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1. Todas las Administraciones internacionales existentes fueron designadas por la
Asamblea de la Union del PCT por un plazo que expirara el 31 diciembre de 2017. Por
consiguiente, en 2017 la Asamblea estara llamada a adoptar una decision con respecto a la
prorroga de la designacion de cada una de las Administraciones internacionales existentes que
aspiren a una prorroga de su designacion, teniendo en cuenta la recomendacion previamente
solicitada a este Comité (véanse los Articulos 16.3)e) y 32.3) del PCT). El documento
PCT/CTC/30/INF/1 contiene mas informacion sobre este proceso y sobre la funcién del Comité
en el marco del mismo.

2. El 28 de febrero de 2017, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas present6é una
solicitud de prérroga de su designacion en calidad de Administracion encargada de la
busqueda internacional y Administracion encargada del examen preliminar internacional en
virtud del PCT. Dicha solicitud se reproduce en el Anexo del presente documento.

3. Se invita al Comité a dar su
opinidn sobre este asunto.

[Sigue el Anexo]
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SOLICITUD DE DESIGNACION COMO ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA
BUSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL EN
VIRTUD DEL PCT

1 - GENERAL

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) tiene la intencién de solicitar, en el
cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea de la Unién Internacional del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, la extension de su designacion en calidad de
Administracion Internacional del PCT.

Javier Vera, Consejero Técnico del Departamento de Patentes e Informacidén Tecnholdgica sera
la persona de contacto para otros miembros del PCT/CTC.

2 — CRITERIOS SUSTANTIVOS: REQUISITOS MINIMOS PARA LAS ISA/IPEA

Desde 1993, la OEPM ha desempefiado el papel de Administracion encargada de la busqueda
internacional (ISA) en el marco del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT). En
septiembre de 2001, la OEPM ampli6 su actividad como Administracion encargada del examen
preliminar internacional (IPEA), convirtiéndose en la primera Administracién competente en
realizar blusquedas internacionales y examenes preliminares internacionales en espafiol. Esto
permitio a los solicitantes de habla hispana realizar todos los tramites de una solicitud
internacional de patente en su propio idioma, ahorrando costes y procesos.

Desde el principio, la OEPM cumplié todos los requisitos sustantivos para ser una
Administracion internacional del PCT. Esto ha incluido los nuevos requisitos, por ejemplo la
implantacién de un sistema de gestién de calidad, que el sistema del PCT ha establecido en los
ualtimos afios.

2.1 — CAPACIDAD DE BUSQUEDA Y EXAMEN

Reglas 36.1.i) y 63.1.i): la Oficina nacional o la organizacién intergubernamental debera
tener, por lo menos, 100 empleados con plena dedicacion, con calificaciones técnicas
suficientes para efectuar las busquedas

El personal técnico que trabaja en la OEPM se compone de 127 examinadores de patentes a
tiempo completo. Todos ellos son funcionarios publicos que poseen las cualificaciones
técnicas requeridas (por ejemplo, en Ingenieria, Arquitectura, Ciencias, Fisica, Quimica...) para
realizar busquedas y examen en los diferentes campos técnicos. Ademas de esto, se exige
que el personal domine lenguas extranjeras, en el nivel necesario para leer y entender los
textos técnicos, especialmente los documentos de patente.

Las competencias exigidas a los examinadores son las siguientes:

A. Competencias linguisticas

Ademas del espafiol, es un requisito obligatorio poseer un alto nivel de dominio del inglés; es
altamente deseable poseer conocimientos de francés o aleman. Estas competencias
lingliisticas deben permitir al examinador leer e interpretar textos técnicos en su campo técnico.
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B. Competencias en derecho de patentes

B.1 Conocimiento profundo de los articulos y reglas mas importantes del PCT, de las
Directrices de busqueda y examen, de las secciones pertinentes de otras directrices del
Tratado y las Instrucciones Administrativas. Los examinadores también deben estar
familiarizados con otros tratados internacionales, como el Convenio de Paris. Ante todo, se
considera esencial el conocimiento de los tratados pertinentes al campo del examinador.

B.2 Aparte de lo anterior, existe un amplio conjunto de conocimientos e informacién que se
considera util para el trabajo de un examinador, como las directrices y las instrucciones internas
del PCT y sus diferencias con el CPE. Conocer la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC y
el entorno politico general es Util para comprender los fundamentos de la propiedad intelectual.

C. Competencias técnicas y analiticas

Poseer un titulo universitario en una rama técnica es un prerrequisito para los examinadores.
Un examinador deberia ser capaz de concentrarse en aspectos esenciales técnicos y de
procedimiento, por ejemplo, debe estar en condiciones de completar un andlisis competente de
las reivindicaciones, sintetizar los aspectos juridicos y técnicos de las solicitudes y abordar
cuestiones de claridad en el nivel requerido, en particular con respecto a las solicitudes
"complejas”.

Es también esencial disponer de la capacidad de planificar y realizar una busqueda, optimizar
la estrategia, realizar andlisis de documentacion y determinar su importancia técnica primaria y
secundaria, ademas de la capacidad de desarrollar el trabajo de manera decisiva y establecer
prioridades apropiadas.

Es igualmente util para mejorar el trabajo de un examinador que esté familiarizado con las
herramientas de busqueda (Epoque, WPI, NPL, etc.) y las normas técnicas de la OMPI.

