I (Base del Informe) una 
referencia a su realización 
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LA OEPM COMO IPEA 

Ejemplo OEPM:  
Informe Preliminar 
Internacional sobre 

Patentabilidad 
negativo 
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LA OEPM Y EL  PCT 

Tasas de Solicitudes PCT OEPM  

(2016) 

Tasas PCT € Descuentos 

Transmisión (R.14.1) 75 Pres. Electr. 

Internacional OMPI 1.219 90% (OMPI) 

Búsqueda OEPM (EPO) 1.875 (=) 75% 

Examen OEPM (EPO) 589 (1.930) - 
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Descuentos y reembolsos en las tasas PCT aplicados por la OEPM  

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

 Si la búsqueda PCT se basa parcial o totalmente en una búsqueda 
anterior realizada por otra ISA u otra Oficina nacional también se 
practican reembolsos (Reglas 12bis.1, 16.3 y 41.1) 

 

TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM 

LA OEPM Y EL  PCT 
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Los solicitantes, personas físicas, jurídicas, nacionales o residentes en un 
país ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de países de 
“ingresos bajos”, “ingresos medianos bajos” o “ingresos medianos altos” 
están exentos del 75% del importe de la tasa de búsqueda 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 Perú 

SV El Salvador 

 

LA OEPM Y EL  PCT 

TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM 

Descuentos en las tasas PCT aplicados actualmente por la OEPM  
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Tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) en el 
procedimiento nacional 

Reembolso: 

 

 75% si IBI lo realizó EPO o ISAs del CPE 

 25% si IBI lo realizó otra ISA 

 

  Dispensa pago si IBI lo realizó OEPM 

LA OEPM Y EL  PCT 

TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM 
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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 reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO para 
Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM.  

 Estas reducciones tiene el propósito de que las tasas totales sean 
independientes de la Administración Internacional europea elegida (AT, FI, 
ES, SE, NPI y VPI)  

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

 El descuento actual (2016 – 2020) es de 1.110 € 

La vía Euro-PCT 

LA OEPM Y EL  PCT 



26/43 

Transmisión de archivos por vía electrónica dentro de la propia OEPM y al 
exterior: 

 Ejemplares originales de las solicitudes internacionales PCT 

 Notificaciones a la Oficina Internacional de la OMPI 

 Informes de búsqueda, opiniones escritas e informes de examen 
preliminar internacional 

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

 Desde septiembre 2016: participación en el PCT Paperless Pilot 
Proyect, cuyo resultado positivo reciente permite la entrega  a la EPO 
de la documentación del PCT únicamente  en formato electrónico 

OEPM: Automatización de las tareas administrativas 
en el entorno PCT 

LA OEPM Y EL  PCT 
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EL PCT EN LA NUEVA LEY DE PATENTES 

El PCT en la nueva Ley de Patentes 
24/2015, de 24 de julio 

Incorporado en el Título XIV:  
Aplicación de los convenios internacionales  

 
• Capítulo I: Patente Europea (artículos 151 a 161) 
• Capítulo II: PCT 

 Sección 1ª. Solicitudes PCT depositadas en España (artículos 162 
a  166) 

 Sección 2ª. Solicitudes PCT que designan a España (artículos 167 
a 174) 

La nueva LP 24/2015 integra y eleva a rango de ley la mayoría de las 
disposiciones contempladas en el antiguo RD 1123/1995 sobre PCT. 
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EL PCT EN LA NUEVA LEY DE PATENTES 

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 
 Incorpora que el incumplimiento de presentación en la OEPM de 

una Solicitud Internacional del PCT realizada en España y 
presentada por primera vez, privará de efectos en España a la 
solicitud internacional (Art. 163.2 NLP) 

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

 Interferencias de novedad. Se extienden a las SIs PCT que hayan 
entrado en fase nacional en España (Art 6.3). 

 Se incorpora una disposición estableciendo que el régimen de 
tasas del PCT está condicionado al Acuerdo Especial entre la 
Organización Europea de Patentes y España relativo a la 
Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT.  
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 
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Plazos de entrada en Fase Nacional PCT (Art. 22 PCT) 

• Oficina designada (Capítulo 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 

•  Oficina elegida (Capítulo II) 

- 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)). 

