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Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, PCT

l.- Propésito de este folleto

La Oficina Espaiola de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM) desea poner a disposicion de los
solicitantes un texto-resumen de los aspectos mas destacados del procedimiento internacional PCT
regulado en el Tratado y en su Reglamento. Por ello, el presente folleto no pretende ser exhaustivo,
sino limitado a lo esencial. El lector interesado podra profundizar en la materia a través de los
numerosos enlaces incluidos en él.

I1.- La solicitud nacional de patente como depésito previo a la solicitud internacional PCT

Antes de comenzar un procedimiento complejo como es el establecido en el PCT, el solicitante debe
sopesar la conveniencia de iniciar la proteccidn de su invencion en Espafia mediante el depdsito en la
OEPM de una solicitud de patente de invencidn o de modelo de utilidad, conforme a la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes.

De esta manera, antes de llevar a cabo el procedimiento internacional, se podra disponer con
antelacién del informe sobre el estado de la técnica realizado en relacidn con la solicitud nacional.
Dicho informe, acompafiado de una opinién escrita, preliminar y no vinculante sobre si la invencién
parece reunir los requisitos de patentabilidad, proporcionard una idea acerca de la viabilidad de la
invencién. Ademas, al disponer de este informe previo realizado por la OEPM, se puede obtener un
reembolso de una parte de las tasas internacionales.

En este punto, es imprescindible tener presente el tiempo maximo de un afio que puede transcurrir
entre la fecha de presentaciéon de la primera solicitud nacional (“fecha de prioridad”) y la fecha de
presentacién internacional de la solicitud PCT.

I1l.- Cuestion preliminar. Busqueda de antecedentes

En cualquier caso, antes de presentar la solicitud internacional es aconsejable la realizacién de una
blsqueda de antecedentes en el estado de la técnica, especialmente cuando la solicitud internacional
PCT constituye el primer depdsito respecto de la invencién, o en el caso de que se desee reivindicar
en la solicitud internacional un modelo de utilidad anterior -o una solicitud de patente- respecto del


http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_03_06_Reembolso_Tasas_IET_Resolucion.pdf
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cual no se haya realizado un informe sobre el estado de la técnica. La busqueda puede realizarse de
acuerdo con las siguientes opciones:

o Porelpropiointeresado, através del sitio Web de la OEPM (www.oepm.es),
consultando las bases de datos gratuitas a disposicién del publico, INVENES,
ESPACENET, LATIPAT, PATENTSCOPE Y GOOGLEPATENTS.
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o Porpersonal especializado dela OEPM. A este respecto, se sugiere consultar
el apartado “Informacion Tecnoldgica” de la citada Web de la OEPM. En
dicho apartado se encontraran las caracteristicas de los distintos servicios
gue se ofrecen. En este sentido, quisiéramos llamar la atencién sobre uno
de los servicios que ofrece la OEPM: los Infomes Técnologicos de Patentes.
En estos informes se realiza un analisis en profundidad de los documentos
de patente y de literatura cientifica publicados a nivel mundial y su relacion
con la informacion aportada por el solicitante (posible solicitud de patente
o de modelo de utilidad, proyecto de investigacion y/o desarrollo, cuestion
técnica determinada, etc.). El buzdn de correo electrénico para la gestidn
de los servicios de Informacion Tecnoldgica es: serviciosIT@oepm.es

IV.- El procedimiento internacional PCT

Las solicitudes internacionales PCT se tramitan de conformidad con el Tratado PCT y su Reglamento de
Ejecucion. Son solicitudes para la proteccion internacional de las invenciones, con la particularidad de
gue el Tratado no regula la concesidn de las patentes, sino que instituye un procedimiento que facilita


http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Invenciones.html
http://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Invenciones.html
https://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=nUok4lkRXZPbaRuUxFytuGOq.srvvarsovia2
https://worldwide.espacenet.com/
https://lp.espacenet.com/
https://patents.google.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html#IT_2
mailto:serviciosIT%40oepm.es?subject=
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la tramitacion internacional. Son los Estados nacionales -o las Organizaciones regionales como la
Oficina Europea de Patentes (OEP)- los que conceden o deniegan las solicitudes. Esta caracteristica es
esencial pues, en rigor, en la actualidad no existe lo que podria denominarse “patente internacional”.
Son los Estados o las Organizaciones regionales los que, en Ultima instancia, otorgan los derechos de
proteccién que las leyes nacionales o los tratados reconocen.