D. Competencias en clasificacion

Es indispensable un conocimiento profundo de los sistemas de clasificacion en general (CIP,
CPC, F(I)-terms, etc.) y sus filosofias basicas. Conocer su aplicacion al clasificar documentos
técnicos es tan importante como la conciencia de su utilidad como herramientas de busqueda.

E. Competencias informéticas y funcionamiento de herramientas electrénicas

Todos los examinadores deben ser competentes en el uso de los sistemas de comunicacion
electrénicos de la oficina, internos y externos. El conocimiento profundo de los modernos
sistemas de Tl implantados en la OEPM, como el sistema de procesamiento de patentes ALFA,
también se considera un requisito para los examinadores.

F. Competencias en estrategia de busqueda v en realizacién de busquedas

Para que cada examinador pueda realizar una busqueda de calidad, las competencias de
busqueda son de gran importancia. Esto significa principalmente la comprension de como
funcionan los motores de busqueda. Es igualmente esencial conocer a fondo la composicién y
el contenido de las bases de datos y su importancia para determinados campos. Ademas,
forman parte de las competencias basicas de un examinador competente la elaboracion de
estrategias enfocadas, el conocimiento de cuales son las bases de datos mas apropiadas
donde se debe buscar y un conocimiento suficiente del campo técnico en cuestion para poder
tomar una decision fundamentada sobre el alcance de la busqueda.
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G. Competencias en redaccion

Todos los examinadores deben tener la capacidad de escribir opiniones estructuradas y
comprensibles y de formular argumentos motivados por escrito.

Numero de empleados cualificados para realizar labusqueday el examen:

Campo técnico NuUmero (en Experiencia
tiempo media como
completo examinadores
eguivalente) (afios)

Mecénico 61 12

Eléctrico/electronico 26 14

Quimico 17 18

Biotecnoldgico 23 19

Total 127 15

Contratacion y programas de formacién en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
A continuacion se presenta un resumen del proceso de contratacion, de los programas de

formacion para nuevos examinadores y de las actividades de formaciéon en vigor para los
examinadores existentes, incluyendo el tiempo habitual dedicado a formacion.

CONTRATACION

Debido a las particularidades de la legislacion espafiola relativa a la contratacion de
funcionarios, el proceso de contratacidbn para convertirse en examinador de patentes es
extremadamente estricto. So6lo pueden presentarse a las oposiciones aquellos que posean un
titulo técnico, amplias competencias linglisticas y conocimiento de la legislacién nacional e
internacional. Tras esto, el examinador de patentes debe mostrar adaptabilidad al trabajo en
un periodo de prueba después del cual tiene lugar otra evaluacion.

El nimero y la especializacién de los examinadores convocados se determinan para asegurar
gue las diferencias de carga de trabajo de los campos tecnol6gicos a lo largo del tiempo no
alteren significativamente la calidad en plazos y profundidad.

Del mismo modo, el personal administrativo sigue un proceso muy exigente para convertirse en
funcionario con requisitos claros con respecto a su formacion, idiomas, competencias
informaticas y experiencia previa.

A. - Contratacion de examinadores

La contratacion de examinadores es un proceso de oposicion con un numero limitado de
plazas, que consiste en cuatro exadmenes.

Primer examen: 100 preguntas sobre:

a) administracion publica espafiola
b) leyesy reglamentos nacionales, europeos e internacionales
c) informacién tecnolégica y documentacion
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Segundo examen: temas sobre:

a) administracion publica espafiola

b) leyes y reglamentos nacionales, europeos e internacionales sobe propiedad
industrial (patentabilidad, novedad, actividad inventiva, procedimientos de
concesion, etc.)

¢) informacion tecnolégica y documentacion

Tercer examen: examen practico

a) clasificacion de documentos de patente
b) informe de busqueda

Cuarto examen: idiomas: inglés y francés o aleméan

Los participantes que superan los cuatro exdmenes se convierten en "Examinadores en
practicas", permaneciendo en ese nivel durante un periodo de al menos 2 meses.

Los Examinadores en practicas reciben un curso intensivo de dos meses sobre temas de
propiedad industrial, procedimientos nacionales y PCT, blusqueda, examen y bases de datos.

Después del curso de formacion inicial de dos meses, hay una evaluacion final. Si la superan,
se convierten en Examinadores de Patentes Junior de la OEPM. Cuando un examinador de
patentes espafiol comienza a trabajar en la OEPM tiene a un examinador experimentado como
su tutor durante 6 meses. A continuacion, el tutor actuard como un asesor de patentes hasta
gue el Examinador de Patentes Junior se convierta en un Examinador de Patentes Sénior (se
tarda entre 2 y 3 afos).

B. - Contratacién de personal administrativo

B1)  Seleccién dentro del marco de la Administracién General del Estado en Espafia.

La OEPM es un organismo auténomo adscrito al Ministerio de Industria, Energia y Turismo. El
acceso a la funcion publica en Espafia estd determinado por la legislacion nacional, que
establece tres modos diferentes de acceso, dependiendo del estatuto de los aspirantes dentro
de la funcion publica, todos ellos mediante concurso abierto. El proceso de seleccion consiste
en diferentes examenes.

B2)  Seleccion dentro del marco de la OEPM.

