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Entender el Modelo de
Utilidad



ANTECEDENTES DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

» Afinales del siglo XIX en Alemania
»Primera ley de patentes (que incluye los MU) 1891.

» Evolucion del modelo de utilidad aleman:
» Invenciones menores que tuvieran una forma tridimensional
» Supresion requisito de la forma tridimensional
» Ampliacion de la proteccion a todas las invenciones con la unica excepcion
de los procedimientos y materia biologica
> En el afio 2006 el BGH (Tribunal Supremo) consider6d que el nivel inventivo
debe ser el mismo que el de las patentes

» 3% modalidad de propiedad industrial mejor valorada por las
empresas alemanas (2% en algunos sectores)



Situacion en el mundo

» Se incluyo en el texto del Convenio de la Union de
Paris (“CUP”) en la Revision de Washington (1910)

e En los ultimos 40 anos se ha pasado de 10 a mas
de 90 Estados con modelos de utilidad



DATOS ESTADISTICOS
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DATOS ESTADISTICOS



¢Qué es un modelo de
utilidad? |
Un modelo de utilidad es una forma especial de
patente concedida por un estado o jurisdiccion a
un inventor o solicitante por un periodo de
tiempo determinado.

Los terminos y condiciones de la concesion difieren
ligeramente de los aplicables a patentes de
Invencion, incluyendo un periodo de proteccion
mas corto y requisitos de legibilidad menos
estrictos.

Modelos de Utilidad/Gerardo Penas Garcia O IVI Pl



Titulos de Propiedad Industrial

1. Se regulan en la Ley los siguientes titulos de propiedad
industrial (art. 1 NLP Ley 24/2015):

a) Patentes de invencion.

b) Modelos de utilidad.

¢) Certificados complementarios de proteccion de medicamentos y de
productos fitosanitarios



1.

Son sistemas desarrollados
especificamente para cubrir los
intereses de la industria local
(pequenos inventores y PYMES).

Un menor requisito de actividad
inventiva.

Tramitacidon mas simple.
Procedimiento de concesion mas
rapido.

Menor coste.

La proteccion legal frente a
infracciones es igual que para una
patente.

Pueden extenderse
internacionalmente utilizando la
prioridad.

Permiten transformar una solicitud o
patente europea con problemas.

Sélo dura 10 ainos
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¢ Puedo extenderlo internacionalmente?

*Tiene 1 ano de prioridad como una
patente.

*Tiene tantas posibilidades como una
patente.

*Permite la transformacion en caso de
problemas con una patente europea —no asi
la patente nacional-.



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

Exposicion de motivos:

También se amplia el area de lo que puede protegerse como

modelo de utilidad, hasta ahora practicamente restringido al

campo de la mecanica,

excluyendo tan solo,

ademas de los

procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia

bioldgica, que también lo estaban, las sustancias y
composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las

destinadas a su uso como medicamento en la medicina
humana o veterinaria. La exclusion se mantiene para estos
sectores debido a sus especiales caracteristicas, pero no para
el resto de los productos quimicos, sustancias o
composiciones, que podran acogerse a esta modalidad de

proteccion.



Alcance de proteccion del modelo de utilidad
(Art 137)
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Alcance de proteccion del modelo de utilidad.

INNOVACIONES TECNICAS (nuevas y con
actividad inventiva)

Objetos con una estructura o configuracion que
implique una ventaja técnica

Productos caracterizados por su composicion que
impliquen una ventaja ( Ley de Patentes 24/2015, art 137)



Alcance de proteccion del modelo de

utilidad.

Herramienta/Instrumento/Utensilios
Instalacion

Dispositivo o parte del mismo

Productos o composiciones quimicas:

Productos quimicos
Productos intermedios utilizados para preparar
una sustancia farmacéutica 0 una composicion
farmacéutica
Productos “sanitarios” ; Dispositivos médicos
(“medical devices”)
Productos “de cuidado personal’

- Productos “cosmeéticos”

- Productos “dietéticos”



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

e Productos o composiciones quimicas:

* Productos quimicos
- ES-1225309 U

1. Composicion para la neutralizacion de desechos toxicos que
comprende:

- hipoclorito sodico,

- N-6xido de N,N-dimetiltetradecilamina,
- sodio Lauril sarcosinato,

- aminas, C12-14-alquildimetil, n-6xidos,
- p-cumensulfonato sddico,

- acido fosfonico modificado

- nitriloacetato trisodico,

- dimetilsulfoxido,

- sosa caustica

- agua.



