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1.1. Autorizaciones de primer
depodsito en el extranjero




1.1. Autorizaciones de primer
depdsito en el extranjero

- Los inventores residan o tengan
su domicilio en Espafia

- El solicitante (o todos los
solicitantes, en su caso) tengan
residencia, domicilio o sede
social en Espafiia

- Salvo prueba en contrario

EI mteresado debera aportar una

junto con la
descrlpclon reivindicacionesy
dibujosy, en su caso, una
traduccion al espafiol de dicha
documentacion

LaOEPM autorizara

maxima de U

presentacién de una primera
salicitud en el extranjero cuando
considere que la invencidn no es
de interés para la defensa
nacional

Sila OEPM considera que la
invencion pudiera interesar a la
defensa nacional, denegara la
autorizacion a presentar una
primera solicitud en el extranjero
y asi se lo notificard al
mteresado En este caso, solo se




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

e Aportacion de figuras:

— Figuras omitidas (Art. 20 RP) detectadas al examinar si la solicitud de
patente reune los requisitos necesarios para obtener una fecha de
presentacion:

e Completar la solicitud de patente
— Cambio de fecha de presentacion
— Salvo retirada

* Incorporacion por remision a una solicitud anterior cuya prioridad
se reivindica

— Se mantendria fecha de presentacion

e ¢Qué pasa si se aporta voluntariamente una figura
omitida durante el examen de oficio?




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

e Aportacion de figuras:

e ¢Queé pasa si se aporta voluntariamente una figura
omitida durante el examen de oficio?

a) Si la figura no afiade informacion sobre otras ya presentadas

- Simplemente se aporta una figura “mejorada” - Se admitiria
b) Si la figura si afiade informacion sobre otras ya presentadas
- En la admisidn a tramite no se detectd que faltaban unas figuras mencionadas en la
descripcion:
i) se puede enviar una notificacién al solicitante, indicando el cambio de fecha de presentaciony
dando el plazo del art. 20 para alegar o retirar los cambios y conservar la fecha
ii) retrotraer el expediente a la admision a tramite




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

e Fotografias como figuras:
* Anexo RP:

e d) Los dibujos deben ser ejecutados en lineas y trazos, negros o en color, y bien
delimitados.

 f)Laescala de los dibujosy la claridad de su ejecucion grafica deberan ser tales
gue una reproduccion fotografica efectuada con reduccion lineal a dos tercios
permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Cuando, en casos
excepcionales, figure la escala de un dibujo debera presentarse graficamente.




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

e Fotografias como figuras:

— Aceptacion cuando sea la unica posibilidad de
representacion o sea el modo habitual en el sector

e son fotografias y no se admiten, tienen que ser dibujos trazados
con instrumentos de dibujo técnico.

— Aceptacion siempre que

e permitan distinguir bien todos sus detalles.

e Color
P201700805




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

Ampliacion de contenido:
Ley 11/1986: art. 22:

2. Si durante el procedimiento de concesion se modifica total o
parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerara como
fecha de presentacion la de introduccion de la modificacion respecto a la
parte afectada por ésta.

Ley 24/2015: art. 48:

5. La solicitud de la patente o |la patente no podran modificarse de manera
gue su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya
presentado inicialmente.

6. En el procedimiento de oposicion, o en su caso en el de limitacion, la
patente no podra modificarse de modo que se amplie la proteccion que
confiere.




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

Opinion escrita como 12 comunicacion del examen:
Art. 34 RP:

2. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas considerara el informe sobre el estado de la técnicay la
opinion escrita como primera comunicacidn ak solicitante sobre si la invencidn reune los requisitos
formales, técnicos y de patentabilidad previstos en [

3. Cuando del examen no resulte la falta de ninguin requisiéQ que lo impida, se concedera la patente
solicitada conforme a lo dispuesto en el articulo 35 del presen\e Reglamento. Si el solicitante hubiera
modificado su solicitud de patente, se comprobara que tales mpdificaciones cumplen con los requisitos de
los articulos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

mmmm) Concesion directa

4. La Oficina Espaiola de Patentes y Marcas denegara la patente en e de que el solicitante no
hubiera realizado ningun acto para obviar las objeciones contenidas en la priméra comunicacidn. La
resolucion de denegacién debera notificarse, indicando los motivos, y se publicara en el «Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial» una mencion relativa a la denegacion.