Las solicitudes internacionales PCT estan sujetas a dos fases claramente diferenciadas. Por un lado,
la fase internacional propiamente dicha. En ella se realizan distintos actos y tramites, todos ellos
previstos en el Tratado y en el Reglamento. Los mas importantes son los siguientes:

o Otorgamiento del niumero de la solicitud y la fecha de presentacion
internacional (valida en todos los Estados que figuren como Estados
contratantes al presentar la solicitud)

o Examen formal de la solicitud

o Emisidén del Informe de Busqueda Internacional en la fecha de presentacion
internacional, y emisién de una Opinién Escrita sobre el cumplimiento de
los requisitos de patentabilidad

o Publicacion internacional de la solicitud

o Emision del Informe de Examen Preliminar Internacional (este tramite es
facultativo para los solicitantes)

Las solicitudes internacionales relativas a invenciones realizadas en Espafia y que no reivindiquen la
prioridad de una solicitud anterior espafola se deben presentar en la OEPM. La solicitud debe estar
redactada en espanol y las notificaciones se emitirdn desde la propia OEPM, aunque el solicitante
también recibird comunicaciones de la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).


https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html
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El formulario de solicitud se denomina PCT/RO/101. Este folleto contiene un ejemplo de cémo rellenar
el formulario de una solicitud PCT cuando esta se presenta en formato papel, aunque el ejemplo
citado sirve también de modelo del tipo de datos convencionales de una solicitud electrdénica. Los
datos del ejemplo son orientativos, y puede que los importes de las tasas no estén actualizados.
Respecto del formato de la solicitud, cabe destacar la posibilidad de presentar la solicitud en formato
electrdnico, lo que implica una reduccidon de ciertas tasas (15% de descuento). Nuestra pagina Web
ofrece informacion detallada acerca de la presentacion electrénica de solicitudes, dentro del epigrafe
“Sede electronica”. Asi mismo, este folleto contiene informacion sobre las tasas previstas en la fase
internacional, asi como los plazos establecidos y los procedimientos de pago.

V.- El Informe de Busqueda Internacional y la Opinion Escrita

La realizacién del informe de busqueda internacional y la opinién escrita es uno de los actos mas
importantes del procedimiento PCT, concretamente, de su fase internacional.

El Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes, PCT, no permite entablar ante la Administracién
encargada de la busqueda internacional ninguna forma de didlogo entre el solicitante y el examinador.
Con el fin de mejorar significativamente las posibilidades de obtener una opinién escrita positiva en
la fase internacional, la Oficina Europea de Patentes, OEP, en su calidad de Administracion encargada
de la busqueda internacional puso en marcha el servicio “PCT Direct” el 1 de noviembre de 2014.
La Oficina de Patentes israeli también ofrece a sus usuarios un servicio similar desde el 1 de abril de
2015. En ambos supuestos, la finalidad es mejorar la eficiencia y calidad del procedimiento ante la
Oficina como Administracién encargada de la busqueda internacional.

En esta linea, la OEPM quiere ofrecer este servicio “PCT Directo”. Este servicio, no obligatorio, permite
a los solicitantes aportar observaciones informales, mediante una carta, a las objeciones formuladas
en la opinién escrita de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. Gracias a estas observaciones
se facilita la evaluacién de las solicitudes internacionales, lo que afiade valor al informe de busqueda
internacional y a la opinidn escrita elaborados por la OEPM como Administracién encargada de la
blsqueda internacional, redundando en una mayor calidad de los productos emitidos por la OEPM.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/ed_request.pdf
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
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Vl.- Opciones del solicitante una vez recibido el Informe de Busqueda Internacional y la
Opinion Escrita

Una vez recibido dicho informe, el solicitante puede realizar diferentes acciones a modo de respuesta
al informe y la opinidn, acciones no excluyentes entre si. A continuacidn, se enumeran de forma
sucinta:

o Solicitar la rectificacion de errores evidentes sefialados en la opinidon
escrita, que figuren en el texto de la descripcidn, las reivindicaciones, o en
los dibujos.