Los candidatos que cumplan con los requisitos generales pueden solicitar la plaza. Los
requisitos particulares se describen en el siguiente cuadro:

Descripcién del trabajo Cursos exigidos Méritos especificos

o Examen formal y o Relativos a propiedad o Experiencia en procedimientos
procedimiento de las industrial, procedimiento administrativos.
solicitudes administrativo nacional y o Conocimiento de procedimientos
internacionales PCT. PCT. administrativos, especificos de

o Control, registro y o Ofimética. Conocimiento de propiedad industrial y PCT.
verificacion de las bases de datos o Conocimientos de inglés y/o
solicitudes PCT francés
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FORMACION

La OEPM emplea a tres personas por afio para desarrollar cursos de formacién de acuerdo a
las necesidades de los Departamentos de la Oficina. Estas personas, con la participacion de
todas las partes interesadas, elaboran un plan anual de formacion. El plan anual de formacion
y los diferentes seminarios, cursos, etc., se revisan para disefiar actividades futuras.

Existe un programa de formacion continua para los examinadores de patentes espafoles.
La OEPM organiza cada afio cursos de caracter general o relacionados especificamente con
determinadas materias: cursos sobre herramientas informaticas basicas, cursos de refuerzo
sobre procedimientos administrativos generales o propiedad industrial y cursos para actualizar
cualquier cambio en los procedimientos del PCT.

Se ha establecido un programa de formacion armonizado y continuo para el personal, que
abarca los principales temas relacionados con las competencias requeridas para los
examinadores, descritas anteriormente, es decir:

- Cursos de idiomas

- Seminarios sobre Derecho de patentes (revision del procedimiento PCT, nuevas
directrices del PCT, etc.)

- Competencias técnicas y analiticas (cursos técnicos sobre campos especificos,
visitas de trabajo, programas de intercambio de examinadores)

- Competencias informéticas y funcionamiento de herramientas electrénicas
(EPOQUERNet, bases de datos especificas, etc.)

- Seminarios de los sistemas de clasificacion (IPC, CPC, F-terms)

- Competencias en busqueda y examen (cursos sobre novedad, actividad inventiva,
solicitudes complejas, falta de unidad, etc.)

Estos cursos son impartidos por Jefes de Area y examinadores experimentados, asi como
expertos de la OEP.

Reglas 36.1.ii) y 63.1.ii)): esa Oficina u organizacion debera poseer, por lo menos, la
documentacién minima mencionada en la Regla 34, o tener acceso a esa documentacion
minima, la cual debera estar ordenada en forma adecuada a los fines de la busqueda 'y
presentarse en papel, en microformato o en soporte electrénico

Durante décadas, se ha procurado continuamente mejorar la documentacion en la OEPM. A
partir de los formatos tradicionales (papel, microficha y microfiim) y dado que la tecnologia
evolucioné muy rapidamente; fuimos incorporando documentos en otros formatos: CD, DVD.
De esta manera, la OEPM ya garantizaba, a principios del decenio de 1990, el requisito de
tener acceso a la documentacion minima del PCT. Actualmente, las bases de datos en linea
desempefian un papel clave en el acceso mas facil y rapido a la documentaciéon. Las
herramientas electrénicas para los examinadores y el personal administrativo se mejoran
continuamente. Esta mejora significa una actualizacion continua de la infraestructura
informatica. Como se describe a continuacion, la OEPM tiene acceso a las bases de datos
mas modernas y completas, lo que nos permite obtener la informacion mas pertinente de
patentes y de literatura distinta de la de patentes (literatura no patente (LNP)). En
consecuencia, la OEPM tiene pleno acceso a toda la documentacién, tal como se define en la
Regla 34 del PCT
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Acceso aladocumentacion minima para fines de busqueda:

(X) Acceso completo
( ) Acceso parcial (indique las areas que actualmente faltan y cémo va a obtener acceso

a las areas que faltan)

Sistemas de busqueda:

A continuacion se presentan los sistemas informaticos o las colecciones de papel utilizados en
la OEPM para la busqueda de diferentes tipos de estado de la técnica

Principales bases de datos utilizadas actualmente en la OEPM (entre otras)

EPOQUENEet, incorporando acceso a Derwent World Patent Index (DWPI) (proveedor:
Clarivate Analytics); BIOSIS (proveedor: Clarivate Analytics); COMPENDEX (proveedor:
Elsevier); EMBASE (proveedor: Elsevier); SCIENCE DIRECT (proveedor: Elsevier);
INSPEC (proveedor: |ET); IEEE (proveedor: Institution of Electrical and Electronics
Engineers).

Bases de datos de STN International, a través de la plataforma de STN Express.
Utilizadas principalmente en los campos quimico, farmacéutico, alimentario y
biotecnoldgico (las bases de datos mas utilizadas son, entre otras: Chemical Abstracts,
Registry, FSTA, DGENE, etc.)

La OEPM también utiliza bases de datos gratuitas para la busqueda de secuencias
genéticas, proporcionadas por EBI.

Bases de datos de colecciones en espaiiol:

INVENES: La documentacion en espafiol, no completamente presente en las bases de
datos de la OEP, esta asegurada mediante el uso de esta base de datos de acceso publico
gratuito que incluye la documentacion digitalizada en espafiol desde 1826.

LATIPAT: Documentacion en espafiol de paises latinoamericanos: mas de 2.500.000
documentos de 19 paises.

LNP - Articulos de revistas:

La OEPM obtiene la mayoria de los articulos desde las bases de datos de texto completo,
por ejemplo, Elsevier.

Otras fuentes de suministro de articulos provienen de acuerdos con bibliotecas
universitarias espafiolas. También el Consejo de Investigaciones Cientificas de Espafa,
gue cuenta con una de las redes mas completas de bibliotecas especializadas en casi
todos los campos de la tecnologia, proporciona a la OEPM copias de los articulos de LNP
previa solicitud.

