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La OEPM como  
Administración Internacional del PCT y 

durante la Fase Nacional 
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P. Europea: 

90+1300= 
 1.390 € 

P Europea: 

90+190= 
 280 € 

74+901 
+1.775= 
 2.750 € 

74+901 
+887= 

 1.862 € 
667 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA 

Patente 
nacional 

prioritaria 

• Utilizar la prioridad, siempre que puedan utilizarse los resultados del IET, supone un ahorro mayor que el coste de 
la solicitud de patente nacional.  

PCT 
(ISA – OEPM en 

español) 

1 año 1,5 años 

Fase Nacional: US, 

JP, etc. (+PPHs) o 
Regional: Patente 

Europea 

Reembolso 50% 
tasa búsqueda 

PCT= 887€ 

Descuento búsqueda 
europea suplementaria 

1.110 € 

Todas las tasas y gastos de traducción son 
subvencionables 

IET 
decisión 

• Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o regionales y los gastos 
asociados a Agentes internacionales y Traducciones. Es el momento de utilizar los PPHs. 

• Por último en la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de búsqueda europea de 1.110 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES) 

333 € 
(Univ. Púb. y 

pequeños 

emprendedores) 

IBI + OE 
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PATENTE EUROPEA: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA 

PATENTE EUROPEA: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES Y OTROS) 

90+1300= 
 1.390 € 

667 € 

Patente 
nacional 

prioritaria 

Patente 
Europea   

(OEPM como OR) 

Traducción 

2 meses 

• Presentar la solicitud de patente europea en español permite retrasar 2 meses la 
presentación de la traducción a uno de los idiomas oficiales del Convenio de Patente 
Europea. Esto es especialmente útil en caso de disponer de prioridad. 

1 año 

UIP: España es uno de los 7 
países del mundo cuyos 

solicitantes tienen exento 
presentar  copia de las 
búsquedas realizadas 

previamente (Regla 141) 

IET 
Decisión 

• Además para determinados solicitantes: PYMES, Universidades, Organismos públicos 
de investigación (y otros) la solicitud de patente europea supone un descuento del 
30% en las tasas europeas de presentación (-27 €) y examen (-490 €). 

63+1300= 
 1.363 € 

(Universidades y +) 

333 € 
(Univ. Púb. y 

pequeños 

emprendedores) 
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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 
Project, 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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PCT en la LP: 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 Solicitudes 
Internacionales del 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.  

EL PCT EN LA LEY DE PATENTES 
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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 



9/50 

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 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: 23 

• AT 

• AU 

• BR 

• CA 

• CL 

• CN 

• EG 

• EP  

• ES 

• FI 

• IL 

• IN 

• JP  

• KR 

• RU 

• SE 

• SG 

• TR 

• UA 

• US 

• XN 

• XV 

• PH 

 

 

 

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 

OEPM Certificación ISO 9001 en PCT desde 2007 
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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 
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OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS 

• Examen del título (regla 37) 

• Si falta o es incorrecto y la OR no lo ha notificado, la ISA 
lo debe redactar 

 

• Examen del resumen (regla 38) y de la figura que se va a 
publicar junto con el resumen 

• Modificable por la ISA 

• El solicitante puede contestar en el plazo de un mes 

LA OEPM COMO ISA 
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18 

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS 

• Comprobaciones en relación con las SL 

• De acuerdo con ST25 

• Si hay defectos se comunican al solicitante 

 

• Comprobación de la exigencia de unidad de invención 
(regla 40) 

 

• Autorizar la corrección de errores evidentes a petición del 
solicitante o por indicación de la propia ISA 

 

 

LA OEPM COMO ISA 
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19 

FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN 

• Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es): 
PCT/ISA/206 

– Razonado 

 

– Indicación nº de invenciones 

 

– Indicación cantidad a abonar 

 

– Si es posible se acompaña el resultado de la 
búsqueda internacional para la invención 
mencionada en primer lugar en las reivindicaciones. 

LA OEPM COMO ISA 
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20 Fundación José PONS ©
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Glorieta de Rubén Darío 4 

Madrid, 28010 

Falta de Unidad de Invención:  

Formulario PCT/ISA/206 

EXPLICACIONES 

BÚSQUEDA PARCIAL 
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FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN 

• Pago bajo protesta 

– Comité de examen 

– Traslado de la decisión a OI y solicitante 
(PCT/ISA/212) 

 

• Se emitirá el IBI para la(s) invenciones para las que 
se haya pagado tasa de búsqueda o tasas adicionales 

 

• Excepción: si la búsqueda para las demás 
invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se 
realizará para todas las invenciones. 

LA OEPM COMO ISA 
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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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OPINIÓN ESCRITA: PAUTAS DE REDACCIÓN 

• Clara 

• Completa (indicando todas las objeciones) 

• Bien estructurada (empezando por las objeciones de 
mayor peso) 

• Para cada motivo de objeción indicar: 

• La parte de la solicitud afectada  

• El requisito PCT que se incumple 

• El razonamiento (cláusulas tipo) 

• Concisa (evitando expresiones redundantes) 

• Intentar indicar al solicitante las modificaciones que 
evitarían una opinión negativa en el IPRP del Capítulo II 

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 
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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 

FUENTE: OEPM Memoria de actividades 2017 
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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 de transmisión del Informe de Búsqueda Internacional 
(Estadísticas OMPI 2017) 

LA OEPM COMO ISA 



32/50 

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 PCT OEPM  

(2018) 

Tasas PCT € Descuentos 

Transmisión (OEPM) 74 - 

Internacional (OMPI) 1.219 90% Personas físicas países renta per cápita 

-175 €  formato pdf  
-262 € formato XML 

Búsqueda (OEPM ) 
 
 
Búsqueda (EPO) 

1.775  
 
 

1.775 

75% Personas físicas y jurídicas países nivel ingresos 

50% con Informe de  Búsqueda anterior en la OEPM 

 

75% Personas físicas países nivel ingresos 

Examen (OEPM) 
Examen (EPO) 

583  
1.930 

100% posible reembolso si ha habido un examen anterior 

en la Oficina respectiva 
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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 el IBI lo realizó la OEPM 

LA OEPM Y EL  PCT 

TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM 
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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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¡Muchas gracias! 


