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INTRODUCCION

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesion,

oposicion, limitacion e informe de busqueda de una solicitud o de un Modelo de Utilidad espafiol.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP) y el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley (en adelante, RLP). En la medida de lo
posible, y con el fin de armonizar la aplicacién de las distintas legislaciones, cuando el articulado
espafol lo ha permitido, se han tomado como referencia tanto las directrices de basqueda y

examen PCT como las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Estas directrices no tienen el caracter vinculante de un texto juridico y se han elaborado con el
objeto de proporcionar orientaciones practicas en la aplicacion de los diferentes textos legales
en vigor. Aunque estan dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes
0 representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y

resoluciones.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DE LAS DIRECTRICES.

La resolucién de Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas O.A., de 6 de febrero de
2019, por la que se aprueban las directrices de examen de modelos de utilidad establecen que
"esta aprobacién se considera un hito inicial en un proceso de mejora continua y de busqueda
de la calidad que, de forma natural, conllevara la revision peridédica de estas directrices,
incluyendo las diferentes resoluciones y practicas mas relevantes, modificandose cuando sea
adecuado para dar cumplimiento al fin Gltimo de servicio al interés general al que todas las
Administraciones Publicas se someten, de acuerdo con la Constitucion Espafiola y el resto de

normas del ordenamiento juridico administrativo".

Para el cumplimiento eficaz de esta resolucion es necesario establecer un procedimiento y
periodo 6ptimo de revision. La experiencia acumulada hace que el periodo de revisién éptimo
se fije en 2 afios. La revision sera realizada por un grupo de trabajo constituido "ad-hoc" que
ser& conformado por el Area de Modelos de Utilidad y Disefios Industriales en base al mérito y
capacidad de sus componentes. El procedimiento de revision se realizara segun una serie de

hitos:
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El grupo de trabajo define el programa de trabajo.
Se trabaja sobre primer borrador.

Se lee y revisa el primer borrador.

Consulta externa e interna.

Segundo borrador.

Revision final y comienzo del siguiente programa de trabajo.

N o o s~ wDdh e

Publicacion.

Cualquier sugerencia por parte de los lectores para mejorar el texto sera muy apreciada y podra
ser enviada al correo electronico: directrices-modelosdeutilidad@oepm.es
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CAPITULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y
CONCEPTO LEGAL EN ESPANA

1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCION

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes regula la figura del modelo de utilidad en el Titulo
XIll, articulos 137 y siguientes, y declara, a este efecto, que:

AiPodr 8n protegerse como model os de wutilidad, [
que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o
producto una configuracién, estructura o composicién de la que resulte alguna ventaja

pr8cticamente apreciable para su uso o fabricac

El Articulo 148 afiade que la duracién de la proteccién sera de 10 afios improrrogables a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud.

Por su parte, el Ar tEndefecholle rnora exprdasamenteeaplieablealces A
modelos de utilidad regiran para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para
las patentes de invencion, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos.

[ & .

El origen de la legislacion sobre los modelos de utilidad se encuentra en Alemania, en el afio
1891- fecha de la creacién especifica de esta modalidad de proteccién donde la industria tenia
un gran interés en la busqueda de un mecanismo de proteccion para aquellas invenciones, que,
referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, suponian una menor altura inventiva
frente a la exigida para las patentes de invencion pero que también eran merecedoras de algun

tipo de tutela o0 monopolio en propiedad industrial.

A partir de la iniciativa alemana, la implantacion internacional de esta especifica proteccion ha
sido constante. Actualmente, el nimero de paises que cuentan con el modelo de utilidad en su
ordenamiento sobre propiedad industrial alcanza casi un centenar, entre ellos, Espafia u otros

tan importantes como Francia, Japon, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.

Enero 2023 8
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De lo anterior se deduce que el fundamento de dicha figura es conseguir una proteccion
adecuada para ciertas invenciones a las que se exige un requisito de actividad inventiva inferior
alas patentes a cambio de una menor duracion en su proteccion. En Espafa, la Ley de Patentes
los denomina Modelos de Utilidad.

1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPANA

De la definicién de modelo de utilidad recogida en el Art. 137 LP podemos extraer los rasgos o
elementos que integran el concepto de modelo de utilidad. Son tres las notas que definen las

invenciones protegibles a través del modelo industrial espafiol:

1. Se trata invenciones, pero no de cualquier tipo. S6lo son protegibles como modelos de

utilidad aquellas invenciones que:

a. ficonsi sten en dar a un objeto o] popoduc:

composici-no vy
b. ide | a gue resulte alguna ventaja pr 8ct
fabricaci - -no.

La configuracién, estructura o composicién de la que se dota al objeto o producto

debe reportar una ventaja practica en su uso o su fabricacion.

Con respecto a su uso, por ejemplo, podria tratarse de una mayor facilidad en el
empleo de un instrumento o en su fabricacion. Si se trata de una caja de carton,
seria una ventaja practica poder fabricarla con el menor material posible, o poder
armarla mucho mas rapidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran
en el estado de la técnica anterior a la solicitud. Este aspecto es relevante a la hora

de juzgar la actividad inventiva.

2. Dicha invencién ha de cumplir con los requisitos de novedad, la actividad inventiva y

aplicacion industrial.

Enero 2023 9
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La invencion debe ser nueva. Segun especificael Art. 6 . 1 LP fise consi de
i nvenci-n es nueva cuando nho est§8 comprenc
139 LP especi f i dedatégnica corireférencdasaltcaatidebe juzgarse
la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de
utilidad serd el mismo que en el establecido en el Art. 6.2 para patentes de

invencion”.

La invencion debe implicar actividad inventiva. Esto sucedera si no deriva del estado
de |l a t®cnica de una maner a famatgria(Arz140E nt e o
LP). Por su parte, para las patentes la ley indica que una invencién implica actividad
inventiva sino resultadelest ado de | a t®cnica de wuna ma

experto en la materia.

La invencion debe ser industrialmente aplicable. El Art. 9 LP indica que se considera
que una invencién es susceptible de aplicacion industrial si su objeto puede

fabricarse o utilizarse en cualquier clase de industria, incluida la agricola.

3. Puede manifestarse a través de:

Una configuracion, e s d e disposicidhale l&s partéis que componen una cosa
y |l e dan su peculiar forma y propiedades ¢

Interpretacién: cuando la forma externa de un objeto se altera o modifica para

obtener un efecto externo (ej. herramientas, utensilios, etc.).

Una estruct ur distribacgn dk tag partes de uncaerpd, la disposicidon

y el orden de las partes dentro de un todoo

Interpretacion: cuando la distribucion o disposicion interna de los diferentes
elementos de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto técnico

(dispositivos, maquinas o sus partes).

Una composi ciaecitny eesf edcetcd rde fico mpomeforma r sfi e

de varias cosas una, junt8ndolas y col oc§8r

Interpretacion: composiciones quimicas, cambios en la composicién de un producto

0 en la forma de componer un objeto.

Enero 2023 10
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CAPITULO 2: PARTE A: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION
HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD

2.1 PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y REMISION A LA OFICINA ESPANOLA
DE PATENTES Y MARCAS

El procedimiento de concesion de un modelo de utilidad se inicia con la presentacion de una
solicitud y su recepcion en la OEPM, realizandose a continuacién la admision a tramite y el
examen de oficio que son el objeto de esta parte de las Directrices.

