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Y TURISMO de Patentes y Marcas

La OEPM como
Administracion Internacional del PCT y
durante la Fase Nacional
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MINISTERIO Oficina Espafiola

?  DE INDUSTRIA, COMERCIO
é Y TURISMO de Patentes y Marcas

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAIJAS
UTILIZANDO PRIOR PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) ES)

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

= = |a OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan mas de

1 ano 20 oficinas y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con oficinas nacionales.

=  La mayoria de acuerdos contemplan el PCT-PPH

PPH Global PPH bilaterales
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1« (w.-i-tl- +,rml I I
[T 1\
o = [
(- L1 2n x|
sc: Togoper X TR v
e g -
333 € e S . | iIropea:
PE: Portegal) L — I “'EIE:@ = '.“" :: — L3 2
(univ. Pab.y W B o +190=
pequeiios .
emprendedores)

Reembolso 50%
tasa busqueda
PCT= 887€

Todas las tasas y gastos de traduccion son
subvencionables

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

» 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 ultimo en la entrada en fase regional europea hay una exencidon de la tasa de busqueda europea de 1.110 € .
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO
N Y TURISMO de Patentes y Marcas

PATENTE EUROPEA: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAIJAS
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPANOLA (UNIVERSIDADES Y OTROS)

1 ano '\ 2 meses
Patente S
. IET
nacional ne
prioritaria DEPM como C

UIP: Espafiia es uno de los 7
paises del mundo cuyos
solicitantes tienen exento

333 €

(Univ. Pub.y
pequeiios

63+1300=
1.363 €

(Universidades y +)

presentar copia de las
busquedas realizadas
previamente (Regla 141)

emprendedores)

* Presentar la solicitud de patente europea en espainol permite retrasar 2 meses la
presentacion de la traduccion a uno de los idiomas oficiales del Convenio de Patente
Europea. Esto es especialmente util en caso de disponer de prioridad.

 Ademas para determinados solicitantes: PYMES, Universidades, Organismos publicos
de investigacion (y otros) la solicitud de patente europea supone un descuento del
30% en las tasas europeas de presentacion (-27 €) y examen (-490 €).

3/50



t
5

Tra

DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
Y TURISMO de Patentes y Marcas

MINISTERIO LA OEPM Y EL PCT I Oficina Espaiola

OEPM: Automatizacion de las tareas administrativas
en el entorno PCT

nsmision de archivos por via electronica 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
Project, cuyo resultado positivo reciente permite la entrega a la EPO
de la documentacion del PCT unicamente en formato electronico
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= \ DE INDUSTRIA, COMERCIO

MINISTERIO

EL PCT EN LA LEY DE PATENTES [

Y TURISMO

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 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)

Interferencias de novedad. Se extienden a las Solicitudes
Internacionales del 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 Ia
Organizacion Europea de Patentes y Espana relativo a la
Cooperacion en cuestiones relacionadas con el PCT.

e

i

Oficina Espaiola

de Patentes y Marcas
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DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

By .

Oficina Espaiola

P LA OEPM FASE NACIONAL PCT [

de Patentes y Marcas

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
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Y TURISMO

" LA OEPM FASE NACIONAL PCT o
3 MINISTERIO Oficina Espafiola
d "Q DE INDUSTRIA, COMERCIO 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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LA OEPM COMO Al

[

Oficina Espaiola

de Patentes y Marcas

LA OEPM COMO ADMINISTRACION DE BUSQUEDA (ISA) Y

DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

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 Espana o
de un pais hispanohablante adherido al
PCT y que haya designado a |la OEPM.
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MINISTERIO

” DEINDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

de Patentes y Marcas

LA OEPM COMO ISA I Oficina Espafiola

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
Y
. PH

PCT Contracting States and Two-letter Codes (152 on 1 June 2018)
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DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

PNg e
£

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

Peru )
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DE INDUSTRIA, COMERCIO

: Y TURISMO de Patentes y Marcas

¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espaiola

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

14/50



LA OEPM COMO ISA

MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO

VTUREMO PCT Sistema de gestion de calidad EHESEE PO
OEPM Certificacion 1SO 9001:2008 - 9001:2015

OFICINA ESPAROLA DE PATENTES Y

Certificado ES15/18131
1S0 9001:2008

e dads B sistora de gestiin de
e OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS

Paseo de la Castellana, n° 75
28046 Madrid
ha 2id0 evaluado y centficado en cunto al cumplmisnto e bs requistos de

ISO 9001:2015

Para las siouienies sctindades

Tramitacién de solicil i ionales de patentes, emision del informe de (7 SGS
busqueda internacional y la opinion escrita y realizacién del examen preliminar
internacional dentro del dmbito del PCT (Tratado de caoperacion en materia de

patentes).Validacién de patente europea. El. |6n de inf de
patentes, ha v ines de vigi logica e informes de
igilanci; ica a medida. Tramitacién de solicit registro y de
marcas nach y nombres i Tramitacion de solici y registro de
disefios industriales y itacion de las ici a disefios
gi en la OEPM. Tramitacién de solici y registro de modelos de utilidad.
Tramitacion de solicitudes y registro de patentes nacionales. Tramitacion de la
inscripcion de licencias y de de propl i
(patentes y modelos de utilidad]). Trami de de imiento de
derechos (patentes y modelos de utilidad). Tramitacién de recursos de alzada,
enidesde loz siguientes emplazamientcs
Paseo do la Castellana, n* 75 - 26046 Madrid
2007 Este certificado es valido desde
» pCT 7 de marzo de 2018 hasta 10 de septiembre de 2019
Edicién 3. Organizacin cerificada desde 10/08/2007,
2008 Centificada con SGS desde 17 de junio de 2015,
Expiracion del ciclo anterior; 10/09/2016. e\
*  Informecicn Tecnologica (50 9001 y UNE 166.006) Auditoria de renovacib: 27/06/2016., CERTITICACION
Autonizado por N 05/C-8SC001
2010
* Disefios Industrisles /}' )
» Marces Necicnales ( P e
2011
Dirsccion da Contificacion

* Renovacion de Mancas SGS ICS Ibérica, SA. (Uniparsonal)

Cliroepaseme, 29, 28042 Madrid. Espssa.
2013 L3401 3138115 | 34913138102 www.sgscom

* Modelos de Utiided ik
* Licencis, Ti f cizs y B bleci tos de Derechos Patente Nacional y
Modelos de Utilidad
2014
¥ alidecicn de Petente Esropes
* Recursos de Alzads
2017

#* Adaptacion a la version IS0 9001:2015

506 glimes ewaes.

OEPM Certificacion ISO 9001 en PCT desde 2007




Oficina Espaiola
Y TURISMO

- LA OEPM COMO ISA [
DE INDUSTRIA, COMERCIO

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE UNA ISA:
“descubrir el estado de la técnica pertinente” (Articulo 15 PCT)

INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL CAPITULO I:

CAPITULO I:

Informe de Busqueda Internacional (IBI)
e Opinion Escrita (OE)

16/50
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¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espaiola

DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
: Y TURISMO de Patentes y Marcas

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

« Examen del titulo (regla 37)

« Sifalta 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

e Modificable por la ISA
« El solicitante puede contestar en el plazo de un mes
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J DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
\ Y TURISMO de Patentes y Marcas

¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espaiola

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

« Comprobaciones en relacion con las SL
e De acuerdo con ST25
« Si hay defectos se comunican al solicitante

« Comprobacion de la exigencia de unidad de invencion
(regla 40)

« Autorizar la correccion de errores evidentes a peticion del
solicitante o por indicacion de la propia ISA
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MINISTERIO

Y TURISMO

DE INDUSTRIA, COMERCIO

FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

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

Razonado
Indicacion n°® de invenciones
Indicacion cantidad a abonar

Si es posible se acompana el resultado de la
busqueda internacional para la invencion
mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.

de Patentes y Marcas

I-A OEPM COMO ISA [ Oficina Espaiola
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: L4 ADMINISTRACION ENCARGADA

DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL Formulario PCT/ISA/206

Falta de Unidad de Invencion:

Dastinatario:
REQUERIMIENTO PAFA PAGAR TASAS
ADICIONALES Y EN SU CASO, TASADE
PROTESTA INVITACION A PAGAR TASAS ADICIONALES Y, Solicitud itemnacional n°
EN SU CASO. TASA DE PROTESTA
(Artieule 17.3)a) v Reglas 40.1 v 40.2.2) 42l PCT)
Facha de expedicion (dia'mes/atio)
Referencia del expediente del zolicitante o del mandatano PLAZO DE PAGO UN MES 3 contar desde
S r— EXPLICACIONES

