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Restauracion del derecho de prioridad

= Finalidad: mantener el derecho de prioridad cuando la solicitud
Internacional se presente accidentalmente hasta dos meses
después del vencimiento del periodo de prioridad

= Dos posibles criterios, a eleccion de la Oficina receptora:
= intencionalidad, o
- diligencia debida
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Requisitos formales

= Solicitud internacional presentada dentro de los dos meses
siguientes al vencimiento del periodo de prioridad

= Peticion de restauracion del derecho de prioridad dentro del mismo
plazo de dos meses

= Tasa de restauracion de prioridad pagada dentro de dicho plazo de
dos meses

= EXxposicion de motivos dentro del plazo de dos meses y, en su
caso, declaracion u otra prueba en apoyo de la exposicion de
motivos
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Analisis en la Oficina receptora (1/2)

= OEP y OEPM aplican unicamente el criterio de ‘diligencia debida’
(interpretacion de la regla 26bis.3 PCT en linea con el articulo 122
CPE)

» |ncumplimiento del plazo resulta de:
— una circunstancia excepcional, o
— un error aislado en un sistema de seguimiento de plazos
normalmente satisfactorio
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Analisis en la Oficina receptora (2/2)

» Responsabilidad principal corresponde al solicitante:

— pasos propios de una persona diligente
— delegacion al agente—> también el agente debe demostrar
‘diligencia debida’

= 'Diligencia debida' del agente que trabaja con apoyo administrativo
—> tarea rutinaria, vy:

— eleccion de un trabajador competente para las tareas
administrativas

— instrucciones suficientes

— supervision razonable
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Ejemplos (1/4)

Ejemplo 1: error por parte del servicio

postal

= solicitante escoge servicio postal fiable
reconocido por la OEP
= instrucciones suficientemente detalladas

respecto al lugar y fecha de entrega

Ejemplo 2: gran namero de solicitudes

delegacion a agente que gestiona un gran
namero de solicitudes

error en el seguimiento del plazo: solicitud
pasado el plazo de prioridad

infomacion insuficiente respecto al sistema
utilizado para el seguimiento del plazo de

prioridad
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Ejemplos (2/4)
Ejemplo 3: cimulo de infortunios

= agente recuerda al solicitante que se
aproxima el fin del plazo de prioridad

= solicitante encomienda al agente la
presentacion de la solicitud, pero se
equivoca en la fecha

= solicitante envia recordatorio, citando
de nuevo la fecha equivocada

= agente llama al solicitante el dia que
expira el plazo, sin éxito

= tras hablar con el solictante, el agente

deposita un dia después

Ejemplo 4: circunstancia excepcional

= agente continua trabajando a pesar de
una severa gripe
= solicitud pasada la medianoche

= aporta certificado medico (confidencial)
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Ejemplos (3/4)
Ejemplo 5: enfermedad repentina

= agente trabaja solo
» enfermedad repentina requiere
hospitalizacion inmediata

= falta de tiempo para delegar

Example 6: error administrativo

= asistente anota una fecha equivocada
en el sistema de seguimiento de plazos

= error pasa inadvertido durante la
segunda verificacion

» todos los recordatorios basados en la
fecha equivocada

= asistente cualificado, con tres afios de
experiencia, instrucciones y supervision

suficientes

European Patent Office

10



Ejemplos (4/4)
Ejemplo 7: sustitucion

= asistente de baja por maternidad

= sustituto recibe s6lo dos dias de
formacion

= sustituto olvida recordar al agente la
inminente expiracion del plazo de
prioridad

= falta de supervision
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Incorporacion por referencia

European Patent Office
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Elemento omitido

= |a totalidad de la descripcion o el juego completo de
reivindicaciones

= Si al determinar los documentos que supuestamente constituyen
una solicitud internacional la OR comprueba que parece faltar un
elemento, requerira al solicitante, a su eleccion (PCT/RO/103):

— para que proporcione el elemento omitido - la fecha de
presentacion internacional sera aquella en que se cumplan los
requisitos del articulo 11 PCT,

0

— para que confirme que el elemento se incorpora por referencia 2>
si cumple los requisitos, se mantiene la fecha de presentacion
Internacional
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Parte omitida

= Parte de la descripcion, parte de las reivindicaciones o parte o la
totalidad de los dibujos

= Si al determinar los documentos que supuestamente constituyen
una solicitud internacional la OR comprueba que parece faltar una
parte, requerira al solicitante, a su eleccion (PCT/RO/107):

— para que proporcione la parte omitida - la fecha de
presentacion internacional sera aquella en se aporte la parte
omitida,

0

— para que confirme que la parte se incorpora por referencia - si
cumple los requisitos, se mantiene la fecha de presentacion
iInternacional
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Plazos
* Dos meses desde (regla 20.7 PCT):
— la fecha del requerimiento (PCT/R0O/103 o PCT/RO/107) o
— la fecha de recepcion de alguno de los elementos del articulo 11