211 PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UN MODELO DE UTILIDAD

Podré solicitar un modelo de utilidad cualquier persona fisica o juridica, incluida las entidades
de derecho publico. (Art. 3.1 LP)

La LP no establece ninguna limitacién de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad.
En este sentido, el Art. 3.2 LP establece que dichas personas podran invocar la aplicacion en
su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicacion en Espafia,

en cuanto les sea mas favorable respecto de lo dispuesto en la Ley.

En los casos en que sean varios los solicitantes, se deberd indicar en la instancia el porcentaje
de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM considerara iguales

las cuotas de los solicitantes.

El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor o a sus causahabientes, siendo

transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce (Art. 10.1 LP).

Cuando la invencion ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener
el modelo de utilidad pertenecera en comun a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma
invencion haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho al
modelo de utilidad sera del que presente antes la solicitud, siempre que dicha solicitud se

publique de acuerdo a lo que establece la LP. (Art. 10.3 LP).

Enero 2023 11
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La legitimacion para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente, que
pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distincion entre legitimacion y el derecho a la patente, en el
procedimiento ante la OEPM se presumird que el solicitante esté legitimado para ejercer el
derecho a la patente (Art. 10.4 LP). En consecuencia, este aspecto no serd examinado de oficio
por la OEPM, sino que deberd hacerse valer ante los tribunales por quien se considere

perjudicado.

21.2 REPRESENTACION ANTE LA OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y
MARCAS

Sin perjuicio de que un solicitante residente en un estado miembro de la Unién Europea pueda
actuar por si mismo, también podran actuar ante la OEPM, como representantes o apoderados

de un solicitante:

a. Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes de conformidad con lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Coman de las Administraciones
Publicas 39/2015 (LPACAP), lo cual equipara las condiciones de representacion frente
a la OEPM a cualquier otra representacion frente a la Administracion espafola que no

necesariamente debe ser profesional de la Propiedad Industrial.

b. Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas juridicas,
en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial de Agentes
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

c. Losnoresidentes en un estado miembro de la Union Europea deberan actuar mediante
Agente de la Propiedad Industrial (Art. 175.2 LP).

En sus relaciones con la OEPM, los Agentes deberan utilizar su nombre propio, seguido de la
indicacion de su condicion de Agente y, en el caso de personas juridicas, de la razon social

bajo la cual actien, asi como el domicilio social correspondiente (Art. 179.4 LP).
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En el caso de actuar mediante representante, éste debe estar debidamente autorizado e
identificado ante la OEPM. En el caso de existir varios solicitantes, la autorizacion al
representante debe estar firmada por todos ellos.

En el caso de que existan dos 0 mas solicitantes con distintos representantes y no hayan
designado un representante comun, las notificaciones se enviaran al solicitante que aparezca

en primer lugar en la solicitud

2.1.3 DOMICILIO DEL SOLICITANTE

El Reglamento de la Ley de Patentes (Art 2.1 b y ¢) establece la necesidad de designar una
direccién postal en Espafia o una direccidén electrénica admitida por la OEPM a efectos de

notificaciones.

Lo anterior es sin perjuicio de que los no residentes en la Unidn Europea deben actuar mediante
un Agente de la Propiedad Industrial. Hay que destacar que un representante que no sea
Agente de la Propiedad Industrial no puede representar a un solicitante no residente en la Unién

Europea.

Si bien los residentes de la Unién Europea no necesitan actuar mediante Agente, en el supuesto
de que el solicitante actle por si mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o
establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado espariol, pero si en la Unién
Europea, debera designar, a efectos de notificaciones, una direccién postal en Espafia o,
alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrénico o por
cualquier otro medio técnico de comunicacién admitido por la OEPM. Igualmente, en el
supuesto de que el solicitante actie mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante

se debera indicar el domicilio del solicitante.

2.1.4 LUGAR DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

La presentacion de la solicitud puede realizarse de manera presencial en papel o bien
telemética de forma electronica a través de la Sede Electronica de la OEPM

(https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html).
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En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentara
directamente en la OEPM o en el 6rgano competente de cualquier Comunidad Auténoma (Art.
22.1 LP). También podré presentarse en los lugares previstos en el Articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los 6érganos que son competentes para recibir la

solicitud (Art. 22.2 LP). Dichos lugares son:
a) Registros de cualquier 6rgano administrativo de la Administracion General del Estado,

b) Centros Regionales de Informacion en Propiedad Industrial de las distintas
Comunidades Auténomas,

¢) Oficinas de Correos: en este caso se asignara como fecha de presentacion el momento
de entrega en dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la
documentacién minima exigida esté dirigida al 6rgano competente receptor (Art. 24.4
LP).

d) Representaciones diplométicas u oficinas consulares de Espafia en el extranjero.

e) En el caso, también contemplado en al Articulo 16.4 LPACAP, que la presentacion de
la solicitud sea telematica, esta se realiza a través de la pagina web de la OEPM en su

apartado de Sede Electrénica (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html)

La presentaciéon electrénica requiere el uso de un certificado electrénico acreditado y los
trdmites presentados por Internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el

pago se haya realizado previamente y de manera teleméatica (Art. 186.2 LP).

A la presentacion electrénica de solicitudes sera de aplicacion la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP). En este
sentido cabe destacar que el Art. 14 LPACAP obliga, entre otros, a las personas juridicas
y a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiacién
obligatoria, a utilizar medios electronicos en la realizacion de los trAmites y actuaciones

con las Administraciones Publicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

2.1.5 RECEPCION DE LA SOLICITUD
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El 6rgano competente segun el apartado anterior hara constar en el momento de recibir la
solicitud su namero de registro, el dia, la hora y minuto de su presentacion tanto en el lugar
destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en la documentacién que
la acompafie, y expedira al solicitante un recibo acreditativo o copia sellada de la
documentacién presentada. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignara la ultima del
dia. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignara el ultimo de la hora. (Art. 32.1 LP
y Art. 16 RLP).

2.1.6 REMISION A LA OEPM

Cuando el érgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Auténoma,
este remitira la solicitud junto con toda la documentacién presentada a la OEPM dentro de los
tres dias siguientes al de su recepciéon. El incumplimiento de este plazo en ningln caso
perjudicara al solicitante (Art. 32.2 LP y Art.16 RLP).

Una vez recibida la solicitud por la OEPM, se le asignara un nimero de solicitud de modelo de

utilidad que se le notificara al solicitante (Art. 16.4 RLP).

2.2 ADMISION A TRAMITE

2.21 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACION Y ADMISION A
TRAMITE EN MODELOS DE UTILIDAD

La obtencion de un modelo de utilidad exige la presentacion de una solicitud que habra de
cumplir los requisitos recogidos en el Art. 23.1 LP, exceptuandose la necesidad de presentar
un resumen de la invencion. Sin embargo, para que la solicitud se considere vélidamente
presentaday goce de una fecha de presentacion no es necesario que dicha solicitud comprenda
todas las partes que se mencionan en el referido precepto legal ni que formalmente se

presenten correctamente.
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En este sentido, a los fines de obtener una fecha de presentacion de una solicitud de modelo
de utilidad en virtud del Art. 141.2 LP y de los Art. 17 y 18 RLP, sera indispensable presentar:

a) Unaindicacion expresa o implicita en espafiol de que se solicita un modelo de utilidad.

