E INDUSTRIAS

E‘r :_I.-NIST ERIO %
R DE COMERCIO _4

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
REPUBLICA DE PANAMA DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

SEMINARIO

OMPI/PCT/PAN/12/1
ORIGINAL: ESPANOL
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Seminario sobre el Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT)

organizado por
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y la Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio
de Comercio e Industrias de Panaméa

Panamd@, 13y 14 de septiembre de 2012

EL SISTEMA PCT PARA LA PRESENTACION MUNDIAL DE SOLICITUDES DE
PATENTES

Documento preparado por la Oficina Internacional






3

INDICE

Péagina
L =] 7= 1o T 4
Introduccion al sistema del PCT .. ... oo 5
Esquema cronoldgico del PCT ... ..o e 10
Datos DASICOS SODIE €] PCT ...ttt e e 12
Presentacion de SOlICIIUAES . ... ..o e e 17
3T Tox = =T [0 1 24
P T - S AR .. 28
Reivindicacion de prioridad y aportacion de documentos de prioridad..................coooiiinin 42
Correccion de irregularidades en la presentacion de la solicitud ................cccciiiiinnn. ... 58
Mandatarios y representantes COMUNES .....cuuuurte et eiee e e e et ia e e e et iaaa e e e aeennnns 67
Registro de cambios segUn la Regla 92bis .........oviiiiiiiiii e 72
Funciones de 1a OfiCiNa FECEPIOTA . ... vt e e 75
La Oficina Internacional como OfiCina reCeptora. .......ccuuiiie e et et 78
Busqueda internacional y Opinion escrita de la ISA ... ... e 85
Blsqueda internacional suplementaria (SIS) ........coouiiiii 92
Presentacion de la solicitud de examen preliminar internacional ................................... 101
Examen preliminar internacional ............ooii e 109
Unidad de invencién y procedimiento de protesta ...........oovvviiiiiiii e 116
Funciones de la Oficina INternacional ........... ...t e 122
Publicacion INternacional. .. ... .. ... e 125
Acceso al contenido de las solicitudes internacionales .............cooeeiiiiiiiiiiiii e, 133
Tasas pagaderas en el marco del PCT ... oo e e 138
Modificaciones SEQUN € PCT ... it 145
Entrada en fase NaCIONAL. ... ... 150
L] =T = T 161
Indicaciop_es relativas a m,a'gerial biologico depositado y listas de secuencias 165
de nucledtidos Y/0 amMINOACIAOS ... ... vttt e
Garantias de ProCediMmiBNtO ... ...ooiiiiii 178
RV =TT TS0 1= O 180
ST 7= 1= = 182
Modificaciones del Reglamento del PCT en vigor a partir del 1 de julio de 2012................. 186
Desarrollos recientes del Sistema PCT ... e 190

¢DONAE DUSCAr QYUTAT?. ... ettt e e et 204



4

PREFACIO

El presente documento ha sido preparado por la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) como documento basico para los seminarios sobre el Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT).

A continuacién se da el significado de las siguientes palabras y expresiones utilizadas en el

documento:
Articulo — un Articulo del PCT
Capitulo | — Capitulo I del PCT
Capitulo 1l — Capitulo Il del PCT
Estado contratante — un Estado parte en el PCT
Instruccion — una Instruccion de las Instrucciones Administrativas del PCT
Instrucciones Administrativas —  las Instrucciones Administrativas del PCT
Regla — una Regla del Reglamento del PCT
Reglamento — Reglamento del PCT

Las referencias a Oficina “nacional”, tasas nacionales, fase nacional, procedimiento nacional, etc.,
se entenderan en el sentido de Oficina “regional” (por ejemplo, la OEP), etc.

A continuacién se da el significado de las siguientes abreviaturas:

ARIPO -
CPE -
CPEA -
DAS -
DO -
EO -
Euro-PCT -

IB -

IPE -
IPEA -
IPRP (Capitulo I) —
IPRP (Capitulo II)—
ISA -
ISR -
OAPI -
OEAP -
OEP -
RO -
SIS -
SISA -
SISR -
WTO -

Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual

Convenio sobre la Patente Europea

Convenio sobre la Patente Eurasiatica

Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad

Oficina designada

Oficina elegida

una solicitud Euro-PCT es una solicitud internacional que contiene la
designacion “EP” cualquiera que sea la Oficina receptora en la que se
presento

Oficina Internacional (de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, Ginebra, Suiza)

Examen preliminar internacional

Administracion encargada del examen preliminar internacional
Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capitulo | del PCT)
Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capitulo Il del PCT)
Administracién encargada de la busqueda internacional

Informe de busqueda internacional

Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual

Oficina Euroasiatica de Patentes

Oficina Europea de Patentes/Organizacion Europea de Patentes
Oficina receptora

Busqueda internacional suplementaria

Administracion encargada de la blsqueda internacional suplementaria
Informe de busqueda internacional suplementaria

Organizacion Mundial del Comercio

El presente documento se basa en las estipulaciones del Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes (PCT), el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del Tratado. En caso de divergencia
entre el presente documento y dichas estipulaciones, seran aplicables estas Ultimas.

27.07.12
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Introduccion al sistema del PCT

Sistema tradicional de patentes

Presentacion de las

(meses) OI 12 solicitudes en el
— extranjero
Presentacion
dela
solicitud en el
pais

B Solicitud de patente en el pais seguida, dentro de los 12 meses siguientes,

por solicitudes multiples en el extranjero que reivindican la prioridad segun el
Convenio de Paris

O requisitos formales mdltiples
0 busquedas multiples
[ publicaciones mdltiples

0 examenes multiples y prosecucién de los tramites relativos a las
solicitudes

[ traducciones y tasas nacionales requeridas al cabo de los 12 meses
I Cierta racionalizacion a causa de acuerdos regionales (ARIPO, OEAP, OAPI,
OEP)
omMPI
Intro-2
08.09.12




Sistema del PCT

Solicitud de patente local, seguida a los 12 meses de una solicitud internacional
segun el PCT, que reivindica la prioridad del Convenio de Paris, comenzando la
“fase nacional” a los 30 meses*:

U un sélo conjunto de requisitos formales

U bdsqueda internacional

[ publicacién internacional

L examen preliminar internacional

U la solicitud internacional se puede ordenar antes de la fase nacional

0 las traducciones y las tasas nacionales se exigiran a los 30 meses, y so6lo si
el solicitante desea continuar la tramitacion

*  Para excepciones, ver el sitio web www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html

O i
Intro-3 v
08.09.12
El sistema PCT
Capitulo |

Entrada
en fase
nacional

Publicacién
(meses) internacional
0 12 16 18 19
| | | | |
> » i 0, opcional
Presentacion Presentacion Informe Peticion de P
de solicitud de solicitud  de bisqueda busqueda Presentacion de solicitud de
nacional PCT internacional suplementaria examen preliminar internacional
(opcional) Entrada
\ en fase
nacional
Examen 30
preliminar
internacional
Capitulo Il
PROPIEDAD
Intro-4 INTELECTUAL

08.09.12
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Observaciones generales (1)

El sistema del PCT es un sistema de “presentacion” de solicitudes
de patente, no un sistema de “concesién” de patentes. No existe
una “patente PCT”

El sistema del PCT prevé
U una fase internacional que comprende:
= |la presentacion de la solicitud internacional
= la basqueda internacional y Opinion escrita de la ISA
= la bUsqueda internacional suplementaria (SIS) (facultativa)
= la publicacion internacional y
= el examen preliminar internacional (a opcion del solicitante)

U una fase nacional/regional ante las Oficinas designadas

oMPI

Intro-6
08.09.12

Observaciones generales (2)

La decision de conceder patentes la toman exclusivamente las
Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional

Mediante el PCT, sélo es posible proteger las invenciones
solicitando patentes, modelos de utilidad y titulos similares

No es posible obtener mediante el PCT una proteccion de los
dibujos 0 modelos industriales ni de las marcas de fabrica o de
comercio. Existen convenios internacionales separados que
prevén mecanismos de proteccion de estos tipos de propiedad
industrial (Arreglo de La Haya y Arreglo de Madrid)

La administracién del PCT esté a cargo de la OMPI, como lo
estan también otros tratados internacionales en el campo de la
propiedad industrial, por ejemplo, el Convenio de Paris

oMPI




Estados contratantes del PCT (146)

Estados designados para proteccion regional y proteccién nacional salvo en los casos indicados

EA Patente Eurasiatica EP Patente Europea
. AL Albaniat LI Liechtenstein
AM  Armenia AT Austria LT Lituania
AZ  Azerbaiyan * BE Bélgica LU Luxemburgo
BY B_elar_us, BG Bulgaria LV Letonia
KG  Kirguistan CH Suiza MC Ménaco
Kz Kazajstan ) * CY Chipre MK Ex Republica Yugoslava
RU Fedg(aqon de Rusia CZ Republica Checa de Macedonial
TJ  Tayikistan DE Alemania MT Malta
TM  Turkmenistan DK Dinamarca NL Paises Bajos
EE Estonia NO Noruega
ES Espafia PL Polonia
FI  Finlandia PT Portugal
* FR Francia RO Rumania
GB Reino Unido RS Serbiat
* GR Grecia SE Suecia
HR Croacia® S| Eslovenia
HU Hungria SK Eslovaquia
* |E Irlanda SM San Marino
IS Islandia TR Turquia
* T ltalia
* Solo patente regional
1 El acuerdo de extension continuara aplicandose a todas las solicitudes presentadas &1y
antes del 1 de enero de 2008 (para HR), del 1 de enero de 2009 (para MK), AGANIZACION MUN
o7 del 1 de mayo de 2010 (para AL) o del 1 de octubre de 2010 (para RS) ot
08.09.12

Intro-8
08.09.12

Estados contratantes del PCT (146) (cont.)

Estados designados para proteccion regional y proteccién nacional salvo en los casos indicados

AP _Patente ARIPO OA Patente OAPI

BW Botswana * BF Burkina Faso
GH Ghana * BJ Benin

GM Gambia * CF Republica

KE Kenya Centroafricana
LR Liberia * CG Congo

LS Lesotho * Cl Céte d’lvoire
MW Malawi * CM Camerln

MZ Mozambique * GA Gabén

NA Namibia * GN Guinea

RW Rwanda (desde el 24 de septiembre de 2011) * GQ Guinea Ecuatorial
SD Sudan * GW Guinea-Bissau
SL Sierra Leona * ML Mali

SZ Swazilandia * MR Mauritania

TZ Republica Unida de Tanzania * NE Niger

UG Uganda * SN Senegal

ZM Zambia * TD Chad

ZW Zimbabwe * TG Togo

* Sélo patente regional

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL




Estados contratantes del PCT (146) (cont.)

Estados designados solamente para proteccion nacional excepto en los casos indicados

AE
AG
AO
AU
* BA
BB
BH
BN
BR
BZ
CA
CL
CN
CcoO
CR
CuU
DM
DO
Dz
EC
EG
GD
GE
GT

Intro-9
08.09.12

Emiratos Arabes Unidos
Antigua y Barbuda
Angola

Australia

Bosnia y Herzegovina
Barbados

Bahrein

Brunei Darussalam
Brasil

Belice

Canada

Chile

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Republica Dominicana
Argelia

Ecuador

Egipto

Granada

Georgia

Guatemala

HN
ID
IL
IN
JP
KM
KN
KP

KR
LA

LC
LK
LY
MA
MD
ME
MG
MN
MX
MY
NG
NI

Honduras

Indonesia

Israel

India

Japon

Unién de las Comoras
Saint Kitts y Nevis
Republica Popular

Democrética de Corea

Republica de Corea

Republica Democratica
Popular Lao

Santa Lucia

Sri Lanka

Libia

Marruecos

Republica de Moldova

Montenegro

Madagascar

Mongolia

México

Malasia

Nigeria

Nicaragua

*  Posibilidad de extension de la patente europea

NZ
oM
PA
PE
PG
PH
QA
sc
SG
ST
SV
Sy
TH
™
™
UA
us

uz
VvC

VN
ZA

Nueva Zelandia
Oman
Panaméa
Pert
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Qatar
Seychelles
Singapur
Santo Tomé y Principe
El Salvador
Republica Arabe Siria
Tailandia
Tanez
Trinidad y Tabago
Ucrania
Estados Unidos

de América
Uzbekistan
San Vicente y

las Granadinas
Viet Nam
Sudéafrica

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL
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Esquema cronologico del PCT

PLAZOS DEL PCT

Peticion de busqueda internacional
suplementaria (opcional)

Publicacién internacional

E::is::;;mon Informe de
regional/PCT bisqueda

Informe de

- internacional (ISR) E
(fecha de prioridad) : busqueda internacional

y opinién escrita

| 1
Vo ¥

E’ 7777777777777777 (WO) de la ISA suplementaria (SISR)
H Presentacion PCT 3 30
o T 1 H Entrada en
| H | fase nacional
v \ v
(meses) 0 12 16 18 19 22 28
| | | [ 1 1
A A A
Dos meses desde el ISR: E H E La IB comunica
presentacion de 1 E Evacuacion del | el IPRP (Capitulo 1 0 I1)
modificaciones de las : ! IPRP (Capitulo Il) 1 alas DOs
reivindicaciones (opcional) | Vo T '
Presentacion de solicitud de examen E
preliminar internacional y de !
argumentos o modificaciones del i
articulo 34 (opcional) :
mr.l.'::-u e
Timeline-2 INTELECTUAL

14.05.10
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No aplicacion del plazo de 30 meses en
virtud del Articulo 22(1)

B Las Oficinas de los siguientes Estados han notificado a la Oficina
Internacional que no aplicaran el plazo de 30 meses del Capitulo |,
desde el 1 de abril de 2002, mientras el Articulo 22(1) modificado siga
siendo incompatible con sus Derechos nacionales:

LU Luxemburgo
TZ Republica Unida de Tanzania
UG Uganda

I Si se ha designado cualquiera de estos Estados para una patente
regional el plazo aplicable es de 31 meses

Il Sino se ha presentado la solicitud de examen preliminar internacional
para los Estados que se especifican arriba antes de 19 meses, sera
necesario entrar en fase nacional antes de 20 6 21 meses a partir de
la fecha de prioridad omPI

Timeline-3
14.05.10
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Datos basicos sobre el PCT
= La solicitud internacional
= La fecha de presentacion internacional
= El solicitante
* ROy ISA competentes

La solicitud internacional

B Presentacion de una solicitud Unica que contiene la designacion de
todos los Estados (para todo tipo de proteccién existente) y
reivindicacion(es) de prioridad (normalmente)

[ Tiene el efecto de una presentacion nacional regular (incluso el
otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada Estado designado:
la fecha de presentacion internacional es la fecha de presentacion
en cada Estado designado

Se presenta en un solo idioma
Se presenta ante la Oficina nacional de patentes

Solamente una serie de requisitos formales

La fase nacional se aplaza hasta 30 meses contados desde la fecha
de prioridad (para excepciones, ver www.wipo.int/pct)
OMPI

Basics-2
14.05.10




13

Requisitos minimos de concesion de una fecha
de presentacion internacional (Articulo 11.1)) (1)

B Al menos un solicitante debe reunir las condiciones para presentar la
solicitud en la Oficina receptora

B La solicitud debe estar en un idioma aceptado por la Oficina receptora
B La solicitud debe contener al menos:

O la indicacion de que ha sido presentada a titulo de solicitud
internacional

O el petitorio, que constituye la designacion de todos los Estados
contratantes (Articulo 4 y Reglas 3y 4.9)

U el nombre del solicitante (Regla 4.5)
una descripcion (Regla 5)
O una reivindicacion (Regla 6)

[

oMPI

Basics-3
14.05.10

Requisitos minimos de concesion de una fecha
de presentacion internacional (Articulo 11.1)) (2)

I Notar que si:

[ ningun solicitante tuviera derecho a presentar una solicitud ante
la Oficina receptora por motivos de domicilio o nacionalidad
(Reglas 18y 19); o

U sila solicitud es presentada en un idioma que no sea aceptado
por la Oficina receptora a tal efecto,

[ la Oficina receptora transmitird la solicitud a la Oficina receptora
de la Oficina Internacional para su tramitacion (Regla 19.4)

oMPI

Basics-4
14.05.10
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No se requiere para la obtencion de una fecha
de presentacion internacional

B el pago de tasas

B traduccion en un idioma de busqueda o publicacion
B la firma del solicitante

| el titulo de la invencion

M un resumen

B dibujos (véanse el Articulo 14.2) y la Regla 20.5 en el caso de
dibujos omitidos)

oMPI

Basics-5
14.05.10

El solicitante PCT
(Articulo 9 y Regla 18)

B El solicitante podra ser cualquier persona fisica o juridica (por
ejemplo, el cesionario, el inventor)

B Es posible indicar diferentes solicitantes para diferentes Estados
designados (Regla 4.5.d))

[ si se designa a los Estados Unidos de América, el(los)
inventor(es) debera(n) figurar como solicitante(s) para los
Estados Unidos de América o, en caso de haber fallecido el
inventor, su representante legal, sus herederos, etc.

B Al menos uno de los solicitantes debe ser un nacional o
domiciliado en un Estado contratante (Regla 18.3)

oMPI

Basics-6
14.05.10
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¢,Donde presentar la solicitud internacional?
(Regla 19)

H Ante la Oficina nacional,
I Ante la Oficina Internacional de la OMPI, o

@ Cuando proceda, ante una Oficina regional

Para mas detalles, ver la Guia del Solicitante PCT, Fase
internacional, Informacién general, Anexos B1 y B2

Basics-7
14.05.10

Las Administraciones de busqueda
competentes (Regla 35) (1)

B Una o varias Administraciones pueden ser competentes
I La Oficina receptora especifica la(s) Administracion(es) competentes

B Si la Oficina receptora especifica mas de una Administracion,
el solicitante puede elegir:

0 al hacer su eleccion, el solicitante debe tener en cuenta los idiomas
aceptados por la Administracion encargada de la busqueda
internacional (en ciertos casos se puede requerir una traduccion de
la solicitud internacional a efectos de la busqueda internacional)
(Regla 12.3))

Basics-8
14.05.10
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Las Administraciones de busqueda
competentes (Regla 35) (2)

l Sila solicitud internacional se presenta ante la Oficina Internacional
como Oficina receptora, la Administracion(es) competente(s) sera(n)
aquella(s) que habria(n) sido competente(s) si la solicitud internacional
hubiese sido presentada ante la Oficina nacional o cualquiera de las
Oficinas nacionales o regionales que, sobre la base de la nacionalidad
o domicilio del solicitante, pudiese ser una Oficina receptora
competente

I La eleccién de la Administracion se ha de indicar en el petitorio
(Recuadro N° VII)

OMPI
£ LA PROPIEDAD

Basics-9
14.05.10
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JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Presentacion de solicitudes

Documentos de que debe constar
la solicitud internacional

Filing-2
14.05.10

petitorio (Articulo 3.2))
descripcion (Articulo 3.2))
reivindicaciones (Articulo 3.2))

resumen (puede presentarse ulteriormente sin que ello afecte la
fecha de presentacion internacional) (Articulos 3.2) y 3.3))

dibujos (cuando sea necesario) — la presentacion tardia de
dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una correccién de la
fecha de presentacion internacional (Articulos 3.2) y 14.2))

lista de secuencias parte de la descripcion (de ser necesario)
(Regla 5.2.a))

indicaciones que contengan referencias a microorganismos o a
otro material biol6gico depositado (cuando por lo menos una
Oficina designada exija que estas indicaciones figuren en la
descripcion o en la solicitud internacional tal como haya sido
presentada) (Regla 13bis) omPI




18

Filing-3
14.05.10

Documentos que pueden acompanar
la solicitud internacional (1)

Il traduccién de la solicitud internacional para la busqueda
internacional o para la publicacion, segun el caso — puede ser
entregada posteriormente sin afectar la fecha de presentacion
internacional (Reglas 12.3y 12.4)

Il poder separado o copia de un poder general (cuando un
mandatario o un representante comuin es nombrado) — puede
ser entregado posteriormente sin afectar la fecha de
presentacion internacional (Reglas 90.4 y 90.5)

Filing-4
14.05.10

Documentos que pueden acompanar
la solicitud internacional (2)

B documento(s) de prioridad, cuando la prioridad de una solicitud
anterior (nacional, regional o internacional) es reivindicada — puede
ser suministrado hasta la fecha de la publicacion internacional
(Regla 17.1)

H lista de secuencias conforme a la Norma prescrita en el Anexo C de
las Instrucciones Administrativas (si es aplicable) — puede ser
entregada posteriormente sin afectar la fecha de presentacion
internacional, pero sujeta a una tasa por entrega tardia
(Regla 13ter)

I indicaciones que contengan referencias a material biolégico
depositado presentadas por separado de la solicitud internacional
(por ejemplo, el formulario PCT/RO/134) (Regla 13bis)

oMPI
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Concepto y funcionamiento del sistema
de designaciones (Regla 4.9)

B Automatico y exhaustivo: todas las designaciones posibles

1 se contemplara sélo las excepciones de la designacion de DE,
JP y KR (que tienen normas especiales sobre
“autodesignacién”)

= pero Unicamente si la solicitud internacional reivindica una
prioridad de una solicitud anterior presentada en el Estado
que se quiere excluir

U por otra parte es posible retirar designaciones

[ Se aplazan las opciones en relacion con la forma de proteccion
hasta la fase nacional (por ejemplo, patente o0 modelo de utilidad,
patente nacional o regional)

B Se incluye informacion de “antecedentes” en el formulario de

petitorio (a efectos de blusqueda), para solicitudes de continuacién y
para patentes de adicion omPI

Filing-5
14.05.10

Firma de la solicitud internacional
(Reglas 4.15y 26.2bis.a)) (1)

I El petitorio debe ser firmado por todas las personas (fisicas o
juridicas) identificadas como “solicitante” o “solicitante e inventor”

PERO: si sélo firma uno de los solicitantes, la ausencia de firmas de
los otros solicitantes no se considerara como una irregularidad

AVISO: toda notificacion de retirada debera ser firmada por o en
nombre de todos los solicitantes (incluso los solicitantes/inventores)

NOTA: las DOs pueden exigir confirmacion de la solicitud
internacional mediante firma de todo solicitante para la DO, que no
haya firmado el petitorio

omMP

Filing-6
14.05.10
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Firma de la solicitud internacional
(Reglas 4.15y 26.2bis.a)) (2)

B Firmas (POR...EN NOMBRE DE...COMO REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE) de cada solicitante por una persona que no fue
nombrada como tal y que es (en funcion de la legislacion nacional
aplicada por la Oficina Receptora):

U funcionario o empleado de una entidad juridica (funcionario o
empleado que no tiene que ser ni abogado de patentes ni agente)

[ o representante legal si el solicitante es persona fisica y esta
incapacitado

U o representante legal si el solicitante es empresa en quiebra

I Una persona identificada como “solamente inventor” no tiene que
firmar el petitorio
OMPI

Filing-7
14.05.10

Firma de la solicitud internacional
(Reglas 4.15y 26.2bis.a)) (3)

[ Si el petitorio no esté firmado por el(los) solicitante(s) sino por un
agente, un poder separado firmado por lo menos por el (o0 uno de los)
solicitante(s), debe ser presentado (en original o copia del poder
general)

PERO: si s6lo un poder firmado por el solicitante es presentado, la
ausencia de poderes firmados por los otros solicitantes no se
considerard como una irregularidad

NOTA: las Oficinas receptoras pueden renunciar a la exigencia de
gue un poder separado o copia de un poder general sean
presentados

oMPI

Filing-8
14.05.10
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Firma de la solicitud internacional
(Reglas 4.15y 26.2bis.a)) (4)

B Cuando los EE.UU sean designados y el inventor/solicitante para

Filing-9
14.05.10

los EE.UU rehuse firmar el petitorio o un poder, o no pueda ser
localizado o alcanzado después de esfuerzos diligentes, ese
inventor/solicitante no tiene que firmar el petitorio o el poder si:

[l se presenta una declaracién que explique la ausencia de la
firmay que satisfaga la Oficina receptora; y

U el petitorio o el poder estéa firmado por lo menos por otro
solicitante

Requisitos materiales de la solicitud
internacional Regla (11) (1)

Filing-10
14.05.10

Formato A4 para todas las hojas (Regla 11.5)

Espacio entre lineas: 1-1/2 para paginas de texto en la descripcion,
reivindicaciones y resumen (Regla 11.9.c))

Margenes minimos y maximos para las hojas de texto y los dibujos
(Regla 11.6)

Indicacion de la referencia del expediente del solicitante o mandatario
(Regla 11.6.f) y Seccion 109)

L un maximo de 12 caracteres
[ en el petitorio

0 enla esquina izquierda superior de cada hoja de la descripcion,
de las reivindicaciones y de los dibujos

[ dentro de 1,5 cm a partir del borde superior de la hoja
OoOMPI
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Requisitos materiales de la solicitud
internacional (Regla 11) (2)

B Numeracion de las hojas (Regla 11.7, Secciones 207 y 311)

O los numeros se colocaran en el centro de la parte superior o inferior
de las hojas, pero no en el margen

Ul 4 series: petitorio
descripcién, reivindicaciones, resumen
dibujos (si los hay)
parte de la lista de secuencias de la descripcion (si la hay)

B Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

Se recomienda no incluir textos en los dibujos (asi se evitan problemas
con las traducciones para la fase nacional)

Filing-11
14.05.10

El petitorio (1)

B Formulario impreso para el petitorio (formulario PCT/R0O/101)
[ actualizado periédicamente
U disponible en Internet (http://www.ompi.int/pct/es/forms)

U puede obtenerse gratuitamente de la Oficina receptora o de la
Oficina Internacional

Il Petitorio en forma de impresion de ordenador (Reglas 3.1y 3.4,
Instruccion 102.h))

[ la presentacién y el contenido deben corresponder a los del
formulario impreso (no se pueden omitir casillas)

[ se permiten ligeros ajustes
U se puede omitir cualquier texto impreso en cursiva

oMPI

Filing-12
14.05.10
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El petitorio (2)

Il Petitorio en forma de presentacion PCT-EASY (Regla 89ter e

Instruccion 102bis)

B Presentacion electrénica de la solicitud internacional de acuerdo

Filing-13
14.05.10

con la Parte 7 y el Anexo F de las Instrucciones administrativas
cuando la Oficina receptora en cuestion acepte esta forma de
presentacion

Titulos de las distintas partes de la descripcion
(Regla 5 e Instruccion 204 de las Instrucciones
Administrativas)

Filing-14
14.05.10

Sector técnico

Técnica anterior

Divulgacion de la invencion o Resumen de la invencién
Breve descripcién de los dibujos

Mejor manera de realizar la invencién o, cuando sea mas apropiado,
Manera(s) de realizar la invencién

Aplicacién industrial
Lista de secuencias

Texto libre de la lista de secuencias
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Declaraciones

)
SEA\\\\

JIZACION MUNDIAL
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Declaraciones segun la Regla 4.17

Objetivo: oportunidad de anticipar ciertos requisitos de la fase
nacional durante la fase internacional (Regla 51bis.2)

La inclusién en la solicitud o en presentaciones posteriores es

opcional

Las declaraciones versan sobre los siguientes asuntos (Regla 4.17):

= jdentidad del inventor

= derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una

patente

= derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una

solicitud anterior

= declaracién sobre la calidad de inventor (solo para la

designacion US)

= declaracion sobre las divulgaciones no perjudiciales o las
excepciones a la falta de novedad

Declarations-2

14.05.10

oMPI
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Declarations-3

Requisitos formales

Il Las declaraciones deben utilizar texto normalizado en la forma
establecida en las Instrucciones 211 a 215 de las Instrucciones
Administrativas

B Cuando se ha aportado una declaracion, la Oficina designada/ Oficina
elegida no podra exigir ningin documento o evidencia en ese sentido,
salvo que esa Oficina tenga dudas razonables de la veracidad de la
declaracion salvo

U evidencia sobre divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la
falta de novedad

U para Oficinas que hicieron una reserva ver
www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.pdf y los
resimenes pertinentes de la Fase nacional en la Guia del
Solicitante PCT)

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL

14.05.10

Declarations-4

Declaracion sobre la calidad de inventor
(Regla 4.17.iv)) (s6lo para la designacion US)

B Todos los inventores deben ser mencionados en la misma declaracion

B La declaracion estara firmada y fechada por todos los inventores

(mencionados como solicitantes)

Las firmas podran aparecer en distintas copias de la (misma) declaracion

No es necesario que la firma sea original (fax)

Cuando la solicitud internacional es presentada con Oficinas receptoras

que aceptan los sellos como firma, la Oficina designada/ US aceptara los

sellos como firma

I Solo sera necesario incluir solicitudes presentadas con anterioridad en o
para un pais distinto a EE.UU., con fecha de presentacion anterior a la
fecha de prioridad més antigua reivindicada en la solicitud PCT

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL

14.05.10
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Correccion o adicion de declaraciones
(Regla 26ter))

B Los solicitantes podran corregir o afiadir cualquier declaraciéon
presentada segun la Regla 4.17

B Plazo: hasta el vencimiento de 16 meses desde la fecha de
prioridad (o aun mas tarde, si la declaracion es recibida por la
Oficina Internacional antes de finalizar la preparacion técnica de la
publicacion internacional)

B La Oficina receptora o la Oficina Internacional podra requerir al
solicitante para que corrija cualquier declaraciéon que no esté
redactada en la forma estipulada o, en el caso de la declaracion
sobre la calidad de inventor (Regla 4.17.iv)), que no esté firmada
en la forma estipulada

oMPI

Declarations-5
14.05.10

Publicaciéon de las declaraciones

B Las declaraciones recibidas dentro del plazo aplicable seran
mencionadas en la portada de la publicacion de la solicitud
internacional