Solicitud intemacional o° Facha da presentacion intema dio
Solicitante
1. La Adeunistacion encargada de la bisqueda internacional

considera que se rervindican . . {mimers) invencionas en la soliciud intemacional cublertas por las renvindicacionas
indicadas a contmmuacicn’en una hoja adicional:

1) por lo tante, estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de la unidad de iwvencion (Reglas 131, 132
¥ 13.3) porlas razones mdicadas a continuacién'en una hoja adicional:

Anexo al formulario PCT/ISA/206 Solicitud internacional n®
COMUNICACION RELATIVA A LOS RESULTADOS DE LA

1) l:l ha procedide a una bisqueda wtemacicnal l:l establecera el informe da bisqueda wternacional BCSQLTEDA INTERNACIONAL PARCIAL

parcial (ver Anexc)

1. La presente comunicacion constituye un Anexo a la invitacion al pago de tasas adicionales y, en su caso, tasa de protesta (formulario
PCT/ISA/206). Muestra los resultados de la busqueda internacional efectuada sobre las partes de la solicitud internacional que
guardan relacién con la invencién mencionada en primer lugar en las reivindicaciones n.®

sobre las partes de la solicitud intemacional que guarden relacion con la invencion mencionada en primer lugar en
las retvindicaciones n.™:

1) establecera el mforme de biisqueda miemacional sobre las restantes partes de la seliciud mntemacional selamente venla

. L 2 2. Esta comunicacién no constituye el informe de buisqueda internacional que seré establecido de conformidad con el Articulo 18 y la
medida en que las tasas adicionales hayan side sbonadas. Regla 43.
2 Consecuentsmente, se requiere al solicitante el pago, dentre del plazo amiba sefialado, de tasas adicionales por el importe indicade a
contmuacion: 3. Si el solicitante no abonase las tasas adicionales, la informacién que figura en la presente comunicacion serd considerada como ¢l
resultado de la busqueda internacional y figurard como tal en el informe de busqueda internacional.
tasa por mvenclon X nimers de 1mvenciones = importe total de las tasas 4. Siel solicitante abonase las tasas adicionales, el informe de buisqueda internacional contendra tanto la informacién que figura en la
adicional adicionales adicionales/diviza presente comunicacién como los resultados de la busqueda internacional sobre otras partes de la solicitud internacional para las
. - _— . . . E cuales dichas tasas hayan sido abonadas
3. Se mforma al sclicitante, de confermidad con Iz Begla 40.2.¢), que toda tasa adicienal podra abonarze bajo protesta, es decm, -
acompafiada de una declaracion motivada con objeto de demeostrar que la solicttud intemactonal cumple con la emigencia de wudad
de invencion o que 2] importe de la tasa adicional exigida es excesivo, en su caso, sujeto al pazo de vma tasa de protesta. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
En cazo de que el solicitante Pague tasas adicionales bajo protesta, se la requiers para que pague an el plazo indieado mas arriba, wna Categoria * Documentos citades, con indicacion, si procede, de las partes relevantes -R‘erl‘e:?me‘pnm laz(
tasa de protesta (Regla 40.2.2)) por el imports de (eantidad; diviza). relvindieaciones n-
En caso da que o] solicitante no haya pagade en el plazo indicado mas amiba, la tasa de protesta requenida, s considarara la protesta
como no prezentada ¥ asi lo declarara la Adnumistracion encargada de la bisqueda mtemacional
4. l:l La's reivindicacion/es n.™ ne han pedide ser cbjete

de bisqueda segin preve el Articulo 17.2)k) como consecuencia de las imegularidades pravistas por el Articnlo 17.2)a), por lo que
no han sido includas en ninguna invencion.

4
Mombre v direceion postal de la Admmistracion encargada de la Funcionario sutorizado B U SQU E DA PA RC IAL

isqueda mtemacional

N de fax I de teléfono
Formmlario PCTISA206 (Abril 2005)
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DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
Y TURISMO de Patentes y Marcas

sgj ¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

By .

FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

e Pago bajo protesta
- Comité de examen

- Traslado de la decision a Ol y solicitante
(PCT/ISA/212)

 Se emitira el IBI para la(s) invenciones para las que
se haya pagado tasa de busqueda o tasas adicionales

« Excepcion: si la busqueda para las demas
invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se
realizara para todas las invenciones.
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LA OEPM COMO ISA
INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

MINISTERIO Oficina Espaiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

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

| Solcmad intemicienal o*

BCTY ES 20040003460

A, CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA $OLICITUD

| CIF" Ba0T7/ 10, 708
|2 pcuerde Chasificaciin Intermac|onal de Patesics [CIF) o segin b cluificacidn necional y la CIF

DI e —————

INFORME DE BUSQUEDA INTERMNACIONAL

CHAPRENDIDGS POR: LA BUSQUEDA

'Dm.umum.eunllnnlba&adl.lsll!rmdor—m‘l‘—"ﬂrﬁ“ szguida de los smbelos de elasificazidn |
IE‘IP BADTT+

| Ot doe E e, aederrrid e b
corrprendide wrl.lu,:pql.

ita sl e b medid en que 1l decurmesins Totmen pane de |Man:hp|n|

rIrL"Mlu‘s corzulisdas durmie | bispeeds ifemacionsd (nombee de |5 bese de daios ¥, 51 es posible, Brminos del

g |
| CIBEPAT, PI‘OT)O{

1
C LJ'(v(L'\lII'\\ILSDUNSIJI I'.H.IJUG H.ELL\ANI.!'.S

— — - S —
Caategoria® Ductmenios cilados, con mdicasitn, ..p..mk die Iz powies relrvanies | Rdmlr,:poﬂ s
i | melvisdicacionean® |
| X US 5280734 A (RIFFLE ef al) 25.01.19%4, columna 2, lines 57 - |
| Y columia 3, e 5% figoras 1-8 |
| a1, 15 |
| Y EF 1238405 A (KURCISHI [RON WORKS) 20,11.2002, eolumna
i <, lineas 2-13; figuras 1.2 9 I
Y GH 1183117 4 (MULTI-STROKE HANDBRAKE CONTROLS) |
| | D4.05.1970, columna &, lineas 48-65; figarss 1.3 1, 11 |
|
s US 2003015360 A (SYKES et al) 23.01.2003, pigina 4, parrafos |
| [D043-{0044]; figuras 2, 6, 10 15
A US 6363811 B (SALDARA) 02,04.2002, columna 1, Heas 1|-52:|
fguras 1,2, 10 1-3,5,9
| A US 3136177 A (RUSSELL et al ) 09,06, 1964, todo el documento

f
|
I
1,2,4,9, 15 I
[

e
donumnit slkrin publcado con poroindsd & b Sche de |

Catngarim capecisier de doceraerics £ pada ™

“A" docsresls qut deflre of citida gesend de L e so a & prisridad que mo percsess o |
COTE PEECATRAN [ ava i eviade o |n derica Pprnons pes que B chia por pemr I
soliibsd o pAIBNE: O pakST WTRTRN Perd pulcada en  fech de coerptidite 3] pravipie & Yo gt cbalm b bise de | il
preseriackia imemacional o en feeha peiiesioe. Treemcitn.

"L docurenis qee puede phetcar dede wbes ma iviedicacidn de KT oaumenin panicalTrass VI s isenciar
[riorided o gus 5= gitn parn deierm ey [ fecha de peblicaciie de pira pacde considenies matea o e irpligue Una sl
il & POF BN Mt aipasal [oomo 1 indisada) e referescia al documenin siksbamcn s cony der N

TOF douNTEALS (e 5 sefiEe & O A PRgestn o, § one eslinckis, @ T documcnio pari relovamic; |n pvescim reivindicada o
L expawcian £ o cualquier ora media s CORSIIETAISG (U T EUE 1A 3G vidad IeETva ceabin &

7" docurenis publicsde s ée b focha de proesissiin ool COONTETED 58 BSOS A OI0 U G0Te docwmenins de B mis
oD o0a pasiriorided 8 I fectes 8 prioyided rejvindicads.