o Moadificar las reivindicaciones de la solicitud internacional (sdlo las
reivindicaciones). Si la modificacidn se realiza dentro del plazo establecido,
se publicara junto con la solicitud internacional y el informe de busqueda.

o Presentar una solicitud de Examen Preliminar Internacional. La peticion
del examen preliminar es opcional para el solicitante, y tiene por finalidad
proporcionar una nueva opinion acerca del cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad de la solicitud, bien a partir de la modificacién de
la descripcién, las reivindicaciones o los dibujos, bien mediante la
presentacién de observaciones y comentarios a la opinidon escrita de la
busqueda internacional. Esta opcidn esta sujeta al pago de las tasas de
tramitacion y de examen preliminar internacional.

o Presentar Comentarios Informales a la Opinion de la Busqueda
Internacional. Tiene por objeto manifestar sobre una base informal, es
decir, no contemplada en el Reglamento del PCT, el punto de vista del
solicitante sobre la opinidn escrita de la busqueda internacional. Los
comentarios informales se ponen a disposicion del publico como un
elemento mas del expediente de la solicitud internacional que posee la
Oficina Internacional de la OMPI, pero no se puede acceder a ellos con
anterioridad a la expiracion del plazo de 30 meses desde la fecha de
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prioridad. La Oficina Internacional los remite a aquellas Oficinas designadas
gue lo soliciten.

Por ultimo, respecto del procedimiento internacional propiamente dicho, se puede consultar también
la “Introduccion a la Fase Internacional” de la Guia del Solicitante PCT, un texto en espafiol muy
completo y detallado, elaborado conjuntamente entre la OEPM vy la Oficina Internacional de la OMPI.
Ademas de ello, la OEPM recomienda la consulta del apartado “Recursos PCT”, de la pagina Web de
la OMPI.

VIl.- Las fases nacionales del PCT

Por otro lado, deben sefialarse las denominadas fases nacionales o regionales ante las Oficinas
designadas. Se trata del conjunto de actos que el solicitante tiene que desarrollar ante las Oficinas
de Patentes de los distintos paises en los que desea obtener la proteccion legal, o ante las Oficinas
regionales de patentes, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Esta fase se debe
iniciar antes de la expiracién del plazo de 30 meses, o 31 meses respecto de la OEP, a contar desde
la fecha de presentacion de la solicitud anterior reivindicada (en el caso de que exista reivindicacién
de prioridad), o en ausencia de esta, desde la fecha de presentacién internacional. (Consultense
los plazos por paises). Los referidos actos consisten, basicamente, en presentar la traducciéon de la
solicitud al idioma oficial del Estado en cuestidn, y pagar la tasa nacional establecida. Ademas, en
funcién de las distintas legislaciones nacionales o regionales, el solicitante puede tener que cumplir
otros requisitos, entre los que cabe destacar, la obligacién de actuar a través de un representante
legal, agente de patentes o figura profesional similar. Como es légico, la OEPM no informa sobre
los requerimientos y peculiaridades de otros paises. Sin embargo, el solicitante puede obtener una
buena y detallada informacidn al respecto. En primer lugar, mediante la consulta de la Introduccion a
la fase nacional. Ademas de esa Introduccién de caracter general, la informacién relevante sobre cada
pais se encuentra en la Guia del Solicitante PCT. En concreto, en la parte de la tabla que corresponde
a las dos ultimas columnas “National Phase”.

Debe destacarse que la falta de continuacién del procedimiento ante las Oficinas designadas conlleva
que la solicitud pierda sus efectos en los Estados en los que no se lleve a cabo la fase nacional.


http://www.wipo.int/pct/guide/es/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf
https://www.wipo.int/pct/es/
https://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/es/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/es/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
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Finalmente, recalcar que, tal como se indica en los pdrrafos de mas arriba, tanto la solicitud
internacional PCT como la solicitud en fase nacional, asi como el pago de las tasas, se pueden realizar
electronicamente, a través de la “Sede Electronica” de la OEPM, siguiendo los pasos que en ella se
indican.