B El texto completo de las declaraciones sera publicado como parte de la
solicitud internacional

Declarations-6
14.05.10
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Declaraciones mencionadas en la Regla 4.17:
Cuestiones adicionales

B Los formularios nacionales no deben utilizarse para declaraciones
en la fase internacional, ya que no utilizan el texto homologado
(por ejemplo, una declaracién conjunta alegando calidad de
inventor/poder)

No se exige la tasa por hoja adicional si se aporta una
declaracion después de la fecha de presentacion internacional

Si una declaracion defectuosa no es corregida durante la fase
internacional:

No afecta la tramitacién de la declaracion por parte de la Oficina
Internacional

Las Oficinas designadas/Oficinas elegidas podran aceptar una
declaracion defectuosa

No hay disposicion alguna relativa a la retirada de declaraciones

oMPI

Declarations-7
14.05.10
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ZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

[
PCT-SAFE

PCT-SAFE = Secure Applications Filed Electronically
(Solicitudes presentadas por via electronica de forma
segura)

B Permite la preparacion y presentacion en formato electronico
de toda la solicitud internacional PCT

I Brinda seguridad, fiabilidad, eficiencia y conveniencia; facilita
amplio acceso y sencillez para la presentacion electrénica de
solicitudes PCT

I Posibilita la presentacion de una solicitud internacional con
una sola operacion, desde cualquier parte del mundo, puesto
gue este sistema esté fundado en normas reconocidas y se
puede operar con otros tipos de soporte l6gico

B Facilita las comunicaciones y el intercambio de datos
electrénicos entre Oficinas (a largo plazo)

oMPI

PCT-SAFE-2
13.06.12
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Datos y Estadisticas

Todos los solicitantes pueden presentar sus solicitudes de manera
totalmente electronica ante la RO/IB desde 2004

80 Oficinas receptoras aceptan solicitudes del tipo PCT-EASY

Mas de 20 Oficinas receptoras aceptan la presentacion de solicitudes en
formato totalmente electrénico

En 2011, apréximamente un 86% de todas las solicitudes
se presentaron utilizando el soporte I6gico PCT-SAFE

En la RO/IB (2011), la presentacion de solicitudes se desgloso de la
siguiente manera:

solicitudes PCT-SAFE en formato integramente electrénico: 71%
solicitudes PCT-EASY: 6%

solicitudes presentadas en papel: 23%

PCT-SAFE-3
13.06.12

PCT-SAFE ofrece dos opciones

La presentacién de solicitudes integramente por via electrénica:
U la solicitud completa en formato electrénico (en formato de
imagen o caracteres codificados), con firma digital
0 se transmite la solicitud a través de una conexién segura por
Internet o utilizando soportes fisicos

La preparacion del petitorio utilizando el sistema “PCT/EASY”

0 una copia de la solicitud integra impresa en papel (copia
legal) incluyendo el petitorio impreso utilizando este soporte
I6gico

U se adjunta un soporte fisico con el petitorio y el resumen en
formato electronico

PCT-SAFE-4
13.06.12
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Reducciones en las tasas PCT-SAFE

B En papel, con el petitorio y el resumen en formato electrénico de
caracteres codificados (modalidad PCT-EASY)
100 francos suizos (EUR 82 o0 USD 109 o el equivalente)

B En formato electrénico, sélo el petitorio en formato electronico
de caracteres codificados (XML) con la descripcion,
reivindicaciones y resumen en formato de imagen (por ejemplo,
anexos en PDF, TIFF)

200 francos suizos (EUR 164 o USD 219 o el equivalente)

B En formato electrénico, con el petitorio, descripcion,
reivindicaciones y resumen en formato electrénico de caracteres
codificados (XML)

300 francos suizos (EUR 245 o USD 328 o el equivalente)

OoOMPI -
PCT-SAFE-5 TLIOTUAL
13.06.12
PCT-SAFE: Cuadro General
SeuGantAA  re w.5t sssewtere 1. Parapreparar lasolicitud internacional,
BRAR 2OES se utiliza el Editor PCT-SAFE o PDF
D
" e —
=l

il 2. Pararellenar el petitorio, se utiliza el

soporte légico Cliente PCT-SAFE

Te @ —

O s

[ e

0I0T0T
0

3. Se colocalafirma

e digital, ya sea
et U mediante el Certificado
de Cliente de la OMPI

u otro

4. Se transmite la solicitud (por
via electrénica o en CD-ROM)

Recaiing Receipt

L ———— "
Cantal

5. Se obtiene un acuse
de recibo (por via
electrénica)

oMPI
\ PROPIEDAD
INTELEGTUAL

PCT-SAFE-6
13.06.12
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PCT-SAFE: Componentes del sistema para la
presentacion electronica de solicitudes (1)

Soporte = Editor del PCT-SAFE

Editor del légico
—_— z . .
PCT-SAFE Cliente del = Soporte ldgico Cliente
PCT-SAFE del PCT-SAFE

= Servicios PKI (Public
Key Infrastructure =
Infraestructura de Llave
Publica)

Internet/
medios
fisicos

Servicios [«—
PKI

= Servidor receptor del
PCT-SAFE (incluye un
sistema “back-end”
impresora/archivo)

Servidor
receptor del
PCT-SAFE

OMPI

£ LA PROPIEGAD |
PCT-SAFE-7 INTELECTUAL
13.06.12

PCT-SAFE: Componentes del sistema para la
presentacion electronica de solicitudes (2)

M El médulo Editor del PCT-SAFE

[ se utiliza para crear la solicitud (a saber, la descripcién,
las reivindicaciones, el resumen, los dibujos) en formato XML

B El factor Cliente del PCT-SAFE
U se usa para crear el petitorio PCT, adjuntar los documentos de la
solicitud, firmar electronicamente, empaquetar y transmitir la solicitud
a la Oficina receptora
H Los servicios PKI (“Public Key Infrastructure”)

[ se refiere a las normas técnicas relativas a las firmas digitales y a la
garantia de datos en formato electrénico

B El servidor receptor del PCT-SAFE

U se utiliza en la Oficina receptora para recibir y archivar las solicitudes
PCT presentadas por vias electrénicas

OMPI
£ LA PROPIEDAD
PCT-SAFE-8 INTELECTUAL
13.06.12
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El Editor PCT-SAFE

-1 Appication Documers description doc; | |58 ES Vew et Tome Tk Tt sl o e
1 Abstiact DFWD SRT AN B we B|?|suzsenT EESC
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) D |Pc‘|'applctﬂonnolm PCT applicat 4y dtd versio E|

La preparacién de la
descripcion,
las reivindicaciones,
el resumeny los
dibujos en formato
XML, en un solo
documento

|

cuerpo de la solicitud.xml

OMPI

PCT-SAFE-9
13.06.12

El tipo de presentacion: totalmente electronico

I PCT-RO-101 Elctsomic: Ring

e LT Lo Check List
Rati 79 Typs of fling: ¢ PCT-EASY & Filly electonid
| Check List
.L Tyoe o g  PCTEASY 17 [Fuly slechond
© s
S “8| seleccione el tipo de
S — o presentacion:
] s ] [o] totalmente
| . L Lo electrénico
. Contents
'~ Dicunart Dsis Paget | Eachociis | Va
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O Poymeri Oen
) firie.
Coisn | telsl | (=2
@ testioth | vientondtykesen [ tesmemmgion ]
D Weopisth |y R ™
@ weiorieg
T SAFE10

13.06.12
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Como se adjunta el cuerpo de la solicitud
(en caracteres codificados)

[ PCT HO 01 Electronie Fleguent - london

L Lo g - g
NGUPSATAE o ws Bt susfaTEET

oBEAE aMEL

’. Cortents
i '

| e
@ Fanet

T @ et essendicesen | eyl |
(J) rgpouste | nkid 7 s 1 e
@ moriling
OoMPI
PCT-SAFE-11 TLIOTUAL

13.06.12

Como se adjunta el cuerpo de la solicitud
(en formato de imagen — especificacion Unica en pdf)

I PCT-AD-101 Floctiomc At - simginspec

B b4 Vou ot

Ra& 79
- - B Y ik B

Typodliieg © PCTERSY # Fubyseverse

o o ind 4% 70
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OoMPI
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Como se archiva bajo ‘Ready to Sign’
(Listo para la Firma)

I PLT6-173 i T =

Be [4 You Lok b

RevQ 7@

e T !

=o |l @2 T-SAFE File Manager [-[0[x]
@ v Fle Edt View Go Took Hep

A Vabdaton Loy

@ s E Qe il? Seting: el K
@ Pty 7 Cariet 2| PCT Pocsdue
) Prcriy 1 e presity Sscumans i met mcionad [T e speiennt must
© ooy PCT Procedure Bl Template Fieference Applcant Last Saved Mode
Fo—r il Tenglales
] it | — fbo |
B Covens I
Didts
1Wercizs
@ e i e o N "
@ T ““Listo parala Flrm4
@ Pt — ey (o subi
) Ao — Subrited
Al documents
A P ot s
(T g ponstle -
ey b g
. 1 o el
omMPI
3t LA PRORIEDAD |
INTELEGTUAL
PCT-SAFE-13
13.06.12
Cbémo se aplica la firma a la solicitud
Fie Edt ¥iew Go Iodk Heb
& uEEx fi? Soting: [Nomal =
To add  person o the List of Signataiies [bottom). please select the
PCT Procedure oyiecnonding o in the Applicants, Representative table (top)
and press the "Add Signatory” buttan.
Templates e
Tiears RN i Gignature 000 .
e Funeti™=) ogal Signatu 101
Applicant
Listo para la Firma f scoicsnt || ¢ aiphatetical |
— 1. dgent
Sl £ Facsinils [
Al documents e Fpn
EETED Certificado digital
Listof Sgralore
Signatory
= ldvanced Digial [No more signatures can be appied - this signahure shovid
finaiizing the signing process.]
Move Up - -
—— | Aplicar lafirma | cacs
R = |
omMPI
3t LA PRORIEDAD |
INTELEGTUAL
PCT-SAFE-14

13.06.12




35

Listo para la presentacion electronica
— enviar

e B e Ed Yew Go Lo beb
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[ PCT Froceans
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Terelter |
I
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PCT-SAFE-15
13.06.12

Las ventajas de PCT-SAFE (1)

I El acuse de recibo es instantaneo cuando se presenta la
solicitud por via electrénica

B Los usuarios ya estan familiarizados con el médulo Cliente
del PCT-SAFE, puesto que éste incorpora totalmente el
modo PCT-EASY

B Reduce los costos de la presentacion (no hay que imprimir,
ni reproducir ni enviar por correo)

B Se reducen las tasas de presentacion

Se disminuye el volumen de papel utilizado

B Los productos del sistema PCT-SAFE estan disponibles
gratuitamente

PCT-SAFE-16
13.06.12
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Las ventajas de PCT-SAFE (2)

I Elformato XML que se usa para los documentos de la
solicitud agiliza la busqueda de datos y facilita la reutilizacién
de la informacion

[l La OMPI pone a disposicion del puablico, de manera gratuita,
los certificados digitales necesarios para cumplir con las
exigencias de la firma digital

Il Se podran utilizar otros certificados aceptados por las
Oficinas receptoras

oMPI

PCT-SAFE-17

13.06.12

“El Modo PCT-EASY”

B Definicion:

B Es un componente del soporte l6gico PCT-SAFE que se utiliza
para preparar el petitorio y los datos relativos al resumen, tanto
en soportes fisicos (por ejemplo, disquetes, CD-R, DVD-R,
segln la RO de que se trate*) como para la impresién en papel

[l Objetivo:
Il Asistir a los solicitantes en la preparacion del petitorio PCT v,
asimismo, verificar si hay errores

B La Oficina Internacional acepta el envio de los datos
bibliograficos y del resumen validados en formato electrénico

* Para mayor informacién sobre cada RO, véase el Anexo C de la Guia del Solicitante PCT

oMPI

PCT-SAFE-18

13.06.12
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Caracteristicas del “Modo PCT-EASY”

B Validar la informacion del petitorio

Imprimir el petitorio que se ha generado en formato electrénico

Grabar el soporte fisico (que comprende el petitorio y

el resumen) que acomparfia la solicitud impresa en papel

Il Generar electronicamente el poder de agente segin el PCT e
imprimirlo

B Generar e imprimir el Formulario PCT/RO/134 relativo a
microorganismos u otro material bioldgico depositado

OMPI
£ LA PROFIEDAD
PCT-SAFE-19 INTELECTUAL
13.06.12

Como se debe utilizar el “Modo PCT-EASY”

B Cuando se emplea este formato, la solicitud internacional debe contener
los siguientes elementos:

U una impresion en papel del petitorio generado con PCT-EASY,
debidamente cumplimentado

[ un soporte fisico que contenga el petitorio PCT debidamente
cumplimentado y el resumen

[ una copia en papel de los componentes de la solicitud (es decir, la
descripcidn, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos)

B Se debe presentar la solicitud internacional ante una Oficina receptora
que acepte la presentacion en formato PCT-EASY acompafiada de los
soportes fisicos del modo PCT-EASY (véase el Anexo C de la Guia del
Solicitante PCT)

OMPI
£ LA PROFIEDAD
PCT-SAFE-20 INTELECTUAL
13.06.12
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El soporte fisico en el “Modo PCT-EASY”

PCT-EASY
WALSH AND CO.
Ref 480-PCT-1

Disk 1 of 1

Todo soporte fisico
PCT-EASY debe llevar una
etiqueta que indique:

1. Que es un soporte fisico
PCT-EASY

2. El nombre y apellido del
primer solicitante (la razén
social)

3. El nimero de registro del
madatario o la referencia
del solicitante

PCT-EASY
WALSH AND SON
Ref. OB-1 KN-OB

oMPI

FPROPIEDAD
INTELEOTUAL

CD1ofl

PCT-SAFE-21
13.06.12

La correccion del impreso del petitorio
generado en modo PCT-EASY

La correccion se notifica por medio de una carta

[ sin el envio de una hoja sustitutoria impresa:
se aceptara solamente si se puede efectuar la correccién
transfiriéndola de la carta al ejemplar original, sin que esta
operacion perjudique la claridad del documento o afecte la
posibilidad de reproduccién directa

[ con sustitucion del impreso de petitorio:
si no es posible transferir la correccion, la carta destaca las
diferencias entre el impreso sustituido y el de sustitucion

No es necesario enviar un soporte fisico de reemplazo cuando se
corrige el petitorio impreso; la Oficina receptora no tomara en
cuenta los soportes fisicos sustitutorios como parte de la
tramitacion

oMPI

FPROPIEDAD
INTELEOTUAL

PCT-SAFE-22
13.06.12
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Informacion adicional sobre
“el modo PCT-EASY”

La Guia del Solicitante PCT, Fase Internacional, parrafos 11.094-11.101
(www.wipo.int/pct/guide/en) y
las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras, parrafos 165A-165M
(www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf)
U Ejemplos:
= ¢ Qué sucede cuando una Oficina receptora no acepta los impresos
del petitorio que se haya generado utilizando el soporte l6gico
PCT-SAFE?
= ¢, Qué pasa cuando el impreso del petitorio PCT-SAFE se presenta
sin el soporte fisico correspondiente?
= ¢, Qué sucede cuando el impreso del petitorio no esta en el formato
del sistema PCT-SAFE pero si se presenta con el soporte fisico
correspondiente?
= ¢, Qué se hace si el soporte fisico esta incompleto o defectuoso?

oMPI

PCT-SAFE-23
13.06.12

La estructura tipo “Libreta” (los sistemas PCT-SAFE y
PCT-EASY tienen la misma estructura)

O Dectumions || ™ Aot s remu of werbet somesc

W lingrerpocitie
(T g posstie.
(bohs) oOMPI

PCT-SAFE-24
13.06.12
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Contenido de la pagina tipo “Libreta”

= El petitorio: se indica la Oficina receptora, la Administracion encargada de la
blsqueda internacional, el idioma, el titulo de la invencion y la informacion
relativa a la busqueda anterior

= Los Estados: de modo facultativo, se puede suprimir de la designacién
automatica a DE, JP o KR

= Los nombres y apellidos: se dan los pormenores relativos a los solicitantes,
los inventores, los mandatarios, el representante comun, etc. Se genera el
poder de representacion

= La prioridad: detalles de las reivindicaciones de prioridad

= El material biolégico: se dan referencias detalladas tocante al material
bioldgicol/las listas de secuencias

= Las declaraciones: se refiere a las declaraciones indicadas en la Regla 4.17

= El contenido: se indica el nimero de paginas y se identifican los documentos
adjuntos

= Las tasas: se calculan las tasas prescritas
= El pago: se elige el modo de pago

= Comentarios ulteriores: indicar o ver la informacion adicional (por ejemplo, el
registro de validacion, los signatarios) PP
PCT-SAFE-25
13.06.12

La funcion de validacion (la verificacion
automatica de la tramitacion)

Los “semaforos” facilitan laindicacién de datos para cumplimentar
el petitorio:

. Faltan especificaciones imperativas para el otorgamiento de una fecha de presentacion
internacional

. Hay datos incompletos o errados que también son obligatorios para el otorgamiento
de una fecha de presentacién internacional, o bien figura otro error evidente

O Faltan datos, cuya omisién podria suscitar una comunicacion ulterior de la
Oficina receptora (por ejemplo, un requerimiento para corregir defectos)

Hay indicaciones en forma parcial o errada, que podrian provocar comunicaciones
ulteriores de la Oficina receptora

O No se requieren indicaciones; no obstante, el solicitante deberia valorar la necesidad
de incluir tales indicaciones

® Recordatorio que cuestiona la necesidad de incluir indicaciones o la necesidad
de efectuar una verificacién

A primera vista, las indicaciones estarian en orden oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL

PCT-SAFE-26
13.06.12
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Como se obtiene el soporte logico

I Cliente PCT-SAFE y el Editor PCT-SAFE
[l se descarga de Internet del sitio web PCT-SAFE

U la instalacion por medio de un CD que se obtiene de la
“Help Desk” (Oficina de asistencia a usuarios)

O El Certificado Digital “WIPO CA”
[ se obtiene a través del sitio web de PCT-SAFE

B Costo
) Gratuito

B Documentacién complementaria

U Manual del Usuario y el material de capacitacion por via
electrénica estan a disposicion de los usuarios en el sitio

web y en el CD de instalacion omei

PCT-SAFE-27
13.06.12

Para mayor informacion, sirvase dirigirse a

PCT e-Services Help Desk

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Tel: (+41-22) 338 95 23

Fax: (+41-22) 338 80 40

Correo electrénico: epct@wipo.int
Internet: http://www.wipo.int/pct-safe

Los horarios de servicio teléfonico son: de las 9 de la mafiana

alas 6 de la tarde.
OI\T-"IP.I

PCT-SAFE-28
13.06.12
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A\

OMPI

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

[]
Reivindicacién de prioridad y
aportacion de documentos de prioridad
= Requisitos del PCT
= Documentos de prioridad
= Correccion/adicion de reivindicaciones de prioridad
= Restauracion del derecho de prioridad

Priority-2
08.08.12

El derecho de prioridad (1)
(Articulo 4 del Convenio de Paris)

B La presentacion de una solicitud de patente por un solicitante en un
pais miembro permite al solicitante(o a su causahabiente) disfrutar
de ciertos derechos al solicitar proteccién por patente en los demas
paises miembros en un plazo de 12 meses

B A los efectos del estado anterior de la técnica, se considera que las
solicitudes posteriores se han presentado en la misma fecha que la
primera solicitud

B El derecho de prioridad sélo se puede basar en la primera solicitud
sobre la misma materia (véase el Convenio de Paris, Art.4C.4) para
las excepciones)

A PROPIECAD
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El derecho de prioridad (2)
(Articulo 4 del Convenio de Paris)

B Es posible reivindicar prioridades multiples y parciales

I La solicitud posterior debe versar sobre la misma materia que la
primera solicitud cuya prioridad se reivindica

B Laretirada, el abandono o el rechazo de la primera solicitud no
destruye su capacidad de ser base de la prioridad

oMPI

Priority-3
08.08.12

Fecha de prioridad (Articulo 2(xi) del PCT)

I La fecha de prioridad para el cémputo de plazos significa:

0 cuando la solicitud internacional contiene una reivindicacion
de prioridad, la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se reivindica

U cuando la solicitud internacional contiene varias
reivindicaciones de prioridad, la fecha de presentacion de la
solicitud méas antigua cuya prioridad se reivindica

L) cuando la solicitud internacional no contiene una
reivindicacion de prioridad, la fecha de presentacion
internacional

oMPI

Priority-4
08.08.12
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Reivindicacion de prioridad
(Articulo 8 y Regla 4.10 del PCT)

B La solicitud internacional puede contener una declaracion que
reivindique la prioridad de una o mas solicitudes anteriores

U presentadas en o por medio de una solicitud regional o
internacional, para cualquier pais parte del Convenio de Paris
ylo

0 presentadas en cualquier Miembro de la Organizacién Mundial
del Comercio (OMC) no parte del Convenio de Paris

oMPI

Priority-5
08.08.12

Contenido de las reivindicaciones de prioridad
(Regla 4.10) (1)

M Solicitud nacional anterior:
[l fecha de presentacién
[J nimero de la solicitud

U pais parte del Convenio de Paris o miembro de la OMC en que se
presento la solicitud anterior

oMPI

Priority-6
08.08.12
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Contenido de las reivindicaciones de prioridad
(Regla 4.10) (2)

Solicitud regional anterior:
[l fecha de presentacién
[ ndmero de solicitud

] organismo competente para la concesion de patentes regionales (en
la practica, la oficina regional afectada)

[ en el caso de que al menos un pais parte del tratado regional de
patentes no sea parte del Convenio de Paris ni miembro de la OMC,
sera designado al menos un pais parte de ese Convenio o miembro
de esa Organizacion en que se presento la solicitud anterior

Solicitud internacional anterior:
[] Fecha de presentacion internacional
) Numero de solicitud internacional

[ Oficina receptora en que se presenté la solicitud internacional anterior
OMPI

Priority-7
08.08.12

Presentacion de documentos de prioridad
(Regla 17.1)

Cuando se reivindica la prioridad de una solicitud nacional, regional o
internacional anterior, el solicitante debe proporcionar un documento de
prioridad por cada solicitud anterior correspondiente (es decir, una copia
certificada de la solicitud anterior)

U presentando ese documento directamente a la Oficina receptora o a
la Oficina Internacional (Regla 17.1a)); o

0 solo si la solicitud anterior se present6 en la Oficina que actida como
Oficina receptora, solicitando que la Oficina receptora prepare ese
documento y lo transmita a la Oficina Internacional (Regla 17.1b)); o

U pidiendo a la Oficina Internacional (IB) que obtenga el documento de
prioridad en una biblioteca digital (Regla 17.1b-bis)) (sélo en el caso
de las Oficinas que participan en el Servicio de Acceso Digital a
Documentos de Prioridad (DAS) OomPI

Priority-8
08.08.12
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Plazo para la presentacion de documentos
de prioridad (Regla 17.1)

B El solicitante presenta el documento de prioridad directamente
ala RO:
[l en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad

B El solicitante presenta el documento de prioridad directamente
alalB:
] antes de la publicacién internacional

[l Se pide a la RO que prepare y transmita el documento de
prioridad a la IB:
[l en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad

B Transmision via DAS a la IB:
] Se pone el documento de prioridad a disposicion de la IB
por medio del servicio DAS y se pide a la IB que obtenga
el documento de prioridad antes de la publicacion “¥7L. ...

Priority-9 internacional
08.08.12

Otras reglas relativas a
reivindicaciones de prioridad

B Correccion o adicion de una reivindicacion de prioridad
U Regla 26bis.1
0 Regla 91

I Restauracién del derecho de prioridad
U Regla 26bis.3

oMPI

Priority-10
08.08.12
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Correccion o adicion de reivindicaciones de
prioridad

B ;Qué tipo de problema se puede presentar?
[ omision de una reivindicacion de prioridad
1 omision de la fecha de prioridad
[ falta de indicaciones de fecha, nimero o pais donde se
efectud la presentacion

[ fecha de presentacién de la solicitud anterior mas de 12
meses antes de la fecha de presentacion internacional

] presentacion anterior en un pais que no sea parte en el
Convenio de Paris 0 Miembro de la Organizacién Mundial del

Comercio

I Disposiciones aplicables:
U Articulo 8
U Reglas 4.10, 26bis, 48.2.a)vii) y 91 S

Priority-11

08.08.12

Correccion y adicion de reivindicaciones de
prioridad que afectan la fecha de prioridad
(Regla 26bis) (1)

B Casos:
0 adicion de una reivindicacion de prioridad con una fecha de
presentacion anterior a cualquier otra reivindicacion de prioridad

presente en la solicitud
0 correccion de la fecha de presentacion de la reivindicacion de
prioridad méas antigua

oMPI

Priority-12
08.08.12
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Correccion y adicion de reivindicaciones de
prioridad que afectan la fecha de prioridad
(Regla 26bis) (2)

B Plazo aplicable:

U dentro de un plazo de 4 meses desde la fecha de presentacion
internacional o

[ posiblemente mas tarde, si el primero de los plazos siguientes
expira después del plazo de 4 meses:

= dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad
antes de la correccién o adicion

= dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad
después de la correccidn o adicion

oMPI

Priority-13
08.08.12

Correccion y adicion de reivindicaciones de
prioridad que afectan la fecha de prioridad
(Regla 26bis) (3)

[ toda correccion de una reivindicacion de prioridad recibida
antes de que la Oficina receptora o la Oficina Internacional
haya declarado anulada la reivindicacién de prioridad y antes
de un mes después de que haya expirado el plazo arriba
mencionado, sera considerada como recibida a tiempo
(Regla 26bis.2.b))

NOTA: No se aplica a adiciones de reivindicaciones de prioridad

oMPI

Priority-14
08.08.12
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Correccioén y adicion de reivindicaciones de
prioridad que no afectan la fecha de prioridad
(Regla 26bis) (1)

B Casos relativos a:

[ correcciones que no afectan la fecha de presentacion de una
reivindicacion de prioridad

[ adicion de una reivindicacion de prioridad con una fecha de
presentacion posterior a la mas antigua reivindicacion de
prioridad presente en la solicitud

[ correcciones de la fecha de presentacién de una reivindicacion
de prioridad que no sea la mas antigua

oMPI

Priority-15
08.08.12

Correccion y adicion de reivindicaciones de
prioridad que no afectan la fecha de prioridad
(Regla 26bis) (2)

Il Plazos aplicables:
U Regla 26bis.1.a):

= dentro de un plazo de 4 meses desde la fecha de presentacion
internacional: o

= dentro de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, el plazo que
expire mas tarde

= toda correccién de una reivindicacion de prioridad recibida antes

que la Oficina Receptora o la Oficina Internacional haya declarado
anulada la reivindicacion de prioridad y antes de un mes después
gue haya expirado el plazo arriba mencionado, sera considerada
como recibida a tiempo (Regla 26bis.2.b)

NOTA: No se aplica a adiciones de reivindicaciones de prioridad

[ Regla 91: dentro de un plazo de 26 meses a partir de la fecha de

prioridad O orezsci i

Priority-16
08.08.12
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Correccién y adicion de la reivindicacion de prioridad (Regla 26bis)

fecha de prioridad indicada fecha de presentacion PCT
27.01.2009 28.07.2009 28.11.2009
I 3 |
r —_———— T T
i ' '
' 1 1
H 4 meses ! !
' 1 1
' ' '
i i i
' 16 meses a partir de la fecha de prioridad 1 1
- e >
T
! 27.05.2010
16 meses a partir de la fecha de prioridad corregida 1
___________________________________________ >
26.09.2008 26.01.2010
plazo
aplicable
plazo
fecha de prioridad indicada fecha de presentacién PCT v/_ aplicable
@ 23.08.2008 24.10.2009 24.02.2010
1 T t T
— '
' '
4 meses ! !
' '
' '
' '
' '
16 meses a partir de la fecha de priorid: 1 !
___________________________________________ »'
i '
o 23.12.2009 '
Co‘*v“ 16 meses a partir de la fecha de prioridad corregida '

25.02.2009

Priority chart-1
07.10.10

Correccion y adicion de la reivindicacion de prioridad (Regla 26bis)
— continuacién—

fecha de presentacion PCT
@ 25.09.2009 25.01.2010 25.01.2011

4 meses

'
'
'
'
i
| 16 meses a partir de la fecha de prioridad !
REIVINDICACION - —— e JLE Ao »

DE PRIORIDAD H
A’\l‘iD'DA 16 meses a partir de la fecha de prioridad corregida H
24.10.2008 24.02.2010
.\ plazo
aplicable
plazo
fecha de prioridad indicada fecha de presentacion PCT P/— aplicable
23.05.2008 23.10.2009 23.02.2010
'l 1
T T
' 7
' '
! 4 meses !
' '
' '
' '
' '
' '
» 23.09.2009 1
'
ioridad cor |
__________________ >
23.11.2008 25.03.2010

oMPI

ORIEDAD

Priority chart-2
07.10.10
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Requerimiento para corregir una reivindicacion
de prioridad (1)

B Formularios utilizados:
U Oficina receptora: formulario PCT/RO/110
U Oficina Internacional: formulario PCT/IB/316
B Se requerira al solicitante corregir una irregularidad en una
reivindicacion de prioridad (Regla 26bis.2.a)) si:
U la reivindicacion de prioridad no cumple con lo dispuesto en la
Regla 4.10

[ cualquier indicacién en la reivindicacion de prioridad no es la
misma que la indicacién correspondiente que figura en el
documento de prioridad

