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La OEPM como Administracion Internacional PCT

Tramitacion de una solicitud internacional PCT

Lugar: Oficinas Receptoras (Oficina Internacional
., de la OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)
1) Presentacion

Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU
2) Inforr.nc.a’de Bﬁsﬂuedﬂ Traslado al solicitante de los documentos
+ Opinion Escrita relevantes. Opcién de continuar por el
hecho por ISA (AT, AU, CA, CN,

EP, ES, FT, JP, KR, RU, SE, US) Capitulo IT u optar por entrar en fase nacional

3) Examen opcional realizado por IPEA A la vista del examen el solicitante
(AT,AU, CA, CN, EP,ES, FI, JP, KR, RU, decide si comienza la fase nacional en los
SE, US)

dos
4) Comienza la fase nacional en los estados designados
considerando el examen realizado por IPEA

5) Se sigue el procedimiento de concesion
propio de cada estado designado
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PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE REIVINDICA UNA PRIORIDAD ANTERIOR

PRFSFHTOCINN
SOLICIMUD PUBLICALION PETICION EXAMEN

PCT DE LA SOLICITUD  PRELIMINAR. INTERN.

PRIMER. DEFOSITO
FECHA DE PRIORIDAD

INFORME DE BUSQUEDA
+ OPINION ESCRITA

L

20 22

Nuevo limite
de solicitud
de Examen

AHO DE PRIORIDAD TASA PCT

BUSQUEDA PCT

| Art. 22
MODIFICAGION DE
REIVINDICACIONES

PERIODO DE DECISION
SO0EBRE LA ENTRADA EN

LA FASE HACIONAL

PERIODO DE DECISION
SOBRE LA ENTRADA EN

LA FASE NAGIONAL
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PLAZOS DE LA TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT
CUANDO SE TRATA DE UN PRIMER DEPOSITO

y PRESENTAGION
PRIMER DEPOSITO INFORME DE BUSQUEDA | pyBLICACION PETIGION EXAMEN
FECHA DE PRIORIDAD + OPINION ESCRITA DE LASOLICITUD  PRELIMINAR INTERH.

FASE
NACIONAL

W

20 | 22

Nuevo limite
de solicitud
BUSOUEDA de Examen
PCT

MODIFIGAGION DE
TASA DE TRANSHISION REIVINDICACIONES |: Art. 22

DE BASE Y DE BUSQUEDA PERIODO DE DECISION

SOBRE LA ENTRADA EN
TASAS DE DESIGNAGION LA FASE NACIONAL

PERIODO DE DECISION
SOBRE LA ENTRADA EN
LA FASE NACIONAL
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REQUISITOS MINIMOS PARA SER
ISA

Al menos 100 examinadores

Disponer o tener acceso a la documentacion
minima PCT

El personal debe ser capaz de efectuar las
busquedas en los distintos campos tecnicos

El personal debe al' menos entender los distintos
idiomas en los que esta redactada la
documentacion minima PCT
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DESIGNACION DE UNA ISA

Organo encargado: Asamblea de la Union PCT
Consentimiento de la oficina designada
Acuerdo OMPI — ISA

Declaracion de Administracion de Busgqueda
competente por alguna oficina receptora
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ADMINISTRACIONES DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL

AT KR
AU RU
O\ SE
= US
EP CA
JP Fl
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ADMINISTRACIONES DE
BUSQUEDA COMPETENTES

Una o varias pueden ser competentes

La OR especifica la(s) Administracion(es)
competente(s)

El solicitante elige gué Administracion desea
si hay mas de una (lo debe especificar en el
petitorio)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

La OEPM como Administracion Internacional PCT

Fase
Internacional PCT
en Espafiol

Fase Nacional en
cada Estado

Solicitud PCT
Oficina Receptora

Esparia

México \
Colombia
Costa Rica

Cuba

Ecuador

Nicaragua

El Salvador

Guatemala
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OEPM como ISA

Total peticiones
BISalaOEPM | 1997 1998 2003 2004 2005
I
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RESPONSABILIDADES DE LAS ISAS

Examen del #itulo (regla 37)

= Si falta o es incorrecto y la OR no lo ha
notificado, la ISA lo debe redactar

Examen del resumen (regla 38) y de la figura
gue se va a publicar junto con el resumen

= Modificable por la ISA

m El solicitante puede contestar en el plazo de
un mes
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RESPONSABILIDADES DE LAS
ISAS

Comprobaciones en relacion coni las SL

= De acuerdo con ST25

m S| hay defectos se comunican al solicitante
Comprobacion de la exigencia de unidad de invencion
(regla 40)
Autorizar la correccion de errores evidentes
a peticion del solicitante o por indicacion de la
propia I1SA
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INFORMES EMITIDOS DENTRO DEL
CAPITULO I:

CAPITULO 1I:
e Informe de Busqueda Internacional (IBI)
e Opinion Escrita (OE)
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Plazos

Si'la solicitud PCT reivindica prioridad:

m En el plazo de TRES meses desde la fecha de
entrada en ISA

Si'la solicitud PCT no reivindica prioridad:

m En el plazo de NUEVE meses desde la fecha de
presentacion internacional
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FALTA DE UNIDAD DE
INVENCION

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

= Razonado
= Indicacion n® de invenciones
= Indicacion cantidad a abonar

m Si es posible se acompana el resultado de la
busgueda internacional para la invencion
mencionada en primer lugar en las
reivindicaciones.
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FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

Pago bajo reserva
= Comité de examen

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

Se emitira el IBI para la(s) invenciones para
las gue se haya pagado tasa de busgueda o
tasas adicionales
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FALTA DE UNIDAD DE
INVENCION

Excepcion: si la busgueda para las demas
INVenciones no requiere esfuerzo excesivo, Se
realizara para todas las invenciones.
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INFORME DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL

Contiene:
m Los simbolos de la IPC

= [ndicacion de las areas tecnicas
objeto de busgueda

= Indicaciones relativas a la falta de
unidad de invencion (en su caso)
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INFORME DE BUSQUEDA
INTERNACIONAL

Contiene:

= Indicaciones relativas a la estimacion de
gue no puede efectuarse una busgueda
provechesa en relacion a ciertas
reivindicaciones

Relv. Complejas
Excepciones de busqueda (M. tto.)
= Lista de documentos relatives al estado

de la tecnica con indicacion de su grado
de relevancia
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INFORME DE BUSOUEDA INTERNACIONAL

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

INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL =

La OEPM como Administracion Internacional PCT

OPINION ESCRITA

Objetivo:
Dar al solicitante una primera indicacion de :
NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACION
INDUSTRIAL de la selicitud' de la: manera mas
efectiva posible

Igualmente se da informacion sobre otros defectos
de la solicitud.

Intentar gue la OE sea de la maxima utilidad para las
etapas posteriores, incluyendo sugerencias de
modificaciones que evitarian una opinion negativa en
fases posteriores.

Se emite simultaneamente con el
Informe de Blsqueda Internacional
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OPINION ESCRITA (regla 43bis)

Simultaneamente con el IBI
No se publica
Se transmite all solicitante y a la Ol

La Ol la envia a las oficinas designadas y la
pone a disposicion del publico a los 30 meses
desde la fecha de prioridad.

Se convierte en IPRP (Capitulo I) si no entra
en Capitulo 11
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OPINION ESCRITA: PAUTAS

Clara

Completa (indicando todas las objeciones)
Bien estructurada (empezando por las objeciones de
Mmayor peso)
Para cada motivo de objecion indicar:

m La parte de la solicitud afectada

m El requisito PCT que se incumple

m El razonamiento (clausulas tipo)
Concisa (evitando expresiones redundantes)

Intentar indicar al solicitante las modificaciones que
evitarian una opinion negativa en el IPRP del Capitulo II
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Opinion Escrita: Elementos

(FORMULARIO PCT/ISA/237):
Base de la Opinién
Prioridad
» Falta de formulacion de opinién
» Falta de Unidad

Documentos Citados
Defectos

Observaciones sobre Claridad y Congruencia

La OE es un documento compuesto de 8 recuadros que
analizan los distintos aspectos de la solicitud PCT
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Opinion Escrita (ISA 237): Primera pagina (1)

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

Remitente: LA ADM]_NISTRACION ENCARGADA
DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Destinatario: PCT

OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43h:s.1 del PCT)

Fecha de expedicion
(dia/mesiaiio)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario PARA CONTINUAR LA TRAMITACION

\ Véase el punto 2
Solicitud internacional N* Fecha de presentacion internacional cha de prioridad (diw/mes/afio)
(dia/mes/afio)

Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificacion nacional e IPC \

Solicitante A

2. CONTINUACION DE LA TRAMITACION
Si se hace una peticidn de examen preliminar internacional, esta opinion se considerard como una opinidn escrita
de la Administracion encargada del examen preliminar internacional ("IPEA") salvo en aquellos casos en los que el
solicitante elija una Administracion distinta a ésta y, la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional
segln lo previsto en la Regla 66.1bis(b) que las opiniones escritas de esta Administracion encargada de la
busqueda internacional no serdn consideradas como tales.

Si esta opinién es, como se indica més arriba, considerada como una opinidn escrita de la IPEA, se invita al
solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la
expiracion del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de envio del formulario PCT/ISA/220 o antes de la
expiracion del plazo de 22 meses a contar desde la fecha de prioridad, aplicandose el plazo que expire mas tarde.
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Opinion Escrita (ISA 237):
Primera pagina (2)

La presente opinién contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:
Recuadro [ Base de la opinidn

Recuadro 1L Prioridad

Recuadro 11 No formulacion de opinion sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial
Recuadro IV Falta de unidad de invencion

inventiva y la aplicacion industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion
Recuadro V1 Ciertos documentos citados

X
L
L
0
[[] RecuadroV Declaracion motivada segiin la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad
U
[[] Recuadro VII  Defectos en la solicitud internacional

U

Recuadro VIII  Observaciones relativas a la solicitud internacional
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i ) Soliciid internacional IN*
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Opinion Escrita
(1SA 237):
icn de la_soli{'il giﬂzl_zl que es el idioma de una traduccién proporcionada a los Recu ad ro I

b s Pelas 12.3.2) y 23.1h)).