Si se tiene alguna duda de caracter técnico sobre las caracteristicas de la herramienta
electrénica o su funcionamiento, enviese un correo a la direccion Soporte Funcional
SoporteFuncional@oepm.es, donde se atienden ese tipo de consultas. Por el contrario, si se desea
realizar una consulta sobre el procedimiento internacional PCT o sus tramites, la direccién de
correo adecuada es: PCT-OEPM@oepm.es

VIII.- Un enfoque prudente

El procedimiento internacional PCT para la proteccidon de las invenciones tiene por finalidad facilitar
la obtencién de patentes o modelos de utilidad en diferentes paises. Sin embargo, se trata de un
procedimiento complejo en sus tramites y que requiere una cierta inversion econémica. Por esa
razén, la OEPM recomienda a los solicitantes sopesar cuidadosamente el esfuerzo que tal proteccion
internacional conlleva, en relacién con la finalidad comercial o industrial de la invencion. La OEPM
tiene en su Web un conjunto de informacion muy completo y documentado sobre la proteccién de
las invenciones, pero no aconseja ni orienta sobre opciones ni estrategias de proteccién, siempre
sujetas a criterio y valoracién de distintas variables. Dicho asesoramiento puede obtenerse a través
de los profesionales especializados en la Propiedad Industrial.

IX.- Glosario de términos

Consultense en el siguiente enlace los términos mas comunes en Derecho de patentes:

https://www.wipo.int/pct/es/texts/qglossary.html


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
mailto:SoporteFuncional%40oepm.es?subject=
mailto:PCT-OEPM%40oepm.es?subject=
https://www.wipo.int/pct/es/texts/glossary.html
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I Solicitud nacional prioritaria z Presentacion de la solicitud
PCT a OEPM

Procedimiento internacional PCT:
30 meses desde la prioridad o desde la fecha de presentacion internacional

2

Principales actos del procedimiento:
- Otorgamiento fecha de presentacion internacional

- Examen formal de la solicitud

- Informe de Busqueda Internacional

- Publicacién Internacional de la solicitud

- Examen Preliminar Internacional (opcional)
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Fases nacionales y regionales:
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En el marco del PCT, la OEPM es Oficina receptora, Administracion de Busqueda
Internacional y Administracion de Examen Preliminar Internacional
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REQUISITOS DE CONTENIDO Y FORMALES DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PCT

Una solicitud internacional PCT estd formada por diferentes documentos. Estos constan de un
contenido especifico, y las hojas que lo soportan deben cumplir unos requisitos materiales o
formales. Ambos aspectos se desarrollan a continuacion.

.- REQUISITOS DE CONTENIDO

EL concepto “contenido” de una solicitud internacional PCT se refiere al conjunto de documentos
gue divulgan la invencion cuya proteccion se solicita. En concreto, nos referimos a la descripcidn, las
reivindicaciones, el resumen, los dibujos, u otros documentos. Aquellos solicitantes no familiarizados
con esos conceptos pueden consultar el Manual Informativo para los solicitantes de patentes (paginas
31 ysiguientes), elaborado por la OEPM respecto de las solicitudes de patente de invencion o modelo
de utilidad, pero las cuestiones relativas al contenido de una solicitud reguladas en la Ley 24/2015,
de Patentes, son uniformes respecto de las previstas para las solicitudes internacionales PCT.

a) El Petitorio de la solicitud internacional

Toda solicitud internacional consta de un formulario de solicitud, denominado PCT/
RO/101. En él se deberan indicar los datos relevantes de la solicitud, como son, el
titulo de la invencion, nombre, direccion completa, nacionalidad, pais de residencia,
los datos de la solicitud anterior reivindicada, etc.

Si la solicitud se presenta en formato electrénico a través de la Sede Electrdnica de
la OEPM, la plataforma para la presentacion de la solicitud ayuda al solicitante a
cumplimentar el formulario, y con los datos introducidos por él, genera el formulario
para la presentacion.

12
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Por el contrario, si la solicitud se presenta en formato papel, deberd cumplimentarse
a través de ese enlace indicado mds arriba, para a continuacién imprimirlo. El
formulario de solicitud en formato papel tiene unas hojas explicativas acerca de
como rellenar los distintos recuadros del formulario.