— Denegacion directa
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1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

Plazo para solicitar cambio de modalidad o
divisional:

Art. 44 RP:

. El solicitante de una patente podra solicitar, a iniciativa propia, la division
de su solicitud en cualquier momento anterior a la finalizacion del
examen sustantivo.

Art. 46 RP:

. El solicitante de una patente podra pedir, en cualquier momento anterior
a la finalizacion del examen sustantivo, que se transforme su solicitud de
patente en una solicitud para la proteccion del objeto de su invencidn
bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.




1.2. Problemas detectados en la
tramitacion

Comunicacion fin de examen sustantivo de la solicitud de Patente de invencién
201730844

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que ha finalizado el
proceso de Examen Sustantivo sobre la solicitud de patente 201730844, lo que se
publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 12/11/2019. El BOPI
puede consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es).

Con esta publicacion se pone fin al plazo estipulado por el articulo 32.1 del Reglamento
de Ejecucion de la Ley 24/2015 para prgsgntacion.de observaciones sobre la
patentabilidad de la invencion objeto de la solicitud.

Asimismo, se le informa que conforme al articulo 51.1 de la Ley 24/2015 de Patentes

tnaliza la nasibilidad de_soliciiar la fransformacion de su solicitud de patente a otra

modalidad de propiedad industrial.

Por altimo, atendiendo al articulo 44 .2 del Reglamento de Ejecucion de la Ley 24/2015,

con dicha publlcacmn se pone finalplazg previsig para sglicitar 1a divisign de su solicitud

inicial.

Por ello, cualquier solicitud relacionada con los puntos anteriores deberia presentarse

antes de dicha fegug de Q||Q|'|gﬁg'|g’|i en BOPL




1.2. Problemas detectados en la

tramitacion

LEY 24/2015
TRAMITACION

EXAMEN SUSTANTIVO

OBJECIONES EN EXAMEN SUSTANTIVO (ART. 3.5 EF)
Conforme al articulo 34 del Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes el solicitante dispone de
un plazo de dos meses para corregir la solicitud o efectuar las alegaciones oportunas, indicandole
que si asi no lo hiciera se procedera a la denegacion de la solicitud.

] ES 2636377 41

P OITOT34 (X}

76] RUIZ GARCIA, JOSE (50,0%)
MONZON GARCIA, ALBERTO {S0,0%)

FINALIZACION DE EXAMEN SUSTANTIVO

A efectos de finalizacion de plazos para presentacion de observaciones sobre la patentabilidad
{articulo 32.1 del Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes), solicitud de cambio de modalidad
{articulo 51.1 de la Ley 24/2015 de Patentes) y peticion de division de la solicitud de patente [articulo
44 7 del Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes), se comunica gue ha finalizado el proceso de
Examen Sustantive sobre las siguientes solicitudes de patente.

1) ES 2635246 A1

H P JITIE [T

] UNIVERSIDAD DE BURGOS [100,0%)




1.3. Traducciones por personas

autorizadas en virtud de Orden
ETU/320/2018




1.3. Traducciones por personas autorizadas en
virtud de Orden ETU/320/2018

e Traducciones de PE y PCT
» Por el solicitante

» Cuando el solicitante no tiene residencia en Espaia:

» Por Agente de la Propiedad Industrial

» Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperacion

» Otros profesionales:
0 Con conocimientos linglisticos de nivel C2

0 Con Grado universitario del sector técnico de la patente o con experiencia de 20 traducciones
de patentes pertenecientes a dicho sector técnico

A7

Debe aportar una declaracion responsable de que reune los requisitos

Y

Firmada por el propio traductor

Y

Guia orientativa




1.4. Instruccion de reembolso de
tasas




1.4. Instruccion de reembolso de
tasas

Resolucion del Director de la OEPM, O.A., de fecha 4 de marzo de 2019, se ha aprobado la Instruccion sobre la
aplicacion de los articulos 36.5 y 183 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y el articulo 45.3 de su
Reglamento de ejecucidn, relativos a la dispensa de realizacidn del informe sobre el estado de la técnica en
determinados supuestos, asi como al reembolso de la tasa por solicitud del informe sobre el estado de la

técnica y de la tasa por solicitud de examen sustantivo.