U la solicitud internacional tiene una fecha de presentacion

internacional fuera del periodo de prioridad
oMPI

Priority-17
08.08.12

Requerimiento para corregir una reivindicacion
de prioridad (2)

B La Oficina receptora también llamara la atencion del solicitante
sobre la posibilidad de solicitar la restauracion del derecho de
prioridad (Regla 26bis.3) si la fecha de presentacion internacional
esta fuera del periodo de prioridad pero dentro del plazo de dos
meses desde la fecha de vencimiento del mismo

Il Si, tras el requerimiento, el solicitante no corrige la reivindicacion de
prioridad, dicha reivindicacion de prioridad sera considerada nula a
los efectos del procedimiento segun el PCT (Regla 26bis.2.b))

Priority-18
08.08.12
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Requerimiento para corregir una reivindicacion
de prioridad (3)

B Sin embargo, una reivindicacion de prioridad no sera considerada
nula sélo porque: (Regla 26bis.2.c)):

U falta la indicacion del niamero de la solicitud anterior; o

O la indicacion en la reivindicacion de prioridad no es la misma
gue la indicacién correspondiente que figura en el documento
de prioridad; o

U la fecha de presentacién internacional esta fuera del periodo
de prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la
fecha de vencimiento del mismo

oMPI

Priority-19
08.08.12

Requerimiento para corregir una reivindicacion
de prioridad (4)

Il La verificacion de que la reivindicacion de prioridad es
considerada nula a los efectos de procedimiento segin el PCT no
impedira a cualquier Oficina designada reconocer dicha prioridad
a los efectos de la fase nacional si lo permite o exige la legislacién
nacional

Il Aviso a terceros: se pueden aplicar diferentes fechas de prioridad
en diferentes Estados designados (Reglas 26bis.2.d) y 48.2.a)ix))

oMPI

Priority-20
08.08.12
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Publicacion de informaciones relativas a
correcciones o adiciones de
reivindicaciones de prioridad (1)

B Informaciones relativas a una reivindicacion de prioridad considerada
nula o no considerada nula sélo porque:

U falta la indicacion del numero
O hay inconsistencia con el documento de prioridad

O tiene una fecha de presentacion internacional fuera del periodo de
prioridad pero dentro del plazo de dos meses desde la fecha de
vencimiento del mismo

seran publicadas gratuitamente por la Oficina Internacional junto con, si
se aplica, la informacién entregada por el solicitante relativa a dicha
reivindicacién de prioridad (Regla 26bis.2.d))

O i

Priority-21
08.08.12

Publicaciéon de informaciones relativas a
correcciones o adiciones de
reivindicaciones de prioridad (2)

B Correccidn o adicion de la reivindicacién de prioridad segun la
Regla 26bis.1.a):

Después del vencimiento del plazo para corregir o afiadir una
reivindicacion de prioridad, el solicitante podra pedir a la Oficina
Internacional (Regla 26bis.2.e)) que publique la informacion relativa a
dicha reivindicacion de prioridad:

U dentro del plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad; y

U sujeto al pago de una tasa

oMPI

Priority-22
08.08.12
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Restauracion del derecho de prioridad
Administraciones competentes

B Administraciones competentes:
] RO durante la fase internacional (Regla 26bis.3)

L] DO durante la fase nacional (49ter.2)

oMPI

Priority-23
08.08.12

Restauracion del derecho de prioridad
Criterios aplicables

I Dos criterios posibles para la restauracion:

[ la no presentacién de la solicitud dentro del periodo de
prioridad ocurrié a pesar de haber actuado con la diligencia
debida segun las circunstancias,

[ la no presentacién de la solicitud dentro del periodo de
prioridad fue no intencional

Il Todas las Oficinas deben aplicar al menos uno de esos criterios
o pueden aplicar ambos; las oficinas designadas pueden aplicar
también un criterio mas favorable segun su legislacién nacional

oMPI

Priority-24
08.08.12
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Restauracion del derecho de prioridad
por la Oficina receptora (Regla 26bis.3)

B Condiciones:
U se debe presentar la peticiéon en la RO

U plazo méaximo: 2 meses contados a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de prioridad

U se debe indicar las razones del incumplimiento del plazo

0 de preferencia, se presentara una declaracion u otra prueba
que apoye dicha declaracion

O si procede, se pagara la tasa prescrita

oMPI

Priority-25
08.08.12

Restauracion del derecho de prioridad
Efectos en el caso de no restauracion
por la RO (Regla 26bis.3)

Il Toda reivindicacion de prioridad de una solicitud anterior
presentada en menos de 14 meses antes de la fecha de
presentacion internacional

] permanecerd en la solicitud, incluso si la RO no restaura la
prioridad (Regla 26bis.2.c)iii))

[ servir4 de base para calcular los plazos durante la fase
internacional

B La validez en la fase nacional de dicha reivindicaciéon de
prioridad no esta asegurada

oMPI

Priority-26
08.08.12
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Restauracion del derecho de prioridad
Efecto en la fase nacional (Regla 49ter.1) (1)

Il Efecto en la fase nacional de la restauracion por la RO:
[ la restauracién por la RO basada en el criterio de la
“diligencia debida” produce efectos en todas las DOs

U la restauracion por la RO basada en el criterio de “falta de
intencionalidad” produce efectos en aquellas DOs que
aplican tal criterio (u otro mas indulgente)

U la restauracion por la RO no es vinculante de manera
concluyente en todas las DOs: posibilidad de las DOs de
efectuar una revision limitada

U la denegacion por la RO de la restauracion no es vinculante
para las DOs

oMPI

Priority-27
08.08.12

Restauracion del derecho de prioridad
Efecto en la fase nacional (Regla 49ter.1) (2)

B Un cierto nimero de ROs y DOs notificaron declaraciones de
incompatibilidad con la legislacién nacional; ver el sitio web de la
OMPI en:
http://iwww.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf

oMPI

Priority-28
08.08.12
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Restauracion del derecho de prioridad
Declaraciones de incompatibilidad
notificadas por Oficinas

Las siguientes Oficinas han notificado a la Oficina Internacional (IB) la
incompatibilidad de la Regla 26bis.3a) a i), la Regla 49ter.1a) a d) y/o
la Regla 49ter.2a) a g) con su legislacion nacional/regional:

U Incompatibilidad como RO (Regla 26bis.3))):
BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, GR, ID, IN, IT, JP, KR, NO, PH

0 Incompatibilidad con los efectos de la decision de la RO como DO
(Regla 49ter.1qg)):
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, ID, IN, JP, KR, MX, NO,
PH, TR, US

U Incompatibilidad como DO (Regla 49ter.2h)):
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ES, ID, IN, JP, KR, MX, NO,
PH, TR, US

oMPI

Priority-29
08.08.12
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A

o I

RGAMNIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

o

Correccion de irregularidades en
|la presentacion de la solicitud

Irregularidades que se pueden corregir sin
afectar la fecha de presentacion internacional (1)

B Presentacion de la solicitud internacional ante una Oficina no
competente por nacionalidad o domicilio del solicitante
(Regla 19.4.a)i))

B Presentacion de la solicitud internacional en un idioma no
aceptado por la Oficina receptora (Regla 19.4.a)ii))

B Errores en la indicacién de la nacionalidad y/o domicilio del
solicitante (Instruccién 329 de las Instrucciones Administrativas)

B Idioma no admitido para el petitorio, el resumen, el texto de los
dibujos (Regla 26.3ter)

4 PRAOFIEDAD
Defects-2
04.01.12
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Irregularidades que se pueden corregir sin
afectar la fecha de presentacion internacional (2)
B Reivindicacion de prioridad incompleta, errénea u omitida

(Regla 26bis)
[l Tasas sin pagar o no completamente pagadas (Regla 16bis)

B Omision de la firma en el petitorio (Regla 4.15)

Declaraciones de la Regla 4.17 incompletas, erroneas u
omitidas (Regla 26ter)

H Irregularidades formales (Reglas 11 y 26)
B Omision del titulo de la invencién
B Omision del resumen

Il Errores evidentes (Regla 91)

4 PRAOFIEDAD
Defects-3
04.01.12

Irregularidades que pueden dar lugar a una
fecha de presentacion internacional ulterior
(Regla 20.5)

B omision de hojas de
[ descripcion
U reivindicaciones

[ dibujos

4 PRAOFIEDAD
Defects-4
04.01.12




60

Elementos y partes omitidos de la solicitud
internacional (Regla 20) (1)

I Objetivo:

permite la inclusion de elementos o partes que hayan sido
accidentalmente omitidos y que estan incluidos en la solicitud
prioritaria sin afectar la fecha de presentacion internacional

] elemento = toda la descripcidn o todas las reivindicaciones

U parte = parte de la descripcion, parte de las reivindicaciones o
parte o todas las paginas de dibujos

oMPI

Defects-5
04.01.12

Elementos y partes omitidos de la solicitud
internacional (Regla 20) (2)

B Condiciones:

[ la prioridad ha sido reivindicada en la fecha de presentacion
internacional (Regla 4.18)

[ la solicitud prioritaria contiene el elemento o parte omitido
(Regla 20.6.b))

[ el petitorio contiene una declaracién (condicional) de
incorporacion por referencia (Regla 4.18)

[ confirmacién de la incorporacion por referencia dentro del
plazo prescrito (Reglas 20.6 y 20.7)

B Administracion competente: la Oficina receptora (RO)
O i

Defects-6
04.01.12
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Confirmacién de incorporacion por
referencia (Reglas 20.6 y 20.7) (1)

B Plazo: 2 meses a partir de la presentacién de la solicitud o del
requerimiento para corregir (Regla 20.7)

B Documentos que presentar (Regla 20.6):
O notificacion de confirmacion
Ul hojas omitidas

U copia de la solicitud anterior tal y como se presenté a menos
que ya se haya presentado el documento de prioridad

U] una traduccion, si no esta en el idioma de la solicitud
internacional

U indicacion del lugar en el documento de prioridad (y su
traduccion) donde se encuentran las partes omitidas

oMPI

Defects-7
04.01.12

Confirmacién de incorporacion por
referencia (Reglas 20.6 y 20.7) (2)

B Sino se han cumplido todos los requisitos para la incorporacion
por referencia (por ejemplo, si un elemento o parte omitido no
esta contenido en su totalidad en la solicitud anterior):

U se le asigna una fecha de presentacién ulterior a la solicitud
internacional (fecha de recepcion del elemento o parte
omitido),

U el solicitante puede requerir que no se considere la parte
omitida (Regla 20.5.e))

oMPI

Defects-8
04.01.12
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Requerimiento de la Oficina receptora (RO)
para corregir defectos segun el Articulo 11.1)
(Regla 20.3)

B Cuando falta la totalidad de la descripcion o todas las
reivindicaciones, la Oficina receptora (RO) requiere al solicitante
para que:

[l presente una correccion segun el Articulo 11.2) y a la solicitud
internacional se le otorga una fecha de presentacion ulterior o,

U confirme segun la Regla 20.6.a) que el elemento se incorpora
por referencia segun la Regla 4.18 y se mantiene la fecha de
presentacion internacional

oMPI

Defects-9
04.01.12

Efecto de la incorporacion por referencia en
la fase nacional (Regla 82ter.1.b))

I Las Oficinas designadas (DO) pueden, hasta cierto limite,
revisar la decision que permite la incorporacion por referencia

B Un cierto nimero de RO y DO efectuaron declaraciones de
incompatibilidad con la legislacién nacional.

Ver el sitio web de la OMPI en:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf

oMPI

Defects-10
04.01.12
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Incorporacion por referencia
Declaraciones de incompatibilidad con la
legislacion nacional

I Las siguientes Oficinas han notificado a la Oficina Internacional
(IB) la incompatibilidad de las Reglas 20.3.a)ii) y b)ii), 20.5.a)ii) y
d), y 20.6 con su legislacién nacional/regional:

Incompatibilidad en calidad de RO (Regla 20.8.a)):
BE, CU, CZ, DE, ID, IT, JP, KR, MX, PH

Incompatibilidad en calidad de DO (Regla 20.8.b)):
CN, CU, CZ, DE, ID, JP, KR, LT, MX, PH, TR

Defects-11
04.01.12

Rectificacion de errores evidentes (1)
(Regla 91)

B Ninguna rectificacion se debe hacer sin la autorizacién expresa:
U de la Oficina receptora en caso de error en el petitorio

O de la Administracion de Busqueda en caso de error en cualquier parte de
la solicitud internacional que no sea el petitorio o en cualquier documento
sometido a aquella Administracion,

0 de la Administracion de Examen Internacional en caso de error en
cualquier parte de la solicitud internacional que no sea el petitorio o en
cualquier documento sometido a aquella Administracion,

U de la Oficina Internacional en caso de error en un documento que no sea
la solicitud internacional, modificaciones o correcciones relacionados a
esta solicitud, sometido a la Oficina Internacional.

B Plazo: 26 meses a partir de la fecha de prioridad (Regla 91.2)

oMPI

Defects-12
04.01.12
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Rectificacion de errores evidentes (2)
(Regla 91)

Il Aclaracion en cuanto a los errores que no se pueden rectificar
segun la Regla 91:

Ul paginas y partes omitidas
U error en el resumen
U errores en las modificaciones segun el Articulo 19

U errores en las reivindicaciones de prioridad cuando resulten
en un cambio de la fecha de prioridad

Il Las DOs podran no tener en cuenta una rectificacion “si
determinan que no habrian autorizado ésta, de haber sido la
Administracion competente”, pero deben dar al solicitante la
oportunidad de presentar observaciones (Regla 91.3.))

oMPI

Defects-13
04.01.12

Rectificacion de errores evidentes (3)
(Publicacion, Regla 48.2)

I Peticién de rectificacion autorizada:

si se recibe después de haber finalizado los preparativos técnicos para la
publicacion, la Oficina Internacional (IB) publicara un informe donde se
reflejan las rectificaciones, toda hoja de substitucién y peticion de

rectificacion junto con la republicacion de la pagina de portada (Regla 48.2.i))

H Peticion de rectificacién denegada:

sera publicada, previa peticion del solicitante dentro del plazo

de 2 meses a partir de la denegacion y contra el pago de una tasa, junto con

las razones de la denegacion y un breve comentario del solicitante
(Regla 91.3.d)); si se recibe después de haber finalizado los preparativos

técnicos para la publicacion, se republicara cuanto antes con la republicacion

de la pagina de portada (Regla 48.2.k))

oMPI

Defects-14
04.01.12
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Procedimiento de correccion
(Regla 26.4)

I Correccién en el petitorio:
se puede enunciar en una carta

[l Correccion de cualquier otro elemento de la solicitud
internacional diferente del petitorio:
se debera presentar una hoja de sustitucion y una carta
indicando las diferencias entre la hoja que se sustituye y la de
sustitucion

Defects-15
04.01.12

¢ Qué es una hoja de reemplazo?
(Reglas 26.4a), 46.5a) y 66.8a)) (1)

B Una hoja presentada durante la fase internacional que sea
diferente de la hoja original (o previamente) presentada porque
contiene:

[ correccion(es) de defectos formales (Regla 26)

[ rectificacion(es) de errores evidentes (Regla 91)

] modificacion(es) de reivindicaciones (Articulo 19)

[ modificacion(es) de descripcion, reivindicaciones, dibujos
(Articulo 34)

[ cambio(s) en la indicacion(es) del petitorio relativo a
solicitantes, inventores, mandatarios, etc. (Regla 92bis)

oMPI

Defects-16
04.01.12
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¢ Qué es una hoja de reemplazo?
(Reglas 26.4a), 46.5a) y 66.8a)) (2)

B Es requerida en todos los casos en que la correccién/rectificacion/
modificacién sea de tal naturaleza que no se pueda comunicar en
una carta y ser transferida a la hoja original (o previamente)
presentada sin afectar la claridad y directa reproduccion de la
referida hoja.

Il Debe ser acompafiada de una carta donde se explica las
diferencias entre la hoja de reemplazo y la que se sustituyé

oMPI

Defects-17
04.01.12

Procedimientos de correccion adicionales

Control y posibilidad de correccion ante las Oficinas
designadas/elegidas (Articulos 24.2), 25, 26, 39.3) y 48,

Reglas 82bis y 82ter)

oMPI

Defects-18
04.01.12
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o

JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Mandatarios y representantes comunes

Mandatarios y representantes comunes
(Regla 90) (1)
B ;Quién puede ejercer como mandatario?

[ cualquier persona (abogado, agente de patentes, etc.) que tenga
derecho a ejercer ante la Oficina receptora, puede actuar como
mandatario y tendra derecho a ejercer ante la Oficina Internacional,
la Administracién encargada de la busqueda internacional y la
Administracién encargada del examen preliminar internacional
(Articulo 49);

U se podra nombrar a un mandatario que tenga el derecho de ejercer
ante la Administracion encargada de la basqueda internacional y/o
ante la Administracion encargada del examen preliminar internacional
a los efectos del procedimiento en dichas administraciones
(Regla 90.1.b) y ¢));

U el mandatario podra nombrar mandatarios secundarios
(Regla 90.1.d)).

oMPI

Agents-2
14.05.10




68

Mandatarios y representantes comunes
(Regla 90) (2)

M ¢ Qué es un mandatario comun?
[ un mandatario nombrado por todos los solicitantes
B ; Quién puede actuar como representante comin?

U los solicitantes podran nombrar entre ellos a uno que esté facultado
para presentar una solicitud internacional (es decir, que sea
domiciliado o nacional de un Estado contratante del PCT), o

] cuando no se haya nombrado a un mandatario comin o a un
representante comun se “considerard” automaticamente que el
representante comun es el solicitante que ha sido hombrado el
primero en el petitorio, y que esta facultado para presentar una
solicitud internacional ante la Oficina receptora en la que se ha
presentado la solicitud internacional.

oMPI

Agents-3
14.05.10

Mandatarios y representantes comunes
(Regla 90) (3)

B Todo acto realizado por un representante comin o su mandatario o
para él, tendr& los efectos de un acto realizado por todos los
solicitantes o para ellos, excepto:

0 en el caso de la declaracion de retirada firmada por el que ha
sido “considerado” representante comun (Reglas 90.3.c) y
90bis.5.a)), ¥

0 En el caso de la declaracion de retirada por un mandatario o
representante comudn que no ha entregado los poderes firmados
por todos los solicitantes (Regla 90bis.5.a))

Agents-4
14.05.10
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Nombramiento de un mandatario o de un
representante comun (Regla 90.4 a 90.6)

B Se podra nombrar a un mandatario o a un representante comun de
la siguiente manera:

U en el petitorio; o, en virtud del Capitulo Il, en la solicitud de
examen preliminar internacional

U en un poder separado relacionado con una solicitud
internacional determinada;

U en un poder general relacionado con todas las solicitudes
internacionales presentadas en nombre del solicitante.

I El poder general debera presentarse en la Oficina receptora o,
cuando proceda, en la Administracién encargada de la busqueda
internacional o en la Administracion encargada del examen
preliminar internacional.

Il Véase la Regla 90.6 en lo tocante a la revocacion del nombramiento
de mandatarios y la renuncia de un mandatario a su nombramiento.

oMPI

Agents-5
14.05.10

Renuncia de exigencia de la presentacion de
poder (Reglas 90.4d) y 90.5c¢))

B LaRO, lalSA, lalPEAY la IB pueden renunciar a la exigencia de la
presentacion :

1 de un poder separado
] de una copia de un poder general

Il Todas las Oficinas y Administraciones pueden sin embargo requerir la
presentacion de un poder en situaciones especiales incluso si ya
habian renunciado a su presentacion en general

B Para la lista de las Oficinas que renunciaron a la presentacion de un
poder, ver www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf

oMPI

Agents-6
14.05.10
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Mandatario comudn

‘solicitanteA ’ ‘ solicitante B ’ ‘ solicitante C

‘mandatariox ’

El mandatario X es el mandatario comun si asi ha sido
nombrado por todos los solicitantes

oMPI

Agents-7
14.05.10

Representante comun nombrado
(Regla 90.2.a))

‘solicitanteB ’

‘ solicitante A

‘ solicitante C ’

I El solicitante B y el solicitante C nombran al solicitante A
su representante comun.

Il Ello s6lo sera posible si el solicitante A es un domiciliado o
nacional de un Estado contratante del PCT.

Agents-8
14.05.10
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Mandatario del representante
comun nombrado

‘ solicitante B ’

‘ solicitante A

‘ solicitante C ’

‘ mandatario X

M El solicitante A (por ejemplo una empresa), que ha sido nombrado su representante comun por los
otros solicitantes (por ejemplo los solicitantes inventores), nombra a su vez al mandatario X.

B El mandatario X puede firmar, en nombre del representante comin nombrado, por todos los
solicitantes, todos los documentos e incluso retirar (Regla 90.3.c)), con la condicion que todos los
poderes se hallen en el expediente también en el caso de que una Administracion PCT haya
renunciado a la exigencia de presentacion de poderes

OMPI
£ LA PROPIEDAD
Agents-9 INTELECTUAL
14.05.10

Representante comun “considerado”
(Regla 90.2.b))

‘ solicitante A ’ ‘ solicitante B ’ ‘ solicitante C ’

l

‘mandatariox ’

B No existe un mandatario comun y los solicitantes no han nombrado un representante comin. Por
consiguiente, el solicitante A sera el representante comun “considerado” (es decir, el primer
solicitante que figura en el petitorio, y que esta facultado para presentar una solicitud internacional en
la Oficina receptora en la que se presentd la solicitud internacional).

B El mandatario X, nombrado Unicamente por el solicitante A, puede firmar todos los documentos de
todos los solicitantes, salvo el petitorio y cualquier declaracién de retirada (Reglas 90.3.c) y
90bis.5.a)).

OMPI
£ LA FROPIEDAD
Agents-10 INTELEGTUAL
14.05.10
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W,

OMPI

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Registro de cambios segun la
Regla 92bis

Regla 92bis: cubre entre otros, los
siguientes casos

Cambio de nombre

Cambio de direccién

Cambio de nacionalidad
Adicion/retirada de un inventor
Fallecimiento de un inventor

Cambio de solicitante (documento de cesion, adicion, retirada)

Cambio de mandatario

oMPI

Changes-92bis-2
14.05.10
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Peticion de registro de cambios
segun la Regla 92bis

Il Se debe presentar por escrito

I Se puede presentar en la Oficina Internacional o en la Oficina
receptora

B En general, no se exige prueba para ningin cambio efectuado
durante la fase internacional (las Oficinas designadas pueden, no
obstante, exigir ciertas pruebas (por ejemplo, un documento de
cesion) al inicio de la fase nacional

B La Oficina Internacional notificara al solicitante (usando el formulario
PCT/IB/306) que el cambio solicitado ha sido registrado

oMPI

Changes-92bis-3
14.05.10

Plazo para presentar una peticion de registro
de cambios en virtud de la Regla 92bis (1)

l la peticion debe llegar a la Oficina Internacional antes del
vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad

U en consecuencia, se recomienda presentar dicha peticion
directamente a la Oficina Internacional ain cuando sea posible
hacerlo en la Oficina receptora

l sila peticion llegase a la Oficina Internacional después del
vencimiento del plazo aplicable, el cambio no se tomara en
consideracion y el solicitante debera pedir el registro del cambio en
cada una de las respectivas Oficinas desighadas o elegidas

oMPI

Changes-92bis-4
14.05.10
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Plazo para presentar una peticion de registro
de cambios en virtud de la Regla 92bis (2)

I si el solicitante desea que un cambio sea tomado en consideracion en
la publicacion internacional de la solicitud internacional, la peticion
debera llegar a la Oficina Internacional antes de finalizar los
preparativos técnicos de la publicacidon internacional (en general
15 dias antes de la fecha de publicacion)

I sila peticion no ha sido facilitada a tiempo para que se tome en cuenta
en la publicacién internacional, la Oficina Internacional lo notificara a
las respectivas Oficinas designadas o elegidas

Changes-92bis-5
14.05.10

Registro de cambios relativos al solicitante
segun la Regla 92bis

Il sila peticién de cambio relativa al solicitante es presentada por una
persona que todavia no se ha indicado en la solicitud (“el nuevo
solicitante”) sin el consentimiento escrito del solicitante, se debe
presentar una copia del documento de cesion u otro documento que
pruebe el cambio

Il sila peticion de cambio relativa al solicitante es presentada por el
mandatario del nuevo solicitante, se debera entregar, al mismo
tiempo, un poder firmado por el nuevo solicitante

oMPI

Changes-92bis-6
14.05.10
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JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Funciones de la Oficina receptora

RO functions-2

14.05.10

La Oficina receptora (1)

B Especifica la Administracion o las Administraciones
encargadas de la busqueda internacional competentes para
efectuar la busqueda de solicitudes internacionales
presentadas ante su Oficina (Articulo 16.2))

Il Especifica la Administracion o las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional
competentes para efectuar el examen preliminar
internacional de solicitudes internacionales presentadas ante
su Oficina (Articulo 32.2))

Il Prescribe el idioma o los idiomas en que se deben presentar
las solicitudes internacionales (Regla 12.1.ay c))

B Fija el importe de la tasa de transmision (Regla 14.1.b))

oMPI
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La Oficina receptora (2)

B Comprueba si es competente para actuar como Oficina receptora
en cuanto a nacionalidad/domicilio (Regla 19.1 6 19.2), idioma de
presentacion (Regla 12.1.a) y, cuando procede, transmite la
solicitud internacional a la Oficina Internacional como Oficina
receptora (Regla 19.4)

B Concede o deniega una fecha de presentacion internacional
(Articulo 11.1) y Regla 20)

B Decide sobre peticiones de incorporacién por referencia de partes
omitidas (Reglas 20.5 a 20.7)

B Comprueba si se han incluido los dibujos mencionados
(Articulo 14.2))

RO functions-3
14.05.10

La Oficina receptora (3)

B Comprueba si es necesaria una traduccién de la solicitud
internacional (Reglas 12.3y 12.4)

B Comprueba si hay irregularidades en cuanto a la forma
(Articulo 14.1))

B Percibe las tasas para la RO, laISAy la IB (Reglas 14, 15y 16)

Il Comprueba si se han pagado a tiempo las tasas exigidas
(Regla 16his)

B Comprueba la(s) reivindicacion(es) de prioridad
(Reglas 4.10 y 26bis)

Il Decide sobre peticiones de restauracion del derecho de
prioridad (Regla 26bis.3)

RO functions-4
14.05.10
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RO functions-5

14.05.10

La Oficina receptora (4)

Si la ley nacional lo requiere, obtiene la autorizacién en materia
de seguridad nacional (si la Oficina receptora es una Oficina
regional o la Oficina Internacional, la autorizacién

es responsabilidad del solicitante)

Entrega el ejemplar original a la IB y la copia de busqueda a la
ISA, incluso cualquier traduccion prescrita (Articulo 12 y
Reglas 22.1y 23.1)

Transmite y recibe correspondencia de los solicitantes y de las
autoridades internacionales

Establece copias certificadas de solicitudes PCT presentadas
ante la Oficina (Regla 21.2)
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OMPI
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La Oficina Internacional como
Oficina receptora

La Oficina Internacional como
Oficina receptora (RO/IB) (1)

I La Oficina Internacional funciona como Oficina receptora para los
nacionales y las personas domiciliadas en todos los Estados
contratantes del PCT (Regla 19.1.a)iii))

B EI cumplimiento con las disposiciones de seguridad nacional
incumbe al solicitante

[l RO/IB acepta solicitudes internacionales en CUALQUIER idioma

Il La competencia de las ISA y las IPEA se determinara como si la
solicitud internacional hubiese sido presentada en una Oficina
nacional o regional competente (Reglas 35.3.a) y 59.1.b)). La
eleccién de la ISA debera indicarse en el petitorio (Reglas 4.1.b)iv)
y 4.14bis)

OMPI
£ Ln PROPIEBAD
IB-RO-2
14.05.10
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La Oficina Internacional como
Oficina receptora (RO/IB) (2)

B El mandatario tiene derecho a ejercer ante la Oficina Internacional
si esta facultado para actuar ante una Oficina nacional o regional
competente (Regla 83.1bis)

B La RO/IB ha renunciado al requerimiento de que se presente un
poder separado o la copia de un poder general respecto de
cualquier mandatario o representante comun indicado en el
Recuadro 1V del petitorio, sujeto a ciertas condiciones (vease:
www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf)

B No se requerira el pago de la tasa de transmisién a solicitantes de
algunos Estados contratantes

IB-RO-3
14.05.10

Transmision de solicitudes internacionales a
RO/IB (Regla 19.4) (1)

B Casos en los que la solicitud internacional sera transmitida a la RO/IB
como Oficina receptora:

U si la presenta un solicitante de un Estado contratante del PCT ante
una Oficina que no es competente como Oficina receptora por
razones de nacionalidad o domicilio del solicitante

[l si se presenta en un idioma no aceptado por la Oficina receptora

U por cualquier otra razén, cuando la Oficina receptora y la Oficina
Internacional, con la autorizacion del solicitante, deciden la
transmision

IB-RO-4
14.05.10
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Transmision de solicitudes internacionales a
RO/IB (Regla 19.4) (2)

B Condiciones para la transmision:

0 cuando se hayan cumplido los requisitos en materia de seguridad
nacional

0 cuando haya sido pagada una tasa que equivale a la tasa de
transmision (no todas las Oficinas la exigen)

[ Efectos de la transmision sobre la fecha de presentacion internacional:

la fecha de presentacion internacional sera la fecha de recepcion por la
Oficina “no competente” a condicién de que

0 se cumplan los requisitos minimos para la concesién de una fecha

de presentacion internacional
OMPI

IB-RO-5
14.05.10

Transmision de solicitudes internacionales a
RO/IB (Regla 19.4) (3)