Biblioteca Britanica: En casos muy especificos, la Biblioteca Britanica también proporciona
a la OEPM la LNP, previa solicitud.
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El acceso de la OEPM a la documentacion de patentes y a la LNP supera con creces la
documentacion minima requerida por la Regla 34. Por lo tanto, la OEPM satisface mas que
suficientemente los requisitos establecidos en las Reglas 36.1.ii)) y 63.1.ii) del PCT.

Reglas 36.1.iii) y 63.1.iii)): esa Oficina u organizacion debera disponer de un personal
capacitado para proceder a la busqueda en los sectores técnicos en los que deba
realizarse la busqueda y que posea los conocimientos linglisticos necesarios para
comprender, por lo menos, los idiomas en los que esté redactada o traducida la
documentacion minima mencionada en la Regla 34

Antes de incorporarse a la OEPM, todos los examinadores deben tener un conocimiento
profundo del inglés (obligatorio) y del francés o del aleman como tercer idioma. Esto permite al
examinador leer e interpretar textos técnicos, especialmente documentos de patente, en el
campo técnico correspondiente.

Idioma(s) en los que pueden presentarse y tramitarse las solicitudes nacionales:
Espaiiol

Otros idiomas en los que un gran numero de examinadores son competentes:

Inglés, francés, aleman

Servicios disponibles para ayudar a la busqueda o comprensién del estado de la técnica
en otros idiomas:

El Plan Bilateral de Cooperacion (BCP) entre la Oficina Europea de Patentes y los Estados
miembros de la Organizacion Europea de Patentes (incluido Espafia), ahora renovado para el
periodo 2016-2018, incluye, entre otros, proyectos en el campo de la informacion y
sensibilizacion en patentes y servicios y herramientas informaticas relacionadas con las
patentes. EIl objetivo del proyecto "Formacion lingiistica general" (Categoria A08 en el marco
de la P02, Red de Formacién de Patente Europea) es mejorar la competencia linglistica del
personal de las oficinas nacionales de patentes en Europa que participe en actividades
relacionadas con las patentes. Ofrece apoyo financiero para mejorar la competencia linglistica
del personal de las Oficinas Nacionales de Patentes (ONP) que no tienen el inglés, francés o
aleman como lengua materna. Los cursos son impartidos por prestigiosos institutos de
idiomas: el British Council, el Instituto Goethe y el Institut Francais. Los cursos de idiomas se
ofrecen al personal de las ONP a través de cursos de formacion individuales para directivos, y
en grupo para el personal que participa en actividades relacionadas con las patentes, por
ejemplo, los examinadores de patentes.

2.2 — GESTION DE CALIDAD

Reglas 36.1.iv) y 63.1.iv): esa Oficina u organizacion deberé disponer de un sistema de
gestion de calidad y un sistema de revision interna, conforme a las reglas comunes de la
blusqueda internacional

En relacién con la exigencia de que la Oficina disponga de un sistema de gestion de la calidad
y de un sistema de revision interna, conforme a las reglas comunes de la busqueda
internacional, la OEPM hace referencia a su Informe anual de 2016 sobre su Sistema de
Gestion de la Calidad presentado a la Oficina Internacional de conformidad con el capitulo 21
de las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.
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Dicho Informe anual de calidad de 2016, que sigue la plantilla correspondiente, se encuentra en
el siguiente enlace: http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html.

La OEPM dispone de un Sistema de Gestién de Calidad auditado externamente y certificado de
conformidad con la norma ISO 9001:2008.

El Sistema se encuentra bien implantado, habiendo estado operativo como Sistema de Gestion
de Calidad (SGC) certificado desde 2007.

La actualizacién del SGC a la dltima version de la norma (ISO 9001:2015) tendréa lugar
durante 2017.

3 - AMBITO DE APLICACION PREVISTO

Idioma en el que se ofrecen los servicios:
Espaiiol
Estados u Oficinas receptoras que la Administracién ofrece para ser competente:

La OEPM es la Administracibn competente para las solicitudes internacionales presentadas
ante las siguientes Oficinas receptoras: (por orden alfabético) Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Espafia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Peru
y Republica Dominicana.

En principio, la OEPM estaria abierta a extender sus servicios a cualquier otra Oficina receptora
que permitiera la presentacion de solicitudes internacionales de patente en espafiol.

Limitaciones en el ambito de aplicacion:

La OEPM no estara obligada a efectuar busquedas, en virtud del Articulo 17.2)a)i), ni a efectuar
un examen, en virtud del Articulo 34.4)a)i), respecto de cualquier solicitud internacional, en la
medida en que considere que dicha solicitud se refiere a materia enunciada en la Regla 39.1
0 67.1 (materia no sometida a blisqueda o0 examen), segln el caso, con excepcion de cualquier
materia objeto de busqueda o examen en el marco del procedimiento de concesion de patentes
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patentes Espafiola 24/2015, de 24 de julio.

La OEPM no realiza blsquedas internacionales suplementarias.

4 — DECLARACION DE MOTIVACION

La OEPM solicita la renovacion de su designacion como Administracion encargada de la
busqueda internacional (ISA) y Administracion encargada del examen preliminar internacional
(IPEA) en el marco del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

El objetivo de la participacion espafiola en este Sistema no es otro que fomentar el desarrollo y
el crecimiento econémico de la sociedad, ya que el PCT hace mas accesible la proteccién
internacional de las patentes y modelos de utilidad para inventores, universidades y empresas.
De ahi la importancia para Espafia de seguir desempefiando un papel fundamental en el
sistema internacional de P.l. como ISA/IPEA y asi asegurar que el Sistema del PCT sigue
siendo accesible a los usuarios que deseen utilizar el idioma espafiol.