[ E— Ildcn |wurlﬁtlwc;-dml3x relnciome olroe nc.:m:m =R I.asdcw-rmlvsd I'lml usd: :rﬂ;nwss:lrdlmm-:—l

wrlir||

| naduralces, cupd combinsc il Evidends pac ar eperio on
la remdena

| A" documesic gue Frma paris d¢ la miina farilis de pabenisi. |
| Fecha en que se b concinio efctivaments In bisqueda mizmacional. [Focha de-mspedicidn dal informe de bisqueda mbormasional

| 05 NOV200% 05 11 200

| Funcienarin setarizsda

V. Poblacién Bolafio

28.Octubre 2004 (280020043
Fomiarg y drcccnn posl e a.ﬁﬂmnlnnﬁ— encipada e [
Biinada istermacicnsl BRM |

CiParaend 1, 29071 Madrid, Espafis.
[ et 34 91 1482304

“Formlain PCTARATN [ .\s;gmaawn {Eacrs 1004}

| b deelefiorn + 34 91 3495571

X: de particular relevancia:
un solo documento afecta a
novedad o actividad
inventiva de una
Reivindicacion.

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

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

INFORME DE BUSQUEDA INTERMACIONAL  — — =

Saue sl inteaisl 5
PCTVES 2004000324

I-'\ CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA S0OLICTTUTD
CIM A47) 3602, B22D 19716
Drmntncn.aflanﬂ[b(mnmlunlumllﬂcmmlu[s 1P} sapim la

risbonal ¥ 1s CIF.
1] Eﬁlu;u_\.'tm ENDHDGS POR LA BUSOUEDA

an:mlltlbnrﬂ-nm-hmm[mmd:dlnimmum-hlmuahdmuhmﬁuml
CIF A4T], BZID, B22C

Ora documerntasi dimba, adernis die Ja
enmprendides per s biaqueda

mizine, s Lk medida en (58 bikes documentos focmes. parie de lox seciores

ﬁiﬁ:m‘m sensaliadas dusarie b bisqoeds iserrscions] (nombn de la bas de datos ¥, 5 s posible, Wmines de
| CIBEPAT EPODOC, WPL |
€. DOCUMENTCS CONSIDERATNS RELEVANTES [
Catoporis® Ducumesstig itadins, eon indicacitn, =l procede, de 1aa pantes nelevastes Helewens jura [ —l
reivindcacisnei |
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i —'\, DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

%m' MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas

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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J DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
T Y TURISMO de Patentes y Marcas

¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

OPINION ESCRITA: PAUTAS DE REDACCION

e (Clara
o Completa (indicando todas las objeciones)
e Bien estructurada (empezando por las objeciones de
mayor peso)
» Para cada motivo de objecion indicar:

e La parte de la solicitud afectada

e El requisito PCT que se incumple

» El razonamiento (clausulas tipo)
e Concisa (evitando expresiones redundantes)

e Intentar indicar al solicitante las modificaciones que
evitarian una opinion negativa en el IPRP del Capitulo Il
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"’ DEINDUSTRIA, COMERCIO 5
T Y TURISMO de Patentes y Marcas

sgj\' MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

(1 ‘\.' i

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
VIIl. 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

Remilente: LA ADMINISTRACION ENCARGADA
DE .

LA BUSQUEDA INTERNACIONAL
PCT

OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

Fecka docspediciie 29 JULIO 2014
29.07.2014)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatano PARA CONTINUAR LA TRAMITACION
RTN_SES_PCT Véase el punto

2
Fechdtmwidnhlumdmll Fecha de prioridad (dia/mes/asio)
(dia/mes/aio)
PCT/ES2013/070 23 DICIEMBRE 2013 (23.12.2013
15 3 nal

(ddiatmes/alio)

On Intermacional de Paten Cacion P

IK9

O060.()
/203 (2006 .0

1.

Nond

La presente opinién contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
Recuadro | Base de la opinién
Recvadro I Prioridad
Recuadro Il No formulacion de opinion sobre la sovedad, Lo actividad inventiva y a aplicacion
industrial
Recuadro IV Falta de unidad de invencion

Recuadro V Declaracién motivada segdn la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad. la actividal
inventiva y Ja aplicacion industrial; citas y explicaciones ea apoyo de esta declarcion
Recvadro VI Clertos documentos citados

Recuadro VL Defectos en la solicind intermacional
Recuadro VT Observaciones relativas a ks solicitud intemacional

CONTINUACION DE LA TRAMITACION

St se hace una peticion de examen preliminar intermacional, esta opinion se considerard como una opinion escrita
de la Administracion encargada del examen preliminar internacional ("TPEA”) salvo en aguellos casos en Jos que ¢l
solicitante elija una Administracion distinta 3 ésta y. la IPEA elegida haya notificado a 1a Oficina Internacional
segiin o previsto en la Regla 66,1 bisth) que las opiniones escritas de esta Administracion encargada de la
busqueda internacional po serin consideradas como tales.