B Consecuencias de la transmision:

U todas las tasas de presentacion del PCT seran pagaderas a la
Oficina Internacional en francos suizos, euros o délares de los
Estados Unidos

= el plazo de un mes para el pago se calculara desde la fecha
de recepcion por la Oficina Internacional como Oficina
receptora (RO/IB)

U serén reembolsadas todas las tasas pagadas a la Oficina
receptora, menos la tasa de transmision (si es exigida)

L) se comprobara que la persona designada anteriormente como
mandatario tiene derecho a representar al solicitante ante la
Oficina Internacional (Regla 83.1his)

() se comprobara que la Administracién encargada de la busqueda
internacional seleccionada por el solicitante es competente
(Regla 35) omp1

IB-RO-6
14.05.10
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Presentacion por fax de solicitudes PCT
ante la RO/IB (1)

B La RO/IB acepta la transmision por fax de cualquier documento,
incluidas las solicitudes internacionales: en algunos casos se debera
transmitir el original en un plazo de 14 dias, en otros a peticion
Unicamente (14 dias o mas)*

Il Aviso sobre la diferencia de horario: cuando haya un plazo para la
presentacion de un documento, serd la fecha de recibo en la localidad
de Ginebra que determinara si el documento fue presentado antes del
vencimiento del plazo (Regla 80.4.b))

B Cualquier fallo mecanico u otro problema relacionado con la
transmision por fax quedara a riesgo del solicitante (Regla 92.4.c))

* Ver la Guia del Solicitante PCT, Fase internacional, Anexo B2(IB) OMPI

IB-RO-7
14.05.10

Presentacion por fax de solicitudes PCT
ante la RO/IB (2)

Il Acuse de recibo de una solicitud PCT— Formulario PCT/R0O/199:
por fax, cuando el nimero de fax esté indicado por el
solicitante/agente/remitente; (asimismo) por envio especial (fuera de
Europa)

B La RO/IB decidira en caso de reclamaciones, si el solicitante esta en
desacuerdo con la decision tomada relativa a la recepcion de las
paginas

oMPI

IB-RO-8
14.05.10
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Presentacion de documentos de prioridad con
respecto a solicitudes PCT/IB (1)

| Sila prioridad de una solicitud nacional, regional o internacional
anterior (en una RO que no sea RO/IB) se reivindica en una solicitud
PCT presentada en la RO/IB, o transmitida en virtud de la Regla 19.4
ala RO/IB:

U el solicitante no podra pedir que la RO/IB prepare una copia
certificada conforme a dicha solicitud (“documento de prioridad”)
dado que la RO/IB no es la oficina donde se presento esta
solicitud anterior

U si se ha marcado la casilla correspondiente en el Recuadro VI del
petitorio, la RO/IB suprimira esta indicacion ex officio

oMPI

IB-RO-9
14.05.10

Presentacion de documentos de prioridad con
respecto a solicitudes PCT/IB (2)

U el solicitante debe pedir el documento de prioridad a la oficina
nacional o regional o a la Oficina receptora correspondiente y
entregarlo en el plazo de 16 meses — Aviso importante: aln
cuando la oficina correspondiente envie el documento de prioridad
a la IB en nombre del solicitante, se aplica el plazo de 16 meses
(es decir, no se aplica la Regla 17.1.b); y para observar el plazo,
se podra transmitir por fax el documento y confirmarlo con la
presentacion ulterior del original

I Cuando se reivindigue la prioridad de una solicitud PCT/IB anterior en
una solicitud PCT/IB posterior, se marcara con una cruz la casilla
correspondiente en el Recuadro VI del petitorio, y la RO/IB debera
preparar y transmitir el documento de prioridad a la IB (Reglas 17.1.b)
y 21.2)

oMPI

IB-RO-10
14.05.10
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Traduccion a los fines de la busqueda
internacional (Reglas 12.3y 20.1.c) y d)) (1)

Il Cuando la solicitud internacional haya sido presentada en la
RO/IB en un idioma que no es aceptado por la ISA encargada de
la busqueda internacional, el solicitante debera:

U entregar a la RO/IB

0 en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepcion de la
solicitud internacional por la RO/IB

0 una traduccion de la solicitud internacional en un idioma que
sea aceptado por la Administracion encargada de la bisqueda
internacional y sea un idioma de publicacion

OMPI
£ LA PROPIEDAD

IB-RO-11
14.05.10

Traduccion a los fines de la busqueda
internacional (Regla 12.3.c) y e)) (2)

B En cuanto la RO/IB haya enviado al solicitante la notificacién del
numero de la solicitud PCT y la fecha de presentacion
internacional, si el solicitante no ha entregado la traduccion
exigida, la RO/IB requerira al solicitante para que:

[ entregue la traduccion exigida dentro del plazo de un mes a
partir de la fecha de recepcion de la solicitud internacional

U si no se hubiese proporcionado dentro de ese plazo, la
presente (y pague, cuando proceda, una tasa por entrega
tardia equivalente al 25% de la tasa de presentacion
internacional) en el plazo de

= un mes a partir de la fecha de requerimiento o, de
= dos meses a partir de la fecha de recepcién de la solicitud
internacional por la RO/IB,

aplicandose el plazo que venza mas tarde ompt

IB-RO-12
14.05.10
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Falta de entrega de una traduccion o falta de
pago de la tasa por entrega tardia (Regla 12.3.d))

I Cuando el solicitante no haya entregado en el plazo indicado la
traduccién exigida y pagado, si procede, la tasa por entrega tardia,

la solicitud internacional se considerara retirada y la RO/IB lo
declarard

I cualquier traduccion o pago recibido por la RO/IB

U antes de que la RO/IB declare que la solicitud internacional se
considera retirada y

U antes del vencimiento del plazo de 15 meses a partir de la
fecha de prioridad

se considerara recibido antes del vencimiento del plazo aplicable,
es decir, un mes a partir de la fecha del requerimiento o dos
meses a partir de la fecha de recepcion de la solicitud

internacional (aplicandose el plazo que venza mas tarde) _

IB-RO-13
14.05.10
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Busqueda internacional y
Opinidn escritade la ISA

Responsabilidades de la Administracion
encargada de la basqueda internacional

Search-2
14.05.10

Comprobacion de la exigencia de unidad de la invencion (Reglas 13 y 40)

Comprobacion del titulo (Regla 37); comprobacion del resumen
(Regla 38)

Busqueda de la invencion reivindicada (Articulo 15.3), Regla 33.3)

Autoriza rectificacién de errores evidentes si el error figura:

[ en cualquier parte de la solicitud internacional salvo el petitorio
(Regla 91.1(b)(ii))
[ en cualquier documento presentado a esa Administracion
(Regla 91.1(b)(iv))
Emite el informe de blusqueda internacional (Reglas 42y 43) o

la declaracién de que no se emitira el informe de blsqueda internacional
(Articulo 17.2))

Emite la opinién escrita de la ISA (Regla 43bis): primera opiniéon no
vinculante sobre si la invencion parece nueva, implica actividad inventiva
(no es evidente) y es susceptible de aplicacion industrial ey
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Estado de la técnica segun
el Articulo 15.2) y la Regla 33

I Novedad absoluta
L todo lo que se haya puesto a disposicion del pablico,
U en cualquier parte del mundo,
U mediante una divulgacién escrita,

U que sea susceptible de ayudar a determinar que la invencién
reivindicada es nueva o no y si implica o no actividad inventiva,

U siempre que la puesta a disposicion del publico se haya
producido antes de la fecha de presentacidn internacional.

B Documentacion minima PCT (Regla 34)

Search-3
14.05.10

Informe de busqueda internacional
(Reglas 42y 43) (1)

M Contiene:
[ los simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes
Lindicacién de las areas técnicas objeto de blsqueda

Oindicaciones relativas a cualquier determinacion de falta de
unidad de invencion

[ una lista de los documentos relativos al estado de la técnica
pertinente

Oindicaciones relativas a la estimacién de que no puede
efectuarse una busqueda provechosa en cuanto a ciertas
reivindicaciones (pero no todas)

oMPI

Search-4
14.05.10
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Informe de busqueda internacional
(Reglas 42y 43) (2)

B Elinforme de bldsqueda internacional y la opinién escrita

U se deben emitir en el plazo de 3 meses contados desde la
fecha de recepcion de la copia para la bisqueda por la
Administracién encargada de la blisqueda (es decir,
normalmente en el plazo de
16 meses contados desde la fecha de prioridad, si se
reivindica la prioridad), o

Uen el plazo de 9 meses contados desde la fecha de prioridad,
aplicandose el plazo que expire mas tarde

oMPI

Search-5
14.05.10

Casos en que el informe de busqueda
internacional no sera emitido (1)

B La solicitud internacional se refiere a una materia en relacion con la
cual la ISA no esta obligada a la busqueda y decide en este caso
concreto no proceder a la busqueda (Articulo 17(2)a)i) y Regla 39.1)

I La descripcion, reivindicaciones o dibujos no cumplen los requisitos
prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar una busqueda con
sentido respecto de ninguna reivindicaciéon (Articulo 17(2)a)ii))

oMPI

Search-6
14.05.10
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Casos en que el informe de busqueda
internacional no sera emitido (2)

I Sila solicitud internacional contiene la divulgacion de una
secuencia de nucleétidos o aminoécidos, pero:
[ la lista de secuencias no fue presentada, o

[ la lista presentada no esta en conformidad con la norma
prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas o
no esta en formato legible electrénicamente (Regla 13ter.1d)), o

[ la tasa por entrega tardia de la lista de secuencias no ha sido
pagada dentro del plazo establecido (Regla 13ter.1d))

oMPI

Search-7
14.05.10

Casos en que el informe de busqueda
internacional no sera emitido (3)

B Consecuencias:

0 La ISA haré una declaracion de que el informe de bisqueda
internacional no se ha emitido y esta declaracién sera publicada
como parte de la publicacién internacional, con la solicitud
internacional (Regla 48.2a)v))

U La solicitud internacional permanece valida pero la IPEA no
estara obligada a realizar el examen preliminar internacional
porgue no dispondra de un informe de busqueda en que basar
el examen (Regla 66.1¢))

oMPI

Search-8
14.05.10
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Opinion escrita de la ISA (Regla 43bis) (1)

[l Opinién inicial preliminar y no vinculante sobre:

U novedad (no previsto),
U actividad inventiva (que no sea evidente)
U aplicacion industrial

Il Se emitira una opinidn escrita para todas las solicitudes
internacionales al mismo tiempo que el informe de basqueda
internacional

Il La opinién escrita se envia al solicitante y a la Oficina Internacional
con el informe de busqueda internacional

oMPI

Search-9
14.05.10

Opinién escrita de la ISA (Regla 43bis) (2)

Il La opinién escrita NO se publica con la solicitud

B No hay procedimientos formales para que los solicitantes respondan
a la opinion escrita

PERO: Los solicitantes pueden someter observaciones informales
sobre la opinidn escrita a la Oficina Internacional; la Oficina
Internacional comunicara las observaciones enviadas a las Oficinas
Designadas junto con el IPRP (Capitulo 1) cuando este Gltimo sea
enviado (si se envia)

oMPI

Search-10
14.05.10
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Estado de la técnica para la opinion escrita
de la ISA (Reglas 43bisl.b) y 64.1)

Il Estado de la técnica:

U el mismo que para los efectos de busqueda internacional;
PERO:

0 fecha pertinente: todo lo que se haya puesto a disposicion
del publico antes de la fecha de prioridad

I |a ISA podréa pedir a la IB (Regla 66.7.a) una copia del
documento de prioridad, sin embargo, si en el momento de
emitir la opinién escrita de la ISA, no se ha puesto una copia a
disposicion de la ISA, la opinién escrita se emitira con la
suposicién de que la fecha de prioridad es la fecha pertinente
del estado de la técnica, excepto si el solicitante no ha cumplido
los requisitos de la Regla 17.1

OMPI -

Search-11
14.05.10

Informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo |) (Regla 44bis)

I Si el solicitante NO presenta una solicitud de examen preliminar
internacional:

U La Oficina Internacional emitira un “informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad” IPRP (Capitulo I) basado
en la opinién escrita de la ISA

O El IPRP (Capitulo 1) y las observaciones informales del
solicitante:

= seran enviados a las Oficinas designadas
= seran puestos a disposicion del publico (pero no seran
“publicados” como la solicitud internacional y el ISR)
= pero no antes del vencimiento del periodo de 30 meses
desde la fecha de prioridad
oMPI -

Search-12
14.05.10
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Uso de la opinion escrita de la ISA en los
procedimientos del Capitulo Il (Regla 66.1bis)

I Si el solicitante presenta una solicitud de examen preliminar
internacional:

[ la opinién escrita de la ISA sera considerada como la opinién
escrita de la IPEA (excepcion: la IPEA decide no aceptar
opiniones escritas de algunas ISA)

U las observaciones informales del solicitante sobre la opinién
escrita de la ISA no seran enviadas a la IPEA (s6lo
modificaciones/argumentos segun el Articulo 34)

U si se emite un informe de examen preliminar internacional,
las observaciones informales sometidas a la Oficina
Internacional no seran enviadas a las Oficinas designadas o
elegidas

oMPI

Search-13
14.05.10
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0
20,

JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Busqueda internacional suplementaria (SIS)
Regla 45bis

Objetivos

B Remediar en lo posible el dilema con el que se enfrentan los
solicitantes al hallar elementos nuevos del estado anterior de la
técnica, después de haber corrido con los gastos que representa
la entrada en las fases nacionales

B Reducir el riesgo de que esto ocurra introduciendo un sistema
de busquedas suplementarias facultativas durante la fase
internacional

[l Extender el alcance de la busqueda durante la fase internacional
teniendo en cuenta la creciente diversidad linglistica del estado
anterior de la técnica

oMPI

SIS-2
08.08.12
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Caracteristicas principales

Un servicio facultativo destinado a los solicitantes,

] Ofrecido actualmente por seis Administraciones: AT, EP,
FI, SE, RUy XN

] Se prevé que mas Administraciones ofrezcan la SIS en el
futuro

El solicitante podra pedir una bisqueda suplementaria ante
cualquiera de las Administraciones que proporcionan este
servicio, salvo ante la encargada de la bisqueda principal

Cada Administracién determina el ambito y el importe de las
tasas en relacion con la busqueda suplementaria

La busqueda suplementaria cubre una sola invenciéon — no se
da la opcion de pagar tasas adicionales

oMPI

SIS-3
08.08.12

Decidir cuando hacer uso de este servicio (1)

El informe principal de basqueda internacional es de gran calidad, y
se considera suficiente en la mayoria de los casos

Por lo tanto, no es necesario recurrir siempre a este servicio sino en
algunos casos en que el solicitante necesite mayor informacion
sobre su solicitud y se justifique el coste adicional durante la fase
internacional

Antes de pedir una busqueda suplementaria, los solicitantes
deberan tener en cuenta

O el informe de busqueda internacional (principal)
U el valor comercial de la solicitud

[l el numero de divulgaciones pertinentes en el campo técnico que
se considera efectuadas en otros idiomas que no cubre la ISA

principal poar

SIS-4
08.08.12
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Decidir cuando hacer uso de este servicio (2)

I Especial interés en que haga la busqueda una Administracién de
busqueda suplementaria internacional en particular (libre eleccion
de la SISA salvo la ISA principal)

Il Especial interés en que la busqueda se haga en documentos del
estado anterior de la técnica en un idioma determinado

Il Especial interés en una materia que no es objeto de bisqueda por
parte de la ISA principal, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 17. 2)

(por ejemplo, métodos de tratamiento, Regla 39.1 iv))

SIS-5
08.08.12

Los plazos y las tasas

[l Se presenta la peticiéon de basqueda suplementaria ante la
Oficina Internacional en un plazo de 19 meses desde la fecha
de prioridad

I Se deberan pagar las tasas en francos suizos, en el plazo de
un mes desde la fecha de presentacion de la peticion:

U tasa de busqueda suplementaria*
U tasa de tramitacion de la blisqueda suplementaria

B La Administracién iniciara la SIS en cuanto reciba la peticion
junto con el informe de blsqueda internacional (ISR), o en un
plazo maximo de 22 meses desde la fecha de prioridad, en el
caso de que se retrase el ISR

B El informe SIS ser& establecido antes de los 28 meses después
de la fecha de prioridad
OMP

SIS-6 * Véase la Guia del solicitante PCT, Anexo SISA

08.08.12
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BlUsqueda internacional suplementaria

Informe de busqueda
internacional

Entrada en
fase nacional

suplementaria

Publicacion
(meses) internacional \
0 12 16 1819 22 28 30
| | | || | |
Presentacion Presentacion Informe de (opcional) (opcional)
nguonal/ solicitudes PCT busqueda Presentacion de Informe preliminar
regional PCT internacional y la solicitud de internacional sobre

opinién escrita

examen preliminar

la patentabilidad

de la ISA internacional
Peticion de Busqueda internacional
busqueda suplementaria a tener en

internacional
suplementaria

cuenta durante el IPE (si
el informe esta

disponible)

OMPI

£ LA PROPIEDAD |
SIS-7 INTELEOTUAL
08.08.12

Peticion de busqueda suplementaria (1)

B La peticién se debe presentar utilizando el formulario
PCT/IB/375, indicando

0 la Administracién que ha de efectuar la blsqueda
suplementaria

[ (en algunos casos — véase la Unidad de la invencidn) sobre
qué reivindicaciones se debe efectuar la busqueda

I Si procede, habra que adjuntar a la peticion:

[ la traduccién de la solicitud internacional en un idioma
aceptado por la Administracion*

[ listas de secuencias en formato electrénico*

* Véase la Guia del solicitante PCT, Anexo SISA
OMPI
£ LA FROPIEDAD
sIs-8 INTELEGTUAL
08.08.12
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Peticion de busqueda suplementaria (2)

No se requiere un mandatario que represente al solicitante ante
la Administracion designada para la busqueda suplementaria
internacional: no obstante, el solicitante podra nombrar uno, si
asi lo desea

Se podra exigir una tasa por pago tardio al no haberse pagado
las tasas en el plazo de un mes, y la IB emitira al respecto un
requerimiento de pago (Formulario PCT/IB/377)

La peticién se considerara retirada cuando no se hayan pagado
las tasas

SIS-9
08.08.12

Unidad de la invencion

La busqueda se efectlia sobre una sola invencién — no existe la
posibilidad de pagar tasas adicionales por cada invencién
adicional

Normalmente se efectla la busqueda sobre la invencion
mencionada en primer lugar, sin embargo si la ISA principal
comprobo6 que no se satisface la exigencia de unidad de la
invencién, se podra solicitar que la busqueda suplementaria se
haga sobre una invencién distinta

[ sirvase notar que la Administracion (SISA) no tiene la
obligacién de efectuar la busqueda sobre invenciones que no
hayan sido tomadas en cuenta por la ISA principal

La Administracién (SISA) no tiene la obligacion de compartir la
opinion de la ISA principal en cuanto a la unidad de la invencion

Existe un procedimiento similar al procedimiento de “protesta”, que
se aplica en la busqueda principal

oMPI

SIS-10
08.08.12
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El alcance de la busqueda (1)

La busqueda suplementaria se efectlia sobre las reivindicaciones
presentadas, por lo general con respecto a la invencién mencionada
en primer lugar en las reivindicaciones (las modificaciones en virtud
de los Articulos 19 y 34 no se toman en consideracion).

No se requiere de la Administracién (SISA) que efectle la blsqueda
sobre:

] Materia sobre la cual no procederia normalmente a la busqueda
segun lo estipulado en el Articulo 17(2)

[ reivindicaciones que no hayan sido objeto de busqueda por parte
de la ISA principal

[ cualquier solicitud internacional que esté sujeta a restricciones
previstas en el Convenio entre la OMPI y la Administracion
(SISA)* donde se establece el alcance de la blisqueda
suplementaria que se ofrece

OMPI

SIS-11 * (Véase: www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

08.08.12

El alcance de la busqueda (2)

La Administracién (SISA) es quien define la extensién del
estado anterior de la técnica

[ la basqueda suplementaria puede ser una nueva busqueda
que tenga en cuenta la documentacién minima del PCT asi
como los documentos disponibles en otros idiomas o

[ una busqueda complementaria de la busqueda principal,
que aporta concretamente un subconjunto de documentos
en el idioma especifico de la SISA

oMPI
E LA PR

SIS-12
08.08.12
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Servicios a disposicion a partir de
julio de 2010 (1)

B SISA/EP: incluye la documentacion minima del PCT asi como
los demas documentos de que dispone la Administracion

B SISA/FI: incluye la documentacion minima del PCT asi como los
documentos en Danés, Finlandés, Noruego y Sueco de que
dispone la Administracion

[l SISA/SE: incluye la documentacion minima del PCT asi como
los documentos en Danés, Finlandés, Noruego y Sueco de que
dispone la Administracion

SIS-13
08.08.12

Servicios a disposicion a partir de
julio de 2010 (2)

B SISA/RU: dos servicios posibles de blusqueda suplementaria:

U El primer servicio incluye documentacion en idioma ruso, asi
como algunos documentos de patentes de la antigua Unién
Soviética y de los paises miembros de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI)

[ El segundo comprende Unicamente las solicitudes en las que la
ISA principal ha hecho una declaracién en virtud del
Articulo 17(2)(a) conforme a materia definida en la Regla 39.1(iv)
(métodos de tratamiento): este servicio incluye, aparte de la
documentacion minima del PCT, los documentos referidos en el
parrafo anterior

B SISA/XN: incluye la documentacion minima del PCT asi como los
documentos en Danés, Islandés, Noruego y Sueco de que dispone la
Administracion

oMPI

SIS-14
08.08.12
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Informe de busqueda internacional suplementaria

B El Informe de bUsqueda suplementaria internacional (Formulario
PCT/SISA/501) es muy parecido al ISR, sin embargo:

] no contiene la clasificaciéon de la solicitud internacional ni comentario
alguno sobre el titulo o el resumen

[J no necesita indicar citas contenidas en el ISR salvo si son citas en
relacién con una nueva referencia que no figura en el ISR

U puede contener explicaciones con respecto a:

= citas que se consideran pertinentes (mas detalladas que las
referencias del informe de blsqueda internacional ISR)

= el alcance de la SIS (en particular cuando el ISR es tardio y por
lo tanto se presupone sobre el alcance probable de la busqueda
principal)

Il No se emite opinién escrita junto con el informe de basqueda

suplementaria internacional
oMPI

SIS-15
08.08.12

Reembolso en caso de no efectuarse la
busqueda

B Cuando la Administracion inicia el trabajo pero no se efectla la
busqueda:

] por razones equivalentes a las descritas en la basqueda
internacional principal (materia, falta de claridad u omision de
las listas de secuencias en formato electrénico) o

[ porque la ISA principal ha hecho una declaracion en virtud del
Articulo 17(2)(a)
no se reembolsa la tasa de bldsqueda suplementaria

0 por limitaciones en el alcance del servicio ofrecido, la peticion
de busqueda suplementaria se considera no presentaday

se reembolsa la tasa de busqueda suplementaria
oMPI

SIS-16
08.08.12
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SIS-17
08.08.12

Procedimiento ulterior del informe de
busqueda suplementaria

B Se transmite el informe de basqueda suplementaria al
solicitante y a la IB

B La IB pone el informe a disposicidn del publico (cuando se
publica la solicitud internacional)

B Cuando el informe no esta en inglés, lo traduce al inglés la
Oficina internacional (IB)

B La IB envia el informe mas las traducciones, si procede, a la
IPEA y a las oficinas designadas

oMPI

SIS-18
08.08.12

Inicio de la fase nacional

I Basandose en el informe de busqueda internacional y el
informe de bldsqueda internacional suplementaria, el solicitante
puede estimar, con razonable exactitud, qué posibilidades tiene
de tramitar con éxito una patente en la fase nacional y, por lo
tanto, si procede correr con los gastos de traduccion y el pago
de las tasas nacionales

l Asimismo, aumenta la confianza de las Oficinas designadas en
los resultados de la fase internacional, reduciéndose la
necesidad de busquedas nacionales posteriores
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o

(e

JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Presentacion de la solicitud de
examen preliminar internacional

El examen preliminar internacional (1)

I Es un procedimiento facultativo para los solicitantes procedentes de
un Estado contratante vinculado por el Capitulo Il (todos los Estados
contratantes, en este momento, estan vinculados por el Capitulo I1)

[ Se pide presentando directamente ante la Administracion encargada
del examen preliminar internacional una “solicitud de examen
preliminar internacional” que contiene la eleccion de todos los
Estados designados vinculados por el Capitulo II

B Produce una opinion preliminar por la IPEA y no vinculante sobre la
novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial

1 No da una opinién sobre la patentabilidad en cuanto al derecho
nacional de los Estados elegidos

oMPI

Demand-2
14.05.10




102

El examen preliminar internacional (2)

B Da al solicitante la oportunidad de modificar la solicitud internacional
en su totalidad antes de entrar en la fase nacional en las Oficinas
elegidas

Il Respecto de las Oficinas designadas para las que el plazo de
20 meses del Articulo 22.1) se sigue aplicando, difiere la entrada a la
fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad si el
examen se solicita dentro de los 19 meses a partir de esa fecha

oMPI

Demand-3
14.05.10

¢, Quién tiene derecho a presentar una solicitud
de examen? (Articulo 31.2)a) y Regla 54.2)

B Todo solicitante, o, si hubiese varios, al menos uno de los
solicitantes

[ que esté domiciliado o sea nacional de un Estado
contratante del PCT vinculado por el Capitulo Il 'y

U cuya solicitud internacional haya sido presentada en la
Oficina Receptora de un Estado contratante vinculado por el
Capitulo Il o que actie por un tal Estado

oMPI

Demand-4
14.05.10
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¢,Dbénde presentar la solicitud de examen
preliminar internacional? (Regla 59) (1)

B Directamente ante la Administracion encargada del examen preliminar
internacional (IPEA) competente

B Lao las IPEA competentes

U son designadas por la Oficina receptora

U si la Oficina receptora designa algunas, el solicitante podra elegir
B Al hacer su eleccion, el solicitante debe tomar en cuenta

U el o los idiomas aceptados por la IPEA

U que ciertas IPEA aceptan solamente las solicitudes internacionales
gue han sido objeto de una blsqueda internacional en ciertas
Administraciones encargadas de la blusqueda internacional (ISA)
(es el caso, por ejemplo, de la IPEA/EP)

oMPI

Demand-5
14.05.10

¢,Donde presentar la solicitud de examen
preliminar internacional? (Regla 59) (2)

Il Cuando la solicitud internacional se presente en la Oficina
internacional como Oficina receptora, las IPEA competentes seran
aquellas que hubiesen sido competentes si la solicitud internacional
hubiese sido presentada en la oficina nacional o en una de las
oficinas nacionales que, en funcion de la nacionalidad o el domicilio
del solicitante, pudiera haber sido una Oficina receptora
competente

B Se indicara la IPEA en la primera hoja de la solicitud de examen
preliminar internacional

oMPI

Demand-6
14.05.10
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Transmision de la solicitud de examen a la
IPEA competente (Regla 59.3) (1)

B Si se presenta una solicitud de examen preliminar internacional en una
Administracion encargada del examen que no sea competente o una Oficina
receptora, una Administracion encargada de la busqueda internacional o la
Oficina Internacional, esa Administraciéon u Oficina debe:

O indicar la fecha de recepcion en la solicitud de examen y

U transmitirla a la Oficina Internacional, que a su vez la transmitira a la
Administracion competente (o si son mas de una, a la Administracion
competente escogida por el solicitante)

O o transmitirla directamente a la Administracién competente (o, si
son mas de una, a la Administracion competente escogida por el
solicitante)

oMPI

Demand-7
14.05.10

Transmision de la solicitud de examen a la
IPEA competente (Regla 59.3) (2)

B Toda solicitud de examen preliminar internacional asi transmitida a la
Administracién competente se considerara recibida en nombre de esta
Administracién en la fecha en que ésta fue recibida por la Oficina
receptora, la Administracién encargada de la busqueda internacional,
la Oficina internacional o por la Administracion no competente

oMPI

Demand-8
14.05.10
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¢ En qué momento presentar la solicitud de
examen? (Regla 54bis.1.a)) (1)

B En cualquier momento antes del vencimiento de los plazos
siguientes, segun el que venza mas tarde:

[ 3 meses contados desde la fecha de transmisién del ISR y
opinion escrita de la ISA

1 22 meses contados desde la fecha de prioridad

Il Respecto de las Oficinas designadas para las que el plazo de
20 meses del Articulo 22.1) se sigue aplicando, antes de la
expiracion de 19 meses contados desde la fecha de prioridad, a fin
de aplazar la fase nacional de 20 a 30 meses contados desde la
fecha de prioridad

oMPI

Demand-9
14.05.10

¢, En qué momento presentar la solicitud de
examen (Regla 54bis.1.a)) (2)

B El examen preliminar internacional no comenzara antes de la
expiracion del plazo previsto en la Regla 54bis.1a) a menos que los
solicitantes pidan un comienzo anticipado

B Recomendacion:

Una vez recibido el informe de blsqueda internacional y la opinion
escrita de la ISA, se deberd evaluar los documentos citados
relativos al estado anterior de la técnica y decidir si se ha de seguir
adelante y, de ser asi, presentar la solicitud de examen cuanto
antes con las modificaciones o argumentos suscitados por la
opinidn escrita, permitiendo con ello ganar el maximo de tiempo
posible antes de la emision del informe de examen preliminar
internacional (Capitulo 1) (es decir, por lo general 28 meses

contados desde la fecha de prioridad).
OI\T-"IP.I

Demand-10
14.05.10




106

Firma de la solicitud de examen preliminar
internacional (Regla 53.8) (1)

I Sodlo las personas identificadas como solicitantes para los
Estados elegidos en la solicitud de examen tienen que firmar la
solicitud

[l Silos solicitantes han nombrado a un mandatario o a un
representante comun, el mandatario o el representante comuin
puede firmar

B En caso de que un inventor/solicitante para los EEUU no esté
disponible o no quiera firmar una solicitud de examen, véase las
Reglas 53.8(b) y 4.15(b)

oMPI

Demand-11
14.05.10

Firma de la solicitud de examen preliminar
internacional (Regla 53.8) (2)

B Sino hay mandatario o representante comun, es suficiente que la
solicitud de examen sea firmada por lo menos por uno de los
solicitantes (véase la Regla 60.1.a-ter))

B Algunas Administraciones no requieren un poder separado o una
copia de un poder general (Reglas 90.4 y 90.5)

oMPI

Demand-12
14.05.10




107

La solicitud de examen preliminar
internacional: contenido (Regla 53)

La solicitud de examen preliminar internacional debe contener las
indicaciones siguientes:

[ una peticién

U datos que permitan identificar la solicitud internacional
(por ejemplo, el nimero de solicitud internacional)

[ el nombre del o de los solicitantes segun el Capitulo Il
U cuando proceda, el nombre del mandatario

U la base para el desarrollo del examen preliminar internacional
(una declaracion sobre modificaciones)

U el idioma a efectos del examen preliminar internacional

1 la firma de al menos uno de los solicitantes o del mandatario

oMPI

Demand-13
14.05.10

Irregularidades en virtud del Capitulo 1l (1)

B Irregularidades cuya correccién producird una fecha de presentacion
mas tardia de la solicitud de examen

O el solicitante no esté facultado para presentar la solicitud de
examen preliminar internacional (Regla 54.2(i))

U solicitud internacional no identificable (Regla 60.1b))

B Una solicitud de examen presentada después del vencimiento de
19 meses de la fecha de prioridad pero dentro del plazo aplicable
segun la Regla 54bis(1)a) es valida sin embargo la entrada en la fase
nacional no serd postergada a los 30 meses (Articulo 39(1)a)) para
LU, TZy UG

oMPI

Demand-14
14.05.10
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Irregularidades en virtud del Capitulo Il (2)

I Irregularidades que pueden corregirse sin consecuencias adversas:

U la solicitud de examen preliminar internacional no fue presentada a
una Administracion competente (Regla 59.3)

U la forma de la solicitud de examen preliminar internacional
(Regla 53.1)

U indicaciones relativas a los solicitantes y agentes (Reglas 53.4
y 53.5)

U idioma de la solicitud de examen preliminar internacional
(Regla 55.1)

] ausencia de por lo menos una firma (Reglas 53.8 y 60.1(a-ter))
] modificaciones segun el Articulo 34 que fueron indicadas pero no
presentadas (Regla 53.9a)(i))
O i

Demand-15
14.05.10

¢, Como proceder a la correccion de
irregularidades en el Capitulo Il ?

