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1 INTRODUCCION

1.1 Contenido y propésito del Manual

El propésito de este Manual es proporcionar una guia a los usuarios
del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) y
familiarizar a los solicitantes de patentes y agentes colombianos con el
procedimiento PCT.

El presente Manual incluye capitulos y subcapitulos relacionados con
los aspectos relevantes de la fase internacional y la fase nacional de
dicho Tratado. El documento que se encuentra a continuacién esta
basado en los diferentes textos que hacen parte del PCT, entre ellos:

* Tratado de Cooperacién PCT

* Reglas PCT

* Instrucciones Administrativas

* CGufas de Busqueday Examen Preliminar

* Acuerdos entre la OMPI y las Autoridades de Bisqueda y Examen
Preliminar.







2 GLOSARIO

2.1 Términos y Abreviaciones del PCT

A continuacion se precisa el significado de algunas palabras y expresiones utilizadas en el

documento:

Articulo Un Articulo del PCT
Capitulo | Capitulo 1 del PCT

(Solicitud y basqueda internacional)
Capitulo Il Capitulo 11 del PCT

(Examen preliminar internacional)
Estado contratante Un Estado parte en el PCT
Instruccion del PCT Una Instruccion de las Instrucciones

Administrativas
Instrucciones Administrativas  Las Instrucciones Administrativas del

PCT

Seccion Una seccién de las Instrucciones
Administrativas bajo el PCT.

Regla Una Regla del Reglamento del PCT

Reglamento Reglamento del PCT

Fase Internacional La fase bajo la cual una solicitud es
procesada bajo el PCT

Fase Nacional La fase bajo la cual una solicitud es
procesada bajo la ley nacional del
estado contratante

Fase Regional La fase bajo la cual una solicitud es

procesada por una organizacién
regional (EPO, EAPO, ARIPO, OAPI)

Las referencias a Oficina “nacional”, tasas nacionales, fase nacional, procedimiento n
nacional, etc., se entenderan que también aplican a Oficinas “regionales” (por ejemplo,
la EPO), etc.

A continuacion se presenta el significado de las abreviaturas utilizadas en el Manual:

ARIPO Organizaciéon Regional Africana de la
Propiedad Intelectual
CPE Convenio sobre la Patente Europea




o
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EO
EPO

Euro-PCT

IPE
IPEA

IPRP (Capitulo I)
IPRP (Capitulo II)
ISA

ISR
OAPI

OEAP
OMPI/WIPO

RO
RO/CO
RO/IB
SIC

SIS
SISA

SISR

WO
WTO

Convenio sobre la Patente Eurasidtica
Oficina designada

Oficina elegida

Oficina Europea de Patentes /
Organizacion Europea de Patentes
Una solicitud Euro-PCT es una solici-
tud internacional que contiene la
designacion “EP” cualquiera que sea la
Oficina receptora en la que se
presento.

Oficina Internacional de la Organiza-
cién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), Ginebra, Suiza.

Examen preliminar internacional
Administracién encargada del examen
preliminar internacional.

Informe preliminar internacional sobre
patentabilidad (Capitulo | del PCT).
Informe preliminar internacional sobre
patentabilidad (Capitulo I del PCT).
Administracién encargada de la bus-
queda internacional.

Informe de bisqueda internacional
Organizacién Africana de la Propie-
dad Intelectual.

Oficina Euroasiatica de Patentes
Organizacion Mundial de la Propie-
dad Intelectual.

Oficina receptora

Oficina receptora en Colombia
Oficina receptora de la Oficina Inter-
nacional de la OMPI/WIPO.
Superintendencia de Industria y
Comercio (Colombia).

Busqueda internacional suplementaria
Administraciéon encargada de la bus-
queda internacional suplementaria.
Informe de busqueda internacional
suplementaria.

Opinion escrita

Organizacién Mundial del Comercio



3 ;QUE ES EL PCT?

El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) es un sistema de “presentacion”
de solicitudes de patente, no es un sistema de “concesion” de patentes. Por lo tanto, las
decisiones relativas a la concesién o negacién de una solicitud de patente las toman
exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales durante la fase nacional de la
solicitud. Algunas consideraciones generales sobre el PCT son:

3.

El sistema PCT comprende dos fases, una fase internacional y una fase
nacional/regional, que se adelanta ante las Oficinas Designadas u Oficinas Elegidas.

Los pafses contratantes del PCT deben ser parte del Convenio de Parfs.

A partir de la fecha de presentacion, cualquier solicitud internacional tiene el mismo
efecto que una solicitud nacional regular presentada en cada estado designado o
elegido.

Si la solicitud internacional no ingresa a fase nacional en un pais contratante en el
término establecido para realizar esa actuacioén, dicho pais no tramitara la solicitud y
considerara que la misma nunca fue presentada para su territorio.

Mediante el PCT, s6lo es posible proteger las invenciones solicitando patentes de
invencion y patentes de modelos de utilidad. Asi mismo, se podrian solicitar otras
modalidades de proteccién disponibles en paises diferentes de Colombia, como son
los certificados de inventor, certificados de utilidad, varias clases de certificados de
patentes, certificados de adicién y titulos similares.

Para la proteccién de los dibujos, disefios industriales y las marcas existen convenios
internacionales diferentes, como el Arreglo de La Haya y Arreglo de Madrid.

i Objetivos del PCT

El objetivo del PCT es darles a los solicitantes la oportunidad de internacionalizar sus
solicitudes de patentes a un costo bajo. Aunque el sistema de presentacién del Convenio
de Paris, desde que entr6 en vigor en 1880, era el medio mas eficaz para ganar un tiempo
adicional (12 meses) para presentarlas solicitudes de patentes en otros paises miembros,
con la globalizacion del comercio se hizo necesario el desarrollo de un nuevo sistema
multilateral.




. . W

Hoy por hoy, los solicitantes que utilizan el PCT no s6lo cuentan con un tiempo extra
para tomar decisiones sobre continuar o no con el procedimiento de sus invenciones en
uno o mas Estados contratantes del PCT, sino también reciben informacién valiosa sobre
las posibilidades que tiene su invencién de obtener una patente.

kW] Beneficios del PCT

Los solicitantes y las oficinas de patentes de los Estados contratantes del PCT se
benefician de:

* requisitos formales uniformes,

una bisqueda internacional que da lugar a la preparacién de un informe de bisqueda
internacional que indica el estado de la técnica pertinente,

* una opinién escrita de la Administracién encargada de la Bisqueda con una ex-
plicacién de cémo el estado de la técnica afecta la invencién reivindicada, y

una publicacién centralizada.

Todo ello mediante el pago de un conjunto de tasas. Adicionalmente, los solicitantes del
PCT ahorran tiempo ya que el trabajo realizado durante el proceso internacional en
general no se repite en cada oficina nacional o regional.

Ahora bien, comparando el PCT con los tramites exigidos para una solicitud del
"Convenio de Paris", los solicitantes pueden retrasar por un minimo de 18 meses
adicionales los procedimientos de examen en las oficinas nacionales de patentes, asi
como el pago de las tasas de tramitacién nacionales, honorarios legales y gastos de
traduccion. Sumado a lo anterior, al diferir los procedimientos nacionales y regionales,
los solicitantes ganan tiempo para tomar decisiones sobre la posible comercializacién de
lainvenciony en cudl de los mercados se debe buscar proteccién por patente.

El PCT también facilita el tramite de la solicitud puesto que permite que ante una oficina
de patente (oficina receptora) se presente una solicitud internacional tnica y uniforme,
redactada en un solo idioma, para solicitar proteccién en un gran nimero de paises, pues
en el momento de presentar una solicitud internacional, todos los paises vinculados por
el PCT ("Estados contratantes del PCT") se designan automdticamente.

NOTA: Sin embargo, esimportante tener en cuenta que la solicitud solo queda
en firme en las oficinas nacionales o regionales en las que el solicitante entra a
fase nacional.
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Finalmente, el PCT ofrece dos procedimientos opcionales que estan disponibles por un
costo adicional: la busqueda suplementaria internacional y examen preliminar
internacional.

K] Breve Descripcion del Sistema PCT

Los solicitantes presentan solicitudes internacionales PCT en una Oficina Receptora
(RO). Cada Oficina Receptora selecciona la Administracién o Administraciones de
Busqueda que llevardn a cabo la bdsqueda internacional de las solicitudes presentadas
enesaRO.

Los solicitantes eligen una de dichas Administracién de Bisqueda Internacional (ISA),
para que proporcione un informe de bisqueda internacional (ISR) y una opinién escrita
sobre la posible patentabilidad de la invencién.

La Oficina Internacional (IB) de la OMPI publica la solicitud a los 18 meses contados a
partir de la fecha de prioridad y la comunica, junto con los documentos de soporte, a las
oficinas de patentes de los paises (o regiones) que son parte del Sistema PCT y que han
sido escogidas por el solicitante para buscar proteccién mediante patente nacional.

El solicitante también puede requerir una bisqueda internacional suplementaria
opcional (SIS) o, después de recibir el ISR y la opinién escrita, optar por presentar una
solicitud de examen preliminar internacional ante una Administracion de Examen
Preliminar Internacional (IPEA) competente para obtener un segundo dictamen sobre la
patentabilidad de la invencion.

El tiempo limite para entrar en fase nacional, es decir, para presentar la solicitud
internacional en un pais miembro del PCT (o region) es de 30 meses. No obstante, cada
pais es libre de fijar un plazo mas largo si asf lo desea. En el caso de Colombia dicho
periodo es de 31 meses.

NOTA: Se recomienda verificar la informacion del Anexo lll, lista completa de
los plazos para entfrar alas fases nacionales.

Los solicitantes pueden seleccionar la oficina nacional o regional de cualquier Estado
Contratante para entrar a las fases nacionales. Sin embargo, ellos no estan obligados a
entrar a fase nacional en todos los paises e incluso pueden optar por no entrar a fase
nacional en ningln pafs, con lo cual la solicitud quedarfa de dominio publico, pues
habria sido publicada en fase internacional, pero pierde efecto pues al no ingresar a fases
nacionales ninglin estado tramitaria la solicitud ni otorgaria el derecho de patente.




k¥ Estados contratantes del PCT

El ndmero de Estados contratantes del PCT (paises) ha ido en aumento desde que el
Tratado entré en vigor en 1978. En el Anexo | muestra el "PCT World" (146 en septiembre
de 2012) a partir de la fecha de publicacién de esta guia. Consulte la pagina Recursos
PCT del sitio web de la OMPI (http://www.wipo.int/pct/es/) para obtener la Gltima lista
de Estados miembros del PCT.

K®¥:J Relaciones con la OMPI

El PCT es uno de los numerosos acuerdos multilaterales administrados por la OMPI.
Desde que entr6 en vigor en 1978, el PCT ha servido como una alternativa al Convenio
de Paris para la adquisicion de derechos de patentes en diferentes paises.

KX PCT en Colombia

Colombia es pais miembro del PCT mediante la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por lo
que el Tratado entr6 en vigor el 28 de febrero de 2001. Actlia como oficina receptora
desde el 2 de agosto de 2011.

En la actualidad el Tratado PCT esta reglamentado mediante el Titulo X de la Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolucién 21447 de 2012, por
la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio; Resolucién 75858 del 26 de diciembre de 2011, por la cual se
fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Unica del 19 de julio de
2001.

NOTA: Hay que tener en cuenta que las tasas de propiedad industrial se
modifican anualmente, por lo que serd necesario cancelar el valor vigente al
momento de hacerlasolicitud internacional.




4 PROCEDIMIENTO PCT

El procedimiento del PCT consiste de dos fases principales: “Fase Internacional”y “Fase
nacional”.

La fase Internacional comprende las siguientes etapas:
* Presentacion de la solicitud internacional y su proceso en la oficina receptora.

* Basqueda Internacional, donde la Administraciéon de Bulsqueda Internacional
establece un Informe de Blsqueday una opinién escrita.

Publicacién de la Solicitud Internacional junto con el Informe de Bisqueda, por la
Oficina Internacional OMPL.

Busqueda Internacional suplementaria (opcional), dando como resultado un reporte
de Busqueda Internacional suplementaria, esta busqueda es efectuada por una
Administracion de Basqueda Internacional diferente a la que realizé la bisqueda
internacional principal.

* Examen preliminar Internacional (Capitulo Il del PCT), el cual es un examen opcional,
que concluye con un informe de examen preliminar internacional sobre la
patentabilidad.

Las etapas de presentacién de la solicitud internacional, la bisqueda internacional, la
publicacién y cuando es el caso, la bisqueda suplementaria constituyen lo que se llama
el CAPITULO | del PCT.

Las etapas anteriores mas el examen preliminar internacional y su procedimiento, que es
opcional, constituyen el CAPITULO Il del PCT.

Fase Nacional

Una vez ha concluido la fase internacional es necesario que el solicitante acuda a cada
una de las oficinas nacionales donde desea que se le conceda una patente con base en la
solicitud internacional. El solicitante debe tener en cuenta que independientemente de
cualquier retraso que surja en la fase internacional se debe entrar a fase nacional en el
tiempo limite estipulado por el Estado Contratante.




Para ingresar en fase nacional el solicitante debe pagar unas tasas a estas oficinas,
suministrar traducciones si es el caso, nombrar apoderado o representante si asi se
requiere, todo esto dentro de unos tiempos limites que se deben cumplir o de lo
contrario la solicitud se considerard abandonada. Les corresponde a estas oficinas
conceder o negar la patente de acuerdo a sus legislaciones.

NOTA: Se recomienda verificar la informacion del Anexo lll, lista completa de
los plazos para entrar alas fases nacionales.

A continuacién se detalla cada una de las etapas que hacen parte de la fase internacional
y de la fase nacional del PCT.

'] Fase Internacional
4.1.1 Presentacion de la solicitud internacional

Una solicitud es “Internacional” cuando es presentada bajo y con referencia al PCT. Sélo
un nacional o un residente de un Estado contratante del PCT pueden presentar una
solicitud PCT. Si hay varios solicitantes en una solicitud PCT, por lo menos uno de ellos
debe cumplir con este requisito.

Los colombianos pueden utilizar como oficina receptora a la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) o la IB, que acttia como oficina receptora para los nacionalesy
residentes de cualquiera de los Estados contratantes del PCT.

Existes dos opciones para presentar una solicitud:

* La primera de ellas es que el solicitante presente una solicitud de patente nacional o
regional via el Convenio de Paris y en cualquier momento, dentro de los 12 meses
siguientes a la fecha de presentacién de esa primera solicitud (solicitud prioritaria), el
solicitante radique una solicitud internacional en virtud del PCT ante una Oficina
receptora, iniciando asf el capitulo | de la "fase internacional". Dado que el solicitante
cuenta con una solicitud en dicho Estado, no requerird que esa solicitud sea
presentada nuevamente en fase nacional en ese pais; o

* El solicitante puede optar porque la solicitud PCT sea la primera solicitud presentada,
con lo cual dicha solicitud PCT servird como solicitud prioritaria presentada bajo el
Convenio de Paris para paises no PCT, y se deberd entrar a fase nacional en todos los
paises de interés para el solicitante.
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4.1.2 Basqueda Internacional y Opinién escrita de la Administracion de
Bisqueda Internacional (ISA)

La solicitud internacional es objeto de una Bisqueda Internacional. La bisqueda la realiza una
Administracion encargada especialmente de ello, la cual determina el estado de la técnica
pertinente y emite un reporte de blsqueda en el que cita los documentos relevantes que
pueden afectar los requisitos de patentabilidad y a su vez, emite una opinién escrita sobre
como esos documentos pueden incidir negativamente en la novedad y el nivel inventivo.

Las administraciones encargadas de las blsquedas internacionales (ISAs) son oficinas
nacionales o intergubernamentales que han sido escogidas por la Asamblea de la Unién,
luego de cumplir con una serie de requisitos que le permiten emitir informes sobre el
estado de la técnica. En la actualidad existen 14 oficinas autorizadas para realizar la
Busqueda Internacional. Las oficinas receptoras son quienes determinan cudles ISAs
estan autorizadas para realizar las basquedas internacionales de sus solicitudes.

La Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina receptora en Colombia, ha
designado las siguientes administraciones para realizar la bisqueda internacional:

* La Oficina Europea de Patentes (EPO),

* La Oficina Espanola de Marcas y patentes (ES),

* La Agencia Rusa para Marcasy Patentes (RU),

* La Oficina Austriaca de Patentes (AT), y

* El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (INPI)

Los solicitantes nacionales y/o residentes en Colombia deben escoger, al momento de
presentar la solicitud internacional, cual de estas cinco Administraciones quiere que le
realice la bisqueda internacional a su invencién.

Las administraciones encargadas de la bisqueda establecen el idioma en que se debe
encontrar la solicitud internacional para que el informe de bisqueda pueda ser
efectuado. La Oficina Europea de Patentes, al igual que la Oficina Austriaca de Patentesy
la Agencia Rusa para Patentes no aceptan que las solicitudes sean presentadas en espafnol
y exigen la respectiva traduccion. La Oficina Espafiola de Marcas y Patentes y el Instituto
de Propiedad Industrial del Brasil aceptan las solicitudes en espafiol, lo que constituye
una ventaja para el solicitante colombiano pues no requieren invertir dinero en
traducciones antes de conocer las posibilidades de éxito de su invencién.

De acuerdo con el procedimiento PCT, el reporte de bisqueda y la opinién escrita debe
ser emitidos a los 16 meses desde la fecha de prioridad o a los 9 meses a contados a partir
de lafecha de presentacion internacional, aquella que expire primero.




El informe de la basqueda internacional y la opinién escrita le permiten al solicitante:
evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en otros paises, establecer la
conveniencia de modificar las reivindicaciones de su solicitud internacional para que no
caiga dentro del estado de la técnica, determinar la necesidad de solicitar un examen
preliminar internacional o tomar la decisién de retirar la solicitud antes de incurrir en
gastos adicionales.

4.1.3 Busqueda Internacional Suplementaria

El PCT ofrece al solicitante la opcién de requerir una budsqueda internacional
suplementaria (SIS), este servicio tiene como objetivo proporcionar una visién méas
completa del estado de la técnica en la fase internacional.

Los solicitantes pueden pedir una blsqueda internacional suplementaria (SIS) a
cualquier SISA distinta de la Autoridad que realizo la bisqueda internacional principal.
La solicitud puede hacerse en cualquier momento hastal9 meses desde la fecha de
prioridad. Una traduccién de la solicitud Internacional puede ser necesaria para este
procedimiento.

4.1.4 Examen Preliminar Internacional (Opcional)

El PCT ofrece a los solicitantes la posibilidad de modificar la solicitud, presentar
argumentos en relacién con el informe y la opinién escrita emitida por la ISA'y pedir que
se efectle un examen preliminar internacional, en el cual se deberan tener en cuenta
tanto las enmiendas incluidas en la solicitud como los argumentos presentados por el
solicitante (Capitulo Il). El examen preliminar internacional ofrece la Ginica posibilidad de
participar activamente en el proceso de examen e influir en las conclusiones del
examinador antes de la entrada en la fase nacional, el solicitante puede incluso
entrevistarse con el examinador.

Este examen debe ser requerido directamente a la Administracién que el solicitante ha
elegido para realizar esta labor y su requerimiento debe efectuarse antes de los veintidés
(22) meses contados a partir de la fecha de prioridad.

Al final del procedimiento, se emitira un informe preliminar internacional sobre la
patentabilidad (IPRP) (Capitulo ). El informe del examen preliminar internacional es
enviado por intermedio de la Oficina Internacional al solicitante y a las oficinas elegidas
por él para entrar a fase nacional, cuando dichas oficinas asi lo requieren. La
Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina receptora en Colombia, ha
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designado las siguientes administraciones para realizar el examen preliminar
internacional sobre la patentabilidad:

* La Oficina Europea de Patentes (EPO),

* La Oficina Espafiola de Marcasy patentes (ES),

* La Agencia Rusa para Marcasy Patentes (RU),

* La Oficina Austriaca de Patentes (AT), y

* El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (INPI)

Los solicitantes nacionales y/o residentes en Colombia, deben escoger cudl de estas
Administraciones quiere que le realice el examen de su invencién.

La Administracion encargada del examen preliminar establece un informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (IPRP) (Capitulo Il) con base en la opinién escrita de
la ISA'y teniendo en consideracién las modificaciones y argumentos presentados por el
solicitante. Siendo asi, el solicitante cuenta con un segundo concepto sobre la
patentabilidad de su invenciéon y més herramientas para evaluar las posibilidades de
obtener patente para su invencién y analizar la conveniencia de entrar a las fases
nacionales, evitando incurrir en gastos por traducciones, tasas nacionales y
representacion por apoderados locales.

NOTA: Los resulfados del examen preliminar, al igual que el informe de
bUsqueda y opiniones escritas, no son vinculantes una vez se vayan a emitir los
conceptos en las oficinas nacionales sobre la patentabilidad. No obstante,
contar con un informe de examen preliminar positivo puede facilitar y agilizar
el proceso de decision enla fase nacional en algunos Estados Contratantes, en
especial en aquellos que no cuentan con examinadores en la oficina de
patentes.

4.1.5 Fase Nacional

En el marco del PCT, los solicitantes tienen al menos 30 meses (algunos paises como
Colombia, han optado por otorgar un plazo de 31 meses) contados a partir de la fecha de
prioridad para entrar en la fase nacional en las oficinas de patentes. Esto permite al
solicitante tener un tiempo adicional, en comparacién con el término previsto en el
Convenio de Parfs, para evaluar las posibilidades de obtener una patente y planificar
como utilizar comercialmente la invencién en los paises en los que se solicita la
proteccion.

En la fase nacional, cada oficina de patentes es responsable de examinar la solicitud de
conformidad con su legislacién nacional sobre patentes y decidir si se concede o no la




proteccién. El tiempo necesario para el examen y la concesién de una patente varia en
las oficinas de patentes.

4.1.6 Resumen del procedimiento PCT

La fecha de prioridad a los efectos del computo de los plazos en virtud del PCT (por
ejemplo, la publicaciony lasfechasde entrada en lafase nacional) es:

* Cuando la solicitud internacional reclama prioridad sobre una tnica solicitud, la fecha
de prioridad serd la fecha de presentacién de dicha solicitud;

* Cuando la solicitud internacional reclama prioridad de varias solicitudes, la fecha de
prioridad serd la fecha de presentacion de la solicitud mas antigua, o

* Cuando la solicitud internacional no reclama prioridad, la fecha para los calculos de los
plazos del PCT y la fecha de prioridad en paises no PCT serd la fecha de presentacion
internacional.

Peticion de busqueda internacional

" Publicacién internaciona
Presentacion ~ c-eeciiaenield !

nacional/ Informe de o
- busqueda ' '
regional/PCT . o Informe de
(Fecha de prioridad) Internacional (.ItSR) Lo busqueda internacional
. y opinion escriia . : suplementaria (SISR)
(WO) de laISA. . S
Presentacion PCT : L .
. o : 30 Entrada en
v v : v v g fase nacional
(meses) 0 12 16 18 19 22 28

Dos meses desde el ISR: La IB comunica

presentacion de Evacuacion del el IPRP (Capitulo 1 o Il)

modficaciones de las - . IPRP (Capituio ) alas DOs
reivindicaciones (opcional) « .

R L
N

Presentacion de solicitud de examen
preliminar internacional y de
argumentos o modificaciones del
articulo 34 (opcional)
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Hay que tener en cuenta que las Oficinas de los siguientes Estados han notificado a la
Oficina Internacional que no aplicaran el plazo de 30 meses del Capitulo |, desde el 1 de
abril de 2002, mientras el Articulo 22(1) modificado siga siendo incompatible con sus
derechos nacionales:

LU Luxemburgo
TZ Repiblica Unida de Tanzania
UG Uganda

Si se ha designado cualquiera de estos Estados para una patente regional el plazo
aplicable es de 31 meses. Sin embargo, si se desea ingresar a fase nacional en estos tres
Estados y antes de 19 meses, contados a partir de la fecha de prioridad, no se ha
presentado la solicitud de examen preliminar internacional, sera necesario entrar en fase
nacional antes de 20 6 21 meses contados a partir de la fecha de prioridad, dependiendo
del pafs.




5 COMPARACION ENTRE EL SISTEMA
TRADICIONAL DE PATENTE Y EL SISTEMA PCT

A Sistema Tradicional

Solicitud de patente en un pais, seguida

por miiltiples solicitudes extranjeras ..o, " e e
radicadas dentro de los 12 meses [ solticitqdes enel
R .. . .o . i extranjero
siguientes, reivindicando prioridad bajo Presentacion J
. . e de la solicitud
el Convenio de Paris. Las caracteristicas en ol pals

del sistema tradicional son:

* miltiples requerimientos formales

* mdltiples bisquedas

* mdltiples publicaciones

* multiples eximenesy procesos a las solicitudes, y

* traducciones y tasas nacionales requeridas a los 12 meses.

kW]Sistema PCT

Capitulo |

20 " 30 Z Entrada

R en fase
Publicacion \a F nacional

(meses) internacional
0 12 16 18 19
L 1 1 1 1 .
Presentacion ~ Presentacion  Informe Peticion de 0, opmonallv -
desolicitud  desolicitd  de busqueda  bisqueda Presentacion de solicitud de Entrad
nacional PCT internacional  suplementaria  ©Xamen preliminar internacional Enirada

en fase

nacional
Examen
preliminar
internacional

Capitulo Il

(opcional)

Solicitud de patente nacional, seguida a los 12 meses de una solicitud internacional PCT,
que reivindica la prioridad del Convenio de Paris, comenzando la “fase nacional” a los 30 o
31 meses segln el Estado Contratante. Ver Anexo lIl. Las caracteristicas del sistema PCT son:

* un sélo conjunto de requisitos formales

* una bisqueda internacional

* una publicacién internacional

* un examen preliminar internacional

* lasolicitud internacional se puede modificar antes de la fase nacional, y

* las traducciones y las tasas nacionales se exigiran a los 30 0 31 meses, segtin el Estado
contratante, y sélosi el solicitante desea continuar la tramitacion.



6 FUNCIONES DE LAS OFICINAS /
ADMINISTRACIONES DEL PCT

Oficina Nacional

Oficina Receptora
(RO)

Oficina Internacional
de la OMPI (IB)

Administracion de
Bisqueda Internacional
(ISA)

Administracion de
Bisqueda Internacional
Suplementaria (SISA)

Administraciéon de
Examen preliminar
Internacional (IPEA)

Oficina Designada
(DO)

Oficina Elegida
(EO)

OFICINA /
ADMINISTRACION FUNCION

La administracién de un Estado contratante encargada
de la concesién de patentes, el término también se
refiere a cualquier organizacién intergubernamental, a
la que varios Estados han confiado la tarea de conceder
patentes regionales, siempre que al menos uno de
dichos Estados sea un Estado contratante del PCT.

La oficina nacional u organizacién intergubernamental
en la que se presento la solicitud internacional y que la
controla y la tramita segtin el PCT y su Reglamento.

Esta se refiere a la Oficina Internacional de la Organiza-
cién Mundial de la Propiedad Intelectual. Ademas de su
tarea como Oficina receptora para los solicitantes de
todos los Estados contratantes, se encarga de determina-
das tareas de procesamiento con respecto a todas las
solicitudes internacionales presentadas en todas las
Oficinas receptoras del el mundo.

Una administracion (ya sea una Oficina nacional o una
organizacion intergubernamental por ejemplo EPO)
designada por la Asamblea del PCT para llevar a cabo
busquedas internacionales. Establece informes de bus-
queda internacional y la opinién escrita.

Una ISA, que se ha comprometido a realizar bisquedas
internacionales suplementarias.
No todas las ISAs actian como una SISA.

Una administracién (ya sea una Oficina nacional o una
organizacién intergubernamental por ejemplo EPO)
designada por la Asamblea del PCT para llevar a cabo
el procedimiento de examen preliminar internacional.
Su tarea consiste en elaborar el informe preliminar inter-
nacional sobre la patentabilidad (Capitulo Il del PCT).

Una oficina nacional o que acttie por un estado de-
signado en una solicitud internacional en virtud del
Capitulo I del PCT.

Una oficina nacional o que actde por un Estado elegido
en una solicitud internacional en virtud del Capitulo Il
del PCT.




7 PREPARACION DE LA SOLICITUD
INTERNACIONAL

yAlLa Solicitud Internacional

7.1.1 Contenido de la Solicitud Internacional

Lasolicitud debera comprender:

l. petitorio

1. unadescripcion;

[I. una o mas reivindicaciones;

V. uno o mas dibujos (donde son necesarios), y
V. unresumen.

Para las solicitudes internacionales que divulguen secuencias de aminoacidos y/o
secuencias de nucledtidos, la Solicitud Internacional deberd contener un capitulo
independiente que comprenderd el listado de secuencias.

Dicho capitulo hace parte de la descripcién y debe ajustarse a los lineamientos
establecidos en las Instrucciones Administrativas del PCT.

7.1.2 Orden de los elementos de una Solicitud Internacional

Los elementos de una Solicitud Internacional deben ser presentados en el siguiente
orden:

Petitorio, descripcion, reivindicacion/es, resumen, dibujos (si es el caso). De ser
necesario se deberd incluir el listado de secuencias presentado en forma separada de la
descripcion y debe estar encabezada por un titulo: “Listado de secuencias”.

Todas las hojas que conforman la Solicitud Internacional deben ser numeradas en forma
consecutiva con nimeros arabigos en tres grupos:

* El primero corresponde al petitorio,
* El segundo a la descripcion, la reivindicacién/esy el resumen, y
* El tercero le corresponde a los dibujos, si los hay.

Cuando la solicitud incluye dibujos estos deben estar numerados en el centro en la parte
superior o inferior pero no en el margen. El nimero de las hojas de los dibujos deben ser
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dos niimeros arabigos separados por una linea oblicua, el primero corresponde al
ndmero de la hoja y el segundo al niimero total de hojas correspondiente a los dibujos.
Ej: Si una hoja es la 3/6 significa que es la tercera hoja de dibujos y que hay un total de 6
hojas de dibujos. Si solo existe un dibujo la numeracién seria 1/1.

7.1.3 Idioma que debe ser utilizado en la solicitud internacional

El idioma en el cual la solicitud debe ser presentada depende de la oficina receptora.
Algunas oficinas receptoras permiten escoger entre varios idiomas. Cuando la solicitud
no se encuentra en algunos de los siguientes idiomas: &rabe, chino, inglés, francés,
alemdn, japonés, coreano, portugués, ruso o espanol, que son los idiomas en los cuales
las solicitud debe ser publicada, o si el idioma en el cual la solicitud internacional es
presentada no es aceptado por la administracién internacional de bisqueda, se debe
suministrar una traduccion para los efectos de la bisqueda y/o de la publicacién.

La oficina receptora debe aceptar, para el propésito de la presentacién de la solicitud
internacional, al menos un idioma el cual sea tanto el idioma de publicacién como el
idioma aceptado por la administracion de bidsqueda.

En términos generales toda la solicitud debe estar en un solo idioma. Cualquiera que sea
el idioma en que se encuentre la descripcion y las reivindicaciones, el petitorio debe ser
presentado en el idioma de publicacién aceptado por la oficina receptora. Si se utiliza la
Superintendencia de Industria y Comercio como oficina receptora (RO/CO), el idioma
aceptado es el espariol.

Si se presenta en Colombia una solicitud en un idioma diferente al espafol, la
Superintendencia de Industria y Comercio, previo el pago de la tasa correspondiente,
transmitird la solicitud a la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, quien actuard como oficina receptora RO/IB y procesara la
solicitud. Dicha solicitud mantendrd la fecha de presentacion original, pero el solicitante
serd invitado por laRO/IB a pagar la tasa internacional y la tasa de bisqueda.

De otra parte, es posible que se requiera otra traduccién cuando se ha solicitado una
bisqueda internacional suplementaria y el idioma en que la solicitud internacional se ha
presentado y publicado no es aceptado por la administracion que va a llevar a cabo la
bisqueda suplementaria, lo mismo sucede si el idioma de presentaciény publicacién no
es autorizado por la administracién de examen preliminar internacional.




7.1.4 Petitorio

El petitorio es un formulario impreso denominado PCT/RO/101, el cual se puede
descargar en la direccion http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/
ed request.pdf se puede editar en el computador e imprimirlo para su presentacion en
papel. De la misma manera, el petitorio también puede presentarse, en forma de
impresion de ordenador producido mediante la modalidad PCT-EASY del programa
PCT-SAFE, suministrado gratuitamente en la pagina http://www.wipo.int/pct-safe/en/
index.html.

Mediante el petitorio se hace la peticién formal para que la solicitud sea tramitada
conforme al PCT. El petitorio debe contener el titulo de la invencion y los datos
necesarios relativos al solicitante. Al presentar el petitorio diligenciado automaticamente
quedan designados todos los estados que pertenecen al Tratado y seleccionados todos
los tipos de proteccion disponibles en el momento. Esto significa que la fecha de
presentacion de la solicitud internacional es la fecha de presentacién en cada uno de los
paises que pertenecen al Tratado.

El petitorio ya sea en papel o en forma electronica, esta dividido en recuadros en los
cuales se debe ingresar la informacién pertinente. Las siguientes secciones explican que
informacién debe ser incluida en cada recuadro. El petitorio incluye los siguientes

recuadros:

Recuadrol Titulode la Invencién

Recuadroll Solicitante

Recuadrolll  Otro(s) solicitante y/u otros inventores

RecuadrolV  Agente o Representante comun; o direccién para correspondencia
RecuadroV ~ Designaciones

RecuadroVI  Reivindicacién de Prioridad y Documento de Prioridad

Recuadro VIl Administracién de Blsqueda Internacional.

Recuadro VIII  Declaraciones

RecuadroIX  Lista de verificacién (Solo para solicitudes presentadas en papel)
RecuadroX  Firmadelsolicitante, Agente o Representante Comun

7.1.5 Diligenciamiento del Petitorio

A fin de facilitar el diligenciamiento de la informacién que ha de ser ingresada en cada
uno de los recuadros del Petitorio PCT/RO/101, en el Anexo IV se incluye un ejemplo de
dicho petitorio debidamente diligenciado y a continuacion se explica cada uno de los
recuadros, dando como ejemplo la informacién contenida en el Anexo IV.
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El primer recuadro a diligenciar (no se encuentra numerado) es el correspondiente a
“Referencia al expediente del solicitante o del mandatario”, el cual es un cédigo interno
que el solicitante le va a dar a la solicitud para identificarla dentro de los archivos
personales. Este codigo no debe pasar de 12 caracteres y se recomienda indicarlo, pues
las distintas oficinas del PCT hacen referencia a él en la correspondencia, lo que facilita
ubicar el expediente al cual corresponde la comunicacioén recibida. Esta referencia es
especialmente Gtil cuando se manejan varias solicitudes. Por ejemplo RM0O1. Ver
ndmero (1) del Anexo IV.

Recuadro No I. TITULO DE LA INVENCION

El titulo de la Invencién debe ser corto y conciso (preferiblemente de 2 a 7 palabras). Este
titulo debe ser el mismo con que se encabeza la descripcién. Por ejemplo MAQUINA
ENSILADORA DE MAIZ. Ver niimero (2) del Anexo IV.

Recuadro No Il. SOLICITANTE
En el recuadro No Il debe identificarse el solicitante con su nombre, y direccién.

El solicitante puede ser una persona natural o una persona juridica, nacional y/o
residente de un estado contratante del PCT. Para Colombia el solicitante debe ser
nacional o domiciliado en Colombia. Si son varios solicitantes al menos uno de ellos
debe ser nacional o domiciliado en Colombia.

El solicitante debe ser identificado con el nombre y su direccién. En este recuadro se
escribe el nombre del solicitante de la siguiente manera:

* Si es persona natural, los apellidos deben preceder al nombre y deben ser escritos en
maydscula. Por ejemplo: SALAZAR MOJICA, Luis Ernesto.

* Si se trata de una persona juridica, debe mencionarse con sus denominaciones
oficiales completas. Por ejemplo: MECANIZADOS S.A. Ver nimero (3) del Anexo IV.

Indicar la direccién: esta debe permitir la distribucién postal rapida y segura. Por
ejemplo: Avda. Las Américas No. 45-32. Bogotd D.C. Colombia. Ver niimero (4) del
Anexo V.

Indique los teléfonos y fax, sobre todo en el caso de que no se vaya a nombrar un
mandatario o representante comin, aspecto del que hablaremos mas adelante. Por
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ejemplo: (571)6236543y(571)6574321. Ver nimero (5)y (6) del Anexo IV.

Cuando se va a diligenciar la nacionalidad y domicilio se debe tener en cuenta que si es
persona natural, la nacionalidad es el nombre del estado del que es nacional el
solicitante, y el domicilio el nombre del estado en que esta domiciliado, por lo general es
el mismo. Si es una persona juridica, se considera que es nacional si esta constituida de
acuerdo a la ley nacional y la posesién efectiva de un establecimiento se considera que
constituye domicilio en ese Estado.

Asi, si es persona natural nacida en Colombia el estado de nacionalidad serd
COLOMBIA, si no es colombiano debe llenar el requisito de estar domiciliado en
Colombia para poder presentar una solicitud a través del PCT. Si es una persona juridica,
de acuerdo a la legislacién nacional, el domicilio se demuestra con la posesion efectivay
real de un establecimiento comercial en el pais. En este caso, el estado de domicilio sera
COLOMBIA. Ver nimeros (7) y (8) del Anexo IV.

Si el solicitante es una persona natural y es también inventor debe marcar la casilla
indicandolo asi. Tenga en cuenta que si el solicitante es una persona juridica, éste no
puede ser inventor. Ver en el Recuadro No Il del ejemplo del Anexo IV, por ser el
solicitante una persona juridica dicha casilla no fue senalada.

Diferentes solicitantes para diferentes Estados

En el Recuadro No Il se debe indicar los Estados designados para los que una persona sea
solicitante marcando la casilla pertinente.

Antes de septiembre 16, 2012, cada inventor era nombrado como un solicitante para el
propésito de la designacién de Estados Unidos. Con la promulgacion de la ley de
patentes en Estados Unidos, en las solicitudes internacionales presentadas a partir del 16
de septiembre de 2012 una persona juridica puede ser nombrada como solicitante en el
petitorio. Siendo asi, la persona juridica podra ser solicitante para todos los Estados. No
obstante, el inventor debe ser nombrado como tal, ya que muchos estados requieren
esta informacion en el momento de la presentacion de la solicitud internacional. Por
ejemplo: MECANIZADOS S.A., Solicitante para todos los estados. Ver Anexo [V.

También es posible indicar diferentes solicitantes para diferentes estados designados
(regla 4.5 (d) del PCT). Sila persona no es el solicitante para todos los Estados designados,
se debera marcar la casilla "los Estados indicados en el recuadro suplementario" y en el
“Recuadro Suplementario”, en frente del numeral 1,ii) se debera repetir el nombre de la
persona de dicho recuadro indicando los Estados para los que ella sea solicitante.
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Recuadro No Il OTRO(S) SOLICITANTES Y/U OTRO(S) INVENTOR(ES)

Este recuadro debe indicar si existen otros solicitantes y/o inventores marcando la casilla
donde se expresa que los demas solicitantes y/o (demas) inventores se indican en una
hoja de continuacién. Ver Anexo IV.

Los demas solicitantes y/o demas inventores deben ser incluidos en la segunda hoja u
hoja de continuacion y ser identificados a través de su nombre y direccion. El solicitante
podrd incluir una o mas hojas de continuacién, las que requiera para completar la
informacion de todos los solicitantes o inventores de la solicitud.

Mediante las casillas se determina si es “solicitante Ginicamente”, (necesariamente debe
ser marcada cuando el solicitante es una persona juridica); si es “solicitante e inventor”
(solo se puede marcar si es una persona natural); o “linicamente inventor” (solamente
para personas naturales).

Para las indicaciones de la direccién, la nacionalidad y residencia, cuando haya varios
solicitantes, es suficiente que se aporte la informacion respecto de uno de ellos que esté
facultado para los efectos de la presentacién de la solicitud internacional.

En el ejemplo se tiene un nuevo solicitante, el cual es una persona natural (SALAZAR
MOJICA, Luis Ernesto), que a su vez es también inventor, y solicitante para todos los
estados designados, como se demuestra en las casillas respectivas. Ver nimero (9) del
Anexo V.

Solicitante de Conveniencia

Cuando un solicitante quiere presentar una solicitud internacional en RO/CO, pero
ninguno de los solicitantes es residente/nacional de Colombia, o cuando ninguno de los
solicitantes es residente o nacional de un estado contratante del PCT, por ejemplo un
solicitante venezolano o argentino, podria presentar la solicitud ante la RO/CO si un
tercero que sea residente o nacional de Colombia es nombrado en el petitorio como
“solicitante Gnicamente” y se marca que dicha persona sélo es solicitante para los
Estados indicados en el recuadro suplementario. Lo usual es que se elija para propésito
una persona nacional o residente de un estado PCT donde el solicitante principal no
tiene ningln interés en buscar derechos de patente.

Algunos solicitantes hacen un documento déndole al solicitante por conveniencia una
parte de los derechos de la invencién para un estado particular del PCT, donde no tiene
interés el solicitante principal. Tenga en cuenta que no es necesario anexar dicho
documento a la solicitud internacional. Ejemplo: El solicitante principal (argentino)
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puede otorgar al solicitante por conveniencia (colombiano) el 10% de los derechos de la
invencion para el propésito de obtener una patente en Colombia.

Cédmo incluir un solicitante por conveniencia en una solicitud internacional.

En el Recuadro N° [l OTROS SOLICITANTES Y OTROS INVENTORES pueden ser
incluidos los solicitantes por conveniencia.

En nuestro ejemplo el solicitante por conveniencia es SMITH, Lawrence, nacional de US'y
domiciliado en US quien es solicitante Gnicamente para los Estados indicados en el
recuadro suplementario de acuerdo a las casillas marcadas. Ver nimero (10) del Anexo IV.

El estado se especifica en el Recuadro suplementario colocando “continuacién del
Recuadro N° III” seguido del nombre (SMITH, Lawrence) y el estado del cual es
solicitante (Seychelles). Ver nimero (11) del ejemplo del Anexo IV.

Recuadro No. IV MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN; O DIRECCION PARA
CORRESPONDENCIA

El solicitante puede nombrar un mandatario que lo represente. Si son varios los
solicitantes pueden nombrar un representante comtn. En el recuadro No. IV se debe
indicar el nombre de la persona designada, precedido por los apellidos. Se debe
suministrar la direccion.