NOTA IMPORTANTE

Segun el Articulo 141.1 LP, en la instancia de la solicitud de proteccién de un modelo de

utilidad deberd manifestarse que esta es la modalidad de proteccién que se solicita

b) Indicaciones en espafiol que permitan identificar y contactar con el solicitante.

¢) Una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripcion, presentada en
cualquier idioma o una incorporacion por referencia, es decir, una remisiébn a una

solicitud presentada con anterioridad.

La falta de pago de las tasas de la solicitud no impide otorgar la fecha de presentaciéon, aunque
si va a impedir, si no se corrige en plazo, continuar el procedimiento de la solicitud de modelo
de utilidad.

Si la descripcion se hubiese presentado en un idioma distinto al espafiol, la traduccién se
exigira en el examen de oficio. La falta de traduccién al espafiol no impide otorgar fecha de

presentacion, ni admitir a trdmite la solicitud de modelo de utilidad.

La funcién mas importante de la descripcion reside en divulgar la invencion y es por ello que la
invenciéon debe estar descrita en forma suficientemente clara y completa para que pueda ser

evaluada y para que un experto en la materia pueda ejecutarla (Art. 27.1 LP).

Las reivindicaciones se interpretaran a la luz de la descripcion y los dibujos, sirviendo por tanto

estos como fundamento de las reivindicaciones.

Dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud, el Servicio de Modelos de
Utilidad, examinara si la misma reune los requisitos necesarios para obtener una fecha de

presentacion exigidos en el Articulo 141.2 LP y en los Articulos 17 y 18 RLP.

Si de dicho examen resulta que la solicitud no redne los requisitos necesarios a), b) o ¢) para
obtener una fecha de presentacion, los defectos observados se notificaran al solicitante o su

representante para que los subsane y/o formule alegaciones en el plazo de dos meses desde
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su natificacién, con indicacion de que si no lo hiciera no se le admitira a tramite y se le

tendré por desistido de su solicitud.

Cuando, a los efectos de obtener una fecha de presentacion, el defecto detectado consista en
la falta de una parte de la descripcion o la falta de un dibujo al que haga referencia la
descripcion, se comunicard al solicitante o a su representante para que, en el plazo de dos
meses, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior. Este supuesto esta
previsto para dar solucién a aquellos casos en los que, por error u olvido, el solicitante ha

omitido alguna parte de la descripcién, por ejemplo, una pagina, o algun dibujo (Art. 20 RLP).

Si los defectos detectados son corregidos en plazo (2 meses), se otorgara como fecha de
presentacion la fecha en la que la OEPM haya recibido la parte omitida de la descripcién
o el dibujo, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos, aplicandose
la fecha que sea posterior. No obstante, tras haber aportado la parte omitida, el solicitante
tiene la opcion de retirarla en el plazo de un mes después de la aportacion con objeto de
mantener, si asi lo prefiere porque le fuera mas favorable, como fecha de presentacion la de la

recepcion de la documentacion exigida.

Si la solicitud de modelo de utilidad reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el Art. 20.3
RLP indica que el solicitante podra indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar
la parte omitida de la descripcién o los dibujos omitidos. En este caso, la parte omitida de la
descripcion o los dibujos omitidos deberan estar contenidos integramente en la solicitud
anterior. Se mantendra como fecha de presentacién aquella en la que se cumplan los requisitos
recogidos en el Art. 24 LP y Art. 17 RLP (sobre asignacion de fecha de presentacion) siempre
y cuando, en el plazo de dos meses desde el deposito de la solicitud o desde que se comunique

al solicitante la aparente falta de una parte de la descripcion o los dibujos, el solicitante aporte:

a. Una copia certificada de la solicitud anterior, salvo que dicha copia esté a disposicion

de la Oficina y, en su caso, una traduccion de la solicitud anterior al espafiol;

b. Una indicacion del lugar en el que la parte omitida de la descripcion o el dibujo omitido

figuran en la solicitud anterior y en la traduccién, en su caso;

c. Una peticién indicando que se incorpora por referencia el contenido de una solicitud

anterior.
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Si el defecto consistiera solo en la falta de pago de la tasa de presentacion de la solicitud, se
requerira al solicitante para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificacion,
con indicacion de que, si no fuera asi, se le tendré por desistido en la solicitud.

Para la comprobacién de las tasas se tendra en cuenta el régimen de reducciones y reembolsos
establecido en la Ley de Patentes.

Si la tasa fuera integramente abonada en plazo, no se modificara la fecha de presentacion
inicial de la solicitud de modelo de utilidad, es decir, la OEPM declararda como fecha de
presentacién de la solicitud de modelo de utilidad en cuestién, la del momento en que se entrego
en la correspondiente oficina autorizada la documentacién minima, a excepcion del pago de la

antedicha tasa.

En el supuesto de que el solicitante no subsane los defectos notificados por la OEPM, bien
porque no conteste o bien porque la documentacién aportada no corrige debidamente los
referidos defectos, entonces la solicitud de Modelo de utilidad se tendrd por desistida. La
resolucion de desistimiento se notificara al solicitante y se publicara en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial (BOPI).

Una vez que se ha admitido a tramite la solicitud, la OEPM le comunica al solicitante este hecho

junto con la asignacién de la fecha de presentacion.

Si se presentara una descripcion resumida, esta debe incluir los elementos esenciales de la
invencioén. Asi, la aportacion posterior de nuevos ejemplos no debera suponer unaampliacion

del objeto de la proteccion.

La presentacion dirigida a completar la descripcion de una explicacion de los dibujos
inicialmente presentados o de referencias al estado de la técnica conocido por el solicitante o

de las ventajas de la invencidn no sera objeto de reparo.

Igualmente, se admitiran las aclaraciones u observaciones relativas a los modos de realizacion
que faciliten la compresion del problema técnico planteado y de la solucién propuesta en la que

consiste la invencion cuya proteccion se pretende.

La posibilidad de modificar las reivindicaciones esta expresamente limitada por el contenido del
Articulo 48 LP, segun el cual el solicitante s6lo podra modificar las reivindicaciones (salvo que

se trate de subsanar errores manifiestos) en aquellos tramites del procedimiento de concesion
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gue asi permita expresamente la Ley (en este caso podra modificar las reivindicaciones como
resultado de un suspenso sobre reivindicaciones en el examen de oficio, o bien en la resolucion
de oposiciones cuando se ajusten los elementos técnicos teniendo en cuenta los documentos
oponentes). Antes de la asignacion de una fecha de presentacion, el solicitante podra modificar
las reivindicaciones para subsanar los defectos detectados, asignandose una nueva fecha de

presentacion.

2.2.2 REMISION A UNA SOLICITUD ANTERIOR

Si el solicitante se remite, a los efectos de obtener una fecha de presentacion, a una solicitud
presentada con anterioridad, la solicitud anterior debera haber sido presentada por el propio

solicitante o su causahabiente.
En la remision a una solicitud anterior, se debera indicar:

a) Que, mediante remision a solicitud anterior, a los fines de la fecha de presentacion, se

reemplazara la descripcién y, en su caso, los dibujos;

b) el nimero de la solicitud anterior, su fecha de presentacién y la oficina en la que hubiera

sido presentada.