B Requerimiento para corregir por la IPEA (Regla 60.1)
B Requerimiento para pagar las tasas por la IPEA (Regla 58bis)
l Otras posibilidades:
L Peticion de rectificacion de errores evidentes ante la IPEA
(Regla 91)
0 Revision y oportunidad de corregir ante las oficinas
designadas o elegidas (Articulos 25, 26 y 39(3))

oMPI

Demand-16
14.05.10
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o

(e

JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Examen preliminar internacional

Inicio del examen preliminar internacional
(Regla 69.1)

B Cuando la IPEA esté en posesion de:

U la solicitud de examen preliminar internacional

U el informe de bisqueda internacional (o de una declaracion
segun el Articulo 17.2)(a)) y de la opinién escrita de la ISA
[ las tasas de examen preliminar y de tramitacion
aunque la IPEA no empezara el examen preliminar internacional

antes de la expiracion del plazo aplicable seqgun la Regla 54bis.1(a)

a menos que el solicitante pida expresamente un inicio anterior a
esta fecha

B Sila solicitud de examen preliminar internacional contiene una
declaracion relativa a las modificaciones, cuando copias de esas
modificaciones estén disponibles (Regla 69.1c), d) y e))

Il Si el examen preliminar se realiza a partir de una traduccién de la
solicitud internacional, cuando esta traduccion esté disponible
(Regla 55.2¢)) omPI

IPE-2
07.10.11
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Examen preliminar internacional (1)

Il El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una
opinién preliminar y no vinculante sobre

0 novedad (no anticipada) (Articulo 33.2) y Regla 64)
0 actividad inventiva (no obvia) (Articulo 33.3) y Regla 65)
0 aplicacion industrial (Articulo 33.4))
I Estado de la técnica pertinente (Regla 64, ver también Regla 33)

Il Sdlo las reivindicaciones relativas a la invencion o invenciones objeto
de busqueda por la ISA se examinaran por la IPEA (Regla 66.1e) y
Regla 66.2a)vi))

IPE-3
07.10.11

Examen preliminar internacional (2)

B Determinacion de la falta de unidad de invencion (Regla 68)

CJ mismos criterios que para la blusqueda internacional (Regla 13y
los parrafos 10.20 a 10.59 de las Directivas de busqueda y de
examen preliminar internacional)

U requerimiento de la IPEA para limitar las reivindicaciones o
pagar tasas adicionales (que se pueden pagar bajo protesta)

U el solicitante puede elegir una invencién como “invencion
principal” y las invenciones para las que se paga tasas
adicionales

IPE-4
07.10.11
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Estado de la técnica a fines del examen
preliminar internacional (Regla 64.1)

B ;Qué se considera estado de la técnica?

Todo lo que se haya puesto a disposicidn del publico en cualquier
lugar del mundo mediante una divulgacion escrita (con inclusién de los
dibujos y demas ilustraciones), siempre que esa puesta a disposicion
del publico haya tenido lugar antes de la fecha pertinente

B ;Cual es la fecha pertinente?

IPE-5
07.10.11

U La fecha de presentacion de la solicitud anterior, salvo que la

IPEA considere que la reivindicacion de prioridad no es valida por
una razén que no sea que la fecha de presentacion internacional
es posterior a la fecha de vencimiento del periodo de prioridad,
pero estd comprendida dentro de un plazo de dos meses a partir
de esa fecha, o

0 Lafecha de presentacion internacional de la solicitud

internacional en los demas casos omPI

Opinion escrita de la IPEA (Regla 66.2)

IPE-6
07.10.11

La opinién escrita de la ISA se considera como opinidn escrita de
la IPEA (excepcion: la IPEA decide no aceptar las opiniones
escritas de algunas de las ISA)

Cuando la opinion escrita de la ISA se considera como la opinion
escrita de la IPEA, ninguna otra opinién escrita tiene que emitirse

Si se emite una segunda opinién escrita, el solicitante puede
responder dentro del plazo fijado en esa segunda opinion escrita

omMP
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El informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo 1) (1)

B El plazo para la emision del informe ser& de:
L 28 meses a partir de la fecha de prioridad

L1 6 meses después del comienzo del examen preliminar
internacional segun la Regla 69.1

0 6 meses a partir de la fecha de recepcién por la IPEA de la
traduccidn segun la Regla 55.2,

aplicandose el que expire mas tarde (Regla 69.2)

oMPI

IPE-7
07.10.11

El informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo II) (2)

B Puede contener “anexos” (Regla 70.16):

U cada hoja de reemplazo que contenga modificaciones
en virtud de los Articulos 19 o 34 y toda carta indicando
la base de las modificaciones

Ul cada hoja de reemplazo que contenga la rectificacion de
un error evidente segln la Regla 91, autorizada por la
IPEA, y sobre cuya base se ha establecido el informe

Ul si se indica en el informe, toda hoja de reemplazo o
carta relativa a la rectificacion de un error evidente que
no haya sido tomada en consideracion

oMPI

IPE-8
07.10.11
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El informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo II) (3)

) Modificaciones anteriores sustituidas por modificaciones
posteriores que

= se considera que exceden la divulgacion de la
solicitud internacional, o que

= no van acompafiadas de una carta que indique la
base de las modificaciones efectuadas

@ No se adjunta al informe: correspondencia o copias de
modificaciones que hayan sido sustituidas por
modificaciones ulteriores

oMPI

IPE-9
07.10.11

El informe preliminar internacional sobre
patentabilidad (Capitulo 1) (4)

B No existen disposiciones para la apelacion o cualquier otro
procedimiento durante la fase internacional ante las
Administraciones internacionales

Il Se envia al solicitante y a la IB (Regla 71.1)

B La IB envia copias del informe y de su exigida traduccion (y
preparada por la IB) al inglés a las Oficinas elegidas
(Articulo 36(3)(a) y Regla 72.1)

B La IB no traduce los anexos (Articulo 36.3)b))

oMPI

IPE-10
07.10.11
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El informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo 1) (5)

B Llamard la atencién del solicitante sobre:
[l las divulgaciones no escritas (Reglas 64.2 y 70.9)
[l ciertos documentos publicados (Reglas 64.3 y 70.10)

I Citard (Regla 70.7):
U todos los documentos considerados como pertinentes que

IPE-11
07.10.11

g

a

apoyen las declaraciones hechas respecto de las
reivindicaciones

los documentos que estén o no citados en el informe de
bdsqueda internacional

los documentos citados en el informe de blsqueda
internacional cuando la Administracién encargada del

examen preliminar internacional los considere pertinentes
oMPI

Razones por las que se puede demorar
el examen preliminar internacional (1)

B Por parte del solicitante:

IPE-12
07.10.11

a

a
a
a

(]

pago tardio de la tasa
correccion tardia de las irregularidades en la solicitud
declaracion incompleta, en la solicitud, sobre las modificaciones

no se han adjuntado las modificaciones a que se hace referencia en
la declaracion

respuesta tardia al requerimiento para pagar las tasas de examen
adicionales en caso de declararse la falta de unidad de la invencion

respuesta tardia a la opinién escrita

no se han presentado las hojas de sustituciéon que contienen las
modificaciones ompi
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Razones por las que se puede demorar
el examen preliminar internacional (2)

B Por parte de la ISA:
] emisién tardia del informe de bldsqueda internacional
B Por parte de la IPEA:

] declaracion de falta de unidad de la invencién

[ emision tardia de la opinion escrita

A PROPIECAD

IPE-13
07.10.11
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A\

OMPI
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Unidad de invencidon y
procedimiento de protesta

Requisito de unidad de invencion (Regla 13) (1)

M La solicitud internacional debera estar relacionada con
[ una sola invencioén o,

[ si hubiese mas de una invencion, esas invenciones estaran
vinculadas de tal manera entre si que formen un sol6 concepto
inventivo general (Regla 13.1).

B Se considerara que las invenciones estan vinculadas entre si de
manera que formen un solo concepto inventivo general cuando exista
entre ellas una relacién técnica relativa a uno o varios
“elementos técnicos particulares” identicos o correspondientes.

oMPI

Unity-2
22.09.11
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Requisito de unidad de invencion (Regla 13) (2)

[ La expresion “elementos técnicos particulares” se refiere a los
elementos técnicos que determinan la contribucién de cada una
de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al
estado de la técnica (Regla 13.2).

I (Véanse los parrafos 10.20 a 10.59 de las Directrices para la
basqueda internacional y para el examen preliminar internacional,
para mayores detalles y ejemplos relativos a la unidad de la
invencion)

oMPI

Unity-3
22.09.11

Falta de unidad de invencidn ante la ISA
(Articulo 17.3) y Regla 40) (1)

B Cuando haya varias invenciones, se efectuara siempre una blsqueda
respecto de la primera invencion reivindicada ("invencidn principal");
las demas invenciones son objeto de la busqueda Unicamente si se han
pagado tasas de busqueda adicionales.

B La ISA debera:

] exponer los motivos por los que considera que no se ha satisfecho
el requisito de unidad de invencion (la ISA/EP enviara los resultados
de una busqueda parcial de la invencion principal acompafiando al
requerimiento); y

U requerir al solicitante para que pague, en el plazo de un mes a partir
de la fecha del requerimiento, tasas adicionales de bisqueday, si el
solicitante deseara pagar las tasas adicionales bajo protesta, una
tasa de protesta a aquellas ISAs que asi lo exijan (AT, CN, EP*,

KR, RU, XN)

* Para mas detalles, véase OJ EPO, edicién especial no. 3/2007, paginas 140 y 142

Unity-4
22.09.11

oMPI
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Falta de unidad de invencion ante la ISA
(Articulo 17.3) y Regla 40) (2)

I Silas tasas adicionales no se pagasen, esto no afectara a la
solicitud; no obstante, no se efectuara la blusqueda de las
invenciones adicionales y la opinidn escrita no podra contener una
opinién preliminar sobre las reivindicaciones que no han sido objeto
de busqueda. Por consiguiente, la IPEA no examinard las
reivindicaciones relativas a las invenciones que no han sido objeto
de busqueda.

B No hay disposiciones para presentar solicitudes divisionales durante
la fase internacional. Esto s6lo podra efectuarse en la fase nacional
ante ciertas Oficinas designadas (remision a la legislacion nacional
aplicable).

oMPI

Unity-5
22.09.11

Procedimiento de pago bajo protesta
ante la ISA (Regla 40.2) (1)

I Si el solicitante paga una o todas las tasas adicionales bajo
protesta, la ISA realiza la busqueda sobre las invenciones
adicionales y, paralelamente, reexamina el requerimiento de pago
de tasas adicionales.

[l Segun la ISA de que se trate, el reexamen podra estar sujeto al
pago de una tasa de protesta (AT, CN, EP*, KR, RU, XN).

Il Sidespués de proceder al reexamen la ISA concluye que la
protesta estaba justificada, las tasas de bisqueda adicionales
serén reembolsadas, ya sea total o parcialmente. La tasa de
protesta se reembolsara al solicitante Unicamente si la ISA
considera que la protesta estaba totalmente justificada.

* Para mas detalles, véase OJ EPO, edicién especial no. 3/2007, paginas 140 y 142
OMPI

Unity-6
22.09.11
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Procedimiento de pago bajo protesta
ante la ISA (Regla 40.2) (2)

I Sidespués de proceder al reexamen, la ISA concluye que el
requerimiento estaba justificado, se denegara la protesta. Se le
daran al solicitante razones detalladas relativas a la denegacion.

B El solicitante podra solicitar que el texto de la protesta y la decisién
correspondiente se notifiquen a las Oficinas designadas.
(Atencion: las Oficinas designadas podran exigir que el solicitante
presente una traduccién de esos documentos).

oMPI

Unity-7
22.09.11

Falta de unidad de invencion ante la IPEA
(Articulo 34.3)a) y Regla 68) (1)

B La unidad de invencidn se basara en los mismos criterios que se
exigen para la busqueda internacional (Reglas 13y 68).

I Sila IPEA considera que no se ha cumplido el requisito de unidad
de invencidn, podra requerir al solicitante para que limite las
reivindicaciones o pague las tasas adicionales de examen
correspondientes.

oMPI

Unity-8
22.09.11
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Falta de unidad de invencion ante la IPEA
(Articulo 34.3)a) y Regla 68) (2)

B El solicitante podra elegir la invencién objeto del examen que se
considerara como "invencién principal” y las invenciones para las que
pagard tasas adicionales.

B El pago de las tasas adicionales exigido podra efectuarse bajo protesta,
sujeto al pago de una tasa de protesta (AT, CN, EP*, KR, RU, XN).

[l Se aplicara el mismo procedimiento sobre la decision relativa a la
protesta que en el caso de la busqueda internacional.

* Para mas detalles, véase OJ EPO, edicién especial no. 3/2007, paginas 140 y 142

Unity-9
22.09.11

Procedimiento de protesta ante la IPEA
(Regla 68.3) (1)

I Si el solicitante paga una o todas las tasas adicionales bajo protesta,
la IPEA lleva a cabo el examen preliminar internacional sobre las
invenciones adicionales y, paralelamente, reexamina el
requerimiento del pago de tasas adicionales.

I Seguln la IPEA de que se trate, el reexamen podra estar sujeto al
pago de la tasa de protesta (AT, CN, EP*, KR, RU, XN).

I Sidespués de proceder al reexamen la IPEA concluye que la
protesta estaba justificada, se reembolsaran las tasas adicionales
relativas al examen, ya sea total o parcialmente. Sélo se
reembolsara la tasa de protesta si la IPEA considera que la protesta
estaba totalmente justificada.

* Para mas detalles, véase OJ EPO, edicion especial no. 3/2007, paginas 140 y 142

Unity-10
22.09.11
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Procedimiento de protesta ante la IPEA
(Regla 68.3) (2)

Il Sidespués de proceder al reexamen la IPEA concluye que el
requerimiento estaba justificado, se denegara la protesta. Se le
daran al solicitante razones detalladas relativas a la denegacion.

I El solicitante podra solicitar que el texto de la protesta y la decisién
correspondiente se notifiquen a las Oficinas elegidas como anexo al
Informe de examen preliminar internacional. (Atencién: las Oficinas
elegidas podran exigir que el solicitante presente una traduccién de
esos documentos).

oMPI

Unity-11
22.09.11
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A\

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Funciones de la Oficina Internacional

Responsabilidades generales (1)

B Coordinacion internacional

Il Asistencia a los Estados contratantes (los Estados que ya son

miembros del PCT y los que demuestran interés en serlo) y sus
Oficinas regionales/nacionales

[ asesoria juridica sobre la transposicion del PCT en el Derecho
nacional

U asesoria juridica sobre como instaurar procedimientos internos
para tramitar las solicitudes PCT, conformacion de la Oficina
Receptora

 PROPIEDAD |
IB functions-2 INTELEOTUAL
14.05.10
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Responsabilidades generales (2)

I Difusion de la informacién sobre el sistema del PCT

] Guia del Solicitante

[ PCT Newsletter

[ Noatificaciones oficiales

[ Mensajes a la lista del servidor, etc.

U Sitio Internet del PCT
B Seminarios sobre el PCT y cursos de formacion

I Oficina receptora para los solicitantes de todos los Estados
contratantes

IB functions-3
14.05.10

Servicios respecto de las solicitudes
internacionales (1)

B Realiza el segundo examen de las formalidades relacionadas con los
ejemplares originales de las solicitudes internacionales

B Publica las solicitudes internacionales
B Recibe y publica las reivindicaciones modificadas segun el Articulo 19

Il Pone a disposicién de las Oficinas designadas copias de las
solicitudes internacionales y de los informes de busqueda
internacional y otros documentos relacionados

I Inscribe los cambios segln la Regla 92bis relativos a solicitantes,
inventores y mandatarios

B Recibe las peticiones de blsqueda suplementaria internacional (SIS)
y cobra las tasas correspondientes

| Verifica las peticiones de SIS y las transmite a la ISA en cuestion
oMPI

IB functions-4
14.05.10
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Servicios respecto de las solicitudes
internacionales (2)

Realiza el segundo examen de las formalidades relativas a las
solicitudes de examen preliminar internacional

Comunica los informes de examen preliminar internacional sobre la
patentabilidad (Capitulo 1) a las Oficinas designadas e informes de
examen preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo II)
a las Oficinas elegidas

Traduce los titulos y resimenes (al inglés y al francés), los informes
de busqueda internacional (al inglés, si es necesario) y los informes
de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo 1 o I) (al inglés, si es necesario)

IB functions-5
14.05.10
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A\

O

2

RGAMNIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

o

Publicacion internacional

Publicacion internacional
(Articulo 21 y Regla 48) (1)

M ;Cuéando?
En Internet lo antes posible después de los 18 meses a partir de la fecha de
prioridad (www.wipo.int/pctdb)

H Idiomas de publicacion:

O aleman, arabe, chino, coreano, espafiol, francés, inglés, japonés, portugués
0 ruso

U titulo, resumen e informe de busqueda internacional siempre (o también) en
inglés
B La publicacion de la solicitud internacional contiene:

O siempre:

= pagina de portada con datos bibliogréaficos y resumen
= descripcion, reivindicaciones y dibujos
= informe de busqueda internacional omPI

A PROPIECAD

Publication-2
04.01.12
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Publicacion internacional (2)
(Articulo 21 y Regla 48)

Publication-3
04.01.12

] Cuando proceda

reivindicaciones modificadas (y cualquier declaracién)
segun el Articulo 19

declaraciones segun la Regla 4.17 (Regla 48.2.a)x))

cualquier indicacioén relativa a material biolégico
depositado segln la Regla 13bis (Regla 48.2.a)viii))
informacion relativa a peticiones de restauracion del
derecho de prioridad (Regla 48.2.a)xi))

informacion sobre peticiones autorizadas de rectificacion
de errores evidentes recibidas después de la publicacion
(Regla 48.2.i))

informacion relativa a una reivindicacién de prioridad
considerada no presentada (Regla 26bis.2.d))

oMPI

Publicacion internacional (3)
(Articulo 21 y Regla 48)

L1 A peticién del solicitante*;

= informacion relativa al deseo del solicitante de corregir
o afiadir una reivindicacién de prioridad después del
vencimiento del plazo
(Reglas 26bis.1.a) y 26bis.2.e))

= peticion denegada de rectificacion de un error
evidente (Regla 91.3.d))

*  Véase la Guia del solicitante PCT , Fase internacional, Anexo B2/IB, para la tasa pertinente

Publication-4

04.01.12

oMPI
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Comunicacion de las solicitudes internacionales
publicadas (Articulo 20 y Regla 47)

[l Sodlo se envian copias en papel de la publicacién de solicitudes
internacionales a peticion expresa del solicitante

B La Oficina Internacional comunica la publicacion a los Estados
designados

B La notificacion de la comunicacion de la solicitud internacional
enviada por la Oficina Internacional a las Oficinas designadas sirve
como prueba determinante de que la solicitud ha sido recibida por las
Oficinas designadas (Regla 47.1c-bis)), formulario PCT/IB/308 (First
Notice) para aquellas Oficinas que aun no aplican el Articulo 22(1)
modificado y el formulario PCT/IB/308 (Second and Supplementary
Notice) para todas las demas

oMPI

Publication-5
04.01.12

Publicacion anticipada
(Articulo 21.2)(b) y Regla 48.4(a)

[ a peticion expresa del solicitante

I si el informe de bUsqueda internacional esta disponible, no se
requiere tasa

I si el informe de blUsqueda internacional no esta disponible: véase
la Guia del solicitante PCT, Fase internacional, Anexo B2/IB para
la tasa pertinente

Publication-6
04.01.12
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Forma de la publicacion

I Las solicitudes internacionales se publican electrénicamente y se
encuentran en la base de datos:
www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf

I Las notificaciones oficiales (Seccidn IV) se encuentran en:
www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm

oMPI

Publication-7
04.01.12

Frecuencia de la publicacion internacional

Il La publicacion internacional de las solicitudes internacionales
y la publicacién de las Notificaciones oficiales tiene lugar los
jueves

0 salvo si el jueves en cuestidn es un dia en que la Oficina
Internacional no estéa abierta al pablico, por ejemplo, el
jueves siguiente al primer domingo de septiembre y
ciertos jueves del periodo de Navidad y Afio Nuevo.

Il En esos casos, es preciso informarse en la Oficina
Internacional sobre las fechas de publicacion (posiblemente,
aunque no siempre, el miércoles anterior).

oMPI

Publication-8
04.01.12




129

Preparativos técnicos para la publicacion (1)

Los preparativos técnicos para la publicacion internacional finalizan
normalmente 15 dias civiles antes de la fecha efectiva de publicacién.

Por ejemplo: si la fecha de publicacion es el jueves 26 de enero de
2012, los preparativos técnicos terminan el miércoles 11 de enero de
2012.

Por consiguiente, cualquier documento que llegue a la Oficina
Internacional el martes, 10 de enero de 2012, se tomara en cuenta para
la publicacién internacional (por ejemplo, un cambio de nombre o de
direccion, la modificacion de las reivindicaciones en virtud del

Articulo 19, la retirada de una solicitud internacional, de una
designacion o de una reivindicacion de prioridad).

oMPI

Publication-9
04.01.12

Preparativos técnicos para la publicacion (2)

Los preparativos técnicos podran finalizar mas de 15 dias antes
de la fecha de publicacion, cuando esa fecha de publicacion no
sea el jueves “habitual” debido a que la Oficina Internacional no
esté abierta al publico (véase més arriba), o cuando haya varios
dias de vacaciones oficiales que caigan en ese periodo de

15 dias. En caso de duda, se debe verificar en la Oficina
Internacional cuando se han de completar los preparativos
técnicos para la publicacién internacional.

Publication-10
04.01.12
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Efectos de la publicacion internacional

La solicitud PCT publicada pasa a formar parte del estado de la técnica
a partir de la fecha de publicacidn internacional (Regla 34.1b)ii) )

La publicacion internacional proporciona al solicitante PCT proteccion
provisional en los Estados designados, si tal proteccion es otorgada a
las solicitudes nacionales publicadas (Articulo 29)

[ Esta proteccién puede estar condicionada

= a la presentacion de una traduccion (la cual puede ser sélo de
las reivindicaciones)

= a la recepcion por la Oficina designada de una copia de la
solicitud internacional tal como fue publicada segun el PCT, y/o

= en el caso de una publicacion anticipada (Articulo 21.2)b)) a la
expiracion del plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad

[ Para mayor informacién sobre los requisitos especificos de una
Oficina nacional en particular, consultar la Guia del Solicitante PCT
(PCT Applicant’s Guide), Fase internacional, Anexos B1 y B2

oMPI

Publication-11
04.01.12

Evitar la publicacion (Regla 90bis.1.c)) (1)

.,Coémo? — retirando la solicitud

¢,Cuando? — antes de la finalizacion de los preparativos técnicos
de la publicacion

La declaracion de retirada debe:
[ formularse por escrito (utilizando el formulario PCT/IB/372)

U estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o
representante comudn nombrado por todos los solicitantes

U llegar a la Oficina Internacional antes de la finalizacion de los
preparativos técnicos de la publicacién

omMP

Publication-12
04.01.12
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Evitar la publicacion (Regla 90bis.1.c)) (2)

I Retirada condicional:

[l la retirada sera efectiva Gnicamente a condicion de que se pueda
impedir la publicacion

Il Consecuencias:

[ la solicitud internacional no sera publicada 'y cesara de tener
efecto

Publication-13
04.01.12

Retrasar la publicacion
(Regla 90bis.3.d) y e)) (1)

m ;Coémo? — retirando la reivindicacién de prioridad (la méas
antigua)
B ;Cuando? — antes de la finalizacién de los preparativos técnicos

de la publicacion
B La declaracion de retirada debe :
[ formularse por escrito (utilizando el formulario PCT/IB/372)

U estar firmada por todos los solicitantes o por un mandatario o
representante comun nombrado por todos los solicitantes, y

U llegar a la Oficina Internacional antes de haber terminado los
preparativos técnicos de la publicacién

oMPI

Publication-14
04.01.12
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Retrasar la publicacion
(Regla 90bis.3.d) y e)) (2)

M Retirada condicional:

O la retirada sera efectiva Unicamente a condicién de que se
pueda retrasar la publicacion

Il Consecuencias:

U Todo plazo que haya sido computado a partir de la fecha de
prioridad inicial y que aun no haya vencido, se vuelve a
computar a partir de la fecha de prioridad o la fecha de
presentacion de la solicitud internacional, particularmente el
plazo para la publicacidn, la presentacién de la solicitud de
examen preliminar internacional y la entrada en la fase nacional

oMPI

Publication-15
04.01.12
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r
DE L
INTELECTUAL

Acceso al contenido de las solicitudes
internacionales

= Principios generales

= Informacion accesible a terceros

= Acceso a los expedientes conservados en la Oficina internacional
= Extension del periodo de-confidencialidad

Principios Generales

Il Las solicitudes internacionales se mantienen confidenciales para
terceros antes de la publicacién internacional

l El solicitante o alguien autorizado por él siempre tiene acceso a
los expedientes relativos a la solicitud

I Las Oficinas designadas tienen total acceso a todas las
comunicaciones del IB y a documentos del expediente mantenido
por el IB relativos a los procedimientos del Capitulo |
(Articulo 30.1)(b))

Bl Asimismo, las Oficinas elegidas tienen acceso total a los
expedientes de la IPEA una vez emitido el IPER (Articulo 38.1) y
Regla 94.2) y a todas las comunicaciones de la Oficina
Internacional relativas al procedimiento del Capitulo Il

oMPI

Access-2
30.11.11
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Informacion accesible a terceros

B Solicitudes internacionales
B Documentos de prioridad

I Otros documentos de los expedientes de IB/DOs/EOs

oMPI

Access-3
30.11.11

Acceso a los documentos de prioridad
(Regla 17.2.c))

B En formato electronico: www.wipo.int/pctdb/en

B En papel: copias proporcionadas por la Oficina Internacional:
[ a peticién
U contra reembolso del coste del servicio
] después de la la publicacién internacional

B A MENOS QUE, antes de la publicacién internacional:
[ la solicitud internacional haya sido retirada
U la reivindicacion de prioridad haya sido retirada

U la reivindicacién de prioridad haya sido considerada como no
hecha
oMPI 2

Access-4
30.11.11
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Acceso por terceros a los expedientes
conservados por la Oficina Internacional (1)

B No se permitira el acceso a las solicitudes internacionales
presentadas antes del 1 de julio de 1998

B Enlo relativo a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de
julio de 1998 o después:

después de la publicacion internacional, por lo general, copias de
cualquier documento estaran disponibles a terceros;

oMPI

Access-5
30.11.11

Acceso por terceros a los expedientes
conservados por la Oficina Internacional (2)