PCT FASE NACIONAL: PLAZO 

OEPM: 30 meses en ambos casos 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

 Las establecidas por la Oficina Nacional: 

- OEPM: Tasa de presentación 

 

 Las anualidades vencidas 

- OEPM: No se abonan anualidades hasta la concesión 

 

 Posibilidad de exención, reducción o reembolso 

OEPM: Exención del IET y OE cuando hay un Informe de 
Búsqueda Internacional del PCT previo realizado por la 
OEPM. Posibilidades de reembolso parcial en otros casos. 

 

PCT FASE NACIONAL. TASAS OEPM 
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

Requisitos traducción OEPM 
Cap. I 

• Descripción 

• Reivindicaciones, 
(modificadas + declaración 
Art. 19) 

• Texto de dibujos 

• Resumen.  

 

Requisitos traducción OEPM 
Cap. II 

• Descripción 

• Reivindicaciones 

• Texto dibujos 

• Resumen 

• Toda parte modificada 
según su inclusión en 
anexos del Informe de 
examen. 

PCT FASE NACIONAL. TRADUCCIONES 

No se exige traducción del documento prioritario salvo cuando la 
validez de la prioridad sea relevante para determinar la patentabilidad 

de la invención y también en caso de incorporación por referencia  
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 Una solicitud internacional puede tener una fecha de 
presentación 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 expiración 
del periodo de prioridad (Regla 26bis.3 PCT) 

PCT FASE NACIONAL OEPM 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 
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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 la 
incompatibilidad). 

* La no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida según las circunstancias. 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

PCT FASE NACIONAL OEPM 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD 
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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 sólo 
en los Estados Designados cuya legislación nacional 
aplique ese criterio, o un criterio más favorable. 

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

* La no presentación de la solicitud dentro del período de prioridad fue no intencional 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

PCT FASE NACIONAL OEPM 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD 
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 Posible en la OEPM, cuando el solicitante no ha cumplido los 
actos para entrar en la fase nacional en el plazo previsto 

 El 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 supresión de la causa del 
incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o 

- 12 meses desde la fecha de expiración del plazo para entrar en 

fase nacional; 
 Se aplicarán los criterios de diligencia debida. 

PCT FASE NACIONAL OEPM 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR INCUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DE ENTRADA EN FASE NACIONAL (Regla 49.6) 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 
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PCT FASE NACIONAL OEPM  
PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.  

 La SI que designe a España tendrá efectos de una solicitud 
nacional desde el momento que se le haya otorgado una fecha 
de presentación internacional 

 La publicación de una SI, para la que la OEPM actúe como Oficina 
Designada, sustituye a la publicación de la solicitud de patente 
nacional (Art 170 NLP).  

- Protección provisional a partir de la fecha de la publicación 
internacional en español 

- O a partir de la fecha en que una traducción de la solicitud en 
español se encuentre a disposición del público en la OEPM 

LA OEPM FASE NACIONAL PCT 
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT 

Efectos de la concesión de la patente. 
Prohibición de la doble protección en la OEPM 

 Una patente concedida por la OEPM sobre la base de 
una SI tendrá los mismos efectos y el mismo valor 
que la concedida sobre la base de una solicitud 
nacional  

 

 Prohibición de doble protección: en caso de mismo 
solicitante, fecha de presentación y misma invención 
(Art 173 NLP) 

PCT FASE NACIONAL OEPM. CONCESIÓN  
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PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 

PPH 

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

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

 La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH 

PPH Global  PPH bilaterales  



40/43 

PROCEDIMIENTO PPH en OEPM 

• Se aplica a solicitudes con prioridad extranjera y/o a fase 
nacional PCT provenientes de los países a los que se ha 

llegado al acuerdo. 

• Debe solicitarse un procedimiento PPH. El PPH puede 
solicitarse en cualquier momento de la tramitación. 

• Una solicitud de PPH se admite si se aporta un resultado de 
búsqueda o examen POSITIVO de la Oficina de Primer 

Depósito (OFF) en al menos una de las reivindicaciones.  

• Toda/s la/s reivindicación/es presentadas en la OEPM deben 

corresponder con la/s que se han determinado patentables en 
la OFF. 

• Una solicitud PPH admitida desencadena un procedimiento 
acelerado de concesión. 

PPH 
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LA SOLICITUD PPH en la OEPM 

• Formulario de petición 

• Informe de búsqueda 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 documentación PPH se admite inglés o español. 

PPH 
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¡Muchas gracias! 