Cuando la solicitud se remita a una anterior, el solicitante debera aportar una copia certificada
de dicha solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha del depdsito de la solicitud y, en su
caso, una traduccion al espafiol, salvo que dichos documentos ya se encontraran a disposicion
de la OEPM.

Si el solicitante no cumple los requisitos prescritos anteriormente en el plazo establecido, se
tendré por desistida la solicitud. La resolucion por la que se tenga por desistida la solicitud sera

notificada, indicando los motivos, y publicada en el BOPI.

2.2.3 IMPACTO SOBRE LA DEFENSA NACIONAL
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Una vez admitida a trdmite la solicitud, se procedera a examinar si la solicitud de modelo de
utilidad pudiera ser de interés para la defensa nacional (Arts. 111-115 LP).

En caso de que la OEPM determinara que el contenido de la solicitud es de interés para la
defensa nacional pondra la solicitud a disposicion del Ministerio de Defensa.

Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invencién interesa
a la defensa nacional, serd de aplicacién la tramitacién secreta de la solicitud de modelo de
utilidad.

Si, por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés para

la defensa nacional la solicitud continuara normalmente el procedimiento de concesion.

2.3 EXAMEN DE OFICIO

Una vez que la solicitud de Modelo de Utilidad ha sido admitida a tramite y se ha determinado

que no tiene impacto sobre la defensa nacional, tiene lugar el examen de oficio.

2.3.1 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA INSTANCIA

El examen de oficio comprende la comprobacion de los datos consignados en la instancia de

solicitud y la documentacion asociada a la misma abarcando los aspectos de:
a. Declaracioén del tipo de proteccion solicitada

b. Datos del expediente de origen: si se trata de solicitudes divisionales, transformacién de
solicitud de Patente o solicitud PCT en fase nacional, al objeto de considerar la fecha

de presentacién
c. ldentificacion del solicitante

d. Designacion del inventor y declaracion del modo en que se adquirié el derecho sobre la
invencién. El inventor es el Unico que tiene derecho a la solicitud del modelo. En caso
de que sea una sociedad u otras personas las que lo soliciten (no inventores) se debe

presentar un documento en el que se especifique como ha adquirido los derechos para
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solicitar el modelo -actualmente basta con indicar en la instancia de solicitud la forma

de adquisicion del derecho-.

Titulo de la invencion. Debe definir en pocas palabras técnicas el objeto de la invencion,

sin incluir denominaciones de fantasia.

Reivindicacién de prioridad nacional o extranjera para establecer la fecha pertinente a
efectos del estado de la técnica. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior debera asi acreditarlo en la solicitud de registro, indicando la fecha de

esta prioridad y el pais en el que adquirio el derecho.
Identificacién y autorizacion a un representante o Agente, en los casos aplicables.

Declaracion de exhibicién en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas a fin de
excluir esta divulgacion de la invenciéon del estado de la técnica. El solicitante debera
indicar el nombre de la exposicién, asi como el lugar y fecha de exhibicion. En este acto
se debe comprobar que el objeto de registro coincide con el objeto que figura en la

Certificacion de la feria.

Comprobacion de los documentos que integran la solicitud de Modelo de utilidad

(memoria y modificaciones a la misma, en su caso).

2.3.2 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA MEMORIA

El examen de oficio engloba asimismo los aspectos relativos al contenido de la memoria,

incluyendo descripcion, reivindicaciones, y dibujos, en concreto:

a) Que reuna los requisitos formales establecidos en el Articulo 141 y en el Titulo V,

Capitulo | de la LP, que efectivamente se trate de una invencion y esta invencion sea
objeto de Modelo de Utilidad, tal como lo define el Articulo 137 de la LP, teniendo en
cuenta que no podran protegerse como Modelos de Utilidad las invenciones de
procedimiento, las que recaigan sobre materia bioldégica y las sustancias y

composiciones farmacéuticas.
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b) Que la invencion se describa de forma clara y completa (considerando siempre que no
es objeto de examen la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia en la descripcion

o la aplicacion industrial tal como determina el Articulo 142 de LP).

¢) Si se incluyera titulo en la memoria, este debe definir el objeto (indicandolo con pocas
palabras técnicas y sin denominaciones de fantasia) para el que se solicita la proteccion
contenida en las reivindicaciones de la solicitud de Modelo de Utilidad. Este titulo debe

coincidir con el indicado en la instancia.

d) Si hay documentacién presentada con posterioridad a la fecha de presentacion, se
comprobara la justificacion para su presentacion y que no hay ampliacién del contenido
de la solicitud.

e) Examen del requisito de unidad de invencién (Art. 26 LP).

f) En el caso de las invenciones protegidas como modelos de utilidad es fundamental
comprobar exhaustivamente que el contenido de las reivindicaciones deriva de la

descripcion.

Las objeciones resultantes de este examen se deben comunicar al solicitante mediante el
tramite de suspenso de tramitacion, otorgando el plazo de dos meses para que este subsane
los defectos o efectle las alegaciones oportunas en defensa de su solicitud de modelo. Si el
solicitante no contesta se procede a denegar la solicitud. Si contesta, pero persisten defectos
subsanables, el examinador (a la vista de la contestacién) debera considerar la conveniencia
de otorgar un nuevo plazo de subsanacién para solventar las objeciones antes de proceder a

la denegacion.

En general, el examen se realizara siguiendo el orden sistematico marcado por estas
directrices, es decir, instancia, documentos asociados a esta, y memoria descriptiva, anotando
los defectos encontrados con el fin de que la redaccion de la notificacion sea lo mas completa
posible. De esta manera, se proporciona al solicitante una informacion clara y se facilita la

subsanacion de los defectos que motivan la objecion.

2.3.3 EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE
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Los expedientes de Modelo de utilidad se identifican numéricamente. Dicho niUmero consta de
la letra U seguida de 9 digitos, correspondiendo los cuatro primeros al afio de presentacion y
siendo los otros cinco correlativos por orden de entrada.

Por ej. U201701635 corresponde a la solicitud de modelo de utilidad 1635 del afio 2017.

En el caso de los modelos de utilidad que provienen de la entrada en fase nacional de una
solicitud internacional PCT, los cuatro primeros digitos se refieren al afio de presentacién, el
digito quinto se refiere a la forma de entrada en el registro de la OEPM (formato papel o

electronico) y el resto de los digitos se dan de forma correlativa por orden de entrada.

Por ej. U201950001 corresponde a la entrada en fase nacional de una solicitud internacional
PCT del afio 2019 presentada en formato papel. Por su parte, el U202090005 es la quinta

entrada en fase nacional presentada electrénicamente en la OEPM en el afio 2020.
El expediente de modelo de utilidad esta formado por:

- Instancia de solicitud,

- Memoria de la solicitud de Modelo de utilidad, que consta de:
o Descripcion,
0 Una o varias reivindicaciones,

o0 Dibujos o Figuras, en su caso (se recomienda la inclusién de dibujos para

comprender mejor el modelo de utilidad)
0 Autorizacion del solicitante al agente o representante, si lo hubiere,

0 Si se reivindica una prioridad, se debe sefalar el nUmero de solicitud, la fecha de

presentacion de la solicitud prioritaria y el pais de origen,

o En el apartado ( Inarcaiséla rcuddio deaMbdelo deautilidad.