Cualquier persona (abogado, agente de patente, etc.) que tenga el derecho a actuar ante
la oficina receptora puede ser nombrada como mandatario. Esta persona tiene
automdticamente el derecho aactuarantelaIB, la ISAy la IPEA.

Alternativamente, uno de los solicitantes que sea nacional o residente de un estado
contratante del PCT puede ser nombrado para que actie como representante comun.
Cuando no se ha nombrado un mandatario o representante comin, o si el
nombramiento es revocado o el mandatario nombrado renuncia, entonces el primer
solicitante nombrado en el petitorio y que esté facultado para actuar ante la oficina
receptora (para Colombia el primer solicitante nombrado en el petitorio y que sea
colombiano o domiciliado en Colombia) sera el que represente a los demas solicitantes.

Utilizando las casillas se debe indicar si va actuar como mandatario o como
Representante Comin. Sumado a lo anterior, en este Recuadro se debe indicar
mediante las casillas si desea que las notificaciones se le envien previamente por correo
electronico y luego en papel o si desea recibir la informacién Gnicamente mediante
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correo electrénico. En cualquiera de los dos casos, se debe indicar la direccién del correo
electronico respectivo.

Por ejemplo: Se nombré como mandatario (marcado en la casilla correspondiente) a
SANCHEZ BUITRAGO, Pablo Emilio, cuya direccion es Cra. 4 No. 70-33 Oficina 405, el
teléfono es (571) 6452312 y el fax es (571) 6789322. El desea que las notificaciones se
hagan Gnicamente por correo electrénico, para lo cual se marcé la respectiva casilla, y
escribi6 en el espacio correspondiente su correo electrénico que es
pabloesanchez@gmail.com. Ver niimero (12) del Anexo IV.

La correspondencia se dirigird a:
* Cuando se ha nombrado un mandatario a la direccién indicada para esta persona.

* Cuando se ha nombrado un representante comun (un solicitante entre dos 0 méas
solicitantes), se envia a la direccion de ese solicitante.

* Cuando no se ha nombrado mandatario o representante comdn, se envia a la direccién
delsolicitante que se considere representante, es decir el primer solicitante, y

* La casilla para “La direccién para la correspondencia”, al final de la primera pagina, se
debe marcar cuando una persona es nombrada para recibir la correspondencia, pero
no es ni el agente ni el representante comin ni uno de los solicitantes. La persona para
este efecto recibird todas las comunicaciones emitidas a la solicitud internacional,
pero no puede emitir ninguna respuesta. Las respuestas deberan ser firmadas por uno
delos solicitantes.

Recuadro N°V DESIGNACIONES

Todos los estados contratantes del PCT, los cuales estan vinculados al Tratado en la fecha
de presentacion internacional, son automaticamente designados en el momento de
diligenciar el petitorio. Los Estados que son vinculados al PCT después de la fecha de
presentacion internacional no seran incluidos como estados designados.

Ciertos paises como Alemania, Japén, y la Republica de Corea deben ser excluidos de las
designaciones automdticas cuando la solicitud internacional reclame prioridad de una
primera solicitud presentada en alguno de estos tres paises, toda vez que estos paises
cuentan con disposiciones en su legislacion nacional, que causan que la solicitud
anterior sea retirada o abandonada, si se presenta una solicitud internacional PCT
designando dicho pafs.
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Para tal efecto se debe marcar en el Recuadro N°V la casilla correspondiente al pais que
se desea excluir.

Tenga en cuenta que se pueden retirar designaciones de otros paises en el momento de
la presentacion internacional o en cualquier momento mas tarde. En términos generales
los solicitantes colombianos no necesitan marcar estas casillas.

Recuadro No VI REIVINDICACION DE PRIORIDAD Y DOCUMENTO DE PRIORIDAD

La prioridad es un derecho que permite que una vez se haya presentado una solicitud en
un pais miembro del Convenio de Paris o de la Organizacién Mundial del Comercio,
pueda presentarse esa misma solicitud en otros paises, y cuando se realice la bisqueda
del estado de la técnica, s6lo se incluya en ella los documentos que tienen una fecha de
publicacién anterior a la fecha de presentacién de la primera solicitud. Esto, siempre y
cuando la presentacién de las solicitudes posteriores a la primera se efecttie dentro de los
12 meses.

El solicitante debe tener en cuenta que la no presentacion de la solicitud PCT en el afo
de prioridad del Convenio de Paris puede llevar a la situacién que algiin documento
relevante puede estar disponible en el periodo comprendido entre la fecha de la
solicitud prioritaria y la presentacion de la solicitud PCT, y esto podria conducir a que el
solicitante reciba un informe de bulsqueda, opinion escrita y/o informe de examen
preliminar negativo.

El derecho de prioridad debe basarse s6lo en la primera solicitud presentada para la
misma materia. La solicitud internacional podra reclamar derechos de prioridad basados
en mas de una solicitud anterior ("prioridades mdltiples"), aun cuando éstas procedan de
paises diferentes. La primera solicitud deberd haber sido presentada no més de 12 meses
antes de la fecha de presentacién de la solicitud internacional.

Para dar claridad sobre las prioridades miltiples, se cita el siguiente ejemplo: una
solicitud internacional describe y reivindica dos realizaciones (A'y B) de una invencion,
estando A divulgada en una solicitud francesa y B en una solicitud alemana, ambas
presentadas dentro de los 12 meses previos, las fechas de prioridad tanto de la solicitud
francesa como de la alemana podrian reivindicarse en cuanto a las partes
correspondientes de la solicitud internacional; la realizacion A tendra la fecha de
prioridad francesay la realizacion B la fecha de prioridad alemana.

Una primerasolicitud que hasido retirada, abandonada o rechazada no deja de servir de
base para la prioridad. La reivindicacion de prioridad debe contener la informacion




MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

. . W

necesaria para identificar la primera solicitud presentada para el mismo objeto. Si la
primera solicitud es una solicitud nacional o regional en este recuadro se debe indicar la
fecha de presentacion, el nimero de solicitud y el pais o regiéon donde la solicitud fue
presentada. En el ejemplo se ha reivindicado prioridad de una solicitud presentada en
Colombia, radicada el dia 18 de octubre de 2011 y a la cual se le asigné el nimero de
presentacion 1245678. Ver Anexo IV.

La prioridad también puede ser reclamada a partir de una solicitud anterior presentada
internacionalmente, en este caso en el Recuadro N° VI se debera indicar la fecha de
presentacion internacional, nimero de solicitud internacional y la Oficina receptora
donde lasolicitud internacional fue presentada.

Suministro del documento de prioridad

Cuando se reclama prioridad de una solicitud anterior nacional, regional o internacional,
el solicitante debe presentar un documento de prioridad para cada solicitud anterior
correspondiente (es decir, una copia certificada de la primera solicitud) dentro de los 16
meses contados a partir de la fecha de prioridad (mas antigua). La copia certificada
puede ser entregada a la Oficina receptora o la Oficina Internacional.

Si el documento de prioridad es recibido por la Oficina Internacional después de la
expiracion del plazo de 16 meses de plazo, pero antes de la publicacién internacional, la
oficina internacional considerara que se han recibido en el dltimo dia del plazo de 16
meses. Si el documento de prioridad no se presenta en el plazo de 16 meses, las Oficinas
designadas no pueden hacer caso omiso de la reivindicacion de prioridad sin dar al
solicitante la oportunidad de presentar el documento de prioridad dentro de un plazo
razonable.

Cuando esa primera solicitud ha sido presentada en el mismo pais en que se presenta la
solicitud internacional, se debe marcar la casilla donde se pide que la oficina receptora
transmita dicho documento y la casilla Punto (1) para que dicha copia sea expedida por
la oficina. Dado que la solicitud del ejemplo fue presentada en la misma oficina
receptora (PCT/RO/CO) se marcé la casilla en la cual se solicita a la oficina receptora para
que expida la copia certificada de dicha solicitud.

En caso que la solicitud reclame prioridad de varias solicitudes, se debera marcar la
casilla correspondiente. Si el nimero de prioridades es superior a tres, la informacién
sobre la cuarta y las otras solicitudes prioritarias deberd ser consignada en el Recuadro
suplementario en frente del numeral 1.v).

Para solicitudes anteriores presentadas en una Oficina receptora que participa en el
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servicio de la OMPI de Acceso a Documento de Prioridad (DAS), el solicitante puede
pedir a la Oficina Internacional que se obtenga el documento de prioridad en una
biblioteca digital marcando la casilla correspondiente en el petitorio en el Recuadro Vl e
indicando el cédigo de acceso para el respectivo documento. En este momento
Colombia no participa en el programa de Acceso a Documento de Prioridad (DAS).

Restauracion del Derecho de Prioridad.

Cuando la solicitud no se presenta dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la
solicitud prioritaria y la falla por la no presentacién se produjo a pesar del debido
cuidado pese a las circunstancias o por causa no intencional, dependiendo de la oficina
receptora, el solicitante podrd requerir el Restablecimiento del Derecho de Prioridad.

Las oficinas son auténomas de restaurar o no el derecho y de aplicar por lo menos uno de
estos criterios o los dos. Asi por ejemplo, la RO/CO no permite la restauracién del
derecho de prioridad, mientras laRO/IB aplicaambos criterios.

Siendo asf, los solicitantes deben considerar presentar la solicitud directamente en la
RO/IB cuando ella fue radicada después de la expiracién del periodo de prioridad pero
dentro de los 2 meses siguientes a su vencimiento. Al solicitar la restauracion del derecho
de prioridad, el solicitante debe incluir una comunicacién indicando el por qué la
solicitud no fue presentada dentro del periodo de prioridad, junto con las declaraciones
y otras pruebas que demuestren sus afirmaciones. Si el solicitante no tiene éxito, la fecha
de presentacion serd utilizada para el calculo de todos los plazos.

Las Oficinas Designadas aplican los mismos dos criterios y también puede aplicar el
criterio mas favorable, de acuerdo con su legislacion nacional. Muchas oficinas no
reconocen la restauracién del derecho de prioridad o peticiones para restaurar la
prioridad porque es contrario a sus leyes nacionales. DO/CO no puede reconocer una
reivindicacion de prioridad que fue restaurada por la Oficina receptora y DO/CO no
actuara sobre una peticion de restauracion del derecho de prioridad por ser contrario a
la legislacién nacional. Una lista de las oficinas con reserva a la restauracion puede ser
encontrada la pdgina web de la OMPI www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/
res_incomp.html

Para hacer uso de esta posibilidad durante la fase internacional, el solicitante puede
completar la informacién en el Recuadro No VI, sub-titulo "Restauracién del derecho de
prioridad" y cumplir con ciertos requisitos. Alternativamente, el solicitante puede
retrasar la peticién de restauracion del derecho de prioridad hasta la entrada en la fase
nacional. Ver Anexo IV.
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Incorporacién por referencia

Cierta informacién que se encuentra completa en una solicitud anterior puede ser
incorporarla por referencia en la solicitud internacional, pero sélo cuando el Recuadro
No. VI del formulario de solicitud incluye una reivindicacién de prioridad de esa
solicitud anterior y la version del formulario de la solicitud internacional contiene una
declaracién provisional de la incorporacion por referencia en el Recuadro No VI. Esto es
atil en las situaciones donde el solicitante sin culpa omitié informacién al presentar la
solicitud internacional. En este caso el solicitante debe tener en cuenta que el formato
del petitorio que va a ser utilizado contenga dicha declaracién pero no es necesario
marcar ninguna casilla, Ver el Anexo IV.

Recuadro No VIl ADMINISTRACION DE B(JSQUEDA INTERNACIONAL.

El solicitante puede elegir cualquiera de las cinco Autoridades de Bisqueda disponibles
para los solicitantes colombianos que presentan sus solicitudes internacionales en la
RO/CO o RO/IB. Al hacer su eleccién, el solicitante debe tener en cuenta los idiomas
aceptados por la Administracién encargada de la busqueda internacional, toda vez que
en ciertos casos se puede requerir una traduccion de la solicitud internacional a efectos
derealizar labdsqueda.

Sin embargo, si la solicitud internacional se presenta ante la IB en un idioma que sea
aceptable para la ISA escogida, entonces la solicitud no tiene que ser traducida para
realizar dicha basqueda. Por ejemplo, si la solicitud internacional (IA) se presenta ante la
RO/IB en el idioma Inglés y la ISA/EP es la Autoridad de Basqueda escogida, no es
necesario hacer traducciones en la fase internacional.

Es responsabilidad de la oficina receptor, y no de solicitante, transmitir una copia de la
solicitud internacional a la ISA escogida por el solicitante.

A continuacion se describen las caracteristicas mas relevantes de estas Autoridades de
Buasqueda:

ISA/ES (Espana)

* I[dioma aceptado: Espanol

* Materia excluida de Bisqueda: la materia especificada en el Anexo V.

* La tasa de bisqueda internacional que se debe pagar a la ISA/ES se reduce enun 75%
para personas naturales o juridicas que sean nacionales de Colombia.




ISA/EP (EPO)

* [dioma aceptado: Inglés, francésy alemén

* Materia excluida de Bisqueda: la materia especificada en el Anexo V, con excepcién
de la materia que se busca en el marco del procedimiento de concesién de patentes
de la Oficina Europea.

* La tasa de busqueda internacional que se debe pagar a la ISA/EP se reduce en un 75%
para personas naturales o juridicas que sean nacionales de Colombia.

ISA/BR (Brasil)

* [dioma aceptado: Espanol, inglésy portugués.

* Materia excluida de Blsqueda: la materia especificada en el Anexo V con excepcién
de la materia que se busca en el marco del procedimiento de concesién de patentes
de Brasil.

* La tasa de bisqueda internacional que se debe pagar a la ISA/BR se reduce en un 60%
para personas naturales, pequefias o medianas empresas, cooperativas, instituciones
académicas, entidades o instituciones publicas sin animo de lucro.

ISA/AT (Austria)

* [dioma aceptado: Inglés, francés, alemédn, hiingaroy ruso.

* Materia excluida de Basqueda: la materia especificada en el Anexo V con excepcién
de la materia que se busca en el marco del procedimiento de concesién de patentes
delaleyaustriaca.

ISA/RU (Rusia)

* [dioma aceptado: Ruso e inglés.

* Materia excluida de Blisqueda: la materia especificada en el Anexo V con excepcién de
la materia que se busca en el marco del procedimiento de concesion de patentes rusa.

Mas informacién sobre estas Autoridades de Busqueda esta disponible en la Seccién D
de la Guia del Solicitante PCT a través de la pdgina de Recursos PCT en el sitio Web de la
OMPI, ver http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp.

En el ejemplo la administracion de bisqueda seleccionada es la Administracion de
Espana (ES). Veranexo IV.
Continuacién del Recuadro No VII UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA

BUSQUEDA ANTERIOR, REFERENCIA A ESA BUSQUEDA.

Este recuadro se debe completar Ginicamente si el solicitante ha requerido una bisqueda
anterior sobre la materia de la Solicitud Internacional y desea que la ISA la tenga en
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cuenta. Tal basqueda debe haber sido realizada antes de la fecha de presentacion de la
solicitud internacional. Para obtener beneficio de esto, el solicitante debe proporcionar
suficiente informacién en este recuadro. Entre ella, el solicitante debe senalar: la fecha
de presentacion y el nimero de la solicitud respecto de la cual se ha llevado a cabo la
bisqueda anterior y la Administracion u Oficina que ha efectuado dicha bidsqueda.

El solicitante debe presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional
en el momento de la presentacién de la solicitud, una copia de los resultados de la
basqueda anterior.

Sin embargo, cuando la bisqueda internacional haya sido llevada a cabo por la misma
Oficina que acttia como Oficina receptora, el solicitante podra pedir a la Oficina receptora
que remita las copias de dichos documentos a la ISA, marcando la casilla que corresponda.

Una segunda opcién se presenta cuando la basqueda anterior haya sido llevada a cabo por
la misma Administracién u Oficina que acttia como ISA. En este caso, no serd necesario
presentar copias o traducciones de ninglin documento (esto es, de los resultados de la
bisqueda anterior o de la solicitud anterior o de cualquier documento que se mencione
en la basqueda anterior) cuando el solicitante lo haya indicado en el formulario de
petitorio al marcar la casilla correspondiente. Por ejemplo, el dia 20 de Octubre de 2011
se solicit6 una busqueda anterior ante la Oficina Espafola, dicha oficina realizé la
bisqueda y asign6 el nimero 435621. Cuando se presenta la solicitud internacional en el
Recuadro N° VII se solicita a la ISA/ES que tenga en cuenta los resultados de dicha
busqueda y los documentos emitidos en relacién con ella. Ver anexo IV.

Recuadro No VIII DECLARACIONES

En el Recuadro No. VIII denominado DECLARACIONES, se sefala el tipo de
declaraciones que el solicitante quiere anexar a la solicitud. Las declaraciones tienen
como objetivo, simplificar el proceso en la fase nacional y ellas corresponden al
cumplimiento de los requisitos nacionales exigidos por algunos paises. Generalmente,
diligenciando estas declaraciones dentro del petitorio y presentandolas en la fase
nacional se evitara que la oficina designada o elegida vuelva a requerirlas.

Las declaraciones se pueden realizar en la solicitud internacional a través del petitorio y
para ello se debe utilizar un texto estandarizado en la forma establecida en las
Instrucciones nimero 211 a 215 de las Instrucciones Administrativas. Si el solicitante no
realiza ninguna declaracién, no serd necesario incluir en el petitorio las hojas
correspondientes a estas declaraciones.




Las declaraciones tratan de los siguientes asuntos:

* Declaracion sobre la identidad del inventor. Esta declaracién se hace con el fin de
dar a conocer la identidad del inventor. Si en el petitorio se han escrito todos los datos
del inventor, ésta no serfa necesaria.

* Declaracion sobre el derecho del solicitante para solicitar y que le sea concedida
una patente. Esta se exige en la mayoria de los paises cuando el solicitante es una
persona juridica o natural diferente del inventor. La declaracién es un documento
mediante el cual el inventor transfiere, cede o traspasa sus derechos al solicitante.

Declaracion sobre el derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de la
solicitud anterior. Esta se debe hacer cuando el solicitante de la primera solicitud no
es el mismo de la solicitud que se estd presentando, entonces se debe indicar la razén
de ese cambio ya sea por cesion, traspaso, acuerdo, transferencia etc.

* Declaracion sobre la calidad de inventor. Esta declaracion es s6lo necesaria para
Estados Unidos de Américay se debe redactar en la forma establecida por ellos, donde
elinventor declaraque es el original, primeroy Gnico inventor.

Entre los requisitos de esta declaracién debe cumplirse con que todos los inventores
deben ser mencionados en la misma declaracién La declaracion debera estar firmada
y fechada por todos los inventores (mencionados como solicitantes). Las firmas podran
aparecer en distintas copias de la (misma) declaracién y no es necesario que la firma
sea original (fax). Cuando la solicitud internacional es presentada con Oficinas
receptoras que aceptan los sellos como firma, la Oficina designada/ US aceptara los
sellos como firma.

De conformidad con las modificaciones de la ley vigente en Estados Unidos, la versién
del 16 de septiembre de 2012 contiene modificaciones a la hoja de declaracién de
calidad de inventor en el petitorio, la cual incluye una nueva redaccién estandarizada
requerida por la DO/EO/US. Es importante utilizar la nueva hoja de declaracién para
las solicitudes internacionales presentadas en o después de esa fecha. El suministro de
una hoja de declaracién de la version del petitorio de julio de 2012 o una versién
anterior de petitorio no serd aceptado en la DO/EO/US para solicitudes presentadas
enodespuésdel 16 de septiembre de 2012.

* Declaracion sobre divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de
novedad. Esta declaracion se debe hacer cuando por algtin motivo se ha divulgado la
invencion antes de la fecha de prioridad o de la fecha de presentacién de la solicitud
internacional, si ésta no reclama prioridad, y dicha divulgacién podria afectar la
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novedad. Por ejemplo, divulgaciones realizadas en alguna exposicién internacional,
una publicacién efectuada por el mismo solicitante, una divulgacién resultado del
abuso de terceras personas u otros motivos.

En el ejemplo del anexo IV se muestra una declaracién del Derecho del solicitante para
solicitar y que le sea concedida una patente. En este caso, se debe marcar la casilla
correspondiente al Recuadro VIILii), se debe indicar el nimero de declaraciones anexas
y redactar la declaracién correspondiente con el texto estandarizado de acuerdo a las
instrucciones administrativa. Ver nimero (13) de Anexo IV.

Sumado a lo anterior es importante que el solicitante tenga en cuenta que es posible
corregir o anadir cualquier declaracién mencionada anteriormente. La fecha limite para
realizar estas modificaciones es de 16 meses contados desde la fecha de prioridad (o aun
mas tarde, si la declaracién es recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la
preparacion técnica de la publicacién internacional). Las declaraciones recibidas dentro
del plazo aplicable serdn mencionadas en la portada de la publicacién de la solicitud
internacional y el texto completo de las declaraciones sera publicado como parte de la
solicitud internacional.

La Oficina receptora o la Oficina Internacional podran requerir al solicitante para que
corrija cualquier declaracién que no esté redactada en la forma estipulada o, en el caso
de la declaracion sobre la calidad de inventor, que no esté firmada en la forma
establecida por las Instrucciones administrativas.

Ademas, es importante tener en cuenta que el PCT no exige la tasa por hoja adicional, si
se aporta una declaracion después de la fecha de presentacion internacional.

Si una declaracién defectuosa no es corregida durante la fase internacional no afecta la
tramitacion de la declaracién por parte de la Oficina Internacional. Sin embargo, las
Oficinas designadas/Oficinas elegidas podran aceptar o no una declaracién defectuosa.

Recuadro No IX LISTA DE VERIFICACION PARA LAS PRESENTACIONES EN PAPEL

El recuadro No. IX corresponde a la lista de chequeo que permite que la oficina
verifique los documentos que conforman la solicitud internacional. El solicitante debe
citar el nimero de hojas que ocupé cada una de las partes de su solicitud (petitorio,
descripcion, reivindicaciones, resumen, dibujos etc.). El programa efectuara
automdticamente la sumatoria.

En la parte inferior de este recuadro debe indicarse el nimero de la figura que quiere que




. . W

acompaife el extracto de publicacién y sefalar el idioma de la solicitud internacional, en
nuestro ejemplo seria espanol por ser el idioma que se exige en RO/CO vy la figura que
quiere que se publique eslaNo. 1. Veranexo IV.

Recuadro No X FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL
REPRESENTANTE COMUN

El petitorio va firmado en el RECUADRO X por el solicitante. El petitorio debe ser firmado
por todas las personas (fisicas o juridicas) identificadas como “solicitante” o “solicitante e
inventor”, pero si s6lo firma uno de los solicitantes, la ausencia de firmas de los otros
solicitantes no se considerard como una irregularidad.

Si el petitorio no esta firmado por el(los) solicitante(s) sino por un mandatario, un poder
separado firmado por lo menos por el o por uno de los solicitante(s), debe ser presentado
en original o copia. Si sélo un poder firmado por el solicitante es presentado, la ausencia
de poderes firmados por los otros solicitantes no se considerard como una irregularidad.

Algunas Oficinas receptoras han renunciado a la exigencia de que un poder separado o
una copia de un poder general. Colombia como oficina receptora RO/CO no ha
renunciado a este requerimiento, por lo tanto el documento de poder debe ser anexado
alasolicitud internacional. Por el contrario, la RO/IB ha retirado este requerimiento.

HOJA DE CALCULO DE TASAS

Tasas para la Presentacion de la Solicitud Internacional.

Las tasas del PCT se dividen en tres grupos:

* La tasa de transmision que se establece y se paga en beneficio de la oficina receptora,
enel casodelaRO/CO enfavordelaSIC;

* La tasa de presentacién internacional y tasas por paginas adicionales son fijadas por la
OMPIy recolectadas por la RO/CO para beneficio de la OMPI, y

* La tasa de blsqueda internacional que es fijada por cada ISA y recolectada por la
RO/CO para beneficio de la ISA escogida.

NOTA: Es importante tener en cuenta que las tasas cambian con frecuencia,
siendo asi, lo mejor es consultar las tasas del PCT disponibles en el sitio Internet de la
OMPIlen http://www.wipo.int/pct/es/tasas/index.html
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Tasa de transmisién

La tasa de transmision es recibida por la RO/CO para cubrir los costos del procedimiento
de la solicitud internacional, incluyendo los suministros de documentos de prioridad a la
IB, si el solicitante asi lo solicita.

Tasa de presentacion Internacional

La Asamblea del PCT establece la tasa internacional cada afio. Esta tasa es utilizada por la
OMPI para administrar el PCT, apoyar el desarrollo normativo y ayudar a los paises en
asuntos relacionados con el Tratado.

Una reduccion del 90% en la tasa internacional y la tasa por péagina adicional esta
disponible para personas naturales de Colombia. Si hay varios solicitantes, este
descuento solo aplica si todos los solicitantes son personas naturales.

Si bien es cierto que es preferible pagar las tasas en el momento de la presentacion de la
Solicitud Internacional, el PCT dispone condiciones para la presentacion de las tarifas
después de la fecha de presentacion internacional. Si las tasas se pagan dentro de los 30
dias siguientes a la fecha de presentacion, o antes de que la RO tenga conocimiento de
este hecho, no se requiere pago de tasa tardia.

NOTA: Tener cuenta que la falta de pago de las tasas tardias da lugar a la
retirada de la Solicitud Internacional.

Pago de tasas adicionales

La tasa de presentacion internacional abarca las primeras 30 paginas de la solicitud
internacional. Hay un costo extra por pagina para las paginas adicionales. Esta tasa
también es establecida por la Asamblea del PCT.

Tasa de Basqueda Internacional

Las autoridades de la bisqueda internacional son libres de fijar la tasa de bisqueda en
cualquier nivel y de optar por la reduccién de tasas para ciertos solicitantes.

Forma de Pago

La forma de pago mas fécil dependera de la oficina receptora. Para RO/CO lo més
sencillo es realizar el pago de una tasa de transmisién mediante un cheque o efectivo
consignado en la Cuenta Corriente No. 062754387 del Banco Bogotd, a nombre de:




Superintendencia de Industria y Comercio. Referencia 1: 01 y Referencia 2: Nimero del
documento de identidad del solicitante.

El pago de la tasa internacional y la tasa de bisqueda debe ser efectuado en pesos
colombianos al valor de la TMR del dia y consignado o transferido a la cuenta No.
062826128, del Banco de Bogotd, a nombre de: Superintendencia de Industria y
Comercio. Referencia 1: 01 y Referencia 2: Nimero del documento de identidad del
solicitante.

Los recibos del Banco deben ser presentados a la Direccién de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, Carrera. 13 No. 27-00 Piso 5, Bogota, D.C.,
Colombia.

7.1.6 Requisitos minimos para que una solicitud internacional obtenga su fecha de
presentacién internacional (Regla 11(1))

Para obtener una fecha de presentacion, la solicitud internacional debera cumplir con
los siguientes requisitos:

* Al menos uno de los solicitantes debe ser nacional o residente de un pais miembro del
PCT

* La solicitud internacional se debe encontrar en el idioma prescrito por la RO. Para
RO/CO el idioma prescrito es el espafol

* Lasolicitud internacional debe contener al menos los siguientes elementos:
a) una indicacién de que hasido presentada una solicitud internacional,
b) la solicitud debe designar al menos un estado contratante del PCT,
c) el nombre del solicitante de manera que permita su identificacion,
d) unadescripcion, y
e) unareivindicacion.

Es importante tener en cuenta que si la solicitud es presentada en RO/CO vy ningin
solicitante es nacional o residente de Colombia, pero al menos uno de ellos es nacional o
residente de otro pais miembro del PCT o si la solicitud no se encuentra en idioma
espanol, la RO/CO transmitira la solicitud a la oficina internacional para que la RO/IB
actlie como oficina receptora. La solicitud conservard la fecha de presentacién original,
la RO/CO no devolvera la tasa de transmisién cobrada a su favor. Por su parte, la oficina
internacional invitara al solicitante a pagar la tasa internacional y la tasa de basqueda.
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7.1.7 Redaccion de la Solicitud Internacional

La informacién de esta seccion vy las siguientes se relacionan con la elaboracién de los
contenidos técnicos de la solicitud y se basan en la practica internacional aceptada, tal
como se establece en la guia de bisqueda internacional y examen preliminar
(http://www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.html). No obstante, dicha practica puede
diferir de las practicas nacionales, entre ellas la practica utilizada para las solicitudes
nacionales colombianas.

NOTA: Incluir en la solicitud toda la materia para la cual se desea proteccidn,
independientemente de si ella es o no aceptada en la oficina de patentes de
su pais. Cabe recordar que a futuro se puede modificar la solicitud

para eliminar o adaptar la materia reivindicada a las normas vigentes en el pais de interés.
Una vez radicada la solicitud no es posible agregar ejemplos o caracteristicas que vayan
mds alla de la divulgacién de la invencién contenida en la solicitud internacional.

7.1.8 Descripcion

La solicitud internacional debe “divulgar la invenciéon de una manera suficientemente
clara'y completa para que pueda ser reproducida por un experto en la materia”. Este
requerimiento de divulgacién debe ser cumplido por la descripcién con la ayuda de los
dibujos, silos hay.

La descripcion es la parte de la solicitud de patentes donde se menciona la informacién
qué existia en el estado del arte o de la técnica antes de que surgiera la invencion, se
establece cudl es el problema técnico que se desea solucionar, se explica en qué consiste
la invencion y sus posibles alternativas. Las disposiciones relativas al contenido de la
descripcion tienen por finalidad:

. garantizar que la solicitud internacional tenga toda la informacién técnica exigida
para que un experto en la materia puedarealizar la invencion; y

II. permitir al lector que comprenda la contribucién aportada por el inventor al estado
delatécnica.

La descripcion debe comenzar mencionando el titulo de la invencién tal como figura en
el petitorio (formulario PCT/RO/101) y ademads, debe indicar:

* Sector técnico a que se refiere la invencion




* Técnica anterior

* Divulgacion delainvencion

* Breve descripcion de los dibujos

* Mejor(es) manera(s) de realizar la invencion, y

* Una indicacién de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacién industrial.

7.1.8.1 Sector técnico

La solicitud debe especificar el sector técnico al que se pertenece la invencion.

7.1.8.2 Técnica anterior

En la descripcion el solicitante debe indicar la técnica anterior de que tenga
conocimiento y que considere (til para la comprension de la invencién y de su relacién
con el estado de la técnica; preferiblemente se deben citar los documentos haciendo
énfasis en su aporte al sector técnico y los inconveniente o problemas, que a pesar de los
desarrollos existentes, aun no habian sido solucionados y se logran superar con la
invencion que el solicitante desea proteger. Lo ideal es que al final de esta parte de la
descripcion se defina el problema técnico que el solicitante supera con la invencién para
la cual requiere proteccion.

7.1.8.3 Divulgacién de lainvencién

El solicitante debe divulgar la invencién reivindicada de tal forma que permita
comprender el problema técnicoy la solucién propuesta, indicando en la divulgacién los
detalles necesarios para aclarar la invencion. El solicitante debe sefalar las ventajas que
su invencion tiene con respecto al estado de la técnica evitando denigrar los productos o
procedimientos anteriores. Igualmente, el solicitante debe establecer las diferentes
alternativas o modalidades de su invencién.

7.1.8.4 Breve descripcién de los dibujos

Si se incluyen dibujos, éstos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la
formassiguiente:

“La figura 1 es una vista inferior de la caja del transformador; la figura 2 es una vista
lateral; la figura 3 es una vista de frente en el sentido de la flecha ‘X’ de la figura 2; la figura

4 esun corte seglin el eje AAde lafigura1”.

Las figuras deben incluir nimeros de referencia, preferiblemente estos deben ser
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presentados entre paréntesis y cuando sea necesario referirse en la descripcién a
elementos mostrados en los dibujos, debe mencionarse el nombre del elemento seguido
de su niimero de referencia, es decir, que la mencién no debe redactarse en la forma “3
estd conectadoa 5 por 4”, sino “la resistencia (3) estd conectada al condensador (5) por el
interruptor (4)".

Adicionalmente, es necesario que la descripcion y los dibujos sean coherentes los unos
con los otros, concretamente en lo que respecta a los niimeros de referencia y otros

signos.

7.1.8.5 Mejor manera de realizar la invencién

El solicitante debe indicar la mejor manera prevista por él para realizar la invencion
reivindicada; esa indicacion debe hacerse mediante ejemplos, cuando ello sea
adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera.

Si las funciones de los diferentes elementos de la invencién no son evidentes, es
necesario describir la invencién no sélo desde el punto de vista de su estructura, sino
también desde el punto de vista de su funcién. Muchas veces, en algunos sectores una
descripcion funcional resulta mas clara que una descripcion demasiado detallada de la
estructura.

7.1.8.6 Una indicacién de la manera en que la invencién satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacién industrial.

La invencion cuya proteccion se solicita debe ser susceptible de aplicacién industrial es
decir si, conforme a su naturaleza, puede ser producida o utilizada (en el sentido
tecnolégico) en cualquier tipo de industria.

Cuando dicha aplicacién no resulte evidente en la descripcién o de acuerdo a la
naturaleza de la invencién, se debe indicar explicitamente la forma en que la invencién
puede explotarse en la industria y la forma en que puede producirse y utilizarse o, si s6lo
puede utilizarse. Hay que tener en cuenta que la palabra “industria” se ha de entender
en su mas amplio sentido, como en el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial.

7.1.8.7 Otras recomendaciones sobre la descripcién.

Al momento de redactar la descripcién debe seguirse la forma y el orden indicados
anteriormente, salvo cuando, por la naturaleza de la invencién, una forma o un orden
diferente supone una mejor comprension y una presentacion mas econémica. Cada uno




de los elementos de la solicitud debe ir precedido preferentemente del titulo apropiado,
tal como se sugiere en las Instrucciones Administrativas.

Hay que tener en cuenta que la descripcién es uno de los elementos més importantes de
la solicitud puesto que ella sirve de soporte a las reivindicaciones. En consecuencia, debe
existir una relacién directa entre la informacién consignada en la descripcién con la
materia incluida en las reivindicaciones.

Para mas informacién consultar el capitulo 4 de las Directrices de Blsqueda
Internacional y Examen preliminar en la pagina website de la OMPI en la pagina de
Recursos PCT. http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe_1.pdf

7.1.9 Reivindicaciones

La solicitud internacional debera contener “una o més reivindicaciones” y ellas deben:

) “definir el objeto cuya proteccién se solicita”;

Il) “ser claras y concisas”; y
undarse enteramente en la descripcion”.
[ “fund t t lad "

7.1.9.1 Formay contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben expresar las “caracteristicas técnicas de la invencién”. Esto
significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas
comerciales u otras consideraciones no técnicas, pero pueden contener declaraciones
relativas a los objetivos de la invencién si contribuyen a definirla.

Las reivindicaciones contienen dos partes:

* La primera contiene un preambulo que define el objeto de la invencién, es decir, la
clase técnica general de aparato, procedimiento, etc., a la que se refiere la invencién
reivindicada, seguido de una indicacién de las caracteristicas técnicas “que sean
necesarias para la definicién del objeto reivindicado, pero que, en combinacion,
forman parte del estado de la técnica”. Ejemplo: “Un aparato fotografico que
comprende un obturador plano...”.

* Lasegunda parte o “parte caracteristica” debe exponer las caracteristicas técnicas que,
conjuntamente con las caracteristicas mencionadas en la primera parte se desee
proteger, es decir, las que la invencién afade al estado de la técnica. Esta parte esta
precedida de las palabras “caracterizado en que”, “caracterizado por”, “en el que la
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mejora comprende”, o cualesquiera otras palabras con el mismo efecto que exponga
concisamente las caracteristicas técnicas que se desea proteger.

Cada reivindicacién debe estar soportada por la descripcién, esto significa que todas las
caracteristicas de su invencion que forman parte de las reivindicaciones, deben
encontrarse definidas en la descripcién y, su alcance no debe exceder mas alla de lo
justificado por el contenido de la descripcion y los dibujos.

Las reivindicaciones, asi como la descripcion, pueden contener férmulas quimicas o
matematicas pero no deben contener dibujos. Las reivindicaciones sélo pueden
contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilizacion.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de la invencién, las reivindicaciones no deben
basarse en referencias a la descripcién ni a los dibujos “salvo que sea absolutamente
necesario”. En particular, no pueden basarse normalmente en referencias tales como
“como se describe en la parte... de la descripcién” o “como se ilustra en la Figura 2 de los
dibujos”.

7.1.9.2 Claridad de las reivindicaciones

El requisito de que las reivindicaciones sean claras se aplica tanto a las reivindicaciones
por separado como alas reivindicaciones en su conjunto.

A continuacién una lista no exhaustiva de puntos que se deben tener en cuenta en el
momento de redactar las reivindicaciones y hacerlas que cumplan con el requisito de
claridad:

* Las palabras utilizadas en las reivindicaciones deben ser las que normalmente se
emplean en el drea técnica de lainvencion.

* No debe haber inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripcion, la
descripcion debe servir para interpretar las reivindicaciones.

* No se permiten términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”,
pues estos términos no permiten establecer un limite preciso ni realizar una
comparacién con el estado de la técnica.

* No se admiten términos relativos del tipo” mayor”, “delgado”, “fuerte”, pues, no
tienen un significado preciso. En estos casos se deben sustituir estas expresiones por
términos precisos o rangos concretos de valores.




* Las marcas registradas o nombres comerciales, no estan permitidos, ya que no dejan
establecer sin ambigtiedad el alcance de la reivindicacion.

* No deben hacer referencia a la descripcion, o a los dibujos, si no es estrictamente
necesario. Si las reivindicaciones necesitan como referencia los dibujos, para ser mas
claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis, después de la
caracteristica mencionada en la reivindicacion.

* No deben definir la invencién por el resultado a alcanzar, por no considerarse una
caracteristica esencial de la invencién. Ejemplo, Aparato de destilacién caracterizado
porque es liviano.

* Un compuesto quimico no puede estar caracterizado por sus parametros, a no ser que
sea absolutamente necesario, por no poderse definir de otra manera. En ese caso, el
pardmetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigliedad por métodos
estandares conocidos en el campo en cuestion, o descritos claramente en la
descripcion.

* Las reivindicaciones no deben incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como
por ejemplo las ventajas comerciales.

7.1.9.3 Categorias de las reivindicaciones

Existen fundamentalmente dos categorias de reivindicaciones: las que se refieren a
producto, y las que se refieren a procedimiento, método, etc.

* Las reivindicaciones de producto, incluyen sustancias y composiciones asi como
articulos, maquinas, mecanismos.

* Las reivindicaciones de procedimiento, se refieren a los diferentes pasos o etapas que
sellevan a cabo hasta llegar a un producto final.

Un capitulo reivindicatorio puede tener reivindicaciones de diferentes categorias, pero
una reivindicacién no puede referirse a diferentes asuntos, es decir, dentro de una
reivindicacion no se puede definir un aparato y un procedimiento; pues cada uno debe
tener su propia reivindicacion.

7.1.9.4 Tipos de reivindicaciones

Existen dos tipos de reivindicaciones: Reivindicaciones Independientes y las
Reivindicaciones Dependientes.
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La reivindicacién independiente define todas las caracteristicas esenciales de la
invencion en forma general sin hacer referencia a ninguna reivindicacién anterior. Es
posible que se necesite redactar mas de una reivindicacién independiente, esto puede
suceder cuando se ha desarrollado varias invenciones con un solo fin como podria ser
una composicion, procedimiento para obtener dicha composicion y el aparato para
llevar a cabo dicho procedimiento, en este caso es necesario definir cada uno de estos
objetos en reivindicaciones independientes diferentes. La reivindicacion independiente
se debe redactar de tal forma que se evite caer dentro del estado de la técnica en el
momento de presentar la solicitud.

Las reivindicaciones dependientes son aquellas que hacen referencia a una
reivindicacion anterior y contienen caracteristicas mas especificas o particulares de la
reivindicacion independiente de la cual se deriva. En la redaccion de las
reivindicaciones, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el predmbulo a
la reivindicacion principal de la cual dependen y definen en la parte caracteristica las
caracteristicas técnicas particulares que se desean proteger.

7.1.9.5 Concisién

Para cumplir con el requisito de concision se debe evitar las palabras indtiles o un
nGmero excesivo de reivindicaciones.

7.1.9.6 Soporte en la Descripcién

Las reivindicaciones “deberan estar completamente soportadas en la descripcién”. Esto
significa que, en la descripcion, debe existir una base para el objeto reclamado en cada
reivindicacion, y que el ambito de las reivindicaciones no debe ser mas amplio del
justificado por la descripcién y los dibujos. Se debe tener especial cuidado con los
rangos, pues deben coincidir los valores establecidos en la descripcién y aquellos que se
mencionan en las reivindicaciones.

7.1.9.7 Relacion entre las reivindicaciones v la divulgacion

La invencién cuya proteccion se solicita debe basarse totalmente en la descripcién y los
dibujos, demostrando de esta forma que el solicitante reivindica Gnicamente objetos
que haidentificado y descrito en la fecha de presentacién internacional.

Las reivindicaciones no estarian en conformidad o de acuerdo con la descripcion y los
dibujos si, de la lectura de la solicitud, un experto en la materia no estuviese en
condiciones de realizar la invencion reivindicada porque no figura en la descripcion un
elemento esencial para larealizaciéon o el funcionamiento de la invencion.




7.1.9.8 Otras recomendaciones sobre las reivindicaciones.

Al momento de redactar las reivindicaciones se debe tener en cuenta que la descripcion
cumple la funcién de soporte de las reivindicaciones, pero la proteccion se otorga
Gnicamente para la materia incluida en el capitulo reivindicatorio. Siendo asi, el
solicitante debe incluir en las reivindicaciones todas las caracteristicas novedosas de su
invencion. El peor panorama es divulgar mucha informacién en la descripciéon y no
reclamar lo suficiente en las reivindicaciones, pues esto le daria ventaja a los
competidores, quienes podrian aprovechar la informacién sin que el alcance de las
reivindicaciones permita al solicitante evitar que terceros la utilicen.