PCT

Requisito sustantivo en caso de incorporacion:

— El elemento o parte omitido debe estar completamente
contenido en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica
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Recuadre ¥* VI REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Se rervindica la pnondad de las sigmentes solicriudes anteriores

Fecha de presentacion de la Mumero de la 51 la zolicrtud antenior a=:
solicitud antenor solicitud anterior solicitud nacional: solicitud regional: solicitud miermacional:
{diames/ario) paiz o musmbro de la OMC Oficina regional (ficina receptors
Punto (1)
Punto (2)

Punto (1)

|:| En el recuadro suplementano se incluven retvindicaciones de priondad adicionales

Tranzmifir una copia E‘-E-I!'ﬁﬁf.'ldill se rueza a la Oficina receptora que prepare v ransmita a la Oficina Intermacional una copia cerfificada
dela selhicitud anterior/de las solicitudes anteniores izolo 5i la solicitud anterior ha sido prezentada anie la oficing que a los fines de laprezente
solicitud mternacional ex la Oficing receprora) 1dentificada(s) supra como

|:| Todos los |:| Puato (1) |:| Punto (2) |:| Punto (1) |:| otros, ver Eec_ua-:im

pumtos SUPIEIMEN TAND

Restaurar el derecho de prmnd'ld' sz solicita a la Oficing receptora que restaure el derecho de priondad *E"pe-:t-:- a lals) solicttud{es)

antertor(es) indicadals) mas amba o en el recuadro suplsmentano como puntais): [ |"I eanze rambien |'5|..
Notas del R dro Ne VI ze daran inft joREs Mas lias en i icion de res. iam del de a dad|
Notas del Recuadre ! - se daran iformaciones mas amplias que apoyen la peticion de restauracion del derecho de priovidad).

corporacion por referencia? cuande un elemente de la solboiud mtermacional mencionade en el Articulo 11.1mi)d) o 2) 0 una parte
de la desoay @5 rervindicaciones o da los dibujos mencionada en la Fegla 20.5.3) no esta contemde en ofro lugar en esta solicitud
internacional pero figura J_‘IZE'”LHJ:EL'ltE en una selicitud antsrior cuya prioridad se rervindica en la fecha en la que uno o vanos elementos
mencionados en el Articulo 11.1)i1) fueron recibides inicialmente por la Oficina receptora, ese elemento o esa parte, a reserva de
confirmacion segim la Regla 20.6, se meorporara por referencia en esta solicttud intermacional a los efectos de 1a Regla 20.6.




Otros requisitos formales en caso de incorporacion

Ademas de la declaracion contenida por defecto en el petitorio, un
escrito confirmando que el elemento o parte se incorpora por
referencia acompanado por:

Hoja(s) que contenga(n) el elemento completo tal y como aparezca
en la solicitud anterior

Copia del documento de prioridad

Traduccion del documento de prioridad

Si se trata de una parte omitida, indicacion del lugar de la solicitud
anterior en que se encuentra
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Comprobacion negativa (1/2)

Si la Of. Receptora no recibe contestacion o subsisten los defectos
del Art. 11.1:

No se otorga fecha de presentacion internacional, y la solicitud
Internacional no se tramita como tal solicitud

18



Comprobacion negativa (2/2)

Si los requisitos para la incorporacion por referencia no se cumplen:

El solicitante puede pedir que la parte omitida no sea tenida en cuenta
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Correccion de fecha de presentacion internacional

La Oficina Designada puede revisar la fecha de presentacion
internacional otorgada por la Oficina receptora mediante incorporacion
por referencia.

20

; 2 k- e
-
TS T | & P e



Mencion alaincorporacion por referencia en la
Guia para las Oficinas Receptoras del PCT

Capitulo IV, parrafos 49 a 54

http://www.wipo.int/pct/en/texts/qgdlines.html#ispe

2 * wavm .
S G
D varee
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html

Ejemplo. Paso 1

Omision de dibujos en la solicitud internacional, los cuales aparecian
mencionados en la descripcion de la solicitud internacional:

X Lista de verificacidn Mimero de hojas Flehero(s) electronco(s) adjuniols)
X Fetitorio (incluidas las hojas de 5 v
declaracidn}

-2 Deseripeitn 27 /

[-3 Retvindicaciones 2 &

154 Resumen 1 J

I%-5 Dlbujos o -

w7 [ tora. 15 N

é‘% T o e
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Ejemplo. Paso 2

La Oficina receptora envia al solicitante el formulario PCT/RO/107
relativo a la omision de los dibujos:

1. Esta Oficina receptora ha constatado que:

a. [] partes de la descripcion se han omitido. o parecen haberse omitido (especificar paginas)
b. [] unaparte de una reivindicacion o una parte de las reivindicaciones se han omitido. o parecen haberse omtido
(especificar paginas)
parte de o todos los dibujos se han omitido. o parecen haberse omitido (especificar pdginas) todos.
d. en las paginas 19 y 20 de la descripicion se hace referencia a dibujos que parecen haberse omitido.