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

e Productos o composiciones quimicas:
* Productos quimicos

- ES-1235704 U

1. Producto para uso culinario basado en una mezcla de sales, que
se caracteriza porque comprende sulfato de magnesio, cloruro de
magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio y bicarbonato
sadico; y donde las proporciones en cantidad de peso de cada
compuesto respecto del total de la mezcla son:

- 36% - 44% de sulfato de magnesio;

- 27% - 33% de cloruro de magnesio;

- 13,50% - 16,50% de cloruro de calcio;- 9% - 11% de cloruro de
potasio; y

-4,50% - 5,50% de bicarbonato sddico.



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

e Productos o composiciones quimicas:
 Productos alimenticios

- ES-1226974 U

1. Infusidon de mistela con cannabis, caracterizada porque consiste en una
mezcla de infusidn de plantas y frutas, endulzante y aguardiente, que
presenta la siguiente composicion:

- Aguardiente, entre un 25,9 y un 35,9%.

- Agua, entre un 37,9 y un 47,9%.

- AzUcar, Stevia o u otra sustancia edulcorante, entre un 14,9 y un 22,9%.
- Matalahuva (anis verde), entre 1,7 y 2,7%.

- Hierba Luisa, entre 0,2 y 0,8 %.

- Canela entre 0,3 y 0,9%.

- Cannabis entre 0,05 y 0,15%.

- Cascara de naranja, entre 1,2y 2,2%.

- Limén, entre 1,2y 2,2%.

- Azafran, entre 0,015 y 0,035%.

- Clavos de olor, entre 0,00001 y 0,00016%.



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

e Productos o composiciones quimicas:
 Productos cosméticos

- ES-1229421 U

1. Una composicion depilatoria caracterizada porque comprende al
menos un material termocrémico que contiene dos o mas
composiciones termocromicas reversibles, la primera en una
concentracion comprendida entre 0,1 y 8% y la segunda en una
concentracion comprendida entre 0,05% y 8% en peso del peso
total del material termocrémico, siendo ambas sensibles al calor en
una temperatura superior a los 402C pero diferente entre si, de tal
forma que el primero de ellos es sensible al calor en un intervalo de
temperatura inferior al segundo.



Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

Articulo 137. Invenciones que NO pueden ser protegidas
como modelos de utilidad:

A. las sustancias y composiciones farmaceéuticas
B. las que recaigan sobre materia biologica
c. procedimientos




Alcance de proteccion del modelo de
utilidad.

A. las sustancias y composiciones farmacéuticas

... entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la
medicina humana o veterinaria.

Medicamento: Sustancia de origen animal, bioldgico (sueros y vacunas), quimico ,
organico e inorganico) o vegetal, asi como cualquier agregacion de las mismas,
siempre y cuando se puedan destinar a la prevencion o al tratamiento de las
enfermedades animales o humanas.

B. las que recaigan sobre materia biolégica

Exposicion de motivos: “...excluyendo tan solo, ademas de los procedimientos e
invenciones que tienen por objeto materia biologica,...”

Se entendera por «materia biologica» la materia que contenga informacion
genética autorreproducible o reproducible en un sistema biologico. (art. 4.3)

C. procedimientos

Procedimiento: implica que una sustancia inicial se transforme mediante etapas en
una sustancia final diferente. Tienen que existir los tres elementos.



Los procedimientos

PRODUCT BY PROCESS

e El contenido técnico no recae en el proceso “per se”,
sino en las propiedades técnicas conferidas al producto
mediante ese proceso

o El producto debe ser nuevo e inventivo y no debe haber ofra
forma de definir el producto

e |a proteccion recae en el producto



Los procedimientos en los CI|

Tipos de reivindicaciones

Tipos de reivindicaciones para

Cll (EPO)

Reivindicaciones de
procedimiento (método) no
aceptables para modelos de

utilidad
:> Reivindicaciones de producto

validas para modelos de
utilidad

Reivindicaciones declarativas

}:> validas para modelos de

utilidad, con especial atencidén
a la vinculacién con el

aparato/sistema gque las lleva a

cabo



El procedimiento de
concesion.



[MODELOS |

ADMISION A
TRAMITE/EXAMEN OFICIO
CONTINUACION DE PROCEDIMIENTO
PUBLICACION

OPOSICIONES
BOP RESOLUCION

CONCESION/
DENEGACION

[___RECURSO |




EXAMEN DE OFICIO

Aspectos formales (que contenga instancia con datos correctos,
descripcion con todos sus apartados y numeracion de lineas,
reivindicaciones numeradas, dibujos, tasa, autorizacion, en
castellano)...

Aspectos técnicos (descripcion clara, reivindicaciones basadas en la
descripcion que definen el objeto a proteger, unidad de invencion)...

Modalidad correcta. Sugerencia de cambio de modalidad
No novedad
No actividad inventiva

No suficiencia de la descripcion
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Presentacion de oposiciones
Ley 24/2015

!