La OEPM recomienda el modo de presentacidon electrdnica, pues ademas de las
facilidades mencionadas, en las tasas se aplica automaticamente un descuento,
dependiendo del formato electrénico elegido, tal como se indica en el sitio Web de
la OEPM, apartado de Tasas y Precios publicos.

b) La descripcion, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos

La descripcion, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos son documentos de
caracter técnico a través de los cuales se divulga el objeto de la invencién cuya
proteccién legal se solicita. Redactar o representar correctamente estos elementos
de la solicitud internacional -en realidad de cualquier solicitud de patente- es esencial
para garantizar la proteccién deseada.

En cuanto al contenido de la descripcion, las reivindicaciones, el resumen vy los
dibujos, consultese el Manual del Usuario, en las pdginas 31 y siguientes. Dicho
manual ha sido elaborado por la OEPM respecto de las solicitudes de patente de
invencion o modelo de utilidad, pero las cuestiones relativas al contenido de una
solicitud regulada en la Ley de Patentes, son plenamente aplicables a las solicitudes
internacionales PCT.

2.- REQUISITOS FORMALES DE LAS HOJAS

La descripcion, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, deben reunir una serie de requisitos
materiales. Estos requisitos estan regulados en la Regla 11 del Reglamento del PCT.
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A continuacién, se explican los requisitos materiales mas importantes:

Cada uno de los elementos (descripcidn, reivindicaciones, resumeny, en su
caso, los dibujos) comenzara en una hoja nueva, en formato A4, de fondo
blanco. Ademads, es necesario que todos los documentos se presenten
mecanografiados o cumplimentados por ordenador, por una sola cara.

Las hojas de los elementos descripcidn, reivindicaciones y resumen deben
estar numeradas consecutivamente en cifras drabes (1, 2, 3, 4...), de
manera que la primera hoja de la descripcidén estara numerada como 1,
y se continuara esta numeracién correlativa hasta la hoja del resumen,
inclusive. Sin embargo, las hojas de los dibujos de la solicitud internacional
tienen una numeracion propia, la cual debe expresarse en forma de
guebrado. Por ejemplo, si las hojas de los dibujos son tres, se numeraran
1/3, 2/3, 3/3.

La numeracion se colocara en el centro de la parte superior o inferior de
las hojas, pero no en el margen.

Las hojas deben estar escritas en sentido vertical y se dispondran de
manera consecutiva, una detrds de otra. Si la solicitud se presentara
electrénicamente, cada uno de los elementos mencionados (descripcion,
reivindicaciones, resumeny dibujos) iran en un fichero PDF diferente, pero
conservando la numeracion de las hojas indicada en el parrafo anterior.

Numeracion de lineas: se recomienda encarecidamente numerar de cinco
en cinco las lineas de cada hoja de la descripcidn y las reivindicaciones.

Se recomienda que los margenes en blanco de las hojas tengan las
siguientes medidas:
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Superior 35mm
Izquierdo 25 mm
Derecho 25mm
Inferior 20 mm

- Tipoytamafio de letra: se recomienda utilizar el tipo de letra “Times New
Roman”, tamano 12, o similar.

- Disposicion de las figuras en las hojas. Las distintas figuras de los dibujos
deben estar dispuestas, con preferencia, verticalmente, sobre una o varias
hojas, claramente separadas unas de otras, pero sin espacios perdidos;
cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberan presentarse
de manera horizontal, situdndose la parte superior de las figuras en el lado
izquierdo de la hoja.

- Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema métrico
y las temperaturas en grados centigrados. Es posible utilizar otra unidad,
pero afadiéndose siempre el equivalente en las unidades indicadas. Para
las demds unidades fisicas y para las férmulas matematicas y quimicas
se deben utilizar las unidades, simbolos, pesos atémicos y férmulas
moleculares utilizados internacionalmente.

La terminologia utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Asi, cada elemento de la
invencién ha de ser identificado siempre por el mismo término.