Espafa cree firmemente que la proteccién y promocién de la propiedad industrial (P.l.) fomenta
el crecimiento econdémico y reconoce la importante mision de la OMPI en el desarrollo de un
sistema internacional de P.l. equilibrado y eficaz, que permita la innovacion y la creatividad en
beneficio de todos.

El 16 de agosto de 1989 se produjo la adhesion de Espafia al PCT, cuyas disposiciones
entraron en vigor el 16 de noviembre del mismo afio. Desde esa fecha, la OEPM es Oficina
receptora de solicitudes internacionales PCT presentadas por solicitantes espafioles o
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residentes en Espafia. En 1993, la Asamblea de la Unién Internacional de Cooperaciéon en
materia de Patentes designdé a la OEPM en calidad de ISA y ésta empez6 a actuar como tal
en 1995. Asimismo, desde 2003 la OEPM actla en calidad de IPEA para las solicitudes
presentadas por nacionales y residentes en los Estados adheridos al Tratado cuyo idioma
oficial sea el espaifiol.

Por la experiencia ganada a lo largo de estos afios dentro del Sistema del PCT, la OEPM actua
como asesora de otras oficinas que estén interesadas en convertirse en Administraciones
internacionales, destacando recientemente su trabajo con el Instituto Turco de Patentes.

En el ambito de la cooperacién técnica, Espafia es uno de los paises participantes en el PCT
paperless pilot project. Este no es el primer programa sobre intercambio electrénico de
informacién en el que la OEPM participa; también forma parte del Utilization Implementation
Project de la OEP. Asimismo, la OEPM colabora activamente con la OMPI en la promocién de
las normas técnicas de la OMPI para el intercambio de datos.

Por su parte, la OEPM apuesta firmemente por la tramitacién electronica de los expedientes y
el desarrollo de herramientas a medida que permiten la gestion eficiente tanto de la fase de
solicitud, como de la tramitacion posterior de los expedientes. Todas las solicitudes de las
diferentes modalidades de P.l. pueden presentarse por via electrénica ante la OEPM, vy los
examinadores tienen diferentes herramientas de gestion a su alcance para simplificar los
procesos y reducir los tiempos de tramitacion.

Espafia quiere seguir trabajando para mejorar los estdndares de calidad del PCT. Como
aparece recogido en el informe de calidad de la OEPM, la Oficina ha trabajado en iniciativas
relacionadas con la excelencia de la gestiobn como la certificacion ISO 9001:2008 para el
procedimiento PCT, entre otros procedimientos certificados.

A pesar de la dificil situacibn econémica de los dltimos afios, la OEPM ha invertido en la
contratacion de nuevos examinadores de patentes y en la formacion de su personal para
asegurar una alta calidad en sus informes. Todos los examinadores de la OEPM estan
especializados en un campo técnico concreto, tienen un alto nivel de inglés (ademas de, por
supuesto, espafiol) y estan dedicados a tiempo completo a actividades relacionadas con las
patentes (busquedas, examen, clasificacion, etc.). Estos esfuerzos han sido recompensados
con la calidad y oportunidad de los informes de la OEPM.

En el ambito internacional, Espafia ha apoyado las actividades relacionadas con el PCT en
Latinoamérica; cabe destacar la colaboracion anual en la financiaciéon del Seminario
regional PCT a través del Fondo Fiduciario de Espafia en la OMPI. Ademas, la OEPM ha
contribuido activamente a la creacion del Manual de Calidad para Oficinas Receptoras en
Latinoamérica. Tradicionalmente, la cooperacion con Latinoamérica en materia de P.l. ha sido
una de las prioridades de la OEPM. Su trabajo como ISA/IPEA no solo beneficia a los
solicitantes espafioles, sino también a los latinoamericanos. De igual manera, la OEPM se ha
volcado en la promocién del espafiol como idioma tecnoldgico.

Por este motivo, la OEPM se ha esforzado para que la documentacion de patentes en espafiol
sea completa y exhaustiva. En este sentido es necesario destacar el Proyecto LATIPAT, una
base de datos de patentes en espafiol y portugués, de acceso gratuito, que contiene los
documentos de patente de los paises latinoamericanos. Latipat es un proyecto de cooperacion
entre la OMPI, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OEPM en el que colaboran 19
oficinas de propiedad industrial latinoamericanas.

Por otro lado, la OEPM trabaja para responder a las necesidades de sus solicitantes a través
de programas de formacion y servicios orientados al cliente. En el afio 2016 se llevaron a cabo
mas de 200 talleres y conferencias en diferentes universidades, instituciones y centros de
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investigacion. Ademas, se establecieron en la Oficina dos nuevos servicios para atender al
ciudadano: el “examinador de guardia de patentes” que proporciona atencion gratuita al
solicitante (presencial, por teléfono o por correo—e) sobre el procedimiento PCT vy el
procedimiento para registrar una patente nacional, y el “servicio PYME” para suministrar
informacién gratuita sobre P.l. a pymes y emprendedores.

En el afio 2015/2016 se realizdé una encuesta de satisfaccion entre los usuarios del Sistema
del PCT y el sistema nacional de patentes en la OEPM. Ma&s de 500 usuarios contestaron la
encuesta y el indicador de satisfaccion para los servicios prestados por la OEPM en el Sistema
del PCT fue de 3,97 sobre 5. Los indicadores de satisfaccion de esta encuesta arrojaron
mejores resultados que los de encuestas previas.