JUSTIFICADA




Presentacion de oposiciones
Ley 24/2015

g ' Examen
Recepcion -
formal

Comision de expertos Nuevas reivindicaciones Traslado

Resolucion
Con publicacion en

Réplica
BOP| de oponentes (10
modificaciones dias)

Contestacmn
sollc:ltante




Documentos oponentes
Alegaciones solicitante
Modificacion reivindicaciones
Reéplica del oponente

- Resolucion motivada negativa en caso de
denegacion (art 62.2 RLP)



¢ Cuanto tarda la OEPM en conceder?

SI no hay problemas, se publica
(proteccion provisional) en menos de 2
mes.

*Se concede en unos 5 meses si no hay
OpOSICIONES.



El requisito de la actividad
inventiva.



ACTIVIDAD INVENTIVA

ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD
MENOR actividad inventiva

La Ley de Patentes 24/2015 contempla que la actividad inventiva

exigida para los modelos de utilidad es menor que la exigida para
las patentes:

Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que
una invencion implica una actividad inventiva si no resulta del
estado de la técnica de una manera muy evidente para un
experto en la materia (Articulo 140 Ley de patentes 24/2015)



ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD

* Un modelo de utilidad es una invencion aplicada a un objeto o producto
al que se le dota de una configuracion, estructura o composicion de la
que resulte una ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion.

« /QUIEN APRECIA ESTA VENTAJA?

- para el uso: un usuario normal razonablemente informado;
- para la fabricacion: un trabajador ordinario, obrero cualificado o
a lo sumo un técnico.
- (,QUE SE CONSIDERA COMO VENTAJA?

Productos mas baratos.
e Ergonomias.
e Menor cantidad de material necesario.
» Facilidad de montaje.
* Menor espacio de almacenaje.
e Mayor seguridad en su manejo.
» Menos tiempo de fabricacion y menos recursos necesarios.
* Mejoras en las condiciones de trabajo.
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IET EN PATENTES

-Obligatorio
-Desde el inicio
-Solicitante

-Parte del procedimiento
de concesion (plazos)

-Flujo de comunicacion
en examen sustantivo y

cambio de reivindicaciones

-IET mas informativo

| LT

IET EN MODELQOS

-Solo para acciones judiciales

-En cualgquier momento

-Peticionario

-Aislado del procedimiento

-Menor posibilidad de cambiar
Reivindicaciones

IET mas determinante
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TASA DE SOLICITUD

TASA DE IET; SOLO EN CASO DE DEMANDA O VOLUNTARIO

Solicitud de informe sobre el estado de la técnica (IET).

ITo4 | 684,65¢€

|ED4

58195 €

ANUALIDADES




La OEPM, al realizar una busqueda o un examen sustantivo dentro
del procedimiento internacional PCT o del procedimiento nacional
de concesion, tanto de patente como de modelo de utilidad, se
puede beneficiar de un trabajo realizado anteriormente:

Reembolso de las respectivas tasas previa peticion del interesado.
A partir del 1 de marzo de 2019

Podra suponer el reembolso del 100% del importe de la tasa

Coste por presentar una solicitud PCT en la OEPM reivindicando
una prioridad nacional se vera reducido sensiblemente en un
tiempo breve, lo que supondra reducir los actuales 3.000 Euros
(en cifras redondas) a 1.300 Euros.
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intellectual property
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Mesa redonda sobre modelos de utilidad
OEPM, 4 de junio de 2020

Ismael Igartua

Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas
Director de GALBAIAN




,galbalan

ual property

El modelo de utilidad como herramienta eficaz
de proteccion. Cuestiones estratégicas

Introduccion

Modelo de utilidad vs Patente
Concesion sin examen de fondo
Menor actividad inventiva
Publicacion mas rapida
Internacionalizacion
Conclusiones

Ismael Igartua - GALBAIAN




Propiedad industrial e intelectual (Pl)

Las modalidades de Pl son las herramientas que tenemos
para proteger los resultados de nuestra innovacion

Fuente: OEPM
En cada caso tendremos que emplear las herramientas

mas adecuadas para conseguir el objetivo pretendido

Ismael Igartua - GALBAIAN



Las modalidades de PI

Propiedad Industrial:

Invenciones = Patentes yjmodelos de utilidad

Creaciones de forma = Disenos industriales

Signos distintivos = Marcas

Propiedad Intelectual:
Obras de creacion = Derechos de autor
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1 galbaian

intellectual property

Percepciones sobre el modelo de utilidad

= Opinion de muchas empresas:
“una proteccion “de sequnda” que no nos sirve de
nada”
“un reconocimiento explicito de que lo nuestro “no

da” para una patente”

= QOpinion de muchos particulares:
“una manera facil y barata de “patentar” una

invencion”