2.3.3.1 Descripcion de la instancia de solicitud 5101
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1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD | |

(1) MODALIDAD:

[IPATENTE DE INVENCION ] MODELO DE UTILIDAD

{2) TIPO DE SOLKCITUD: {3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEMN:
[] SOLICITUD DIVISIONAL MODALIDAD:

[ CAMBIO DE MODALIDAD

o -
O TRANSFORMACION SOLICITUD PATENTE EUROPEA N*SoLIciTuD:
LIENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD INTERNACIONAL PCT | perya PRESENTACION:

El solicitants declara, por medio de esta instancia, tener derecho a presentar |a solicitud ariba indicada

a. Modalidad
En el apartado ( Imarcais&a rcauddio deaMDOEL® BB ETILIDAD
b. Tipo de solicitud

En el apartado (2) #ATipo de sadndocpiotedadedtipaoud er §
corresponda:

a. Solicitud divisional,

b. Cambio de modalidad,

c. Transformacion de solicitud de Patente europea,

d. Entrada en fase nacional de solicitud internacional PCT.

En cualquiera de estos casos, deberan figurar los datos del expediente principal o de origen

en el apartado (3) de la instancia:
- Modalidad,
- Ne°solicitud y
- Fecha de presentacion
c. Titulo

Se cumplimenta en el apartado (4) de la instancia.
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2. TITULO DE LA INVENCION (4)

El titulo se define como aquel e n sig deeaomiinaciones de fantasia y de la manera mas

claray concisa posible, aparezca la designacién técnica de la invencion que debera ser

congruente con las reivindicacioneso Con respecto al titulo, se deben tener en cuenta los

siguientes puntos:

a. Debe ser significativo

b.

Indicar de la forma mas clara, concisa y especifica posible el objeto al que se refiere la

invencion

Es conveniente que, a partir del titulo se deduzca si el documento de modelo de utilidad

contiene reivindicaciones de diferentes categorias: producto, utilizacion

No deben aparecer nombres de personas, denominaciones de fantasia, marcas,

t ® minos i mprecisos (ej. fetc. 0)
Deben tratarse de evitar titulos vagos ("Aparato”)

Tampoco debe incluir opiniones del solicitante ("mejoras" o "perfeccionamientos")

Titulo inadecuado Titulo adecuado

Unidades médicas Unidades de catéter intravenoso

Tintes

Tintes de piridina monoazoica, insolubles en

agua

L a

=]
=]
(]

i nvenci -n de '\Dispositivo para fabricar nieve artificial

Mejoras en juguetes o relacionadas con

juguetes

Mufiecas de material flexible
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Aparatos en los cuales las ondas ultrasonicas
son usadas para obtener la unién correcta de

componentes por soldadura

Aparato ultrasonico para examinar soldaduras

Filtro de aire perfeccionado

Filtro de aire

Se pueden consultar en el siguiente link unas directrices relativas a la eleccion del titulo:

http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-15-01.pdf

Se realizara un examen del titulo de la invencion (Art.2.1. d) RLP).

Estos son los distintos defectos que se podrian sefialar:

a. No figura en la instancia

b. Tal como figura en la instancia, no es idéntico al que figura en la 12 pagina de la memoria

c. Incluye denominaciones de fantasia

d. No es congruente con las reivindicaciones

e. No esclaro

f. Es demasiado extenso
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d. Datos del solicitante

3. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
{5) APELLIDOS ¥ NOMBRE /DENCMINACION SOCIAL NIF/PASAPORTE
DIRECCION POSTAL CODIGO POSTALY PROVINGIA
LOCALIDAD
PAIS DE RESIDENCIA. COOIGO PAIS PAIS OE NACIONALIDAD CODIGO PAIS 1 CHAE T PYME
RESIDENCIA NACIONALIDAD
DIRECCION CORRED ELECTRONICO N° TELEFONO FIJO | N° TELEFONO MOVIL | (8) INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE
[ CORREQ POSTAL [[] CORREQ ELECTRONICO
PORCENTAJE DE TITULARIDAD ().
NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRA IGUALES LAS CUOTAS DE LOS
% SOLICITANTES.
[ELSOLCTANTE TAMBIEEN [ ]I no MODO DE OBTENCION DEL DERECHO: (1)
ES INVENTOR (10): CJivevencion Laeorar [ contrato [ sucesion
[JESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO Ootros
(Especificar):
{12} EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PUBLICA ESPANOLA | mE]
a. Estan legitimados para presentar una solicitud de Modelo de utilidad en Espafa las

personas fisicas o juridicas, incluidas las entidades de derecho publico.

Si el solicitante es una persona fisica, deben figurar necesariamente el nombre y los
apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad. Cuando sea una persona

juridica se identificara por la denominacién social, su NIF, domicilio y nacionalidad.

Cuando son varios los solicitantes, se debe especificar la direccion o medio de
comunicacion de uno de ellos a efectos de notificaciones. En caso de que no se indique

a cudl de los solicitantes, se notificara al que aparezca en primer lugar.

Debe constar la firma del solicitante o en su caso de su representante. Como principio
general, la firma debe estar perfectamente identificada, y si el solicitante es una persona
juridica y no viene representada por un agente, la persona que firma la instancia debe

indicar, ademas de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.

Si el solicitante reside en el extranjero debera necesariamente presentar la solicitud de

Modelo de utilidad a través de un Agente de la Propiedad Industrial (no se admite otro
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tipo de representacion), excepto si es nacional o residente en un pais de la Union
Europea (U.E.) (Art.175.2 LP).

f. En el caso de que haya més de un solicitante, debera figurar la firma de todos ellos (si
hubiera Agente o Representante, dichas firmas aparecerdn exclusivamente en el

documento de autorizacion al Agente o Representante).
A continuacion, se enumeran los defectos mas frecuentes en este apartado:
a. No indica correctamente el nombre del solicitante
b. No indica la direccién del solicitante
c. No indica correctamente la direccion del solicitante
d. No indica la nacionalidad del solicitante
e. Noindica el n° de identificacién del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF)

e. Datos de Inventor (Art. 2.1.e RLP)

I
EL SOLICTANTE TAMBIEN | [ ] 5i Hno MODO DE OBTENCION DEL DERECHO: {11}
ES INVENTOR (10): INvENCION Laporal [ conTraTo [ suceSION
[CJESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIOMADO Ootros
(Especificar):
A e e a2 =

La designacién del inventor es obligatoria ya que se reconoce el derecho moral del inventor a

ser reconocido como tal (Articulo 4ter de Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883).

Con respecto al inventor o inventores se comprobara que en la instancia se han indicado el
nombre y apellido/s del inventor o inventores. Se tendra en cuenta que solo las personas fisicas

pueden ser designadas como inventoras, y nunca las personas juridicas.