!‘J

Se requiere al solicitante para que. en el plazo indicado mas arriba. opte entre:
[] 1) completar la supuesta solicitud internacional aportando la’s parte/s omitida’s; o

1) confirmar, de acuerdo con la Regla 20.6.a). que esa parte se incorpora por referencia en virtud de la Regla 4.18
(vease Anexo para mas detalles):
y presentar observaciones. en su caso.

3. St los dibujos omitidos no se aportan a esta Oficina receptora en el plazo indicado mas arriba. todas las referencias en la
solicitud mternacional a dichos dibujos se consideraran inexistentes (Articulo 14.2).
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Ejemplo. Paso 3

El solicitante corrige la omision, presentando una carta explicativa, y
aportando los dibujos omitidos. Igualmente, aporta una copia de la
solicitud anterior reivindicada, puesto que fue presentada en otra

Oficina nacional.
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Ejemplo. Paso 4

La Oficina receptora emite el formulario PCT/RO/114, en el que se
comunica al solicitante la incorporacion por referencia:

Esta Oficina receptora ha constatado que:

los requusitos de las Reglas 4.18 y 20.6.a) se han cumplido v que un elemento o parte se considera que estaba
contenido en la supuesta solicitud internacional en la fecha en la que uno o mas elementos de los referidos en el
Articulo 11.1111) fueron por primera vez recibidos por esta Oficina receptora (Para mayor informacion sobre
la fecha de solicitud internacional otorgada, vease el Formulario PCT/RO/105 emitido separadamente)
(Regla 20.6.b))

Esta decision afecta a la/s pagina/s numero/s 1/1, 1/2, 1/3'Y 1/4 DE LOS DIBUJOS recibida/s el 17
JULIO 2015 (17.07.2015) .

A los fines de la Regla 20.6.a)11), esta decision se ha basado en:

a. [ ] el documento prioritario aportado en virtud de la Regla 17.1.a). b) o b-bis)

b. una copia de la solicitud anterior tal y como se presentd (Regla 20.6.a)11))
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Servicio “PCT-Direct”

European Patent Office

26



Servicio ‘PCT-Direct’

= Publicacion y entrada en vigor
- EPO OJ 2014, A89 (01.11.2014) y EPO OJ 2015, A51 (01.07.2015)

= Requisitos:
— Solicitud internacional (PCT) seleccionando a EPO como Administracion
encargada de la Busqueda Internacional y ante cualquier RO.
— Reivindicacion de una solicitud prioritaria buscada por la EPO (first filing:
EP, PCT RO/EP, FR, NL, BE, LU, IT, TR, GR, CY, MT, SM, LT)

= Solicitante podra presentar acompafnando a la sol. PCT presentada ante
cualquier RO, a la atenciéon de la EPO como Administracion de Busqueda
Internacional
— Observaciones informales a objeciones en la busqueda elaborada para
la solicitud anterior
— Explicacion de modificaciones realizadas en el texto de la solicitud PCT
con respecto a la sol. prioritaria
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Servicio ‘PCT-Direct’

= Servicio gratuito
= Forma de la peticion del PCT-Direct
— PCT Direct letters habran de presentarse en un documento separado a
la solicitud internacional . Se denominaran : “PCT Direct / informal
comments”.
— Deberd identificarse el n° de la solicitud prioritaria
— Si hay modificaciones en el texto de la sol. Internacional se recomienda
adjuntar una “working copy”
— Formato PDF
— Auto-explicativas (IBl y OE pueden no ser publicas)
— Accesibles en PATENTSCOPE (desde publicacion solicitud)
- El examinador las tendra en cuenta pero no hara referencia explicita al
PCT Direct o a su contenido
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Servicio ‘PCT-Direct’
= ;Por qué PCT-direct?
— Supone una ocasion adicional de hacer llegar al examinador la opinion
del solicitante sobre las objeciones (acertadas 0 no) realizadas por el

examinador en la opinion escrita del ISR de la solicitud prioritaria.

- Facilita que el examinador se de cuenta de las modificaciones realizadas
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Ejemplos
* PATENTSCOPE

= PCT Direct letters — comentarios informales
— Modificaciones reivindicaciones + soporte descripcion (prioridad)
— Modificaciones descripcion
— Claridad
— Adaptacion a las nuevas reivindicaciones
- Ejemplos adicionales (suficiencia descripcidon o comparativos)
— Prioridad
— Novedad
— Actividad inventiva
— Unidad invencion

European Patent Office

30



Muchas gracias por su atencion

European Patent Office
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