. Enlo que se refiers a las secuencias de nucledtides v/o de aminoacides divulgadas en la solicitud internacional y B ase d e Ia
necesarias para la invencicn reivindicada, esta opinion se ha establecide sobre la base de:

. .y
& Tipo de el Opinion
una lista de secuencias
L

tabla(s) relativa(z) a la lista de secuencias

b. Formato del material
en papel
en formato electrénico

¢. Fecha de presentacidn/entrega

[] contenido en la solicimud interacional tal ¥ COIO 38 Presento

presentade junte con la solicitud intemmacional en formate electronico
presentade posteriormente 2 esta Administracidn a los fines de 1a bisqueda
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PCT/ISA/237: Recuadro Il Prioridad

DIRECTRICES CAP 17

“Esta parte de la opinion o del -
) ) ) i i olicitud mternacional IN°
informe no es pertinente si la I ARGADA BE LA HOSGURDA T TS ANACIONAL PCT/ES2005/000000
solicitud internacional no Recuadro 1L Prioridad
reivindica prioridad.
< p 5 o S 1. [ Eldecuments que figura a continnacién no se ha entregade todavia

Ade mas, cuan do se reivind gue [0 copia de Ia solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicado (Reglas 438is.1 y 66.7 2))
una p ri 1) I"idad : pe ro tOd as |aS [] traduccidn de la solicitud anterior cuya prioridad se ha reivindicade (Reglas 435is. 1y 66.7 b))

I 1 I En congecuencia, no se ha podido considerar la validez de la prioridad reivindicada. Sin embargo, se ha establecido esta
Cl tas CO nte n I(j_as en el ) | nfo rme opinidn asumiendo que la fecha pertinente es la fecha de prioridad reivindicada
de b uSq u ed al nte rmacion al 2. [[] Lapresente cpinién se ha formulade come s1 ne se hubiese reivindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha

H H derado valida la reivindicacién d dad (Reglas 43551y 64.1)

h ayan Sl d (0) p u bl ICad as antes d e %;ni;;‘;;:i;; laoge:t{::]t;a;:)lz pi:s)::trsi :pm1égrf :ES Eonszisderi come fecha pertinente la fecha de presentacién
Ia feCha de pI’iO I"i dad méS intzmacional indicada més arriba
antigua’ no Seré necesario 3. Observaciones complementarias, 1 procede:
examinar la validez de la
reivindicacion de prioridad”
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Recuatre IT. Neforrod wdin de opiniin sobrels nuvelad, b aoividad irvendiva vl aplicaciin industiad

Ho se ha eamitado Ja oaediin de o ol dhjato de b korawcin reirindicads parece serrero, mplicr wa actividad
Twertira (bo ser aridevte ) o ser auscaptible de aplicad®: kudnaial por I gae Tespecty:

O alemgmiods lusolictd itemaconal,

O 2 las reirindicadanes Hos.

PCT/ISA/237: Recuadro Il
No formulacion de opinion
sobre |la novedad, la
Presentaciones actividad inventiva )/ la
eI e IR aplicacion industrial

pesble fommlarirg i dadficatira gracise):

debido ague:

O lasolidmd dtemacioeal o Jae raridicacimes Hee.
arL Olestiin ge Tefieren o ohjeto dgniate, respecto del omnl o Adminktradtn ro ety dolizadn a efectar
et pre imivar terrndmal Erecisar):

Teorias
Razas, variedades vegetales
Planes negocios

Tratamiento, diagndstico

Imposibilidad por falta
de claridad MOTIVOS

O lasreirindicacianes, o las reimindicu ories Hos. 1o et fimdadas adecundumerde @
T desrpeifi porlo gae es imposhls fomolr e qpid sigdficatira.

[0 twsehaemitidh rforme de Baqueda idemadmalpan dickees reiridicadanes Hos.
[0 Lalita de seonewciz de raadedtidos wo amirodcidos no omple lanomma estindar pravista e ol Aneso ©de L
Trstmacciones Admindctmtir e porgae :
I lista ey papel [ o sepresertd
[ 1w omple lromma estauiar
In lista en formato legbleporordaader [ 1o se presentd
O 1o omple laromma estidar
O lns tblas relativas a L letas de searencias de mucleotidos wo amirodcidos, sitnicamerte se han presadado e
formato leghble parordaador, no amplen con ke reguiskos téaicos pravitos el e C-33 de e
Framacciore Admindctratir .

O Werrecawdro aplemertario paramas dealles.

Fomwalario PCTIRALET (reoandm LY Bhemo 2004 )
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OBJETOS EXCLUIBLES DE LA BUSQUEDA

Teorias cientificas y matematicas.

Variedades vegetales o razas animales o
procedimientos esencialmente biologicos de
obtencion de vegetales o de animales, distintos
de los procedimientos microbiologicos V.
productos obtenidos por dichos procedimientos.

Planes, principios 0 metodos para hacer
negocios, para actos puramente intelectuales o
en materia de juego.
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OBJETOS EXCLUIBLES DE LA BUSQUEDA

Meétodos de tratamiento quirdrgico o
terapeutico del cuerpo humano o animal, asi
como les metodos de diagnostico.

Simples presentaciones de informacion.

Programas de ordenadores, en la medida en
gue la Administracion encargada de la
busgueda internacional no disponga de los
medios necesarios para llevar a cabo las
busquedas.
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Reradm IV, Fsba demidad deimvenc
V4 N

1O ammumt alicinks, elsclictn:
O hapagad twas adid 5
O bapagudo tsas wdich 1o protista
[0 1o bapagd tsas adicdonk - - s .
20 Eﬁaﬂmmmiﬁmemmngu_smss.e omple b edgecia d midad de frenddn v decide ro requerir al Opl n Ion ESCrIta:

colidtade el pagn de tasas

3.Eqn%wf:::ijj:muwmmmﬂmmw131.132y133: Recuadro IV
Falta de Unidad de

Invencion

1.- LISTA DE INVENCIONES
2.- MOTIVOS:

Generales Unidad

A priori

A posteriori

4. Encorgecumda, lupreets opiiin se ba et koido conrelaciinalosparte siguistes de o solichod itemadaal
O todas lspartes de b solichad.
[ laspartes relatirac alas reimirdicacionee Hos.

Formlario P CT/ISA.237 (reazado TV Ervro 2004 )

(Micima Espadoly
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Opinidn Escrita, Recuadro V-

Novedad, Actividad Inventiva y Aplicacion Industrial

. Solicitud internacional N°
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL
Recuadro V.  Declaracion motivada segin la Regla 43bis.1.a)i) sobre la novedad, la actividad invenfiva y I
aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

Este es el Recuadro
1. Declaracion ’ \ esencial de la Opinién
si

Novedad Reivindicaciones

Reivindicaciones NO ESCFIta

Actividad inventiva Reivindicaciones SI

Reivindicaciones

Aplicacion industrial Reivindicaciones P OS i t i Va. 0 n eg at i Va

Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones

Se refleja la opinion del
examinador basada en el
informe de busqueda y
se emite la valoracion
técnica de la invencion.

CLAUSULAS TIPO
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Opinién Escrita, Recuadro V:
Lista de documentos:

D1

D2

. . 1.- DOCUMENTOS CITADOS
Motivaciones: 2 - PLANTEMIENTO
3.- FALTA NOVEDAD
4.- FALTA ACTIVIDAD INVENTIVA
Obviedad
Combinacién
Casos
Diferencias
Método
Efecto inesperado
Reivindicaciones dependientes
5.- TIENE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA
Diferencias
Casos
No obviedad
Documentos citados
Reivindicaciones dependientes
6.- SUGERENCIAS DE MODIFICACION
7.- USO MEDICO
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LAS CLAUSULAS TIPO EN LAS OPINIONES
ESCRITAS

= Son textos previamente elaborados gque se utilizan para motivar
técnicamente las razones de las objeciones eni las comunicaciones y
resoluciones.

 Facilitan el trabajo al examinador para la realizacion de la
notificacion y suponen un salto cualitativo en cuanto al rigor técnico
de la notificacion que se emite.

= Hacen homogeéneas las argumentaciones tecnicas y facilitan su
iInformatizacion.

e Las clausulas tipo utilizadas en la OEPM se basan en las elaboradas
por la Oficina Europea de Patentes y las de la Oficina Sueca de
patentes
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Clausulas Tipo PCT

. Ligeras variaciones
Texto de |a Cl3| Materal conocida
todo realizacion
El..D... de ac| i
q Propdsita esperada
ha sido omitid Selecoidn obvia

caracteristica [ventaia comercial

Salir

Examen Oficina de Blsgueda Internacional 4'
Enviar

Asociada s PCT/ISA237 - Declaracion motivada segin la Regla 43bis.1a)(i} sobre |2 novedad, 1a actividad inventiva... - Punto 2

Class IFaIla actividad invertiva f- Guardan

SubClase: [Cosce j'-- Mediicar |

Titulo E“-

Eliminar

]

Esta simplificacion na implica actividad inventiva (Articulo 33(3) PCT)

Las Clausulas Tipo en el escritorio
del examinador:

3 niveles

37/99

(Micima Espadoly
de Patentes y Marcss
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Solicitud internacional K°
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Recuadro VI Ciertos documentos citados

Opinidn Escrita: Recuadro VI,

1. Ciertos documentos publicados (Reglas 435is.1 y 70.10)

Fecha de prioridad

Solicitud N* Fecha de publicacion Fecha de presentacidn (validamente reivindicada)
Patente N (ulfar/mess i) (dig/mes/asio) fulfa/mes aiio)

Solo interferencias de prioridad:

Documentos “E” o “P”

Ciertos documentos citados

¢ De acuerdo con la regla 70.10,
deben incluirse las fechas de
publicacion, presentacion y
prioridad de los documentos
citados en la opinion escrita, cuya
fecha de prioridad interfiera con
la fecha de presentacion de la
solicitud.

% En caso que no se admita
alguna prioridad debe hacerse

2. Divulgaciones no escritas (Reglas 43bis. 1 y 70.9)

Fecha de la divulgacién eserita
Fecha de la divulgacidn que se refiers a la divulgacién
no cscnia
idia/mesiano)

no escrta
(dia/meyiiiio)

Divulgaciones no escritas
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Opinion Escrita: Los Recuadros VIl y VIII

Para otras objeciones de fondo de la solicitud PCT

DBSERYACIONES

RECUADRO VII

- Reivindicaciones (en 2 partes,..)

