CEIPI

e Patentes ¥ Marcas

V Curso en Derecho Europeo de Patentes

PROGRAMA

Sequndo Ano: 2015-2016

1. Inauguracion e Introduccion. La solicitud de patente europea

25 septiembre 2015 (mafiana)

» Inauguracion del curso (a cargo de OEPM y EOI):
Coordinadores del curso:
Francisco Bernardo (ABG Patentes)
Ascension Vazquez Pérez (EOI)
- Bienvenida e introduccion al curso.
- Programa, detalles administrativos, asistencia a las sesiones, material e
instalaciones.
- Presentacion de los alumnos.

Temas:

Introduccion a los distintos procedimientos: EPC, Ley de Patentes, PCT.
La solicitud de patente europea.

Lugar de presentacion: EPO u Oficinas Nacionales.

Forma de presentacion.

Solicitud en las Oficinas nacionales.

Requisitos para la solicitud. Referencia a solicitud previa.

Traducciones.

Fecha de solicitud.

Solicitudes divisionales.

2. Examen formal e Informe de busqueda europeo

25 septiembre 2015 (tarde)

Temas:

Requisitos formales y examen formal.

Correcciones de deficiencias. Receiving Section.

Formalidades de la designacion de inventores y representacion.
Listados de secuencias y certificados de material biolégico.

El Informe de Busqueda Europeo. La Opinién de Busqueda.
Procedimiento en caso de Busqueda incompleta.

Publicacion de la solicitud y del Informe de Busqueda.



3. Examen de fondo de la solicitud Europea

23 octubre 2015(mafiana)

Temas:

Designacion de estados

Peticibn de Examen. Tasa de examen.

Examen acelerado (PACE).

Procedimiento del examen de fondo de la solicitud de patente Europea.
Opinidn escrita del Extended search report.

Reglas del procedimiento de examen.

Redaccion y contenido las acciones oficiales.
Respuesta a las acciones oficiales.

Auxiliary Requests

Entrevista telefénica y vista oral en examen.
Introduccién al examen B del EQE.

Diferentes reivindicaciones para diferentes Estados

4. Modificaciones a la solicitud de patente

23 octubre 2015 (tarde)

Temas:

Art. 123 EPC. Modificaciones de la solicitud o de la patente Europea.
Condiciones y plazos para las modificaciones.

Limitaciones al derecho de modificacion.

Modificaciones permitidas y rechazadas. Examen de las modificaciones.
Disclaimers.

Correcciones de errores (R 139y 140 EPC y G 1/10)

Condicién para las correcciones.

Modificaciones y correcciones en la fase de concesion.

Modificaciones en Oposicion.



5. Caso Practico de procedimiento (Examen)

20 noviembre 2015 (mafiana)

Seminario:

Caso practico de examen de una solicitud de patente europea en base a la
informacion proporcionada por los inventores y solicitantes, con especial
énfasis en los aspectos de fondo y de procedimiento.

Introduccion al examen EQE Paper B.

6. Concesion de la patente europea

20 noviembre 2015 (tarde)

Temas:

Art. 97 EPC: Concesidn o rechazo.

Finalizacion del examen, la comunicacién segun la regla 71(3) EPC.
El “Druckexemplar”.

Aceptacion o rechazo del texto propuesto.
Solicitudes divisionales.

Formalidades de la concesion.

Tasas en el momento de la concesion.

Publicacion de la patente.

Correcciones y registro tras la concesion.

Art. 65 EPC. Efectividad en los paises designados.
El acuerdo de Londres.



7. Oposicion |

11 diciembre 2015 (mafiana)

Temas:

La Oposicion en el EPC.

Motivos de oposicion.

Partes en el procedimiento.

Intervencion del supuesto infractor (art. 105 CEP).
Admisibilidad.

Examen de las oposiciones. Requisitos y plazos.
Evidencias: documentos, expertos, testigos.

Vista oral en Oposicién.

Revocacion o mantenimiento de la patente europea.
Recurso.

Nueva publicaciéon de la patente.

Costes.

Procedimiento de limitacion o revocacion.

8. Oposicion Il — Caso Préctico

11 diciembre 2015 (tarde)

Temas:

Redaccion del escrito de oposicion.

Caso practico de oposicion a una patente europea.
Introduccion a la parte C del EQE



9. Recursos ante la Oficina Europea de Patentes

22 enero 2016 (mafana)

Temas:

Las Camaras de recursos. Independencia y reglas de procedimiento.
Decisiones objeto de recurso.

Personas legitimadas para recurrir y partes en el procedimiento.
Plazos y forma del recurso.

Revision.

Examen de los recursos y admisibilidad.

Procedimiento. Vista oral en recurso.

Decisiones de las Camaras de recursos.

Peticion de revision.

Decisiones de la Gran Cadmara de Recursos.

10. EPC: Reglas Generales de Procedimiento en el EPC (I)

22 enero 2016 (tarde)

Temas:

Normas generales de procedimiento.