Plantilla para la redaccién de una solicitud de patente
La OEPM ofrece a los solicitantes de patentes nacionales una plantilla para la redaccidn de la solicitud.
Esta plantilla es valida para utilizarse en una solicitud internacional PCT, con la salvedad de que la

numeracién de las hojas en una solicitud internacional comienza con el digito 1 en la primera hoja
de la descripcién.
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http://www.oepm.es/es/Invenciones_Ley_24_2015/patentes_nacionales/proteccion_recomendaciones/Plantilla_Redaccion_Solicitud.html
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Cuando la solicitud internacional PCT contiene la reivindicacion de prioridad de una o varias solicitudes
anteriores sobre la misma invencion, el solicitante tiene que suministrar una copia autorizada de
cada una de ellas (“documento de prioridad”). Dicha copia autorizada la expide la Oficina en la cual
se depositd la solicitud anterior. En el caso de las solicitudes espafiolas de patentes de invencion o
modelos de utilidad, la copia autorizada la expide la OEPM.

2.- OPCIONES DEL SOLICITANTE
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Respecto de una solicitud internacional PCT depositada en la Oficina receptora de la OEPM,
existen dos formas de cumplir con la obligacién de aportar la copia autorizada. La forma elegida
por el solicitante debe ser indicada en el formulario de solicitud, PCT/RO/101, Recuadro N2 VI,
“Reivindicacion de Prioridad y Documento de Prioridad”, tal como se explica a continuacidn:

- Opcion 12: el solicitante pide a la Oficina receptora que prepare y
transmita a la Oficina Internacional de la OMPI una copia certificada de la
o las solicitudes anteriores. Esta opcidn permite al solicitante “delegar” en
la Oficina receptora la tarea de proporcionar el documento de prioridad,
pero esta sujeta al pago de la tasa por transmision del documento de
prioridad.

- Opcion 22: el solicitante pide a la Oficina Internacional que obtenga en una
biblioteca digital una copia certificada de la o las solicitudes anteriores.
Esta opcidn no esta sujeta al pago de una tasa.


https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/ed_request.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_PCT.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_PCT.pdf
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De las dos opciones, laOEPM aconseja el uso de la segunda, conocida como Sistema DAS. Consultense
en este enlace las Oficinas nacionales participantes. De todas las Oficinas participantes, s6lo podran
acceder al documento de prioridad las Oficinas que el solicitante elija como “Oficinas con derecho
de acceso”.

3.- COMO SOLICITAR EN LA OEPM LA INCORPORACION DEL DOCUMENTO DE
PRIORIDAD EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA OMPI

Para solicitar en la OEPM la incorporacion del documento de prioridad en una biblioteca digital a
través del Sistema DAS, deben realizarse los pasos que se detallan a continuacion:

12.- El solicitante pide electrénicamente la incorporacidn del documento de prioridad en la Biblioteca
Digital de la Oficina Internacional. Esta peticidn se formula a través de la Sede Electrénica de la OEPM,
y en concreto, a través de la plataforma e-OLF. Una vez que se ha accedido a ella, se elegira la opcién
“Tramites Subsiguientes”.

2 - Recibida en la OEPM la solicitud e incorporacion del documento de prioridad en la biblioteca
digital, la OEPM confecciona el documento de prioridad electrdnico, y lo remite por via segura a la
Oficina Internacional de la OMPI, para su incorporacion en la Biblioteca Digital de documentos de
prioridad.

2 - A continuacidn, la Oficina Internacional enviara al solicitante un correo electrénico con el cédigo
de acceso al documento de prioridad.

2 - Ese cédigo de acceso debera indicarlo el solicitante en el Recuadro N2 VI del formulario de la
solicitud internacional PCT. Si el cédigo de acceso se recibiera con posterioridad a la presentacion de
la solicitud internacional, podra facilitarlo el solicitante a la Oficina receptora en el plazo de 16 meses,
a contar desde la fecha de prioridad.
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https://www.wipo.int/das/es/participating_offices/
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
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La Direccion de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM), en su calidad
de Administracién encargada de la busqueda internacional, en aplicacién del Capitulo 21 de las
Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT ha adoptado
una Resolucién por la que se aprueba el establecimiento del servicio PCT Directo en la OEPM.