- Signos de referencia

- Descripcion (estado de la técnica,...) - Claridad y concision de

- Unidades, términos, signos, simbolos.. la descripcion

RECUADRO VIIT
UNICAMENTE

descripcion, reivindicaciones y
dibujos

- Reivindicaciones no fundadas en
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OPINION ESCRITA

e han comprobado los defio pecto de Ia forma o el contenido de la solicitud internacional:

CLAUSULAS TIPO:

1.- DESCRIPCION

2.- REIVINDICACIONES

3.- SIGNOS DE REFERENCIA
4.- TERMINOLOGIA Y FIGURAS

Opinién Escrita: Recuadro VIII;
Observaciones relativas a la solicitud
internacional

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

Opinién Escrita: Recuadro VII;
Defectos en la solicitud internacional

OPINION ESCRITA
VIL  Observaciones relativas a la solicitud internacional

dad de las reivindicaciones, de la deseripein y de los dibujos y sobre si las

CLAUSULAS TIPO:

1.- REIVINDICACIONES
2.- DESCRIPCION Y DIBUJOS
3.- SUGERENCIAS DE MODIFICACION




La OEPM como Administracion Internacional PCT

ACTUACIONES SOLICITANTE

En respuesta al IBI y a la OE puede:

m Enviar observaciones informales sobre
la OE a la Ol

Modificar |as reivindicaciones
Pedir Examen preliminar Internacional

Posibilidad’ de modificaciones y/o
alegaciones

Retirar la solicitud

No hacer nada y esperar a la fase
nacional

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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FORMULARIOS MAS FRECUENTES
ISA / PCT

Notificacion recepcion copia: ISA/202
Emision IBI - Declaracion: ISA/210 - ISA/203
Falta Ul: ISA/206; ISA/212

SL incorrectas: ISA/225

Opinion escrita de la ISA: ISA/237
WWW.Wipo.int/pct/en/forms/index.htm

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006




La OEPM como Administracion Internacional PCT

TEXTOS UTILES PARA LA ISA

Tratado y reglamento PCT

= Modificaciones 1.4.2005:
hittp://www.wipe.int/pct/en/texts/index. ht
m

Instrucciones administrativas
Directrices PCT de busqueda y examen
hitp://www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.htm
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LA OEPM COMO ADMINISTRACION DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)

El 1 de junio de 2003, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
comenzo su actuacion como
Administracion encargada del Examen
Preliminar Internacional dentro del PCT y
respecto aquellas solicitudes
internacionales que se presenten a partir
de esta fecha y para las que la OEPM
sea competente como tal Administracion
al provenir la solicitud de un residente
en un pais hispanohablante adherido al
PCT (Espafia, México, Costa Rica, Cuba,
Colombia, Ecuador o Nicaragua) y que
haya designado a la OEPM.
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EL CAPITULO II DEL PCT
HITOS:

- Es opcional para el solicitante

- Proporciona al solicitante una evaluacion contrastada sobre
Novedad, Actividad Inventiva y Aplicacion Industrial antes de entrar
en la fase nacional. Tras la reforma del PCT el solicitante ya ha
tenido una primera opinion escrita en el Capitulo I. El Capitulo IT le
permite contestarlay mejorarla.

- Las modificaciones que se introduzcan en la solicitud internacional
en este proceso, se consideran vdlidas y parte de la propia solicitud
antes de entrar en la fase nacional en las Oficinas elegidas.

- Esta evaluacién formalmente no es vinculante para las Oficinas
Nacionales pero en la prdctica es el elemento de juicio mds
determinante

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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Examen Preliminar Internacional

1. El objeto del examen preliminar internacional es proporcionar una
opinion preliminar y no vinculante sobre

- Novedad (Articulo 33.2 y Regla 64)
- Actividad inventiva (no obvia)(Articulo 33.3 y Regla 65)
- Aplicacion industrial (Articulo 33.4)

2. Estado de la técnica pertinente (Regla 64, ver también Regla 33)

3. Solo las reivindicaciones relativas a la invencion o invenciones objeto de
bisqueda por la ISA se examinardn por la IPEA (Regla 66.1e) y Regla
66.2a)vi))

4. Determinacion de la falta de unidad de invencion (Regla 68)

- mismos criterios que para el Capitulo I (Regla 13 y Anexo B de las
Instrucciones Administrativas)
- requerimiento de la IPEA para limitar las reivindicaciones o pagar
tasas adicionales (que se pueden pagar bajo protesta)
- el solicitante puede elegir una invencion como “invencion principal” y
las invenciones para la que se paga tasas adicionales
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Presentacion de la solicitud de examen preliminar internacional

Se pide presentando directamente ante la Administracion encargada del examen preliminar
internacional una “Solicitud de examen preliminar internacional”. Tras la reforma todos los
estados contratantes son automaticamente designados en el momento de la solicitud y elegidos si
se solicita el Examen.

Lugar de presentacion (Regla 59)
1. Directamente en la IPEA y no en la RO, la ISA o la IB.
2. La(s) IPEA competente(s):

- determinada(s) por la RO

- si la RO determina mds de una, el solicitante tiene una posibilidad de eleccion
3. Al hacer su eleccidn, el solicitante debe tener en cuenta:
- el(los) idioma(s) aceptado(s) por la IPEA

- el hecho de que ciertas IPEA aceptan Unicamente solicitudes internacionales que han sido
objeto de bisqueda por determinadas ISA (por ejemplo, IPEA/EP y IPEA/US)

4. Si la solicitud internacional ha sido presentada en la IB en tanto que RO, las IPEA
competentes seran aquellas que habrian sido competentes si la solicitud internacional hubiese sido
presentada en la Oficina nacional o cualquiera de las Oficinas nacionales que, en funcion del
domicilio o de la nacionalidad del solicitante, podrian ser Oficinas receptoras competentes

5. La eleccion de la IPEA deberad indicarse en la primera pagina de la solicitud de examen
preliminar internacional

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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Quién puede presentar una solicitud de examen preliminar
internacional (Articulo 31.2.a) y Regla 54.2)

El solicitante, o si hay dos o mds, por lo menos uno de ellos

- que esté domiciliado o sea nacional de un Estado contratante del PCT obligado por el
Capitulo II, y

- cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina receptora de un Estado
contratante, obligado por el Capitulo IT

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

+ Cuando se presenta una solicitud de examen preliminar a una IPEA no competente o a una RO, o
a una ISA o a la IB, esa Administracion u Oficina debe:

- indicar la fecha de recepcion en la solicitud de examen vy,

- transmitirla a la IB, que a su vez la transmitird a la IPEA competente (o, si hay mds de
una, a la IPEA competente elegida por el solicitante)

- o transmitirla directamente a la IPEA competente (o, si hay mds de una a la IPEA
competente elegida por el solicitante)

* La solicitud de examen preliminar internacional asi transmitida a la IPEA competente se
considerarad recibida en nombre de esa Administracion en la fecha de recepcion por la RO, ISA, o
IB o la IPEA no competente de que se trate.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006 48/99
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PCT
Solicitud de Examen Preliminar
Internacional
Formulario de solicitud impreso (IPEA/401)
Contenido (Regla 53)

una peticién ' ’ g

. . r. Titulo de I

solicitud internacional (por ejemplo, el
nimero de solicitud internacional)

el nombre del o de los solicitantes
cuando proceda, el nombre del agente

Estado de naciomalidad

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

el idioma a efectos del examen
pl"e“minal” internacional Fotado &2 nacionalidad (i Extado de domicilio fror

la firma de al menos un solicitante o SE——

Estado de nacionalidad (i Estado de domucilio (ner
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La OEPM como IPEA

TASAS

= [IPEA/ES: 523 €
= [IPEA /EP: 1615 €
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PLAZOS DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE EXAMEN

% La reforma del PCT ha limitado a 3 meses (desde el IBI+OE) o 22 meses
desde la prioridad para cursar la solicitud de examen preliminar internacional
(nueva regla 54bis).

Z= De esta manera se asegura que el Examen esté terminado antes de los 28
meses Yy asi poder iniciar las fases nacionales.

= Si la solicitud de examen se realiza antes del plazo de 19 meses desde la
prioridad permite retrasar de 20 a 30 meses la entrada en fase nacional a
aquellas oficinas nacionales que no aplique la modificacién del Art. 22.1

I:' ATENCION: Esta fecha de recepeion es posterior al vencimiento del plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad. En
consecuencia, por lo que respecta a ciertas Oficinas, la solicitud de examen preliminar internacional no tiene el efecto de
diferir el comienzo de la fase nacional a 30 meses (o0 mas en algunas Oficinas) desde la fecha de prioridad (Articulo 39.1)),
por lo que deben realizarse los actos requeridos para la entrada en la fase nacional en el plazo de 20 meses (o mds en
algunas Oficinas) desde la fecha de prioridad. No obstante, por lo que respecta a algunas otras Oficinas, serd aplicable
¢l plazo de 30 meses (0 mas). Véase el Anexo del formulario PCT/IB/301 y, para mayores detalles en cuanto a los plazos
aplicables, Oficina por Oficina, véanse los capitulos nacionales en el Volumen II de la Guia del solicitante PCT y el sitio
Internet de la OMPL

Formulario IPEA 402: Notificacion de
fecha de recepcion
Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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Estados en los que adn se mantiene la

reserva sobre el Articulo 22(1)
(26 Junio 2006)

PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities
(status on June 26, 2006)

STATES

PCT Articles 0@ ]

22(1) Decision of the Assembly of Luxembourg, Sweden, Switzerland, Uganda, United Republic of
the PCT Union of October 3, 2001 Tanzania
(PCT/A/30/7, Annex IV)
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERILA DE PATENTES

De: La ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAFR
INTERN ACIONAL

Diestinatario: PC T

REQUERIMIENTO PARA CORREGIR DEFECTOS
EN LA SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMIN AR
INTERNACIONAL

Examen de defectos (Regle 60.1 coLCT)
formales y administrativos s 08 ABRIL 2005

ici 5.04 2005
de Ia SOIICItUd de examen Feferencia del expediente del solicitante o del mandatario . !

reliminar internacional: RESPORSTA  rais i e tosbiin e et
p

Requerimiento IPEA 404 Soletfud ifemacional I T

Plazo 1 mes PCT/ES2004.000068 17 FEBRERO 2004 (17.02 2004)

Solicitante

Se mequiere al solicitante para gue en el plazo armba indicado comdja los defectos siguienies oque la Administracion
enrargada del examen prelitinar internac ional ha constado en la solicitud de exarmen prelirinar internacional:

1. B Mo peraite la identificacion de la solicitod internacional 4 la gue se refiere (Regla 60.1 b))

2. [0 Mo contiene la peticidn requerida (Reglas 53 2.a)j) v 5330

3. [0 Mo contiere las indicaciones requeridas relativas al mandatario, que se indican ex el Arexn (Reglas 53 2a)ii) v
5350

4. [ Mo contisne las indicaciones requeridas relativas a la solicitud internacional, que se indicar en el Anexo (Reglas
53 Zayiii) v 53 .6).

3. [0 Mo e ha presentando en el idioma prescrito, gue es: (Regla 55.1).

6. [ Mo se haestablecido en el forrnlario rpreso (Regla 53.1.4)).

7. B Se ha presentado en forma de irapresion de ordenador que no estd en conformidad con las prescriprionss que
fignran en las Instruceiones Sdwinistrativas (Regla 53.1.4)). .

2. [J HNo contiene las indicaciones requenidas relativas al solicitante que se indican en el Anexo (Reglas 53.2.a)(id),
5340, wal.lajhis)). .

9. [ Mo contiene la firmna requerida segin las modalidades indicadas en el Anewo (Reglas 532100, 53.8), 601 ater) v

. . o0.4)
Lunes de Patentes. 11 Diciembre iR usmspympupse

- AT i Diagrama de la tramitacion tipica de una solicitud internacional
S DE NOUSTRIA TUREMO -
s Fer e BF La OEPM cq
Meses Acciin
{a partir de la fecha de
prioridad mis antigua) Capitulo I (todas las solici inter

12 Saol. int. presentada en la
Oficina receptor

LA REFORMA DEL

TRATADO PCT: " ;L
1 ENERO 2004 i S A—

Sol. int. + [SR (+ modificaciones eventuales
segin el Articulo 19)

> La Opinion Escrita (OE) pasa al i
Capitulo I . E ot g i

22 (03 a partir
de Ia fecha de
Ia WOISA)*

Sin solicirud de EFL: continuacion La WO/SA s tamitmcomo primess
e la bramitaciias segin o Capitula | WOAPEA (salvo si ln [PEA decide otra cosa)

> En el mismo instante que se publica el
Informe de Busqueda Internacional, se modifcaioncs o argumnton
envia la OE al solicitante. 3

El solicitante puede enviara la
Oficina Internacional observaciones
sobre la WOISA
oficioso)

La IPEA cxamina la sol, int., tenicndo cn
cuenta modificaciones y arpumentos
eventuales

> Si el solicitante opta por el Capitulo Il
la OE se considera valida y se emite el
Informe Preliminar Internacional sobre
patentabilidad.