Por ultimo, cabe destacar la intensa participacién de la OEPM en todos los Comités y Grupos
de Trabajo de la OMPI relacionados con el PCT. Expertos espaiioles participan activamente y
formulan propuestas para mejorar el sistema internacional de propiedad industrial en beneficio
de los usuarios.

5 —ESTADO SOLICITANTE

Ubicacién regional
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[Espafia y paises vecinos]
Pertenencia a organizaciones regionales:

Espafa forma parte de las siguientes organizaciones relacionadas con la PI:
e Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

e Organizacién Europea de Patentes (OEP)
e Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO)
e Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promocion del Desarrollo (IBEPI)

Poblacién: 46,77 millones (2015)
PIB per cépita: 23.290 euros (2015)

Gasto en I+D estimado (% del PIB): 1,22% (2015)
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Numero de universidades dedicadas a la investigacion: 83 (2015)

Resumen de centros de informacién de patentes:

e Bibliotecas de patentes:

Espafa ha desarrollado su propia base de datos para permitir el acceso gratuito a la
documentacion de patentes en espafiol: INVENES, LATIPAT
(https://www.oepm.es/en/invenciones/index.html )

La documentacién de patentes en espafiol esta también disponible a través de Espacenet
(https://es.espacenet.com/) y Patentscope (https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf)

e Centros de Apoyo ala Tecnologiay la Innovacion:

Espafa tiene 17 Comunidades Autbnomas. En 16 de dichas Comunidades existen Centros
Regionales de Informacion en Propiedad Industrial.

En el sitio web de la OEPM se puede encontrar la informacién de contacto de cada uno de
€s0s centros:
(http://mwww.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacio
n_propiedad_industrial/index.html)

Industrias principales:

—~ > = ﬁ‘
’ Subsectores con mayor n° de Solicitudes : Clases de Productos y Servicios con mayor n®
de Patente Nacional en el ano 2015 de Marcas Nacionales en el afo 2015

Educacion, Prendas
Deportes de
y Cultura Vestir, Calzado,
y Sombreria

Publicidad:

Gestion
Comercial
Ingenieria

N Y y
civil e Administrativa

P i#

Principales socios comerciales: La Union Europea (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido,
Portugal...), Estados Unidos, Marruecos.

Informaciéon complementaria:
Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Técnica y de Innovacion 2013-2016

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013
-2016.pdf


https://www.oepm.es/en/invenciones/index.html
https://es.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
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6 — PERFIL DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

Numero de solicitudes de patente nacional recibidas, por campo técnico

Afo 2012 2013 2014 2015 2016
Campo técnico
Mecénico 1.618 1.629 1.374 1.348 1.378
Eléctrico/electrénico 833 764 749 701 604
Quimico 584 504 579 548 627
Biotecnoldgico 326 236 329 285 228
Total 3.361 3.133 3.031 2.882 2.837

Esta clasificacion esta hecha conforme a la tabla de concordancia de la CIP, de la OMPI *

e El campo mecanico incluye los grupos IV y V de la tabla

e El campo eléctrico/electrénico incluye el grupo | y los subgrupos 1.9, 11.10 y 11.12

e El campo quimico incluye los subgrupos 11.11,111.14, 111.17 y 111.19 al I1l.24

e El campo biotecnolégico incluye los subgrupos 111.15, 111.16 y 111.18

Numero de solicitudes de modelos de utilidad recibidas, por campo técnico

Afio 2012 2013 2014 2015 2016
Campo técnico
Mecénico 1.880 2.024 2.084 1.729 1.791
Eléctrico/electronico 438 404 410 432 325
Quimico 191 193 183 154 291
Biotecnoldgico 8 12 12 13 15
Total 2.517 2.633 2.689 2.328 2.422

Numero de solicitudes nacionales (patentes y modelos de utilidad) recibidas, por ruta

ARfo 2012 2013 2014 2015 2016
Ruta
Primer deposito
nacional/prioridad 5.683 5.538 5.579 5.057 5.121
nacional
Prioridad segun el 155
Convenio de Paris 195 228 141 153
PCT en fase nacional 136 126 170 164 73

! http://www.wipo.int/ipstats/es/index.html#resources
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Numero de solicitudes internacionales recibidas como Oficina receptora en virtud
del PCT

Afo 2012 2013 2014 2015 2016
Campo técnico
Mecanico 596 548 624 570 471
Eléctrico/electronico 378 335 350 304 266
Quimico 415 431 428 411 341
Biotecnoldgico 247 229 256 197 156
Total 1.636 1.579 1.658 1.482 1.234

Principales Oficinas/Estados en los que se reivindica la prioridad en las solicitudes
nacionales:

Las principales Oficinas/Estados, por orden de importancia son: los Estados Unidos, el Japon,
Francia, Alemania e ltalia

Tiempo medio de tramitacion de patentes nacionales y modelos de utilidad

Indicador Medido desde Tiempo (meses)
Hasta la busqueda y el | Desde la fecha de 9,7 meses para patentes nacionales
primer examen. solicitud.

No se efectla busqueda respecto de
los modelos de utilidad.

Hasta la concesion. Desde la fecha de 11,01 meses si el solicitante elige el
solicitud. procedimiento acelerado (20% de las
solicitudes).

20,85 meses sin procedimiento
acelerado.

4,2 meses para modelos de utilidad
(9,2 meses en el caso de solicitudes
con oposicion; 2,8% del total de las
solicitudes presentadas).