Si el solicitante no es el inventor o se trata de una empresa se debe indicar cémo adquirio el
solicitante derecho a la solicitud de Modelo de utilidad. En la instancia se recogen las tres

posibilidades de adquisiciéon del derecho a la solicitud de Modelo de utilidad:

a. por invencion laboral,
b. por contrato o

C. por sucesion
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Que en si mismas, constituyen la declaracion de adquisicion del derecho, por lo que no resulta

necesario, si se marca cualquiera de ellas, adjuntar declaracién adicional alguna.

Si con posterioridad a la presentacion de la solicitud el inventor declara que no es el unico

inventor, se debe presentar una comunicacion donde asi lo haga constar.

En una hoja complementaria de la instancia de solicitud, formulario 5102, se puede completar

la relaciéon de inventores.

En el caso de que el inventor o inventores hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados

como tales, se indicara también en la instancia.

3. IDENTIFICACION DE LOS INVENTORES (Incluir solo aquellos inventores gue no figuren como solicitantes) (6)
112) APELLIDOS ¥ NOMBRE NIFIPASAPORTE CODIGO PAIS NAL.
DOMICILID COD.PAIS | LIESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADD
RESIDENCIA
{13) FIRMA
(12) APELLIDDS ¥ NOMBRE [NIFIPASAPORTE CODIGO PAIS NAC.

A continuacion, se incluye la lista de posibles suspensos relacionados con este apartado:
a. Falta la designacion del inventor (Art. 2.1.e RLP)

b. El solicitante no es el inventor, y falta la indicacion del modo de obtencién del derecho
del Modelo de utilidad (Art. 2.1.e RLP)

f. Presentacion en ferias y exposiciones

I
(21} EXPOSICIONES OFICIALES NOMERE FECHA LUGAR

Osi COno

(22) EFECTUADD DEFOSITO AUTORIDAD DE CODIGO | FECHA | NUMERO | ORIGEN GEQGRAFICO | FUENTE DE
————— i iiihinie—

Si la invencion hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el
sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en Paris el 22 de
noviembre de 1928 y revisado por Ultima vez el 30 de noviembre de 1972 debera asi acreditarlo
en la solicitud de registro, indicando el nombre de la exposicién, asi como el lugar y la fecha de
la exhibicion. La falta de declaracién de la exhibicién en exposiciones oficiales no podra ser

subsanada.
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Para que sea efectiva la excepcion prevista en el Articulo 7 LP relativa al estado de la técnica,
el solicitante debe mencionar en la instancia el lugar en el que haya tenido lugar la exposicion
o feria oficial u oficialmente reconocida y la fecha de la misma. Una lista de Ferias puede

encontrarse en el siguiente link: Eerias reconocidas

La divulgacion de la invencion debe haber tenido lugar durante los 6 meses anteriores a la

solicitud del Modelo de utilidad, independientemente de que dicho modelo haya reivindicado
alguna prioridad en su solicitud (para su relacién con el derecho de prioridad ver mas adelante
el apartado dedicado a este aspecto).

El solicitante dispone de un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, para aportar una certificacion expedida por la persona que se designe por la Direccion
de la Exposicién como la autoridad encargada de asegurar la proteccion de la Propiedad
Industrial, que acredite que la invencion ha sido realmente exhibida en la misma durante el
periodo de su celebracion. Esta certificacion deberd mencionar la fecha de apertura de la
exposicién y, en su caso, la de la primera divulgacién de la invencion si estas dos fechas no
fueran coincidentes. A la certificacion deberdn acompafiarse los documentos que permitan

identificar la invencion, debidamente autenticada por la autoridad mencionada (Art.15 RLP).

Si el solicitante no ha aportado la documentacion requerida, sera objeto de suspenso para que,
en el plazo de dos meses subsane este defecto formal. La no subsanacién de este requisito
supone que el solicitante no se beneficie de este derecho, pero no supone la denegacion de la
solicitud de Modelo de utilidad.

g. Declaracion de prioridad (Art. 2.2, Art. 13y Art. 23 RLP)

6. OTROS DATOS
(19) RENMINDICACION DE PRIORIDAD PAIS ORIGEN CODIGO PAIS FECHA NUMERD
Osi Ono
H solicitante declara, por medio de esta instancia, tener derecho a refvindicar |a prioridad arriba indicada
L e e S 2 ' och Ol 2 B

Si el solicitante reivindica una o mas prioridades se deberd hacer constar en la instancia: el
pais de origen, la fecha de la solicitud de origen o fecha de prioridad, el nimero de la

solicitud prioritaria, si se dispone del mismo.
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En caso de que el solicitante no aporte la documentacién requerida se considerara que el
derecho de prioridad no ha sido validamente reivindicado, y se producird la pérdida del mismo,
lo que la OEPM notificard oportunamente al solicitante (art. 25.2 RLP).

A continuacion, se recogen los posibles motivos de suspenso en este apartado:
a. Falta el numero del documento de prioridad
b. Falta la fecha de prioridad

La OEPM podra exigir al solicitante la presentacion del certificado de prioridad emitido por la
oficina de origen respecto de una solicitud que reivindique prioridad de un depdsito anterior
cuando el contenido de dicho documento sea pertinente para determinar si la invencién es

patentable o exista oposicion.

El examen de la prioridad, cuando existan dudas sobre su validez de acuerdo a lo sefalado
anteriormente, comporta una parte formal y otra técnica. Los aspectos que se recogen en el
examen formal son los referentes a los datos que deben figurar en la instancia ya explicados,

el documento de prioridad y las tasas pertinentes.

Por ejemplo, se exigira si en contra de la concesion de una solicitud de modelo de
utilidad se ha presentado una oposicién basada en un documento cuya fecha de
publicacién se encuentra entre la fecha de solicitud del modelo en cuestién y la fecha de

prioridad anterior del mismo.

Cuando el certificado de prioridad no estuviera redactado en espafiol, la OEPM podria exigir al

solicitante que aporte una traduccién del mismo en el plazo de dos meses desde la notificacion.

En ningln caso se podra exigir copia de una solicitud anterior a los fines expuestos cuando la
misma obrara en los Archivos de la OEPM o estuviera disponible a través de una Biblioteca
digital aceptada por la Oficina. En tales casos, la OEPM solicitara de oficio el documento de
prioridad de las bibliotecas digitales aceptadas en las que participe o de las que disponga la
oficina de origen. En la actualidad la Gnica biblioteca digital aceptada es la base de datos de la
OMPI.

Se incluye |l a figura de fiprioridad internao

solicitud en Espafia y permitirles la presentacion mejorada o corregida de solicitudes

posteriores, beneficiandose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las
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dos solicitudes. Por tanto, sera posible la reivindicacion de una solicitud de patente o de
una solicitud de modelo de utilidad o de una solicitud de disefio anterior presentadas
ante la OEPM.

El plazo méximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar
prioridades multiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad mas antigua.

Cuando el solicitante en Espafia y en el pais de la solicitud originaria no coincide, o el nombre
de la empresa es distinto por ser una filial o haberse realizado una venta, deber& presentarse
un Certificado de Cesion de derechos de Prioridad.

Si el solicitante no subsana los defectos imputados a su reivindicacién de prioridad no se

reconocera este derecho.