La IPEA puede evacuar otras opinioncs
escritas  requerir al solicitante para que
responda a las mismas

Il

La Oficina lnternacional emite el La IPEA emite el informe preliminar
28 informe preliminar intemacional ad internacional sobre la patentabilidad

. ’ sobre la patentabilidad (Capitulo T) (Capitulo I}

> Si no Opta por el Capltulo Il la OE se [contenido = la WOVISA) (= informe de EPI)

convierte en el Informe Preliminar ——
Internacional sobre Patentabilidad cuando : et rassaliscun | (| Egomeiun igessdione g
. puesto a disposicion del piblico piiblico (a peticién de la Oficina elewida)
pasa a las fases nacionales (IPRP =
International Preliminary Report on
ISR informe de busqueda intermacional

T Sol. int._solicitud internacional
Pate ntabl I | ty) ISA  Administracién encangada de la bisqueds intermacional WOSA  opinién escrita de la ISA
IPEA  Administracién encargada del examen preliminar intemacional ~ WO/IPEA opinién escrita dé la IPEA
EPI examen preliminat internacional

Informe preliminar internacional sobre la

Comienzo de la fase nacional Comienzo de Ia fase nacional

* En la prictica, la solicitud de examen preliminar internacional debe presentarse antes del vencimiento de un plazo

Lunes de Patentes 1 1 D iciembre 2006 de 19 meses para los paises que hayan emitido reservas transitorias respecto del Articulo 22
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PCT International Applications Filed

140,000

120,000 4

100,000 4

rYea

pe
a
3
[=]

60,000

Applications

40,000

20,000 4

1978 1979 1930 1961 1982 1983 1984 18985 1006 1987 1980 1989 10990 1901 19892 1083 1994 1905 1096 1997 1998 1909 2000 2001 2002 2003 2004

PCT Filing Date

Efectos de la Reforma en la
presentacion de Solicitudes de
Examen Preliminar
Internacional (Capitulo II)

2001: 74,9% IPEA/ISA fu - H
2004: 32’8% IPEA/ISA 1990 ‘ 1991 I 1992 ‘ 1993 I 1994 ‘ 1995 I 1996 ‘ 1997 ‘ 1998 ‘ 1999 ‘ 2000 ‘ 2001 ‘ 2002 I 2003 ‘ 2004

Chapter Il Filing Date
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INFORMES EMITIDOS DENTRO DE CADA

CAPITULO:

CAPITULO I:
e Informe de Busqueda Internacional
e Opinién Escrita

CAPITULO 11

e [Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
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Opinion Escrita de IPEA después de la reforma
iii NO ES OBLIGATORIA !!l, ya que la Opinién Escrita de ISA

se considera valida como Primera Opinion de IPEA.

Directrices 19.14 “No es obligatoria una nueva opinion escrita cuando la que
haya emitido la Administracion encargada de la busqueda internacional se
considere como la primera opinion escrita de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional. Al emitir el informe de examen preliminar
internacional, el examinador debera tener en cuenta todas las observaciones o
modificaciones efectuadas, en su caso, por €l solicitante”

Igualmente en Directrices 19.15 “... no serd necesarfo emitir otra opinion
escrita antes de la emision del informe de examen preliminar internacional,
incluso si quedan objeciones en suspenso. No obstante, cuando el solicitante
se haya esforzado manifiestamente por superar o rechazar las objeciones
planteadas en la opinion escrita ..., podrd emitirse una nueva opinion escrita ...,
S/ lo considera util y si dispone de tiempo suficiente ... antes del
vencimiento del plazo fijado a este efecto en la Regla 69.2.”
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Opinion Escrita de IPEA despueés de la reforma

Existe una excepcion en la que si es obligatorio emitir una segunda opinién
escrita en el Capitulo Il recogida en la Regla 66.1 bis b. Se tienen que cumplir
dos condiciones:

1) El solicitante opta que el Capitulo Il lo desarrolle una IPEA diferente
de la ISA que realiz6 el Capitulo I.

2) La IPEA no reconoce (mediante declaracion previa a la OMPI, como
es el caso de la EPO) las opiniones escritas de la ISA.

Si se realiza sustituye a la OE de ISA y realiza una funcion similar a la antigua
OE de IPEA.
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
FRemiterte: L ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR

La Opinion Escrita de ISA y la
Oplnlén Escrita de IPEA ey MTERNACIONAL

PCT
» La Opinién Escrita elaborada

’ 0 OPINICN ESCRITA DE LA ADMINISTRACION
dentro del Capitulo I se considera DE EXAMEN PRELIVINAR INTERHACIONAL
valida dentro del Capitulo Il del PCT

., {Regla 66 de] PCT)
(con la excepcién de que IPEA no I
. - . . . B, & Xjoes 101
admita Opiniones Escritas de ciertas (diesmesteio)
ISAs d iferentes) Referencia del e xpediente del solicitante o del mandatario PLAZO DE RESPUESTA mesesiiias deside Ja focka de
expedictin indicada mids andha
Solicitud internacional H* Fecha de presentacion internacional Fecha de priovidad (diafmesiatio)

(i/mesiafio)

> En las directrices de PCT se insiste Clasifo i Tnfermacional b Patentes (IPC) o chefioacion nacknale FC ) 9
en que la decisién en la elaboracion

de una segunda Opinion Escrita en soleienie
el Capitulo Il queda a la total
I|bertad del eXamlnador L [0 Laopinidn escrita establecida por la Administracion de bisgueda intemacional

Osi O 1le

se considera una opinidn escrita vélida para la Adrainistracion de e xareen prelirainar internacional

FORMULARIO PCT/IPEA/408 2 Y —————————————————

Recuadro [ Base de esta opimaon

» Plazo “normal” 2 meses.
> No superarad los 3 meses, ni serd inferior a 1 mes.

> Retrasos de respuesta: no tienen efecto si no se ha elaborado todavia el informe definitivo

EE’Q R ey s La OEPM como Administracion Internacional PCT

Presentacion de Modificaciones al solicitar el

Examen Preliminar Internacional

Mod ificaCién de Recuadro N° IV BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Declaracion relativa a las modificaciones:*

reIVI nd I CaCIO nes (A rt . 19) 1. Elsolicitante desea que el examen preliminar internacional comience sobre la base de:
o 2 2 la solicitud internacional tal como ha sido originalmente presentada
para la publicacion de la

la descripcion I:I tal como ha sido originalmente presentada
SO I I Cltud I:I tal como fue modificada en virtud del Articulo 34
las reivindicaciones D tal como han sido originalmente presentadas
M Od ifi CaC i é n d e Ia SO | i C itu d D tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 19 (junto a cualquier declaracion de acompanamiento)

D tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 34

(A rt : 34) cu ando Se so I ICIta el los dibujos I:I tal como han sido originalmente presentados
exam en p re I I m I nar D tal como fueron modificados en virtud del Articulo 34
|nte rn aCIOnaI . EI SOI Icltante ) El solici desea que toda modificacio da a las reivindicaci en virtud del Articulo 19 se considere invalidada.

5 Cuando la Administracién encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al
u ed e u e re r a otar e I | azo mismo tiempo que la busqueda internacional segin la Regla 69.1.b), el solicitante solicita a la Administracion encargada del
p q g p examen preliminar internacional que difiera el comienzo del examen preliminar i ional hasta el imi del plazo
d 22 aplicable segtin la Regla 69.1.d).
e m eses para p rese n tar 5 El solicitante desea expresamente que el examen preliminar internacional comience antes de la expiracion del plazo

aplicable segun la Regla 54bis.1.a).

Cuando no se haya marcado ninguna casilla, el examen preli internacional i sobre la base de la solicitud internacional

.gn . , z
modificaciones y asi lo hara

- tal como haya sido presentada inicialmente, o, si la Administracion encargada del examen preliminar internacional recibe una copia
CO nstar e n Ia SO | | Cltu d d e de las modificaciones efectuadas a las reivindicaciones en virtud del Articulo 19 y/o de las modificaciones efectuadas a la solicitud

internacional en virtud del Articulo 34 antes de haber comenzado a redactar una opinion escrita o el informe de examen preliminar

exam e n p re I I m I n ar internacional, comenzara sobre la base de la solicitud internacional asi modificada.
it Formulario PCT/IPEA/401
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Hojs de seguimienta. ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

SOLICITUD INTERNACIONAL PCT

Tiralo
VEHICULD ARTICULADD

Hoja de
Seguimiento del
Examen -
P re I | m | nar A HBREVA iy ol
Internacional
Liegada peticion 08 FEBR. 2005 (08-02-2005) . "

Inicio del Examen Preliminar Internacional segian Regla 69:
B s

l
| A partirde: 08 FEBRERO 2005 (08-02-2005)

IPEA se establecers 28 meses desde prioridad

Antes 08 AGOS. 2005 (08-08-2005)

ficina Espaols

L [ e Pucres y Marcs La OEPM como Administracion Internacional PCT

CONSIDERACIONES AL INICIAR EL EXAMEN

1. El solicitante tiene derecho a que se le conceda una entrevista verbal
con el examinador, siendo también posibles entrevistas adicionales (Articulo
34.2) a) y Regla 66.6))

2. Las modificaciones y/o argumentos deben darse dentro de los distintos
plazos fijados en el procedimiento. Si se presentan posteriormente, es

posible que la IPEA no los tome en cuenta si ya ha empezado a elaborar la
proxima opinion o el informe (Regla 66.4 bis).

3. Consecuencias de la falta de modificaciones o respuesta cuando se han
emitido opiniones negativas:

— el Informe de IPEA sera previsiblemente idéntico a la Opinién Escrita

— la solicitud no se considerara retirada ni abandonada
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERLA DE PATENTES

S PCT
El Infor‘me de Examen Pr‘ellmlnar‘ INFORME PRELIMINAR INTERNACI

Internacional pasé a denominarse
Informe Preliminar Internacional

sobre Patentabilidad: Nuevo

formulario PCT/IPEA/409

sy et iR La OEPM como Administracion Internacional PCT

El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
(Art 36 y Reglas 69,70y 74)

Evaluacidn definitiva de la IPEA

Estructura y contenido similar a la Opinién Escrita salvando el hecho
gue es un informe definitivo que no invita a realizar modificaciones

Puede ser POSITIVO:
Subsanados los defectos sefialados en la Opinién Escrita

Directamente emitida sin Opinién Escrita
0 NEGATIVO

Sin subsanar defectos de la OE.