Art. 125 EPC Principios generales: principio de libre disposicion, buena fe.
Art. 113 EPC. Bases y formas de las decisiones. Derecho a ser escuchado.
Art. 114 EPC Examen ex officio por la Oficina Europea de Patentes.

Art. 115 EPC Observaciones de terceros.

Art. 117 EPC Pruebas. Obtencion de la pruebas.

Art. 118 EPC Unidad de la patente Europea



11. EPC: Reglas Generales de Procedimiento en el EPC (ll)

19 febrero 2016 (mafiana)

Temas:

Art. 119. Notificaciones. Documentos objeto de notificaciones.
Formas de notificacién en la Oficina Europea de Patentes.
Art. 120 EPC. Plazos. Calculo de plazos y plazos agregados.
Extensién de plazos.

Documentos presentados fuera de plazo.

Suspension e interrupcion del procedimiento

12. Reglas Generales de Procedimiento en el EPC (lll)

19 febrero 2016 (tarde)

Temas:

Remedios legales:

Art 121 EPC Reanudacion del procedimiento.
Requisitos y plazos para el restablecimiento.
Art. 122 EPC “Restitutio in integrum”
Interpretacion de “diligencia debida”.
Procedimiento para el restitutio y plazos.

Tasas:

Reglas relacionadas con las tasas.

Fechas relevantes.

Pagos erroneos.

Métodos de pago.

Pago a través de cuenta de débito y Epoline.
Tasas en el procedimiento de concesion.

Tasas de mantenimiento en el EPC (Anualidades.).



13. Vistas Orales en la Oficina Europea de Patentes

11 Marzo 2016 (mafiana)

Temas

Art. 116 EPC. Vistas Orales en la Oficina Europea de Patentes.
Procedimientos donde puede haber vistas orales.

Peticién y convocatoria de Vista oral.

Partes en el procedimiento.

Preparacion. Idiomas. Fechas.

Desarrollo de la vista oral.

Representante, testigos, expertos y acompafiantes.
Admisibilidad de documentos o evidencia en la vista oral.
Cierre de la vista oral y decision.

14. Ejercicio practico oposicion. Vista Oral

11 Marzo 2016 (tarde)

Seminario:
- Ejercicio préactico de procedimiento de oposicidn a una patente europea,
con énfasis en la vista oral ante la Division de Oposicion (“Mock Oral
Proceedings”).



15. Procedimiento en la Ley de Patentes espafiola

15 abril 2016 (mafiana)

Temas:

La solicitud de patente espafiola.
Presentacion y requisitos formales.

El Informe de Estado de la Técnica (IET)
Publicacién de la solicitud.

Tasas y anualidades.

Procedimientos de concesion: general y con examen previo.
Modificaciones y correccion de errores.
Contestacion a suspensos.

Observaciones de terceros y oposiciones.
Plazos.

Recursos.

Modelos de Utilidad.

Relacion entre patente europea y nacional.
Conversion de una patente europea.
Cambios en la nueva ley de patentes

16. Representacion.

15 abril 2016 (tarde)

Temas:

Principios generales de representacion.

Representacion ante la EPO y ante la OEPM.

Representacion por empleados.

Representante comun.

Requisitos para la representacion.

Representante profesional. El Agente de Patentes Europeas.

El Examen Europeo de Cualificacion (EQE).

La asociacion de Agentes de Patente Europea. European Patent Institute (EPI).
Formacion para agentes. La Academia Europea de Patentes. EL CEIPI.
El Agente de la Propiedad Industrial.

EL Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI)



17. Ejercicio practico de situacion legal

20 Mayo 2016 (mafiana)

Seminario:

Trabajo practico sobre una situacion compleja que involucra varias patentes, y
gue comprende preparar un asesoramiento legal de la situacion, tanto desde el
punto de vista sustantivo como de procedimiento, y disefiar una estrategia.
Introduccion a la parte DIl del EQE.

18. Regulacion de la Patente Unitaria y otros acuerdos

20 Mayo 2016 (tarde)

Temas:

La patente Unitaria

El Convenio de la Unién de Paris.

Los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC).

Tratado sobre el Derecho de Patentes (Patent Law Treaty (PLT)) y otros
proyectos de armonizacion.

Legislacion comunitaria en materia de Patentes.



17 junio 2016 (mafana)

Temas:

Introduccion general al procedimiento PCT

Normativa, Instituciones, objetivos.

WIPO. La Oficina Internacional (International Bureau).
Plazos en el PCT

Fase Internacional: la solicitud PCT.

Presentacion de la solicitud PCT y requisitos formales.
Idiomas.Representacion. Tasas.

20. PCT
17 junio 2016 (tarde)

Temas:

Correcciones de defectos

Registro de cambios.

Busqueda Internacional y Opinion Escrita.
Publicacion.

Examen Preliminar Inernacional.

Entradas en fases nacionales o regionales.

La OEPM y la Oficina Europea de Patentes en el PCT.

Fin del segundo afio