Para mas informacién consultar el capitulo 5 de las Directrices de Busqueda
Internacional y Examen preliminar en la pagina website de la OMPI en la pagina de
Recursos PCT. http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe_1.pdf

7.1.10 Resumen
Contenidoy forma del resumen
a) El resumen debera contener:

) una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion, las reivindicaciones y
cualquier dibujo; la sintesis indicard el sector técnico al que pertenece la invencién y
debera redactarse en tal forma que permita una clara comprension del problema
técnico, de la esencia de la solucién de ese problema mediante la invencién y del uso
o usos principales de lainvencion;

Il) cuando sea aplicable, la férmula quimica que, entre todas las férmulas que figuren
en lasolicitud internacional, caracterice mejor la invencioén.

b) El resumen serd tan conciso como la divulgacion lo permita (preferentemente de 50 a
150 palabras).

c) El resumen no contendra declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la
invencion reivindicada, nisobre su aplicacion.

d) Cada caracteristica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante
un dibujo en la solicitud internacional, debera ir acompanada de un signo de referencia
entre paréntesis.
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7.1.11 Lista de secuencias

Cuando la solicitud internacional divulgue una o més secuencias de nucleétidos y / o
aminodcidos, la descripcion debera contener un capitulo separado, denominado “Lista de
Secuencias”, el cual debera ser preparado segin los parametros previstos en el Anexo C de
las Instrucciones Administrativas, cuyo resumen se incluye en el Anexo VI de esta guia.

La lista de secuencias contiene las caracteristicas de identificacién necesarias para cada
secuencia de aminodcidos o nucleétidos divulgada en la solicitud internacional. Esta lista
de secuencias puede presentarse en forma escrita o en soporte electrénico, cuando la
Oficina receptora acepte esta opcién. La Oficina de Blsqueda Internacional (ISA)
necesitara una copia electronica de dicho listado con el fin de efectuar una bisqueda
adecuada de las reivindicaciones dirigidas a las secuencias especificas. Es importante
tener en cuenta que cada ISA tiene sus propios requisitos asi que estos parametros
deberan ser revisados en el Anexo D de la Guia del Solicitante PCT. Ver pégina
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp.

Se recomienda a los solicitantes incluir la lista de secuencia en el momento de la
presentacion para evitar problemas que podrian surgir en la fase nacional por la adicién
de materia que va més alla de la divulgacion original.

7.1.12 Dep6sito de material biol6gico

Cuando la solicitud se refiere a un material biolégico, es decir, material que contiene
informacion genética capaz de reproducirse por si misma o en un sistema biolégico, y
este material no puede ser descrito de manera que cumpla con la condicién de suficiente
divulgacion, serd necesario realizar un depésito de dicho material ante una autoridad
internacional de depésito reconocida por el Tratado de Budapest.

En la medida en que no sea posible responder de otra manera al requisito de divulgacion
suficiente, se considerara que el depdsito forma parte de la descripcién. En
consecuencia, una simple referencia en la solicitud al material biolégico depositado no
bastard para remplazar la divulgacién explicita de tal material en la solicitud, a los efectos
de que se considere que ésta esta en conformidad con tal requisito. Por otra parte, cabe
observar que una referencia en la solicitud al depésito de material biol6gico no permite
presumir que el depdsito es necesario o requerido para que la solicitud esté en
conformidad con ese requisito.

Si el material biolégico es originario de alguno de los paises miembros de la Comunidad
Andina, sera necesario obtener un permiso para realizar la exportacion del material a




una autoridad de depésito. En el caso colombiano, el permiso de exportacién debe ser
otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para mayor informacién sobre cémo realizar el depésito, por favor consultar la Guia para
el Depésito de Microorganismos bajo el Tratado de Budapest. Ver Anexo VII.

y¥iRequisitos materiales de la solicitud internacional

La solicitud internacional debe cumplir una serie de requisitos materiales en pro de

lograr la estandarizacion de las solicitudes, independientemente del Estado Contratante

del cual provenga dicha solicitud. Dichos requisitos son:

a) Deben presentarse tres ejemplares (Uno para la SIC, otro para la oficina de bisqueda
internacional y un tercero que le sera devuelto al solicitante una vez éste haya sido
marcado con el nimero de solicitud PCT).

b) Todos los elementos de la solicitud internacional (a saber, el petitorio, la descripcion,
las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) deben presentarse de tal manera que
puedan reproducirse directamente por fotografia procedimientos electrostéticos,
offsety microfilmacion, en cualquier cantidad de ejemplares.

c) Ninguna hoja podra contener arrugas ni desgarraduras; ninguna hoja debera plegarse.

d) Sélo podra utilizarse un lado de cada hoja.

e) Todos los elementos de la solicitud internacional deberan figurar en papel flexible,
fuerte, blanco, liso, sin brilloy duradero.

f) Cada uno de los elementos de la solicitud internacional (petitorio, descripcién,
reivindicaciones, dibujos, resumen) deberd comenzar en una nueva hoja.

7.2.1 Formato de las hojas

Las hojas deberan ser de formato A4 (29,7 cmx 21 cm).

7.2.1.1 Margenes

Los margenes de las hojas que contengan la descripcién, las reivindicaciones y el
resumen, seran los siguientes:
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* margen superior: 2cma4,0cm

* margenizquierdo:  2,5cma4,0cm
* margen derecho: 2,0cma3,0cm
* margen inferior: 2,0cma3,0cm

La superficie utilizable de las hojas que contengan dibujos no excedera de 26,2 cmx 17
cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie utilizable o
utilizada. Los margenes minimos serdn los siguientes:

* margen superior: 2,5cm
* margen izquierdo: ~ 2,5cm
* margen derecho: 1,5cm
* margen inferior: 1,0cm.

Las margenes deberan estar totalmente en blanco.

7.2.1.2 Numeracién de las hojas

Todas las hojas de la solicitud internacional deberdn numerarse consecutivamente, en
ndmeros ardbigos. Los nimeros se colocaran en el centro de la parte superior o inferior
delas hojas, pero no en el margen.

7.2.1.3 Numeracién de las lineas

Se recomienda numerar de cinco en cinco las lineas de cada hoja de la descripcion y de
las reivindicaciones. Los niimeros deberan figurar en la mitad derecha del margen
izquierdo.

Los otros elementos de la descripcion no deberan contener este tipo de numeracion.

7.2.1.4 Forma de escritura de los textos

* El petitorio, la descripcion, las reivindicaciones y el resumen deberan ser
mecanografiados o impresos.

* S6lo podran ser realizados en forma manuscrita o dibujarse, cuando fuere necesario,
los simbolos y caracteres graficos, las férmulas quimicas o matematicas y algunos
caracteres de la escritura china o japonesa.

* En los textos mecanografiados, el espacio entre lineas sera de 1 (interlineado 1,5).

* Todos los textos seran en caracteres cuyas mayusculas no sean inferiores a 0,28 cm de




alto; deberdn reproducirse en color negro e indeleble con la salvedad de que todo
texto contenido en el petitorio podré ser en caracteres cuyas maydsculas no sean
inferiores a 0,21 cm de alto. Se recomienda utilizar la letra Arial o la letra Times New
Roman, tamano 12.

7.2.1.5 Dibujos, férmulas y cuadros en los textos

* El petitorio, la descripcion, las reivindicacionesy el resumen no contendran dibujos.

* Ladescripcion, las reivindicaciones y el resumen podran contener férmulas quimicas o
matematicas.

* Ladescripciony el resumen podran contener cuadros; las reivindicaciones sélo podran
contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilizacion.

* Los cuadros y las formulas quimicas o matematicas podran estar dispuestos en el
sentido de la longitud de la hoja si no pueden presentarse en forma conveniente en el
sentido de su anchura; las hojas en las que se dispongan en esta forma los cuadros o las
férmulas quimicas o matematicas, deberdn presentarse de forma tal que la parte
superior de los cuadros o de las férmulas se encuentre en el lado izquierdo de la hoja.

7.2.1.6 Textos en los dibujos

* Los dibujos no contendran texto, con excepcién de una palabra o palabras aisladas
cuando sea absolutamente indispensable, como: “agua”, “vapor”, “abierto”,
“cerrado”, “corte segin AB” y, en el caso de circuitos eléctricos de diagramas de
instalaciones esquematicas y de diagramas de flujo, algunas palabras clave
indispensables para su comprension.

* Cada palabra utilizada se colocard de tal manera que, si se traduce, su traduccién
pueda pegarse encima sin ocultar ninguna linea de los dibujos.

7.2.1.7 Correcciones, etc.

Las hojas deberdn estar exentas de borraduras y no deberdn contener correcciones,
tachaduras, ni interlineaciones. En casos excepcionales, se podran autorizar
correcciones, a condicion de que no se ponga en duda la autenticidad del contenido y
no se deterioren las condiciones necesarias para una buena reproduccion.
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7.2.1.8 Condiciones especiales para los dibujos

* Los dibujos deberdn realizarse en lineas y trazos duraderos, negros, suficientemente
densosy entintados, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores.

* Los cortes transversales se indicaran mediante lineas oblicuas que no obstaculicen la
facil lectura de los signos de referencia y de las lineas principales.

* La escala de los dibujos y la claridad de su ejecucion grafica deberan ser tales, que una
reproduccion fotogréfica con reduccién lineal a dos tercios permita distinguir sin
dificultad todos los detalles.

* Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, debera representarse
graficamente.

* Todas las cifras, letras y lineas de referencia que figuren en los dibujos deberan ser
sencillas y claras. No se deberan utilizar corchetes, circulos ni comillas asociados con
cifrasy letras.

* Todas las lineas de los dibujos deberdn trazarse normalmente con ayuda de
instrumentos de dibujo técnico.

Cada elemento de una figura deberd guardar una proporcion adecuada con cada uno
de los demas elementos de la figura, salvo cuando fuera indispensable para la claridad
de lafigurala utilizacién de una proporcién diferente.

* La altura de las cifras y letras no serd inferior a 0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos
deberd utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea usual, el alfabeto griego.

* Una misma hoja de dibujos podrd contener varias figuras. Cuando las figuras que
aparezcan en dos o mas hojas formen en realidad una sola figura completa, deberan
presentarse de tal forma que se pueda ensamblar una figura completa sin ocultar
ninguna parte de alguna de dichas figuras.

* Las diferentes figuras deberan estar dispuestas en una o varias hojas, preferentemente
en presentacion vertical y claramente separadas unas de las otras pero sin espacios
perdidos.

* Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberan presentarse horizontal
mente situdndose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.




* Las diferentes figuras deberdn numerarse consecutivamente en niimeros arabigos, e
independientemente de la numeracién de las hojas que contienen otros elementos de
lasolicitud.

* Los signos de referencia que no se mencionen en la descripcion, no deberan aparecer
enlos dibujos, y viceversa.

* Para los mismos elementos, los signos de referencia deberan ser idénticos en todas las
partes de la solicitud internacional.

* Silos dibujos contienen un gran ndimero de signos de referencia, se recomienda muy
especialmente adjuntar una hoja separada con la relaciéon de todos los signos de
referenciay todos los elementos designados por ellos.




8 PRESENTACION DE LA SOLICITUD

INTERNACIONAL

8] :Como presentar una solicitud PCT?

Existen varias opciones para presentar una Solicitud Internacional:

En papel:

* Mediante un petitorio en formato impreso, el cual se encuentra disponible para ser
editado en la pagina website de la OMPI http://www.wipo.int/export/sites/www/
pct/es/forms/request/ed request.pdf (PCT/RO/101), debiéndose acompanar de los
demds elementos de la Solicitud Internacional también en papel (Descripcion
reivindicaciones, dibujos y resumen). La explicacién sobre como diligenciar dicho
formato fue dada en el numeral 8.1.4 de este documento y un ejemplo del petitorio
completo se encuentraen el Anexo IV.

* El petitorio puede también presentarse, en forma de impresion de ordenador
producido mediante el elemento PCT-EASY del programa PCT-SAFE, suministrado
gratuitamente en la pagina http://www.wipo.int/pct-safe/en. En el modo EASY ademas
del petitorio se envia el resumen a un disquete o CD los cuales se deben imprimiry
presentar con los demas elementos de la solicitud Internacional (descripcion,
reivindicaciones, dibujosy resumen) que se encuentran en papel.

En modo completamente electrénico

La presentacion de la Solicitud Internacional, en este modo, se hace mediante el PCT-
SAFE. EI PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically; Solicitudes Seguras
Presentadas Electrénicamente) es un programa destinado a facilitar la elaboracion de
solicitudes internacionales de patente con arreglo al PCT en formato electrénico, y
permitir el envio de dichas solicitudes electronicamente.

El programa PCT-SAFE, incluido el médulo PCT-EASY, esta disponible, de forma gratuita,
en la pagina PCT Recursos del sitio web de la OMPI en el marco del PCT enlace a e-
Services. Ver http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html.

Mediante el PCT-SAFE se elabora toda la solicitud Internacional: petitorio, descripcion,
reivindicaciones, resumen y dibujos. El petitorio desarrollado de esta manera sustituye al
PCT/RO/101 utilizado generalmente cuando la solicitud se presenta en papel.
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EI PCT-SAFE permite elaborar las solicitudes en diferentes idiomas, el idioma que se debe
utilizar depende del idioma aceptado por la oficina Receptora en la que se presente la
solicitud internacional.

i1 : Donde presentar una solicitud?

Las solicitudes internacionales elaboradas utilizando PCT-SAFE (en modo
completamente electrénico) sélo podran presentarse en las Oficinas receptoras que
estén preparadas para aceptar dichas solicitudes. Por consiguiente, es necesario que
antes de presentar una solicitud internacional se verifique si la oficina que se utilizara
como receptora acepta la presentacion de solicitudes a través del PCT-SAFE. Dado que la
RO/CO aln no tiene habilitada esta posibilidad, los solicitantes colombianos solo
pueden presentar solicitudes completamente electrénicas seleccionando la RO/IB.

El programa PCT-SAFE se actualiza constantemente para incluir nuevas funciones,
nuevas tarifas, nuevos estados etc. lo que hace necesario que se tenga en cuenta esto
antes de utilizar dicho software.

Una vez se haya bajado el software PCT-SAFE se procede a diligenciar el petitorio, ya sea
utilizando el modo EASY o el modo completamente electrénico.

L] Petitorio electronico PCT- SAFE

En pro de aclarar la manera como se debe diligenciar el formulario electrénico del PCT-
SAFE, a continuacion se presenta un ejemplo donde se muestran los diferentes
elementos que hacen parte de la solicitud internacional. Hay que tener en cuenta que la
informacién requerida en el PCT-SAFE se basa en los mismos conceptos que se habian
explicados para diligenciar el

formulario PCT/RO/101 en S -

papel. W0 W E <[l 7

Una vez se ha descargado  Puswminiercr i i
- - 1 Farh

PCT- SAFE se debera abrir el e

programa y crear un e
formulario de petitorio — _Ltozs:wm

PCT/RO/101, lo que se logra %l
al hacer doble clic en la ol P

plantilla normal.
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Seguidamente se deberd indicar el idioma del petitorio y el niimero de referencia del
expediente del mandatario o del solicitante en el campo previsto para el efecto. Para
continuar el proceso, selecciones Aceptar.
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Al seleccionar esta opcion se despliega una pantalla donde al lado izquierdo se muestran
los diferentes elementos de la solicitud. El siguiente paso para diligenciar cada una de las
partes sera hacer un doble clic sobre cada una de ellas. Se recomienda efectuar esta
seleccién en el orden en que aparecen los items del lado izquierdo.

Siendo asi, el primer elemento que se debe seleccionar es “Petitorio” y en él se deben
completar las casillas correspondientes a: La Oficina receptora, la Administracion
encargada de la busqueda internacional, el idioma de presentacion de la solicitud
internacional, el titulo de la invencién y la bisqueda anterior (cuando sea aplicable).

8.3.1 Oficina Receptora

Como se mencioné en las instrucciones del numeral 7.1.4, relativas al petitorio en papel,
el solicitante debe seleccionar una oficina receptora competente. Esta deberd ser la
oficina receptora de un Estado Contratante del PCT o que actie en representacion del
mismo, del que el solicitante o si son varios, al menos un solicitante sea nacional o esté
domiciliado en él.

Para los nacionales y/o residentes en Colombia la oficina receptora es la
Superintendencia de Industria y Comercio o si el solicitante lo desea puede ser la Oficina
Internacional (IB). Dado que Colombia ain no tiene habilitado el servicio para recibir
solicitudes en el modo completamente electrénico, la Gnica opciéon que tienen los
solicitantes colombianos es escoger la oficina internacional IB.

8.3.2 Administracién encargada de la bisqueda internacional

Si hay dos o mas Administraciones encargadas de la bisqueda internacional (ISA)




seleccionadas por la Oficina receptora, se podrdn desplegar los nombres de dichas
Administraciones mediante la flecha ubicada en la parte izquierda de la correspondiente
casilla. Debe seleccionarse, ademads, la Administracion competente que se desee. Por
ejemplo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, si la solicitud va a ser presentada en
espanol.

8.3.3 Idioma de presentacién de la solicitud internacional

Cuando la Oficina receptora seleccionada permite al solicitante elegir entre dos o mas
idiomas de presentacién de la solicitud, el idioma de presentacién de la solicitud
internacional (que puede ser distinto del idioma en que se haya diligenciado el
formulario del Petitorio PCT-SAFE) deberd seleccionarse en el ment desplegable.

Sielidioma en el que se presenta la solicitud internacional no es un idioma aceptado por
la Administracién encargada de la bisqueda internacional seleccionada para efectuar la
bisqueda internacional, el solicitante debera suministrar una traduccién en un idioma
que cumpla los siguientes requisitos: (a) ser un idioma aceptado por esa Autoridad y (b)
ser un idioma de publicacién y (c) ser un idioma aceptado por la Oficina receptora, a
menos que la solicitud internacional se presente en un idioma de publicacién.

Dicha traduccién debera suministrarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la
fecha de recepcion de la solicitud internacional por la Oficina receptora.

Dado que se ha seleccionado la RO/IB, se podrian escoger varios idiomas, entre ellos el
espafol, que también es un idioma aceptado por la Administracién de Busqueda
Internacional que se seleccioné.

8.3.4 Titulo de lainvencion

El titulo debe ser breve y preciso. El titulo debera introducirse en el campo establecido,
preferiblemente en mayusculas, y ser idéntico al que figura en el titulo de la descripcion.
8.3.5 Peticion de utilizacion de los resultados de la bisqueda anterior

Esta casilla solo debera ser completada si el solicitante ha pedido una bisqueda anterior

ala presentacion de la solicitud. La(s) bisqueda(s) anterior(es), si la(s) hubiere, debera(n)
identificarse de tal manera que la ISA pueda encontrar facilmente los resultados.
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8.3.6 Verificacion

Una vez la totalidad de las casillas se hayan sido diligenciadas, el seméaforo de validacion
deberd estar en verde y con un visto bueno, lo que significa que esa parte del petitorio ha
sido diligenciada en forma correcta. A continuacién se muestra como quedaria la
informacion del petitorio.
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8.3.7 Estados

Para continuar, se hace clic sobre la casilla Estados. Como se senalé en el numeral 7.1.4
de este documento, en relacién con el petitorio PCT/RO/101, al presentar la solicitud
internacional quedan designados todos los estados contratantes del PCT. No obstante, se
pueden excluir las designaciones de DE Alemania, KR Republica de Corea y/o RU
Federacion Rusa para evitar que solicitudes de patentes sobre la misma materia y en
trdmite ante dichos paises sea abandonadas.

Estas excepciones no deben ser seleccionadas por los colombianos, a menos que previa
a la presentacion de la solicitud internacional hubiesen presentado en DE Alemania, KR
Republica de Corea y/o RU Federacién Rusa, una solicitud para la misma materia que se
reclama en la solicitud internacional.




8.3.8 Nombres
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La pagina de nombre ofrece las siguientes alternativas:

* Anadir solicitante (para indicar un solicitante o un solicitante/inventor)

* Afadir inventor Gnicamente (para indicar Gnicamente un inventor)

e Anadir mandatario (para

indicar un mandatario)

* Afadir representante comin | & ea-
(para seleccionar un solici- | @ruw-

* Anadir una direccion especial = | @i s
para correspondencia (a falta | @-ww |
de un mandatario o de un |Fne |
representante comin, para |mm. |
indicar una direccién especial
a la que deba enviarse la | guwem

correspondencia).

P PCTRO 124 Putitmin vt duice RADD
hle-. bl g L-awk o acoh

&, 78

Snlle ramie Inwsidne, raanilarada, rsprecFaesnms camine

A -Hi A TR e ]

e e

Wik

e R A -t

marl k.-

WO TRERLY SF R R RS Y L TA

tante como representante W b od (T
comun), o

S e
,?‘. [ LAY

ST I I




MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

. . W

8.3.8.1 Anadir solicitante (funcién afadir solicitante o solicitante/inventor)

Hacer doble clic en la fila Adadir solicitante, o bien seleccionar esta fila y hacer clicen el
botén Abrir para incluir un solicitante o solicitante/inventor. El solicitante debe
seleccionar si se trata de una persona juridica o una persona fisica (botones de opcién).

Si se ha seleccionado persona juridica deben indicarse los nombres de las personas
juridicas (preferiblemente en letras mayusculas) mediante las denominaciones oficiales
completas. Si se trata de una persona fisica el apellido debe indicarse en el campo
‘Apellidos’ (preferiblemente en letras mayusculas). El nombre debe indicarse en el
campo ‘Nombre’. Deben omitirse los cargos y las titulaciones académicas.
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NOTA: Hay que fener en cuenta que el formato de PCT-SAFE no ha sido
actualizado y por ello fue necesario marcar que esta persona es solicitante
para todos los Estados, salvo Estados Unidos de América. Dado que la
legislacion de ese pais fue modificada, se espera que en breve el formato
permita que una persona juridica pueda ser solicitante para todos los Estados
Designados.

8.3.8.2 Esta persona es también un inventor (casilla de verificacion)

Marcar esta casilla si el solicitante es tanto solicitante como inventor. Esta casilla no
puede marcarse si el solicitante es una persona juridica. Para indicar un inventor que no
seatambién solicitante, utilizar la funcién “Anadir inventor Ginicamente”.




8.3.8.3 Pais o territorio

Se introduce este elemento utilizando la lista desplegable que consta de dos campos. En
el primer campo, el usuario simplemente puede introducir el cédigo del pais o territorio
deseado que figura en la direccién, tras lo cual aparecera automaticamente, de modo
predefinido, en el segundo campo, el nombre completo del pais o territorio.

8.3.8.4 Direccion

Campo primera direccién

Esta indicacion opcional, en el caso de una persona juridica, puede utilizarse para
identificar a una persona, departamento, etc. que servira como contacto. En el caso de
una persona fisica, puede utilizarse para indicar el nombre de una empresa.

Campo segunda direccién

En este campo se introduce la direccion. Esta debe indicarse de modo que permita una
distribucion postal rapida; debe incluir todas las unidades administrativas pertinentes (el
namero de la vivienda inclusive, si lo hubiese)

Para la indicacién de una “direccién especial para correspondencia”, es importante
completar este campo con el nombre de la ciudad.

8.3.8.5 Estado/Condado/Provincia

Este campo sélo se muestra en caso necesario. Seleccionar en la lista el Estado, la
provincia o el condado.

8.3.8.6 Codigo postal

La direccién debe contener el c6digo postal o codigo “zip” (de haberlo).

8.3.8.7 Teléfono

Debe indicarse un nimero de teléfono para permitir una comunicacién rapida con el
solicitante o mandatario. En ese niimero deberan estar incluidos los c6digos de paisy de
region pertinentes.

8.3.8.8 Fax

Debe indicarse un nimero de fax para permitir una comunicacién rapida con el solicitante
o mandatario. El nimero debe incluir los c6digos de pais y de region pertinentes.
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8.3.8.9 Correo electrénico

(Indicacion opcional). Una indicacién de esta indole deberd incluir la direccion de
correo electrénico completa.

8.3.8.10 Nacionalidad

La nacionalidad de al menos un solicitante debera indicarse mediante el nombre del
Estado (es decir, del pais) del que el interesado sea nacional. La persona juridica
constituida de acuerdo a la legislacién nacional de un Estado se considera nacional de
dicho Estado.

8.3.8.11 Domicilio

Debera indicarse el Estado (es decir, el pais) en el que cada solicitante tenga su domicilio.
Si no se indica el Estado de domicilio, se presume que éste es el mismo que el Estado
indicado en la direccién. La posesién de un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en un Estado se considerara como domicilio en dicho Estado.
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8.3.8.12 Anadir un mandatario

Para nombrar un mandatario hacer doble clic en la fila Anadir mandatario, o seleccionar
dicha fila y pulsar el boton Abrir para anadir una persona que haya sido nombrada
“mandatario”.
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8.3.8.13 Informacién sobre el mandatario

Esta pantalla se debe diligenciar agregando el nombre del mandatario utilizando
maydscula para el nombre y en mindsculas el nombre de pila. Agregar la direccion,
teléfono, faxy correo electrénico. Se debe autorizar marcando la casilla correspondiente
si se desea el envio las notificaciones via correo electrénico y luego en papel o si es solo

por correo electrénico.

Como se mencioné en el numeral 7.1.4, el mandatario puede ser nombrado mediante el
petitorio y cada solicitante debe firmar el petitorio. No obstante, si hay mas de un
solicitante, bastard, a efectos de la presentacion de la solicitud internacional, con que
uno de ellos firme la solicitud. La correspondencia serd enviada a la direccién del

mandatario.
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8.3.9 Prioridad

Si se reivindica la prioridad de una solicitud anterior, en esta pagina se introducen los
datos de dicha solicitud anterior, asi como la peticién a la oficina receptora de preparary
transmitir una copia del documento de prioridad a la Oficina Internacional (cuando sea
aplicable).

Paraincluir esta informacién se debe hacer clic en afadir una reivindicacién de prioridad
e indicar los diferentes detalles sobre la reivindicacion de prioridad de una solicitud
anterior como el pais de presentacion de la solicitud de prioridad, fecha y nimero de
solicitud.

Sila solicitud prioritaria fue presentada en la misma oficina receptora puede solicitar que
prepare y transmita una copia certificada de dicha solicitud a la oficina internacional
marcando la casilla correspondiente.

Si la solicitud anterior presentada en una oficina receptora que participa en el servicio de
la OMPI de acceso de documento de prioridad (DAS), el solicitante puede pedir a la
oficina internacional que se obtenga el documento de prioridad en una biblioteca digital
marcando la casilla correspondiente. Colombia no pertenece a este servicio.
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Luego pulsando OK se ve en la pantalla que el seméaforo de validacién se encuentra en
verde, lo que indica que la informacién suministrada es correcta.
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LRABiologia (indicaciones relativas a microorganismos u otros materiales

Para el ejemplo que se esta desarrollando, no es aplicable esta pagina, pues al ser un
aparto y no tener relacién alguna con material biolégico no es necesario diligenciar esta
parte del PCT-SAFE.

En procura de guiar al solicitante respecto a este tema, a continuacion encontrara un
breve resumen sobre como debe proceder cuando la invencion se relaciona con materia
viva, ya sea que esta sea descrita apoyada en el depésito de material biol6gico o en una
lista de secuencias.

El segmento titulado “Biologia” estd compuesto por dos partes, la primera de ellas se
refiere al depdsito de microorganismo y otros materiales biol6gicos, y la segunda a la lista
de secuencias genéticas.

8.4.1 Depésito de material biolégico

Hacer doble clic en la fila “Abrir para afiadir nuevo elemento” o seleccionar esta fila 'y
pulsar el botén abrir para afadir detalles sobre las indicaciones relativas a un

microorganismo u otro material biol6gico depositado.

El solicitante debe indicar:
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* Elnombreyladireccion de la institucion donde se ha efectuado el depésito;
* Lafecha de depésito del material biol6gico en dicha institucion y;
* Elndmero de orden asignado al depésito por dicha institucion.

Ciertas Oficinas designadas exigen que las indicaciones relativas al depésito de material
biolégico se incluyan en la descripcién en el momento de presentar la solicitud, pues en
caso contrario, dichas Oficinas no tendrdn en cuenta esas indicaciones en la fase
nacional. Para obtener informacion adicional sobre dichas Oficinas, consultar el Anexo L
de la Guia del Solicitante PCT. Ver pagina web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
index.jsp.

Silas indicaciones relativas al dep6sito de material biol6gico no figuran en la descripcion,
éstas pueden suministrarse en el formulario PCT/RO/134. Si este formulario se presenta
junto con lasolicitud internacional, debera incluirse en la lista una referencia al mismo. El
formulario PCT/RO/134 se puede generar mediante el PCT —SAFE, en el momento en
que se esta diligenciando el petitorio. Para generar el formulario PCT/RO/134 se
introduce la informacién: en la pagina “Detalles sobre las indicaciones relativas a un
microorganismo depositado”

8.4.2 Indicaciones en la descripcion

Cuando se hayan incluido en la descripcién indicaciones acerca del depésito de material
biol6gico, deberan introducirse en los campos apropiados el nimero de pédginas en la
que se haya suministrado dicha indicacién.

8.4.3 Institucién depositaria

En el mend desplegable, se selecciona el nombre de la institucion en la que se haya
depositado el material biolégico. Dicha Administracion debe ser una de las autorizadas
en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes.

8.4.4 Direccion

La direccién de la institucién depositaria se genera automdticamente al seleccionar en el
menu desplegable el nombre de dicha institucion.




8.4.5 Nimero de orden

En el primero de los dos campos bajo el titulo “Nimero de orden” aparecen las siglas de
la institucién depositaria en la que se haya depositado el material biolégico. Esta
informacion se genera automédticamente, al seleccionar el nombre de la institucion
depositaria correspondiente en el mend de seleccion desplegable. Luego se introduce el
ndmero de orden atribuido al depésito.

8.4.6 Fecha de depésito

Se introduce la fecha de depésito del microorganismo.

8.4.7 Indicaciones adicionales

La legislacion nacional de ciertas Oficinas designadas exige que, ademds de las
indicaciones relativas al depésito de material biolégico, se proporcione una indicacion
relativa al material biolégico propiamente dicho, por ejemplo, una breve descripcién de
sus caracteristicas, al menos en la medida en que esta informacion esté a disposicion del
solicitante.

Estos requisitos deberan cumplirse, siempre que se hayan notificado a la Oficina
Internacional y se hayan publicado en la Gaceta del PCT. En el Anexo L de la Guia del
Solicitante PCT se indican, para cada una de las Oficinas designadas, los requisitos para
las indicaciones adicionales notificados y publicados. Ver pagina web

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp.

Si se proporcionan indicaciones adicionales, éstas deberan introducirse en el campo
titulado “Indicaciones adicionales”.

8.4.8 Suministro separado de indicaciones

Sino se incluye indicacion alguna en la referencia a un material biol6gico depositado en
la solicitud internacional, tal como haya sido presentada, dicha indicacién podra
proporcionarse a la Oficina Internacional en un plazo de 16 meses a contar desde la
fecha de prioridad, a menos que se haya notificado a la Oficina Internacional (y que ésta
lo haya publicado en la Gaceta del PCT, por lo menos dos meses antes de la presentacion
de la solicitud internacional) que la legislacion nacional exige que dicha indicacion se
facilite con anterioridad.
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Si las indicaciones se proporcionaran por separado de la presentacion de la solicitud
internacional, se debe sefialar este hecho en el campo titulado “Suministro separado de
indicaciones”. Por otra parte, si las indicaciones relativas a un microorganismo

depositado se aplican a todos los estados designados se debe senalar la casilla
correspondiente.

El solicitante puede sefalar si las indicaciones son para todos los estados designados o
s6lo para algunos estados designados una vez marcada esta casilla se pueden seleccionar
dichos estados.

8.4.9 Listado de secuencias de nucleédtidos y/o aminoacidos
y las tablas asociadas a ellas.

En esta pagina es preciso indicar que la solicitud internacional contiene una lista de
secuencias de nucleétidos y/o aminodacidos y/o las tablas asociadas a ella.

Cuando la solicitud internacional contenga datos de una o mads secuencias de
nucledtidos y/o aminodcidos y/o tablas relacionadas con ellas, dichas secuencias y/o
tablas deberan figurar en una parte separada de la descripcion. En ese caso, debera
marcarse la casilla “La descripcion contiene una lista de secuencias”
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Li®¥ Declaraciones

Las declaraciones tienen por objeto adelantarse a ciertos requisitos que pueden ser
exigidos en las fases nacionales utilizando la redaccion estandar establecida en las
Instrucciones Administrativas. Las declaraciones pueden ser de diferente tipo, entre ellas:

l. declaracién sobre la identidad del inventor;

II. declaracién sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion de la
solicitud internacional, a solicitar y obtener una patente;

. declaracién sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion de la
solicitud internacional, a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior;

V. declaracién sobre la condicion de inventor (sélo a los efectos de la designacion
de Estados Unidos de América);
V. declaracién sobre divulgaciones no perjudiciales o excepciones de falta de

novedad;

Se debe seleccionar la declaracién deseada mediante el mend desplegable y afadir los
datos correspondientes en los campos indicados. En el ejemplo se diligenciara la
“Declaracion sobre el derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una
patente” por ser esta declaracion una de las més usadas en las oficinas designadas,
mediante ella se hace la cesion de la invencion cuando el inventor es diferente del
solicitante.

NOTA: Se recomienda presentar las declaraciones para evitar tener que
obtener documentos adicionales en fase nacional.

Una vez seleccionada dicha declaracion se da “afadir” y se empiezan a completar los
datos solicitados, segtin el formato PCT-SAFE:
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Luego de seleccionar OK se debe acabar la pagina indicando qué tipo de documento es

el que se incluird en la declaracion, esto, ayudado por el ment desplegable que indica las
diferentes opciones.
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Una vez realizada la seleccién del documento, es necesario completar la informacion
sobre quién es el que cede lainvenciény a quien se le cede.

CateparisfLvemo
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il Contenido

Esta pagina tiene por objeto seleccionar, si se desea presentar la solicitud en modo EASY
(acompanada de disquete) o en modo completamente electrénico donde la solicitud
completa se presenta electrénicamente, bien por Internet o utilizando medios fisicos,
por ejemplo en CD-R.

El contenido de la solicitud, es decir, la descripcién, las reivindicaciones, el resumen'y los
dibujos, se adjuntan al cuerpo de unasolicitud, ya sea mediante el Editor de PCT-SAFE u
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otra herramienta de generacién de XML, o como documentos independientes, por
ejemplo en formato PDF. Asimismo, pueden adjuntarse los elementos que lo
acompanan, tal como el poder.
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Para presentar la solicitud en modo completamente electrénica, existen dos alternativas.
Una primera opcion es adicionar una a una las partes de la solicitud en formato PDF y
unasegunda posibilidad es que el cuerpo de la solicitud se edite en el editor PCT-SAFE, el
cual se puede bajar de manera gratis en la pagina web de la OMPI al entrar al PCT-SAFE.
Ver pagina web http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html, y se grava en un archivo el
cual queda editado en XML.

Para adjuntar el cuerpo de la solicitud en XML:

* se hace doble clicen la linea del cuerpo de la solicitud,

* el sistema le pregunta si se ha elaborado el cuerpo de la solicitud. Haga clicen “SI”.

* navegue hasta el archivo que contenga el cuerpo de la solicitud, selecciénelo y haga
clicen “Abrir”.

 EI PCT SAFE cambia el nombre del archivo.

* EI PCT SAFE inspecciona para asegurarse que el documento XML es vlido.
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* A continuacién genera un recuento de pdginas para las secciones adjuntas de
descripcion, reivindicaciones, resumen y dibujos.

* Se adjunta el cuerpo de la solicitud en XML valido y las luces de validacién indicardn
que se encuentra en forma correcta la solicitud.
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¥ Tasas

Esta pagina tiene con fin introducir y calcular las tasas de presentacion de solicitudes de
PCT. En ella se muestra informacion relativa a la moneda de pago y a los importes de las
tasas, los cuales se escogen mediante el mend desplegable.
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iR Pago de Tasas

En esta pagina se indica el método de pago de tasas elegido por el solicitante. Existen las
siguientes posibilidades:

¢ Mediante débito de una cuenta corriente establecida con la OMPI (francos suizos
solamente).

* Mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la OMPI (Francos suizos,
dolares estadounidenses o euros).

* Con tarjeta de crédito (su e-mail debe ser proporcionadaala RO /1B con el fin de pagar
las cuotas con tarjeta de crédito Para obtener informacién detallada sobre los pagos con
tarjetas de crédito vea PCT E-Payment Service. -. Guia del solicitante [PDF].
* Portransferencia a la cuenta postal de la OMPI (francos suizos solamente)
* Mediante cheque a nombre de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

(francos suizos, dolares estadounidenses o euros)

NOTA: Desde Colombia la forma mds sencilla, es mediante el uso de tarjeta de
crédito.
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La pagina de notas contiene la funcién de “Lista de validaciones”, que permite al
usuario visualizar todos los mensajes de validacién pendientes para esta solicitud
internacional.

La validacion es una funcién de PCT-SAFE que permite comprobar y confirmar que las
indicaciones introducidas en las paginas del formulario del petitorio son coherentes y
cumplen con los requisitos del PCT. La funcién de validaciéon consta de un sistema de
“semaforo”. Para cada ficha de pagina se muestra un “seméforo” que cambia a medida
que se introducen los datos en esa pagina especifica y se cumplen las etapas necesarias,
hasta tener correctamente la solicitud. Si algiin elemento falta, esta incompleto o es
incoherente en una pagina determinada, la ventana de validacién muestra el color del
“seméaforo” correspondiente, junto con un simbolo de advertencia y un texto
explicativo.

LA IFirma de la Solicitud

Los solicitantes que deseen presentar solicitudes internacionales en linea deben pedir
previamente un certificado digital. Este certificado podra obtenerse de la Autoridad de
Certificacién de Clientes de la OMPI, en el sitio web de PCT-SAFE
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm o de cualquier otra autoridad de
certificaciéon cuyo certificado esté reconocido de conformidad con las normas de
presentacion electrénica de solicitudes PCT y aceptado por la Oficina receptora
seleccionada.

A RlGuardar como Preparadas para firmar

Cuando se haya finalizado la solicitud, es decir, cuando se hayan adjuntado todos los
componentes obligatorios y no existan luces de validacién rojas, la solicitud podra
guardarse como preparada para firmar. Esta funcién dirige al usuario por los pasos
necesarios para preparar una solicitud PCT-SAFE y presentarla ante la Oficina receptora.
Dichos pasos son:

1. Seleccionar el botén de acceso directo "Preparadas para firmar" situado
en la esquina superior izquierda de la pagina del formulario del petitorio, o

desde el mend ‘Archivo’.

2. Antes de continuar, verificar detenidamente la lista de validaciones que
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contiene informacién importante acerca de la solicitud PCT-SAFE.
Seleccionar “Cancelar” para corregir cualquier error o introducir cualquier
modificacion. Si la lista de validaciones es aceptable y la solicitud esta
preparada para firmar, seleccionar “Aceptar".

3. Cuando se inicia el proceso de preparacién del envio, se puede elegir
entre la presentacion en linea y la presentacion utilizando medios fisicos
(ello dependera de la opcién u opciones que acepte la Oficina receptora.
Hacer clicen "Continuar"y seguir de acuerdo con lo que se indique.

4. Lasolicitud queda guardada en la carpeta Preparadas para firmar.

Nota: En principio, todos los solicitantes deberdn firmar el petitorio. No
obstante, si existe mds de un solicitante, bastard, a efectos de la presentacion
delasolicitudinternacional, con que uno de ellos firme la solicitud.

LR PAFirmar la solicitud

Seleccionar la solicitud que se quiera firmar en la carpeta Preparadas para
firmar.

1. Hacer clic con el bot6n derecho del ratén y seleccionar “Firmar” o hacer
doble clic sobre la solicitud seleccionada.

2. El PCT-SAFE prepara todos los documentos de la solicitud para
visualizarlos en formato PDF.

3. Hacer clic en los diferentes documentos de la solicitud que se enumeran
a la derecha para visualizarlos. En este momento también pueden
imprimirse.

4. Silasolicitud esta preparada para la firma, hacer clicen"Continuar".

5. Seleccionar en la Lista de firmantes la persona o personas que firmaran la
solicitud.

6. Lasolicitud se guardard en la carpeta Preparadas para envio.




LA K] Envio de la Solicitud

La carpeta “Preparadas para envio” contiene las solicitudes que esperan su transmision
electrénica a la oficina receptora mediante una conexién de Internet segura o que van a
guardarse en medios fisicos para su presentacion. La presentacion de solicitudes en linea
exige un certificado digital avanzado y su contrasena.

LW Envio de solicitudes en linea

1. En la carpeta Preparadas para envio, hacer clic en la solicitud con el botén
derecho del raton.

2. Seleccionar Presentar en el mend contextual (o, alternativamente, Enviar
sin visualizar).

3. Se abrird el visor de PDF, mostrando los documentos que estan a punto de
transmitirse. Hacer clic en "Continuar".

4. Se abrird el cuadro de didlogo Progreso de la preparacion de la
presentacion. Hacer clicen “Continuar”.

5. Si se utiliza un certificado digital emitido por la OMPI, se abrird el cuadro
de dialogo Buscar archivo. Se debera navegar y seleccionar el certificado

que se desea utilizar para transmitir la solicitud.

6. Introducir la contraseiia en la ventana de contrasena que se abre a
continuacién, y hacer clicen “Aceptar”.

7. Una barra de progreso mostrara el progreso de la presentacion.
8. Cuando se reciba su acuse de recibo, se puede elegir visualizarlo
inmediatamente o verse mas adelante. De inmediato, el interesado recibira

el nimero asignado a la solicitud internacional PCT.

9. Lasolicitud pasard a la carpeta Enviadas.
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LAY Envio de solicitudes en medios fisicos

1. Enla carpeta Preparadas para envio, hacer clicen la solicitud con el bot6n
derecho del raton.

2. Seleccionar Enviar en el men( contextual (o, alternativamente, Enviar sin
visualizar).

3. Abrir el visor de PDF, mostrando los documentos que van a presentarse.
Hacer clicen “Continuar”.

4. Se abrira el cuadro de didlogo Progreso de la preparacion de la solicitud.
Seleccionar el medio fisico como Método de presentacién. Hacer clic en
“Continuar”.

5. Abrir el cuadro de didlogo Guardar como. Navegar hasta la ubicacién de
la carpeta correspondiente y guardar la solicitud. Se copia en un
disquete/CD-R/DVD-R. El tipo de medio fisico para la transmision
dependera de la Oficina receptora seleccionada.

6. Lasolicitud pasard a la carpeta Enviada.



9 PRESENTACION DE LA SOLICITUD

INTERNACIONAL EN LA OFICINA RECEPTORA DE
COLOMBIA RO/CO Y EN LA OFICINA INTERNACIONAL (RO/IB)

LA1:Donde se presenta la Solicitud Internacional?