S$i esta opinion es. como se indica mas arriba, considerada como una opinion escrita de la IPEA. se invita al
solicitante & que presente ante la IPEA una respuesta por eserito junto con modificaciones, en su caso, antes de la
expiracion del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envio del formulario PCT/ISAZ220 o antes de la
expiracion del plazo de 22 meses 4 contar desde la fecha de prioridad, aplicindose el plazo que expine mis tarde,

Para otras opciones, consultar el formulanio PCTASAZ220.

e pada de L beagueds isternacons!
OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paveo de ba Cavteflama, 75 - 25071 Madrid (Fspaia)

N de fav 91 3995304
Formulario PCTASAZ237 (Pnmera piagmajJubo 2011}




6 6 Solicitud internacional N"
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/ES2013/070

Recuadro V. Declaracion motivada segn la Regla 43bis.1.a)i) sobre 1a novedad. la actividad inventiva y la
aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Actividad inventiva Reivindicaciones
Rewindicaciones

Aplicacion industrial Reivindicaciones
Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones

D01 | WO 2007115134 A2 (UNIV WAYNE S etal) 1 11102007

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

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

El documento DOT divulga composiciones de retinoides neutros (en concreto de fenretinide, un

andlogo sintético de la vitamina A), para su aplicacién de forma tdépica para cl 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 solubilizacion del retinoide, un agente
antioxidante, ¢l componente lipidico (lecitina) y acido ¢dlico (o un derivado del mismo}. en un
disolvente apropiado. Posteriormente, en condiciones de vacio se evaporan los disolventes, se
reconstruye la capa lipidica en un disolvente no acuoso. se le anade agua destilada y se
homogeniza la mezcla. Se obtienen particulas lipidicas de un didmetro inferior a 1000 nm, que se
filtran a través de un filtro de tamaiio de poro de 0.2 micras (ver pagina 11 linea 14 - pigina 12
linca 15).

La invencion definida en las reivindicaciones 1-7 no difiere de la téenica conocida descrita en el
documento DO1 en ninguna forma esencial. En ausencia de un efecto téenico inesperado. como es
el caso de la invencién reivindicada. se considera que es una mera alternativa a lo ya conocido en
el estado de la técnica. Por lo tanto, el objeto de la invencién 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.




Reivindicaciones

Reivindicaciones
Revindicaciones

Reivindicaciones

US 5085242 A (GREAT EASTERN BERMUDA
LD

m GB 2101475 A (BRITISH PETROLEUM CO 19.01.1983
PLC

D03 US 3874399 A (FUJLOIL CO LTD 01.04.1975

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

El documento D01 divulga un procedimiento para la eliminacion de residuos de tanques de
almacenamiento mediante calentamiento del mismo bien con vapor, agua, hidrocarburo o energfa
eléetrica, (Ver columna 3, lineas 35-65, fig. 10).

El documento DO2 divulga un procedimiento para la limpieza de tanques de almacenamiento de
hidrocarburos, Dicha limpieza se Heva a cabo mediante ¢l calentamiento del lodo poniéndolo en
contacto con agua caliente, consiguiendo asi una temperatura de 70°C que permite la extraccion
del residuo gracias a la disminucion de su viscosidad. (Ver pdgina 1 lincas 3-5, 27-32, 45-70, fig.
1).

El documento DO3 divulga un procedimiento para la evacuacion de hidrocarburos de elevada
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 tanques de almacenamiento mediante el calentamiento y recirculacion del aire del
tangue 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 aplicacin industrial (art, 33(2),
(3)y (4) PCT).