) TASA BUSQUEDA )
TASA IET (IBI previo) INTERNACIONAL PCT (IET previo) TASA EXAMEN SUSTANTIVO (EPI previo)
ISA=ES IPEA=ES
ISAZES ISAZES IPEAZES IPEAZES
ISA=ES
Entorno CPE No entorno CPE Entorno CPE No entorno CPE
-Evaluacién de posible o o o i
mencion 1Bl G A R - Reembolso 25% si se -Reembolso 100%: si totalmente L Reembolso 75% si se .
L puede basar totalmente -Devolucién del 100% puede basar totalmente I Reembolso 25% si se
- Devolucién del 100% puede basar totalmente  |-Reembolso _parcialmente: 50% uede basar totalmente
- Parcialmente: 50% 50%: si busqueda adicional It P
- Nada: 0%
2.2 2.3 1.2 3.2 3.3
Solicitudes de devoluciéon presentadas a partir del 4 de marzo de 2019




1.5. Reembolso de tasas




1.5. Reembolso de tasas

Peticion de devolucion a través de formulario “Solicitud Devolucidn Ingresos Indebidos” 3004X

[ INICIO ]

k J
1. Recepcion de |a solicitud

Ventanilla o presentacion electrénica

'

2. Estudio de |a solicitud

Seccion de Recaudacidn

l

3. Consulta al Departamento

iHay informacion
suficiente para
ez0lver |a soliciud?

Seccidn de Recaudacian

¥

4. Estudio de la solicitud y
contestacidn del Departamento

Dpto. correspondiente

5. Terminacian |

&

Seccidn de Recaudacian

FIN




1.6. Licencias obligatorias




1.6. Licencias obligatorias

Clases (art. 91 NLP)

Falta o insuficiencia de explotacion

Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de
obtencion vegetal

Necesidad de poner término a practicas anticompetitivas
Motivos de interés publico

Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la
exportacion en aplicaciéon del Reglamento (CE) n.2 816/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre
la concesion de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la
fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion
a paises con problemas de salud publica

23




1.6. Licencias obligatorias

Falta o insuficiencia de explotacion
Obligacion de explotar:

» por si mismo o por tercero autorizado, ejecucion en Espana o en la
OMC que abastezca la demanda espafola

» 4 anos desde presentacion o 3 desde concesion

» Prueba: incumbe al titular y cualquiera admitida en Derecho
Licencia obligatoria:

» Cuando no ha iniciado la explotacion

» Interrupcién por mas de 1 afios

» Salvo excusas legitimas

24




1.6. Licencias obligatorias

Necesidad de poner término a practicas anticompetitivas:

Por decision judicial o de la CNMC que decreta la sujecion de la
patente al régimen de licencias obligatorias:

» Se comunicara a la OEPM, que publicara en el BOPI
» Tramitacion de expediente ante la OEPM
» No necesario justificar intento de licencia contractual

Si el Gobierno considera razones de interés publico, acordara por RD
la sujecion de la patente a licencias obligatorias:

» Procedimiento como otras licencias por interés publico

25




1.6. Licencias obligatorias

Motivos de interés publico:

»a) La iniciacién, el incremento o la generalizacion de Ia
explotacion del invento, o la mejora de las condiciones en
gue tal explotacion se realiza, sean de primordial importancia
para la salud publica o para la defensa nacional.

»b) La falta de explotacidon o la insuficiencia en calidad o en
cantidad de la explotacion realizada implique grave perijuicio
para el desarrollo econdmico o tecnologico del pais.

» c) Las necesidades de abastecimiento nacional asi lo exijan.

26




1.6. Licencias obligatorias

Fabricacion de productos farmacéuticos destinados a la exportacion:
Las solicitudes de licencias obligatorias se dirigiran a la OEPM;

Las licencias se tramitaran conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento
(CE) n.2 816/2006 y se regiran por lo dispuesto en él;

La licencia surtira efecto a partir de la fecha en la que la resolucion que la
conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicandose la que
sea posterior;

La resolucion que acuerde la licencia establecera el canon;

La licencia podra ser revocada por la OEPM si el licenciatario no cumple las
condiciones con las que fue otorgada;

Toda infraccion de la prohibicion prevista en el articulo 13 del Reglamento
(CE) n.2 816/2006 y en el articulo 2 del Reglamento (CE) n.2 953/2003 del
Consejo, de 26 de mayo del 2003, destinado a evitar el desvio comercial hacia
la Unidn Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerara
una infraccion de la patente sobre la que recae la licencia.

27




MUCHAS GRACIAS.

Oficina Espainola de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)