Residentes y nacionales de Colombia pueden escoger presentar la solicitud en la RO/CO
oenlaRO/IB.

W] Oficina Receptora de Colombia (RO/CO)

* La Oficina Receptora de Colombia (RO/CO) estd disponible para todos los residentes y
nacionales de Colombia ya sea persona natural o juridica.

* La Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotd actia como RO/CO para
Colombia.

* Elidioma aceptado es Ginicamente el Espafol

* Las tasas son pagadas en pesos colombianos. Es importante consultar el decreto de
tarifas vigente para conocer el valor exacto de las tasas a pagar. Consultar la Resolucién
de Tarifas de Propiedad vigente en la pdgina web de la SIC. http://www.sic.gov.co/
es/web/guest/resoluciones

* Las solicitudes no pueden ser presentadas en forma electrénica. Sin embargo, el

formulario del petitorio puede ser diligenciado usando el PCT-EASY del software PCT-
SAFE. Ver pagina web http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html

LR] Oficina Receptora de la Oficina Internacional (RO/IB).

* La oficina internacional estd disponible como oficina Receptora para nacionales y
residentes de todos los paises contratantes del PCT.

* LaRO/IB acepta solicitudes internacionales presentadas en cualquier idioma.

* La competencia de las ISAs y IPEAs es determinada como si la solicitud internacional
hubiese sido presentada con una oficina nacional o regional competente. Por
ejemplo, cuando los colombianos presentan una solicitud en la RO/IB, las ISAs serdn
las mismas 5 ISAs disponibles para Colombia.
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* Un mandatario tiene derecho de actuar ante la RO/IB si es calificado para actuar ante
una oficina nacional o regional competente.

* La RO/IB haretirado el requisito que exigia un poder separado de abogado o una copia
de un poder general de abogado.

Para mayor informacién sobre las condiciones para presentar una solicitud ante la IB, ver
informacién en Guia del solicitante PCT en la pagina web http://www.wipo.int/pct/en/
appguide/index.jsp relativa a la oficina IB.

¢Como presentar la Solicitud Internacional?

9.4.1 Papel y formato editable en PDF

El petitorio esta disponible en Recursos PCT de la pagina de la OMPI. El solicitante puede
diligenciar el petitorio de la solicitud en forma completa on-line e imprimirlo para
incluirlo con los demas elementos de la solicitud internacional. Esta manera de realizar la
solicitud no permite que el solicitante obtenga ninguna tasa de reduccién asociada con
el PCT-SAFE.

9.4.2 Presentacion en papel

9.4.2.1 Presentacion por correo

* No es permitido porla RO/CO

* Podria ser presentada en la RO/IB, cuya direccion es:
International Bureau of WIPO
PCT Receiving Office Section m
34, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20?Switzerland

9.4.2.2 Presentacién Directa en la RO/CO

La solicitud puede ser presentada directamente ante la Superintendencia de Industria y
Comercio en la Carrera. 13 No. 27-00 Piso 5, Bogota, D. C., Colombia. Un empleado
revisara que el documento cumpla con todos los requisitos minimos establecidos en el
Art. 11.1 del PCT, incluyendo el pago de la tasa de transmision.




Si la solicitud cumple con todos los requisitos, la SIC le asignard un ndimero a la solicitud,
marcard todas las hojas con dicho niimero y entregara una copia numerada al solicitante.

9.4.2.3 Presentacién a través de Fax

* No es permitido por la RO/CO.

* Permitido por laRO/IB
RO/IB cuyo ntimero de fax es: +412291006 10

Hay que tener en cuenta que la fecha otorgada a la solicitud internacional es la fecha de
recibo en Ginebra, Suiza. Adicionalmente, la presentacion por fax debe ser seguida por
una copia de confirmacion recibida dentro de los siguientes 14 dias.

9.4.3 Presentacion Electronica

El software PCT-SAFE incluye dos médulos.

9.4.3.1 Presentacion combinando papel/forma electrénica usando el PCT-SAFE (modo

EASY)

Un médulo, PCT-EASY, permite a los usuarios diligenciar el formulario de solicitud. La
copia impresa del petitorio diligenciado junto con una copia de este formulario en
soporte electronico, por ejemplo, DVD se presenta con una copia impresa de la
solicitud. Este tipo de presentacion tiene una reduccion de la tasa internacional (esta
reduccién esta sujeta a cambios, por lo tanto se debe estar en contacto con la RO/CO
para conocer de los cambios mas recientes.)

Esta forma de presentacién es aceptada tanto por la RO/CO y la RO/IB. Para conocer la
tasa de reduccién consultar la tabla de tasas PCT vigente, la cual esta disponible en la
pagina web http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf, especificamente la
informacion relativa a la oficina IB.

9.4.3.2 Presentacion completamente electrénica con software PCT-SAFE

La RO/CO no acepta la presentacion electrénica completa en este momento.

Si se desea presentar la solicitud en esta forma el solicitante debe hacerlo ante la RO/IB.
La funcién completa del software PCT-SAFE permite la presentacion tanto del formulario
de solicitud como de la divulgacién de la invencién en forma electrénica. Este formato
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electrénico puede ser presentado en formato de imagen (por ejemplo, PDF, TIFF) o
formato totalmente electrénico con el cuerpo de la solicitud y el formulario de solicitud
en formato de caracteres codificados (XML).

Con ambas formas se obtiene una reduccién en la tasa internacional. Para conocer la tasa
de reduccién consultar la tabla de tasas PCT vigente, la cual esté disponible en la pagina
web http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf, especificamente la
informacion relativa a la oficina IB.

9.4.3.3 ePCT

La presentacion del PCT, recuperacién de informacién y las actualizaciones se estdn
incorporando a un nuevo médulo en linea - ePCT. La funcionalidad de este médulo varia
constantemente. Para obtener la informacién maés reciente, consulte el enlace de la
pagina ePCT disponible en el sitio web de la OMPI.




10 PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA

PRESENTACION DE LA SOLICITUD
INTERNACIONAL PCT

LA Bisqueda Internacional

10.1.1 Basqueda del Estado de la técnica.

La Administracion de Buisqueda Internacional es la encargada de llevar a cabo los
procedimientos internacionales de busqueda para establecer el estado de la técnica
pertinente, ya que cuenta con la documentacién minima requerida por el PCT (Regla
34), las bases de datos convenientes y otros recursos de blsqueda, tales como los
enumerados en la Libreria Digital para la Bisqueda de Propiedad Intelectual (IPDL), que
aparece en el sitio web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(www.wipo.int). Asi, la Administraciéon encargada de la bdsqueda de una solicitud
internacional, en principio, consulta todos los documentos en el campo de blsqueda
que existen en los archivos o bases de datos, independientemente del idioma, el tiempo
odeltipo de documento.

Durante la etapa de bisqueda internacional, la Administracion encargada de dicha labor
verificara el cumplimiento del requisito de unidad de invencién, analizara que la solicitud
no reclame materia excluida de la bisqueda internacional, por estar mencionada en el
articulo 17.2.a.ii) y establecera un concepto sobre la patentabilidad de la solicitud.

10.1.2 Determinacion de la Unidad de Invencion.

Una solicitud internacional debera relacionarse con una sola invencion. Si hay mas de
una invencion, la inclusién de esas invenciones en una solicitud internacional sélo es
permitida si todas las invenciones estan vinculadas para formar un Gnico concepto
inventivo.

Con respecto a un grupo de invenciones reivindicadas en una solicitud internacional, la
unidad de invencién existe solo cuando hay una relacién técnica entre las invenciones
reivindicadas, de forma que ellas contengan uno o més elementos técnicos particulares
idénticos o correspondientes. Se entendera que la expresién “elementos técnicos
particulares” se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribucién de cada
unade las invenciones reivindicadas por si solas o en conjunto al estado de la técnica.

Los requisitos antes mencionados son analizados por la Administracion encargada de la
biasqueda a la luz de las reivindicaciones, e interpretadas segin la descripcién y los
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dibujos. Por tanto, el solicitante debe tener cuidado que dentro de la descripcién y los
dibujos se evidencie la relacion técnica existente entre los diferentes grupos de
invenciones reivindicados en la misma solicitud.

La falta de unidad de invencion puede ser observada "a priori', es decir, antes de
comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica, o puede volverse evidente" a
posteriori", esto es después de considerar el estado de la técnica y determinar que el
concepto comin inventivo que en principio agrupaba las invenciones reclamadas ya era
conocido o no es inventivo, por lo que desaparece el vinculo creado por el elemento
técnico particular.

La decision con respecto a la unidad de la invencion corresponde a la Administracion de
Bisqueda Internacional o ala Administracion de Examen Preliminar Internacional.

A titulo de ejemplo, existen tres situaciones particulares en las cuales el método para
determinarla unidad de invencion es explicado en mayor detalle, estas situaciones son:

|. Combinacion de diferentes categorias de reivindicaciones. El método para determinar
la unidad de invenciéon permite la inclusion de cualquiera de las siguientes
combinaciones de reivindicaciones de diferentes categorias en la misma solicitud
internacional:

* Una reivindicacién independiente para un producto, una reivindicacion
independiente para un procedimiento especialmente adaptado para la fabricacién de
dicho producto, y una reivindicacién independiente para la utilizacion de dicho
producto,

* Una reivindicacion independiente de un procedimiento dado, una reivindicacion
independiente para un aparato o medio especificamente disefiado para llevar a cabo
dicho procedimiento, o

* Una reivindicacién independiente para un producto dado, una reivindicacion
independiente para un procedimiento especificamente adaptado para la fabricacién
de dicho producto y una reivindicacién independiente para un aparato o medio
disefiado especificamente para llevar a cabo dicho procedimiento.

Un proceso esta especialmente adaptado para la fabricacién de un producto cuando
tiene como resultado inherente dicho producto, y un aparato o medio estd
especificamente disefado para llevar a cabo un procedimiento, si la contribucién al
estado de la técnica del aparato o del medio es correspondiente al aporte del
procedimiento a dicho estado de la técnica.




. La llamada “practica Markush” define la situacién en la que una sola reivindicacion
comprende varias variantes o alternativas (quimicas o no quimicas). En esta situacion
especial, se considerard que se cumple el requisito de una interrelacién técnica y el de
los elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, cuando las variantes
sean de naturaleza similar es decir, si cumplen los siguientes criterios:

* Todas las variantes tengan una determinada propiedad o actividad comun, y

* Exista una estructura comdn, esto es, que todas las variantes compartan un elemento
estructural importante, o

* En casos en los que la estructura comun no pueda ser el criterio unificador, que todas
las variantes pertenezcan a una clase de compuestos quimicos reconocida en el sector
al que pertenece la invencion.

1. Productos intermediosy productos finales regula situaciones que implican productos
intermedios es decir, los productos que pueden ser utilizados para obtener productos
finales mediante cambios fisicos o quimicos conforme a los cuales el intermedio pierde
su identidad. La unidad de invencién se considera presente en el contexto de productos
intermedios y finales cuando se cumplen las dos siguientes condiciones:

* Los productos intermedios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, en
el sentido que:
- las estructuras quimicas bésicas de los productos intermedios y el producto final son
las mismas, o
- las estructuras quimicas de ambos productos estan estrechamente interrelacionadas
desde el punto de vista técnico, introduciendo el intermedio un elemento estructural
esencial en el producto final, y

* Existe una interrelacién técnica entre los productos intermedio y final, esto significa
que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bien esta separado de
él por un pequeio nimero de compuestos intermedios que comparten, todos ellos, el
mismo elemento estructural esencial.

Para obtener mayor informacién sobre los parametros empleados por la Administracion
de Busqueda Internacional y Administracién de Examen Preliminar Internacional en
relacion con el andlisis de la unidad de invencién, hay que consultar el Anexo Vlil'y el
capitulo 10 de las Directrices de Blsqueda Internacional y de Examen Preliminar
Internacional del PCT. Ver pagina web http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/
es/texts/pdf/ispe_1.pdf
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10.1.2.1 Invitacién para pagar tasas adicionales

Sila Administracion de bisqueda internacional decide que la solicitud carece de unidad
de invencion, le informa al solicitante mediante una comunicacion previa a la emision
del informe de bisqueda internacional y de la opinién escrita de la Administracion de
bisqueda internacional, donde la comunicacién contiene una invitacion o
requerimiento para pagar una tasa adicional.

Para efectuar esta invitacién la Administracién emplea el Formulario PCT/ISA/206, este
nimero puede ser visualizado en el margen inferior izquierdo de las hojas, y en él se
especifican los motivos por los que se considera que la solicitud internacional no cumple
con el requisito de unidad de invencién, identifica las diversas invenciones e indica el
ndmero de tasas de blsqueda adicionales y el importe que se ha de pagar.

La solicitud no serd retirada por falta de unidad de invencién, ni requiere que el
solicitante modifique las reivindicaciones, pero el informe de bisqueda internacional no
incluird el andlisis de aquellas invenciones distintas de la mencionada en primer lugar, a
menos que se paguen las tasas adicionales durante un plazo estipulado.

Es factible que la invitacion o requerimiento de la ISA esté acompanado del resultado de
bisqueda internacional parcial redactado para las partes de la solicitud internacional,
que se refieran alo que se considera como la "primera" invencién.

El resultado de la bisqueda internacional parcial sera de gran utilidad para que el
solicitante pueda determinar si le conviene pagar tasas de bisqueda adicionales a fin de
que la bisqueda se amplié a las otras invenciones de la solicitud internacional. La
invencion (s) o grupo (s) de invenciones, aparte de la invencién mencionada en primer
lugar en las reivindicaciones, seran normalmente objeto de bdsqueda, solo si el
solicitante paga las tasas adicionales exigidas.

10.1.2.2 Procedimiento de protesta

El solicitante podra hacer una protesta para impugnar la falta de unidad de invencién o el
requerimiento relativo al importe de tasa adicional, si lo juzga excesivo y solicitar la
devoluciéon de la tasa adicional (s) pagada. Si, la Administracion encargada de la
bidsqueda internacional estima, que la protesta se encuentra justificada se rembolsaran la
tasa o tasas en cuestion.

La protesta para impugnar la falta de unidad de invencién deberd ser motivada
explicando las razones por las que el solicitante considera que los requisitos de unidad
de la invencién si se cumplen, teniendo en cuenta los motivos expuestos por la




Administracion de Basqueda Internacional, y estar acompanada del pago de la tasa
adicional. Tenga en cuenta que la Administracién encargada de la bisqueda
internacional podra exigir del solicitante el pago de una tasa por el examen de la protesta
(“tasa de protesta").

IIWiExclusiones de busqueda internacional

Las exclusiones de la bisqueda internacional son decididas por cada ISA. Véase el anexo
V relativo a la materia que puede ser excluida de la Bisqueda Internacional. Sumado a
estas excepciones, cada una de las ISA pueden tener excepciones adicionales,
dependiendo de la legislacion vigente en el Estado al cual pertenece dicha ISA.

1[IX]Informe de Biasqueda Internacional

Los resultados de la basqueda internacional se consignaran en el informe de bisqueda
internacional (formulario PCT/ISA/210), ver Anexo IX, el cual es transmitido al solicitante
junto con la opinién escrita de la Administracién de bisqueda internacional y a la
Oficina Internacional, quién publica el informe de bisqueda.

Generalmente, el solicitante recibira el informe de bisqueda internacional en el mes 16
contado a partir de la fecha de prioridad o puede recibir una declaracién donde la ISA
manifiesta que no realizé la bisqueda porque la invencion se refiere a materia excluida
de bisqueda por su legislacién o porque la solicitud no cumple con los requisitos para
poder efectuar una bdsqueda.

En caso que por falta de unidad de invencién o como consecuencia de un requerimiento
para presentar un listado de secuencias, no se pueda emitir el informe de blsqueda
internacional durante el plazo establecido por el PCT, dicho informe deberd efectuarse
lo antes posible después de la recepcién de las tasas de busqueda adicionales o después
del vencimiento del plazo del pago de esas tasas, si no se han pagado, o después de la
recepcion de la lista de secuencias.

10.3.1 Interpretacion del Informe de Blisqueda Internacional

Como el solicitante podra corroborar en el Anexo IX, la primera pagina del informe de
biasqueda incluye los datos relativos a la informacién que sirvié de base para realizar la
bisqueda. Ademds, en dicha pagina se indica la opiniéon de la Administracién con
relacion al nivel inventivo, a las excepciones a la patentabilidad y a los defectos relativos
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ala claridad de la solicitud. Los argumentos detallados sobre las observaciones existentes
son establecidos en las paginas 3 y 4 de dicho informe.

La pagina 2 se refiere a las listas de secuencias y ella sélo es incluida cuando la invencion
se refiere a material biolégico y presenta este tipo de listas.

De la pagina 5 en adelante se encuentra informacién relativa al estado de la técnica y
segln la letra correspondiente a las categorias de los documentos citados, ver columna
izquierda del cuadro, el solicitante podra determinar la situacién de su solicitud en
relacion con los documentos encontrados en el estado de la técnica hacerse a una idea
de las posibilidades de éxito de su solicitud.

En esta pagina el solicitante encontrara un cuadro con tres columnas, en la primera de
ellas esta la categoria del documento segtin el andlisis que el examinador ha realizado, en
la segunda se hallan los datos bibliograficos del documento citado con los apartes que
afectan la solicitud bajo analisis y en la tercera se incluye la informacién sobre la
reivindicacion o reivindicaciones de la solicitud que dicho documento afectarfa.

Asi las cosas, el solicitante deberd interpretar la informacién de este cuadro teniendo en
cuenta los datos contemplados en las tres columnas. En este orden de ideas, cuando
todos los documentos citados en el informe hayan sido catalogados como documentos
“A’, que abarcan aquellos documentos que definen el estado general de la técnica pero
no son considerados como particularmente relevantes, o como documentos “E”, que
cubren las solicitudes de patentes o patentes anteriores publicadas en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior, las posibilidades de éxito de la solicitud
son altas.

Cuando el informe incluya documentos con la letra “P”, es decir un documento
publicado antes de la fecha de presentacién internacional pero con posterioridad a la
fecha de prioridad reivindicada, el solicitante deberd tener especial cuidado en que la
reivindicacion de prioridad sea tenida en cuenta pues en caso contrario dicho
documento afectaria la patentabilidad de la solicitud.

Ahora bien, el solicitante debera tener especial cuidado con los documentos “X”, pues
ellos son particularmente relevantes; la invencién reivindicada no puede considerarse
nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente
considerado. Siendo asi, el solicitante debera revisar con cuidado estos documentos
pues ellos afectaran las patentabilidad de las reivindicaciones mencionadas en la tercera
columna. Hay que tener en cuenta que entre mayor nimero de documentos “X” sean
citados, las posibilidades de éxito de las reivindicaciones afectadas es menor.




. . W

Finalmente, otros documentos de especial cuidado son los documentos “Y” que son
particularmente relevantes, pues basandose en ellos el examinador considera que la
invencion reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva
cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya
combinacién resulta evidente para un experto en la materia. En otras palabras, la
invencién no tiene nivel inventivo. Al igual que los documentos “X”, es importante que el
solicitante revise los documentos “Y”, en especial en los apartes establecidos por el
examinador en la segunda columna, para verificar hasta que punto dicha informacién
afecta sus reivindicaciones. Entre mayor sea el nimero de documentos “Y”, las
posibilidades de éxito de las reivindicaciones afectadas es menor.

Otra informacion (til es hallada en las paginas finales del informe, donde se muestran los
documentos citados con las solicitudes presentadas en otro pais pero que hace parte de
la misma familia de patentes. Estos datos son tiles pues es factible que el examinador
haya citado en el cuadro de la pagina 5 una solicitud que esté en un idioma diferente del
inglés y al revisar la informacion sobre la familia de patentes se puede determinar que
dicha patente fue presentada en otro pais, por lo que fue publicada en inglés, o incluso,
que fue radicada en algin pais de habla hispana, con lo cual serfa posible ubicar el
documento en espafol.

A partir de la evaluacién de los documentos “X” y “Y” el solicitante podra por si mismo
establecer sus posibilidades de éxito y decidir:

* Si contintia el proceso de patente y entra a fases nacionales, a pesar de la existencia de
los documentos citados como estado de la técnica,

* Si modifica la solicitud, presenta argumentos y solicita el examen preliminar
internacional, o

* Sidetiene el proceso y no ingresa a fases nacionales.

NOTA: Es importante tener un informe favorable para la solicitud. Siendo asi, si
los documentos citados son “A", larecomendacién es no solicitar el Informe de
Examen Preliminar y entrar a fases nacionales en los paises de interés. Sin
embargo, si al evaluar la informacién de los documentos “X" y “Y" se decide
que se podria tener un mejor chance si se modifica la solicitud o se exponen
argumentos sobre el por qué no es correcta la posiciéon del examinador, la
mejor opcion esrequerir el examen preliminarinternacional.
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LU Opinion escrita de la Autoridad de biisqueda internacional

La finalidad de una opinién escrita, emitida por la Administracién de busqueda
internacional, es proporcionar al solicitante un primer concepto sobre la solicitud, a fin
de que el solicitante pueda decidir la accion mas apropiada que ha de seguir.
Concretamente, decidir sobre realizar modificaciones a las reivindicaciones segtn el
articulo 19, la eventual peticion del examen preliminar internacional, la presentacion de
observaciones y/o modificaciones antes de que se redacte el informe de examen
preliminar internacional o el retiro de la solicitud.

La opinién escrita serd tratada normalmente como la primera opinién escrita de la
Administracion de examen preliminar internacional, en el evento que dicho examen
preliminar internacional sea solicitado y, como tal, esta opinién incluird una invitacion
para presentar una respuesta escrita acompanada en su caso de modificaciones, dentro
del plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de transmisién al solicitante del
informe de busqueda internacional o de la declaracion de que no se realizé la bisqueda
0 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

Si no hay ninguna solicitud presentada para el examen preliminar, el solicitante podra
presentar comentarios u observaciones informales sobre la opinién escrita a la IB. Estos
comentarios no se enviaran a la IPEA pero serdn remitidos a las DO donde la entrada en
la fase nacional se haya realizado.

1[iBJInforme preliminar internacional sobre la

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (IPRP) se establece por la
Oficina Internacional de la OMPI, cuando no ha habido una solicitud de Examen
Preliminar Internacional Capitulo II. Este documento se conoce como el IPRP (capitulo I)
y se basa en la opinién escrita de la ISA.

Copias de la IPRP (capitulo 1) se envian al solicitante y a cualquier DO después de
entrada en la fase nacional. El informe esta disponible al piblico después de 30 meses
contados desde la fecha de prioridad en PATENTSCOPE. Ver pagina web
http://patentscope.wipo.int/search/es/structuredSearch.jsf

IR Utilidad del Informe de la basqueda internacional y la opinion escrita de la ISA

El objetivo principal del ISR y la opinién escrita es determinar si la invencién reivindicada
parece ser nueva, implica una actividad inventiva (no ser evidente) y es aplicable




industrialmente. Este informe también incluira opiniones sobre algunos otros defectos,
tales como la claridad de la descripcion y el soporte de las reivindicaciones, cuando estos
tengan incidencia en la facultad del examinador para determinar con precisién el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

I [IW4Publicacion Internacional

10.7.1 Publicacion de la OMPI

Todas las solicitudes PCT que cumplen las condiciones son publicadas por el IB. Los
efectos de esta publicacion incluyen:

* La solicitud publicada pasard a formar parte del estado de la técnica en la fecha de la
publicacién internacional, y

* En muchos estados designados, una proteccion provisional es otorgada a los
solicitantes a partir de la fecha de publicacion.

La publicacion se lleva a cabo lo antes posible después de 18 meses contados a partir de la
fecha de prioridad, si la publicacién comprende la solicitud y el informe de bisqueda
internacional, el documento sera publicado como un documento A1. Las publicaciones se
llevan a cabo todos los jueves, excepto cuando se trata de un dia en que el IB no estd
abierto para asuntos oficiales. Los solicitantes podran requerir una publicacién anticipada.
Si el ISR ya esta disponible no se requiere ninguna tasa extra, de lo contrario, se exigira un
pago adicional segin lo establecido en la Guia del Solicitante PCT para la IB. Ver pagina
web http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b _ib.pdf

10.7.2 Modalidades de publicacién

En Internet en www.wipo.int/pctdb, copias en papel de la publicacién internacional, se
envian al solicitante Ginicamente bajo peticién.

10.7.3 ¢Qué se incluye en la publicacion?

Lasolicitud internacional publicada incluye:

* la primera pagina con la informacién bibliogréficay el resumen,
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* descripcion, reivindicaciones y dibujos (si los hay),

* informe de blsqueda internacional (ISR),

Cuando aplique:

* reivindicaciones modificadas (y cualquier declaracion) segtn el Articulo 19,
* cualquier declaracién mencionadaenlaRegla4.17,

* toda informacion (til sobre el depésito de material biolégico,

* Informacion relativa a la restauracion del derecho de prioridad,

* Declaracién relativa a las solicitudes autorizadas para la rectificaciéon de errores
evidentes recibidos después de la publicacion,

* Informacién acerca de una reivindicacién de prioridad que sea considerada como no
hecha,y

A peticion del solicitante:

* Informacion acerca del deseo del solicitante de corregir o afadir unareivindicacion de
prioridad después de la expiracion del plazo

* Negacion de la rectificacion de un error evidente.

Si algunos de los elementos de la publicacién internacional no estan disponibles a los 18
meses (por ejemplo, el informe de basqueda internacional), la solicitud sera publicada
en el plazo establecido como documento A2 y el informe de bisqueda se publicara en
una fecha posterior como documento A3.

10.7.4 1diomas de publicacion

Las solicitudes internacionales seran publicada en arabe, chino, Inglés, francés, aleman,
japonés, coreano, portugués, ruso o espafol. Los titulos y resimenes de todas las

solicitudes internacionales publicadas estan disponibles en inglésy francés.

La traduccién del informe de bisqueda al Inglés, si no esta establecida en dicho idioma.




10.7.5 Acceso a Internet para la publicacién

Todas las solicitudes internacionales publicadas estan disponibles en el Internet, a través
de la pagina de bisqueda Patentscope en el sitio web de recursos de la OMPI. Ver
pagina web http://patentscope.wipo.int/search/es/structuredSearch.jsf

10.7.6 Acciones para evitar o retrasar la publicacion

Evitar la publicacién internacional

La publicacion internacional puede evitarse mediante el retiro de la solicitud
internacional antes de que la preparacion técnica de la publicacion se complete, que es
por lo general 15 dias antes de la publicacién. La comunicacién de retiro debe ser
firmada por todos los solicitantes o en su nombre, por el mandatario o el representante
comun nombrado.

A fin de salvaguardar los intereses del solicitante, la comunicacién de retiro podra
supeditarse a que sea recibido por el IB con tiempo suficiente para evitar la publicacion.
Aunque la comunicacién puede presentar ante la RO/IB o el la RO/CO, se recomienda
que envie dicha comunicacién directamente a la Oficina Internacional para ahorrar
tiempoy ayudar a garantizar la solicitud sea retirada lo antes posible.

Retrasarla publicacién internacional

La publicacién internacional podra ser retardada por el retiro de la solicitud de prioridad
mas antigua antes de que los preparativos técnicos de la publicacién sean completados,
lo cual suele ocurrir 15 dias antes de su publicacién. La comunicacién debe ser firmada
por todos los solicitantes o en su nombre, por el mandatario o el representante comin
nombrado.

A fin de salvaguardar los intereses del solicitante, la comunicacién de retiro de la
reivindicacion de prioridad podra supeditarse a que sea recibido por el IB con tiempo
suficiente para evitar la publicacion. Aunque la comunicacién puede presentar ante la
RO/IB o el la RO/CO, se recomienda que envie dicha comunicacién directamente a la
Oficina Internacional para ahorrar tiempo y ayudar a garantizar que la reivindicacién de
prioridad sea retirada lo antes posible.

Si la reivindicacién de prioridad se retira y existen otras solicitudes prioritarias, los plazos
bajo el PCT se volveran a calcular sobre la base de la fecha de prioridad de la mas antigua
de las prioridades restantes o en ausencia las anteriores, sobre la fecha de presentacion




MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)
NV

internacional. En particular, el retiro de la primera prioridad afectara la fecha de la
publicacién internacional, la fecha de presentacién de solicitud del examen preliminar
para el capitulo Il'y las fechas de entrada a las fases nacionales.

NOTA: Antes de retirar la reivindicacion de una prioridad, el solicitante debe
tener en cuenta que dicho retiro generard el riesgo de que exista un
documento divulgado entre la fecha de prioridadretiraday la nueva fecha de
prioridad o la fecha de presentacion de la solicitud y por ende, afecte la
patentabilidad.

1[IX{]Biasqueda internacional suplementaria

El PCT prevé una bisqueda internacional suplementaria opcional (SIS), que puede ser
requerida por el solicitante en cualquier solicitud internacional. El solicitante puede
escoger cualquier autoridad en bisqueda internacional suplementaria (SISA), con
excepcion de la Administracién que realizé la bisqueda original.

Las SISAsson:

¢ SISA /AT —Austria

¢ SISA/EP-EPO

¢ SISA/Fl-Finlandia

* SISA/SE —Suecia

* SISA/RU —Rusia

* SISA /XN - Instituto Nérdico de Patentes

La SIS ofrece valor agregado para los solicitantes cuando hay un SISA que puede
proporcionar la capacidad lingtiistica en ciertas dreas del arte, o cuando una SISA tiene
acceso a las colecciones de la técnica anterior, que no son parte de la documentacién
minimadel PCT.

La solicitud para la realizacion de la SIS debera ser presentada en la IB (no en la SISA) no
mas tarde de 9 meses a partir de prioridad. Para obtener més informacién sobre este
programa y los participantes Sisas, consultar la Seccién SISA de la Guia de los solicitantes
PCT en la pagina Recursos del sitio web de la OMPI. Ver sitio web http://www.wipo.int/
pct/en/appguide/index.jsp.

LUEIEl examen preliminar internacional (procedimiento opcional)

En las secciones siguientes se describe el procedimiento opcional de examen preliminar
internacional, que esta disponible para todos los solicitantes del PCT. Este procedimiento




se inicia con la presentacion de la solicitud de examen preliminar lo que marca el
comienzo del capitulo 1.
10.9.1 ¢Cudndo presentar la solicitud?

En cualquier momento antes de la expiracién de cualquiera de los plazos siguientes,
seglin el que venza mas tarde:

* 3 meses contados a partir de la fecha de transmisién de la ISR con la opinién escrita de
lalSA, o

* 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad

Si el examen de preliminar internacional no fue solicitado dentro de este plazo, se
considerara que no hubo solicitud de examen preliminar.

10.9.2 ¢éDdnde presentar la solicitud?

La solicitud debera interponerse ante la IPEA (no la RO, la ISA o la IB). Ver Guia de

Solicitantes Anexo E para los procedimientos de cada IPEA. http://www.wipo.int/pct/en/
appguide/index.jsp

10.9.3 Seleccion de la Administracion encargada del examen
preliminar internacional (IPEA)

La Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina receptora en Colombia, ha
designado las siguientes administraciones para realizar el examen preliminar internacional:

* La Oficina Europea de Patentes (EPO),
* la oficina Espafiola de Marcasy patentes (ES),
* la Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU),
* la Oficina Austriaca de Patentes (AT), y

* el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (BR)
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Estas son las mismas Administraciones designadas como ISAs para la RO/CO. La siguiente
eslainformacion de cada una de las IPEAS:

10.9.3.1IPEA/ES

* [dioma Aceptado: espaiol

* Materia excluida de bisqueda: La materia especificada en los puntos (i) a (vi) del anexo V)

* Otra informacién: Disponible en la seccién E de la guia de los solicitantes PCT
disponible a través de la pagina de Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI Ver pagina
web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

* No existe un descuento en la tasa de examen preliminar en el IPEA/ ES. Sin embargo,
dicha tasa es mas econémica que la establecida en otras IPEAs.

10.9.3.2 IPEA/EP

* I[diomas aceptados: inglés, francés, inglés y aleman.

* Materia excluida de busqueda: La materia especificada en los puntos (i) a (vi) del
anexo V), con la excepcién de toda la materia examinada con arreglo a lo dispuesto en
el procedimiento de concesién Europea.

* EP actuara IPEA para los solicitantes colombianos de haber presentado sus solicitudes
internacionales, ya sea en la RO/CO o RO/IB si la bisqueda internacional es o ha sido
realizado por el ISA/AT, ISA/EP, o ISA/ES.

* Otra informacién: Disponible en la seccién E de la guia de los solicitantes PCT
disponible a través de la pagina de Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI. Ver
pagina web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

* Latasa de examen preliminar se reduce en un 75%si el solicitante, o cuando hay dos o
mas solicitantes, cada uno de los solicitantes es una persona natural sea nacional y

domiciliado en algunos Estados, Colombia es uno de esos Estados.

10.9.3.3IPEA/BR

* [dioma Aceptado: espaiol, inglésy portugués.

* Materia excluida de bisqueda: La materia especificada en los puntos (i) a (vi) del




Anexo V a excepcion de toda la materia que se examina en el marco del
procedimiento de patentes brasilena.

* Otra informacién: Disponible en la seccién E de la guia de los solicitantes PCT
disponible a través de la pagina de Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI. Ver
pagina web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

* Latasa de examen preliminar se reduce en un 60% cuando la solicitud internacional es
presentada por una persona natural, una PYME, una cooperativa, una institucion

académica, una entidad sin danimo de lucro o una institucién puablica.

10.9.3.4 IPEA/AT

* I[diomas aceptados: inglés, francés, aleman, hingaroy ruso.

* Materia excluida de blsqueda: La materia especificada en los puntos (i) a (vi) del
Anexo V a excepcion de toda la materia que se examina en el marco del
procedimiento de patentes austriaca.

* Otra informacién: Disponible en la seccién E de la guia de los solicitantes PCT
disponible a través de la pagina de Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI. Ver
pagina web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

10.9.3.5IPEA/RU

* Idiomas aceptados: Ruso e Inglés.

* Materia excluida de blsqueda: La materia especificada en los puntos (i) a (vi) del
Anexo V a excepcion de toda la materia que se examina en el marco del
procedimiento de patentes rusa.

m * Otra informacién: Disponible en la seccién E de la guia de los solicitantes PCT
disponible a través de la pagina de Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI. Ver
pagina web http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
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10.9.4 ¢Como presentar la solicitud?

El formulario de solicitud esta disponible en la pagina PCT Recursos del sitio web de la
OMPI. Uno en blanco que se pueden descargar e imprimir, o puede ser diligenciado en
formato PDF editable y se imprime a continuacién. Ver pagina web
http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html

Elformulario de solicitud incluye lo siguiente:

Seleccién de una de las IPEA mencionadas anteriormente.

Recuadro | Identificacién de la solicitud internacional
Recuadro I Solicitante (s)

Mandatario o Representante Comdn;
Recuadro Il o Direccion para la correspondencia
Recuadro IV Bases para el examen preliminar
Recuadro V Eleccién de los Estados
Recuadro VI Lista de verificacion

Firma del solicitante, mandatario o
Recuadro VI representante comun

Hoja de Calculo

De referencia, se incluye el formulario PCT/IPEA/401, en que se debe realizar la
demanda o solicitud del examen preliminar internacional en el anexo VI.

Basicamente los datos que se deben completar son los mismos del Petitorio para
presentar la solicitud internacional. Sin embargo, el solicitante debera tener especial
cuidado con el recuadro IV, pues en él se debe indicar si se efectué alguna modificaciony
en virtud de qué articulo de PCT se efectud, y en el recuadro VI, se debe incluir la
informacion relativa al nimero de paginas que acompanan el formulario PCT/IPEA/401.

A continuacién se explicara en detalle cémo completar los recuadros antes
mencionados:




10.9.4.1 Recuadro IV - Bases para el examen preliminar

Numeral 1: Si la solicitud no se ha modificado desde la presentacién, la primera casilla
debe estar marcada. Si se han introducido modificaciones, no marcar la primera casilla,
en su lugar senalar la casilla correspondiente (s) en la descripcion, las reivindicaciones y
los dibujos de las secciones.

Numeral 2: Marcar esta casilla cuando el solicitante quiere que las reivindicaciones en su
version modificada en virtud del articulo 19 no sean consideradas por el IPEA,
usualmente esto ocurre porque la solicitud ha tenido modificaciones adicionales en
virtud del articulo 34.

Numeral 3: El solicitante debera marcar esta casilla si la ISA no habia completado el ISR y
la opinién escrita en el momento de presentacion de la solicitud de examen preliminar, y
el solicitante no desea que el examen preliminar tenga lugar al mismo tiempo que el
informe de blsqueda se esté preparando.

Numeral 4: Si el solicitante desea que la preparacion del informe comience antes de la
expiracion de los plazos establecidos para solicitar el examen preliminar internacional,
esdecir los 3 meses contados a partir de la emisién de ISR 0 22 meses contados a partir de
la fecha de prioridad, el que venza mas tarde, debe marcar esta casilla.

Idioma

Para efectos del examen preliminar internacional el solicitante puede elegir una IPEA
que acepte documentos en espafol, con lo cual sera éste el idioma que se deberd indicar
en la linea superior del recuadro relativo a este item vy si la solicitud se present6 en
espanol, la primera casilla debe ser marcada. Si el solicitante decidi6 elegir una ISA que
requeria de traduccién para efectuar la bisqueda internacional, el solicitante debera
indicar el idioma en la linea superior y marcar la segunda casilla, y si el solicitante emple6
una ISA que acepta informacion en espanol pero ahora desea utilizar una IPEA que
requiere de traducciones, por ejemplo ISA/ES y IPEA/EP, el solicitante debera indicar el
idiomatraducido en la linea superiory la dGltima casilla.

10.9.4.2 Recuadro V: Eleccién de los Estados

Al utilizar el formulario estandar de solicitud, todos los Estados, que fueron designados
cuando se present6 la solicitud, son automaticamente elegidos por el Capitulo Il. Sin
embargo, hay una pequena diferencia entre el término "designacion”, que se utiliza
cuando la presentacion de la IA en el capitulo |, y el término "eleccién”, que se utiliza
cuando se presenta una solicitud para el capitulo Il. Ambos indican que Estados (paises)
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el solicitante tiene la opcién de entrar en la fase nacional, aunque el plazo para la entrada
en lafase nacional de algunos EOs es diferente que para el DO.

10.9.4.3 Recuadro VI - Lista de verificaciéon

Esta lista debera llenarse para asegurar que la informacién se incluye en la solicitud. Se
debe indicar el nimero de péginas que corresponden a las modificaciones realizadas a la
solicitud y el nimero de pdaginas que conforman la carta presentada con las
modificaciones en virtud del articulo 19 o el articulo 34, donde deben incluirse los
argumentos que el solicitante desea presentar ante la IPEA.

10.9.4.4 Recuadro VII: Firma del solicitante, mandatario o representante comdn

El formulario debe ser firmado por la persona que presenta la correspondiente solicitud.

10.9.5 Tarifas Hoja de Calculo

La informacién debe ser presentada con la Gltima informacion vigente. Las tasas cambian
con bastante frecuenciay la OMPI las publica mensualmente en PCT Newsletter, pagina
que debe ser consultada para verificar la informacién mas reciente sobre la tarifa. Para
conocer el valor de estas tasas se puede consultar la tabla de tasas PCT vigente, la cual
esta disponible en la pagina web http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf,
especificamente la informacion relativa a las Administraciones de Examen Preliminar
Internacional.

10.9.5.1 Las tasas asociadas con el examen preliminar internacional
Hay dos canones adeudados en el momento de la presentacién de la solicitud:

* Tasa de transmisién: Manejo importe abonado para en beneficio de la OMPI, pero
recogida por el IPEA en el momento de la presentacién de la solicitud, y

* Tasa de examen: Derechos de examen preliminar para el beneficio de la IPEA y
recogidos por el IPEA elegida en el momento de presentacién de lademanda.
10.9.6 Unidad de lainvencion

Los criterios para establecer la unidad de la invencion durante el examen preliminar son
los mismos que los aplicados durante la fase de buisqueda internacional. Sélo




reivindicaciones dirigidas a las invenciones que fueron objeto de la bisqueda por la ISA
estan disponibles para su examen por el IPEA.

A diferencia de la unidad de invencién del procedimiento en el capitulo I, cuando la
invencién mencionada por primera vez es aquella sobre la cual se realiza bisqueda
correspondiente a la tasa de bisqueda pagada; el solicitante puede seleccionar lo que
siente es la "invencién principal” para su examen por el IPEA en el Capitulo I1.

Para mayor informacién sobre los parametros empleados por la Administraciéon de
Examen Preliminar Internacional en relacion con el andlisis de la unidad de invencion,
dirigirse al Anexo VIIl'y al capitulo 10 de las Directrices de Bisqueda Internacional y de
Examen Preliminar Internacional del PCT. Ver pagina web http://www.wipo.int/export/
sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe_1.pdf

10.9.7 La opinién escrita de la Administracion encargada del examen preliminar

Si la opinién escrita de la Administracién encargada de la bisqueda internacional es
considerada por la Administracién encargada del examen preliminar internacional
como su primera opinién escrita, como se ha sefialado anteriormente, no sera necesario
emitir otra opinién escrita antes de la emision del informe de examen preliminar
internacional, incluso si quedan objeciones en suspenso.

No obstante, cuando el solicitante se haya manifestado para superar o rechazar las
objeciones planteadas en la opinién escrita emitida por la Administracién encargada de
la blsqueda internacional, podrd emitirse una nueva opiniéon escrita por la
Administracion encargada del examen preliminar internacional, si lo considera util y si
dispone de tiempo suficiente para emitir el informe de examen preliminar internacional
antes del vencimiento del plazo fijado a este efecto, es decir, 28 meses contados a partir
delafecha de prioridad.

10.9.8 Informe de examen preliminar

Los criterios para el informe de examen preliminar son los mismos que los seguidos para
la opinién escrita. Los factores mas importantes es si los criterios de novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial se han cumplido. Para el procedimiento de examen
preliminar, la Autoridad tiene en cuenta las modificaciones en virtud del articulo 19 y el
articulo 34.
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Elinforme se emitira:
* 28 meses a partir de la fecha de prioridad.

* 6 meses contados a partir de la fecha en que se recibe la solicitud de examen preliminar
internacional.

* 6 meses a partir de la fecha en que la IPEA reciba la traduccién aportada.

Este plazo no podra exceder al que venza en Gltimo més tarde.