NO INCLUYE SUGERENCIAS DE MODIFICACION
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La OEPM como Administracion Internacional PCT

El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
(Art 36 y Reglas 69,70 y 74)

5. El plazo para el establecimiento del informe seréa de (el que expire mas tarde
(Regla 69.2)):

1) 28 meses a partir de la fecha de prioridad
i) 8 meses después del pago de las tasas

iii) 8 meses a partir de la fecha de recepcion por la IPEA de la traduccion de
la solicitud de acuerdo con Regla 55.2,

6. Puede contener “anexos”, es decir, hojas con modificaciones o rectificaciones de
errores evidentes autorizadas por la IPEA (Regla 91) que han sido utilizadas como
base para el informe (Regla 70.16)

7. Correspondencia (como cartas) o copias de modificaciones sustituidas por
modificaciones ulteriores no se anexan al informe (Regla 70.16)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

La OEPM como Administracion Internacional PCT

El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad
(Art 36 y Reglas 69,70 y 74)

8. No existen disposiciones para la apelacion o cualquier otro procedimiento durante
la fase internacional ante las Administraciones Internacionales

9. El informe se envia al solicitante y a la OMPI (Regla 71.1)

10. La OMPI envia copias del informe y cualquier traduccién del informe al inglés
exigida a las Oficinas elegidas (Articulo 36(3)(a)y Regla 72.1)

11. La OMPI no traduce los anexos (Articulo 36.3)b))
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La OEPM como Administracion Internacional PCT

El Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad:
Elementos

Informe Examen Preliminar Internacional (FORMULARIO IPEA 409)
> Base del Informe

» Prioridad

» Falta de formulacion de opinion

» Falta de Unidad

> Novedad, Actividad Inventiva y Aplicacion Industrial _
» Documentos Citados

> Defectos

» Observaciones sobre Claridad y Concordancia

Tiene una estructura similar a la Opinion Escrita salvando el hecho que es
un informe definitivo que no debe invitar a realizar modificaciones.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

La OEPM como Administracion Internacional PCT

IPIP: PAUTAS DE ELABORACION

Claro
Completo (indicando todas las objeciones)

Bien estructurado (empezando por las objeciones de
mayor peso)
e Para cada motivo de objecion indicar:
— La parte de la solicitud afectada

— El requisito PCT que se incumple
— El razonamiento (clausulas tipo)

Concisa (evitando expresiones redundantes)
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
Remutente: Li ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR
g INTERNACIONAL
PCT Tt
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capizida 11 del Tratado de Cocperacicn en materia de Paterdes)

TRATADO DE COOPERACION EN MATERLA DE PATENTES

PCT

OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACTON
(Asticudo 36 ¥ Fagha 70 &1PCT) DE EXAMEN PRELIMINAR NTERNACIONAL

Raferencis del expechents del sobentante
o del mandatario PARA ACCION WVéase fnrmulario PCTAPEALLE (Regl 66 del PCT)

Sobicived intemacwaa N¥ Fechade =t k Fecha de priondsd (i
ddhamasiafia)

I Falentes ([P0 o 8 ] vea clsid kacan nack Tiefetencia del e xpediente del solicitante o del mandatario sesilias deede lafecha de
- diexin indicada mis arha

Solicitud infernacional H° Fecha de presentacion intermar: Fecha ds (diakmasiafio)
(diafnesiaiio)

Clesificacion Intemacional de Paterdes ([PC) o clsHiracion nacional e IPC.
Bl ety infurme prefman sbemmacind sore palenishidsd s establece por et Admsstrciin eocaygada del P O RTADAS

wsamen prrlimans ndetnacionsl ee i e Articuko 33 e lnssmite al sobcilante coafiame al Articuko 36
INFORME commpoende m total & Bojas, inchrida la poesente hojs de portads Selicifante
;O

que errmpresies

VW

remtade al subeaante @ b Qe Intermactonal) un totalde s, dessrite @ comdinuscion ~
La i} ita establecida Ta Adrainistrari da ints 1
[0 ojse de In descripeidn, Jos mivindicaciones yho ko dbuios que han sido modificadss ¥ que . e B
sivven b base ol pressnts mforme, yio de Bojas que contienen Tectific aciones antonizadas por Ost o
eats Adsinistracais (véase Js Raglh T0.16 ¥ b Seceidn 607 & b Instraccicoss Adminstntivg se considera una opinin escrita vilida para i5n de examen prelivinas itermacional
&1PCT)
(prizners, ete.) opinid dieaciones relativas  los puntes siguientes.
Recuadm | Base d ests opinion
Recuadra [T Prioridad
Recuadro [T HNo formulacion de @suhx& la novedad, la actividad iroventiva ¥ la aplicacion
industrial
Recuadra [V pn
Recusko ¥ Declaracion g cxin la Reglh 662(a)i) sobre la novedad, Ja actividad
. invlustrial;cites 5 eplicariones en apoyo de vsta declanacion

Tojas que mempliin o otma hoja antesios, per que emy Admiistrcin cosnden, que
comtienen modificacinses que ss axtienden mia ol de 1s divelpuesin de s mvencidn tl como
fie origmalments peserisds, segin se oo en o] purtn 4 dl Recusdm 1y o2 o] Recusdsn
Seplementana

p[]  fremstido dmicamente o le (feina Iriernacionall un tota] de (indicar tipo y wimern de soposiels)
electrisicolal) e contiens ma listn de secneneias yio sblata) selatrala)
sk e farmonts IgEAr por orderador, como ae indicn e ¢l Racoadm Seplemestario mlaton o Listis

Recuadn ¥1
Reeuadro VID
Recuadro VI

Tl vesnts adimue contine e acianes 1o irvas & bos prados ipastes
[ Bage de este irforme
Facusdo 11 Friordsd
Becusdo [T Ho formelscién de opmabn scbee 1o novedsd, b sctivided ovestiva ¥ la aplicacsin
industrial

OO0 OO0 ooB¥E

: Se invita al solicitante para mda & Ja presente opinidn
D Peemdel?  Fiiadewidedde iveocitn . ¢Cuando? Véase elfp s arsba Autes dsl vercimiento de cas plazo, el solicitante puede pedi wma
(] Fecosdn ¥ Dechuciin mottds segin o A 353 sbre b movedsd b aciivided pré tracidy, véese 1 Regla 66 2(z)
imventiva < ain induslgial, cile ap oComo? respuesta por eserito, acorpafiads de rodificaciones, si procede, segin ls Regh 663
[ Fecusd V1 Cierlos documentis cilados Respecto de la forma el idioma de las modificacionss, véanss las Reglas 66 2 y 66.0
[ Fecosdm VIl Defictos en b sbicirnd ssermacional Ademss  Respecto de la obligacién del e xaminador de fener en cuenta madificacionss o argumentos, véase la
Regla 66 4bis,

Respecto de wra comumieacion oficiosa con el exannador, véase Js Regla 6.6

Respectn de wa pesibilidar adivional de presentar modificaciones, véase la Regla 66.4
Sino hay respuests, el infonme de e xamen prelivinar pemarional se enitivd sobre la base e Ja presente opinion.

[ Freosdo VI C relatr o b solieitad

Fecha de de Ja sobcitod de ezumen poelmma | Fechs de finalmac o del poesente mfomme

aemwcinal 4. La fecha limite para la emisién del informe preliminar internacional

sohe (Capitulo IT del PCT) conforme a la Regla 69 2 es:

Woskm v dvoriin postal & B & & rmmn okt v deeecion postal & |2 Adiimistracion & exame | Fiwionain aviorzeds
prelirimar intemacieral ‘prelimirar internacional
OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS
4, 1- 26071 Madrid (Espatia)

e fx 1" de bebfn ° de fax +3491 349 53 04 M e teléfoma:

Formiams FCTITE *

Lune IPE 09

i Forulanio PCT/APEA08 (pramera

: INFORME 2006 IPEA 408: OPINION >

ST [ o Py s La OEPM como Administracion Internacional PCT

IPIP (PCT/IPEA/409)
Primera pagina

El presente informe contlens indicariones relativas a los puntos sizuientes:
Becuadro I Bage de este informme

E3]

[] Pecuadeoll Priondad

[0 FecuadroIII Mo formmlacidn de opinidn sobre la novedad, la actdidad imventtva v la aplicacion
industrial

[0 FecuadroIV Falta de uridad de irvrencidn

[0 FRecuadro ¥ Declaracidn  rotbeada segin el Artienlo 352) sobre la novedad, la actiadad
imventtva v la aplicacidn industrial; citas v explicaciones en apoyo de esta declarac idn

[0 Fecuadro VI Clertos docurnentos citados

[] Eeeuadro VII  Defectos en la solicitud internacional

Cl

Fecuadro VIII  Ohservaciones relatfras a la solicitud internac ional
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de Py Mareas La OEPM como Administracion Internacional PCT

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTARILIDAD

IPIP

(Capitulo IT del Tratado de Cooperacidn en materia de Patentes) (PCT/ I P EA/4O 9) -

(&rticnlo 36 7 Regla 70 delPCT)
/

Y Primera pagina

Feferencia del expediente del solicitarged™ T~
o del mandatario 2’ PARA ACCION Véase formulario PCT/AIPEAIM1E

Solicitud internacional M* \ Fecha de presentacidn internacional Fecha de priovidad {dia/mesafo)
2ils)

TRATADO DE (0 0FERA CTON EN MATERIA DE PATENTES

(B AL MR

PCT

- — - L o p— - o o
Clasificacion Internacional de Patentes (TPC) 0 a la vez clasficacion nacional e IPC ELL00L, CADIZ AR A T A
= A

wanri 1y Ttume)
Feala 71 14 PLT)
06 TUNTO 2005
— Hiniming
Solicitante wen6 20s)
NOTIHCACION INEORTANTE

e ] iy T TR0
PCT/ES2 0047000 23 (2405 20d) (1306 Hod)
El presente informe preliminar intemacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administracidn encargada del E DDE TANE

exarnen preliminar interracional segin el Articulo 35 ¥ se transmite al solicitante conforre al Artieulo 36
Este INFORME corprende un total de hijas, incluida la presente hoja de portada.
Este infonme tarabién contiene ANEXOS, que comprenden:

salimumuz qus la Admsu s mespa dd = om podimea iowemend be smuds @
e 1 22le ‘e aiate,

a [0 (fremifido al solicifante p a la Qficing fernacional) un total de hojas, descritas a continuacidn: e

O hojas de la descripeidn, las refvindicaciones wio los dbwjos que han sido modificadas ¥ que : DD B R L
sirven de base al presente informe, wio de hojas gque contienen rectificaciones autonzadas por

esta Administracidn (véase la Regla 70.16 w7 la Seccidn 607 de las Instrucciones Adwministrativas
del PC'T).

hojas ue reernplazan a otras hojas anteriores, pero que esta Administracidn considera gue
contienen modificaciones que se extienden mds alld de la divulgacion de la ivencidn tal como
fue originalmente presentada, segin se indica en el purdo 4 del Recuadro I v en el Recuadro
Suplementario.

fremifido imicamente @ la Cficing fernacional) un total de (indicar tipo v nimero de soporels)
electramicols)) » fue contiene una lista de secuencias vwio tabla(s) relatreasis),
solo en formato legible por ordenador, coran se indica en el Recuadro Suplementario relativo a Listas de
Secuencias (ver seccidn 802 de las Instrucciones bdraivdstrativas) & T e e | Fona m

IE LATERTET TIATCAD
1T B W)
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Solicitud infernacional H*
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOERE
PATENTABILIDAD PCT/ES2004/000100
Recuadro L Base de esie informe
1. Porlogue respecta al idioma, este informe se ha estable cido sobre labase de la solicitud infernacional en el idio ra en I P I P
el cnal se depositd, sabn indicacidn en contra sefialada a continuacion

[ Este inforne estd basada en una traduceidn del idioma original al siguients idioma
traduscifn proporcionarks a los fines da
[ bisqueda internazional (segim Reglas 123 y 23.1 b}

[0 publicacién de la solicitud intermacional (segin Regla 12.4)

=
[ examen proliminar intemacional {segin Reghs 55.2 3 55.3)
. Por Io gue respecta a los elemendos de la solicitud internacional, esta opinidn se ha establecido sobre la base de (as R e C u ad rO I

hojas da reemplazo gue hapan sido enviadas  la (Yicina recepfora en raspuesia  un requerimisnto segim el arficulo
14 se las denoming en este informe como "nicialmenis presentadas' p no se anexan al informe).