Datos de 2016
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Carga de trabajo

Medida Numero de solicitudes
Solicitudes pendientes de resolucion 4.063 patentes
definitiva (incluye solicitudes en proceso de

o 768 modelos de utilidad
resolucion).

Solicitudes pendientes de busqueda y primer | 502 patentes

examen (con tasas pagadas). No se efectla busqueda en modelos

de utilidad

Datos a 31 de enero de 2017

7 - APOYO REQUERIDO

En la etapa actual, esta Oficina no considera necesario solicitar la asistencia de la Oficina
Internacional o de otros Estados contratantes para cumplir con los requisitos relativos a la
nueva designacién o para la efectividad de los procesos de busqueda internacional y examen
preliminar internacional realizados por la OEPM.

Dicho esto, la OEPM se beneficia y considera muy util el trabajo realizado por la Oficina
Internacional y por las Administraciones internacionales, tanto a través de los recursos puestos
a disposicion de los Estados contratantes del PCT como a través de los debates y reuniones
para compartir y difundir las buenas practicas.

8 — OTROS

Cooperacion internacional

La cooperacion entre la OEPM vy otras oficinas de P.l. y organizaciones internacionales ha
demostrado ser esencial para el intercambio de informacién y para lograr homogeneizar las
practicas en materia de propiedad intelectual.

Ademas de fortalecer las relaciones, estas iniciativas protegen y promueven los derechos de
P.l. a través de acuerdos basados en el intercambio mutuo de informacion, practicas 6ptimas y
actividades de capacitacion, que permiten compartir experiencias para el beneficio mutuo.

La OEPM ha firmado varios acuerdos de concesion acelerada de patentes (PPH) con otras
oficinas de P.I. (China, Colombia, Federacién de Rusia, Finlandia, Japén, Marruecos, México y
Turquia). El espiritu de estos acuerdos PPH es promover el intercambio de trabajo entre
oficinas y permitir a los solicitantes obtener una protecciobn mas rapida y eficaz de sus
invenciones. Esta Oficina también ha firmado varios acuerdos PCT-PPH que incluyen el
intercambio entre oficinas de documentacion relativa a la busqueda para solicitudes PCT.
Ademas, en 2014, la OEPM se unié al Global PPH Project, que permite a los solicitantes unirse
al procedimiento de examen acelerado en cualquiera de las 22 oficinas participantes.

Asimismo, la OEPM ha establecido programas bilaterales de cooperacion con varios paises
(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Federacion
de Rusia, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, México, Marruecos, Panama, Paraguay,
Perl, Portugal, Republica de Corea, Singapur, Turquia y Uruguay). Esos Memorandos de
Entendimiento definen el marco en el que las oficinas de P.l. comparten experiencias y
programas de capacitacion, cooperan en aplicaciones de busqueda y examen o intercambian
datos con el fin de mejorar el sistema internacional de patentes.
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En el marco de esos programas bilaterales de cooperacion, la OEPM puso en marcha un
programa de Capacitacion Iberoamericana en materia de Blusquedas y Examen de Patentes
(CIBIT). Su finalidad es formar a examinadores de patentes iberoamericanos en la
metodologia de busqueda en las diferentes bases de datos documentales y en la
familiarizacién con los servicios de informacién tecnoldgica.

Tradicionalmente, la relacién con América Latina en el campo de la P.l. ha sido una de las
prioridades de la OEPM. En este contexto se cre6 en 2004 el Fondo Fiduciario Espafiol
(FIT/ES), administrado por la OMPI. Desde entonces, muchos proyectos han sido financiados
gracias a este fondo. Por ejemplo, el Proyecto LATIPAT para crear una base de datos gratuita,
en espafol y portugués, que contenga informacion sobre las patentes de todos los paises
latinoamericanos. Este proyecto fue concebido como una base de datos que serviria de
herramienta de referencia global. Ademdas, se organizan anualmente seminarios
interregionales para jueces y fiscales latinoamericanos. EIl objetivo de estos seminarios es
lograr una mayor proteccion de la propiedad industrial y promover una interpretacion uniforme
de la legislacion vigente en materia de propiedad industrial. Asimismo, el FIT/ES ha permitido
la creacién de un Manual Armonizado de Criterios, utilizado para registrar signos distintivos en
los paises de América Central y la Republica Dominicana. Dicho Manual se utiliza como
instrumento de referencia para la gestion administrativa y técnica del procedimiento de
concesién de marcas. El fondo fiduciario también ha permitido crear y divulgar un Manual de
Patentes para los paises de América Central y la Republica Dominicana, que define las
directrices comunes para el examen de solicitudes de patentes en los paises participantes.

Por otro lado, la OEPM ha firmado un convenio de cooperacion con la Fundacion CEDDET
para ofrecer cursos en linea sobre P.l. destinados a examinadores, jueces y fiscales de
Iberoamérica. Estos cursos tienen como objetivo mejorar el sistema de P.l. a nivel
internacional mediante la creaciéon de una red de expertos, principalmente en Iberoamérica.

La OEPM, en cooperacién con la Academia de la OMPI, organiza desde 1982 un curso de
marcas denominado "Curso de formacion regional sobre marcas y aspectos comunes de
propiedad industrial”, destinado a examinadores de marcas iberoamericanos de diferentes
oficinas de P.I. cuyo trabajo les exige tener un profundo conocimiento del sistema internacional
de P.l. Esta reconocida formacion tiene una duracién de una semana e incluye diversas
ponencias presentadas por expertos juristas en el area de las marcas, y la presentacion de
casos practicos por parte de los participantes para compartir y comparar las practicas de cada
oficina en el examen de marcas.