NOTA: A veces puede resultar que el informe no se establezca antes de 30
meses a partir de prioridad, que es el momento de entrada en la fase nacional
en muchos paises, esta falta de elaboracion del informe no retrasa el tiempo
delasentradas enlafase nacional.

10.9.9 Informe internacional sobre la patentabilidad (Capitulo II)

Cuando un informe de examen preliminar se establece por una IPEA, se envian copias al
solicitante y a la Oficina Internacional. El IB a continuacién, crea un informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (Capitulo 1) - IPRP (Capitulo Il). EI IB
sistematicamente transmite estos informes a todas las oficinas elegidas (EO) donde el
solicitante ha entrado en la fase nacional. El informe también se hace piblicamente
disponible - Ver seccién sobre "Disponibilidad del informe de examen preliminar
internacional".

10.9.10 El uso del informe de examen preliminar

EI IPRP (Capitulo II) tiene dos propésitos principales:

* Paraayudar al solicitante en la toma de decisiones en cuanto a si se debe proceder en la
fase nacional en algunos o en todos Estados elegidos del PCT; y

* Parafacilitar el examen en cualquier oficina donde el solicitante haya entrado en la fase
nacional.




10.9.11 Disponibilidad del informe de examen preliminar internacional

Debido a los acuerdos hechos con ciertas EOs, la Oficina Internacional pondrd el
informe a disposicion del piblico en PATENTSCOPE, junto con una traduccién vy las
observaciones formuladas por el solicitante en la traduccién, 30 meses desde la fecha de
prioridad, si el informe esta completo y disponible en ese momento. Cuando el informe
esté disponible con posterioridad a los 30 meses, se colocara anadido (agregado) al
registro de solicitud en PATENTSCOPE.




11 REALIZAR CAMBIOS A LA SOLICITUD

INTERNACIONAL

LA A Incorporacion por referencia en una solicitud internacional

11.1.1 Elementos que faltan y las partes de la solicitud internacional

El objetivo de la incorporacion por referencia es permitir la inclusion de elementos
accidentalmente omitidos o partes que estan contenidas en la solicitud de prioridad sin
afectar a la fecha de presentacién internacional. Se acepta que dicha incorporaciéon se
realice en un elemento de la descripcién o la totalidad de las reivindicaciones, o en una
parte de la descripcion, una parte de las reivindicaciones o una parte de todas las paginas

de dibujos.

Las condiciones que se deben cumplir para que esta incorporacion sea posible es que la
solicitud de prioridad contenga el elemento o parte, el petitorio de la solicitud contenga
una declaracién sobre la incorporacién por referencia (Esta declaracion es automética en
el Formulario PCT/RO/101) y la confirmacién oportuna de la incorporacién por
referencia en el plazo de 2 meses desde la fecha de solicitud o de la fecha de invitacién a
corregir la solicitud por la deteccion de elementos o partes faltantes.

Los documentos a presentar para realizar la incorporacién por referencia son:
* El solicitante debe presentar un escrito a la oficina receptora en el plazo antes
mencionado, confirmando que un elemento o una parte estd incorporado por

referencia en la solicitud internacional en virtud de la Regla 4.18.

* La hoja o las hojas que contengan el elemento completo, tal y como aparezca en la
solicitud anterior o que contengan la parte en cuestion;

* Copia de la primera solicitud tal como fue presentada, documento de prioridad, a
menos que ya se haya presentado.

* Traduccién, si la solicitud prioritaria no esta en el lenguaje de la solicitud internacional

* Indicacion del lugar en el documento de prioridad (y traduccién) de las hojas que faltan
o donde estén los contenidos faltantes

Sino todos los requisitos para la incorporacién por referencia se cumplen, por ejemplo:




* Si en un elemento o parte omitido no esta totalmente contenida en la solicitud
anterior):
- La solicitud internacional se le asigna una fecha de presentacion posterior (fecha de
recepcion del elemento o parte omitido), o
- El solicitante podra pedir que la parte faltante nose tenga en cuenta.

11.1.2 Efecto de laincorporacién por referencia en la fase nacional

Las Oficinas designadas pueden, en una medida limitada, revisar la decision que permite
laincorporacion por referencia. Esimportante tener en cuenta que existen declaraciones
de incompatibilidad con la legislacion nacional y algunas reservas fueron realizadas por
una serie de oficinas receptoras y las oficinas designadas del PCT. Ver pagina web
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

L W] Correccion o adicion de unareivindicacion de prioridad
después de la presentacion de la solicitud PCT

11.2.1 ¢Qué se puede anadir o corregir?

* Falta de lareivindicacion de prioridad.

* Falta de la fecha de prioridad.

* Falta de indicaciones de la fecha, el niimero o el pais de presentacion.

* Fecha de presentacion de la solicitud internacional posterior a los 12 meses contados a
partir de la fecha de prioridad.

La RO o IB podrd invitar solicitante para que corrija un defecto en la reivindicacion de
prioridad si:

* Lareivindicacion de prioridad no cumple con los requisitos de la fecha, el nimero o el
pais de presentacion.

* Cualquier indicacién en la reivindicacion de prioridad que sea incompatible con la
indicacién correspondiente que figura en el documento de prioridad.

* La solicitud internacional tiene una fecha de presentaciéon internacional fuera del
periodo de prioridad.
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Invitacion para corregir la reivindicacién de prioridad porla RO o IB

Si el solicitante no corrige la reivindicacién de prioridad en respuesta a la invitacién, la
reivindicaciéon de prioridad en cuestion se considerara nula, a los fines del
procedimiento en virtud del PCT.

Sin embargo, una reivindicacién de prioridad no serd considerada nula sélo porque:

e Laindicacién del nimero de la solicitud anterior no fue incluido, o

* Una indicacion en la reivindicacién de prioridad no es la misma que aparece en el
documento de prioridad, o

* La fecha de presentacién internacional se encuentra fuera del periodo de prioridad
pero dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de expiracion del
plazo de prioridad. (Consultar Restauracion del derecho de prioridad mas abajo)

El hallazgo de que la reivindicacion de prioridad se considerara nula a efectos de los

procedimientos previstos en el PCT, no impediria que cualquier Oficina designada

reconozca dicha reivindicacion de prioridad a los fines de la fase nacional, si asf lo
permite o establece su la ley nacional.

11.2.2 Las correcciones o adiciones de los derechos de prioridad que afectan
lafecha de prioridad
La fecha de prioridad podria verse afectada por las siguientes adiciones o correcciones:

* Laadicién de unareivindicacion de prioridad con una fecha de presentacién anterior a
cualquier reivindicacién de prioridad presente en la solicitud.

* Correccién de lafecha de presentacién de la solicitud de prioridad mas antigua.

El plazo limite aplicable para adelantar estas adiciones o correcciones es:

* Dentro de los 4 meses contados a partir de la fecha de presentacién internacional, o
posiblemente més tarde, cuando ocurra que el primero de los siguientes plazos expira

con posterioridad al plazo de 4 meses:

- 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad antes de la correccion o adicion.




- 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad después de la correccién o
adicion.

- Cualquier correccion recibida antes de que la RO o IB hayan declarado la
reivindicacion de prioridad como nula y no mas tarde de un mes después de la
expiracion del plazo anterior, serd considerada como recibida a tiempo.

NOTA: Esto no aplica para adiciones tardias de reivindicaciones de prioridad.
11.2.3 Las correcciones o adiciones de reivindicaciones de prioridad,
las cuales no afectan lafecha de prioridad
La fecha de prioridad no se verd afectada por las siguientes adiciones o correcciones:
* La adicion de una reivindicacion de prioridad con una fecha de presentacién posterior
a la reivindicacién de prioridad mas antigua presente en la solicitud (por ejemplo, la

segunda prioridad reivindicada).

* La correccion de la fecha de presentaciéon de una reivindicacion de prioridad que no es
la mas antigua.

El plazo limite aplicable para adelantar estas adiciones o correcciones es:
* Dentro de los 4 meses contados a partir de la fecha de presentacién internacional, o

* 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad, aplicandose el plazo que expire
mas tarde.

* Cualquier correccién recibida antes de que la RO o IB hayan declarado la
reivindicacion de prioridad como nula y no més tarde de un mes después de la

expiracion del plazo anterior, serd considerada como recibida a tiempo.

NOTA: Esto no aplica para adiciones tardias de reivindicaciones de prioridad.

I Correccion de errores evidentes

* Si el solicitante comete un error en la solicitud internacional o cualquier otro
documento presentado durante la fase internacional, puede solicitar que se rectifique
elerrorante la"administracién competente".
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* Siel error se hace:

- En el formulario de solicitud, la RO podré autorizar la rectificacion.

- En la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos, la ISA puede autorizar la
rectificacion.

- En la descripcién, las reivindicaciones o los dibujos presentados originalmente, o en
las modificaciones previstas bajo el Articulo 19 6 34, donde se ha presentado una
solicitud de examen preliminar internacional, la IPEA puede autorizar la
rectificacion.

* El tiempo limite para efectuar esta rectificacién es de 26meses a partir de la fecha de
prioridad.

* Laadministracion autorizara la rectificacion de un error evidente, si y s6lo si:
- Es evidente para la administraciéon que se pretendia escribir una informacién
diferente de la que aparece en el documento de que se trate;
- Que ninguna otra informacion, diferente de la rectificacion propuesta deberia ser
parte de la solicitud.

* Una Oficina designada DO puede hacer caso omiso de una rectificacion autorizada "si
considera que no habria autorizado la rectificacion si hubiera sido la administracién
competente". No obstante, debe dar al solicitante la oportunidad de presentar
observaciones.

LA Modificacion de la solicitud internacional basada en el Articulo 19
Enmiendas (Reivindicaciones solamente)

11.4.1 General

Después de la transmisién de la ISR con la opinion escrita, el solicitante tiene la
oportunidad de modificar las reivindicaciones e incluir las observaciones segin lo
permitido por el articulo19. Estas modificaciones solo podran incluir cambios en las
reivindicacionesy no podran exceder mas alla de la divulgacién original de la invencion.

11.4.2 ¢Cudndo se podra efectuar una enmienda?

Las modificaciones previstas en el articulo19 deben realizarse dentro de los dos meses
siguientes a la transmision del informe de bisqueda con la opinién escrita.




11.4.3 ¢Qué puede modificarse?

Bajo este articulo sélo las reivindicaciones pueden ser modificadas. Cualquier
modificacion de la descripcion o los dibujos debe ser efectuada en virtud del articulo34
(véase mas adelante).

11.4.4 Procedimiento para efectuar enmiendas

Cualquier modificacion de las reivindicaciones deben incluir hojas de remplazo para
todas ellas. Si determinadas reivindicaciones se cancelan, la re-enumeracién de las
reivindicaciones restantes no es necesaria. Sin embargo, se requiere que el solicitante
adjunte una carta donde explique lo que ha sido modificado y la informacién de la
solicitud en que se basa para realizar dicha modificacion.

Las enmiendas deben presentarse ante la Oficina Internacional (no a la RO o IPEA). La

Oficina Internacional publicara dichas modificaciones.

Wi Modificaciones Enmiendas en virtud del articulo 34 del PCT

(Reivindicaciones, descripcion y dibujos)

11.5.1 General

Si el solicitante presenta una solicitud para el examen preliminar internacional, esto es
Capitulo I, hay una oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripcion y
dibujos en virtud del articulo 34. Esto se puede hacer, ademads de las modificaciones
introducidas en el articulo 19.

11.5.2 ¢Cudndo se pueden realizar estas modificaciones?

Las modificaciones previstas en el articulo 34 deberan ser presentadas con la solicitud de
examen preliminar para asegurar que ellas sean consideradas por el examinador, ya que
el examinador no tiene la obligacién de considerar las enmiendas si él ha iniciado la
preparacion de la opinién escrita o del informe.

No obstante, el solicitante puede presentar ain las enmiendas después de la
presentacion de la solicitud de examen preliminar, si el limite de tiempo previsto en la
Regla 54bis.1.a, esto es 3 meses contados a partir de la emision del ISR 0 22 meses
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contados a partir de la fecha de prioridad, el que venza més tarde, no ha expirado y el
examinador debe considerarlas.

11.5.3 Procedimiento para efectuar las modificaciones enmiendas

Cualquier modificacién de las reivindicaciones, la descripcion o el dibujo debe incluir
hojas de remplazo para cualquier hoja que incluye un cambio. Si determinadas
reivindicaciones se cancelan, la re-enumeracién de las reivindicaciones restantes no es
necesaria. Sin embargo, es aconsejable hacerlo para mayor claridad sobre las
modificaciones efectuadas. Siendo asi, se requiere que el solicitante adjunte una carta
donde explique lo que ha sido modificado y la informacion de la solicitud en que se basa
para realizar dicha modificacion.

Las modificaciones previstas en el articulo 34 deben ser enviadas a la IPEA (no a la RO,
ISAo1B)

NOTA: Se recomienda que el solicitante presente simultdneamente la solicitud
de examen preliminar, las enmiendas basadas en el articulo 34 y la carta
relacionada con dicha modificacién. Adicionalmente, es conveniente que la
carta incluya los argumentos que el solicitante desea presentar para superar
las objeciones que se establecieron en el ISR y la opinidn escrita sobre la
patentabilidad de la solicitud.

11.5.4 Comparacion de las clases de modificaciones

Capitulo I (Articulo 19) Capitulo II (Articulo 34)

Tiene efecto en todos las Dos Tiene efecto en todos los Eos

Reivindicaciones solamente Descripcién, Reivindicaciones y Dibujos

Presentarlas con la solicitud de examen
preliminar

Presentarlas después de recibir el ISR
y opinién escrita de la ISA

Presentarlas directamente en la
IPEA (no RO, IB o ISA)

Presentarlas directamente en el
IB (no RO o ISA)

Examen de forma y de fondo

Examen de forma por el IB por IPEA

Publicado como parte de la solicitud

Son confidenciales entre el IPEA y el solicitante,
internacional por el IB

no son publicadas durante la fase internacional

Sirven como base para el examen preliminar
por la IPEA a menos que sean sustituidas

Sirven como base para el examen preliminar
por la IPEA a menos que sean sustituidas.




(k¥ Retiros |

11.6.1 Retiros en virtud del Capitulo 1

Durante el capitulo I, antes de que se cumplan los 30 meses contados desde la fecha de
prioridad, pueden ser retiradas:

* Solicitudes Internacionales
* Designaciones
* Reivindicaciones de prioridad

11.6.2 ¢Como solicitar la retirada?

Mediante un anuncio de retiro (se recomienda el uso del formato PCT/IB/372. Ver pagina
web http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html) firmada por todos los solicitantes, su
agente o el representante comun designado, y presentada en la RO en que se present6 la
solicitud o en el IB. Se recomienda que estos retiros sean presentados directamente ante
la Oficina Internacional (IB) para acortar el tiempo en que la retirada tiene lugar.

11.6.3 El efecto de laretirada

El retiro de la solicitud internacional o de cualquier otra designacion tiene el mismo efecto
de la retirada de la solicitud en el Estado designado. El retiro no tendra efecto alguno sobre
cualquier entrada en la fase nacional, que haya ocurrido antes del momento del retiro.

Si el escrito (declaracién, anuncio, notificacién, aviso) de retiro se recibe en la Oficina
Internacional antes de la preparacion técnica de la publicacién internacional, no habra
una publicacién internacional. El solicitante puede hacer que el retiro de la solicitud
internacional sea recibido a tiempo para impedir su publicacién.

Si la reivindicacién de prioridad se retira, los plazos que no hayan expirado serén re-
calculados en lafecha de prioridad vigente como resultados del retiro de la prioridad.

1 WARetiros en virtud del Capitulo 11

Durante el capitulo Il, antes de que se cumplan los 30 meses contados desde la fecha de
prioridad, pueden ser retiradas:




MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

* Solicitudes Internacionales
* Designaciones
* Reivindicaciones de prioridad

* Solicitud de examen preliminar internacional

11.7.1 ¢Cémo solicitar la retirada?

Mediante un anuncio de retiro (se recomienda el uso del formato PCT/IB/372. Ver
pagina web http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html) firmada por todos los
solicitantes, su agente o el representante comin designado.

Si la solicitud internacional se esta retirando, el escrito debe ser presentado ante el IB,
RO, o IPEA.

Si la solicitud de examen preliminar o las designaciones se estan retirando, el escrito
debe presentarse a la Oficina Internacional.

11.7.2 Efecto de laretirada

El retiro de la solicitud internacional o de una designacion (o eleccién) tiene el mismo
efecto de retiro de la solicitud en el Estado designado. El retiro no tendra efecto alguno
sobre cualquier entrada en la fase nacional que haya ocurrido antes del momento del
retiro.

Si el escrito (declaracién, anuncio, notificacién, aviso) de retiro se recibe en la Oficina
Internacional antes de la preparacion técnica de la publicacién internacional, no habra
una publicacién internacional.

Si la reivindicacién de prioridad se retira, los plazos que no hayan expirado serén re-
calculados en lafecha de prioridad vigente como resultados del retiro de la prioridad.




12 FASE NACIONAL EN COLOMBIA

IPA L :Qué es una oficina nacional?

Es la Oficina o Autoridad de un Estado Contratante encargada de la concesion de
patentes. Este término también se refiere a cualquier autoridad intergubernamental a la
que varios Estados hayan confiado la tarea de conceder patentes regionales (Ejemplo
EPO), siempre que al menos uno de estos Estados sea un Estados Contratante del PCT.

IP¥] Tiempo limite para entrar a fase nacional

Usualmente, el tiempo limite para entrar en fase nacional, es decir, presentar la solicitud
internacional en un pafs miembro del PCT (o regi6n) es de 30 meses. No obstante, cada
pais es libre de fijar un plazo mas largo. En el caso de Colombia dicho periodo es de 31
meses.

Para conocer qué plazo aplica para un Estado Contratante, de debe consultar el Anexo
IV. Para asegurar que no ha habido ninglin cambio en el periodo aplicado para los paises
de su interés, hay que verificar el Capitulo Fase Nacional de la Guia del Solicitantes PCT
disponible a través de la pagina Recursos PCT del sitio web de la OMPI.

Los solicitantes también pueden entrar en fase nacional antes que se cumplan los 30
meses a peticion expresa del solicitante Si la entrada en la fase nacional es anterior a la
publicacién internacional de la solicitud, el solicitante deberd proporcionar una copia de
la solicitud internacional a la oficina designada.

1PR] Efecto de la falta de entrar en la fase nacional

Si el solicitante falla en entrar en la fase nacional durante el tiempo limite establecido
para una Oficina Designada o la Oficina Elegida particular, la solicitud se considerara
retirada. Sin embargo, muchas Oficinas Designadas o Elegidas tienen procedimientos
para revivir estas solicitudes.

Para saber que Oficinas Designadas cuentan con este tipo de procedimientos, por favor
consulte el Capitulo Fase Nacional de la Guia del Solicitantes PCT disponible a través de
la pagina Recursos PCT del sitio web de la OMPI.



MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)
NV

P Preparacion parala entrada en la fase nacional

Una de las grandes ventajas del PCT se produce en la entrada en la fase nacional, ya que
el IB proporciona la mayorfa de los documentos requeridos por la OD /OE.

12.4.1 Los siguientes items son proporcionados por la Oficina Internacional
ala OD/OE:

e Publicacion de la solicitud internacional.

* Cuando no se present6 la Solicitud de Examen Preliminar Internacional, una copia de
la IPRP (capitulo 1) junto con una traduccién al Inglés y una copia de cualquier
comentario informal emitido por la WIPO.

* Copia del documento de prioridad.

* S6lo para solicitudes presentadas en virtud del Capitulo II: Copia de la IPRP (Capitulo
1) y traduccién al inglés de la IPRP (excepto los anexos, enmiendas realizadas bajo el
articulo 19 0 34).

12.4.2 Los siguientes documentos son responsabilidad del solicitante:

* El pago de las tasas nacionales. Verificar la Tabla de Tarifas en el PCT Newsletter
publicada mensualmente por la OMPI 'y encontrada a través de la pagina de Recursos
PCT en el sitio Web de la OMPI. Para Colombia, revisar el Decreto de tarifas vigente, el
cual podra ser consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y
Comercio (www.sic.gov.co)

* La traduccion de la solicitud internacional a la lengua de procedimiento de la OD/OE.
Para Colombia, s6lo son aceptables los documentos en espafiol.

* S6lo en virtud del Capitulo I: La traduccién de las reivindicaciones modificadas
conforme al Articulo 19

* Sélo en virtud del Capitulo Il: Los anexos (es decir, las enmiendas previstas en el
articulo 19y 34) ala IPRP (Capitulo 1)

* Cumplimiento de los requisitos especiales previstos en la Regla 51bis (por ejemplo,
nombramiento de agente).




12.4.3 Requisitos especificos para entrar en la fase nacional en Colombia

12.4.3.1 Formulario parala Presentacién

Aunque no es requerido por el PCT, se recomienda utilizar el formulario de solicitud
proporcionado por la OD/OE. Para Colombia, es el Formulario No.P102-F06.

12.4.3.2 Tasas oficiales

Es importante revisar el Decreto de tarifas vigente, el cual puede ser consultado en la
pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co)

12.4.3.3 Traducciones

El solicitante podra presentar una traduccion simple al espafiol de la solicitud
internacional, tal como fue radicada, y las modificaciones presentadas en la fase
internacional, ya sea en virtud del articulo 19 o del articulo 34 del PCT.

12.4.3.4 Otros requisitos para la entrada en la fase nacional en virtud de la Regla 51bis.
Colombia:

Poder: Si el solicitante no es residente en Colombia, debera designar un agente mediante
la presentacion de un poder simple. Cualquier abogado registrado en Colombia puede
actuar como agente.

Cesion del inventor: Si el solicitante no hizo una declaracién segin la regla 4.17.ii, la
solicitud colombiana debera incluir una copia del documento que acredite la cesién del
derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante.

Copia del Contrato de Acceso: Cuando los productos o procesos para los que se solicita
una patente hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de materiales genéticos o de
productos derivados, cuyo lugar de origen es uno de los Estados miembros de la
Comunidad Andina (Colombia, Perl, Ecuador y Bolivia), el solicitante debera
proporcionar una copia del contrato de acceso. Si este requisito no se cumple, la Oficina
Colombiana de la Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria y Comercio)
requerird al solicitante para presentar dicho documento en un plazo de dos meses
siguientes a la fecha de notificacién de la accién oficial de forma. Dicho plazo podra ser
prorrogado unasola vez, previa solicitud, por el mismo periodo de tiempo.

Copia de la licencia o autorizacién para utilizar los conocimientos tradicionales: Cuando
los productos o procedimientos cuya proteccién se solicita hayan sido obtenidos o




MANUAL SOBRE EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

desarrollados a partir del conocimiento tradicional cuyo pais de origen es uno de los
Estados miembros de la Comunidad Andina, el solicitante deberd aportar una copia del
documento de licencia o autorizacién de uso de los conocimientos tradicionales
otorgada por las comunidades indigenas, afroamericanas o locales de los Estados
miembros de la Comunidad Andina. Si este requisito no se cumple, la Oficina invitara al
solicitante a que suministre dicho documento en un plazo de dos meses siguientes a la
fecha de notificacion de la accién oficial de forma. Dicho plazo podra ser prorrogado
unasolavez, previasolicitud, por el mismo periodo de tiempo.

iPE:IModificacion de la solicitud en la fase nacional

El solicitante sélo podrd modificar el pliego de reivindicaciones, la descripcién o los
dibujos después de la fecha de presentacién. La enmienda puede ser presentada en
cualquier momento del tramite, antes de la decisién final. Sin embargo, la modificacién
no podréd implicar una ampliacién del ambito de proteccién mas alld de la materia
divulgada en lasolicitud original.

El procedimiento de enmienda de las solicitudes PCT que entran en la fase nacional en
Colombia es el mismo que el establecido para solicitudes nacionales no PCT. Este cambio
requiere del pago de una tasa oficial. Para establecer el valor, hay que verificar el Decreto
de tarifas vigente, el cual puede ser consultado en la pagina web de la Superintendencia
de Industriay Comercio (www.sic.gov.co)

1PXdRestablecimiento del derecho en caso de incumplimiento del
plazo establecido para entrar en fase nacional

De acuerdo con la practica de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando
cesan los efectos de una solicitud internacional debido a que, en el plazo aplicable (en
Colombia 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad), el solicitante no ha
entrado a fase nacional, la Oficina designada, a peticion del solicitante y a reserva de los
parrafos b) a e) de la Regla 49.6 que se exponen a continuacion, restablecera los
derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba
que el retraso en la observancia de ese plazo no fue intencional o, a eleccién de la
Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber
existido la diligencia requerida por las circunstancias. Los parrafos de la regla 49.6
establecen:




a) La peticion de restablecimiento de los derechos mencionada deberd presentarse
en la Oficina designada, y deberd realizarse en el que venza primero de los dos
plazos siguientes:

. dos meses desde la fecha de supresion de la causa de la inobservancia del plazo
aplicable en virtud del Articulo 22 (en Colombia 31 meses contados a partir de la
fecha de prioridad); o

[l. 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del
Articulo 22 (en Colombia 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad).

b) La peticién para restablecer el derecho deberd exponer las razones por las que no
se ha observado el plazo fijado en el Articulo 22.

c) La legislacién colombiana exige:

l. El pago de una tasa por la peticion del restablecimiento del derecho, para
conocer el valor exacto hay que consultar la resolucién de tarifas vigentes para
propiedad industrial en la pagina web http://www.sic.gov.co/es/
web/guest/normas-de-propiedad-industrial;

Il. La presentacion de una declaracién u otras pruebas en apoyo de las razones
mencionadas en el parrafo b).

d) La Oficina designada, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio,
no rechazara una peticion de restablecimiento del derecho sin dar al solicitante la
posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo
razonable segtin el caso.

P Solicitud de Restablecimiento del derecho de prioridad
La ley colombiana de patente no permite el restablecimiento de la prioridad. Incluso si la

restauracion de la prioridad fue admitida por la Oficina Receptora, dicha prioridad no
sera aceptada en Colombia.

X Solicitud de incorporacion de informacion por referencia

La Oficina Colombiana de Patentes acepta incorporaciones por referencia, pero como
todos las OD/OE. Si la incorporaciéon por referencia fue permitida por la Oficina
Receptora en el que se presento la solicitud, puede haber una revisién limitada de tal
incorporacion.
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PCT Contracting States and Two-letter Codes (147 on 3 May 2013)
AE United Arab Emirates IL Israel CR Costa Rica ML Mali (OA)2 SE Sweden (EP)
AG Antigua and Barbuda IN India CU Cuba MN Mongolia SG Singapore
AL Albania (EP) IS Iceland (EP) CY Cyprus (EP)2 MR Mauritania (OA)2 S| Slovenia (EP)2
AM Armenia (EA) IT Italy (EP)2 CZ Czech Republic (EP) MT Malta (EP)? SK Slovakia (EP)
AO Angola JP Japan DE Germany (EP) MW Malawi (AP) SL Sierra Leone (AP)
AT Austria (EP) KE Kenya (AP) DK Denmark (EP) MX Mexico SM San Marino (EP)
AU Australia KG Kyrgyzstan (EA) DM Dominica MY Malaysia SN Senegal (OA)2
AZ Azerbaijan (EA) KM Comoros DO Dominican Republic MZ Mozambique (AP) ST Sao Tome and Principe
BA Bosnia and KN Saint Kitts and Nevis DZ Algeria NA Namibia (AP) SV El Salvador
Herzegovina' KP Democratic People’s EC Ecuador NE Niger (OA)2 SY Syrian Arab Republic
BB Barbados Republic of Korea EE Estonia (EP) NG Nigeria SZ Swaziland (AP)2
BE Belgium (EP)2 KR Republic of Korea EG Egypt NI Nicaragua TD Chad (OA)?
BF Burkina Faso (OA) KZ Kazakhstan (EA) ES Spain (EP) NL Netherlands (EP)2 TG Togo (OA)?
BG Bulgaria (EP) LA Lao People’s Democratic FI Finland (EP) NO Norway (EP) TH Thailand
BH Bahrain Republic FR France (EP)2 NZ New Zealand TJ Tajikistan (EA)
BJ Benin (OA)? LC Saint Lucia GA Gabon (OA)? OM Oman TM Turkmenistan (EA)
BN Brunei Darussalam LI Liechtenstein (EP) GB United Kingdom (EP) PA Panama TN Tunisia
BR Brazil LK Sri Lanka GD Grenada PE Peru TR Turkey (EP)
BW Botswana (AP) LR Liberia (AP) GE Georgia PG Papua New Guinea TT Trinidad and Tobago
BY Belarus (EA) LS Lesotho (AP) GH Ghana (AP) PH Philippines TZ United Republic of
BZ Belize LT Lithuania (EP) GM Gambia (AP) PL Poland (EP) Tanzania (AP)
CA Canada LU Luxembourg (EP) GN Guinea (OA)? PT Portugal (EP) UA Ukraine
CF Central African LV Latvia (EP)2 GQ Equatorial Guinea (OA)? QA Qatar UG Uganda (AP)
Republic (OA)? LY Libya GR Greece (EP)2 RO Romania (EP) US United States of America
CG Congo (OA)2 MA Morocco GT Guatemala RS Serbia (EP)? UZ Uzbekistan
CH Switzerland (EP) MC Monaco (EP)? GW Guinea-Bissau (OA)2 RU Russian Federation (EA) VC Saint Vincent and the
Cl Céte d'lvoire (OA)2 MD Republic of Moldovas HN Honduras RW Rwanda (AP)4 Grenadines
CL Chile ME Montenegro1 HR Croatia (EP) SA Saudi Arabia VN Viet Nam
CM Cameroon (OA)2 MG Madagascar HU Hungary (EP) (from 3 August 2013) ZA South Africa
CN China MK The former Yugoslav ID Indonesia SC Seychelles ZM Zambia (AP)
CO Colombia Republic of Macedonia (EP) |E Ireland (EP)2 SD Sudan (AP) ZW Zimbabwe (AP)

1 Extension of European patent possible
2 May only be designated for a regional patent (the “national route” via the PCT has been closed).
3 Only international applications filed before 26 April 2012 include the designation of this State for a Eurasian patent.

4 Only international applications filed on or after 24 September 2011 include the designation of this State for an ARIPO patent.

Where a State can be designated for a regional patent, the two-letter code for the regional patent concerned is indicated in parentheses (AP = ARIPO patent, EA=

Eurasian patent, EP = European patent, OA= OAPI patent).

Important: This listincludes all States that have adhered to the PCT by the date shown in the heading. Any State indicated in bold italics has adhered to the PCT
but will only become bound by the PCT on the date shown in parentheses; it will not be considered to have been designated in international applications filed

before that date.

Note that even though the filing of a request constitutes under PCT Rule 4.9(a) the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international
filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents, applicants should always
use the latest versions of the request form (PCT/R0O/101) and demand form (PCT/IPEA/401)(the latest versions are dated 16 September 2012) or; if filing the
request using the PCT-EASY features of the PCTSAFE software, the latest version of that software (which is available at: http://www.wipo.int/pct-safe/en/). The
request and demand forms can be printed from the website, in editable PDF format, at: http://www.wipo.int/pct/en/forms/, or obtained from receiving Offices or the
International Bureau, or, in the case of the demand form, also from International Preliminary Examining Authorities.

A Y
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Anexo lll. Plazos para entrar en las fases nacional y regional segtin los Capitulos | y Il del PCT
(En meses contados a partir de la fecha de prioridad) (Situacién al 7 de septiembre de 2012)

. . . Capitulo | Capitulo Il
Oficina designada/elegida (Segn el Arficulo 22 del PCT)  (Segin el Arficulo 39.1) del PCT)

AE Emiratos Arabes Unidos 30 30
AG Antigua y Barbuda 1 30 30
AL Albania 2 31 31
AM Armenia 3 31 31
AO Angola 1 30 30
AP Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual4 31 31
AT Austria 2 30 30
AUAustralia 31 31
AZ Azerbaiyan 3 30 31
BA Bosnia y Herzegovina 34 34
BB Barbados 30 30
BG Bulgaria 2 31 31
BH Bahrein 30 30
BN Brunéi Darussalam 1 30 30
BR Brasil 30 30
BW Botswana 5 31 31
BY Belars 3 31 31
BZ Belice 30 306
CA Canada 30 (427) 30 (427)
CH Suiza 2,8 30 30
CL Chile 30 30
CN China 30 30
CO Colombia 31 31
CR Costa Rica 31 31
CU Cuba 30 30
CZ Republica Checa 2 31 31
DE Alemania 2 30 30
DK Dinamarca 2 319 319
DM Dominica 1 30 30
DO Republica Dominicana 30 30
DZ Argelia 31 31
EA Organizacion Euroasiatica de Patentes 31 31
EC Ecuador 31 31
EE Estonia 2 31 31
EG Egipto 30 30
EP Organizacion europea de patentes 10 31 31
ES Espafia 2 30 30
Fl Finlandia 2 31 31
GB Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte 2 31 31
GD Granada 1 30 30
GE Georgia 31 31
GH Ghana 5 30 30
GM Gambia 5 30 31
GT Guatemala 30 30
HN Honduras 30 30
HR Croatia 2 31 31
HU Hungary 2 31 31
ID Indonesia 3111 3111
IL Israel 30 30
IN India 31 31
IS Islandia 2 31 31
JP Japén 30 30
KE Kenya 5 30 30
KG Kirguistan 3 31 31
KM Comoras 1 30 30
KN Saint Kitts y Nevis 1 30 30
KP Republica Popular Democrética de Corea 30 30
KR Republica de Corea 31 31
KZ Kazajstan 3 31 31
LA Republica Democratica Popular Lao 1 30 30
LC Santa Lucia 1 30 30
LK Sri Lanka 30 30
LR Liberia s 30 31
LS Lesothos 30 31
LT Lituania 2 31 31
LU Luxemburgo 2 2012 30
LY Libya 1 30 30
MA Marruecos 31 31

MD la Republica de Moldova 3 31 31
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. . . Capitulo | Capitulo Il

Oficina designada/elegida (Segn el Arficulo 22 del PCT)  (Segin el Arficulo 39.1) del PCT)
ME Montenegro 1 30 30
MG Madagascar 30 30
MK la ex Republica Yugoslava de Macedonia 2 31 31
MN Mongolia 31 31
MW Malawi 5 30 30
MX México 30 30
MY Malasia 30 30
MZ Mozambique 5 31 31
NA Namibia 5 31 31
NG Nigeria 30 30
NI Nicaragua 30 30
NO Noruega 2 31 31
NZ Nueva Zelandia 31 31
OA Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual 13 30 30

Oman 30 30
PA Panama 1 30 30
PE Peru 30 30
PG Papua Nueva Guinea 31 31
PH Filipinas 30 (317) 30 (317)
PL Polonia 2 30 30
PT Portugal 2 30 30
QA Katar 1 30 30
RO Rumania 2 30 30
RS Serbia 2 3014 3014
RU Federacion de Rusia 3 31 31
RW Ruanda 1 30 30
SC Seychelles 31 31
SD Sudan 5 30 30
SE Suecia 2 31 31
SG Singapur 30 30
SK Eslovaquia 2 31 31
SL Sierra Leone 5 31 31
SM San Marino 2 31 31
ST Santo Tomé y Principe 1 30 30
SV El Salvador 30 30
SY Republica Arabe Siria 31 31
TH Tailandia 30 30
TJ Tayikistan 3 30 31
TM Turkmenistan 3 30 31
TN Tlnez 1 30 30
TR Turquia 2 30 (337) 30 (337)
TT Trinidad y Tabago 30 31
TZ Republica Unida de Tanzania 5 2112 31
UA Ucrania 31 31
UG Uganda 5 2112 31
US Estados Unidos de América 30 30
UZ Uzbekistan 31 31
V/C San Vicente y las Granadinas 30 30
VN Viet Nam 31 31
ZA Sudéfrica 31 31
ZM Zambia 5 30 30
Z\W Zimbabwe 5 30 31

1 En caso de faltar la informacion suministrada por la Oficina en cuestion, los plazos indicados son los que se aplicarian normalmente segun los Articulos
22.1) y 39.1) a) del PCT. Si la Oficina decide aplicar plazos mas largos, se publicara esta informacion en el boletin PCT Newsletter (en inglés).

2 Enel caso de que un Estado fuera designado o elegido a los efectos de una patente europea, véase la ribrica EP como Oficina designada o elegida
(DOJEP) para conocer los plazos aplicables.

3 Enel caso de que un Estado fuera designado o elegido a los efectos de una patente euroasiatica, véase la ribrica EA como Oficina designada o elegida
(DO/EO) para conocer los plazos aplicables.

4 Esta Oficina (en inglés) actiia como DO/EO para el siguiente Estado que no actlia en capacidad de DO/EO: SZ.

5 Sise designa a los efectos de una patente ARIPO, véase AP como DO/EQ para conocer los plazos aplicables.

6 Se podra extender el plazo si el solicitante lo pide por escrito.

7 Plazo aplicable en caso de que el solicitante pague la tasa adicional por entrada tardia en fase nacional (para mas detalles consultar el capitulo nacional
correspondiente de la Guia del Solicitante PCT (en inglés) (en francés)).

8 Esta Oficina (en inglés) actiia como DO/EQ para el siguiente Estado que no actdia en capacidad de DO/EO: LI.

9 Se aplica un plazo especial de 20 meses con respecto al territorio danés de las Islas Feroe.

10 Esta Oficina (en inglés) actiia como DO/EQ para los siguientes Estados que no actuan en capacidad de DO/EO: BE, CY, FR, GR, IE, IT, LV, MC, MT, NL, SI.

11 Este plazo se podra extender con la condicion de que el solicitante pague una tasa adicional por entrada tardia en fase nacional (en inglés).

12 Esta Oficina ha notificado a la Oficina Internacional de su incompatibilidad con el plazo establecido en virtud del Articulo 22.1) del PCT, en su forma modi-
ficada, en vigor desde el 1 de abril de 2002 - no aplica aun el plazo de los 30 meses para la entrada en fase nacional.

13 Esta Oficina (en inglés) actiia como DO/EO para los siguientes Estados que no actuan en capacidad de DO/EO: BF, BJ, CF, CG, Cl, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG.

14 Se podra extender el plazo por 30 dias si el solicitante paga una tasa adicional por entrada tardia en fase nacional (en inglés).
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P C T pr— Para uso de la Oficina receptora Ginicamente m——

Solicitud internacional N°

PETITORIO

Fecha de presentacion internacional

El abajo firmante pide que la presente solicitud
internacional sea tramitada con arreglo al Tratado de . L .
Cooperacién en materia de Patentes. Nombre de la Oficina receptora y “Solicitud internacional PCT”

Referencia al expediente del solicitante o del mandatario (si se desea)

(como maximo, 12 caracteres) RMO001 (1 )

Recuadro N°I TITULO DE LA INVENCION

MAQUINA ENSILADORA DE MAIZ  (2)

Recuadro N°II  SOLICITANTE E] Esta persona también es inventor.

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la |N° de teléfono
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el cédigo postal y el nombre del pais.
El pais de la direccion indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se (571 )6236543 (5)
indica mas abajo el Estado de domicilio.)

MECANIZADOS S.A (3) N° de facsimil
Avda. Las Americas No. 45-32  (4) (571)6574321  (6)
Bogota D.C.

Ne de registro del solicitante en la Oficina

Colombia

Autorizacién a utilizar el correo-e. Al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina receptora, la Administracion de
busqueda internacional, la Oficina Internacional y la Administracion de examen preliminar internacional a utilizar la direccion de correo-e que
se indica en este recuadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas asi lo desean

como copias previas por via electronica seguidas de las [ por correo electronico exclusivamente (no se enviara ninguna
notificaciones en papel o, notificacion en papel)
Direccion de correo-e:
Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):
COLOMBIA (7) COLOMBIA (8)
Es&ﬁ:ﬁg%zf:z & todos los Estados designados D los Estados indicados en el recuadro suplementario

Recuadro N° III OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

x Los demas solicitantes y/o (demas) inventores se indican en una hoja de continuacion.

Recuadro N° IV MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN; O DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA

La persona abajo identificada se nombra/ha sido nombrada para actuar en nombre del/ & X E] i
de los solicitante(s) ante las administraciones internacionales competentes como: mandatario representante comun

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | N° de teléfono

designacion oficial completa. En la direccién deben figurar el codigo postal
v el nombre del pais.) (571 )645231 2

SANCHEZ BUITRAGO, Pablo Emilio (12) N° de facsimil

Cra. 4 No. 70-33 oficina 405 (571) 6789322

Bogota D.C. - - -
Colombia Ne de registro del mandatario en la Oficina

Autorizacién a utilizar el correo-e. Al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina receptora, la Administracion de
busqueda internacional, la Oficina Internacional y la Administracién de examen preliminar internacional a utilizar la direccion de correo-e que
se indica en este recuadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas asi lo desean
[ como copias previas por via electronica seguidas de las [X] por correo electronico exclusivamente (no se enviara ninguna
notificaciones en papel o, notificacion en papel)
Direcciénde correo-e: pabloesanchez@gmail.com

Direccion para la correspondencia: marquese esta casilla cuando no se nombre/se haya nombrado ningiin mandatario o representante
comun y el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una direccion especial a la que deba enviarse la correspondencia.

Formulario PCT/RO/101 (primera hoja) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Recuadro N°III  OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el petitorio.

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | Esta persona es:
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el codigo postal y el nombre del pais.
El pais de la direccién indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se D solicitante inicamente
indica mas abajo el Estado de domicilio.)

SALAZAR MOJICA Luis Emesto  (9) X solicitante ¢ inventor

Calle 45 No. 30-12 D invi?tor unizarglentz (si sel marca esta
Bogota D.C. casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)
Colombia N de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Esta persona es

solicitante para: x todos los Estados designados D los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la Esta persona es:
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el cédigo postal y el nombre del pais. . .
El pais de la direccién indicada en este recuadro es el Estado (es decir, pais) de domicilio del & solicitante Ginicamente
solicitante si no se indica mds abajo el Estado de domicilio.)

SMITH, Lawrence (10) [ solicitante e inventor

1561 S. Burton Way D inventor unicamente (si se marca esta
West HoIIywood California 90048 casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)
us Ne de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

us us

E:figz;stgl};f; D todos los Estados designados g los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | Esta persona es:
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el codigo postal y el nombre del pais. L. L, .
El pais de la direccién indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se D solicitante inicamente
indica mds abajo el Estado de domicilio.)