Este servicio permite a los solicitantes aportar observaciones PCT Directo, mediante una carta, a las
objeciones formuladas en la opinidn escrita (adjunta al informe sobre el estado de la técnica) de la
solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. Estas observaciones PCT Directo deben entenderse
como argumentos en relacién a la patentabilidad de la invencidn objeto de la solicitud internacional.
Asimismo, estas observaciones pueden incluir explicaciones sobre las modificaciones introducidas, en
su caso, en los documentos de la solicitud, particularmente de las reivindicaciones, en comparacién
con la solicitud anterior.

Gracias a estas observaciones se facilita la evaluacién de las solicitudes internacionales, lo que afiade
valor al Informe de Busqueda Internacional y a la opinion escrita elaborados por la OEPM como
Administracidon encargada de la busqueda internacional, redundando en una mayor calidad de los
productos emitidos por la OEPM.
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2.- COMOY CUANDO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES “PCT DIRECTO”

Como primer requisito, solo se podran presentar observaciones “PCT Directo” cuando la solicitud
internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior (nacional o internacional) cuya
busqueda ha sido realizada por la OEPM.

Las observaciones PCT Directo deben ser presentadas ante la OEPM como
Oficina receptora.

- Deben ser remitidas junto con la solicitud internacional.

- Las observaciones PCT Directo deben ser identificadas con claridad, por
ejemplo, encabezandolas con el literal “Carta PCT Directo/Observaciones
PCT Directo”.

- Si las reivindicaciones y/o la descripcion de la solicitud internacional
difieren de aquellas de la solicitud anterior, el solicitante debera incluir
una copia con control de cambios en la que se indiquen las diferencias
y explicando de qué manera estas diferencias superan las objeciones
emitidas en la opinidn escrita de la solicitud prioritaria.

- Asimismo, se deberd indicar en la casilla IX, punto “Otros” del petitorio
(formulario PCT/RO/101) los términos “PCT Directo / Observaciones PCT
Directo”.

- Cuandolasolicitud internacional se presente a través de la Sede Electrénica
de la OEPM, las observaciones se incluirdn en el apartado “Contenido”, y
dentro deél, en la pestafia denominada “Elementos de acompafamiento”.
En la misma puede desplegarse un combo donde es posible seleccionar el
tipo de documento “Carta de la persona solicitante a la ISA en relacion a
una busqueda anterior PCT Directo”.
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Unavezrecibidala carta PCT Directo porla OEPM como Oficinareceptora,
esta se transmitira tanto a la OEPM en calidad de Administracion
encargada de la Busqueda Internacional como a la Oficina
Internacional de la OMPI, junto al ejemplar original y la
copia de busqueda.

Esto es importante, puesto que, de acuerdo con las
disposiciones PCT relativas a la consulta publica,
las cartas PCT Directo, asi como la documentacion
adjunta, serdn accesibles al publico una vez
publicado el informe de busqueda internacional.

Por su parte, el examinador encargado de
la busqueda internacional verificara que las
observaciones PCT Directo cumplen con las
formalidades prescritas. De ser asi, a la hora de
preparar el informe de busqueda internacional

y la opinidén escrita, el examinador tendra en
cuenta las observaciones presentadas en el
marco del servicio PCT Directo.

La opinion escrita (PCT/ISA/237) hara
referencia a la carta PCT Directo y tratard
su contenido, en la medida en que ello
sea pertinente para el procedimiento de
busqueda internacional.
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Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, PCT.

Como optimizar la internacionalizacion de tu invencion
OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCION
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

METRO y CERCANIAS RENFE
Nuevos Ministerios

AUTOBUSES
3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64-66-124-126-128-147-149-150-C1y C2

Si tienes una invencion, una marca o un disefo, registralo.

CORREOS ELECTRONICOS
informacion@oepm.es © registro@oepm.es * pyme@oepm.es ¢ pct-oepm@oepm.es

INFORMACION
Tel.: 910 780 780 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00)
(julio y agosto de 9:00 a 15:00)

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA
Tel.: 913 495 550 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00)

HORARIO
Horario en los servicios de Registro
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30

PAGINA WEB
WWW.0oepm.es

NIPO (en linea): 116-20-018-5

MINISTERIO Oficina Espaiiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO de Patentes y Marcas

Revisado febrero de 2022
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