B NO OBSTANTE:
Unicamente estaran disponibles después del vencimiento de los
30 meses a partir de la fecha de prioridad:

U copias de la opinion escrita de la ISA, de las observaciones
informales relativas a la opinién escrita emitida por la ISA, del
IPRP (Capitulo I) o de cualquier traduccion de éstos

U copias del IPER/IPRP (Capitulo 11), o de su traduccion

oMPI

Access-6
30.11.11
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Como obtener acceso al expediente conservado
por la Oficina Internacional (1)

l Por via electrénica, a través del sistema PCT de consulta de
expedientes en linea en el sitio Web:

www.wipo.int/patentscope/search/es/structuredSearch.jsf

[ acceso a solicitudes internacionales publicadas, a los Ultimos
datos bibliogréaficos y a algunos documentos, como por ejemplo:

[ para solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2009 acceso
a todo el contenido del expediente

[ se puede obtener mayor informacion sobre los documentos
disponibles consultando el enlace “Contenido de la Base de Datos”
bajo el titulo “Consulta de Expedientes PCT en Linea

oMPI

Access-7
30.11.11

Como obtener acceso al expediente
conservado por la Oficina Internacional (2)

B Enviando un fax a la Division Juridica del PCT, al numero
(41-22) 910 00 30, o por correo electrénico, enviando un mensaje a la
direccion pct.infoline@wipo.int

U se suministran copias de documentos, contra reembolso del coste
del servicio

U los pormenores del coste del servicio estan disponibles en el sitio
Web: http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexb2/
ax_b_ib.pdf

U se envia la factura por separado una vez que se hayan
despachado los documentos

oMPI

Access-8
30.11.11
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Como obtener acceso al expediente
conservado por la Oficina Internacional (3)

Il Silo que se necesita es uno de los documentos enumerados en el
apartado 1), se recomienda remitirse primero al sistema PCT de
Consulta de Expedientes en Linea para ver si esta disponible. De
no ser asi, cabe la opcion de solicitar copias del documento segun
lo dispuesto en el apartado 2)

oMPI

Access-9
30.11.11

Prérroga del plazo de confidencialidad

Il Se puede retrasar el acceso al expediente si:

[ se retira la reivindicacion de prioridad (mas antigua) antes
de que finalicen los preparativos técnicos para la
publicacién, con el fin de aplazar la publicacién internacional

Il Se puede impedir el acceso al expediente cuando:

[ se retira la solicitud internacional antes de que finalicen los
preparativos técnicos para la publicacion, con el fin de
impedir que se efectle la publicacion internacional

oMPI

Access-10
30.11.11
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W,

OMPI

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Tasas pagaderas en el marco del PCT

Tasas pagaderas a la Oficina receptora (RO)

tasa de transmision

tasa de presentacion internacional (para la IB)

tasa de busqueda (para la ISA)

suplemento por hoja cuando excedan de 30 (para la IB)
tasa por el documento de prioridad

tasa por pago tardio

tasa de entrega tardia (traduccién de la solicitud internacional)

tasa por la restauracion del derecho de prioridad

tasa por copias de documentos

(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sélo en determinadas circunstancias)
OMPI

Fees-2
07.06.10
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Tasas pagaderas a la Administracion
encargada de la busqueda internacional (ISA)

I tasa de busqueda adicional
Il tasa de protesta (cuando sea aplicable)
[l tasa por copias de documentos

[l tasa por entrega tardia (listas de secuencias)

(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sélo en determinadas circunstancias)

\ PROPIEDAD
Fees-3
07.06.10

Tasas pagaderas a la Oficina Internacional (IB)

I tasa de publicacion anticipada (antes de la
emision del informe de basqueda internacional)

Il tasa por la publicacion de una solicitud denegada de rectificacion
de un error evidente

I tasa por la publicacion de informacién relativa a una peticion
tardia de correccién/adicién de una reivindicacion de prioridad

I tasa por copias de documentos

tasa para la busqueda suplementaria (para la SISA)

I tasa de tramitacion para la busqueda suplementaria

(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sélo en determinadas circunstancias)

\ PROPIEDAD
Fees-4
07.06.10




140

Tasas pagaderas a la Administracion
encargada del examen preliminar
internacional (IPEA)

tasa de examen preliminar

tasa de tramitacién (para la IB)

tasa de examen adicional

tasa de protesta (cuando sea aplicable)

tasa por copia de documentos

tasa por entrega tardia (listas de secuencias)

(Las tasas indicadas en cursiva se adeudan sélo en determinadas circunstancias)

Fees-5
07.06.10

Tasas no pagaderas durante la fase
internacional

En el PCT no existe:

Il Una tasa para solicitar prérrogas para corregir ciertas
irregularidades

B Una tasa por reivindicaciones (en el momento de presentar la
solicitud internacional o durante la fase internacional, si se afiaden
reivindicaciones)

Il Una tasa por respuesta tardia a comunicaciones (por ejemplo,
requerimiento u opinién escrita)

B Una tasa de presentacion de solicitud de rectificacion de errores
evidentes segun la Regla 91

B Una tasa de solicitud de cambio en las indicaciones relativas al

solicitante, al inventor, etc., segin la Regla 92bis
oMPI

Fees-6
07.06.10
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Pago de tasas: plazos aplicables
Capitulo I:

Ul Tasa de transmisién, tasa de presentacion internacional, tasa de
busqueda: un mes desde la fecha de recepcién de la solicitud
internacional por la RO (Reglas 14.1c), 15.4 y 16.1(f))

U disposiciones especiales para casos en que la solicitud
internacional haya sido transmitida a la Oficina Internacional por
la Oficina Receptora bajo la Regla 19.4 (Regla 19.4c))

Capitulo II:

U tasa de examen preliminar y tasa de tramitacion: un mes desde la
fecha de recepcién de la solicitud de examen preliminar
internacional por la IPEA o 22 meses desde la fecha de prioridad,
aplicandose el plazo que venza mas tarde (Reglas 57.3 y 58.1h))

U disposiciones especiales para casos en que la solicitud de
examen preliminar internacional sea transmitida a la IPEA
competente bajo la Regla 59.3 (Reglas 57.3 y 58.1b))

oMPI

Fees-7
07.06.10

Pago de tasas: garantias adicionales

Respecto de las tasas de transmision, de presentacion
internacional y tasas de busquedas pagaderas a la Oficina
Receptora (Regla 16bis.1(d))

Respecto de la tasa de tramitacién y tasa de examen preliminar
internacional pagaderas a la IPEA (Regla 58bis.1(d))

Si las tasas se pagan fuera del plazo pero antes de que la Oficina
o Administracién Internacional en cuestion hayan procedido al
respecto, se considerara que se ha pagado dentro del plazo
aplicable

oMPI

Fees-8
07.06.10
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Requerimiento para pagar las tasas
(Capitulo ) (Regla 16his)

[l Silas tasas adeudadas (es decir, la tasa de transmision, la tasa de
blsqueda y la tasa de presentacion internacional) no se pagan en
el(los) plazo(s) aplicable(s):

[ la RO requiere al solicitante para que pague las tasas
adeudadas dentro del plazo de un mes desde la fecha del
requerimiento; y

[ la RO puede exigir una tasa por pago tardio equivalente al
50% del importe adeudado (minimo: tasa de transmisién;
méaximo: 50% de la tasa de presentacion internacional)

B La RO no transmitira la copia de busqueda a la ISA hasta que se
haya pagado la tasa de bUsqueda (Regla 23.1a))

Il Consecuencia en caso de impago: la RO considerara retirada la
solicitud internacional OMPI

Fees-9
07.06.10

Requerimiento para pagar las tasas
(Capitulo Il) (Regla 58bis)

B Silas tasas adeudadas (es decir, la tasa de examen preliminar y la
tasa de tramitacion) no se pagan en el plazo aplicable:

U la IPEA requiere al solicitante para que pague las tasas adeudadas
dentro del plazo de un mes desde la fecha del requerimiento; y

[ la IPEA puede exigir una tasa por pago tardio equivalente
al 50% del importe adeudado (minimo: tasa de tramitacion;
maéaximo: el doble de la tasa de tramitacion)

B El examen no se iniciard hasta que se hayan pagado las tasas
adeudadas (Regla 69.2.ii))

B Consecuencia en caso de no pagar:

si el importe pagado es insuficiente para cubrir la tasa de examen
preliminar internacional, la tasa de tramitacién y, en su caso, la tasa
por pago tardio, se considera que la solicitud de examen preliminar

internacional no ha sido presentada y la IPEA asi lo declara
omMP

Fees-10
07.06.10
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Reembolso de las tasas por
la Oficina receptora (Reglas 15.6 y 16.2)

B Si no se concede ninguna fecha de
presentacion internacional o, si
debido o cuestiones de seguridad
nacional, la solicitud internacional
noestratadacomotal .................. tasa internacional y tasa
de busqueda

M Sila solicitud internacional se retira
o considera retirada:

0 antes de la transmision del ejemplar

original a la Oficina Internacional: . . .. tasa internacional
O antes de la transmision de la copia para
lablsquedaalalSA:............... tasa de busqueda

B Por lo que se refiere a las demas tasas (por ejemplo, la tasa de transmision) o
cuando se hayan rebasado los plazos indicados, se podran reembolsar ciertas
tasas en determinadas circunstancias. Consultar con la Oficina o
Administraciéon competente OME i

Fees-11
07.06.10

Reembolso de las tasas por la IPEA

[l Tasa de tramitacion: reembolso de la totalidad (Regla 57.6)

[ si se retira la solicitud antes de que la IPEA la envie a la
Oficina internacional

U si, en virtud de la Regla 54.4.a), se considera que la solicitud
no ha sido presentada

Il Tasa de examen preliminar: reembolso de hasta el 100%,
dependiendo de las circunstancias y de la IPEA

[ cuando la solicitud de examen preliminar se considere no
presentada (Regla 58.3)

[ cuando la solicitud de examen preliminar se retire antes de
haberse iniciado el examen preliminar internacional (Acuerdo
entre la IPEA y la OMPI); para mayor informacion, véase la

Guia del Solicitante PCT, Fase internacional, Anexo E
OoOMPI

Fees-12
07.06.10
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Aviso — Requerimientos fraudulentos para el
pago de tasas de registro

B Solicitantes y mandatarios del PCT estan recibiendo
requerimientos de pago de tasas que no han sido emitidos por la
IB y no estan relacionados con la tramitacion de solicitudes
internacionales del PCT

I Cualquiera que sean los servicios ofrecidos en dichos
requerimientos, no estan relacionados en modo alguno con la
OMPI, ni con ninguna de sus publicaciones oficiales

Il Los servicios ofrecidos no representan ninguna ventaja para el
solicitante, puesto que la IB los proporciona gratuitamente
(www.wipo.int/pctdb)

Il Se pueden ver ejemplos de estos requerimientos engafiosos en el
enlace de nuestro sitio Internet:

http//www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm s

Fees-13
07.06.10
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A\

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Modificaciones segun el PCT
= Modificaciones en virtud del Articulo 19
= Modificaciones en virtud del Articulo 34
= Modificaciones en la Fase nacional
= ., Como efectuar las modificaciones?

Modificaciones en virtud del Articulo 19
(Regla 46) (1)

B Previa recepcion del informe de bdsqueda internacional y de la
opinion escrita de la ISA, una sola oportunidad de modificar las
reivindicaciones

B Las modificaciones no podran exceder la divulgacion contenida en
la solicitud internacional tal como se present6 (Articulo 19.2)) (no
se verifica el cumplimiento de esa exigencia en este momento)

B Las modificaciones pueden ir acompafiadas de una declaracion
(Articulo 19.1), Regla 46.4)

B Normalmente, se debe presentar las modificaciones en el plazo de
dos meses a partir de la fecha de transmision del informe de
blusqueda internacional y de la opinion escrita de la ISA
(Regla 46.1)

" PROPIEDAD

Amendments-2
19.10.10
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Modificaciones en virtud del Articulo 19
(Regla 46) (2)

B Presentadas directamente a la IB (Regla 46.2)

Il Generalmente, su objetivo es definir mejor la proteccion
provisional, cuando sea posible

B Publicadas como parte de la solicitud internacional a los
18 meses, junto a las reivindicaciones tal como fueron
presentadas originalmente (Regla 48.2f))

Amendments-3
19.10.10

Modificaciones en virtud del Articulo 34
(Reglas 53.9y 66.3 a 66.9) (1)

I Descripcidn, reivindicaciones y dibujos pueden ser modificados en
relacién con el examen preliminar internacional segun el Capitulo II.

B Las modificaciones pueden presentarse

U junto a la solicitud de examen preliminar internacional, de manera
que el examen se base en la solicitud tal como ha sido modificada
para, que se utilice mejor el tiempo del examinador y del solicitante
(Regla 53.9); 0

U por lo menos antes de que expire el plazo para la presentacion de la
solicitud de examen preliminar (Regla 54bis.1a)).

I Atencién: el examinador no necesita tomar en cuenta las modificaciones
si las recibe después de haber comenzado a elaborar otra opinidén escrita
o el informe (Regla 66.4bis). OMPI

Amendments-4
19.10.10
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Modificaciones en virtud del Articulo 34
(Reglas 53.9y 66.3 a 66.9) (2)

B Las modificaciones no podran exceder la divulgacion contenida
en la solicitud internacional tal como fuera presentada
(Articulo 34.2)(b))

B En caso de que una modificacion fuera mas alla de la divulgacion
que figura en la solicitud internacional tal como se presento, el
informe de examen preliminar internacional se establecera como si
dicha modificacion no se hubiera efectuado, y deber indicarlo.
También indicard las razones por las que se considera que la
modificacion va mas alla de dicha divulgacion (Regla 70.2(c))

oMPI
\ PROPIEDAD
INTELEGTUAL

Amendments-5
19.10.10

Comparacion entre los tipos de modificaciones
durante la fase internacional

Capitulo | (Articulo 19) Capitulo 11 (Articulo 34)
I tienen efecto en todas las DOs Il tienen efecto en todas las EOs
I Unicamente reivindicaciones M descripcidn, reivindicaciones, dibujos
B se presentan después de recibido el I se presentan preferiblemente con la
informe de bldsqueda internacional y solicitud de examen preliminar
la opinion escrita de la ISA internacional o durante el examen
. realizado por la IPEA
B se presentan directamente en la IB
(y no en la ISA) I se presentan directamente en la IPEA
B examen formal por la IB I examen formal y sustantivo por la IPEA
B Publicadas como parte de la I son confidenciales entre la IPEA Yy el
solicitud internacional por la Oficina solicitante, y no se publican durante la
internacional fase internacional
B sirven de base para el examen por B sirven de base para el examen por la
la IPEA, a menos que se consideren IPEA, a menos que se sustituyan

invalidadas
OMPI

£ LA PROPIEDAD |
Amendments-6 INTELEOTUAL
19.10.10
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Modificaciones en la fase nacional
(Articulos 28 y 41 y Reglas 52 y 78)

Il Descripcion, reivindicaciones y dibujos pueden ser modificados

B Plazo: normalmente, por lo menos un mes a partir de la fecha de
cumplimiento de los requisitos de entrada en la fase nacional (es
decir, no a partir de la expiracién del plazo del Articulo 22 6 39.1))

B Cualquier plazo ulterior en virtud de la legislacion nacional es
también aplicable. Diferentes modificaciones son posibles para
diferentes DO y EO.

B Normalmente, toda tasa de reivindicacion adeudada para la fase

nacional se calculara sobre |la base del nimero de
reivindicaciones validas en el momento de entrada en la
fase nacional

oMPI

Amendments-7
19.10.10

¢, Como efectuar las modificaciones?
(Reglas 46.5 y 66.8)

B Presentando
[l hojas de reemplazo por el conjunto de las reivindicaciones
[ una carta explicando las modificaciones

B Al cancelar una reivindicacion no hay que renumerar

B Para mas informacion, ver la Instruccién administrativa 205

Amendments-8
19.10.10
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Presentacion de hojas de reemplazo con
modificaciones en virtud del Articulo 19 6 34 (1)

B Las hojas de reemplazo no se pueden presentar en la Oficina
receptora

B Las modificaciones del Articulo 19 (sélo reivindicaciones), se
deberan presentar directamente en la Oficina Internacional en
Ginebra

[sin embargo, si contienen rectificaciones de errores evidentes
(Regla 91), se deben también presentar a la Administracion
encargada de la busqueda internacional para autorizar la
rectificacion

oMPI

Amendments-9
19.10.10

Presentacion de hojas de reemplazo con
modificaciones en virtud del Articulo 19 6 34 (2)

I Las modificaciones del Articulo 34 (descripcion, reivindicaciones,
dibujos), se deberan presentar directamente en la Administracién
encargada del examen preliminar internacional competente

U vy, si asimismo contienen rectificaciones de errores evidentes
(Regla 91), la Administracion encargada del examen preliminar
internacional sera también competente para autorizar la
rectificacion

oMPI

Amendments-10
19.10.10
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A\

OMPI

AANIZACION MUNDIAL

DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Entrada en fase nacional

15.02.12

Entrada en la fase nacional
W SioNo?

¢ continuar con la fase nacional o abandonar la solicitud

internacional ?

M ¢ Cuando ?

O al final de 30 meses (en ciertos casos, 31 meses 0 mas)

=¢, segun el capitulo | ?*
=¢, segun el capitulo Il ?
O ¢ entrada anticipada ?

l ¢, Donde ? (seleccién limitada a las Oficinas

designadas/elegidas)

0 ¢ qué Oficinas nacionales ?
0 ¢ qué Oficinas regionales ?

* Para excepciones, ver http/www.wipo.int/pct/en/index.html)

Natl phase-2

oMPI
\ PROFIEDAD
INTELEGTUAL
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El plazo para entrar en la fase nacional

B El plazo se aplica independientemente de demoras en la fase
internacional

0 informe de blsqueda y opinion escrita de la ISA tardios

[ retraso en el examen preliminar internacional (IPE)

[ informe preliminar internacional sobre la patentabilidad
(Capitulo 1l) tardio

[ retraso en la traduccion del informe preliminar internacional
sobre la patentabilidad (Capitulo I1)

Natl phase-3
15.02.12




152

Actos realizados por la Oficina Internacional

Publicacioén de la solicitud internacional * que contiene:

— datos bibliogréaficos

— copia de la solicitud internacional en su presentacion
original (descripcion, reivindicaciones, resumen, dibujos)

— copia del informe de bisqueda internacional y de la traduccién al inglés (si no
existe ya en inglés)

— copia de cualquier modificacion a las reivindicaciones (y declaracién) segun
el Articulo 19

Si no fue presentada una solicitud de examen preliminar: copia del IPRP
(Capitulo I) y traduccién al inglés (si no esta en inglés) asi como toda —
observacion informal

—>| Copia del documento de prioridad* |—

SOLAMENTE en el Capitulo II: copia del informe preliminar internacional
sobre la patentabilidad (Capitulo I1) con sus anexos*

OMPI

SOLAMENTE en el Capitulo Il: si no esta ya en inglés, una traduccién al
inglés del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad, pero no —
de los anexos*

*  Se envian copias, segun la Oficina, durante la fase internacional o, a peticion de Oficina designada/elegida
esa Oficina a la Oficina Internacional, después de que el solicitante haya entrado
en la fase nacional OMPI

Natl phase chart-1
20.05.10

Actos realizados por el solicitante

—>| Pago de la tasa nacional I—

Traduccién de la solicitud internacional: (descripcion, reivindicaciones,
resumen, texto de los dibujos) en su presentacién original**

SOLAMENTE en el Capitulo I: traduccién de las reivindicaciones I
modificadas (y de cualquier declaracion) en virtud del Articulo 19**

SOLAMENTE en el Capitulo II: traduccién de los anexos al informe —
preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capitulo [1)**

Solicitante

En el caso de entrada anticipada en la fase nacional, (antes de la comunicacién
de la copia de la solicitud internacional por la Oficina Internacional) una copia  |— |
de la solicitud internacional**

Cumplimiento de ciertos requisitos especiales en virtud de la Regla 51bis (por
ejemplo, nombramiento de un mandatario, juramento o declaracion del —1
inventor, cesion, etc.) **

Oficina designada/elegida

**  Para mayor informacién sobre los requisitos y plazos aplicables en una Oficina
designada/elegida particular, véase el capitulo nacional pertinente en la Guia del
Solicitante PCT (Fase nacional) OMPI

ORIEDAD
INTELEOTUAL

Natl phase chart-2
20.05.10
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Natl phase-4

Requisitos nacionales generales
Articulos 22.1) y 39.1)a)

B Requisitos
[ Traduccién, si procede
[l Pago de la tasa nacional
U Copia de la solicitud internacional solamente en casos particulares

Il Plazo en virtud del Articulo 22.1): 30 meses desde la fecha de
prioridad
U Para plazos mas largos consultar el Capitulo nacional pertinente
en la Guia del Solicitante
[ Para obtener informacion sobre las excepciones, véase el sitio
Internet: www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

B Plazo en virtud del Articulo 39.1)a): 30 meses desde la fecha de
prioridad

[ Para la obtencion de prérrogas consultar el Capitulo nacional

pertinente en la Guia del Solicitante OomPI

15.02.12

Natl phase-5

Requisitos nacionales especiales
Articulo 27 y Regla 51bis.1)

B Plazo en virtud de la Regla 51bis.3:

[ En caso de incumplimiento de los requisitos dentro del plazo
previsto para la entrada en fase nacional segun el Articulo 22
o 39:

= Requerimiento por la DO

= Minimo dos meses desde la fecha del requerimiento

15.02.12
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Ejemplos de requisitos especiales segun
la Regla 51bis.1 (1)

Il Declaracion sobre la calidad de inventor (sélo US):

Cuando, durante la fase internacional o en relacion con la entrada en
fase nacional, se ha aportado la declaracion correspondiente, la
Oficina designada/Oficina elegida/US no podra exigir ningan
documento o prueba al respecto, salvo que esa Oficina tenga dudas
razonables de la veracidad de la declaracion

B Documentos de cesion (del derecho de prioridad o de la solicitud):

Cuando, durante la fase internacional o en relacion con la entrada en
fase nacional, se ha aportado la declaracién correspondiente, la
Oficina designada/Oficina elegida no podréa exigir ningn documento
0 prueba al respecto, salvo que esa Oficina tenga dudas razonables
de la veracidad de la declaracion

oMPI

Natl phase-6
15.02.12

Ejemplos de requisitos especiales segun
la Regla 51bis.1 (2)

B La traduccion del documento de prioridad soélo se podra exigir
(Regla 51bis.1e)):

U cuando sea importante la validez de la reivindicacion de prioridad
para determinar si la invencién en cuestién es patentable

[ en caso de incorporacion por referencia
(Esta Regla no se aplica a DO/EO/ES*)
B Nombramiento de un mandatario local y presentacion de un poder

B Presentacion de la traduccion o de cualquier otro documento relativo
a la solicitud internacional en méas de una copia

H Traduccién certificada de la solicitud internacional (s6lo se podra
exigir cuando la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de
la traduccion)

* Véase el sitio web del PCT “PCT Reservations” www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html
OMPI

Natl phase-7
15.02.12
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Requisitos nacionales simplificados (1)

B Documento de prioridad

[l El solicitante no necesita presentar el documento de prioridad
puesto que la IB transmite una copia a las DOs/EQOs

] Sila DO/EO no ha recibido de la IB una copia del documento de
prioridad, debe solicitarla a la IB (no al solicitante)

B Dibujos

[ Si los dibujos no contienen ningln texto para traducir, algunas
Oficinas designadas exigen simplemente una copia de los dibujos
en su presentacion original

U Silos dibujos contienen textos para traducir, sera necesario
presentar una serie de dibujos con los textos correspondientes

traducidos
OoOMPI

Natl phase-8
15.02.12

Requisitos nacionales simplificados (2)

I No es necesario presentar una traduccion certificada o legalizada
de la solicitud internacional

1 Alguna Oficinas (por ejemplo, las de AU, GB, NZ, SG, ZA)
exigen una traduccién “verificada”

[ En los otros casos, solo se exige una simple traduccién

B No es obligatorio utilizar un formulario especial (pero si se
recomienda) para la entrada en la fase nacional

oMPI

Natl phase-9
15.02.12
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Comunicacion con las Oficinas DOs/EQOs
(Regla 93bis)

Il Todas las comunicaciones, notificaciones, o cualquier otro
documento relativo a una solicitud internacional seran
comunicados por la Oficina Internacional a las DOs/EOs a
peticion de la Oficina interesada y en el momento indicado por
esas Oficinas

B La mayor parte de las DOs/EQOs reciben los documentos en
cuestion después de que el solicitante haya entrado en la fase
nacional ante su Oficina

Il Casi todos los Estados Contratantes reciben actualmente series
de DVDs que contienen textos completos de las solicitudes
internacionales publicadas

Natl phase-10
15.02.12

La Oficina Internacional proporciona a las DOs
copias de los documentos de prioridad
(Regla 17.2(a))

Il La Oficina Internacional suministra copias de documentos de
prioridad a las Oficinas designadas:
O previa peticién
0 después de la publicacién internacional, a menos que el
solicitante requiera expresamente el tramite anticipado
segun el Articulo 23.2)

B La mayoria de las Oficinas solicitan una copia del documento de
prioridad sélo una vez que la solicitud ha entrado en fase
nacional

I La Oficina Europea de Patentes es la Unica que recibe
sistematicamente copias de todos los documentos de prioridad

oMPI

Natl phase-11
15.02.12
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Algunos consejos importantes (1)

Prever tiempo suficiente, cuando sea necesario, para preparar la
traduccion de la solicitud internacional

Enviar al mandatario local, copias de los documentos (pertinentes) en
el expediente: la solicitud internacional publicada, el informe de
blusqueda internacional y la opinién escrita de la ISA, el informe de
examen preliminar internacional, documentos de prioridad. Tener
presente que el mandatario no debe presentar ninguno de estos
documentos a la Oficina de patentes nacional

Natl phase-12
15.02.12

Algunos consejos importantes (2)

Cuando se prefiera evitar el pago de tasas por reivindicaciones
adicionales o de otras tasas que se aplican segun una ley
nacional en particular, conviene preparar la solicitud y realizar
cualquier modificacion de acuerdo con la practica nacional

Aunque algunas Oficinas designadas/elegidas establecen plazos
gue vencen mas tarde de los 30 meses desde la fecha de
prioridad, es preferible mantener el plazo de 30 meses con todas
las Oficinas (véase las excepciones al Articulo 22.1) en el sitio
internet: www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

Natl phase-13
15.02.12
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Recordar algunos consejos practicos

[l Tener presente los plazos para entrar en fase nacional
[ se aplican sea cual sea la demora en la fase internacional

B Indicar claramente que la solicitud entra en la fase nacional, es
decir, que no se trata de una presentacién nacional directa

I La traduccion de la solicitud internacional deberd ser correcta 'y
estar completa (no se puede agregar y/o reducir elementos objeto
de la solicitud)

B Pagar las tasas requeridas (el importe puede ser distinto del que
se aplica en el caso de una presentacion nacional directa)

oMPI

Natl phase-14
15.02.12

Restablecimiento de derechos por Oficinas
designadas o elegidas (Regla 49.6) (1)

Il Posible en ciertas Oficinas designadas u Oficinas elegidas,
cuando el solicitante no ha cumplido los actos para entrar en
la fase nacional en el plazo previsto en los Articulos 22

6 39.1):
[ involuntariamente

0 - a eleccién de la Oficina -
[l pese a la diligencia debida seguln las circunstancias

oMPI

Natl phase-15
15.02.12
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Restablecimiento de derechos por Oficinas
designadas o elegidas (Regla 49.6) (2)

B Los solicitantes pueden presentar una solicitud de restablecimiento y
entrar en fase nacional en el plazo de:

[ 2 meses desde la fecha de supresion de la causa del
incumplimiento del plazo de entrada en fase nacional, o

[0 12 meses desde la fecha de expiracién del plazo para entrar en
fase nacional,

aplicandose el plazo que expire antes

[ Se aplicaran plazos mas largos u otros requisitos en funcién de la
ley nacional aplicable

B Para mas informacion, ver la Guia del Solicitante PCT, Fase
nacional, capitulos nacionales

oMPI

Natl phase-16
15.02.12

Oficinas designadas o elegidas a las que no
se aplica la Regla 49.6

B Se presentaron notificaciones de incompatibilidad con el Derecho
nacional respectivo, segun la Regla 49.6(f), por Oficinas
designadas/Oficinas elegidas:

CA Canada LV Letonia
CN China MX Meéxico
DE Alemania NZ Nueva Zelandia
IN India PH Filipinas
IP—Japer* PL Polonia

KR Republica de Corea

B El Derecho nacional aplicable por algunas de estas Oficinas puede
sin embargo prever otras formas de proteccion contra la pérdida de
derechos — para mas detalles, respecto de cada OD/OE, véase el
Capitulo nacional correspondiente de la Guia del solicitante PCT

* Notificacién retirada desde el 1 de abril de 2012 (JP) Ll

Natl phase-17 Véase "Reservas, declaraciones, notificaciones e incompatibilidades
15.02.12 relativas al PCT" - www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_incomp.html
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Otros casos de proteccion contra pérdida
de derechos

B Ademas de la proteccion basica de la Regla 49.6: excusa de
retrasos en el cumplimiento de plazos por Oficinas designadas
o elegidas (Articulo 48 y Regla 82bis)

B Rectificacion por Oficinas designadas o elegidas de errores de
la Oficina receptora o de la Oficina internacional (Regla 82ter)

Il Revisién y oportunidad de corregir ante las Oficinas designadas

o elegidas (Articulos 24.2, 25, 26, 39.3 y 48; Reglas 82bisy
82ter)

oMPI

Natl phase-18
15.02.12
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ZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Retiradas

Retirada en virtud del Capitulo |
(Articulo 24.1)i) y Regla 90bis)) (1)

m ;Qué se puede retirar?