D solicitante e inventor

D inventor Unicamente (si se marca esta
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Ne de registro del solicitante en la Oficina

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):
Esta persona es . S .
solicil:ante para: D todos los Estados designados D los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | Esta persona es:
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el codigo postal y el nombre del pais. - L.
El pais de la direccion indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se D solicitante inicamente
indica mas abajo el Estado de domicilio.)

D solicitante e inventor

D inventor Unicamente (si se marca esta
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)|

Ne de registro del solicitante en la Oficina

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):
Esta persona es . s .
soliciliante para: D todos los Estados designados D los Estados indicados en el recuadro suplementario

D Los demas solicitantes y/o (demas) inventores se indican en otra hoja de continuacion.

Formulario PCT/RO/101 (hoja de continuacion) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Recuadro suplementario

Si no se utilizase el recuadro suplementario, no serd necesario incluir esta hoja en el petitorio.

i)

iii)

Si cualquiera de los recuadros, excepto los Recuadros N* VIILi)
av), para los que se incluye un recuadro de continuacion especial,
no bastase para contener todas las informaciones:  escribir
“continuacion del Recuadro N° ...” [indicar el nimero del
recuadro] y proporcionar las informaciones segun las
instrucciones facilitadas en el recuadro en que el espacio era
insuficiente, en particular:

si hay mds de una persona como solicitante y/o inventor y no se
cuenta con una “hoja de continuacion”: escribir “continuacion
del Recuadro N° III” y proporcionar para cada persona
suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas
en el Recuadro N° III. El pais de la direccion indicada en este
recuadro es el Estado (es decir, pais) de domicilio del solicitante
si no se indica mas abajo el Estado de domicilio;

si, en el Recuadro N° I1 o en los subrecuadros del Recuadro N° I11,
se ha marcado la casilla “los Estados indicados en el recuadro
suplementario”: escribir “continuacion del Recuadro N° Il o
“continuacion del Recuadro N° III” o “continuacion de los
Recuadros N* Il y III” (segun proceda), indicar el nombre del
solicitante o solicitantes en cuestion y, al lado de cada nombre, el
Estado o Estados (o patente ARIPO, euroasidtica, europea o de
la OAPI, en su caso) para los que sea solicitante la persona
mencionada,;

si, en el Recuadro N° 11 o en cualquiera de los subrecuadros del
Recuadro N° 111, el inventor o el solicitante e inventor no es
inventor a los fines de todos los Estados designados: escribir
“continuacion del Recuadro N° II” o “continuacion del
Recuadro N° I1I"”" o “continuacion de los Recuadros N Il y 111"
(segiin proceda), indicar el nombre del inventor o inventores y,
al lado de cada nombre, el Estado o Estados (o patente ARIPO,
euroasidtica, europea o de la OAPI, en su caso) para los que sea
inventor la persona mencionada;

si ademdas del datario o datarios indicados en el
Recuadro N° 1V, hubiese mandatarios adicionales: escribir
“continuacion del Recuadro N° IV y proporcionar para cada
mandatario adicional el mismo tipo de informaciones que las
que se solicitan en el Recuadro N° 1V;

si, en el Recuadro N° VI, se reivindica la prioridad de mds de tres
solicitudes anteriores:  escribir ‘“continuacion del
Recuadro N° VI” y proporcionar para cada solicitud anterior
suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas
en el Recuadro N° VI.

Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada,
en ciertos Estados designados, como una solicitud de patente de
adicion, de certificado de adicion, de certificado de inventor de
adicion o de certificado de utilidad de adicion: en este caso,
escribir el nombre o el cédigo de dos letras de cada Estado
designado en cuestion acomparado de la mencion “patente de
adicion”, “certificado de adicion”, “certificado de inventor de
adicion” o “certificado de utilidad de adicion”, el nimero del
titulo principal o de la solicitud principal, asi como la fecha de
concesion del titulo principal o de presentacion de la solicitud
principal (Reglas 4.11.a)i) y 49bis.1.a) o b)).

Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada,
en los Estados Unidos de América, como una “continuacion”o
“continuacion en parte” de una solicitud anterior: en este caso,
escribir “Estados Unidos de América” o “US” acompariado de
la mencion “contii ion” o “conti ion en parte” asi como
el niimero y la fecha de presentacion de la solicitud principal
(Reglas 4.11.a)ii) y 49bis.1.d)).

Continuacion del Recuadro No.lll (11)
Smith Lawrence: Seychelles
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Recuadro N°V  DESIGNACIONES

Segin la Regla 4.9.a), la presentacion de este petitorio constituye la designacion de todos los Estados contratantes vinculados por el PCT
en la fecha de presentacion internacional a efectos de todo tipo de proteccion disponible y, cuando proceda, de la concesion tanto de patentes
regionales como de patentes nacionales.
Sin embargo,

DE Alemania no se designa para ninglin tipo de proteccion nacional

JP Jap6n no se designa para ningun tipo de proteccion nacional

KR Republica de Corea no se designa para ningiin tipo de proteccion nacional

(Se puede utilizar las casillas de arriba para excluir (de manera irrevocable) las designaciones en cuestion, a condicion de que la
solicitud internacional, en la fecha de presentacion o ulteriormente segin la Regla 26bis.1, reivindique en el Recuadro N° VI la
prioridad de una solicitud nacional anterior presentada en el Estado en cuestion, para evitar que, en virtud de la ley nacional, cesen
los efectos de esta solicitud anterior).

Recuadro N° VI REIVINDICACION DE PRIORIDAD Y DOCUMENTO DE PRIORIDAD

Se reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes anteriores:

Si la solicitud anterior es:

Fecha de presentacion de la Numero de la — -
solicitud anterior solicitud anterior solicitud nacional: solicitud regional: solicitud internacional:
(dia/mes/aiio) pais 0 miembro de la OMC Oficina regional Oficina receptora

Punto (1) 1245678 co
18 de Octubre de 2011

18/10/2011

Punto (2)

Punto (3)

D En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales

Presentacién del (de los) documento(s) de prioridad:

g Sepide alaOficina receptora que prepare y transmita a la Oficina Internacional una copia certificada de la o las solicitudes anteriores
(tinicamente si esta o estas solicitudes anteriores han sido presentadas en la Oficina que, a los fines de esta solicitud internacional,
es la Oficina receptora) indicadas arriba como:

D todos los puntos Punto (1) D Punto (2) E] Punto (3) E] otros, ver recuadro suplementario

D Se pide a la Oficina Internacional que obtenga en una biblioteca digital una copia certificada de la o las solicitudes anteriores
indicadas arriba, usando el codigo o los codigos de acceso, si los hay, indicados a continuacion (si la Oficina Internacional tiene
acceso a esta o estas solicitudes anteriores en una biblioteca digital):

[]Punto (1) [] Punto (2) [] punto 3) [ otros, ver ]
codigo de acceso codigo de acceso codigo de acceso recuadro suplementario

Restaurar el derecho de prioridad: se solicita a la Oficina receptora que restaure el derecho de prioridad respecto a la(s) solicitud(es)
anterior(es) indicada(s) mas arriba o en el recuadro suplementario como punto(s): ( ). (Véanse también las
Notas del Recuadro N° VI; se dardn informaciones mas amplias que apoyen la peticion de restauracion del derecho de prioridad).

Incorporacion por referencia: cuando un elemento de la solicitud internacional mencionado en el Articulo 11.1)iii)d) o e) o una parte
de la descripcion, de las reivindicaciones o de los dibujos mencionada en la Regla 20.5.a) no esta contenido en otro lugar en esta solicitud
internacional pero figura integramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la fecha en la que uno o varios elementos
mencionados en el Articulo 11.1)iii) fueron recibidos inicialmente por la Oficina receptora, ese elemento o esa parte, a reserva de
confirmacion segin la Regla 20.6, se incorporara por referencia en esta solicitud internacional a los efectos de la Regla 20.6.

Recuadro N° VII  ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Eleccion de la Administracién encargada de la busqueda internacional (si mds de una Administracion encargada de la biisqueda internacional
es competente para efectuar la busqueda internacional, indiquese el nombre de la Administracion elegida; se puede utilizar el codigo de dos letras):

Formulario PCT/RO/101 (segunda hoja) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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HojaNe ...9. ..
Continuacion del Recuadro N°VII UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA ANTERIOR,
REFERENCIA A ESA BUSQUEDA

x Se pide a la ISA que se indica en el Recuadro N° VII que tenga en cuenta los resultados de las busquedas anteriores que figuran
a continuacion (véanse también las notas relativas al Recuadro N° VII; utilizacion de los resultados de mas de una biisqueda

anterior)
Fecha de presentacion (dia/mes/aiio) Numero de solicitud Pais (u Oficina regional)
20/10/2011 435621 ES

E] Declaracion (Regla 4.12.ii): la presente solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud respecto
de la cual se ha llevado a cabo la bisqueda anterior, con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.

IZ Disponibilidad de documentos: laISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables,
por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bis.1.1)):

E una copia de los resultados de la busqueda anterior,*
una copia de la solicitud anterior,
una traduccion de la solicitud anterior a un idioma aceptado por la ISA,

E una traduccion de los resultados de la bisqueda anterior a un idioma aceptado por la ISA,

D una copia de los documentos mencionados en los resultados de la bisqueda anterior (si dispone de tal informacion, sirvase
indicar a continuacion los documentos que la ISA puede obtener)

D Envio de una copia de los resultados de la busqueda anterior y de otros documentos (cuando la busqueda anterior no haya
sido llevada a cabo por la ISA indicada anteriormente, sino por la misma Oficina que desempeiia las funciones de Oficina
receptora): se pide a la Oficina receptora que prepare y remita a la ISA los siguientes documentos (Regla 12bis.1.c)):

una copia de los resultados de la biisqueda anterior,*
una copia de la solicitud anterior,
una copia de los documentos mencionados en los resultados de la bisqueda anterior
* Cuando los resultados de la busqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante la Oficina

receptora, se pide al solicitante que los presente a la Oficina receptora (Regla 12bis.1.a)) (Véase el punto 11 de la lista de verificacion
vy también las notas relativas al Recuadro N° VII)

Fecha de presentacion (dia/mes/aiio) Numero de solicitud Pais (u Oficina regional)

D Declaracion (Regla 4.12.ii): la presente solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud respecto
de la cual se ha llevado a cabo la bisqueda anterior, con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.

D Disponibilidad de documentos: laISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables,

por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bis.1.1)):

D una copia de los resultados de la bisqueda anterior,*

D una copia de la solicitud anterior,
una traduccion de la solicitud anterior a un idioma aceptado por la ISA,

B una traduccion de los resultados de la busqueda anterior a un idioma aceptado por la ISA,

D una copia de los documentos mencionados en los resultados de la busqueda anterior (si dispone de tal informacion, sirvase
indicar a continuacion los documentos que la ISA puede obtener)

D Envio de una copia de los resultados de la biisqueda anterior y de otros documentos (cuando la busqueda anterior no haya
sido llevada a cabo por la ISA indicada anteriormente, sino por la misma Oficina que desempeiia las funciones de Oficina
receptora): se pide a la Oficina receptora que prepare y remita a la ISA los siguientes documentos (Regla 12bis.1.c)):

una copia de los resultados de la busqueda anterior,*
D una copia de la solicitud anterior,
una copia de los documentos mencionados en los resultados de la busqueda anterior
* Cuando los resultados de la busqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante la Oficina
receptora, se pide al solicitante que los presente a la Oficinareceptora (Regla 12bis.1.a)) (Véase el punto 11 de la lista de verificacion
y también las notas relativas al Recuadro N° VII)

E] Se indican otras busquedas anteriores

Recuadro N° VIII. DECLARACIONES

Las siguientes declaraciones se contienen en los Recuadros N VIILi) a v) (mdrquense las casillas indicadas Ntmero de
abajo que correspondan, e indiquese el nimero de cada tipo de declaracién en la columna de la derecha) declaraciones
D Recuadro N°VIILi)  Declaracion sobre la identidad del inventor

x Recuadro N° VIILii)  Declaracion sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion
internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente : 1

D Recuadro N° VIILiii)  Declaracion sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion
internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior

D Recuadro N° VIILiv)  Declaracion sobre la calidad de inventor (solo para la designacion de los
Estados Unidos de América)

E] Recuadro N°VIIL.v)  Declaracion sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la
falta de novedad
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Recuadro N° VIILi) DECLARACION: IDENTIDAD DEL INVENTOR

La declaracion debe ajustarse a la redaccion homologada prevista en la Instruccion 211; ver las notas relativas a los Recuadros N* VIII, VIILi)
av) (generalidades) y las notas especificas al Recuadro N° VIILi). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaracion sobre la identidad del inventor (Reglas 4.17.1) y 51bis.1.a)i)):

D Esta declaracion contintia en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILi)”.

Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaracion i)) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Recuadro N° VIILii) DECLARACION: DERECHO PARA SOLICITAR Y QUE SEA CONCEDIDA UNA PATENTE

La declaracion debe ajustarse a la redaccion homologada, prevista en la Instruccion 212; ver las notas relativas a los Recuadros N* VIII, VIIL.i)
av) (generalidades) y las notas especificas al Recuadro N° VIILii). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaracion sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente
(Reglas 4.17.ii) y 51bis.1.a)ii)), en caso de que no proceda la declaracion segun la Regla 4.17.iv):

respecto de esta solicitud (13)

MECANIZADOS S.A, tiene derecho a solicitar y a que se le sea concedida una patente
en virtud de lo siguiente:

una cesion de

SALAZAR MOJICA, Luis Ernesto, Calle 45 No. 30-12, Bogota, Colombia
a MECANIZADOS S.A, fechada el 12 de febrero de 2011 (02.12.2011)

Esta declaracion se hace para todas las designaciones

D Esta declaracion continta en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILii)”.
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Recuadro N° VIILiii) DECLARACION: DERECHO A REIVINDICAR LA PRIORIDAD

La declaracion debe ajustarse a la redaccion homologada prevista en la Instruccion 213, ver las notas relativas a los Recuadros N* VIII, VII1.i)
a v) (generalidades) y las notas especificas al Recuadro N° VIILiii). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaracion sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentacion internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior que
se especifica mas abajo, cuando el solicitante no es el solicitante que presento la solicitud anterior o cuando el nombre del solicitante ha
cambiado desde la presentacion de la solicitud anterior (Reglas 4.17.iii) y 51bis.1.a)iii)):

D Esta declaracion continua en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILiii)”.
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Recuadro N° VIILiv) DECLARACION SOBRE LA CALIDAD DE INVENTOR (sélo para la designacion de los Estados Unidos de
América)

Estadeclaracion debe ajustarse al siguiente modelo de redaccion prevista en la Instruccion 214; ver Notas a los Recuadros N* VIII, VIILi) av)
(generalidades)y las Notas especificas al Recuadro N°VIILiv). Sino se utiliza esterecuadro, esta hojano se debe incluir en el petitorio.

Declaracién sobre la calidad de inventor (Reglas 4.17.iv) y 51bis.1.a)iv))
para la designacion de los Estados Unidos de América:

Por la presente declaro que creo ser el verdadero inventor o coinventor de la invencion reivindicada en la solicitud.
Esta declaracion se refiere a la solicitud internacional de que forma parte (si se presenta la declaracion con la solicitud).

Esta declaracion se refiere a la solicitud internacional N°PCT/ ... ... ... oo o .. (si se presenta la declaracion segun la
Regla 26ter).

Por la presente declaro que hice o autoricé que se hiciera la solicitud internacional que antecede.

Por la presente reconozco que cualquier declaracion intencionadamente falsa se sancionara con multa, pena de prision de hasta cinco (5)
afios 0 ambas segun la Seccion 1001 del Titulo 18 del Codigo de Estados Unidos (United States Code (U.S.C.)).

(La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

D Esta declaracion contintia en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILiv)”.
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Recuadro N° VIILv) DECLARACION: DIVULGACIONES NO PERJUDICIALES O EXCEPCIONES A LA FALTA DE
NOVEDAD

La declaracion debe ajustarse a la redaccion homologada prevista en la Instruccion 215, ver las notas relativas a los Recuadros N* VIII,
VIILi) av) (generalidades) y las notas especificas al Recuadro N° VIILv). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaracion sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad (Reglas 4.17.v) y 51bis.1.a)v)):

D Esta declaracion continua en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILv)”.

Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaracion v)) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Continuacién del Recuadro N° VIITi)av) DECLARACION

Si alguno de los Recuadros N* VIILi) a v) no basta para incluir todas las informaciones, incluido el caso de que se deba nombrar mds de
dos inventores en el Recuadro N° VIILiv), indiquese "Continuacion del Recuadro N° VIIL..." (completar el mimero del recuadro precisando
el punto) e inclityanse las informaciones del mismo modo que se exige para el recuadro cuyo espacio era insuficiente. Si se precisa espacio
suplementario en dos o varias declaraciones, se debe utilizar un recuadro de continuacion separado para continuar cada declaracion. Si
no se utiliza el presente recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.
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Hoja N° 2.

Recuadro N°IX LISTA DE VERIFICACION para las presentaciones en PAPEL - esta hoja se emplea exclusivamente para lag|
solicitudes internacionales presentadas en PAPEL

La presente solicitud internacional Numero | La presente solicitud internacional va acompaiiada del(los) Numero de
contiene lo siguiente: de hojas | siguiente(s) documento(s) (marcar las casillas que procedan e documentos
indicar en la columna de la derecha el niimero de cada documento):

L 1. X hojade calculodetasas ............. ... ... .. ... :
a) petitorio (PCT/RO/101)

(incluidas las hojas 2. [ poder separado original ........................... :
de declaracion y .
suplementarias) ... : 4| 3.0 poder general original ........................... :

L, 4. [0 copia del poder general; numero de referencia: ........
b) descripcion (exceptuando

la parte de la descripcion

reservada a la lista de 5. documento(s) de prioridad identificado(s) en el
secuencias Recuadro N° VI como punto o puntos . ................ :
(vease el punto f) infra) ....... : 16
6. [ traduccién de la solicitud internacional al
¢) reivindicaciones ............. . 4 (idioma) = . ... :
1 7. [0 indicaciones separadas relativas a microorganismos
d) resumen ... : depositados o a otro material biologico ...............:
e) dibujos (ensucaso) .......... : 2| 8. O copiaen formato electronico (Anexo C/ST. 25, formato
texto,) con soportes logicos de la lista de secuencias que
f) parte de la descripcion no forma parte de la solicitud internacional, entregada
reservada a la lista unicamente a los fines de la bisqueda internacional en
de secuencias virtud de la Regla 13¢er (indicar el tipo y el nimero de
(ensucaso)...........o.ouun.. : soportes 10gicos) . ... i

9. [0 unadeclaracion confirmando que “la informacion
registrada en formato electrénico en virtud de la
Nimero total de hojas: : 27 Regla 13ter es idéntica a la lista de secuencias tal como
se presento en papel en la solicitud internacional” ... ... ... :

10. [ copia de los resultados de busquedas anteriores
(Regla 12bis.1.2)) .. oo oo v :

11. [ otros (especifiquese): ..............................:

Figura de los dibujos que Idioma de presentacién de la 5
debe acompaniar el resumen: 1 solicitud internacional: ESPANOL

Recuadro N° X FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMUN
Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio).

(14)
Pablo Emilio Sanchez Buitrago

Para uso de la Oficina receptora unicamente

1. Fecha efectiva de recepcion de la 2. Dibujos:
pretendida solicitud internacional:
E] recibidos:

3. Fecha efectiva de recepcion, rectificada en razon de la recepcion
ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que
completen la pretendida solicitud internacional:

4. Fecha de recepcion, dentro de plazo, de las correcciones E] no recibidos:
requeridas segun el Articulo 11.2) del PCT:

5. Administracion encargada de la busqueda internacional 6. E] Tyansmisibr} de la copia para la
especificada por el solicitante: ISA / busqueda diferida hasta que se pague la
tasa de bisqueda.

Para uso de la Oficina Internacional inicamente

Fecha de recepcion del ejemplar original
por la Oficina Internacional:

Formulario PCT/RO/101 (ultima hoja — papel) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Esta hoja no forma parte de la solicitud internacional y no cuenta como una de sus hojas.

PCT

HOJA DE CALCULO DE TASAS
Anexo al petitorio

pr—Para uso de la Oficina receptora inicamente s—

Solicitud internacional N°

Referencia al expediente del

solicitante o del mandatario RM0Q1 (1 ) Sello con la fecha de la Oficina receptora

Solicitante

CALCULO DE LAS TASAS PRESCRITAS
l.TASADETRANSMISION......4.......A4.4I

[T]
2. TASADEBUSQUEDA . . . . . . oo |

Busqueda internacional a efectuar por

(Si dos o mas Administraciones encargadas de la biisqueda internacional son
competentes respecto de la solicitud internacional, indiquese el nombre de la
Administracion elegida para realizar la biisqueda internacional.)

3. TASA DE PRESENTACION INTERNACIONAL

Escribir el numero total de hojas indicadas en el Recuadro N° IX:

30 primeras hojas

L [

x - [i2]
namero de hojas tasa por hoja
en exceso de 30

Sumar los importes escritos en las casillas il e i2 I
y escribir el total en la casilla I R

(Los solicitantes de ciertos Estados tienen derecho a una reduccion del 90%
de la tasa de presentacion internacional. Si el solicitante tiene (o todos los
solicitantes tienen) tal derecho, se deberd escribir en la casilla I el 10% de la
tasa de presentacion internacional.)

4. TASA POR UN DOCUMENTO DE PRIORIDAD (si fiera aplicable)

5. TASA POR RESTAURACION DEL DERECHO DE PRIORIDAD

(siprocede) . . . . . . . . . . ... |
6. TASA POR DOCUMENTOS RELATIVOS A UNA BUSQUEDA I [ﬁ]
ANTERIOR (si procede) e e

7. TOTAL DE LAS TASAS PAGADERAS . .
Sumar las cantidades escritas en las casillas T, S, I, R RP y ES
y escribir el resultado en la casilla TOTAL

TOTAL

FORMA DE PAGO (no todas las formas de pago son posibles en todas las Oficinas receptoras)

D D giro postal D tarjeta de crédito (los detalles no
deben figurar en esta hoja sino
comunicarse por separado)

D timbres fiscales

autorizacion para E] en efectivo
cargar en la cuenta

corriente (véase infia)

transferencia
bancaria

O O

AUTORIZACION PARA CARGAR (O ABONAR) A UNA CUENTA CORRIENTE
(este modo de pago puede no estar disponible en todas las Oficinas receptoras)

cheque D otros (especifiquese):

Oficina receptora: RO/

D Autorizacion para cargar el total de las tasas indicadas arriba. Cuenta corriente N°:

D (esta casilla solo se puede marcar si lo permiten las condiciones para cuenta

corriente establecidas por la Oficina receptora) Autorizacion para cargar todo Fecha:

importe que falte o para abonar todo excedente en el pago del total de las tasas

indicadas arriba. Nombre :
E] Autorizacion para cargar la tasa por documento de prioridad. Firma:

Formulario PCT/RO/101 (Anexo) (16 de septiembre de 2012)
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ANEXO V
Materia que puede ser excluida de la busqueda internacional
o del examen preliminar

Regla 39 Materia conforme al Articulo 17.2)a)l)
Ninguna Administracion encargada de la busqueda internacional estara obligada a procederala
busqueda en relacion con una solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes (y en
lamedidaen que losea):

I. teorias cientificas y matematicas;

II. variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biolégicos de

produccion de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiolégicos y

los productos de dichos procedimientos;

II. planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o
en materia de juego;

IV. métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como
los métodos de diagnéstico;

V. simples presentaciones de informacion;
VI. programas de ordenador, en la medida en que la Administracion encargada de la
busqueda internacional no disponga de los medios necesarios.
Regla 67 Materia conforme al Articulo 34.4)a)l)
Ninguna Administracion encargada del examen preliminar internacional estara obligada a
efectuar un examen preliminar internacional en relacién con una solicitud internacional cuya
materia sea una de las siguientes, y en lamedida en que lo sea:
|. teorias cientificas y matematicas;
Il. variedades vegetales o razas animales, asi como los procedimientos esencialmente
biolégicos de obtencion de vegetales o animales, distintos de los procedimientos

microbiologicos y de los productos obtenidos por esos procedimientos;

I1I. planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o
en materia de juego;

IV. métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como
métodos de diagnéstico;

V. simples presentaciones de informacion; y
VI. programas de ordenador, en la medida en que la Administracién encargada del examen

preliminar internacional no esté provista de los medios necesarios para efectuar un
examen preliminar internacional en relacién con dichos programas.




La solicitud de examen preliminar internacional debe presentarse direc a la Administracion encargada del examen preliminar

internacional comp o, si son comp varias Administraciones, a una de ellas, a eleccion del solicitante. El solicitante puede indicar
el nombre completo o el codigo de dos letras de esa Administracion encima de la linea que figura a continuacion:

IPEA/

PCT CAPITULO IT

SOLICITUD DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

segun el Articulo 31 del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes,
el abajo firmante pide que la solicitud internacional especificada a continuacion sea objeto
de examen preliminar internacional de conformidad con el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

——— D212 USO de la Administracion encargada del examen preliminar internacional Unicamentc  — ——— ——

Administracion encargada del examen preliminar internacional Fecha de recepcién de la solicitud de examen preliminar internacional

Referencia al expediente del solicitante

Recuadro N° I IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL o del mandatario
Solicitud internacional N° Fecha de presentacion internacional (dia/mes/aiio)] Fecha de prioridad (la més antigua)
(dia/mes/ario)

Titulo de la invencién

Recuadro N° II SOLICITANTE(S)

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | N° de teléfono:
esignacion oficial completa. En la direccion deben figurar el cédigo
postal y el nombre del pais.)

N° de facsimil:

N° de registro del solicitante en la Oficina:

Autorizacion a utilizar el correo-e: al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina Internacional y la Administracion
encargada del examen preliminar internacional a utilizar la direccion de correo-e que se indica en este recuadro para enviar notificaciones
relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas asi lo desean
como copias previas seguidas de las notificaciones en papel o, D por correo electronico exclusivamente (no se enviara ninguna notificacion
en papel)
Direccion de correo-e:

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la designacion oficial completa. En la direccién deben
figurar el cédigo postal y el nombre del pais.)

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

E] Los demas solicitantes se indican en una hoja de continuacion

Formulario PCT/IPEA/401 (primera hoja) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional




ANEXO VI

Solicitud internacional N°

Continuacion del Recuadro N° II SOLICITANTE(S)

Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida
en la solicitud de examen preliminar internacional

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la designacion oficial completa. En la direccién deben
Sfigurar el codigo postal y el nombre del pais.)

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la designacién oficial completa. En la direccion deben
Sfigurar el codigo postal y el nombre del pais.)

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la designacién oficial completa. En la direccién deben
Sfigurar el codigo postal y el nombre del pais.)

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y direccion:  (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la designacion oficial completa. En la direccién deben
figurar el codigo postal y el nombre del pais.)

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

D Los demas solicitantes se indican en otra hoja de continuacion.

Formulario PCT/IPEA/401 (hoja de continuacién) (16 de septiembre de 2012) Kfl:"citit o def‘é%fnsenz lr e{:’ o Viziaurl%gnad;oni 4




ANEXO VI

Solicitud internacional N°

Recuadro N° III MANDATARIO O REPRESENTANTE COMl'JN; O DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA
La persona indicada a continuacion es D mandatario D representante comin

y E] ha sido nombrada anteriormente; también representa al (los) solicitante(s) para el examen preliminar internacional.
E] se nombra por la presente; todo nombramiento anterior de mandatario(s) o de representante comtn queda revocado.

E] se nombra por la presente, especialmente para el procedimiento ante la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, ademas del mandatario o mandatarios o del representante comin nombrados anteriormente.

Nombre y direccion: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la N° de teléfono:
desi; ion oficial pl En la direccion deben figurar el codigo

postal y el nombre del pais.)

N de facsimil:

Ne de registro del mandatario en la Oficina:

Autorizacién a utilizar el correo-e: al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina Internacional y la Administracion
encargada del examen preliminar internacional a utilizar la direccion de correo-e que se indica en este recuadro para enviar notificaciones
relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas asi lo desean

como copias previas seguidas de las notificaciones en papel o, por correo electronico exclusivamente (no se enviara ninguna notificacion

) » en papel
Direccion de correo-e:

Direccién para la correspondencia: marquese esta casilla cuando no se nombre/se haya nombrado ninglin mandatario o representante
comun y el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una direccion especial a la que deba enviarse la correspondencia.

Recuadro N° IV BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Declaracién relativa a las modificaciones:*
1. Elsolicitante desea que el examen preliminar internacional comience sobre la base de:
E] la solicitud internacional tal como ha sido originalmente presentada.
la descripcion E] tal como ha sido originalmente presentada.
E] tal como fue modificada en virtud del Articulo 34.

las reivindicaciones D tal como han sido originalmente presentadas.
D tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 19.
D tal como fueron modificadas en virtud del Articulo 34.

los dibujos D tal como han sido originalmente presentados.

E] tal como fueron modificados en virtud del Articulo 34.

2. El solicitante desea que toda modificacion efectuada a las reivindicaciones en virtud del Articulo 19 se considere invalidada.
q

3. E] Cuando la Administracion encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al
mismo tiempo que la busqueda internacional segtin la Regla 69.1.b), el solicitante solicita a la Administracion encargada del
examen preliminar internacional que difiera el comienzo del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo
aplicable segun la Regla 69.1.d).

4. D El solicitante desea expresamente que el examen preliminar internacional comience antes de la expiracion del plazo
aplicable seglin la Regla 54bis.1.a).

Cuando no se haya marcado ninguna casilla, el examen preliminar internacional comenzara sobre la base de la solicitud internacional
tal como haya sido presentada inicialmente, o, si la Administracion encargada del examen preliminar internacional recibe una copia
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
internacional, comenzara sobre la base de la solicitud internacional asi modificada.

Idi a los efectos del examen pr internacional:

D que es el idioma en el cual la solicitud internacional fue presentada.
que es el idioma de una traduccion aportada a efectos de la busqueda internacional.
D que es el idioma de publicacion de la solicitud internacional.
E] que es el idioma de la traduccion (que debe ser) aportada a efectos del examen preliminar internacional.

Recuadro N°V ELECCION DE ESTADOS

La presentacion de esta solicitud constituye la eleccion de todos los Estados contratantes que han sido designados y que son vinculados
por el Capitulo II del PCT.

Formulario PCT/IPEA/401 (segunda hoja) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional




ANEXO VI

Solicitud internacional N°

Recuadro N° VI LISTA DE VERIFICACION

A efectos del examen preliminar internacional, se adjuntan a la solicitud de examen Para uso de l_a Administraci_(’)n encargada del
preliminar internacional los documentos siguientes en el idioma indicado en el examen preliminar internacional Unicamente

Recuadro N° IV: recibido no recibido
1. traduccion de la solicitud internacional : hojas E] E]
2. modificaciones segun el Articulo 34 : hojas E] D
3. carta que acompana las modificaciones

segun el Articulo 34 (Regla 66.8) : hojas D D
4. copia (0, cuando se requiere, traduccion) de

las modificaciones segun el Articulo 19 : hojas D D
5. copia de la carta que acompafia las modificaciones

segtin el Articulo 19 (Regla 46.5b) y 53.9 : hojas O O
6. copia (o, cuando se requiere, traduccion)

de la declaracion segin el Articulo 19 (Regla 62.1.ii)) hojas ] O
7. otros documentos (precisar) : hojas D D

También se adjunta a la solicitud de examen preliminar internacional el documento o documentos marcados a continuacion:

1. E] hoja de célculo de tasas S. E] lista de secuencias de nucledtidos y/o aminoacidos
en formato electronico

2. poder separado original
D 6. E] otros (especifiquese):

3.[] poder general original

4. E] copia del poder general; numero
de referencia, si hay:

Recuadro N° VII FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMUN
Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer la solicitud de examen preliminar internacional).

Para uso de la Administracion encargada del examen preliminar internacional Gimicamente

1. Fecha efectiva de recepcion de la SOLICITUD DE
EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL:

2. Fecha modificada de recepcion de la solicitud de examen
preliminar internacional, en caso de CORRECCIONES
efectuadas en virtud de la Regla 60.1.b):

3. E] La solicitud de examen preliminar internacional se ha recibido | 6. E] La solicitud de examen preliminar internacional se ha
DESPUES DE laexpiracion de 19 meses contados desde la fecha recibido DESPUES DE la expiracion del plazo segun
de prioridad y no son aplicables los puntos 4 y 5, que siguen. laRegla 54bis.1.a) y no son aplicables los puntos 7y 8,
que siguen.
D Elsolicitante ha sido informado en consecuencia.
7. D La solicitud de examen preliminar internacional se ha

4. E] Lasolicitud de examen preliminar internacional se ha recibido recibido DENTRO del plazo segtin la Regla 54bis.1.a),
DENTRO del plazo de 19 meses contados desde la fecha de prorrogado en virtud de la Regla 80.5.
prioridad, prorrogado en virtud de la Regla 80.5.
8. D Aun cuando la solicitud de examen preliminar
5. D Aun cuando la solicitud de examen preliminar internacional se internacional se haya recibido DESPUES DE la
hayarecibido mas de 19 meses después de la fecha de prioridad, expiracion del plazo seglin la Regla 54bis.1.a), el
el retraso queda EXCUSADO en virtud de la Regla 82. retraso queda EXCUSADO en virtud de la Regla 82.

Para uso de la Oficina Internacional inicamente

Solicitud de examen preliminar internacional recibida de la
Administracion encargada del examen preliminar internacional el:

Formulario PCT/IPEA/401 (filtima hoja) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional
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NOTAS AL FORMULARIO DE LA SOLICITUD DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL (PCT/IPEA/401)

Estas notas estan destinadas a facilitar la utilizacion del formulario de la solicitud de examen preliminar internacional y a dar
ciertas informaciones relativas al examen preliminar internacional previsto en el Capitulo II del Tratado de Cooperacion en materia
de Patentes (PCT). Para una informacion mas detallada véase la publicacion de la OMPI titulada Guia del solicitante PCT,
disponible, junto a otros documentos del PCT relacionados, en el sitio Web de la OMPI: www.wipo.int/pct/es/index.html. Las notas
se basan en las estipulaciones del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y las Instrucciones
Administrativas del Tratado. En caso de divergencia entre estas notas y dichas estipulaciones, seran aplicables estas tltimas.

En el formulario de la solicitud de examen preliminar internacional y en estas notas, se entiende por “Articulo”, “Regla” e
“Instruccion”, las disposiciones del PCT, el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas del PCT, respectivamente.

El formulario debe estar mecanografiado o en letras de imprenta; las casillas pueden marcarse a mano con tinta negra

(Reglas 11.9.a) y b) y 11.14).

La solicitud de examen preliminar internacional y estas Notas se pueden descargar del sitio web de la OMPI, en la direccion

sefialada mas arriba.

INFORMACIONES IMPORTANTES
DE ORDEN GENERAL

,Quién puede presentar una solicitud de examen
preliminar internacional? (Articulo 31.2)a) y Regla 54): una
solicitud de examen preliminar internacional sélo puede ser
presentada por un solicitante que sea nacional de un Estado
contratante obligado por el Capitulo II del PCT o que tenga su
domicilio en tal Estado; ademas, la solicitud internacional debe
haber sido presentada en la Oficina receptora de un Estado
obligado por el Capitulo II, o que actlie para tal Estado. Sihay
varios solicitantes (para los mismos Estados elegidos o para
Estados elegidos diferentes), uno de ellos, por lo menos, debe
cumplir las condiciones requeridas.

;Dénde debe presentarse la solicitud de examen
preliminar internacional? (Articulo 31.6)a)): la solicitud de
examen preliminar internacional debe presentarse en una
Administracion encargada del examen preliminar internacional
(IPEA) competente. La Oficina receptora en la que se haya
presentado la solicitud internacional dara informaciones, previa
peticion, sobre la Administracion encargada del examen
preliminar internacional que sea competente (o véase la Guia del
solicitante PCT, Anexo C). Si fueran competentes varias
Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional, el solicitante debe presentar la solicitud de examen
preliminar internacional en la Administracion de su eleccion (y
pagarle las tasas). Esta Administracion puede indicarse
(preferiblemente por sunombre o por su codigo de dos letras) en
la parte superior de la primera hoja de la solicitud de examen
preliminar internacional, en el espacio previsto a este efecto.

;Cuindo se debe presentar la solicitud de examen
preliminar internacional? (Articulo 39.1) y Regla 54bis.1):
como ciertas Oficinas designadas todavia no estan vinculadas
por el plazo de 30 meses segun el Articulo 22 para la entrada en
la fase nacional, la solicitud de examen preliminar internacional
—dado que contiene la eleccion exigida de Estados designados—
se debera presentar dentro de 19 meses desde la fecha de
prioridad, si el solicitante desea retrasar la entrada en la fase
nacional de 20 hasta 30 meses respecto de esas Oficinas. Para
informacion actualizada respecto de esas Oficinas, véase la
Guia del Solicitante PCT, Capitulos Nacionales, Resimenes, en
el sitio Web de la OMPI mencionado arriba. Cabe recordar que
el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad se aplica a todas
las demas Oficinas, haya sido presentada o no, una solicitud de
examen preliminar internacional.

Si el solicitante desea presentar una solicitud de examen
preliminar internacional por otro motivo que el explicado arriba,
el plazo aplicable para la presentacion de tal solicitud es de tres
meses desde la fecha de transmision del informe de busqueda
internacional o de la declaracion mencionada en el

Articulo 17.2)a) y de la opinion escrita establecida por la
Administracion encargada de la busqueda internacional, o de 22
meses desde la fecha de prioridad, segiin qué periodo venza mas
tarde (véase la Regla 54bis.1)a)).

Todasolicitud de examen preliminar internacional presentada
después del plazo aplicable se considerard como no presentada
y la Administracion encargada del examen preliminar
internacional lo notificara.

.En qué idioma debe presentarse la solicitud de examen
preliminar internacional? (Regla 55.1): lasolicitud de examen
preliminar internacional debe presentarse en el idioma
en que se efectuara el examen preliminar internacional (véanse
las notas al Recuadro N° IV).

,Qué idioma debe utilizarse para la correspondencia?
(Reglas 66.9 y 92.2 e Instruccion 104): toda carta que envie el
solicitante ala Administracion encargada del examen preliminar
internacional debe redactarse en el mismo idioma que la solicitud
internacional a la que se refiera; no obstante, si el examen
preliminar internacional se efectia sobre labase de una traduccion
(véanse las notas al Recuadro N°IV), toda carta que envie el
solicitante debe redactarse en el idioma de esa traduccion. La
Administracion encargada del examen preliminar internacional
puede autorizar la utilizacion de otro idioma para cartas que no
contengan modificaciones de la solicitud internacional o que no
se refieran a ellas. Toda carta dirigida por el solicitante a la
Oficina Internacional debe redactarse en francés o en inglés, a
eleccion del solicitante. No obstante, si el idioma de la solicitud
internacional es el inglés, la carta debe redactarse en inglés; si
el idioma de la solicitud internacional es el francés, la carta debe
redactarse en francés.

RECUADRO N°1

Referencia al expediente del solicitante o del mandatario:
esposibleindicartal referenciaal expediente, a titulo facultativo.
La referencia no debera exceder de 12 caracteres. La
Administracion encargada del examen preliminar internacional
puede no tener en cuenta los caracteres que excedan del
duodécimo (Instruccion 109).

Identificacion de la solicitud internacional (Regla 53.6):
debe indicarse el nimero de la solicitud internacional en el
Recuadro N°I. Si se presenta la solicitud de examen preliminar
internacional sin que la Oficinareceptora hayanotificado todavia
el nimero de la solicitud internacional, debera indicarse el
nombre de esa Oficina en lugar del nimero de la solicitud
internacional.

Notas al formulario de la solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) (pagina 1) (16 de septiembre de 2012)
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Fecha de presentacion internacionaly fecha de prioridad
(la mas antigua) (Instruccion 110): las fechas — el dia, el mes
yelafio—, enese orden, deberan indicarse en nimeros arabigos.
Allado, debajo o encima de la fecha, debera repetirse esa fecha,
pero entre paréntesis, utilizando dos niimeros arabigos para el
dia y el mes, seguidos por el afio utilizando cuatro nimeros
arabigos, en ese orden y separados por puntos, barras oblicuas
o guiones, porejemplo, “el 26 de octubre de 2012 (26.10.2012)”,
“el 26 de octubre de 2012 (26/10/2012)” 0 ““el 26 de octubre de
2012 (26-10-2012)”. Cuando la solicitud internacional
reivindique la prioridad de varias solicitudes anteriores, debera
indicarse como fecha de prioridad la fecha de presentacion de
la solicitud mas antigua cuya prioridad se reivindica.

Titulo de la invencion: sila Administracion encargada de
la busqueda internacional ha asignado un nuevo titulo, éste
debera indicarse en el Recuadro N° I.

RECUADRO N° II

Solicitante(s) (Regla 53.4): todos los solicitantes que
tengan esta cualidad para los Estados elegidos se deben mencionar
en la solicitud de examen preliminar internacional. Cabe
observar que las personas mencionadas en el petitorio como
“inventor solamente” tampoco necesitan ser mencionados en la
solicitud de examen preliminar internacional.

Reproducir en el Recuadro N° II de la solicitud de examen
preliminar internacional las indicaciones requeridas que figuran
enlos Recuadros N°* II'y I1I del petitorio. Las notas relativas al
petitorio se aplican mutatis mutandis. Sihay varios solicitantes
para los Estados elegidos en la solicitud de examen preliminar
internacional, proporciénense las indicaciones requeridas
respecto de cada uno de ellos; si esos solicitantes son mas de
tres, escribanse las indicaciones en cuestion en la “hoja de
continuacion”.

Si en el petitorio se indican solicitantes diferentes para
diferentes Estados designados, no se deben indicar los Estados
para los que se menciona a una persona como solicitante, ya que
esas indicaciones se han proporcionado en el petitorio.

Numero de registro del solicitante en la Oficina
(Regla 53.4): cuando el solicitante esté registrado en la Oficina
nacional o regional que actiie como Administracion encargada
del examen preliminar internacional, la solicitud de examen
preliminar internacional puede indicar el nimero u otraindicacion
con la que el solicitante esté registrado.

Una direccion de correo-e debera indicarse respecto de la
persona nombrada en el Recuadro N° II para permitir una
comunicacion rapida con el solicitante (véase la Regla 4.4.c)).
Los numeros de teléfono y de fax deberan incluir los codigos de
paisy deregion pertinentes. Debera indicarse unasola direccion
de correo-e.