Es importante destacar que, si el solicitante ha hecho una declaracién de exposicion oficial, el
CUP prohibe que la proteccion temporal por exposiciones prolongue los plazos del derecho de

prioridad.

Si faltara alguna de las tasas de prioridad, la OEPM se lo comunicara al solicitante o en su caso
al Agente, dandole un plazo de 10 dias para abonarlas (Art.81 RLP).

Correccion o adicién de unareivindicacion de prioridad de un modelo de utilidad (Art. 14
RLP)

El solicitante de un modelo de utilidad podra solicitar que se corrijan los datos de la

reivindicacion de prioridad que fueran incorrectos, en particular, podré consistir en:
1 Error en la fecha de la solicitud anterior
1 Error en cuanto al Estado de origen o nimero de solicitud atribuido a la solicitud anterior

Un solicitante de modelo de utilidad también podra solicitar que se incorpore o adicione a su
solicitud una o varias reivindicaciones de prioridad que no hubieran estado incluidas en la

instancia.
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Requisitos. -

a. La solicitud de modelo de utilidad que reivindica la prioridad de un depdsito previo

debera encontrarse depositada dentro del plazo de prioridad. Para los casos en los que

la solicitud de modelo de utilidad se deposite una vez expirado el plazo de prioridad, el

solicitante podra presentar una solicitud de restablecimiento del derecho de prioridad.

b. El solicitante debera presentar una peticion de correccién o adicién de prioridad (5406X)

en la que deberd indicar el nimero de solicitud de modelo de utilidad, fecha de

presentacién, datos del solicitante/s e identificar correctamente la reivindicacion de

prioridad que se corrige o afiade.

c. La peticion de correccién o adicion deberd ir firmada por el solicitante. Si hubiera varios

solicitantes no serd necesario que la peticion se encuentre firmada por todos ellos

conforme a lo previsto en la letra ¢) del apartado 1 del Art. 80 LP sobre actos de

conservacion.

SOLICITUD DE CORRECCION O ADICION

DE PRIORIDAD

FECHA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

N? DE SOLICITUD:

FECHA DE PRESENTACION:

2. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE (Sl HAY VARIOS, INDIQUESE EL PRIMERO)

APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACION SOCIAL

NIF/PASAPORTE

3. IDENTIFICACION DE LA REIVINDICACION DE PRIORIDAD

PAIS ORIGEN CODIGO PAIS |NUMERO

FECHA

d. Lapeticion de correccion o adicién de prioridad debera ir acompafiada, en ambos casos,

de la tasa de modificaciones (1507). Cuando se trate de adicionar una o varias

reivindicaciones de prioridad, el solicitante debera abonar ademas latasa ITO6 por

cada prioridad reivindicada.
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e. La peticion de correccion o adicién debera presentarse dentro del plazo que expire mas
tarde de entre los dos siguientes:

a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua o,
aplicAndose el plazo de dieciséis meses que expire antes cuando la correccién o
adicion suponga un cambio en la fecha de prioridad més antigua modificada.

b) En el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentacion de la solicitud de

modelo de utilidad

Los plazos anteriores no seran susceptibles de prérroga ni podran ser objeto de

restablecimiento de derechos.

Procedimiento.

La Oficina examinara la peticion de correccion o adicion de prioridad a fin de determinar si la
misma contiene toda la informacién necesaria y si se han abonado las correspondientes tasas

de modificaciones y prioridad en su caso.

Si del examen de la documentacion se aprecia que los datos consignados en la instancia de
peticién son incompletos o no se ha efectuado el pago de las preceptivas tasas, se suspendera
la tramitacion de la peticion de la correccién o adicion de prioridad y se otorgara el plazo de 10

dias para su subsanacion.

Si el solicitante no subsanara los defectos notificados en plazo (15 dias), la Oficina comunicara
al peticionario su intencién de denegar la peticion y le concedera un plazo de diez dias, a contar

desde la publicacién, de la intencion de denegar en el BOPI para que formule observaciones

Si la peticién no presentara defectos o estos hubieran sido subsanados en plazo, se admitira la

correccion o adicion de la reivindicacion de prioridad y se publicara la aceptacion en el BOPI.

Cuando se hayan presentado oposiciones a la proteccién solicitada para el modelo de utilidad
sobre el que se solicita la correccion o adicion de prioridad, y la resolucién de aceptacion de
dicha correccion o adicion de reivindicacion de prioridad tenga lugar dentro del plazo de
oposicion o su prérroga, o en todo caso, antes de la resolucion que ponga fin al procedimiento,
la Oficina dara traslado de la aceptacion de correccion o adicion al oponente y le otorgard un
plazo no prorrogable de 15 dias a fin de que pueda formular alegaciones. La Oficina podra

admitir la presentacién de nuevos documentos por parte del oponente y que no habian sido
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presentados con anterioridad teniendo en cuenta el Estado de la Técnica considerado antes de
la correccion o adicion de reivindicacion de prioridad.

El oponente, a la vista de la peticion de correccion o adicion de una reivindicacion de prioridad
podra retirar su oposicién y solicitar la devolucion de las tasas abonadas por este concepto
mediante la presentacion del formulario de devolucién de ingresos indebidos (3004X).

La Oficina dara traslado al solicitante del modelo de utilidad de las observaciones que se
formulen para que, en el plazo de diez dias a contar desde la fecha del traslado de
observaciones, el solicitante pueda presentar alegaciones y/o modificar descripcion,
reivindicaciones y dibujos.

Si hubiese una peticidén o realizacion de un IET del Art. 148 LP previa a la aceptacion de la
correccion o adicion de una reivindicacion de prioridad de un modelo de utilidad, la Oficina no
modificara el contenido del informe ni devolvera las tasas del IET. En estos casos, el solicitante

debera pedir un nuevo IET.

h. Reduccion de tasas

(24) EL SOLICITANTE SE ACOGE A LA REDUCCION DE TASAS PREVISTA EN EL ART. 186 DE LA LEY 24/2015 DE &Sl
PATENTES POR SER EMPRENDEDOR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE (Se adjunta instancia y
documentacion pertinente)

Las solicitudes o escritos presentados por medios electrénicos tendran una reduccion de un
15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultaneamente

mediante dichos medios electrénicos.

Los emprendedores que, teniendo la consideracion de persona fisica o pequefia y mediana
empresa (PYME), deseen obtener la proteccion de una invencion mediante patente nacional o
modelo de utilidad podran solicitar que les sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las
tasas establecidas en concepto de solicitud, de las anualidades tercera, cuarta y quinta, asi

como de la peticién del informe sobre el estado de la técnica recogido en el 148.3 LP.

Se consideraran emprendedores con la condicion de personas fisicas a las que acrediten que

estan dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, o por cualquier

otro medio reconocido en Derecho.
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Se consideraran emprendedores con la condicién de PYMES, a las personas fisicas o juridicas

de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que
desarrollan actividad econémica empresarial o profesional y tienen menos de 250 trabajadores,

un volumen de negoci o de menoesr idoer 58 4vBi /MUl o(, R eyc
2003/361/CE de la Comisién Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello se deber& presentar, junto a la solicitud del modelo de utilidad, la peticién de reduccion
de tasas y acreditar, con la documentacion que se exija reglamentariamente, que se ajustan a
la definicibn de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizaciéon y a la definicion de pequefia y mediana empresa
(PYME) adoptada por la Recomendaciéon 2003/361/CE, de la Comision Europea, de 6 de mayo,
sobre la definicion de microempresas, pequefias y medianas empresas o a la que, en caso de
modificacion o sustitucién de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.
En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentacion, se naotificaran
las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la
publicacion del suspenso en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o
presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolvera la solicitud relativa al

reconocimiento del derecho a la reduccién de tasas.