Ismael Igartua - GALBAIAN 5



i1 galbaian

intellectual property

Principales diferencias entre el modelo de
utilidad y la patente en Espana

= Concesion sin examen de fondo: la OEPM no examina

los requisitos de novedad y actividad inventiva (a menos

gue se presente una oposicion)

= Menor actividad inventiva: es suficiente que la invencion
no se muy obvia

= Publicacion mas rapida: se publican en un par de meses

= Concesion mas rapida (cinco meses), menor duracién (10
afos), menor coste, etc. °



Concesion sin examen de fondo g::g galbaian

intellectual property

El modelo de utilidad se concede sin
examen de novedad y actividad inventiva

El modelo de utilidad se concede sin pasar el filtro de la
OEPM.

Filtros que pasa una patente:

- Analisis previo

- Oficina de Patentes: analiza la patentabilidad

- Prueba final (no siempre): cuando la patente acaba
siendo lo suficientemente importante: monopolio real,
acuerdo de licencia o venta, superacion oposicion,

demanda por infraccion, etc.

Ismael Igartua - GALBAIAN 7



Concesion sin examen de fondo g::g galbaian

intellectual property

Filtros por los que puede pasar una patente

SOLICITUD CONCESION RENTABILIZACION
ANALISIS PREVIO OFICINA DE PATENTES PRUEBA FINAL
- Interés estratégico - Patentabilidad - Patentabilidad
- Analisis de - infraccidon

patentabilidad

Ismael Igartua - GALBAIAN 8



Concesioén sin examen de fondo g::g galbaian

intellectual property

Filtros por los que puede pasar un modelo
de utilidad

SOLICITUD CONCESION RENTABILIZACION

ANALISIS PREVIO PRUEBA FINAL
- Interés estratégico - Patentabilidad
- Andlisis de - infraccion

patentabilidad

Ismael Igartua - GALBAIAN 9



Concesion sin examen de fondo g::g galbaian

intellectual property

Filtros por los que puede pasar un modelo
de utilidad

SOLICITUD CONCESION RENTABILIZACION

l l

PRUEBA FINAL
- Patentabilidad
- infraccidon

No parece muy inteligente prescindir del analisis previo

Ismael Igartua - GALBAIAN 10



Menor actividad inventiva i“voglbaian

-ap intellectual property

El modelo de utilidad como herramienta
para proteger “invenciones menores”

El modelo de utilidad puede se la mejor alternativa
para proteger invenciones gue son nuevas pero cuya
actividad inventiva no parece suficiente para obtener
una patente

El modelo de utilidad es mas dificil de invalidar en la
medida en que |a actividad inventiva exigida es menor

Ismael Igartua - GALBAIAN 11



1 galbaian

intellectual property

Publicacion rapida del modelo de utilidad

Con la publicacion de |la solicitud su contenido pasa a
formar parte del estado de la técnica, con lo cual rompe

la novedad de la invencion

Puede servir como publicacion defensiva para invalidar
toda solicitud posterior que pueda cubrir la invencion

Puede ser peligroso utilizarlo como solicitud prioritaria si
se preve introducir cambios al extender la solicitud

Ismael Igartua - GALBAIAN 12



Internacionalizacion g::; ga|baian

intellectual property

Extension del modelo de utilidad

— DE-U

— IT-U
Publicacién > PCT
Solicitud MU — EP

— US

Presentacion Concesién MU
Solicitud MU

12 meses

< B
< »

Aspectos a tener en cuenta:

= No todos los paises tienen modelo de utilidad (Estados Unidos, Reino
Unido, etc.)

= Los requisitos de proteccidon no son los mismos en todos los paises
(actividad inventiva igual que para las patentes por ejemplo en Alemania)

Ismael Igartua - GALBAIAN 13


Adibideak/ES-US/US20060220398A1.pdf

i1 galbaian

intellectual property

Conclusiones

El modelo de utilidad es una herramienta mas que
tenemos que considerar a la hora de proteger los
resultados de nuestra innovacion

La decision de presentar un modelo de utilidad se ha de
tomar tras realizar el analisis de patentabilidad de Ia
invencion

Se ha de utilizar como solicitud prioritaria solo si su
publicacidon rapida no perjudica a las posibles extensiones

Ismael Igartua - GALBAIAN 14



i1 galbaian

intellectual property

Muchas gracias por su atencion

Ismael Igartua
GALBAIAN Intellectual Property
Garaia Parke Teknologikoa
Goiru kalea 1 - P.O. Box 213
20500 Arrasate-Mondragon
Tel. +34 943 253 957
iigartua@qalbaian.com

www.galbaian.com



mailto:iigartua@galbaian.com
http://www.galbaian.com/
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