Salvo si se marcase una de las casillas, toda direccion de
correo-e que se suministre se utilizara solo para los tipos de
comunicacion que podrian efectuarse por teléfono. Si se marca
una de las casillas, la Oficina Internacional y la Administracion
encargada del examen preliminar internacional podran enviar al
solicitante, si asi lo desean, notificaciones relativas a la solicitud
internacional por correo electronico, y evitar asi los retrasos
postales o de tramitacion. Notese que no todas las Oficinas
enviaran estas notificaciones por correo-¢ (para mas detalles
sobre el procedimiento de cada Oficina, véase la Guia del
solicitante PCT, Anexo B). Si se marca la primera casilla, tras
el envio de las notificaciones por correo-e, se remitira siempre
lanotificacion oficial en papel. Solo se considerara copia oficial
de la notificacion la copia de la notificacion enviada en papel, y
el plazo previsto en la Regla 80 comenzara a contar tinicamente

a partir de la fecha de envio de la copia en papel. Al marcar la
segunda casilla, el solicitante requiere que cese el envio de las
notificaciones en papel y reconoce que cualquier plazo previsto
en la Regla 80 comenzara a correr a partir de la fecha de
expedicion indicada en la copia electronica.

Noétese que incumbe al solicitante mantener actualizados los
datos de la direccion de correo-e y garantizar que el destinatario
reciba siempre los envios de correo-e. Con arreglo a la
Regla 92bis, debera solicitarse a la Oficina Internacional,
preferentemente por via directa, que registre los cambios de la
direccion de correo-e que se hayan indicado en el petitorio.
Cuando la autorizacion a utilizar el correo-e se conceda respecto
del solicitante y del mandatario o el representante comun, la
OficinaInternacional y la Administracion encargada del examen
preliminar internacional enviaran comunicaciones de correo-e
s6lo al mandatario o representante comiin designados.

RECUADRO N° 111

Mandatario o representante comin (Reglas 53.5, 90.1
y 90.2): marquense las casillas apropiadas para indicar, en
primer lugar, si la persona indicada en este Recuadro es
mandatario o representante comun, en segundo lugar, si esa
persona ha sido nombrada en una fecha anterior (es decir,
durante el procedimiento previsto en el Capitulo I), se nombra
en la solicitud de examen preliminar internacional, quedando
revocado cualquier nombramiento anterior de otra persona, o se
nombra especialmente para el procedimiento ante la
Administracion encargada del examen preliminar internacional
(sin que haya revocacion de un nombramiento anterior) ademas
de la persona o personas nombradas anteriormente.

Cuando se nombra a una persona suplementaria
especialmente para el procedimiento ante la Administracion
encargada del examen preliminar internacional, todas las
notificaciones procedentes de esa Administracion se dirigiran
unicamente a esa persona suplementaria.

Se debe presentar un poder separado ante la Administracion
encargada del examen preliminar internacional, la Oficina
Internacional o la Oficina receptora si la persona nombrada en
el momento de la presentacion de la solicitud de examen
preliminar internacional (y que, por tanto, no ha sido nombrada
anteriormente) firma esa solicitud en nombre del solicitante
(Regla 90.4). Sin embargo, la Oficina receptora, la Oficina
Internacional o la Administracion encargada del examen
preliminar internacional podrd renunciar a la exigencia de
sumision de un poder separado. Para informacion mas detallada,
véase la Guia del solicitante PCT, Anexo B2(IB), Anexo Cy
Anexo E.

Direccion de correo-e (véanse las notas relativas al
Recuadro N° 1)

Numero de registro del mandatario en la Oficina
(Regla 53.5): cuando el mandatario esté registrado en la Oficina
nacional o regional que actiie como Administracion encargada
del examen preliminar internacional, la solicitud de examen
preliminar internacional puede indicar el nimero u otra indicacion
con la que el mandatario esté registrado.

Direccion para la correspondencia (Regla4.4.d) e
Instruccion 108): si se nombra un mandatario, toda la
correspondencia destinada al solicitante se enviard a la direccion
indicada para ese mandatario (o para el mandatario mencionado
en primer lugar, si se ha nombrado varios mandatarios). Si hay
varios solicitantes, y cuando uno de ellos sea nombrado
representante comun, se utilizara la direccion indicada para ese
solicitante en el Recuadro N° III.

Notas al formulario de la solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) (pdgina 2) (16 de septiembre de 2012)



ANEXO VI

pagina 3

Si no se nombra ninglin mandatario ni representante comun,
la correspondencia se enviara a la direccion — indicada en el
Recuadro N° IT—del solicitante (si s6lo hay una persona indicada
como solicitante) o del solicitante considerado como el
representante comun (si hay varias personas indicadas como
solicitantes). No obstante, si el solicitante desea en este caso que
la correspondencia se envie a una direccion diferente, es posible
indicar tal direccion en el Recuadro N° III, en lugar de la
designacion de un mandatario o de un representante comtn. En
este caso — y Unicamente en este caso — debe marcarse la tlltima
casilla del Recuadro N°III (es decir, que la iltima casilla no debe
marcarse si ha sido marcada una de las casillas “mandatario” o
“representante comun” en el Recuadro N° III).

RECUADRO N° IV

Declaracion relativa a las modificaciones
(Reglas 53.2.a)iv), 53.9, 62, 66.1 y 69.1): el examen preliminar
internacional comenzara sobre labase de la solicitud internacional
tal como haya sido presentada o, si se han presentado
modificaciones, tal como haya sido modificada. Marquese la
casilla o casillas adecuadas para que la Administracion encargada
del examen preliminar internacional pueda determinar si puede
comenzar el examen preliminar internacional y sobre qué base.

Mirquese la(s) casilla(s) correspondiente(s) bajo N° 1 si
el examen preliminar internacional debe comenzar sobre la base
de la solicitud internacional tal como haya sido originalmente
presentada o cuando deben tenerse en cuenta modificaciones,
segun el caso. Cuando se deban tener en cuenta modificaciones
en virtud del Articulo 19, es preferible que el solicitante remita
una copia de las modificaciones segtn el Articulo 19, asi como
una copia de la carta que acompaiia a las mismas (Reglas 62.1.ii)
y 46.5 b)) y, si procede, de cualquier declaracion (Regla 62.1
ii)). Cuando se deban tener en cuenta modificaciones en virtud
del Articulo 34, el solicitante debera remitirjunto con la solicitud
de examen preliminar internacional, las modificaciones segun
el Articulo 34 junto con una carta que llame la atencion sobre las
diferencias que resulten de las modificaciones y que indique la
base de las modificaciones en la solicitud internacional tal como
fue presentada inicialmente. Dicha carta también debera explicar
las razones para las modificaciones (Regla 66.8). Si esta
marcada una casilla y no se adjuntan los documentos
correspondientes a la solicitud de examen preliminar
internacional, el comienzo de este examen sera diferido hasta su
recepcion por la Administracion encargada del mismo.

Marquese la casilla N° 2 si se han presentado en la Oficina
Internacional con ocasion del procedimiento previsto en el
Capitulo I modificaciones de las reivindicaciones segin el
Articulo 19, y el solicitante desea que esas modificaciones se
consideren eliminadas poruna modificacion efectuada conforme
al Articulo 34 (Regla 53.9.a)ii)).

Mirquese la casilla N°3 cuando el solicitante desee
mantener la opcion de presentar modificaciones de las
reivindicaciones segun el Articulo 19y cuando la Administracion
encargada del examen preliminar desee iniciar ese examen al
mismo tiempo que la busqueda internacional segun la
Regla 69.1.b). Elsolicitante puede solicitar a la Administracion
encargada del examen preliminar internacional que difiera el
comienzo de ese examen hasta el vencimiento del plazo aplicable
(Reglas 46.1, 53.9.b) y 69.1.d)).

Mairquese la casilla N° 4 si el solicitante desea que el
examen preliminar internacional comience antes de la expiracion
del plazo aplicable segun la Regla 54bis.1.a).

Sila Administracion encargada de la biisqueda internacional
y la Administracion encargada del examen preliminar
internacional no forman parte de la misma Oficina, el examen
preliminar internacional no iniciara hasta que la Administracion

encargada del examen preliminar internacional esté en posesion
del informe de busqueda internacional o de la declaracion en
virtud del Articulo 17.2)a) y de la opinion escrita establecida por
la Administracion encargada de la bisqueda internacional.

El plazo aplicable segin la Regla 54bis.1.a) es de tres
meses desde la fecha de transmision del informe de busqueda
internacional o de la declaracién mencionada en el
Articulo 17.2)a) y de la opinion escrita establecida por la
Administracion encargada de la busqueda internacional, o de
22 meses desde la fecha de prioridad, segun qué periodo venza
mas tarde.

Si no se ha marcado ninguna casilla, se seguira el
procedimiento descrito en la nota que figura en la parte inferior
del Recuadro.

Idioma a efectos del examen prel r internacional
(Regla 55.2): cuando la Administracion encargada del examen
preliminar internacional que efectuara el examen preliminar
internacional no acepta el idioma en el cual fue presentada la
solicitud internacional ni el idioma en el cual fue publicada la
solicitud internacional, el solicitante tiene que entregar junto
con su solicitud de examen preliminar internacional una
traduccion de la solicitud internacional en un idioma que sea a
la vez un idioma aceptado por esa Administracion y un idioma
de publicacion.

Cuando dicha traducccion ya haya sido entregada a la
Administracion encargada de la bisqueda internacional a los
efectos de la blisqueda internacional, y la Administracion
encargada del examen preliminar internacional forme parte de la
misma Oficina u organizacion intergubernamental que la
Administracion encargada de la bisqueda internacional, no sera
necesario que el solicitante entregue otra traduccion. Ental caso,
se efectlia el examen preliminar internacional sobre la base de la
traduccion entregada a los efectos de la busqueda internacional.

El idioma a efectos del examen preliminar internacional
debe indicarse en el Recuadro N° IV y debe marcarse la casilla
correspondiente.

Idioma de las modificaciones (Regla 55.3): las
modificaciones, cartas y declaraciones relativas a las mismas
deben redactarse en el mismo idioma en que se efectia el
examen preliminar internacional, tal como se explica en los
parrafos anteriores.

Plazo para entregar la traduccion de la solicitud
internacional (Regla 55.2): el solicitante debe aportar cualquier
traduccion de la solicitud internacional que se requiera junto
con la solicitud de examen preliminar internacional. Si no se
aporta la traduccion, la Administracion encargada del examen
preliminar internacional requerird al solicitante para que la
aporte dentro de un plazo que no debe ser inferior a un mes
contado desde la fecha del requerimiento. La Administracion
encargada del examen preliminar internacional puede ampliar
este plazo.

RECUADRO NV

Eleccion de Estados (Regla 53.7): la presentacion de una
solicitud de examen preliminar internacional constituye la
eleccion de todos los Estados contratantes que han sido designados
y que son vinculados por el Capitulo II del PCT.

RECUADRO N° VI

Lista de verificacién: se recomienda rellenar
cuidadosamente este recuadro para que la Administracion
encargada del examen preliminar internacional pueda determinar
lo masrapidamente posible si estd en posesion de los documentos
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sobre cuya base desea el solicitante que comience el examen
preliminar internacional.

Cuando la solicitud internacional contenga la divulgacion
de una o mas secuencias de nucledtidos y/o aminoécidos, y
cuando la Administracion encargada del examen preliminar
internacional exija una copia de la lista de secuencias en
formato electronico y que cumpla con la norma indicada en el
Anexo C de las Instrucciones Administrativas, el solicitante
podra aportar la lista en formato electronico a la Administracion
encargada del examen preliminar internacional junto con la
solicitud de examen preliminar internacional. En este caso,
debe marcarse la casilla N° 6.

RECUADRO N° VII

Firma (Reglas 53.8, 60.1)a-ter), 90.3)a) y 90.4)a) y d)): la
solicitud de examen preliminar internacional debe estar firmada
por el solicitante o por su mandatario; si hay varios solicitantes,
todos deberan firmar la solicitud o podra firmar el mandatario
comuin o el representante comun. No obstante, cuando falte la
firma de uno o mas solicitantes, la Administracion encargada
del examen preliminar internacional no invitara al solicitante a
someter la o las firmas que falten si al menos uno de los
solicitantes ha firmado la solicitud de examen preliminar
internacional.

Cuando la firma que aparece en lasolicitud de examen preliminar
internacional no sea la del solicitante sino la del mandatario o del
representante comun, habra que presentar un poder separado que
autorice al mandatario o al representante comun, respectivamente,
o la copia de un poder general que esté en posesion de la Oficina
receptora. El poder debera estar firmado por el solicitante o, de
haber varios solicitantes, por al menos uno de ellos. Si no se
presenta el poder junto con lasolicitud de examen, la Administracion
encargada del examen preliminar internacional requerira al
solicitante para que lo presente, a menos que haya renunciado a
exigir lapresentacion de un poder separado (para mayor informacion
sobre los requisitos de cada Administracion encargada del examen
preliminar internacional, consultar el anexo E de la Guia del
solicitante PCT),

Importante: Si se presentara una declaracion de retirada
en cualquier momento de la fase internacional, esa declaracion
debera estar firmada por el solicitante o, si hay dos o mas
solicitantes, por cada uno de ellos (Regla 90bis.5.a)) o por el
mandatario o el representante comin cuyo nombramiento se
ha efectuado por la firma de todos los solicitantes, a su eleccién,
enel petitorio, enlasolicitud de examen preliminar internacional
o0 en un poder separado (Regla 90.4.a)).
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CAPITULO 11

PCT

HOJA DE CALCULO DE TASAS

Anexo a la solicitud de examen preliminar internacional

Para uso de la Administracion encargada del examen
preliminar internacional unicamente

—
Solicitud
internacional N°

Referencia al expediente del

.. . Sello con la fecha de la Administracion encargada del examen preliminar internacional
solicitante o del mandatario

Solicitante

CALCULO DE LAS TASAS PRESCRITAS

1. Tasa de examen preliminar IZ]

2. Tasa de tramitacion (Los solicitantes de ciertos Estados
tienen derecho a una reduccion del 90% de la tasa de
tramitacion. Cuando el solicitante (o todos los
solicitantes) tienen derecho a esta reduccion, la cantidad
que debe figurar en H es igual al 10% de la tasa de
tramitacion.) .... H

3. Total de las tasas prescritas
Stmense las cantidades marcadas en los Recuadros P y
H, y escribase el resultado en la casilla TOTAL .......

TOTAL

FORMA DE PAGO
(No todas las formas de pago son posibles en todas las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional)

E] autorizacion para cargar en la cuenta D tarjeta de crédito (los detalles no
corriente de la Administracion deben figurar en esta hoja sino
encargada del examen preliminar comunicarse por separado)
internacional (véase abajo) D

timbres fiscales

D cheque E] en efectivo

iro postal .
E] grop E] otros (especifiquese):
E] transferencia bancaria

AUTORIZACION PARA CARGAR (O ABONAR) A UNA CUENTA CORRIENTE
(este modo de pago puede no estar disponible en todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional)

L o . Administracion encargada del examen preliminar
E] Autorizacion para cargar todas la tasas indicadas arriba.

internacional/
E] (Esta casilla sélo se puede marcar, si las condiciones para Cuenta corriente N°
cuentas corrientes de la Administracion encargada del
examen preliminar internacional lo permiten) Autorizacion Fecha:
para cargar todo importe que falte o para abonar todo
excedente en el pago del total de las tasas indicadas arriba.
Nombre:
Firma:

Formulario PCT/IPEA/401 (Anexo) (16 de septiembre de 2012) Ver las Notas relativas a la hoja de calculo de tasas




ANEXO VI

NOTAS RELATIVAS A LA HOJA DE CALCULO DE TASAS
(ANEXO AL FORMULARIO PCT/IPEA/401)

La hoja de calculo de tasas tiene por finalidad ayudar al solicitante a identificar las tasas prescritas y a calcular las cantidades
que ha de pagar. Se recomienda que rellene esta hoja escribiendo las cantidades adecuadas en las casillas previstas y la una a la
solicitud de examen preliminar internacional. Ello ayudara a la Administracion encargada del examen preliminar internacional

(IPEA) a verificar los calculos y a localizar posibles errores.

CALCULO DE LAS TASAS PRESCRITAS

El examen preliminar internacional da lugar al pago de dos
tasas:

i) la tasa de examen preliminar, a favor de la
Administracion encargada del examen preliminar
internacional (Regla 58.1);

ii) latasadetramitacion, afavordela Oficina Internacional
(Regla 57).

Estas dos tasas deben abonarse a la Administracion
encargada del examen preliminar internacional dentro del plazo
de un mes contado desde la fecha en la que se haya presentado
la solicitud de examen preliminar internacional o dentro del
plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicandose el
plazo que venza mas tarde. El importe adeudado es el importe
aplicable en la fecha de pago (Reglas 57.3 y 58.1.b)). Las
tasas deben pagarse en una moneda que acepte dicha
Administracion.

Pueden obtenerse informaciones sobre el importe de esas
tasas o su contravalor en otras monedas en la Administracion
encargada del examen preliminar internacional o la Oficina
receptora. Esas informaciones también figuran en el Anexo E
de la Guia del solicitante PCT'y se publican periodicamente en
las Notificaciones oficiales (Gaceta del PCT).

Casilla P: el importe de la tasa de examen preliminar debe
escribirse en la casilla P.

Casilla H: el importe de la tasa de tramitacion debe
escribirse en la casilla H.

Reduccion de la tasa de tramitacion para los solicitantes
de ciertos Estados: un solicitante que sea una persona fisica
y nacional y domiciliado en un Estado cuyo ingreso nacional
per capita sea inferior a 3.000 délares de los EE.UU (de
conformidad con las cifras promedio de ingreso nacional per
capita utilizadas por las Naciones Unidas para determinar el
baremo de las contribuciones pagaderas para los afios 1995,
1996 y 1997), o que sea nacional y esté domiciliado en uno de
los siguientes Estados: Antiguay Barbuda, Bahrein, Barbados,
Jamabhiriya Arabe Libia, Omén, Seychelles, Singapur, Trinidad
y Tabago y los Emiratos Arabes Unidos, o un solicitante, que
sea una persona fisica o no, que sea nacional y domiciliado en
un Estado clasificado por las Naciones Unidas como un pais
menos avanzado, tiene derecho, de conformidad con la Tabla
de tasas, aunareduccion del 90% de ciertas tasas del PCT, entre
ellas la tasa de tramitacion; si hubiera varios solicitantes, cada
uno de ellos debe responder a esos criterios. La reduccion de
la tasa de tramitacion se aplicara automaticamente a todo
solicitante que tenga derecho a ella (o a todos los solicitantes
que tengan derecho a la misma) a la vista de las indicaciones
relativas al nombre, nacionalidad y domicilio facilitadas en el
Recuadro N°II de la solicitud de examen preliminar
internacional.

Lareduccion de la tasa se aplicara incluso si uno o varios de
los solicitantes no proceden de Estados contratantes del PCT,
a condicion de que cada uno de ellos sea nacional y esté
domiciliado en un Estado que responda a los criterios
mencionados anteriormente, y que uno de ellos por lo menos
sea nacional y esté domiciliado en un Estado contratante del
PCT vy, por tanto, tenga derecho a presentar una solicitud
internacional.

Informacion sobre Estados contratantes del PCT cuyos
nacionales y personas domiciliadas en ellos tienen derecho a
unareduccion del 90% en algunas de las tasas del PCT, incluida
la tasa de tramitacion, se encuentra en la Guia del solicitante
PCT, Anexo C y en el sitio Web de la OMPI (véase
www.wipo.int/pct/es/) y se publica y se actualiza regularmente
en las Notificaciones oficiales (Gaceta del PCT) y el PCT
Newsletter.

Cilculo de la tasa de tramitacién en caso de reduccién:
cuando el solicitante, o todos los solicitantes, tengan derecho a
una reduccion de la tasa de tramitacion, la cantidad que debera
figurar en la casilla H es igual al 10% de la tasa de tramitacion.

Casilla del total: el total de las cantidades escritas en las
casillas P y H representa la suma que ha de pagarse a la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

FORMA DE PAGO

Para ayudar a la Administracion encargada del examen
preliminar internacional a determinar el modo de pago de las
tasas prescritas que se ha utilizado, se recomienda marcar la
casilla o casillas adecuadas.

AUTORIZACION PARA CARGAR (O ABONAR)
A UNA CUENTA CORRIENTE

El solicitante debera asegurarse de que la Administracion
encargada del examen preliminar internacional permite la
utilizacion de cuentas corrientes para el pago de las tasas del
PCT. Ademas, serecomienda que se informe de las modalidades
particulares de utilizacion de las cuentas corrientes en esa
Administracion, habida cuenta de que no todas las
Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional ofrecen los mismos servicios.

Finalmente, si la Administracién encargada del examen
preliminar internacional no es la oficina nacional o la
organizacion intergubernamental en la que se ha presentado la
solicitud internacional, el solicitante no puede utilizar la cuenta
de deposito en la Oficina receptora para pagar las tasas de
examen preliminar y de tramitacion adeudadas a la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

La Administracion encargada del examen preliminar
internacional no cargara tasas en cuentas corrientes salvo si la
autorizacion de cargo en la cuenta corriente esta firmada e
indica el numero de dicha cuenta corriente.

Notas a la hoja de calculo de tasas (Anexo al formulario PCT/IPEA/401) (16 de septiembre de 2012)
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, ANEXO VI ,
DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO

Regla 13bis. Invenciones relativas a Material Biolégico

13bis. 1 Definicion
Alos efectos de la presente Regla, se entendera por “referencia a material biol6gico depositado”
la informacién suministrada en una solicitud internacional respecto del deposito de material
biolégico en unainstitucion de deposito o respecto del material biolégico depositado.
13bis.2 Referencias (en general)
Toda referencia a material biol6gico depositado se hara de conformidad con la presente Reglay,
si asi se hace, se considerara que satisface las exigencias de la legislacion nacional de cada
Estado designado.
13bis.3 Referencias: contenido; omisién de incluir una referencia o una indicacion
a. Lareferencia a material biolégico depositado indicara:
i.elnombre y direccion de lainstitucion de deposito en la que se haya efectuado el deposito;
ii. lafecha de depésito del material bioldgico en esa institucion;
ii. el numero de orden o acceso atribuido al depésito por dicha institucion; y
iv. toda informacion suplementaria que se requiera en las fases nacional y que haya sido
objeto de notificacién a la Oficina Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla
13bis.7.a)i)
b. La omision de una referencia al material biolégico depositado o de incluir una de las
indicaciones previstas en el parrafo a) en relacién al material biolégico depositado, no tendra
ninguna consecuencia en un Estado designado cuya legislacion nacional no exija esa referencia
o esaindicacion en una solicitud nacional.
13bis.4 Referencias: plazo para facilitar las indicaciones
a. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos b) y c), si no se ha incluido cualquiera de las
indicaciones previstas en la Regla 13bis.3.a) en relacion con el material bioldgico depositado que
figura en la solicitud internacional tal como fue presentada, pero se facilitara a la Oficina

Internacional:

i. en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, cualquier Oficina designada
considerara que la indicacion fue suministrada;

ii. después del vencimiento del plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad,
cualquier Oficina designada considerara que la indicacion fue presentada el ultimo dia de
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dicho plazo, si llega a la Oficina Internacional antes de finalizar la preparacién técnica de la
publicacion internacional.

b. Si la legislacion nacional aplicable por una Oficina designada asi lo exige respecto de una
solicitud nacional, esa Oficina podra exigir que se facilite cualquier indicacion mencionada en la
Regla 13bis.3.a) antes de transcurrir 16 meses a partir de la fecha de prioridad, siempre que se
haya notificado tal exigencia a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en la
Regla 13bis.7.a)ii), y que tal exigencia haya sido publicada en la Gaceta, por lo menos dos meses
antes de la presentacion de la solicitud internacional.

c. Cuando el solicitante pida la publicacion anticipada, cualquier Oficina designada podra
considerar que una indicacion que no se haya facilitado antes de finalizar la preparacion técnica
de la publicacion internacional no ha sido presentada a tiempo.

d. La Oficina Internacional notificara al solicitante la fecha en la que haya recibido cualquier
indicacion presentada conforme al parrafo a), y

i. si la indicacion se recibio antes de finalizar la preparaciéon técnica de la publicacién
internacional, la Oficina Internacional publicara la solicitud acompafiada de los datos
pertinentes de la informacion segun el parrafo a), y una indicacion de la fecha en se recibi6
dichainformacion;

ii. si la indicacion fue recibida después de finalizar la preparacién técnica de la publicacién
internacional, notificara esta fecha y los datos pertinentes de la indicacion a las Oficinas
designadas.

13bis.5 Referencias e indicaciones a los fines de uno o mas Estados designados; diferentes
depdsitos para Estados designados diferentes; depositos en instituciones de depdosito distintas
de las notificadas

a. La referencia al material biolégico depositado se considerara hecha a los fines de todos los
Estados designados, salvo que el solicitante indique expresamente que se hace Unicamente a
los fines de ciertos Estados designados; lo mismo sera aplicable a las indicaciones contenidas en
lareferencia.

b. Podran hacerse referencias a diferentes depositos de material biolégico para diferentes
Estados designados.

c. Cualquier Oficina designada podra ignorar un deposito efectuado en una institucion de
depésito distinta de las instituciones que dicha Oficina haya notificado conforme a la Regla
13bis.7.b).

13bis.6 Entrega de muestras

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 23 y 40, salvo con autorizacion del solicitante,
no se entregaran muestras del material biolégico depositado al que se haga referencia en una
solicitud internacional antes del vencimiento de los plazos aplicables, después de los que puede
comenzar el procedimiento nacional en virtud de dichos articulos. No obstante, si el solicitante
realiza los actos mencionados en los Articulos 22 6 39 después de la publicacién internacional
pero antes del vencimiento de dichos plazos, podran entregarse muestras del material biolégico
depositado una vez que dichos actos hayan sido realizados.
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Sin perjuicio de la disposicion precedente, la entrega de muestras del material bioldgico
depositado podra tener lugar en virtud de la legislacién nacional aplicable por cualquier Oficina
designada en la medida en que, en virtud de esa legislacion, la publicacion internacional surta
efecto de publicacién nacional obligatoria de una solicitud nacional no examinada.

13bis.7 Exigencias nacionales: notificacion y publicacion

a. Una Oficina nacional podra notificar a la Oficina Internacional cualquier exigencia de la
legislacion nacional segun la cual:

i. cualquier informacion precisada en la notificacion, ademas de las que se mencionan en la
Regla 13bis.3.a)i), ii) y iii), debera incluirse en la referencia al material biolégico depositado
que figure en una solicitud nacional;

ii. una o varias de las indicaciones mencionadas en la Regla 13bis.3.a)

iii. deberan incluirse en una solicitud nacional, tal como haya sido presentada o deberan
facilitarse en un momento precisado en la notificacion que sea anterior a 16 meses a partir de
lafecha de prioridad.

b. Cada Oficina nacional notificara a la Oficina Internacional las instituciones de depoésito en las
que lalegislacion nacional permite que se efectien depoésitos de materiales biologicos alos fines
del procedimiento en materia de patentes en esa Oficina o, si procede, el hecho de que la
legislacién nacional no prevé o no permite tales depésitos.

c. La Oficina Internacional publicara rapidamente en la Gaceta las exigencias que hayan sido
notificadas conforme al parrafo a) y las informaciones que le hayan sido notificadas conforme al
parrafob).

Instruccion 209. Indicaciones, en una hoja separada, relativas al material bioldgico depositado

a. Enla medida en que la descripcion no contenga indicacion alguna relativa al material biologico
depositado, ésta podra hacerse en una hoja separada. Cuando se haga una indicacion de esta
manera, se utilizara, preferiblemente el Formulario PCT/RO/134 y, si se suministra en el
momento de la presentacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo b), el mencionado
formulario debera adjuntarse al petitorio y mencionarse en la lista de verificacion sefialada en la
Regla 3.3.a)ii).

b. Alos fines de la Oficina de Patentes del Japén, cuando se designe Japon, el parrafo a) sélo
sera aplicable en la medida en que dicho formulario u hoja se incluya como una de las hojas de la
descripcion de la solicitud internacional, en el momento de su presentacion.

Referencias a material bioldgico depositado en el caso de inventos microbiologicos

ElI PCT no exige la inclusion de una referencia a un material biolégico y/o a su depésito en una
institucion cuando se presenta una solicitud internacional, sino que se limita a prescribir el
contenido de cualquier "referencia a material bioldgico depositado” que esta incluido en la
solicitud internacional y a sefialar en qué momento dicha referencia debe ser proporcionada.
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Siendo asi, el solicitante debera hacer esa referencia s6lo cuando se requiera para el propésito
de divulgar la invencion reivindicada en la solicitud internacional de una manera suficiente para
que lainvencién pueda ser llevada a cabo por una persona experta en la técnica, es decir, cuando
la legislacion de al menos uno de los Estados designados requiere una referencia a un material
biolégico depositado, silainvencionimplica el uso de un material bioldgico que no esta disponible
para el publico. Cualquier referencia a un material biolégico depositado presentada en forma
independiente de la descripcion sera incluida en la publicacion de la aplicacion internacional.

La referencia a un material biolégico depositado realizada de conformidad con los requisitos del
PCT seréa considerada por las oficinas designadas como una referencia que cumple con los
requisitos de la legislacion nacional aplicables en relacion con el contenido de dicha referencia 'y
el plazo para presentarla.

Una referencia puede hacerse para todos los Estados designados o uno o sélo algunos de los
Estados designados. En principio, se considera que una referencia se hace con el proposito de
todos los Estados designados a menos que se indique expresamente que dicha referencia es
solamente para ciertos Estados designados.

Existen dos clases de indicaciones con relacion al material biologico depositado:

a. Indicaciones especificadas en las reglas del PCT, tales como:
i.elnombre y direccion de la institucion de depésito en la que se haya efectuado el depésito;
ii. lafecha de deposito del material biologico en esa institucion; y
iii. el numero de orden o acceso atribuido al depdsito por dicha institucion; e

b. Indicaciones adicionales establecidas por la oficina nacional o regional del Estado designado
en la solicitud internacional y que han sido publicadas en la Gaceta del PCT, estas indicaciones
adicionales pueden no estar relacionadas con el deposito sino con el material bioldgico por si
mismo. Tal como una breve descripcion de sus caracteristicas, al menos en la medida en que
estainformacion esta disponible para el solicitante

Estos requisitos seran exigidos en las solicitudes internacionales a condiciéon de que ellos hayan
sido publicados en la Gaceta del PCT. El resumen de los requisitos relativos al material bioldégico
puede ser consultado en el Anexo L de la Guia del Solicitante PCT encontrada en la pagina web.
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

A titulo de ejemplo, Estados Unidos requiere incluir el nombre y la direccion de la institucion del
deposito al momento de la presentacion, por lo que el depdsito debe ser realizado antes de la
fecha de prioridad de la solicitud internacional y debe incluir una descripcion taxonémica del
material biolégico. Ver Anexo L de la Guia del Solicitante PCT encontrada en la pagina web.
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

Si alguna indicacién no es incluida en una referencia a un material biolégico depositado y
mencionado en la solicitud internacional tal como fue presentada, ésta podra ser proporcionada a
la Oficina Internacional dentro de los 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad, a
menos que la Oficina Internacional haya sido notificada (por lo menos con dos meses de
anticipacion a la fecha de presentacion de la solicitud internacional y se haya publicado en la
Gacetadel PCT) que la legislacion nacional requiere que la indicacion se suministre antes.
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Sin embargo, si el solicitante presenta una solicitud de publicaciéon anticipada, todas las
indicaciones deberian ser efectuadas al tiempo en que se presente dicha solicitud, dado que
cualquier Oficina designada podra considerar que la indicacion no fue realizada a tiempo.

Durante la fase internacional no se verifica si una referencia o indicacion se presenté en el plazo
previsto. Sin embargo, la Oficina Internacional notifica a las Oficinas designadas de la fecha (s)
en que las indicaciones no incluidas en la solicitud internacional tal como fue presentada, fueron
suministradas ala misma.

Estas fechas también se mencionan en la publicacién de las solicitudes internacionales. Sino se
incluye una indicacion a un material biolégico depositado (o cualquier otra indicacion requerida
en dicha referencia) en la solicitud internacional tal como fue presentada, o dentro del plazo
establecido, no habra ninguna consecuencia si la legislacion nacional no requiere de tal
indicacion sea presentada con la solicitud nacional. Donde si hay consecuencias, es en aquellos
estados en que la ley nacional exige dichas indicaciones.

En la medida en que las indicaciones relativas al depésito de un material biolégico no se
presenten con la descripcion, sino que se suministran con posterioridad, ellas pueden ser
suministradas en una "hoja opcional” provista para ese proposito. Sila hoja se presenta al tiempo
con la solicitud internacional, debe hacerse una referencia a este hecho en la lista de chequeo
que figura en la ultima hoja del formulario del petitorio. Si algunos estados son designados, por
ejemplo, Israel, Japon, Corea, México y Turquia **, dicha hoja debe, si es utilizada, debe ser
incluida como una pagina de la descripcion en el momento de la presentacion; de lo contrario, las
indicaciones dadas en ella no seran tenidas en cuenta durante la fase nacional de las respectivas
oficinas de patentes de los Estados designados. Para conocer los requisitos de las distintas
oficinas en relacion con el material biologico, por favor vea el anexo L de la Guia del Solicitante
PCT, disponible en linea en http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexl/anx_|.pdf.
Si la hoja se presenta a la Oficina Internacional después de radicada la solicitud internacional,
esta debe seraportada junto con una carta.

Cada oficina nacional o regional cuya legislacion nacional establezca el depésito de material
biolégico para los propésitos del procedimiento de patentes notificara a la Oficina Internacional
sobre las instituciones de depésito en su norma permite realizar dichos depésito. La Oficina
Internacional publicara esta informacion en la Gaceta del PCT. La mejor opcién es emplear una
de las autoridades internacionales de depdésito del Tratado de Budapest, que se explica a
continuacion, pues esto permite ahorrar tiempo, dinero y el solicitante logra reconocimiento del
deposito en unimportante nimero de paises.

Una referencia al depdsito de material biolégico no puede serignorada por una oficina designada
por razones relacionadas con la institucién en la cual se efectu6 el deposito, si el mencionado
deposito se realiz6 en una instituciéon depositaria notificada por esa Oficina designada a la Oficina
Internacional. Asi las cosas, mediante la consulta de la Gaceta del PCT o del anexo L de la Guia
del Solicitante PCT, el solicitante puede estar seguro de utilizar la institucion de depdsito
aceptada por la Oficina designada.

En general no se espera que las Administraciones de Busqueda Internacional y de Examen
Preliminar Internacional soliciten acceso al material biolégico depositado. Sin embargo, en
procura de mantener la posibilidad de acceso al material biolégico depositado mencionado en
una solicitud internacional, que esta siendo objeto de una busqueda o examen por esa
Administracion, el PCT establece que las Administraciones pueden, si cumplen ciertas
condiciones, solicitar muestras de dicho material. Por lo tanto, una Administracion soélo puede
pedir muestras si ha notificado a la Oficina Internacional que las requerira y la Oficina
Internacional ha publicado la notificacion en la Gaceta del PCT.
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La unica Administracion que haya hecho tal notificacion (y por lo tanto es la tnica Administracion
que podra solicitar muestras) es la Oficina de Patentes de Japdn. Si la muestra es solicitada, la
peticion es dirigida al solicitante, quien sera el responsable de hacer los arreglos necesarios para
que la muestra sea suministrada a la Administracion que la solicité.

La entrega de las muestras de un depésito de material biol6gico a terceros se rige por las leyes
nacionales aplicables en las Oficinas designadas. Sin embargo, el PCT establece para el retraso
de cualquier entrega de muestras con arreglo a la legislacién nacional aplicable en cada una de
las oficinas designadas (o elegidas) hasta el comienzo de la fase nacional, sujeto a la finalizacién
de este "efecto suspensivo” ala ocurrencia de cualquiera de los dos sucesos siguientes:

a. el solicitante, después de la publicacién internacional de la solicitud internacional, ha tomado
los pasos necesarios para entrar en la fase nacional ante la Oficina designada.

b. la publicacién internacional ha sido llevado a cabo, y tiene los mismos efectos, en virtud de la
legislacion nacional aplicable en la Oficina designada, que la publicacién nacional obligatoria de
una solicitud nacional no examinada, es decir, la solicitud internacional ha calificado para la
concesion de una proteccidn provisional.

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdosito de Microorganismos a
los fines del Procedimiento en Materia de Patentes

Una buena opcién para efectuar el deposito de material biolégico es realizar el depésito
utilizando el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977). Basicamente, el
Tratado consiste en que un Estado contratante que permite o exige el depdsito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes debe reconocer, a ese
efecto, el depdsito de un microorganismo en una "autoridad internacional de depdsito" con
independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado.

Con el fin de eliminar la necesidad de un depésito en cada pais en que se procura la proteccion, el
Tratado prevé que el depdsito del microorganismo en una "autoridad internacional de depésito”
es suficiente a los fines del procedimiento de patentes ante las oficinas nacionales de patentes de
todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de patentes (si esa oficina
regional declara que reconoce los efectos del Tratado). La Organizacion Regional Africana de la
Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organizacion Euroasidtica de Patentes (OEAP) y la
Organizacion Europea de Patentes (OEP) han formulado tal declaracion. En la actualidad el
Tratado cuenta con 78 estados contratantes, la mayoria de ellos, paises que son de interés
comercial para los colombianos.

Lo que el Tratado denomina "autoridad internacional de depésito" es una institucion cientifica -
como un "banco de cultivos" - capaz de conservar los microorganismos. Esta institucion adquiere
la calidad de "autoridad internacional de deposito" cuando el Estado contratante en cuyo territorio
se encuentra proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reline y continuara
reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado.

Al 1 de octubre de 2012, existian 41 autoridades de esa indole: siete en el Reino Unido, tres en la
Federacion de Rusia y en la Republica de Corea, dos en Australia, China, Espafia, los Estados
Unidos de América, India, Italia, Jap6n y Polonia respectivamente, y una en Alemania, Bélgica,
Bulgaria, Canada, Chile, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungria, Letonia, Paises Bajos y la
Republica Checa, respectivamente. El solicitante puede elegir cualquiera de ellas.
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El sistema de patentes del Estado contratante resulta mas interesante gracias al Tratado de
Budapest, que es especialmente ventajoso para el depositante si éste ha presentado solicitudes
de patentes en varios Estados contratantes; el depdsito de un microorganismo de conformidad
con el procedimiento previsto en el Tratado reducira sus gastos y aumentara su seguridad. Le
ahorrara gastos porque en lugar de depositar el microorganismo en cada uno de los Estados
contratantes en los que han presentado una solicitud de patente relacionada con ese
microorganismo, bastara con que lo deposite una vez, ante una sola autoridad de depésito. El
Tratado aumenta la seguridad del depositante porque establece un sistema uniforme de
deposito, reconocimiento y suministro de muestras de microorganismos.

Para mayor informacién sobre el Tratado, su reglamento y la guia para el dep6sito, por favor
dirijase ala pagina de tratados administrados por la OMPI. Ver pagina web
http://www.wipo. int/treaties/es/registration/budapest/index.html.
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ANEXO VIl Ejemplos relativos a la unidad de la invenciéon

La aplicacion de los principios de unidad de la invencion se ilustra a continuacidon mediante
algunos ejemplos que pueden resultar utiles en determinados casos.

Reivindicaciones de categorias diferentes
Ejemplo 1

Reivindicacion 1: Un procedimiento de fabricacion de la sustancia quimica X.
Reivindicacion 2: Sustancia X.
Reivindicacion 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular comun a todas las
reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, sila sustancia X es conocida en la técnica, habra
falta de unidad debido a que no existe un elemento técnico particular comun a todas las
reivindicaciones.

Ejemplo 2

Reivindicacion 1: Un procedimiento de fabricacion que comprende las etapasAy B.
Reivindicacion 2: Aparato especificamente disefiado para llevar a cabo la etapa A.
Reivindicacion 3: Aparato especificamente disefiado para llevar a cabo la etapa B.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1y 2 6 1y 3. No asi entre las reivindicaciones 2y 3, ya
que esas dos reivindicaciones no tienen ningun elemento técnico particular comun.

Ejemplo 3

Reivindicacion 1: Un procedimiento para pintar un articulo en el que la pintura contiene una
nueva sustancia X inhibidora de la formacion de 6xido, y que consta de los siguientes pasos:
pulverizacion de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostatica de la pintura
pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de la pintura hacia
el articulo.

Reivindicacion 2: Pintura que contiene la sustancia X.

Reivindicacion 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 2, cuyo elemento técnico particular comuin es la pintura
que contiene la sustancia X, o entre las reivindicaciones 1 y 3, donde el elemento técnico
particular comun es el dispositivo de electrodo A. No obstante, hay falta de unidad entre las
reivindicaciones 2 y 3 debido a que no existe un elemento técnico particular comun entre ellas.

Ejemplo 4

Reivindicacion 1: Uso de una familia de compuestos X como insecticidas.
Reivindicacion 2: Compuesto X1 perteneciente a la familia X.

Hay unidad siempre que X1 tenga actividad insecticida y que el elemento técnico particular de la
reivindicacion 1 sea el uso como insecticida.
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Ejemplo 5

Reivindicacion 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar
sobre el material una composicion de cobertura determinada en condiciones especiales (por
ejemplo, de temperatura, irradiacion).

Reivindicacion 2: Un material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la
reivindicacion 1.

Reivindicacion 3: Una maquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicacion 1,
caracterizada por estar provista de un nuevo dispositivo pulverizador que consigue una mejor
distribucion de la composicion pulverizada.

El procedimiento de la reivindicacion 1 confiere al producto de la reivindicacion 2 propiedades
inesperadas. El elemento técnico particular de la reivindicacion 1 es el empleo de condiciones
especiales de procedimiento necesarias segun la cobertura especifica elegida.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 2. La maquina pulverizadora de la reivindicacion 3 no
corresponde al elemento técnico particular indicado anteriormente. No existe unidad entre la
reivindicacion 3y las reivindicaciones 1y 2.

Ejemplo 6

Reivindicacion 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible
hacia una camara de mezcla.

Reivindicacion 2: Un procedimiento de fabricacion de un quemador de combustible que comprende
la etapa de formacion de entradas tangenciales del combustible hacia una camara de mezcla.

Reivindicacion 3: Un procedimiento de fabricacion de un quemador de combustible que incluye
una fase de fundido A.