[0 lasolicitud internacional tal v con fue nicialiente presentadaienviada B aS e d e I I n O r m e

[0 1z deseripcitn:

que g5 elde una

)

piginas tal comun se pressntarmeriaton it cialents
piginas * recibidas por esta Ad énen fecha
péginas * recibidas por esta Ad om en fecha

as reivindi 5 . . -
D) tes mfvindicaciomes 3. [ Las modificaciones ha ocasionado 1 anulacion de:

pginas tal coruo se presentaone

paginas * miodificadas (acompafiadas de una declaracion)

péginas * recibidas por esta Adwministraciin e I:l la descripcién, pagmas

péginas * tecibidas por esta Adwinistrasion e R

[ les rervindicaciones, H's

O los dibujos: O los dirgjos, hojasifig,

piginas tal comuo se presertarone . g }

piginas ¥ oo por esla A rarion o O lalistads secuencias grrecisar)

paginas ™ tecibidas por esta fudvarastracion e [ tabla(s) relativals)a la lista de secuencias fprecisar)
[ una lista ds seouencias yio tabla(s) relativals) - ver Recuadro Suplementario relativo a Lig

4 [ El presente infomne ha sido establecido comn sl no se hubiesen presentado (almmes de) las modificaciones
EI |nf0rme Prel|m|nar |nternaCIOna| anexadas a este informe ¥ listadas shajo, wa que se ha considerado que than reds alld de la deulgacion de la

irvencion tal coran fue presentada, coran se indica en el Recuadio Suplementario (Regla 70.2.63).
sobre Patentabilidad (IPIP) evallta
los mismos elementos y el mismo
contenido que la Opinion de la ISA.

la descripeidn, piginas
las refvindicaciones, M’
los dibnjos, hojasifiz,
lalista de secuencias fprecisar)
tahlalz) relathealsha la lista de seeuencias forecizar)

ooooag

Cambia el formulario adaptandose

a la circunstancia del

p roced | miento - * Sige utiliza el punto 4, algumas o todas estas paginas pueden llevar el sello de “"sustituida”
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- Recuadro Il Prioridad

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE

Solicitud internacional M*

Recuadro IL Prioridad

PATENTABILIDAD PCT/ES2004/000100 IPEA 409

entregado en el plazo prescrito los documentos sizientes:

[ copiade la solicitud anterior cuya prioridad se ha refvindicado (Fegla 66.7.a))

3. Obgervaciones adicionales, si procede:

1. [ Elpresente inforree se ha formulado cormo si no se hubiese retvindicado ninguna prioridad, debido a que no se han

[0 traduccidn de la solicitud anterior cuya prioridad se ha refvindicado (Regla 66.7h))

2. [ Elpresente inforrue se ha formulado como si no se hubiese refvindicado ninguna prioridad, debido a que no se ha
consideradn wdlida la remvindicacién de priovidad (Regla 64.1). En consecuencia, a los efectos del presente
informe, ge considera como fecha pertinente la fecha de presentacion internacional indicads més arriba.

GU I DEI—I N ES CAP 17 OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION

ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Recuadro 11: Prioridad.

N el

IL Prioridad

17.25 Esta parte de la Opinién o del 1. [ Eldocumento que figura a continuarion no se ha entregado todavia:
informe no es pertinente si en la
solicitud internacional no se reivindica
una prioridad. Ademas, si se reivindica

una prioridad pero los documentos

citados en el informe de buquEda opinidn asumiendo gue la fecha pertinente es la fecha de priondad rervindicada.

internacional se publicaron todos antes

de la fecha de prioridad mds antigua, no 2. [ La presente opinién se ha formmlade coma si no se hubiese refvindicado ninguna prioridad, debido 2 que no se
i i i ha consideradn vdlida la refvindicacion de priovidad (Reglas 43501 7 64.1).

es_ . n.eces,arlo (.:On.SIderar oA st = En consecuencia, a los efectos de la presente opinidn, se considera coro fecha pertinente la fecha de presentacidn

reivindicacion de prioridad es valida. T R A T

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 200N Gt LIS E s

[0 copiade la solicitud anterior cuya prioridad se ha rervindicado (Reglas 430is I p 66.7 a)).
[ traduccidn de la solicitud anterior cuya prioridad se ha refvindicadn (Reglas 435151 p 66.71)).

En consecuencia, no se ha podido considerar 1a validez de la priovidad refvindicada. Sin exabargo, se ha establecido esta

Solicibad irtemacional H*
INFORME FRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
FATENTABILIDAD PCT/ES2004/0001 00

Recuadre I Ne formulacién de opinitn sohre Ja nevedad, ba acividad invendiva y 1a agticadin industrial

Ho se ha examinado la cuestifn de £i el objeto de L irerenciin refvindicads parece ser rawvo, drplicer wa actividud
franativa (o ceT eviderte) o ser susceptible de aplicacifm dustrial por 1o que Tespecta:
[0 al comfimto de 1a colicind ftemacional,

[ s reivindicaciones Hos.

debidn 4 que:

[ 1 solicimd et emarional o las Teivindicaciomes Mog
en cestifn se Tefieren al objeto siguierte, Tespecto del qual la Admindstraciin o estd oblizada a efechiar m examnem
prelimingg Ftemariomnal grecdsa)

Teorias Tratamiento, diagnéstico
Razas, variedades vegetales Presentaciones
Planes negocios Programas ordenador

O

1a descriprin, las Tetvindicaciones o los dibwjos fndquese cudles a continuaion) o e reivindicariones Hos
en qestion, no son claos, de mamera que no es

posible fommlar uns opiiin sigificiiva (recisa:

Imposibilidad por falta de claridad

[ L reivindicaciones, o ks Tefvindicaciones Hos. o casstion, wo estin fundadas
adecusdanats e La descripeidn, por lo que e Snposible fonmala ma opiian significative (redia)

[ =0 s ha emitido infonue de Wsqueda tamacional pars dichas refvindicaciones Hos.
[ =o fa posible fomular wna opidfe significativa sin 1u lista de secuencias; ol solicitante no gposté e el plase
previsto:

[ s lista d¢ secumcias o papel de acuerdo a b nomma previta en el ftwmo € & s Rwtcciomes
Administrativas y dicka lista no eshivo a disposicifn de la Administracifn de Evamen Preliminar ktemacional
an fommay maners aceptable para elia.

[ e lists de secusncias an fommato elecTénice de amerdo com la nomua prevists el Anewo C© de las
Estrucciomes Administratives, y dichs lista no estavo a disposicin de la Administracidn de Eromnen Prelimins
temacional en fomma ¥ maners wceptable pazs ella

[ 1atasa por presetacifm tardis de wna lista de secusnciss e respuesta a un requerimisnto segin las meglas
13ter 110 )y L3er 2

[ =0 s pude fomuala wn opinitn siguificative sin las tiblas relaives 3 b listas de secumciss; el solicitate o
presents m el pln estdblecido dichas tiblas en fommado eleczimico de aruerdo con los requisitos témicos
establecidos en el Anexo C-es de las Instruc ciomes Administrativas, ¥ tales tablis no estuvieron a disposicitn de la
Arminisraciin de Exanen Prelimina hiemaciomal m foma y mawer aceptable paa ella,

[ les tablas elativas a lus Listas de seruencias de rmacledtidos y/o de auin dcidos, si se han pres etado {oic pnente, m
fommate elecrinico, no cunplen con los Tequisites téacos previstos en el Snexo C- de ls hstacciones
et

[0 Wer recuadro suplemereario para mide detalles

Fommlirio PCTAPEAADS (e caadro IDCART 2005)

bmo Administracion Internacional PCT

CLAUSULAS
TIPO

IPIP: Recuadro 11
Falta de formulacion de
opinion sobre la novedad,
actividad inventiva y la
posibilidad de aplicacion
Industrial
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FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

e Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es):
PCT/IPEA/405

Razonado

Indicacion n® de invenciones

Indicacion cantidad a abonar

Plazo 1 mes para la respuesta

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

De: ADMINISTRACION ENCARGADA DEL EXAMEN

—— Falta de Unidad de Invencién:
REQUERIMIENTO PARA LIMITARLAS EI for'mular‘|o PCT/IPEA/405

REIVINDICACIONES O PAGAR
TASAS ADICIONALES

(Articulo 34.3)a) y Regla 68.2 del PCT)

Fechadeenpedicion
(diaimesao)

Reforenciadelexpedientedel solicitanteo del PLAZO DI UESTA P
mIsdiasdesdelafechade
mandatario e 1 @ 2 M expedfénindicadamasabajo

Solicitudinternacional N* Fechade pre-Wgggionintermacio
(dlia/mesfaia)

Solicitante

1 La Administracién encargada del examen preliminar internacional

i) estima quelasolicitudinternacional isfacela exigencia deunidad de lainvencién (Reglas 13.1,13.2y 13.3) por
lasrazones indicadas en el Anexo

ii} considera, portanto, que (miner) invenciones estan reivindicadas enlasolicitud internacional, como seindica
enel Anexo.