0 la solicitud internacional, las designaciones (también las relativas
a ciertos tipos de proteccion), la reivindicacion de prioridad

B (Cuando?

L) antes del vencimiento del plazo de 30 meses contados desde la
fecha de prioridad

B /Cbémo?

0 mediante una declaracion de retirada firmada por todos los
solicitantes (se recomienda utilizar el formulario PCT/IB/372), por
su mandatario o por el representante comin nombrado,

presentada en la Oficina receptora o la Oficina Internacional
OMPI

Withdrawals-2
14.05.10
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Retirada en virtud del Capitulo |
(Articulo 24.1)i) y Regla 90bis)) (2)

W ;Efectos?
O laretirada surte efecto una vez recibida la declaracion por la
Oficina receptora o la Oficina Internacional
U laretirada no surte efecto en las Oficinas designadas que
hayan iniciado el procedimiento nacional o el examen

Withdrawals-3
14.05.10

Retirada en virtud del Capitulo |
(Articulo 24.1)i) y Regla 90bis)) (3)

U la retirada de la solicitud internacional o de las designaciones:

= pone término a su eficacia en cada Estado designado en
cuestion, y tiene las mismas consecuencias que la retirada
de una solicitud nacional en dicho Estado

= si la Oficina Internacional recibe la declaracién de retirada
antes de la finalizacion de los preparativos técnicos para la
publicacién internacional, no se publicara la solicitud (la
retirada puede ser condicionada a la recepcioén de la
declaracion a tiempo para impedir la publicacion)

U retirada de la reivindicacién de prioridad: se vuelven a
calcular los plazos que aun no han expirado a partir de la
fecha de prioridad modificada resultante de la retirada

oMPI

Withdrawals-4
14.05.10
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Retirada en virtud del Capitulo Il
(Articulo 37 y Regla 90bis) (1)

B ;Qué se puede retirar?

[ la solicitud internacional, las designaciones, la solicitud
de examen preliminar internacional, las elecciones, la
reivindicacion de prioridad

M (Cuando?

[ antes de la expiracién del plazo de 30 meses contados
desde la fecha de prioridad

Withdrawals-5
14.05.10

Retirada en virtud del Capitulo I
(Articulo 37 y Regla 90bis) (2)

B ;Como?

O mediante declaracion de retirada firmada por todos los
solicitantes (se recomienda utilizar el formulario PCT/IB/372),
su mandatario o el representante comin nombrado, y
presentada en

U la Oficina receptora, o a la Oficina Internacional o a la
Administracion encargada del examen preliminar
internacional, cuando se desea retirar la solicitud
internacional o la reivindicacion de prioridad

0 la Oficina Internacional, si se desea retirar la solicitud de
examen preliminar internacional o las elecciones

oMPI

Withdrawals-6
14.05.10
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Retirada en virtud del Capitulo I
(Articulo 37 y Regla 90bis) (3)

¢ Efectos?

0 la retirada es eficaz una vez que la Administracion competente recibe
la declaracion (véase mas arriba)

U la retirada no surte efecto en las Oficinas designadas/elegidas que ya
han iniciado el procedimiento nacional o el examen

U retirada de la solicitud de examen preliminar internacional o de las
elecciones: si se efectla después de la expiracion del plazo fijado en
el Capitulo | para la entrada en la fase nacional se considerara

retirada la solicitud internacional por lo que respecta a ese 0 a esos
Estados

U retirada de la reivindicacion de prioridad: se vuelven a calcular los
plazos que aun no han vencido a partir de la fecha de prioridad

modificada resultante de la retirada oMPI

Withdrawals-7
14.05.10
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JIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Indicaciones relativas a material biolégico
depositado y listas de secuencias de
nucledtidos y/o aminoacidos

Invenciones microbioldgicas

B El deposito de una muestra de un microorganismo para cumplir
con los requisitos de divulgacion:

U Muchas leyes nacionales requieren, cuando la solicitud de
patente hace referencia a material bioldégico que no ha sido
divulgado al publico, el depdsito de una muestra de éste con
una coleccion de cultivos reconocida

I El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Deposito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en
materia de Patentes (el Tratado de Budapest)

0 estipula el reconocimiento de depdsitos hechos con cualquier
Autoridad Internacional de Depdsito (AID) segun el Tratado de
Budapest

B Las AIDs estan reconocidas por todos los Estados contratantes del

PCT, sean o no Estados contratantes del Tratado de Budapest
oMPI

Biomat-Seqlist-2
19.05.11
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¢, Cuando efectuar el deposito?

B Por lo general ANTES de la fecha de presentacion de la solicitud
PCT

B Un depdsito tardio no justifica la presentacion de una solicitud
internacional después del vencimiento del plazo de los 12 meses
a partir de la fecha de prioridad (una peticion de restauracion del
derecho de prioridad tendria pocas probabilidades de ser
concedida)

I Algunas Oficinas exigen que se efectle el depdsito antes de la
fecha de presentacidn de la solicitud cuya prioridad se reivindica
y exigen también que la solicitud prioritaria haga referencia al
material biol6gico depositado, por ejemplo: BY, CNy US

oMPI

Biomat-Seqlist-3
19.05.11

Referencia a material biologico depositado
(Regla 13bis)

Il Necesario solamente cuando la ley nacional de un Estado designado
lo requiera. Normalmente es necesario para la divulgacion completa
de la invencion.

B El anexo L de la Guia del Solicitante PCT contiene la lista de Estados
designados cuya ley nacional requiere una referencia a material
biologico depositado — indica cuando y como se debe efectuar una
referencia.

Biomat-Seqlist-4
19.05.11
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Plazo para facilitar referencias a material
biologico depositado (Regla 13bis.4)

B En el momento de la presentacion, formando parte de la solicitud
internacional (figuran en la descripcién): referencias conforme a la
Regla 13.bis.3a).i) a iv).

B En un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, o antes
de finalizar la preparacion técnica de la publicacion internacional:
referencias a material biol6gico depositado que no forman parte
de la solicitud internacional.

Il En caso de publicacién anticipada, antes de finalizar la
preparacion técnica de la publicacion internacional

Biomat-Seqlist-5
19.05.11

Referencia a material biologico depositado
gque debe ser incluida en la descripcion

[ Conforme a la Regla 13bis.3) la referencia a material biol6gico
depositado debe indicar lo siguiente:

0 nombre y direccion de la institucién de depésito
U fecha de depésito en esa institucion
0 nimero de orden atribuido al depdsito por esa institucion

0 toda informacion suplementaria sobre las caracteristicas del
material biologico

B Normalmente se indica en un pérrafo al principio de la descripcion

I La alternativa es utilizar el formulario RO/134 para indicar la
referencia e incluirlo como hoja numerada de la descripcion

oMPI

Biomat-Seqlist-6
19.05.11




168

Referencia a material bioldgico depositado que
no forma parte de la descripcion

I Declaracién respecto a “la solucién del experto”

H En el caso de que el solicitante no sea el depositante, haré falta
una declaracion por el depositante respecto del derecho del
solicitante a hacer referencia a material biol6gico y a divulgarlo
al publico

B Formulario BP/4: acuse de recibo por la AID de la presentacion
inicial
B Formulario BP/9: declaracion sobre la viabilidad

I La Oficina Internacional publica todos estos documentos con la
solicitud internacional

oMPI

Biomat-Seqlist-7
19.05.11

La “solucién del experto”(Regla 13bis.6)

B Algunos Estados designados permitiran al solicitante pedir que se
remita una muestra Unicamente a expertos indicados por la
persona que pide la muestra

Il Se prevé un espacio en el Formulario RO/134 para indicarlo

Il Dicha peticion debera enviarse a la Oficina Internacional antes de
finalizar la preparacion técnica de la publicacién internacional

[l Algunas Oficinas exigen ser informadas directamente antes de la
publicacién internacional: DO/AU, DO/DE, DO/DK

Biomat-Seqlist-8
19.05.11
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El solicitante PCT no es el mismo que el
depositante del material biologico

[l En este caso, DO/GB y DO/EP exigen que

[ en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o
antes de finalizar la preparacion técnica de la publicacién
internacional

U se indique en la referencia el nombre y la direccion del
depositante del material biologico y

[ se presente una declaracioén certificando que el depositante
autoriza al solicitante PCT a hacer referencia al material
biolégico depositado y consiente sin reserva y de manera
irrevocable a poner este material a disposicion del publico.

B Sino se presenta esta declaracion en el plazo prescrito, la solicitud
internacional podra ser rechazada en fase nacional por divulgacion
insuficiente OMPI

Biomat-Seqlist-9
19.05.11

¢ Qué tipo de referencia se preve en la
Regla 13bis?

B Unicamente depésitos segun el Tratado de Budapest serén
considerados como referencias a material biolégico conforme a la
Regla 13bis

Il Los Certificados de proteccion comunitaria de obtencion vegetal
concedidos por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales,
una agencia de la Unién Europea, no estan previstos en el
Tratado de Budapest ni en la Regla 13bis

I Todo lo que no sea referencias a material biolégico depositado
segun la Regla 13bis, no sera publicado como parte de la
solicitud internacional, pero se pondra a disposicion en
PATENTSCOPE bajo “documentos relacionados registrados en la
Oficina Internacional”

oMPI

Biomat-Seqlist-10
19.05.11
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Cambios relativos a la presentacion de
listas de secuencias

¢,Qué ha cambiado a partir del 1 de julio de 2009?
Il Se ha suprimido la Parte 8 de las Instrucciones Administrativas

[l Se ha modificado la Instruccion Administrativa 707a-bis):
célculo de la tasa internacional de presentacién y reduccion de
tasas

B La Oficina Internacional hace publicas las listas de secuencias
presentadas a los efectos de la blsqueda internacional

Biomat-Seqlist-11
19.05.11

Presentacion de listas de secuencias
contenidas en la solicitud internacional

Il Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas el 1 de
julio de 2009 o posteriormente:

[ No se exigira el pago de una tasa por cada hoja de listas de
secuencias en formato texto conforme al ST.25 contenidas en
solicitudes internacionales presentadas en formato electronico

[ Se exigira el pago de una tasa por cada hoja de listas de
secuencias en formato imagen contenidas en solicitudes
internacionales presentadas en formato electrénico

[ Se exigira el pago de una tasa por cada hoja de listas de
secuencias presentadas en papel

B ATENCION: ya no se permitira la presentacion de listas de
secuencias en ambos formatos combinados (se suprime la Parte 8
de las Instrucciones Administrativas) omMPI

Biomat-Seqlist-12
19.05.11
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Tablas relativas a listas de secuencias

B Las hojas que contengan tablas relativas a listas de secuencias
seran consideradas hojas de la descripcién

[l Se exigira la tasa por cada hoja que contenga tablas relativas a
listas de secuencias, independientemente del formato en que
sean presentadas (formato electronico o papel)

Biomat-Seqlist-13
19.05.11

Presentacion de listas de secuencias NO
contenidas en la solicitud internacional

I Cuando se presente a la ISA una lista de secuencias en
formato texto conforme al ST.25 segun la Regla 13ter a los
efectos de la basqueda Unicamente, la ISA transmitird una
copia de esa lista de secuencias a la Oficina Internacional

B La Oficina Internacional hara publica en PATENTSCOPE una
copia de cualquier lista de secuencias recibida en formato
texto

Biomat-Seqlist-14
19.05.11
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Presentacion de listas de secuencias de
nucleotidos y/o aminoacidos (1)

B Normas relevantes:
0 Reglas 5.2 y 49.5(a-bis)
0 Instruccién 208 y Anexo C de las Instrucciones Administrativas

B Cuando la solicitud internacional contenga la divulgacion de una o
mas secuencias de nucledétidos o de aminoéacidos, la descripcion
debera incluir una lista de secuencias que cumpla con la norma
prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas (“Norma
PCT para listas de secuencias”) (esta horma ha reemplazado varios
requerimientos previamente aplicables en las ISAs, IPEAs y Oficinas
designadas/elegidas)

Biomat-Seqlist-15
19.05.11

Presentacion de listas de secuencias de
nucleotidos y/o aminoacidos (2)

I Sila ISA competente lo requiere, se debera entregar, ademas de la
lista de secuencia ya incluida en la solicitud, una copia de la lista de
secuencias en formato electrénico que cumpla con la norma; esa
copia:

[l debera ser idéntica a la lista de secuencias escrita
[l debera estar acompafiada de una declaracién a tal efecto

Il Una lista de secuencias que cumpla con la nhorma debera ser
aceptada:

[l por todas las ROs, ISAs, IPEAs, a los fines de la fase
internacional, y

[ por todas las Oficinas designadas y elegidas para la fase nacional
OMPI

Biomat-Seqlist-16
19.05.11
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Norma PCT para las listas de secuencias (1)

B Norma: Instruccién 208 y Anexo C de las Instrucciones
Administrativas

Il Cuando la lista de secuencias se presente con la solicitud
internacional:

] debera ser presentada como parte separada “Parte Lista de

Secuencias” de la descripcion

] debera estar al final de la solicitud

] debera comenzar con una nueva pagina

a

Biomat-Seqlist-17
19.05.11

preferentemente debera tener una numeracion de pagina
independiente

oMPI

Norma PCT para las listas de secuencias (2)

B La Norma establece detalles adicionales tales como:

Q

a

Biomat-Seqlist-18
19.05.11

los simbolos y el formato que deberan utilizarse para la
presentacion de secuencias de nucledtidos y/o aminoacidos

en relacién a otra informacién disponible para ser incluida en
la lista de secuencias, en los puntos obligatorios y en aquellos
opcionales que puedan ser incluidos, asi como el orden en el
cual deben aparecer

la presentacion de las caracteristicas de las secuencias

la presentacion del “texto libre”

oMPI
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Norma PCT para las listas de secuencias:
presentacion de texto libre (1)

B La Norma define “texto libre” como la redaccién que describe las
caracteristicas de la secuencia que no usa “lenguaje de vocabulario
neutral”, esto es vocabulario controlado usado en el listado de
secuencias que representa términos cientificos prescritos por los
proveedores de la base de datos de la secuencia (incluyendo
nombres cientificos, calificadores y sus valores del vocabulario
controlado, los simbolos y las caracteristicas claves publicadas en
los apéndices de la Norma)

oMPI

Biomat-Seqlist-19
19.05.11

Norma PCT para las listas de secuencias:
presentacion de texto libre (2)

B Cuando el listado de secuencias parte de la solicitud
internacional contiene texto libre, ese texto:

[l podray, preferentemente, debera estar en inglés
(independientemente del idioma de la parte principal de la
descripcion) (Regla 12.1(d))

[0 debera ser repetido en la parte principal de la descripcion
(“Lista de Secuencias de texto libre”) en el idioma de ésta (la
ISA invita a proporcionarle la correccion, si no esta
contenida en la parte principal de la descripcion tal como fue
presentada) (Reglas 5.2(b) y 13ter.1(f))

oMPI

Biomat-Seqlist-20
19.05.11
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Norma PCT para las listas de secuencias:
presentacion de texto libre (3)

Il Para los propésitos de la fase nacional (Regla 49.5(a-bis)), ninguna
Oficina designada tiene derecho a requerir al solicitante que le
proporcione una traduccion de cualquier texto contenido en la lista de
secuencias parte de la descripcion, si tal texto:

U es presentado de acuerdo con la Norma

Ul es repetido en la parte principal de la descripcion (y en
consecuencia traducido de ésta)

Biomat-Seqlist-21
19.05.11

Procedimiento cuando la lista de secuencias
no cumple con la norma (1)

I Si la solicitud internacional, tal como fue presentada, no contiene:
[l una lista de secuencias escrita que cumpla con la horma, y/o

U una lista de secuencias en formato legible por ordenador que
cumpla con la norma,

la ISA invitara al solicitante a proporcionarle la lista (en tal formato)
a menos que esa lista ya esté disponible para esa Administracién, y
a pagar la tasa por entrega tardia (Regla 13ter.1a) y b))

I Cualquier lista de secuencias que no sea incluida en la solicitud
internacional, tal como fue presentada, pero proporcionada
posteriormente, no debera ir mas alla de la divulgacion hecha en la
solicitud internacional tal como fue presentada y deberd ir
acompafiada de una declaracioén a tal efecto (Regla 13ter.1e))

oMPI

Biomat-Seqlist-22
19.05.11
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Procedimiento cuando la lista de secuencias
no cumple con la norma (2)

[l Sien el plazo fijado en la invitacidn, el solicitante no cumple con la
entrega de la lista de secuencias, la ISA no esta obligada a
proceder a la busqueda respecto de la solicitud, en la medida en
gue no pueda efectuarse una bulsqueda significativa sin la lista de
secuencias (Regla 13ter.1d))

oMPI

Biomat-Seqlist-23
19.05.11

Lista de secuencias para la IPEA
(Regla 13ter.2)

Los requisitos aplicables respecto del procedimiento ante la
ISA se aplican mutatis mutandis respecto del procedimiento
ante la IPEA

oMPI

Biomat-Seqlist-24
19.05.11
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Lista de secuencias para Oficinas
designadas/elegidas (Regla 13ter.3)

B Una vez que la tramitacion de la solicitud internacional ha
comenzado ante una Oficina designada/elegida, los requisitos
aplicables respecto del procedimiento ante la ISA (y la IPEA) se
aplican mutatis mutandis con respecto al procedimiento ante esa
Oficina

B Ninguna Oficina designada/elegida tiene derecho a requerir al
solicitante que le aporte una lista de secuencias distinta de la lista de
secuencias que cumpla con la Norma PCT para las listas de
secuencias

Biomat-Seqlist-25
19.05.11

Software Patentin

B Version basada en Windows (disponible gratuitamente en las
Oficinas de OEP, JPO y USPTO) creada para acelerar el
procedimiento de preparacion de listas de nucledtidos y/o
aminodcidos en un formato uniforme legible por ordenador y
que cumpla con la Norma PCT de listas de secuencias

[l Contribuye a la creacién de una base de datos de secuencias
divulgadas en patentes

B Prevé el intercambio de datos sobre secuencias publicados
entre la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes de
Japon, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
de América en un Proyecto Trilateral de Intercambio de
Secuencias

omMP

Biomat-Seqlist-26
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ZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Garantias de procedimiento

Garantias de procedimiento (1)

Safeguards-2
14.05.10

Transmision de la solicitud internacional a la Oficina Internacional
por una Oficina receptora no competente (Regla 19.4)

Requerimiento para corregir irregularidades (irregularidades
formales, reivindicaciones de prioridad)

Extension de plazos por la Oficina receptora (excepto para el pago
de las tasas, correccion y adicion de reivindicaciones de prioridad)

Requerimiento para pagar las tasas adeudadas o una fraccion de
éstas no pagadas (con tasa por pago tardio) (Reglas 16bis y 58his)

Incorporacion por referencia (Regla 20)
Restauraciéon del derecho de prioridad (Regla 26bis.3 y 49ter)
Rectificacion de errores evidentes (Regla 91)

oMPI
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Garantias de procedimiento (2)

Retirada de la solicitud para evitar su publicacion

Retirada de la reivindicacion de prioridad para aplazar la publicacion de
la solicitud y/o aplazar la entrada en la fase nacional

Presentacién de la solicitud por telefacsimil para cumplir con los plazos
(Regla 92.4)

Retraso en el servicio postal enviado al solicitante: regla de 7 dias
(Regla 80.6)

Pérdida en el servicio postal enviado por el solicitante: regla de 5 dias,
correo certificado por via aérea y empresa distinta de la administracion
postal (Regla 82.1)

Safeguards-3

14.05.10

Garantias de procedimiento (3)

Interrupcion en el servicio de correos: regla de 10 dias
(Regla 82.2)

Restablecimiento de derechos en caso de incumplimiento de los
plazos previstos para la entrada en fase nacional (Regla 49.6)

Excusa del retraso en la observancia de ciertos plazos por las
Oficinas elegidas/designadas (Articulo 48 y Regla 82bis)

Rectificacion por las Oficinas elegidas/designadas de errores
cometidos por la Oficina receptora o la Oficina Internacional
(Regla 82ter)

Revision por las Oficinas elegidas/designadas (Articulos 24, 25
y 26)

omMP

Safeguards-4

14.05.10
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o

RGAMNIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

[]

Ventajas del PCT
=Un procedimiento Unico
= Mayor flexibilidad
= Otras caracteristicas

Un procedimiento Unico

M Presentacion de una sola solicitud, en un idioma, ante una sola
Oficina en vez de multiples presentaciones en el extranjero

B Presentacion posible en el dltimo momento del periodo de
prioridad

B La fecha de presentacion internacional tiene el mismo efecto
gue la fecha de presentacion nacional

B Uniformidad de los requisitos formales
B Se mantiene el control del tramite durante mas tiempo

Il Aplazamiento de la decisién sobre dénde proteger su invencion
hasta los 30 meses contados desde la fecha de prioridad

B Mejor evaluacién del valor econémico de la invencion

\ PROPIEDAD
Benefits-2
14.05.10
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Mayor flexibilidad

B Mayor margen de maniobra gracias a la designacién

automatica de todos los Estados contratantes

B Posibilidad de retirar la solicitud o la reivindicacién de prioridad

para evitar o aplazar la publicacion

B Las modificaciones introducidas durante la fase internacional

tienen efectos ante todas las Oficinas

[l Mas tiempo para las traducciones — mejor calidad

Mejor planificacién de los gastos incurridos en la fase nacional

[l Evitar gastos adicionales al no entrar en fase nacional

Benefits-3
14.05.10

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL

Benefits-4
14.05.10

Otras caracteristicas

Aplazamiento del pago de las tasas nacionales

[ |
B Reduccién de ciertas tasas nacionales
Il Concesién de patentes mas rapida

[ |

Obtencion de proteccién provisional desde la fecha de
publicacién internacional ante ciertas Oficinas

B Reduccion de las tasas de presentacion internacional y de
busqueda para los solicitantes de ciertos paises

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL
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A\

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Estrategias

= Previa presentacion

= Presentacioén de la solicitud PCT
= Fase internacional

= Fase nacional

Strategy-2
23.03.12

Previa presentacion (1)

¢ Invencién patentable?

Tipo de invencion: mejora minima o novedad importante
Estudio del mercado - ¢donde existe interés?

¢ Riesgo de infraccion/violacién de derechos?

Tendencias en la industria (actividad en el campo tecnolégico)
Tipo de proteccién

Busqueda del estado de la técnica (PATENTSCOPE, bases de
datos nacionales y regionales)

Il Técnica de basqueda: palabras clave, IPC, inventor, solicitante

[l Agente profesional

omMP
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Previa presentacion (2)

B ¢ Primera solicitud nacional o PCT?
B Primera solicitud nacional
0 Si se quire conseguir la patente rapidamente
0 Facilidad de comunicacién
U Gastos limitados
B Primera solicitud PCT
0J Mas opciones para la busqueda y el examen

O Informe de budsqueda y opinién escrita sobre la
patentabilidad muy temprano

oMPI

Strategy-3
23.03.12

Presentacion de la solicitud PCT (1)

l Seleccion de la Oficina receptora

1 Opciones de presentacion: papel, PCT-EASY,
presentacién electronica (PCT-SAFE) y reducciones
de tasas correspondientes

Tasas (tasa de transmision)
Facilidad de comunicacion
Horario de la Oficina

Administraciones de busqueda competentes

0O 0O 0 D0 0O

Modo de pago

oMPI

Strategy-4
23.03.12
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Presentacion de la solicitud PCT (2)

B Seleccion de la Administracion de busqueda
U1 Objeto de la busqueda (exclusiones)
Ul Idioma de la busqueda (¢, necesidad de traduccion?)
JTasas

Ul Respeto de los plazos

oMPI

Strategy-5
23.03.12

Fase internacional

I Publicacion: alos 18 meses o publicacion anticipada
I Evaluacién del informe de blsqueda y de la opinién escrita
Ul ¢ Necesidad de modificar?
= Las reivindicaciones (Art. 19 del PCT)
= Descripcion, dibujos y reivindicaciones (Art. 34 del PCT)
U ¢ Busqueda suplementaria?

¢ Examen preliminar?

oMPI

Strategy-6
23.03.12
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Fase nacional

M ¢ Entrar o no?
B ¢ Entrada anticipada?
B ¢ Entrada a los 30 meses?

B ¢ Patent Prosecution Highway (PPH)?

" PROPIEDAD

Strategy-7
23.03.12
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A\

ORGAMIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Modificaciones del Reglamento del PCT
en vigor a partir del 1 de julio de 2012

Plazo para pedir que el documento de
prioridad sea recuperado de una biblioteca
digital (Regla 17.1)b-bis))

I Prérroga del plazo para solicitar que la Oficina Internacional se
procure el documento de prioridad en una biblioteca digital

[ plazo en linea con lo establecido en la Regla 17.1)a)

[ Se considera que se ha cumplido el plazo si la peticion a la
Oficina Internacional (IB) se formula antes de la fecha de
publicacion

Il Se suprime la posibilidad de pedir a la Oficina receptora que se

procure el documento de prioridad, puesto que este servicio no se
ha usado nunca

B Entrada en vigor: 1 de julio de 2012, aplicable a cualquier solicitud
internacional en la que el plazo segun la Regla 17.1)b-bis
modificada expire el 1 de julio de 2012 o después

\ PROPIEDAD
2012 July changes-2
03.11.11
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Plazo de presentacion de elementos omitidos
(Regla 20.7 b))

[l Se cambia el enunciado con el fin de evitar una interpretacion
errénea y que quede claro que si antes de la expiracion del plazo
no se recibio

[ la correccién segun el Articulo 11.2)

[ la natificacién confirmando la incorporacion por referencia de
un elemento conforme al Articulo 11.1)iii)d) o e)

[ pero se recibio antes de que la Oficina receptora emitiese la
notificacién segun la Regla 20.4 i)

se considerara que dicha correccién o notificacién fue recibida
dentro del plazo establecido

B Entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2012 para solicitudes

internacionales presentadas en esa fecha o después
OMPI

2012 July changes-3
03.11.11

Documentacion minima del PCT
(Regla 34)

B La Regla 34.c) y d) ha sido modificada con el fin de incluir los
documentos de patentes de China, en la medida en que los
resimenes en inglés estén disponibles

B Entrada en vigor: 1 de julio de 2012, aplicable a toda solicitud
internacional, con cualquier fecha de presentacion, pero en que
la busqueda internacional se realice después de esa fecha

2012 July changes-4
03.11.11
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Se suprime la Regla 82.2

I Debido a la introduccidn de la nueva Regla 82quarter, esta Regla
sera suprimida a partir del 1 de julio de 2012

B La Regla 82.2 seguira aplicandose a las solicitudes
01 con fecha de presentacion anterior al 1 de julio de 2012

0 para las que el plazo de presentacion de pruebas conforme a
la Regla 82.1)c) expire el 1 de julio de 2012 o después

oMPI

2012 July changes-5
03.11.11

Excusa en el incumplimiento de ciertos
plazos por motivos de fuerza mayor
(Nueva Regla 82quarter) (1)

B Cualquier Administracion (RO, ISA, SISA, IPEA o IB) podra excusar
el incumplimiento de un plazo establecido en el Reglamento, siempre
y cuando se demuestre, a satisfaccién de la Oficina, que

[ El plazo no se cumplio debido a guerra, revolucion, desorden civil,
huelga, catastrofe natural, u otra razén similar y

[ Se aporten pruebas a mas tardar seis meses después de la
expiracion del plazo en cuestion

B Esta Regla no se aplica

[ a los 12 meses del periodo de prioridad segun el Convenio de
Paris

U al plazo de entrada en la fase nacional omPI

2012 July changes-6
03.11.11
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Excusa en el incumplimiento de ciertos
plazos por motivos de fuerza mayor
(Nueva Regla 82quarter) (2)

B La excusa en el incumplimiento de un plazo podra no tomarse en
cuenta en una Oficina designada ante la cual ya se ha efectuado
la entrada en fase nacional

Il Entrada en vigor el 1 de julio de 2012 para las solicitudes
internacionales, con cualquier fecha de presentacion
internacional, en las que el plazo segun la Regla 82quarter.1)b)
expire el 1 de julio de 2012 o después

oMPI

2012 July changes-7
03.11.11
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A

o I

RGAMNIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

o

Desarrollos Recientes del sistema PCT

Recientes desarrollos del sistema PCT

B Actualizacion de las ISAs e IPEAs
M ePCT (Inspeccién privada del expediente)

M Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad
(DAS)

@ Ofrecimiento de licencias
@ Observaciones de terceros
B Ampliacion de PATENTSCOPE

B PCT y el Procedimiento acelerado de solicitudes de
patentes (Prosecution Highway (PPH))

A FROPIEDAD
Recent dev-2
08.08.12
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“America Invents Act (AlA)” la Ley EE.UU.
sobre el Inventor e implicaciones en el PCT (1)

B Los cambios en la ley nacional de US. en vigor a partir del
16 de septiembre de 2012, afectaran directamente al
sistema PCT

B En octubre de 2012, la Asamblea del PCT probablemente
adoptara los cambios en el Reglamento del PCT que
deberan entrar en vigor el 1 de enero de 2013

oMPI

Recent dev-3
08.08.12

“America Invents Act (AlA)” la Ley EE.UU.
sobre el Inventor e implicaciones en el PCT (2)

B Implicaciones en el sistema PCT a partir del
16 de septiembre de 2012:

1 Las compafiias podran presentar solicitudes PCT para
todos los Estados, incluyendo US

1 DO/US solamente aceptara declaraciones sobre la
calidad del inventor (Regla 4.17.iv)), si cumplen con los
nuevos requisitos normalizados de redaccion (véase la
Seccién 214 de las IAs)

O el petitorio (PCT/R0O/101) sera modificado en
consecuencia

oMPI

Recent dev-4
08.08.12
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“America Invents Act (AlA)” la Ley EE.UU.
sobre el Inventor e implicaciones en el PCT (3)

Il Periodo de transicién

[l El software para presentacién electrénica utilizado por las
diferentes Oficinas se actualizara lo antes posible

[ Los solicitantes que a partir del 16 de septiembre de 2012,
indiquen a los inventores como solicitantes solamente para US,
recibiran una comunicacién de la RO (PCT/R0O/132) o de la
IB (PCT/IB/345) informandoles que pueden presentar una
peticion de registro de cambio segun la Regla 92bis

U Los solicitantes que sigan utilizando la redaccion anterior de la
declaracion sobre la calidad del inventor en solicitudes
internacionales presentadas a partir del 16 de septiembre
de 2012, recibiran de la IB un requerimiento para corregirlo
(Formulario PCT/IB/370) omPI

Recent dev-5
08.08.12

Actualizacion de las ISAs e IPEAS

B La Oficina de Patentes de Israel comenzara a
funcionar como ISA/IPEA desde el 1 de junio de 2012

B Para las solicitudes internacionales presentadas el
1 de junio de 2012 o posteriormente, en RO/IL o
RO/IB, por solicitantes que estén facultados para
presentar solicitudes en RO/IL

oMPI

Recent dev-6
08.08.12




193

ePCT (1) (Inspeccion privada del expediente)

Recent dev-7

08.08.12

Servicio en linea de la OMPI que facilita un acceso electrénico
seguro a las solicitudes PCT de la Oficina Internacional

Para solicitudes PCT presentadas a partir del 1 de enero de 2009

El acceso seguro mediante los servicios privados de ePCT
requiere una cuenta de usuario con la OMPI y un certificado
digital valido

La carga de documentos por via electronica mediante los
servicios publicos de ePCT soélo requere una cuenta de usuario
basica con la OMPI (no se necesita identificacion adicional)
Para mayor informacion:

O https://pct.wipo.int/ePCT

U El nimero de enero de 2012 del “PCT Newsletter”

oMPI

ePCT (2) — Caracteristicas principales

Recent dev-8

08.08.12

Datos bibliogréaficos actualizados e informacién sobre la situacion

Los documentos cargados por via electronica aparecen
inmediatamente al visualizar el expediente

Creacion automatica, al cargar los documentos, de la carta
firmada que acompafia la peticién para cumplir con los requisitos
de la Regla 92bis del PCT

Visualizacion de cada etapa del procesamiento de los
documentos enviados por via electrénica

Control de los derechos de acceso al servicio
Descarga de documentos individuales o en paquetes

Una mensajeria segura permite contactar con el Grupo de
Procesamiento de la OMPI OMPI
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ePCT (2) — Caracteristicas principales (cont.)