Reivindicacion 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacion de un quemador
de combustible, que incluye la caracteristica X que permite la formacién de entradas
tangenciales del combustible.

Reivindicacion 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacion de un quemador
de combustible, que incluye una cubierta protectora B.

Reivindicacion 6: Un procedimiento de fabricacion de negro de carbon que comprende la etapa
de introduccion tangencial de combustible en una camara de mezcla de un quemador de
combustible.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento técnico particular comun a todas
las reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de
las reivindicaciones 3y 5conla 1, 2,4y 6 ya que la 3 yla 5 no incluyen un elemento técnico
particular idéntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. Tampoco hay unidad
entre las reivindicaciones 3y 5.

Ejemplo 7

Reivindicacién 1: Una banda ferritica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosion
y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-
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19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el limite elastico es del 0,2% por
encima de 50 kg/mm2.

Reivindicacion 2: Un método de produccion de una banda ferritica de acero inoxidable de gran
resistencia frente a la corrosion y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en
porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes
etapas:

a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesorde 2,0a 5,0 mm;

b)recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000°C en condiciones esencialmente no
oxidantes;

¢) laminado en frio de la banda hasta alcanzar un espesorde 0,5a 2,0 mm; y

d) recocido finala 1.120y 1.200°C de la banda laminada en frio durante 2-5 minutos.

Hay unidad entre la reivindicacion de producto 1 y la reivindicacion de procedimiento 2. El
elemento técnico particular de la reivindicacion de producto es el limite elastico del 0,2% por
encima de 50 kg/mm2. Las etapas del procedimiento de la reivindicacién 2 producen de por si
una banda ferritica de acero inoxidable con un limite elastico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2.
Aunque esta caracteristica no se dedujera del texto de la reivindicacion 2, esta divulgada
claramente en la descripcion. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen el elemento
técnico particular correspondiente a la limitaciéon de la reivindicacién de producto referida al
mismo acero inoxidable ferritico dotado de las caracteristicas de resistencia mencionadas.

Reivindicaciones de lamisma categoria
Ejemplo 8

Reivindicacion 1: Enchufe macho caracterizado por la caracteristica A.
Reivindicacion 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente caracteristica A.

La caracteristica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones,
existiendo por tanto unidad.

Ejemplo 9
Reivindicacion 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para sefiales de video.

Reivindicacion 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las sefiales de video
recibidas.

Reivindicacion 3: Equipo de transmision de seriales de video que comprende un transmisor
provisto con un expansor de ejes de tiempo para sefiales de video y un receptor con un
compresor de ejes de tiempo para las sefiales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicacion 1, el expansor de ejes de tiempo, y
en la reivindicacion 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos
correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 2. La reivindicacion 3 incluye ambos
elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de
unidad seguiria cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicacién combinada (reivindicacion 3).

Ejemplo 10

Reivindicacién 1: Correa transportadora dotada de la caracteristica A.
Reivindicacién 2: Correa transportadora dotada de la caracteristica B.
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Reivindicacion 3: Correa transportadora dotada de las caracteristicas A + B.
La caracteristica A es un elemento técnico particular, y la caracteristica B otro elemento técnico
particular distinto.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 3, pero no entre las
reivindicaciones 1y 2.

Ejemplo 11

Reivindicacion 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.

Reivindicacion 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.

Reivindicacion 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de
control A.

Reivindicacion 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de
control B.

El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento
técnico particular distinto

Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las
reivindicaciones1y203y4.

Ejemplo 12

Reivindicacion 1: Dispositivo de visualizacion dotado de las caracteristicas A + B.

Reivindicacion 2: Dispositivo de visualizacion segun la reivindicacion 1, que ademas tiene la
caracteristica C.

Reivindicacion 3: Dispositivo de visualizacion dotado de las caracteristicas A + B que ademas
tiene la caracteristica D.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular comun a todas
ellas lo constituyen las caracteristicas Ay B.

Ejemplo 13

Reivindicacion 1: Filamento A para una lampara.

Reivindicacion 2: Lampara B provista del filamento A.

Reivindicacion 3: Proyector provisto de la lampara B, con el filamento A, y de un dispositivo
pivotante C.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular comun a todas ellas
eselfilamento A.

Ejemplo 14

Reivindicacion 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento
en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo esta disefiado de forma tal
que atraviese la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de
disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.

Reivindicacion 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumaticamente para aplicar el
dispositivo de marcado de la reivindicacion 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en
forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de
seguridad en forma de disco, que se colocara en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en
cuestion del animal que se va a marcar.
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El elemento técnico particular de la reivindicacion 1 es el dispositivo de marcado dotado de un
elemento en forma de disco con una varillay un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la
varilla. El elemento técnico particular correspondiente de la reivindicacion 2 es la pistola
accionada neumaticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de
apoyo para el disco de seguridad. Existe unidad entre las reivindicaciones 1y 2.

Ejemplo 15

Reivindicacion 1: Compuesto A.
Reivindicacion 2: Composicion insecticida que comprende el compuesto Ay un portador.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1y 2. El elemento técnico particular comun a todas las
reivindicaciones es el compuestoA.

Ejemplo 16

Reivindicacion 1: Composicion insecticida que comprende el compuesto A (formado por af,
a2...)y un portador.

Reivindicacion 2: Compuesto af.

En la reivindicacion de producto 2 no se reivindican todos los compuestos A por razones de falta
de novedad de algunos de ellos por ejemplo.

No obstante, hay unidad entre el objeto de las reivindicaciones 1y 2, siempre que a1l tenga la
actividad insecticida que también es el elemento técnico particular del compuesto A en la
reivindicacion 1.

Ejemplo 17

Reivindicacion 1: Silla equipada de un mecanismo elevador.

Reivindicacion 2: Silla equipada de un mecanismo elevador de rosca mecanica.

Reivindicacion 3: Silla equipada de un mecanismo elevador hidraulico.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1-3. El elemento técnico particular comun a todas las
reivindicaciones es el mecanismo elevador. No obstante, si fuese conocido del estado de la
técnica un mecanismo elevador cualquiera, no habria unidad, ya que las reivindicaciones
carecerian de elemento técnico particular comun.
Practica Markush

Ejemplo 18: Estructura comun

Reivindicacién 1: Un compuesto de la férmula:

donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil,alquiltio, alcoxi y
metilo; R2—R4 son metilo, bencil o fenilo. Los compuestos son Utiles, desde el punto de vista
farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxigeno.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las
variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay
unidad.
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Ejemplo 19: Estructura comin

SCH,

Reivindicacién 1: Un compuesto de la férmula:

R—N=C-CH

S

donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltio, alcoxi y
metilo; Z se selecciona del grupo compuesto por oxigeno (O), azufre (S), imino (NH) y metileno
(-Ch2-).

Se alega la utilidad farmacéutica de los compuestos para aliviar dolores en la zona inferior de la
espalda.

En este caso particular, el grupo iminotioéter -N=C—-SCH3 unido a un anillo de seis atomos es el
elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Por tanto, dado que se
alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de lainvencion.

Ejemplo 20: Estructura comun xR’
Reivindicacion 1: Un compuesto de la formula: Nl | |
L M=0C -
S

SN

CH Z

S

donde R1 es metilo o fenilo, Xy Z se seleccionan del oxigeno (O) y del azufre (S).

Los compuestos tienen utilidad farmacéutica y contienen el sustituyente 1,3-tiazolil que facilita
una mayor penetrabilidad en el tejido de los mamiferos, lo que confiere a los compuestos utilidad
para el alivio de dolores de cabeza, y como agentes antiinflamatorios de uso tépico.

Todos los compuestos comparten una estructura quimica comun, la integrada por el anillo de
tiazol y el compuesto heterociclico de seis atomos unido a un grupo imino, que ocupa una gran
parte de sus estructuras. Por tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los
compuestos reivindicados, hay unidad de la invencion.

Ejemplo 21: Estructuracomin . ‘l" ) »

o a
kY
A 2 N P [
:\=.~HL—{ I e e e e ) J.I'»,,LH,U%;'—'I
NI, ¢

124210 200 n+mx 100

N,
X: @GH,O— o) ‘<_ - eH0—

Todos los copolimeros anteriores tienen en comun su propiedad de resistencia a la degradacién
térmica, debido a la reduccion del numero de radicales COOH libres por esterificacion con X de
los radicales COOH terminales causantes de degradacion térmica.

Las estructuras quimicas de las variantes se consideran estrechamente interrelacionadas desde
el punto de vista técnico, estando permitido por tanto agruparlas en una reivindicacion.
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Ejemplo 22: Estructura comin L_‘il f|:'
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El compuesto obtenido por esterificacion del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato
conocido con H- CH20- tiene una propiedad de resistencia a la degradacién térmica debido al
reducido numero de radicales COOH libres causantes de la degradacion térmica. Por el contrario,
el compuesto obtenido por esterificacion del radical COOH terminal del polihezametilentereftalato
conocido con un compuesto de vinilo, que contiene la parte CH2 = CH CH20-, sirve como materia
prima para una resina de fijacién, cuando se mezcla con un monémero insaturado y se hace secar
(reaccion de adicion).

No tienen los ésteres cubiertos por la reivindicacion una propiedad o actividad en comun. Por
ejemplo, el producto obtenido por esterificacion con el compuesto de vinilo “CH2 = CH” no tiene
una propiedad de resistencia a la degradacion térmica. La agrupacion en una sola reivindicacion
no se permite.

Ejemplo 23: Falta de estructura comun

Reivindicacion 1: Una composicion herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz
de la mezcla de A 2,4-D (acido 2,4-diclorofenoxiacético), y B, un segundo herbicida que se
selecciona del grupo compuesto por el sulfato de cobre, el clorato de sodio, el sulfamato de
amonio, el tricloroacetato de sodio, el acido dicloropropiénico, el acido 3-amino-2,5-
diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb (fenol), la trifluralina
(dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un portador inerte o un
diluyente.

Los diferentes componentes englobados en B han de ser miembros de una clase de compuestos
reconocida. En este caso, en consecuencia, se objetaria la unidad, ya que los miembros de B no
se reconocen como una clase de compuestos sino que, de hecho, representan una pluralidad de
clases que se pueden identificar como sigue:

a)salesinorganicas: e) fenoles:
sulfato de cobre dinoseb
clorato de sodio
de amonio f) aminas:

trifluralina

b) sales organicas y acidos carboxilos:
tricloroacetato de sodio g) heterociclicos:
acido dicloropropionico simazina

acido 3-amino-2,5-diclorobenzoico

c)amidas:
difenamida

d) nitrilos:
ioxinilo

A 9
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Ejemplo 24
Reivindicacién 1: Compuesto farmacéutico de la férmula:

A-B-C-D-E
enlaque:

A se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o cicloalquilo en C1 a C10, arilo
eventualmente substituido o un heterociclo en C5 a C7 que posee 1-3 heteroatomos elegidos
entre OyN;

B se selecciona en el grupo siguiente: alquilo, alquinilo o alcenilo en C1 a C6, amino, sulfoxi, éter
otioéteren C3aCs§;

C se selecciona entre un heterociclo en C5 a C8, saturado o insaturado, poseyendo 1-4
heteroatomos elegidos entre O, Sy N y fenilo eventualmente substituido;

D se selecciona entre B o un éster o amida de acido carboxilicoen C4a C8;y

E se selecciona en el grupo siguiente: fenilo, naftilo, indolilo, piridilo u oxazolilo, eventualmente
substituido.

No puede identificarse facilmente ningun elemento estructural importante a partir de la formula
anterior; en consecuencia, tampoco puede determinarse ningiin elemento técnico particular. Por
tanto, no hay unidad entre las diferentes combinaciones. La primera invencion reivindicada se
consideraria que engloba la primera estructura mencionada en el caso de cada variable: asi, A
representa alquilo en C1, B representa alquilo en C1, C representa un heterociclo saturado en C5
poseyendo un heteroatomo de oxigeno, D representa alquilo en C1 y E representa fenilo
substituido.

Ejemplo 25

Reivindicacion 1: Catalizador de oxidacion en fase de vapor de hidrocarburos que consiste en (X)
o (X+a).

En el presente ejemplo, (X) oxidaa RCH3 en RCH20H y (X+a) oxidaa RCH3en RCOOH.

Ambos catalizadores comparten un componente y una actividad comunes como catalizadores
de la oxidacion de RCH3. En el caso de (X+a) la oxidacion es mas completa, llegando a la
formacion de acido carboxilo, aunque la actividad siga siendo la misma.

Un agrupamiento tipo Markush es aceptable en este caso.

Producto intermedio/final

R,
Ejemplo 26 |

| |
o N / =1
Reivindicacion 1: - . :

?1

(Producto intermedio)

Reivindicacion 2: vl_ |LF

R (Producto final)

)
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Las estructuras quimicas de los productos intermedio y final estan estrechamente relacionadas
entre si desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora en el
producto final es:

Portanto, hay unidad entre las reivindicaciones 1y 2.

Ejemplo 27
PP .z M
Reivindicacién 1: W Ny
T N
'|I l',-'
o
< d "
Ny I
E:'\_,- ey < R,
-y
I 0]

Reivindicacion 2:

(1) se describe como intermedio en la produccion de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido
en la técnica. Aunque las estructuras basicas del compuesto () (producto final) y del compuesto
(1) (intermedio) difieren considerablemente, el compuesto (ll) es un anillo abierto precursor del
compuesto (). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial comun, que es el
vinculo que comprende los dos anillos de fenilo y el anillo de triazol. Por tanto, las estructuras
quimicas de ambos compuestos se consideran estrechamente relacionadas desde el punto de
vista técnico.

El ejemplo satisface pues el requisito de unidad de la invencién.
Ejemplo 28

Reivindicacion 1: Polimero amorfo A (intermedio).
Reivindicacién 2: Polimero cristalino A (producto final).

En el presente ejemplo se estira una pelicula del polimero amorfo A para hacerlo cristalino.

Hay aqui unidad, ya que existe una relacién producto intermedio/final, en el sentido de que el
polimero amorfo A se utiliza como producto de partida en la produccion del polimero cristalino A.
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A efectos de ilustrar mejor el presente ejemplo, supongamos que el polimero A es poliisopreno.
Aqui, el intermedio, poli-isopreno amorfo, y el producto final, poli-isopreno cristalino, tienen la
misma estructura quimica.

Ejemplo 29

Reivindicacion 1: Compuesto polimérico, utilizado como material de fibra, identificado por la
siguiente formula general:

[Unidad que se repite (X)]

4 OCHEH, 3¢ {_} g ‘ OCH,CH, OH
o T D
' ()
Reivindicacion 2: Compuesto identificado por la siguiente formula general:
(Util como intermedio del compuesto polimérico )
H C-CI—;CH:,D&E@ c OCH,CH, OH

1
0 8]
| n'

(Producto primario de condensacion)  (ll)

Entre ambas invenciones existe una relacion de tipo producto intermedio/producto final. La
sustancia (Il) es una materia prima para la sustancia (l).

Al mismo tiempo, ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial (unidad que
se repite (X)) y estan estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico. Por tanto, los
productos intermedio y final satisfacen los requisitos de unidad.

Ejemplo 30

Reivindicacion 1: Nuevo compuesto de estructura A (intermedio).

Reivindicacion 2: Producto preparado haciendo reaccionar A con una sustancia X

(Producto final).

(Véase mas adelante para mayores detalles.)
Ejemplo 31

Reivindicacioén 1: Producto de reaccion de Ay B (intermedio).

Reivindicacion 2: Producto preparado haciendo reaccionar el producto de reaccion de A y B con
las sustancias X e Y (producto final).

En los ejemplos 30 y 31 no se conoce(n) la(s) estructura(s) quimica(s) del (de los) producto(s)
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intermedio(s) o final(es). En el ejemplo 30 se desconoce la estructura del producto de la
reivindicacion 2 (producto final). En el ejemplo 31 tampoco se conocen las estructuras de los
productos de la reivindicacion 1 (intermedio) y la reivindicacién 2 (producto final).

Existe unidad cuando haya pruebas concluyentes de que las caracteristicas del producto final,
que es el que conlleva la actividad inventiva, se deban al intermedio. Por ejemplo en 30 y 31 se
utilizan los intermedios con el propésito de modificar determinadas propiedades del producto
final. Las pruebas pueden ser los datos de los ensayos realizados que figuren en la descripcion y
que demuestren el efecto ejercido por el intermedio sobre el producto final. En el caso de no
existir tales pruebas, no se podra establecer entonces la unidad sobre la base de la relacién
producto intermedio/producto final.

Invenciones biotecnolégicas
Ejemplo 32: Polinucleotidos multiples sin vinculos estructurales y funcionales entre ellos

Reivindicacion 1: Polinucledtido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de
nucledtidos SEQ D NO: 1-10.

(Algunas Administraciones presumen que una molécula biolégica reivindicada se presenta en
forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicacién contenga explicitamente el término
“aislado”.)

Segun la descripcion, los polinucledtidos reivindicados son ADNc de 500 pares de bases
obtenidos de un banco de ADNc del higado humano. Esos polinucledtidos, que tienen
estructuras diferentes, pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN completos,
aun cuando no se describa la funcion o la actividad bioldgica de las proteinas correspondientes.
Ademas, los polinucledtidos reivindicados no son homélogos entre ellos.

No hay estado de la técnica conocido. Hasta ahora, no se habia constituido un banco de ADNc
del higado humano.

Se considerara que los polinucleétidos de la reivindicacion 1 tienen en comdn un elemento
técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad comun
y estan relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o
actividad comun. Ciertas Oficinas podrian tratar la reivindicaciéon 1 como una agrupacion
Markush.

En este ejemplo, la descripcion no establece que todos los polinucleétidos de secuencia SEQ ID
NO: 1-10 tienen una propiedad o una actividad en comun. Incluso si cada secuencia puede
utilizarse como una sonda para aislar su propio ADN completo, una sonda derivada de la
secuencia SEQ ID NO: 1 no puede utilizarse para aislar respectivamente las secuencias SEQ ID
NO: 2-10 debido ala falta de homologia entre las secuencias SEQ ID NO: 1-10.

Ademas, toda vez que los polinucledtidos no son homoélogos entre ellos, no poseen una
estructura comun, es decir, un elemento estructural importante. El esqueleto azucar-fosfato no
puede ser considerado como un elemento estructural importante, ya que se trata de un elemento
comun a todas las moléculas de acido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas
polinucledtidas no estan relacionadas por un elemento estructural importante y no puede
considerarse que tienen en comun un elemento técnico idéntico o correspondiente.

El simple hecho de que fragmentos de polinucleétidos se deriven de una misma fuente (el higado
humano) no es suficiente para que se cumpla el criterio de unidad de la invencion.
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Esos polinucleétidos no poseen propiedad o actividad comun, ni estructura comun. Como no se
cumple ninguna de esas dos condiciones, el grupo de moléculas polinucledtidas reivindicado no
cumple la exigencia de unidad de la invencion (a priori).

Una posible agrupacioén podria presentarse de la manera siguiente:
Invenciones 1-10: Polinucleétidos con la designacion SEQ ID NO: 1-10.
Ejemplo 33: Polinuclectidos multiples relacionados a nivel estructural y funcional

Reivindicacion 1: Polinucledtido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de
nucledtidos SEQID NO: 1-10.

(Algunas Administraciones presumen que una molécula biologica reivindicada se presenta en
forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicacion contenga explicitamente el término
“aislado”.)

Los hechos son los mismos que en el caso del ejemplo 32, salvo que los polinucledtidos
reivindicados estan todos relacionados por un elemento estructural importante, y que sus ARNm
correspondientes se expresan unicamente en los hepatocitos de pacientes afectados por una
patologia Y. Los ARNm correspondientes no se expresan en los hepatocitos de individuos sanos.

No hay estado de la técnica conocido. El elemento estructural comtn no habia sido identificado
hasta ahora, ni tampoco el vinculo entre los genes que expresan el ARNm que contiene ese
elemento estructural y los pacientes que presentan la patologia Y.

Se considerara que los polinuclettidos de la reivindicacion 1 tienen en comun un elemento
técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad comun
y estan relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o
actividad comun. Ciertas Oficinas podrian tratar la reivindicacion 1 como una agrupacion
Markush.

En este ejemplo, la descripcién divulga que las secuencias SEQ ID NO: 1-10 poseen una
propiedad comun: la expresion de un ARNm presente Unicamente en los pacientes afectados por
la patologia Y. Ademas, esas secuencias estan relacionadas por un elemento estructural
importante que es esencial para esa propiedad comun, o sea, el hecho de que una sonda que
comprenda el elemento estructural comun puede detectar el ARNm de pacientes afectados por la
patologia Y. Como ambas condiciones estan cumplidas, el grupo de moléculas polinucleétidas
reivindicado esta en conformidad con la exigencia de unidad de la invencion (a priori).

Ejemplo 34: Polimorfismos de nuclectidos simples (SNP) sin vinculo funcional entre ellos

Reivindicacién 1: Molécula de acido nucleico aislada conteniendo la secuencia SEQ ID NO: 1 con
una modificacién polimérfica tnica en una de las posiciones siguientes:

Polimorfismo Posicion Modificacion en la secuencia SEQID NO: 1:
1 10 G
2 27 A
3 157 C
4 234 T
5 1528 G
6 3498 C
7 13524 T
8 14692 A
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(Algunas Administraciones presumen que una molécula bioloégica reivindicada se presenta en
forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicacién contenga explicitamente el término
“aislado”.)

Segun la descripcion, la secuencia SEQ ID NO: 1 presenta una longitud de 22.930 nucledtidos.
Los SNP 1-8 no estan caracterizados; en otras palabras, no se divulga ninguna propiedad o
actividad comun.

La secuencia SEQ ID NO: 1 se ha descrito en el estado de la técnica, pero no se ha identificado
ninguna funcion especifica.

Se considerara que los polinucleétidos de la reivindicacion 1 tienen en comdn un elemento
técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad comun
y estan relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o
actividad comun. Ciertas Oficinas podrian tratar la reivindicacién 1 como una agrupacién
Markush.

En este ejemplo, la descripcion no establece que todos los SNP 1-8 tienen una propiedad o una
actividad comun. El hecho de que todas las mutaciones puntuales se encuentren en una
secuencia determinada (SEQ ID NO: 1) no basta para establecer la unidad de la invencion, ya
que esta secuencia ya ha sido descrita en el estado de la técnica y porque no existe vinculo
funcional entre los diferentes SNP reivindicados. En consecuencia, los SNP segun la
reivindicacion 1 no cumplen la exigencia de unidad de lainvencion.

Una posible agrupacién podria presentarse de la manera siguiente:
Invenciones 1-8: SNP 1-8

Ejemplo 35: Moléculas que poseen una funcion comin que no esta relacionada con una
estructura comun

Reivindicacion 1: Proteina hibrida que comprende una proteina portadora X vinculada a un
polipéptido de secuencia SEQIDNO: 1,26 3.

La descripcion divulga que la proteina portadora X presenta una longitud de 1.000 aminoacidos y
que su funcion es la de mejorar la estabilidad de las proteinas hibridas en la sangre. Las
secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 3 son pequefios epitopes (de una longitud de 10-20 residuos),
aislados a partir de diversas regiones antigénicas de E.coli, y no tienen estructura comun
importante.

Tanto la estructura de la proteina X como su funcion en tanto que proteina portadora son
conocidas del estado de la técnica. Las proteinas hibridas que producen una respuesta
antigénica a E.coli también son conocidas del estado de la técnica.

Se considerara que las proteinas hibridas de la reivindicaciéon 1 tienen en comun un elemento
técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad comun
y estan relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o
actividad comun. Ciertas Oficinas podrian tratar la reivindicacion 1 como una agrupacion
Markush.

En este ejemplo, la Unica estructura comun a las proteinas hibridas es la proteina portadora X.
Tienen una propiedad comun, es decir, la de producir como respuesta anticuerpos especificos de
E.coli. No obstante, la inmunizacion con la proteina portadora solamente no da lugar a esa
propiedad comun; a este efecto es necesariala secuencia SEQIDNO: 1,26 3.
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Las tres proteinas hibridas no presentan elemento técnico particular. La existencia de una
propiedad comun a todas las proteinas hibridas no es suficiente para establecer la unidad de la
invencion, porque 1) las secuencias SEQ ID NO: 1, 2y 3, que se encuentran en el origen de esa
propiedad comun, no estan relacionadas por un elemento estructural importante, 2) la estructura
comun, la proteina portadora X, no confiere la propiedad comun, y 3) las proteinas hibridas que
producen una respuesta antigénica especifica de E. coli son conocidas en el estado de la técnica.

Una posible agrupacioén podria presentarse de la manera siguiente:
Invencion 1:
Proteina hibrida que comprende una proteina portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.
Invencion 2:
Proteina hibrida que comprende una proteina portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 2.
Invencion 3:
Proteina hibrida que comprende una proteina portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 3.

Ejemplo 36: Moléculas de acidos nucleicos mdltiples relacionadas por una estructura comun y
codificando proteinas con una propiedad comun

Reivindicacién 1: Acido nucleico aislado elegido entre las secuencias SEQIDNO: 1,26 3.
(Algunas Administraciones presumen que una molécula biologica reivindicada se presenta en
forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicacion contenga explicitamente el término
“aislado”).

Segun la descripcion, los tres acidos nucleicos codifican deshidrogenasas que comprenden un
motivo de secuencia conservada que determina el sitio catalitico y la funcion deshidrogenasa de
esas proteinas. Los tres acidos nucleicos han sido aislados a partir de tres fuentes diferentes (el
raton, la rata y el hombre). La descripcion demuestra claramente que esos tres acidos nucleicos
son homologos, ya que presentan una similitud de secuencia global (85-95% de identidad) tanto
a nivel de la secuencia de nucledtidos como al de la secuencia de aminoécidos.

El estado de la técnica describe una molécula de acido nucleico aislado a partir del mono, que
presenta una similitud de secuencia elevada (alrededor del 90%) con la secuencia SEQ ID NO: 1.
El acido nucleico del mono codifica una deshidrogenasa que comprende el sitio catalitico
determinado por el motivo de secuencia conservada.

Se considerara que los acidos nucleicos de la reivindicacién 1 tienen en comuin un elemento
técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad comun
y estan relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o
actividad comun. Ciertas Oficinas podrian tratar la reivindicaciéon 1 como una agrupacién
Markush.

La Regla 13.2 estipula que el elemento técnico que las diferentes invenciones tienen en comuin
debe determinar una contribucion al estado de la técnica.

El elemento técnico idéntico o correspondiente que vincula entre ellas las moléculas de acido
nucleico reivindicadas reside en su propiedad comun (el hecho de codificar deshidrogenasas) y
en el elemento estructural esencial a esa propiedad comun (el motivo de secuencia conservada).
No obstante, una molécula de acido nucleico que codifica una deshidrogenasa y que contiene el
elemento estructural comun ya ha sido aislada a partir de una fuente diferente, o sea, el mono.
Por tanto, ese elemento técnico no es particular, ya que la similitud funcional y estructural entre
las moléculas reivindicadas no puede determinar la contribucion del grupo de invenciones,
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consideradas en su conjunto, al estado de la técnica. De ello se desprende que no hay unidad de
lainvencion (a posteriori).

Por otra parte, si el unico estado de la técnica disponible divulga una molécula de acido nucleico
que codifica una deshidrogenasa desprovista del sitio catalitico definido por el motivo de
secuencia conservada, se considerara el elemento técnico como un elemento particular y habra
unidad de lainvencion entre las secuencias SEQID NO: 1,2y 3.

Una posible agrupacion podria presentarse de la manera siguiente:
Invencion 1: Acido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 1
Invencion 2: Acido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 2
Invencién 3: Acido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 3

Ejemplo 37: ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los
que se afirma que tienen una propiedad comin

Reivindicacion 1: Polinucledtido que codifica un receptor conjunto a la proteina de enlace
guanosina trifosfato (GPCR), que contiene una secuencia de nucleotidos seleccionada en el
grupo compuesto de las secuencias impares comprendidas entre las secuencias SEQ ID NO: 1y
SEQIDNO: 2069.

La descripcion identifica una secuencia conservada de 15 residuos de aminoacidos que se
encuentra en varias moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial a la
funcion GPCR. Se ha obtenido una secuencia consensus de polinucledtidos que codifica la
secuencia de aminoacidos conservada. La secuencia consensus de polinucledtidos se ha
utilizado para efectuar una busqueda en una base de datos que contiene las secuencias del
genoma humano. Este sistema ha permitido identificar 1.035 secuencias de polinucledtidos, de
las que se afirma que codifican las moléculas GPCR que contienen la secuencia conservada.

Son conocidas del estado de la técnica moléculas GPCR humanas que contienen la secuencia
conservada de 15 residuos de aminoacidos y las secuencias de polinucledtidos que codifican
esa secuencia.

El elemento técnico que tienen en comun las 1.035 secuencias de polinucledtidos es la
secuencia consensus de polinucleétidos que codifica la secuencia comin de 15 residuos de
aminoacidos. Ese elemento técnico no es particular, ya que la secuencia consensus era
conocidaYy, por tanto, no puede determinar la contribucion del grupo de invenciones, considerado
en su conjunto, al estado de la técnica. En consecuencia, los 1.035 polinucleétidos diferentes no
satisfacen la exigencia de unidad de la invencion (a posteriori).

Una posible agrupacién podria presentarse de la manera siguiente:
Invenciones 1-1.035:
Polinucledtidos a base de las secuencias SEQ ID NO: 1-2.070 (nimeros impares).

Si la descripcién no afirmase o no estableciera claramente que la secuencia conservada de 15
residuos de aminoacidos era esencial para la funcién GPCR, podria no haber unidad de la
invencion en ausencia de cualquier estado de la técnica pertinente.

Por otra parte, ya que esa afirmacion figura en la descripcion, habria unidad de la invencion entre
los diferentes grupos en ausencia del estado de la técnica mencionado en el ejemplo.
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Ejemplo 38: Procedimiento de cribado y compuestos identificados mediante ese procedimiento

Reivindicacion 1: Procedimiento que permite identificar compuestos antagonistas del receptor R,
y que consiste en poner en contacto células que expresen el receptor R en sumembrana externa
con el ligando natural de dicho receptor; observar el enlace del ligando; poner en contacto dichas
células enlazadas a dicho ligando con un compuesto candidato seleccionado en una biblioteca
de compuestos; y observar cualquier modificacién en el enlace del ligando.

Reivindicacion 2: Compuesto X de la formula 1.
Reivindicacion 3: Compuesto Y de la férmula 2.
Reivindicacion 4: Compuesto Z de la férmula 3.

El receptor R y su ligando natural se proponen como objetivos medicamentosos. Se propone que
los compuestos antagonistas del receptor R tienen efectos fisiologicos que podrian ser utiles en
un tratamiento terapéutico. El objeto de la invencion consiste en identificar cabezas de serie para
cribado y ensayos mas a fondo de bibliotecas combinatorias. Se describe una biblioteca como
conteniendo un gran numero de compuestos potenciales, estructuralmente diferentes. Se
demuestra mediante ejemplos que el procedimiento segtn la reivindicacion 1 puede utilizarse
para identificar compuestos que modulen el efecto fisioldgico del enlace entre el ligando natural y
el receptor. Tales efectos sélo se demuestran respecto de los compuestos X, Yy Z, pero éstos no
parecen estar vinculados por un elemento estructural importante. La descripcion no precisa el
vinculo entre la estructura y la actividad de los compuestos reivindicados, ni entre la estructura
del receptor R y la de los compuestos.

El receptor R, su funcién biolégica y su ligando natural son conocidos en el estado de la técnica,
pero no los compuestos que actuan como antagonistas del receptor R.

El elemento técnico de la reivindicacién de procedimiento 1 esta constituido por la etapa que
consiste en observar el efecto de los compuestos candidatos sobre el enlace del ligando en un
método de cribado. Los compuestos X, Y 0 Z no estan relacionados por ningun elemento técnico
particular idéntico o correspondiente. Tampoco existe vinculo a nivel de producciéon entre el
procedimiento de cribado y los compuestos reivindicados. Ademas, el procedimiento de cribado
no constituye un procedimiento que permita utilizar los compuestos X, Y y Z reivindicados. En
ausencia de una ensefianza sobre la estructura que debe presentar un compuesto para actuar
como antagonista del receptor R, no existe concepto general Unico que relacione el
procedimiento y los compuestos reivindicados entre ellos. Por tanto, no hay unidad de la
invencion (a priori).

Se considerara que los compuestos X, Y y Z tienen en comun un elemento técnico idéntico o
correspondiente si poseen una propiedad o una actividad comun y estan relacionados por un
elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad comun. Incluso si los
compuestos X, Yy Z tienen efectivamente una propiedad comun, que es la de actuar en tanto que
antagonistas del receptor R, no se describe ningun elemento estructural importante que puedan
tener en comun. En consecuencia, no se divulga ningun elemento técnico idéntico o
correspondiente.

Una posible agrupacioén podria presentarse de la manera siguiente:

Invencion 1: Procedimiento que permite identificar compuestos (Reivindicacion 1)
Invencion 2: Compuesto X (reivindicacion 2)
Invencion 3: Compuesto Y (reivindicacion 3)
Invencion 4: Compuesto Z (reivindicacion 4)
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Ejemplo 39: Proteina y ADN que codifica esa proteina

Reivindicacién 1: Proteina X aislada, con la secuencia SEQID NO: 1.
Reivindicacion 2: Molécula de ADN aislada que codifica la proteina X de la reivindicacion 1.

(Algunas Administraciones presumen que una molécula bioloégica reivindicada se presenta en
forma aislada, por lo que no exigen que la reivindicacién contenga explicitamente el término
“aislado”.,)

La proteina divulgada es una interleuquina-1, una citoquina soluble que interviene en la
activacion de los linfocitos. También se divulga una molécula de ADN de secuencia SEQ ID NO:
2, que codifica la proteina de secuencia SEQID NO: 1.

No existe estado de la técnica conocido.

La molécula de ADN reivindicada codifica la proteina X, de manera que esta ultima y el ADN que
la codifica estan relacionados por un elemento técnico correspondiente. En consecuencia, las
reivindicaciones satisfacen la exigencia de unidad de la invencién (a priori).

Toda vez que la proteina X determina una contribucion al estado de la técnica, esta proteina y el
ADN que la codifica estan relacionados por un elemento técnico particular.

Si estuviese presente otra reivindicacion de ADN que englobase una molécula de ADN que no
codificase la proteina X, algunas Administraciones podrian concluir que las reivindicaciones no
estaban relacionadas por un elemento técnico idéntico o correspondiente, y habria por tanto falta
de unidad de lainvencioén. Atitulo de ejemplo, pueden citarse las reivindicaciones siguientes:

Molécula de ADN aislada que codifica la proteina X, o un fragmento de su ADN.

Molécula de ADN aislada que contiene la secuencia SEQ ID NO: 2, o moléculas de ADN que
se hibridan con la secuencia SEQ ID NO: 2 en condiciones rigurosas.

Si existe un estado de la técnica que divulga la proteina X o el ADN que codifica la proteina X,
ciertas Administraciones podrian concluir que el elemento técnico idéntico o correspondientes no
determina una contribucion al estado de la técnica — en otras palabras, no es un elemento técnico
particular—, lo que conduciria a la falta de unidad de lainvencion (a posteriori).
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TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME DE BI'JSQUEDA INTERNACIONAL
(Articulo 18 y Reglas 43 y 44 del PCT)

Referencia del expediente del PARA CONTINUAR ver Formulario PCT/ISA/220 y, en su caso,

solicitante o del mandatario LA TRAMITACION el punto 5 de esta hoja.

Solicitud internacional N° Fecha de presentacion internacional (dia/mes/aiio) Fecha de prioridad (la mas antigua)
(dia/mes/aiio)

Solicitante

El presente informe de busqueda internacional, elaborado por esta Administracion encargada de la busqueda internacional, se transmite al
solicitante, conforme al Articulo 18. Se remite una copia del mismo a la Oficina Internacional.

Este informe de busqueda internacional comprende un total de hojas.

Se adjunta una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados en el informe.

1. Base del informe
a. Enlo que se refiere al idioma, la busqueda internacional se ha realizado sobre la base de:

D la solicitud en el idioma en el que se presentod
D una traduccion de la solicitud al , que es el idioma de la traduccion proporcionada a los fines de la
busqueda internacional (Reglas 12.3.a) y 23.1.b))

b. D Este informe de bisqueda internacional se ha realizado teniendo en cuenta la rectificacion de un error evidente autorizado por
o notificado a esta Administracion segun la Regla 91(Regla 43.6bis. a)).

c. D En lo que se refiere a las secuencias de nucleétidos y/o de aminoacidos divulgadas en la solicitud internacional ,
véase Recuadro L.

ai q

no p ser objeto de biisqueda (ver Recuadro II).

2. D Se estima que al. reivi

3. D Falta unidad de invencién (ver Recuadro III).
4. Con respecto al titulo,

el texto se aprueba segiin fue remitido por el solicitante.

D el texto ha sido establecido por esta Administracion con la siguiente redaccion:

5. Con respecto al resumen ,

el texto se aprueba segun fue remitido por el solicitante.

D el texto (reproducido en el Recuadro IV) ha sido establecido por esta Administracion de conformidad con la Regla 38.2).
El solicitante puede presentar observaciones a esta Administracion en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
expedicion del presente informe de biisqueda internacional.

6. Con respecto a los dibujos,

4. la figura de los dibujos a publicar junto con el resumen es la Figura N°

O propuesta por el solicitante.
D propuesta por esta Administracion, por no haber propuesto el solicitante ninguna figura.
O propuesta por esta Administracion, por caracterizar mejor, esta figura, la invencion.

b. D no debe publicarse ninguna figura.

Formulario PCT/ISA/210 (primera hoja) (Julio 2009)
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INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL S .
Solicitud internacional N°

idos (conti ion del punto 1.c de la primera hoja)

Recuadro I Secuencia(s) de nucledtidos y/o de

1. Enlo que se refiere a las secuencias de nucleétidos y/o de amino4cidos divulgadas en la solicitud internacional y necesarias para la
invencion reivindicada, la busqueda se ha llevado a cabo sobre la base de una lista de secuencias presentada o entregada:

a. Medios
D en papel

D en formato electrénico
b. Cuando
D en la solicitud internacional tal y como se presentd
D junto con la solicitud internacional en formato electrénico

D posteriormente a esta Administracion a los fines de la busqueda

2. D Ademas, en caso de que se haya presentado mas de una version o copia de una lista de secuencias se ha entregado la
declaracion requerida de que la informacion contenida en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la de la
solicitud tal y como se presentd o no va mas alla de lo presentado inicialmente.

3. Comentarios adicionales:

Formulario PCT/ISA/210 (continuacion de la primera hoja(1)) (Julio 2009)
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Solicitud internacional N°

Recuadro II Observaciones cuando se estime que alg reivindicaci no pueden ser objeto de biisqueda (continuacién
del punto 2 de la primera hoja)

Este informe de busqueda internacional no se ha realizado en relacion a ciertas reivindicaciones segun el Articulo 17.2)a) por los
siguientes motivos:

1. D Las reivindicaciones N*:

se refieren a un objeto con respecto al cual esta Administracion no esta obligada a proceder a la busqueda, a saber:

2. D Las reivindicaciones N*:
se refieren a elementos de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos establecidos, de tal modo que no pueda
efectuarse una busqueda provechosa, concretamente:

3. [ Las reivindicaciones N*:
son reivindicaciones dependientes y no estan redactadas de conformidad con los parrafos segundo y tercero de la Regla 6.4.a).

Recuadro III  Observaci do falta unidad de invencién (continuacion del punto 3 de la primera hoja)

La Administracion encargada de la busqueda internacional ha detectado varias invenciones en la presente solicitud internacional, a saber:

1. D Dado que todas las tasas adicionales requeridas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de
busqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de busqueda.

2. D Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de bisqueda podrian serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas
adicionales, esta Administracion no requirio el pago de tasas adicionales.

3. D Dado que tan sélo una parte de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante, el presente
informe de busqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones N*:

4. D Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo. En consecuencia, el presente
informe de busqueda de tipo internacional se limita a la invencion mencionada en primer término en las reivindicaciones,
cubierta por las reivindicaciones N

Indicacién en cuanto a la protesta D Se acompaiid a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso,
el pago de una tasa de protesta.

D Se acompafié a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta
aplicable no se pago en el plazo establecido en el requerimiento.

D El pago de las tasas adicionales no ha sido acompafiado de ninguna protesta.

Formulario PCT/ISA/210 (continuacion de la primera hoja (2)) (Julio 2009)
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Solicitud internacional N°

Recuadro IV Texto del resumen (continuacion del punto 5 de la primera hoja)

Formulario PCT/ISA/210 (continuacion de la primera hoja(3)) (Julio 2009)
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INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

A. CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

De acuerdo con la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) o segun la clasificacion nacional y CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA

Documentacion minima buscada (sistema de clasificacion seguido de los simbolos de clasificacion)

Otra documentacion consultada, ademas de la documentacion minima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la bisqueda

Bases de datos electronicas consultadas durante la busqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
busqueda utilizados)

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoria*

Documentos citados, con indicacion, si procede, de las partes relevantes

Relevante para las
reivindicaciones N°

D En la continuacion del Recuadro C se relacionan otros documentos D

Los documentos de familias de patentes se indican en el
Anexo

“p”

“p

“r

“o”

wp»

Categorias especiales de documentos citados:

documento que define el estado general de la técnica no considerado
como particularmente relevante.

solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior.

documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacion de
prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicacion de otra
cita o por una razon especial (como la indicada).

documento que se refiere a una divulgacion oral, a una utilizacion, a
una exposicion o a cualquier otro medio.

documento publicado antes de la fecha de presentacion internacional
pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

T

wx

oy

“&”

documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentacion internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la
comprensién del principio o teoria que constituye la base de la
invencion.

documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva
por referencia al documento aisladamente considerado.

documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en
la materia.

documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la bisqueda internacional.

Fecha de expedicion del informe de busqueda internacional

Nombre y direccion postal de la Administracion encargada de la
busqueda internacional

N° de fax

Funcionario autorizado

N° de teléfono

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2009)
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C (continuacion). DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoria* Documentos citados, con indicacion, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

Formulario PCT/ISA/210 (continuacion de la segunda hoja) (Julio 2009)
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Informacion relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud internacional N°

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_familia de patentes) (Julio 2009)
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Solicitud internacional N°

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2009)
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