(Recuadro VidTulio 2009)



LA OEPM COMO ISA

MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, COMERCIO

¥ Y TURISMO de Patentes y Marcas

INFORMES DE BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM

A (+/-)

ANUAL
2017/
2016

Informes de

BUsqueda

Internacional (IBl)| 722 751 768| 857| 932|1.080|1.240| 1.238| 1.409| 1.296( 1.481| 1.257| 1.461| 1.214| 1.025( 1.085 6%
(Procedimiento

PCT)

ANOS 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

FUENTE: OEPM Memoria de actividades 2017
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¥ MINISTERIO LA OEPM COMO ISA [ Oficina Espafiola

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

de Patentes y Marcas



LA OEPM COMO ISA

MINISTERIO Oficina Espaiola

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

Plazos OEPM de transmision del Informe de Busqueda Internacional
(Estadisticas OMPI 2017)

996 993 99.2 984 98.1 959 91.7 907 898 841 81.7 804 780 764 748 696 628 55.0 529 521
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I WITHIN 3 MONTHS I BETWEEN 4 AND 5 MONTHS | BETWEEN 6 AND 7 MONTHS
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J DE INDUSTRIA, COMERCIO c s
T Y TURISMO de Patentes y Marcas

¥ MINISTERIO LA OEPM COMO IPEA I Oficina Espaiola

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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MINISTERIO
s DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

2R - I-A OEPM COMO IPEA I Oficina Espafiola

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 la
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 66.1fer v 70.2.1):
[] esta Administracion ha realizado una busqueda complementaria el

[] sehan recuperado documentos adicionales durante 1a busqueda complementaria
[] esta Administracién no ha realizado bisqueda complementaria por considerar que no seria de utilidad.




INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD

I. Declaracion
Novedad

Actividad inventiva

Aplicacién industrial

‘2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)
Documentos tenidos en i

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 concreto,

Todos los documentos DO1-DOS dlvulaon-mimmelumde miltiple canales para la monitorizacion de
integridad estructural mediante la técnica de ondas guiadas ultrasnicas u ondas de Lamb que comprenden:

Un médulo generador de sefales digitales arbitrarias conectado o

Un modulo gencrador de sciales analogicas concctado a

Un médulo de adaptacion para su conexion con un transductor de monitorizacion de estructuras conectado a
Un médulo de adquisicion analégica conectado o

Un médulo de adquisicion digital

Un médulo procesador conectado a todos los modulos anteriores

Un sistema de alimentacion cléetrica

La reivindicacion principal incluye una cnumeracion genérica de los componentes de dichos mbdulos, componentes
conocidos y de uso comun en 1a técnica para los fines perseguidos.

En concreto, ef documento D01 divulgé de mancra explicita todos los componentes salvo la utilizacion de “memorias
de doble puerto” en el mbdulo generador de sefiales digitales y “circuitos de diczmado™ en ¢l médulo de adquisicion
digital, componentes de uso comin y conocido.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:

Las reivindicaciones dependientes 5,7,10 y 11 tan s6lo 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
divulgadas en DOI o resultan de uso comin conocido en 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 lado, resultan en meras clecciones arbitrarias.

En general, la solicitud describe y reivindica un sistema conocido mezclando caracteristicas muy cvidentes con
caracteristicas que responden a un mero disefo particulur.

Formulario PCTAPEA/40%Recuadro V){Julio 2011)



MINISTERIO
?  DE INDUSTRIA, COMERCIO
@)= Y TuRsMo

LA OEPM Y EL PCT Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas

Tasas PCT OEPM

(2018)
Tasas PCT € Descuentos
Transmision (OEPM) 74 -
Internacional (OMP|) 1.219 90% Personas fisicas paises renta per capita
-175 € formato pdf
-262 € formato XML
BL]SC]UEda (OEPM ) 1.775 75% Personas fisicas y juridicas paises nivel ingresos
50% con Informe de Busqueda anterior en la OEPM
Busqueda (EPO) 1.775 75% Personas fisicas paises nivel ingresos
Examen (OEPM) 583 | 100% posible reembolso si ha habido un examen anterior
Examen (EPO) 1.930 en la Oficina respectiva
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¥ MINISTERIO LA OEPM Y EL PCT Oficina Espaiola
=&y DEINDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

TASAS Y COSTES PCT EN LA OEPM

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

Reembolso:

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

—> Dispensa pago si el IBI lo realizé la OEPM
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LA OEPM FASE NACIONAL PCT

3 ¥ MINISTERIO Oficina Espafiola

PCT FASE NACIONAL OEPM
PUBLICACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

(1 \l i

de Patentes y Marcas

« 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 SI, 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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Oficina Espaiiola

¥  GOBIERNO MINISTERIO
. Q DEESPANA DE INDUSTRIA, COMERCIO
: Y TURISMO de Patentes y Marcas

iMuchas gracias!
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