Il Posibilidad de incluir anotaciones que no son visibles para la
Oficina Internacional ni figuran como parte del expediente

I Historial de las acciones realizadas

Il Personalizacién del sistema de notificacion deseado (avisos por
correo electronico)

[l Posibilidad de intervenir en linea para retiradas (solicitudes PCT y
reivindicaciones de prioridad) y para efectuar cambios segun la
Regla 92bis

oMPI

Recent dev-9
08.08.12

ePCT- Carga de documentos electrénicos (1)
Il Se haintegrado en ePCT el antiguo servicio de carga de
documentos por via electrénica (Online Document Upload)

[ Se requiere abrir una cuenta (privada o publica) de usuario
con la OMPI

B Se puede cargar documentos de solicitudes PCT
presentadas en

L1 RO/IB cuando se haya recibido el formulario RO/105

U Cualquier RO cuando se haya recibido el formulario
RO/301

B Guiadel usuario detallada disponible en ePCT

oMPI

Recent dev-10
08.08.12
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ePCT- Carga de documentos electronicos (2)

Se puede enviar a la Oficina Internacional los documentos siguientes
por via electrénica en formato PDF:

a
a
a

U

(I W i W

Recent dev-11

08.08.12

Modificacion de las reivindicaciones segun el Articulo 19
Notificaciones de retirada (formulario PCT/IB/372)

Registro de cambios segun la Regla 92bis para solicitudes
internacionales mdltiples

Peticiones de busqueda internacional suplementaria y
documentos relacionados

Solicitud de ofrecimiento de licencia
Observaciones informales sobre la WO/ISA
Poderes

Correspondencia general

Declaraciones segun la Regla 4.17 S

ePCT- Carga de documentos electronicos (3)

Hojas de reemplazo segln la Regla 26

Recent dev-12

I Correccion o adicion de la reivindicacion de prioridad segun la
Regla 26bis.1

I Peticion de restauracion del derecho de prioridad segun la
Regla 26bis.3

[l Peticion de incorporacion por referencia segin la Regla 20.6

B Traducciodn a los fines de la blsqueda internacional segun la
Regla 12.3

B Traduccion a los fines de la publicacién internacional segun la
Regla 12.4

oMPI

08.08.12
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ePCT- Carga de documentos electronicos (4)

File View Upload Document? Time Line Access Rights Histary
Title : PCTTEST APPLICATION

International Filing Date: FRTETEI] File Reference T epottestd

Priority Date : Applicant llame ~ : ABC COMPAIY (+1)
International Publication Date 0 Inventor llame : DIBLE Incre
International Publication Humber : Filing Type : EFiling POF

14 Status : lotyet Published Portfolio + f FEBRUARV20TH
International Application Status Report : = (3 My Comments

Processing Team atIB : R&PT Tel,+4 22338192 22 e-mail rolo@wigoint

Address for Service @ ) Warning ER Y

1. Select document type >>

+ [ Article 19 Amendments

= [ Supplementary International Search
[ Statement relative to Seq List only for the purposes of international search
[ =18 18 trans
[} Sequence listing only for the purposes of intermational search (ot part of 14)
[} Supplementary Search Reguest (B/375)

+ ()Other

+ ) Declarations under Rule 417

+ [ Corrections Rectifications:

[ Translations
< [ Withdraw

INTELEDTUAL

Recent dev-13
08.08.12

ePCT - Futuros desarrollos

B Ampliacién de las acciones en linea

Ul Retirada de la solicitud de Capitulo Il, de designaciones
ylo elecciones
U Solicitud de ofrecimiento de licencia, etc.

@ Respuesta a observaciones de terceros

M Presentacion en linea en la red electréonica de nuevas
solicitudes PCT
L NO es posible aun

I Extensiéon de ePCT a las distintas Administraciones del PCT
en sus distintas capacidades (RO, ISA, SISA, IPEA, DO, EO)

oMPI

'_ .;-.-_Jm:..—'.'—,;m"
Recent dev-14 INTELECTUAL
08.08.12
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Servicio de Acceso Digital a Documentos de
Prioridad (DAS)

B Base legal:
0 Regla 17.1.b-bis)ii) del PCT
O Instrucciones Administrativas 715y 716

B Los solicitantes pueden pedir a la Oficina Internacional y a las Oficinas
designadas, que obtengan de una biblioteca digital los documentos de

prioridad

B Acceso al DAS en el sitio web de la OMPI PATENTSCOPE:
https://webaccess.wipo.int/priority documents/es/

Il Es el solicitante quien controla la lista de Oficinas con acceso al servicio

Oficinas que participan: AU, CN, DK, ES, FI, GB, IB, JP, KR, SE, US

Il Para obtener mas informacién sobre las Oficinas que participan, véase:

www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/offices.html
OMPI

Recent dev-15
08.08.12

Obtenciéon de documentos de prioridad por
medio del DAS

B Se puede pedir a la Oficina Internacional que obtenga una copia
de la solicitud anterior, en formato electrénico, por medio del
Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (DAS)

B Actualmente, este servicio sélo esta disponible para solicitudes
nacionales anteriores presentadas en AU, CN, DK, ES, FI, GB,
JP, KR, SE, US y solicitudes internacionales presentadas en DK,
FI, SE y RO/IB

B | a Oficina en que fue presentada la solicitud nacional anterior se
denominara Oficina de Primera Presentacion (OFF)

B | a Oficina que obtiene el documento se denominara Oficina de
Segunda Presentacion (OSF)

oMPI

Recent dev-16
08.08.12
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¢, Como utilizar el DAS?

B Pedir a la Oficina de Primera Presentacién que ponga la solicitud
anterior a disposicion por medio del DAS

B Presentar la solicitud internacional PCT y pedir a la Oficina
Internacional que obtenga el documento de prioridad por medio del
DAS, marcando la casilla correspondiente en el petitorio

B Acceder al portal DAS y dar a la Oficina Internacional la
autorizacion de obtener el documento de prioridad [debera
completarse esta etapa antes de que expire el plazo de los
16 meses].

B La Oficina Internacional obtiene el documento por medio del DAS y
envia confirmacion al solicitante mediante el formulario PCT/IB/304

oMPI
A PROPIEDAD
INTELEGTUAL

Recent dev-17
08.08.12

Pedir la obtencion del documento mediante DAS

Details of Priority Claim of Earlier Application ). _XJ
@ ? |
-~ (= national | " Regional " International (PCT)
1
Country: |US iunited States of America j

= Filing date: [10 October 2008 =)
4
= Number: [61/274 654
i The International Bureau is reqguested to obtain from a digital lirary a
icertified copy of the ab earlier n.

I The receiving Dffice is requested to obt=n from = digitsl lbrary s certified
copy of the aboyve-idertified earlier spplication and transmit 1o the
Internstions] Bureau.

[~ The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International
Bureau a certified copy of the above-i carlier applicati

[~ The receiving Office is requested to restore the right of priority

| oK | Cancel

= Marcar la casilla correspondiente a la reivindicacion de prioridad en la pagina de la
Prioridad

= La obtencién por medio del DAS se aplica actualmente a las solicitudes nacionales
presentadas en las Oficinas de: AU, CN, DK, ES, FI, GB, JP, KR, SE y US

= La obtencién por medio del DAS de solicitudes PCT se aplica Gnicamente alas  gppi
solicitudes presentadas en DK, FI, SEy RO/IB AOANIZA

Recent dev-18
08.08.12

A PROPIECAD
INTELEOTUAL
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Conectarse al DAS

Application info

D Specify Priatity Application
Info

Access Code

Wetrification F q t I(

Enter the text in the image

For security reasons you need to log in within 5 minutes of loading the page - ifyou have had this page open for
longer than that, press refresh before filling in the form.

Recommended Internet browsers for using this portal are Intemet Explorer 7.0, Firefox 3.0 and NetScape 9.

= Conectarse a DAS indicando la informacién sobre la solicitud anterior
(el cadigo del pais y el nimero de la solicitud), el codigo de acceso y

el captcha.
oMPI
£ LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Recent dev-19
08.08.12
Priority Document: GB 0990001.0 Log out
Guery Pdoc Upclate Access Control List Update Cortrol Code Update Applicant Email
Access Control List

Select Office code ¢ State or Office of second filing ¢ Access Granted on ¢

- JP 403 Kasumigaseki 3-chome, Chivoda-ku, TOKYQ 100-8915

r s Commissioner for Patents, P.O.Box 1450 Alexandria a 22313-1450

| IP Australia P.0. Box 200 ¥aden ACT 2606

r e Paseo de la Castellana 75, 28020 Madrid

kR Gowernment Complex-Dasjeon 133 Seonsa-ro, Seo-gu Dasjson 302-701

[ Arkaciankatu 64 FIN-00100 Helsinki

Bureau international de [OMPI 34, chemin des Colombettes Geneve 2012111 May 26, 2011
Select all Update | Resst |
Il Seleccionar la Oficina (IB) para autorizarla a que obtenga el documento de prioridad
oMPI
£ LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Recent dev-20

08.08.12
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Ofrecimiento de licencias (1)

B los solicitantes que deseen negociar acuerdos de licencias con
respecto a su solicitud internacional podran pedir a la Oficina
Internacional que publique esta informacién en PATENTSCOPE:

[ ¢ Cémo? Los solicitantes deberan presentar una solicitud de
ofrecimiento de licencia (véase el formulario PCT/IB/382)
directamente a la IB (se recomienda usar el servicio ePCT):

U ¢ Cuéndo? Al presentar la solicitud internacional o en el plazo
de 30 meses contados desde la fecha de prioridad

) Gratuitamente

U Los solicitantes podran presentar multiples ofrecimientos de
licencias o actualizar los que se hayan presentado (dentro de
los 30 meses a partir de la fecha de prioridad)

oMPI

Recent dev-21
08.08.12

Ofrecimiento de licencias (2)

[ Las indicaciones sobre ofrecimiento de licencias se pondréan
a disposicion del puablico después de la publicacion
internacional de la solicitud

L) El ofrecimiento de licencias se podra consultar en
PATENTSCOPE bajo la rabrica “datos bibliogréaficos” y
permitird un enlace directo con la solicitud de ofrecimiento de
licencias presentada

Ll Seré posible realizar busquedas en PATENTSCOPE de
solicitudes internacionales que contengan informacion sobre
ofrecimiento de licencias

0 Laindicacidn sobre ofrecimiento de licencias que aparece
bajo la rabrica “datos bibliograficos” podra ser revocada en
cualquier momento por el solicitante, incluso después de los

30 meses a partir de la fecha de prioridad i

Recent dev-22
08.08.12
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Recent dev-23

Observaciones de terceros - Caracteristicas
principales

B Permite a terceros presentar observaciones sobre el estado de la
técnica pertinente en cuanto a novedad y actividad inventiva

B Sistema basado en la red que usa los formularios web de
PATENTSCOPE

B Gratuito

B Las observaciones podran hacerse hasta la expiracion de los 28 meses

a partir de la fecha de prioridad

B Los solicitantes podran responder presentando comentarios dentro del
plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad

B Es posible presentar observaciones de terceros de forma anénima

B Los documentos presentados por terceros no se ponen a disposicion
en PATENTSCOPE pero se facilitan a las Administraciones
internacionales y a las Oficinas nacionales ompI

08.08.12

Recent dev-24

Observaciones de terceros — Funciones de
la Oficina Internacional

B Comprobar que no se trata de correo indeseado (spam)

B Notificar al solicitante que se han presentado
observaciones de terceros

B Poner las observaciones a disposicion en PATENTSCOPE

B Enviar a las Administraciones internacionales y a las
Oficinas designadas las observaciones, los documentos
citados y las respuestas del solicitante

Il Se prevé el lanzamiento en julio de 2012

oMPI

08.08.12
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Ampliacion de PATENTSCOPE (1)

B Informacion sobre la entrada en fase nacional de mas de 40 Oficinas

M Posibilidad de realizar basquedas en mas de 25 colecciones
nacionales y regionales de patentes

B Buasqueda plurilinglie (Cross Lingual Information Retrieval)

O Permite la bausqueda de términos o frases y sus derivados en
aleman, chino, coreano, espafiol, francés, holandés, inglés,
italiano, japonés, portugués, ruso y sueco indicando la consulta
en un solo idioma

B Es posible realizar blsquedas en PATENTSCOPE utilizando un
dispositivo inteligente

B La recopilacion de los titulos y resiimenes en inglés y francés (datos
de 20 afios) puede adquirirse mediante compra o ser consultada
gratuitamente it

Recent dev-25
08.08.12

Ampliacion de PATENTSCOPE (2)

B Desde agosto de 2010:

[ traduccion de la descripcion y las reivindicaciones en todos los
idiomas del Traductor de Google

B Desde mayo de 2011:

U Los usuarios tienen la posibilidad de crear su propia interfaz de
busqueda en PATENTSCOPE para:

= Salvaguardar su configuracion, por ejemplo el tamafio de la
lista de resultados de busqueda, etc.

= Salvaguardar sus busquedas anteriores
= Descargar listas de hasta 100 resultados

[ Ser& necesario crear una cuenta (gratuita)

Recent dev-26
08.08.12
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Procedimiento acelerado de solicitudes de
patentes (Prosecution Highway (PPH)) y
el PCT (1)

B Solicitud de examen acelerado durante la fase nacional basado en la
opinion escrita de la ISA (WO-ISA) o el informe de examen preliminar
internacional (IPRP Capitulo Il) cuando las reivindicaciones hayan
sido consideradas patentables/aceptables

B Condiciones: por lo menos una reivindicacion se considera patentable
y TODAS las reivindicaciones coinciden lo suficiente con las
reivindicaciones que la ISA o la IPEA estiman patentables, es decir,
tienen el mismo o similar alcance o un alcance menor al de las
reivindicaciones de la solicitud internacional PCT

B Mas informacién en los sitios web respectivos:
www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html
www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp
Www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pph_pct/pct_e.htm OMPI

Recent dev-27
08.08.12

Procedimiento acelerado de solicitudes de
patentes (Prosecution Highway (PPH)) y
el PCT (2)

B Otros acuerdos bilaterales sobre el procedimiento acelerado de
solicitudes PCT se han concluido recientemente

B Informacién disponible en el sitio web del PCT:
www.wipo.int/en/filing/pct_pph.html

B Informacién sobre el Portal del PPH:
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

B Toda la informacién sobre los distintos procedimientos y los
formularios correspondientes esta disponible en los sitios web de
cada una de las oficinas que participan: AT, AU, CN, DK, EP, ES, FlI,
JP, KR, MX, RU, SE, US, XN

B La Oficina Internacional solicita su opinién sobre su experiencia con
el PCT-PPH,; dirigirse a: pct.legal@wipo.int O

Recent dev-28
08.08.12
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A\

OMPI
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

¢,Dbnde buscar ayuda?

Informacion PCT disponible en Internet (1)

Help-2
24.07.12

Tratado y Reglamento del PCT
(www.wipo.int/pct/es/texts/rules/rtoc1.html)

Instrucciones Administrativas, en inglés
(www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf)

La Guia del solicitante PCT (en, fr) (actualizada semanalmente)
(www.wipo.int/pct/guide/en/)

“PCT Newsletter”, publicacion mensual en inglés
(www.wipo.int/pct/en/newslett/)

indice de Textos Juridicos del PCT (solamente en inglés), que
proporciona referencias a los Articulos, Reglas, Instrucciones
Administrativas, formularios y a las diversas Directrices del PCT
(www.wipo.int/pct/en/)

Notificaciones oficiales (en, fr)

(www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm) O i

PROPIEDAD




205

Informacién PCT disponible en Internet (2)

Directrices PCT para las Oficinas receptoras, en inglés
(www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf)

Directrices PCT para la busqueda y el examen preliminar
internacionales, en inglés (www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm)

Normas de la OMPI
(www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html)

Documentacién minima del PCT, Patentes y literatura no
relacionada (www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-01-01.pdf y
www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/04-02-01.pdf)

Acuerdos entre la OMPI y las Administraciones encargadas de la
busqueda y del examen preliminar internacionales
(www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

oMPI

Help-3
24.07.12

Guia del solicitante PCT (1)

Se actualiza con regularidad, se publica en Internet, accesible gratis
(Unicamente en inglés y francés) en www.wipo.int/pct/guide/en/
Se brinda semanalmente un servicio gratuito por correo electrénico, con
los pormenores de la informacién actualizada
Contenido:
U Fase internacional
= instrucciones relativas a la preparacion, presentacion y tramitacion
de solicitudes internacionales
= formularios en blanco (petitorio, solicitud de examen preliminar
internacional, poder, etc.)
= “Anexos” que contienen informacion sobre cada Estado
Contratante
organizacion regional o internacional y sobre cada Oficina y
administracion OMP

Help-4
24.07.12
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Guia del solicitante PCT (2)

] Fase nacional

= Informacion relativa a los actos que se deben realizar ante
las oficinas designadas (o elegidas)

= Plazos
= Tasas

= Formularios nacionales en blanco

Help-5
24.07.12

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL

¢, Donde solicitar ayuda? (1)

Infolinea PCT

PCT Servicio de tramites

Y para preguntas relacionadas
con la Oficina receptora (IB/RO)

PCT e-Services Help Desk

Help-6
24.07.12

Teléfono
Fax
correo electrénico

Gijsbertus Beijer
Fax

Gijsbertus Beijer
Fax

Teléfono
Direccion internet
correo electrénico

+41 22 338 83 38
+41 22 338 83 39
pct.infoline@wipo.int

+41 22 338 94 79
+41 22 338 82 70

+41 22 338 92 22
+41 22 910 06 10

+41 22 338 95 23
http://www.wipo.int/pct-safe
epct.help@wipo.int

oMPI

PROPIEDAD
INTELEOTUAL
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¢,Donde solicitar ayuda? (2)

Seccion de mercadotecnia y Teléfonos +41 22 338 96 18
distribucién (Publicaciones PCT) +41 22 338 99 30
+41 22 338 95 90

Fax +41 22 740 18 12

+41 22 733 54 28

Pedidos en linea Direccion internet  www.wipo.int/ebookshop
correo electronico  publications.mail@wipo.int

Centralita WIPO (Switchboard) +41 22 33891 11

Direccion internet PCT Direccion internet  www.wipo.int/pct/en/index.html

oMPI

& LA PROPIEDAD
INTELEGTUAL

Help-7
24.07.12
e-D - & G} |= http://www.wipo.int/pct/es/infoline.htm =] ®] [¥-[Yahoo x]| - &

= | ®X | Deutsch | English | Frangais | B | Pycckni ]

—

= SsERviclos P
OMPI = _Busear |

=

d | Mapa del s

Contacto | Acce:

ORGANIZACIGN MUNDIAL DE LA PROI

PATENTSCOPES Servicio de informacion del PCT

A propésito de las

patentes El Servicio de Informacidn del PCT responde a preguntas de caracter general respecto de la ACCESOS DIRECTOS
»Recursos PCT presentacion de solicitudes internacionales y del procedimiento durante 1a fase internacional en virtud N )

:E""“ d: b‘d"s;‘“da del PCT. Para un compendio general del sistema del PCT sivase consultar: Cémo proteger sus Para pedidos o

p:;:i:;m; stes invenciones en otros paises: Preguntas frecuentas sobre el Tratado de Cooperacién en materia de subscripciones de productos

Proyectos & programas Patenites [EDF] relativos al PCT puede

Derecho de Patentes
Documentos de prioridad

. . referirse a la pagina de la
Sirvase tomar nota de gue toda corespondencia relativa a solicitudes intemacionales especificas pag

deberd ser enviada por fax al Departamento de Operaciones del PCT al ndmero siguiente: (41-22) Libreria E‘EF‘T“”'EE de '_E{

338 82 70 o al numero de fax indicado en los formularios de la Oficina Intemacional. Del mismo modo OMPI. Si quisiera, también
SITLOS CONEXOS " " b )

se puede contactar directamente a "la persona responsable puede contactar a la Seccion

Clasificacién de patentes

Ectadisti de Venta y Distribucidn de
=taciste=s Especificamente y Unicamente para preguntas relativas a : P
Biociencias " v para preg Publicaciones en la direccidn

Hormas de la OMPT » solicitudes interacionales presentadas directamente en la Oficina Internacional en su calidad que sigue

de Oficina receptora, o publications.mail@wipo.int o
enviar un fax al: (41-22) 740
1812

E-NEWSLETTERS

solicitudes internacionales presentadas en la Oficina Internacional en tante que Oficina
receptora conforme a la Reqla 19.4 del PCT (es decir, cuando la Oficina nacional (0 regional),
en la que se presentd la solicitud, ne sea competente para recibir esa solicitud internacional,
cuando dicha solicitud no esté en un idioma aceptado por esa Oficina nacional, o por una razén
diferente que la Oficina nacional y la Oficina Internacional acuerden en que se aplicard el
procedimiento segun lo dispuesto en esta Regla),

Suscripcién

sirvase contactar a la Oficina receptora y la Seccién de tramitacidn de |a Oficina Internacional: teléfono
(41-22) 328 92 22, fax 41-22 910 06 10 o por correo electrdnico: ro.ib@wipo.int. Mayores detalles en
presentacion directa en |a Oficina 1al.

Puede establecerse contacto con el Servicio de Informacidn del PCT de la manera siguiente:
* Teléfono: (41-22) 338 83 38
+ Telefacsimile: (41-22) 338 83 39
» Correo elecirénico: petinfoline@wipo.int =

Los horarios de senvicio teléfonico son: de las 9 de la mafiana a las 6 de la tarde, hora de Europa
Central; de las 3 de la mafiana a las 12 (mediodia), hora de la Costa Este de los Estados Unidos -+
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41 = http://www.wipo.int/pctdb/es/iateamlookup.jsp

[=[®] [=#-]Yahoo - = =

PATENTSCOPE®

A propésite de las

patentes

Recursos BPCT

Servicio de bisqueda
+ Solictudes
internacienales (
Colecciones na

CT)

nales
B PCT
Andlisis de patentes
Glosario

Servicios de datos
Publicaciones

Proyactos & programas
Deracho da Patentes
Documentos de prioridad

SITIOS CONEXOS

Clasificacién de patentes
Estadisticas

Biociencias

Hormas de la OMPT

E-NEWSLETTERS

Suscripeién

OoOMPI SERVICIOS
=

'ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELEGTUAL

English | Francais | B4

l—Bm

Contacto | Accesibilidad | Mapa del 5

LA OMPI ACTIVIDADES

Contactar directamente la persona responsable de su aplicacion PCT
Sitiene alguna pregunta relacionada con una aplmamdn internacional de patente, puede contactar directamente al "funcionario autorizado™

Para saber quién es el funcionario que se ocupa de su aplicacian PCT, escriba el nimera de ésta en el cuadro que se presenta, el nombre y
los datos del reponsable se mostrardn en seguida.

142 (Ejemplo: EP2000006724) Buscar

Intentos de estafa | RSS | Condiciones de utilizacidn

-9 -@

ah ‘E http://www.wipo.int/pctdb/en/teamlookup.jsp?IA=US5200905100.

"D]‘Y"Yahoo ‘\x] - & X

WIPO IP SERVICES
=

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

PATENTSCOPE®

About Patents
PCT Resources
PCT Servica Cantre
Database Search
»PCT Applications
National Collections &
BCT
External Databases
Patent Analysis
Glossary
Data Services
Publications
Projects B Programs
Patent Law
Priofity Documents

RELATED LINKS

Patent Classification: IPC
Statistics

Life Scisncas

WIPO Standards

E-NEWSLETTERS

Subscription

Espafiol | Frangais | 874

l—Seald‘\

Contact us | Accassibility | Site mal

IP SERVICES

PCTIUS2009/051003

Team PTO1

Coordinator Dorothée Milhausen
Phone +41223387401

Fax +4122338 8740
Email PTO1.PCT@WIPOQ.INT

Scam Wamning | RSS | Terms of use




209

Base de datos de casos juridicos PCT

B Base de datos de casos juridicos del PCT en formato texto
susceptible de busqueda: www.wipo.int/pctcaselawdb/en

@ Contenido:

U decisiones tomadas por tribunales nacionales
] decisiones tomadas por instancias administrativas

regionales

] resumenes y referencias legales afiadidos por la Oficina

Internacional

Il Se puede enviar comentarios 0 someter nuevos casos a la
Oficina Internacional al correo electrénico: pct.legal@wipo.int

Help-11
24.07.12

oMPI

OMPI — DIVISION JURIDICA DEL PCT (1)

Director

Seccién de Asuntos
juridicos del PCT

Seccién de Servicios
de Informacion del PCT

Help-12
24.07.12

Matthew Bryan

Fax
Correo electrénico

Matthias Reischle
Christine Bonvallet

Zhilong Yu

Ingrid Aulich

Fabienne Gateau

Margret Fourné-Godbersen

Eva Schumm

Isabel Happe

Anne Gallois-Montbrun
Fax

Correo electrénico

+41 22 338 96 01

+41 22 910 00 30
pct.legal@wipo.int

+41 22 338 96 27
+41 22 338 70 67
+41 223387179
+41 223389577
+41 22 338 95 63
+41 22 338 93 28

+41 22 338 83 38
+41 22 338 83 38
+41 22 338 83 38
+41 22 338 83 39
pct.infol@g@wipo.int
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OMPI — DIVISION JURIDICA DEL PCT (2)

Seccion de divulgacion y
de relaciones con los usuarios
del PCT

Seccion de Publicaciones
Juridicas del PCT

Seccién de la Gestién
de informacion del PCT

Help-13
24.07.12

Quan-Ling Sim
Silke Weiss
Beatriz Largo

David Barmes

Rosina Bisi-Kurkdjian

+41 22 338 90 56
+41 22 338 88 44
+41 22 338 95 72

+41 22 338 93 61

+41 22 338 95 66

oMPI

OMPI — DIVISION DE COOPERACION

INTERNACIONAL DEL PCT

Director

Seccibén de Servicios
a las Oficinas

Seccion de Cooperacion
Técnica

Help-14
24.07.12

Takashi Yamashita

Rolando Hernandez Vigaud

‘Nyalleng Pii
Anjali Aeri

Silvija Trpkovska
Mikhail Gavrikov

Peter Waring
Carlos Roy

+41 22 338 90 48

+41 22 338 86 68
+41 22 338 81 48
+4122 338 70 66
+41 22 338 85 39
+41 22 338 70 22

+41 22 338 85 21
+41 22 338 95 61

oMPI
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OMPI — DIVISION DEL DESARROLLO DE

LAS OPERACIONES PCT

Director Claus Matthes
Fax

Michael Richardson
Ann Bardini

Help-15
24.07.12

+41 22 338 98 09
+41 22 338 71 50

+41223389171
+41 22 33891 17

A PROPIECAD