REQUERIMIENTO PARA LIMITAR LAS REIVINDICACIONES Solicitud intermacional N*
O PAGAR TASAS ADICIONALES

I, ) -
iii) recuerdag esarioproceder preliminar

aralas reivi icac lones
paralasq bleeidoningininforme de bisquedainternacional (Reglagb.1 <)),

2, Enconsccucncia, s requieres unto 3 sigui
2 E 1 | punto 3 si
dicad ;

x quslini
én, enel plazoindicado mas arriba:

= =
Tasaporinvenciénadicional imera d P delas tasas adicionales

CLAUSULAS TIPO

Se informa al solicitante que, sezin la Regla 68.3.¢), toda tasa adicional puede ser pagada bajo protests,
s h egas | A : e ada, protests,

delainvencionoqueel img

3 la gadadel ¢
| A que, inid iris 1a

4. Endefectoderesp e InA stracién encargada del examen preliminarinternacional emitird el informe de

examen preliminar Iparal delasolicitud internacional indicadas en el Anexo, que parecen referirseala

invenciénprincipal
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FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

Pago bajo protesta:
- Comité de examen

- Traslado de la decisidon

a la Oficina Internacional
al solicitante

(PCT/IPEA/420)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

Se notifica al solicitante que, tras haber examinado la protesta relativa 4l pago de las tasas adicionales, la Administracidn
encargada del exaraen prelirinar internar ional ha adoptado la decisitn sigmente.

1. [ Se ha considerado justificada la protesta, de tal marera que
las tasas adicionales ¥, en su caso, la tasa de protesta se reerdholsardn integramente en su momento.
¥ 2 i

[ seefectuard, a sudebido tisrpo, un resrabolso parcial por importe de (imporiefmoneda)
pot el motfeo o los motros siguientes:

2. [ Seha considerado injustificada la protesta, 7 no se procederd al reercbolzo de la tasa o las tases adicionales v,
en s caso, de la tasa de protesta, por el motivo o los motivos siguientes:

3. [0 Le Administracion de Exarnen Prelimivar Internacional declars que la protesta se idera no p tad:
debido a gue ¢l solicitante no ha pagado la tasa de protesta aplicable en el plazo especificado en el recueriradento
(Formulario PCT/PEAM05)

ATENCION

El solicitante debe notificar 1o antes poshle a la Oficina Internacional si desea que e ervie a las Oficinas designadas
una topia de la protesta ¥ de la decisidn relatfea a la misroa.

TIna copia de esta notificacion ha sido ervdada a la Oficing Internacional

HNombre y direccidn postal de Ta Admirdstraciin encargada | Funcionario autonizado
del examen preliminar internacional
OFICINA ESPANOLA DEPATENTES ¥ MARCAS
C/ Panani, 1- 28071 Madrid (Esparia)
M de fax: 91 349 53 04 H* de teléfonn:

Forreulario PCTIPEL A0 (ke 2005)

(Micima Espadoly
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INFORME FRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTARTLIDAD

Soleatud mrernacional MY

PCT/ESZ004/000100

Recuaden TV, Falta de unidal de invencion

plaze previeto al efects:

ha hiemitade lag revindicacienes

ha pagado tasas adicionales

no ha hmitado lag resvindicactones o1 pagade tasas adicsonales

pagar tasas adicionales.

O] secumple

[ no se cumple por las siguientes razones:

ha pagado tsas adicionales bajo protesta y, en su caso, b Lus de protesta

ha pagade tasac adicionales bajo protesta, pero Ta taca de protesta aplicable ao ze ha abonade

2 ] Esta Administracién coneidera que no se cumple la exigencia de unidad de la invencidn, por los motives indicades
a continuacién, y conforme & la Regla 68 1, decide no requerir al solicitante para Lmitar las reivindicagiones o

3 Tata Ad ibn dera que o] iento de unidad de i S segin las Reglaz 131,132 7 133

1 [ FEnrespuesta al sequerimiente paga limitar s resvindicaciones o pagar tasas adicionales, el solicitants, dentro del P .

Recuadro IV
Falta de Unidad de Invencion

1.- LISTA DE INVENCIONES
2.- MOTIVOS:

Generales Unidad

A priori

A posteriori

Concept Reasoning

4. Encensecuencia, el presente informe se ha establecido conrelacidn alas partes siguientes de la solicitud internacional:

[ todas las partes de la solicitud,

[ las partes relativas a las reivind Wos

Formularic PCT/IPEAA0 (recuadro IV)(Abril 2005)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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C

Selicitud internacional 197
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTARBILIDAD

PCT/ES2004/000100

Recuadro V.
industrial; citas ¥ explicaciones en apoyo de esta declaracion

Declaracion motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion

1 Declaracién

Nowedad Reivindicaciones

[ .

Reivindicaciones

NO

Actividad inventiva Reivindicaciones

si

Reivindicaciones

NO

Aplicaciédn industrial Reivindicaciones

st

Reivindicaciones

NO

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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La OEPM como Administracion Internacional PCT

IPIP:

Recuadro V;
Novedad, Actividad
Inventiva y Aplicacion
Industrial

Este es el recuadro
esencial del Informe
Preliminar Internacional
sobre Patentabilidad.

Se refleja el dictamen
del examinador y se
emite la  valoracion
técnica de la invencion.

79/99

i
= =
- FINETERIC ficiza Espatiols
=
EE: DE NOUSTRIA TURSHO & kias Mt
Solicitud internacional N°
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD
Recuadro V. Declaracién motivada segim el Articulo 35.2) sobre la dad, 1a yla
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion
1. Declaracién
Novedad Reivindicaciones si
Reivindicaciones NO
Actividad inventiva Reivindicaciones si
Reivindicaciones NO
Aplicacién industrial Reivindicaciones si
Reivindicaciones NO
|
2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)
OPINION ESCRITA DE LA

La OEPM como Administracion Internacional PCT

IPEA 409: INFORME

El recuadro V admite
valoraciones positivas, igual

que el ISA 237

ADMINISTRACION DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAT

Solicitud internacional N°

Recuadro V. Declaracion motivada segun la Regla 66.2(a)(ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracig

1. Declaracién

IPEA 408: OPINION
Sélo si hay valoraciones

Novedad

Actividad inventiva

negativas

0& civindi
Aplicaeién industrial $0

Reivind ﬁes
Ri\ pjciones

ol

mndicaciones

Reivindi

Reivindi

2. Citas y explicaciones

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2(
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Solicitud internacional H*

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD PCT/ES2004.000159

Recuadro ¥.  Declaracion motivada segin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva ¥ la aplicacion
industrial; citas ¥ explicaciones en apoyo de esta declaracion

1. Declaraciin

Monredad Rerdandicaciones  1-28 51
Remandicaciones ju[e]
Actividad ireentiva Remvindicaciones i)
: Rervindicaciones  1-28 HNO

Ejemplo Informe
o A plicacion industrial Rervindicaciones  1-28 SI
negatIVO Refvindicaciones NO

2. Cltas v explicaciones (Regla 70.7T)
Documentos tenidos en consideracidn.

Doc. Numero Publicacion o Identificacion Fecha Puhb.
D0l |EPR1243499 4 25.09.2002
D02 | UIB4128157 4 05121978
D03 | FR722026 A 10.03.1932

El objeto de la invencién de la solicitnd presentada consiste en un vehiculo atticulado que
comprende un chasis con un primer extremo en el que estan instalados al menos dos elementos de
rodadura orientahles v un segundo extremo con al menos un elemento de rodadura fijo tractor, con
elevada adherencia ¥ accionado por un motor. Asimisto, comprende un bastidor winculado al
chasis por medio de al menos una articulacidn ¥ un segundo extremo con al menos dos segundos
elementos de rodadura orlentables. Dicha articulacidn hace girar a bastidor v chasiz en un
movimiento con eje de giro paralelo al suelo v perpendicular a la direccion de desplazamiento del
wehiculo, pudiendo estar la articulacidn (segin dos diferentes formas de realizacion) bien en una
zona intermedia entre el chasiz v el bastidor (ver reiwindicacidn 7) o bien entre el segundo
extremo del chasis v el primer extremo del bastidor (ver reivindicacion ).

Lunes de Patentes. 11 Diciembre
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Solicitud internacional H*

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD PCT/ES2004000159

Continuacion Becuadro V. Declaraciin motivada segin el Articulo 35(2) sobre la novedad, la actividad inventiva ¥
Continuacion 2. la aplicacion indusirial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion
En otra forma de realizacién (ver retvindicacidn 22), el elemento de rodadura tractor es vinico v
situado en una posicion media del chasis en la direccion transversal v en una posicion media entre
los primeros ¥ segundos elementos de rodadura en direccion longttudinal El documento D01
consiste en un vehiculo tractor que consta de dos bastidores articulados en sus extremos, con unas
_ _ ruedas tractoras (2) intermedias de orientacion fija accionadas por una unidad tractora (3) v ruedas
Continuacion autortentables {12) ¥ (13) en los extremos. Tanto el marco compuesto por los dos bastidores (o
chasis v bastidor) como el sisterna de ruedas v la articulacién entre los bastidores de D01 anticipan
el objeto de la invencidn de la solicitud segin la forma de realizacion de la rerrindicacidn 8 de la
solicitund, La condicidn de elevada adherencia de las ruedas tractoras es facilmente deducible para
un experto en la materia. Por tanto, dicha forma de realizacion de la invencion solicitada carece de
actividad mventiva en wista de D01

El documento D02 consiste en un wehiculo motor articulado para minusvalidos. Segin se aprecia
facilmente en la figuras de D02 comparandolas con las figuras de la solicitud, todos los elementos
del chasis de la solicitud, segin la forma de realizacidn de la retvindicacidn 7, se encuentran en
D02, salvo el sistema de traccidn ¥ direccidn. Sin embargo, dicho sistema de traccidn ¥ direccidn es
conocido del estado de la técnica, bien en D01 (como se ha comentado mas arriba) o bien en D03
{donde se puede encontrar especificamente el sisterna de cinco medas al que alude la reivindicacidn
22). Es evidente para un experto en la matenia la combinacidn de los documentos D02 v D03 para
atilar el objeto de lairvencion solicitada v por tanto la forma de realizacidn de la invencidn segin
la retvindicacidn 7 también carece de actividad inwentiva El resto de retindicaciones son cuestiones
practicas, las cuales i prespamente de 1os docuroentos citados o 1

12 4 la wista de los docutnento citados, el objeto de la mvencidn de la solicitud
carece de actividad inventiva ¥ no satisface las condiciones impuestas en el Artficulo 33(3) PCT.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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PATENTABILIDAD

La OEPM como Administracion Internacional PCT

oliritud frternacicmal T
PCT/ES2004,/000068

B’ dro V. Ded

indusirial; cibas ¥

tivada segin el Articule 35.2) sobxe la novedad, la actividad & iva ¥ Ia apli

en apoyo de esta declaracidn

Ejemplo Informe

1. Declarciin

Hovedad

Aotrridad moverntiea

Aplinarién wdostrial

positivo

=

2. Citas v explicariones (Fegla 70071
Documentos tenidos en consideracion.

Doc.

MNiimero Publicacion o Ide ntificacion

Fecha Pub.

