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La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) ha propuesto
nuevas reglas que van a modificar las distintas estrategias a seguir en la
tramitacion de patentes en Estados Unidos. Estas reglas tienen como objetivo
conseguir que la USPTO conceda patentes de una mayor calidad y en un
menor espacio de tiempo. Esta nueva situacién también dara lugar a que la
tramitacion sea mas dificultosa para los solicitantes.

Las nuevas reglas estaran dirigidas a temas relacionados con el examen
de las reivindicaciones, “continuation practice”, aportacion del estado de la
técnica por parte de los solicitantes y mas concretamente con:

= Restriccibn en el nimero de reivindicaciones que seran examinadas
inicialmente.

= Limitacion de oportunidades en la reanulaciéon de la tramitacion de
patentes.

» Modificaciones relativas al como y cuando el estado de la técnica podria
ser depositado de cara a satisfacer el principio de la buena fe, y la
incorporacion de nuevas fechas limites en el procedimiento acelerado de
concesion de patentes.

Este seminario describira no solo los requisitos e implicaciones de las
nuevas reglas propuestas, sino que mostrara las estrategias de tramitacion
mas eficientemente para este nuevo escenario. Aprender como desenvolverse

ante la nueva situacion, sera crucial para todo aquellos que se ocupen de

asuntos relacionados con patentes estadounidenses.

Ademas, en este encuentro se trataran asuntos que puedan afectar a la
practica de patentes estadounidense, tales como los esfuerzos del Congreso
para reformar la actual Ley de Patentes en Estados Unidos, y casos pendientes
en el Tribunal Supremo de este Pais, acordo tramitar un mayor numero de

casos en 2006.

Para mas informacion llame al 902 43 18 68 — www.fundacionjosepons.org
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PROGRAMA

e (09:30h — 10:00h Acreditaciones

e 10:00h — 10:15h Presentacion

e 10:15h —11:00h ¢Qué ha causado esta situacion en la USPTO?
e 11:00h —11:30h Café

e 11:30h — 12:30h Las nuevas reglas de tramitacion de patentes
americanas.

o Examen de reivindicaciones
» Limite de diez reivindicaciones a examinar.
= “Examination Support Document”
o “Continuation Practice”
= Limite de una Unica “continuation application” (“Request

” “

for Continued Examination”, “continuation application”,
solicitud divisional, o continuacion en parte”.

=  Posibilidad de solicitar “further examination”.

= Implicaciones (0 preocupaciones) para solicitudes
relacionadas.

o “Information Disclosure Statement” (IDS).

= Nuevo marco de requisitos para la intensificacion del
IDS.

» Explicaciones y justificaciones de patentabilidad -
¢ Cuando nos podemos ver forzados a emplearlos?

e 12:30h —14:00h Estrategias para la nueva situacion
0 ActlUayay revisatu cartera de patentes.
= Efecto retroactivo de las nuevas reglas
= Evitar perdida de derechos
0 Nuevas solicitudes de patente
= Diseilo de notas reivindicativas
= Deposito del estado de la técnica: como y cuando.
0 Estrategias de tramitacion
= Prevencién de “estoppels”

= Equilibrio entre una tramitacion agresiva y meditada con
los nuevos limites sobre “continuations” y examen de
reivindicaciones.

= Uso efectivo de los procesos de apelacion.
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e 15:30h — 18:00h Otros cambios significativos en la practica
estadounidense de patentes

o Esfuerzos para el cambio legislativo en la Ley de Patentes
estadounidense.

= Procedimientos de oposicion, “first to file”, *inaquitable
conduct”.

o Casos recientes del Tribunal Supremo Estadounidense.
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