La OEPM también ha firmado un Memorando de Entendimiento con la OMPI sobre
cooperacion en el ambito de la difusién de la P.l. En este contexto, expertos de la OEPM han
participado en diferentes eventos en Eslovenia, la Republica de Moldova, Ucrania y
Uzbekistan, con el objetivo de satisfacer las necesidades académicas e incrementar la calidad
del trabajo de los profesionales de P.I. de la region.

Es importante destacar la fructifera cooperacion internacional entre la OEPM vy las instituciones
europeas de P.l. (EUIPO, OEP), que permite mantener a nuestra Oficina al dia con las dltimas
herramientas y bases de datos sobre P.l., tratando de armonizar los procedimientos e
incrementar la previsibilidad en beneficio de los usuarios.

Nueva Ley de Patentes

El 25 de julio de 2015 se publicé una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) en el
Boletin Oficial del Estado (BOE), que entrara en vigor el 1 de abril de 2017, sustituyendo la Ley
de Patentes 11/1986.

El objetivo principal de la nueva Ley de Patentes es armonizar el marco regulador espafiol con
los principios establecidos en el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT) para simplificar y acelerar la proteccion de las
invenciones y para reforzar la seguridad juridica.
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La nueva Ley de Patentes introducir4 una serie de cambios en los procedimientos actuales.
Los cambios principales en el procedimiento de concesién son:

¢ Un solo procedimiento de concesién. Habrd un procedimiento de concesion unico en el

gue se examinardn los requisitos de patentabilidad; la antigua Ley de Patentes
presentaba un sistema dual en el que el solicitante tenia dos opciones: seguir el
procedimiento general de concesién (concesion sin examen sustantivo de la novedad y
la actividad inventiva) o solicitar un procedimiento que incluia un examen sustantivo de
los requisitos de patentabilidad.
La nueva Ley de Patentes establece un procedimiento Unico con un informe de
busqueda con opinidn escrita seguido de un examen obligatorio de la novedad, la
actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Como consecuencia de esto, se
otorgaran patentes "fuertes".

e La simplificacion del procedimiento de concesion de patentes. El procedimiento se
simplificara, otorgando al solicitante mas tiempo para decidir si desea extender la
proteccion en el extranjero.

e Se implementard un sistema de oposicion posterior a la concesion, en lugar de los
procedimientos de oposicién previa a la concesion actuales. La oposicién, en el nuevo
sistema, deberd presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de concesion.

9 — EVALUACION POR OTRAS ADMINISTRACIONES

La OEPM actia como Administracion Internacional desde 1995 y solicita la extension de su
designacién. Por lo tanto, no se prevé que recurra a la asistencia de otras Administraciones
internacionales, como se recomienda a las Oficinas que solicitan esta designacion por primera
vez.

Por el contrario, la OEPM ha ayudado a otra Oficina a evaluar en qué medida cumple los
criterios para su designacién como Administracién internacional:

De diciembre de 2015 a marzo de 2016, la OEPM realiz6 una evaluacion en el Instituto Turco
de Patentes (TPI) con el fin de proporcionar asistencia técnica al TPI en su proceso de solicitud
para su designacion como Administracién internacional del PCT (ISA/IPEA) con arreglo a los
nuevos requisitos para las Oficinas de Patentes que desean ser nombradas como
Administraciones internacionales del PCT. El resultado final de esa asistencia fue la
presentacién de un informe de evaluacién por parte de la OEPM que fue utilizado por el TPI en
su solicitud para convertirse en nueva ISA/IPEA del PCT. En mayo de 2016, el Comité de
Cooperacion Técnica (CTC) acordod por unanimidad su recomendacion a la Asamblea del PCT,
gue finalmente designé al TPl como nueva ISA/IPEA.

Como ejemplo de las actividades que se vienen realizando con otras Administraciones
internacionales, relacionadas con intercambios de informacién sobre buenas practicas, la
OEPM participa en Europa, en el marco del PCT, en actividades de armonizacion de la
busqueda de conformidad con el Protocolo de Centralizacion del Convenio Europeo de
Patentes que estipula la cooperacion entre la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el resto de
las ISA/IPEA europeas (actualmente 7 incluyendo la OEP). En este sentido, se crearon, y se
retnen periédicamente, el Comité Permanente de Armonizacion de Actividades de Busqueda
(PCHSA) y tres Grupos de Trabajo (Calidad, Herramientas y Formacion), compuestos por
representantes de cada Oficina. La cooperacién abarca los procedimientos y métodos de
busqueda, las cualificaciones necesarias para la contratacion y la formacién de examinadores,
las directrices para el intercambio de busquedas, el intercambio de archivos de armonizacion y
otros servicios entre las Oficinas, asi como otras medidas necesarias para establecer el control
y la supervisién requeridos.
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Por ultimo, en otro ejemplo de colaboracion con otras Administraciones y de buenas practicas,
la OEPM ha participado durante la dltima reunion del Subgrupo de Calidad PCT/MIA, en un
proyecto piloto, junto con otras tres Administraciones, para realizar una auditoria del Sistema
de Gestibn de Calidad de otra Oficina, basada en los informes del Capitulo 21. Como
consecuencia de este proyecto piloto, esa revisidn por homologos se ha adoptado para futuras
reuniones del Subgrupo de Calidad como una buena practica para intercambiar ideas y crear
redes.

[Fin del documento]