Do1

T3 5220869 &

22.06.1993

D02

JP 2000043503 A

15.02.2000

Do3

U3 2694164 4

09.11.1954

D04

JP 1016402 A

19.01.1920

Dos

EF 0200837 A

12.11.1984

Doé

GB 2123704 A

02.02.1984

D07

T2 A125055 4

03.10.2000

D03

FR 626360 A

31.07.1930

Dog

FR 724958 A

06.05.1932

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 200

El documento D01¢las referencias en paréntesis cotresponden a este dorumento) se considera el
mas proximo del estado de latécnica al objeto de la reivindicacion 1, ¥ divilga un vehiculo capaz
de desplazarse sobre supetficies ferromagnéticas graciaz a disponer de niedas magnéticas
especiales. En el modo de realizacion de la invencidn de la figura 4, se muestra una rueda
magnética (407 constituida por una lanta exterior (410 ¥ una rueda interior (457, La lanta exterior
(A1) consta de una pared amilar periférica (42) v paredes laterales (43); el material de la lanta
exterior (410 puede ser vn metal, wn elastdmero, una resina sintética o wn material compuesto.
También, (aundgue en un modo de realizacidn de la iovencidn alternstivo) se establece la
posibilidad en la columna 3, lineas 66-67, de que la Uanta exterior (41) esté cubierta por un
elastdmero con el fin de mejorar la traccidn v evitar daflar las supetficies ferromagnéticas. La
CEPE- EFTCC ey RN T PO O 1. I P P00 R P ETPALL PO o R L PPt ey o

INFORME PRELININAR INTERNACIONAL 50BRE
PATENTABRILIDAD

Solidnd rteracionad H
PCT/ES2004/000100

Reuadre VI. Clertos deaumuendos diados

1. Ciertos dooxmertos publicados (Fegla 70.10)

Fedha de pricridad
Solicid H* Fechia de prblicaciin Facha de presertaciin frilidanente Tefvindicada)
Datevte H* filatmes fifha) e fifla) il esila)

Solo interferencias de prioridad:

Documentos “E" o “P"

Fecha de Ja diwilgacion escita
que se Tefiere o Lo divlgacidn
B esTita
(atnes idia)

Divulgaciones no escritas

Fomnilario PCTIPEAMDD (recaadre VINAkil 20057

bmo Administracion Internacional PCT

IPIP: Recuadro VI;
Documentos citados

< De acuerdo con la regla 70.10,
deben incluirse las fechas de
publicacién, presentacion y
prioridad de los documentos
citados en el Informe Preliminar
Internacional sobre

Patentabilidad, cuya fecha de
prioridad interfiera con la fecha
de presentacién de la solicitud
(regla 64.3).

% En caso que no se admita
alguna prioridad debe hacerse
constar en el recuadro II de
prioridad
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IPIP: Los Recuadros VII y VIII

Para otras objeciones de fondo de la solicitud PCT

TS OMSERUINES

RECUADRO VII RECUADRO VIIT
UNICAMENTE

- Descripcion (estado de la técnica,...) - Claridad y concision de
descripcion, reivindicaciones
y dibujos

- Reivindicaciones (en 2 partes,..)

- Signos de referencia .
9 f - Reivindicaciones no

- Unidades, términos, signos, simbolos.. fundadas en la descripcion

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE

PATENTARILIDAD . IPIP: Recuadro VII;
Recuadro VII. Defectos en la solicitud internacional o o
Defectos en la solicitud
internacional

CLAUSULAS TIPO:

1.- DESCRIPCION

2.- REIVINDICACIONES

3.- SIGNOS DE REFERENCIA
4.- TERMINOLOGIA Y FIGURAS

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAT SOBRE
PATENTABILIDAD

Recuadro VIIL Observaciones relativas a ala solicitud internacional

IPIP: Recuadro VIII; CLAUSULAS TIPO:

Observaciones
relativas a la solicitud 1.- REIVINDICACIONES

2.- DESCRIPCION Y DIBUJOS

T el 3.- SUGERENCIAS DE MODIFICACION

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 20
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Los formularios PCT:

- La tramitacién y comunicaciones como Administracion
Internacional debe llevarse a cabo mediante los formularios
oficiales.

- Como RO existen un total de 47 formularios, para ISA 30 y para
IPEA 38.

- La secuencias de IPEA, ISA y RO son respectivamente:
PCT/IPEA/4xy
PCT/ISA/2xy
PCT/RO/1xy

- Actualmente en la OEPM se han automatizado en el Escritorio
del Examinador la totalidad de los formularios.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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OEPM: Sistema de Gestion de
Calidad

Aspectos Relatives al PCT
(Capitulo 21 de las Directrices)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006




on Internacional PCT

Recursos

Administracion

Comunicacion con
los usuarios

Garantia de Calidad

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

La OEPM como Administracion Internacional PCT

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: ESTRUCTURA

Information Sources Target Groups

General Surveys Management Committe

Supervisory Board
Sector Surveys

————{ oo |

Quality Assurance Procedure

Action |~

Non Unity Cases Heads of Operative Units

Complaints Management

Preliminary Examination Feedback

Citation Analysis Technical and support staff.

Quality t.::ntml oftlm::ua of the Others (IT, for instance)

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

CONTROL DE QUEJAS

Jefe del Area

Técnica
A

Y
Jefe de la

Técnica
A

Y
Grupo Gestor de
Calidad

Unidad

La presentacion de quejas de solicitantes o agentes relativas
a aspectos de bldsqueda y examen se envian a las unidades

afectadas

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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Complainis.

Regularly

Non Unity. D.

Rugulnrl}

Reports of Heads of
operative units

1 every 3 months or

execeptional cases.

Quality
SISTEMA DE : ‘“:1::;:& | [

GESTION DE ey o
CALIDAD: /J Q
TOMA DE ACCIONES p— —-—
EN CALIDAD concemed (HOU)

T

- HOU &

Mo compliance
Divergence

QMG

JLFL\.

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006

No no-compliance
No Divergence

No compliance
Divergence

No no-compliance
No Divergence




Oficiza Fxpatol
de Pascnies y Marcas

L T MNETERO
2 D NDUSTRIA TURBMO
- Py ¥ COMERCIO

SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD :
PROCEDIMIENTOS
DE INFORMES DE
CALIDAD

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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Heads of
operative unit 2

Heads of

Heads of
uperative unit n

operative unit 1

J:l— — e
C____ lreportevery 3months D

Quality Management Group (QMG)

ﬂ (.__F 1 report every year
e

Supervisory Quality Group (5QG)

e N
ﬂ T 1 report every year

Management Commitee

ficina Espaols

Ao Edode Ve Favorlos  Memamieetss  Ayuda
de Patenics: y Marcas

L T MNETERO
2 D NDUSTRIA TURBMO
1 o YCOMEROOD

s b errarral y FuL kil o, - M st Inberiet Saplorre

eonal PCT

Sodaris v+ - 3 D | Dsingeds [Gfaveess Prakmeds 3| Ty b B -

[ OFICESA ESFAROLA DE PATENTES Y MARCAS

Una consecuencia
del programa de
Control de Calidad
son las “Cartas de
Servicios"

Las “Cartas de Servicios"
contienen descripciones
de los servicios de la
OEPM asi como objetivos
de calidad en plazos.

COMPROMISOS DE CALIDAD

COMPROMISOS

EI90% de los Informes se realizaran en tres meses desde la fecha de recepcidn de la solicitud
internacional (PCT) en la OEPM como Administracidn encargada de s Bdsgueda Internacional
o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud.

Informe de Bisqueda Internacional

Opinidn escrita de patentabilidad

El 20% de las Opiniones se realizardn en tres meses desde la fecha de recepcion de la
solicitud internacional (PCT) en la OEPM coma Administracidn encargada de la Blsqueda
Internacional o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud

Publicaciones

El 98% de los documentos o anterioridades citadas en el Informe de Blsqueda Internacional
se tienen disponibles para su emvio al solicitante, junto con el Informe de Bidsqueds
Internacional.

ADMINISTRACION

DE LA BUSQUEDA

INFORMACION GENERAL Y PIRATERIA

CARTA DE SERVICIOS DE

LA OEPM COMO

CONTROL
de
CALIDAD

ENCARGADA

INTERNACIONAL

INDICADORES DE CAL

PARAMETROS

Porcentaje de Informes realizados en tres meses desde la entrada en OEPM de la copia de
bisgueda o nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud (media anual)

Informe de Bisgueda Internacional

Opinidn escrita de patentabilidad

Porcentaje de las Opiniones realizadas en tres meses desde la fecha de recepcidn de la
solicitud internacional (PCT) en la OEPM como Administracidn encargada de la Blsgueda
Internacional o bien, en nueve meses desde la fecha de prioridad de la solicitud (media anual).

Publicaciones
Porcentaje de los documentos o anterioridades citadas en el Informe de Bidsqueda

Internacional que se tienen disponibles para su envio al solicitante, junto con el Informe de
Bisgueda Internacional {media anual).
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CONTROL DE CALIDAD
Encuestas OEPM

Es recomendable conocer el grado de satisfaccién de los usuarios del
sistema de patentes

La OEPM ha establecido un proceso de control de calidad en las
solicitudes PCT

Este proceso se realiza mediante un sistema de encuestas periddicas a los
solicitantes del PCT.

Las encuestas incluyen preguntas sobre Informes y Opiniones del PCT y el nivel
de satisfaccion de los solicitantes.

Las muestras consideran distintos campos técnicos y poblaciones
profesionales.:

Maquinas Eléctricas Agentes
Necesidades Humanas Representantes
Audio & Video Empresas
Electronica

Ordenadores

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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CONTROL DE CALIDAD
Encuesta Externa 2003
Empresa: SOLUZIONA

Objeto: Satisfaccion global en los servicios de busqueda en PCT
Periodo: Noviembre 2002 — Febrero 2003

poor VEry poar

7% 0% very good

12%

satisfactory
17%

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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CONTROL DE CALIDAD
Encuesta Externa 2004

Empresa: NOVOTEC

Objeto: Evaluacion del grado de satisfaccion de
Agentes de Patentes en el procedimiento PCT

Tamano: 159 Representantes profesionales
Periodo: Septiembre 2004

¢CUANTO TIEMPO PASA EN GENERAL DESDE QUE PRESENTA LA CALIDAD DEL INFORME DE BUSQUEDA

SOLICITUD DE PATENTE HASTA QUE RECIBE EL IBI?

~4,30%
2,20% H22,20%

21’ Sowﬁ
73,90%

@MUY INSAT. ©INSAT. OINDF. D SATISF. @ MUY SATISF. NS/INC

FECHA LIMITE PCT CALIDAD INF. BUSQUEDA

Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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CONTROL DE CALIDAD
Encuesta interna OEPM 2004 PCT

e Asunto: Evaluacion de niveles de calidad en IBIs y OEs

« Tamaifo: 234 IBIs + OEs

*  Periodo: Enero — Junio 2004

Recuadros VIl y VIII:

N[e)V/<To F-To Y}
Actividad Inventiva 29% solicitudes afectadas

Articulo y Regla

.5 (Descripcion)
Articulo y

Regla 6 (reiv.) Otros

No Cumplen Cumplen

68% 32%
Lunes de Patentes. 11 Diciembre 2006
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FIN

Gracias por su atencion
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