En tanto recaiga resolucion, se procedera a la tramitacion provisional del expediente de modelo
de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y

anotarse por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas el pago realizado.

La resolucion relativa al reconocimiento del derecho a la reduccion de tasas se notificara al
solicitante y se publicara en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de ser
denegatoria, se le concedera un plazo de 10 dias para que proceda a satisfacer el importe total
de las tasas devengadas, con indicacion de que si asi no lo hiciera se tendra por desistida la

solicitud.

En caso de resolucion reconociendo el derecho, se tramitara el expediente procediendo a dejar
constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan
satisfaciendo. (Art. 186 LP y Art. 105 RLP).
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Bonificacion de tasas a Universidades Publicas espafolas

Las Universidades Publicas espafiolas tendran derecho a una bonificacion del 50% del importe
de las tasas abonadas. La bonificacion sera del 100% cuando se haya producido una
explotacién econdmica real y efectiva de la invencion objeto del modelo de utilidad, en el plazo
de 4 afios desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente o de 3 afios desde la fecha
en la que se publique su concesion en el BOPI, aplicAndose el plazo que expire mas tarde.

En el supuesto de que una Universidad Publica desee beneficiarse de la bonificacion del cien
por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposicién
adicional décima de la Ley, debera solicitarse dicha devolucién ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolucion seran las previstas en los
Articulos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su
Reglamento de ejecucion. Asimismo, junto con la solicitud de devolucién, el solicitante debera
acreditar que la invencién objeto del modelo de utilidad respecto del cual se solicita la
devolucion de tasas esta siendo explotada econdmicamente de forma real y efectiva. Los
medios de prueba seran los previstos en el apartado 3 del Articulo 90 de la Ley.

Aquellas tasas que se devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la
devolucién, deberan ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 de la disposicion adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que se pueda
solicitar la bonificacién del cien por cien. Para ello se solicitara la devolucion de lo abonado en
la forma prevista en el apartado anterior, justificando que la invencion objeto del modelo de
utilidad contintia siendo explotada. (Art. 106 RLP).
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i. Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API) o al Representante

5. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE Y/O DIRECCION DE CORRESPONDENCIA
{14) REPRESENTACION (15) N* PODER
GENERAL

[] EL SOLICITANTE NO EL SOLICITANTE ESTA
ESTA REPRESENTADO REPRESENTADO POR: ] AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ] OTRO REPRESENTANTE
{16) ACTUACION POR MEDIO DE AGENTE APELLIDOS ¥ NOMERE / DENOMINACION SOCIAL CODIGO DE AGENTE
{17) ACTUACION POR MEDIO DE OTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF/PASAPORTE
REPRESENTANTE
DIRECCION POSTAL CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD | PROVINCIA PAIS
DIRECCION CORRED ELECTROMICO N TELEFOND (18] INDIGACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE

[Ocorreo PosTaL [ CORRED ELECTRONICO
[0 MARQUESE ESTA CASILLA CUANDO NO SE NOMERE A REFRESENTANTE Y SE QUIERA UTILIZAR LA DIRECCION ARRIEA INDICADA PARA
CORRESPONDENCIA

Si el solicitante actla por medio de un representante se verificara que en la instancia se ha
indicado:

1 siel representante es una persona fisica: su identidad (nombre y apellido/s), documento

de identidad, domicilio y nacionalidad.

1 si el representante es una persona juridica: denominaciéon social completa, NIF,

domicilio y nacionalidad

No sera necesaria la comprobacién de la entrega del poder de representacion en el momento
de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentacion en este momento del procedimiento.
Asi, con la firma del representante en la instancia, se da por valida la representacion en el
momento de la solicitud, salvo que se haya producido un cambio de representante después de

la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

Si el solicitante actua a través de Agente de la Propiedad Industrial no es obligatoria, en general,
la presentacion de un poder de representacion y s6lo se comprobara que se ha indicado en la

instancia:

1 nombre y apellidos del Agente si es una persona fisica o
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1 denominacién social de la persona juridica a través de la cual realice su actividad el

Agente de la Propiedad Industrial, y
I cddigo de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

En el caso de que el agente o representante haya presentado un poder general y este conste
inscrito en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, debera acreditar la existencia de
dicho poder general, bien aportando el nimero asignado por la OEPM, o bien mediante la

presentacion de una copia del mismo.

Si el solicitante carece de domicilio o establecimiento en el territorio de un pais de la UE, debera

necesariamente actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial (Art.175.2 LP).

j. Relacién de documentos que se acompafian

7. (27) INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN / FECHA Y FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTAMTE
[] DESCRIPCION. N* PAGINAS: [ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLIGITUD
[ w* DE REVINDICAGIONES: [ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE IET
O DIBUJOS. N° PAGINAS: [ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE PRIORIDAD
[ LISTA DE SECUENCIAS. N° PAGINAS: ___ O JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE EXAMEN
[J SOPORTE LEGIELE POR ORDENADOR DE LISTA SUSTANTIVD
DE SECUENCIAS O INFORMACION COMPLEMENTARIA. N° HOJAS: FIRMA DEL FUNCIONARIO
[ RESUMEN [ DOCUMENTACION RELATIVA A REDUCCION DE
[ FIGURA A PUBLICAR EN BOPI N ___ TASAS
[] DECLARACION DE RENUNCIA A SER O oTros:
MENCIONADOIS COMO INVENTORIES

Es un apartado meramente informativo, aun cuando puede tener un componente juridico
importante, ya que si el funcionario firma que esos documentos son los que se han presentado

y algunos de ellos no se ha presentado, el solicitante puede hacer valer su derecho.
El justificante del pago de la tasa de solicitud debe figurar en el expediente.

La modificacion en los datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante

presente una nueva instancia modificada.
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2.3.3.2 Requisitos relativos ala representacion

La representacion es obligatoria y mediante Agente de la Propiedad Industrial para los no
residentes en un Estado miembro de la Unién Europea (Arts. 175 y176 LP; Arts. 2, 107, 108
RLP). Se verificara lo siguiente:

a) siel solicitante es no residente en un Estado miembro de la Union Europea se comprobara

en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad Industrial.

b) si el solicitante actia por medio de un representante se verificara que en la instancia se ha

indicado:

- si es una persona fisica:

0 suidentidad, es decir, nombre, apellidos,
o documento de identidad,
0 domicilio y nacionalidad

- si es una persona juridica:

0 denominacion social completa
o NIF
o Domicilio y nacionalidad

No sera necesaria la comprobacién de la entrega del poder de representacién en el momento
de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentacion en este momento del procedimiento.
Asi, con la firma del representante en la instancia, se da por vdlida la representacion en el
momento de la solicitud, salvo que se haya producido un cambio de representante después de

la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

c) en el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial de acuerdo
con el Art. 2.2.a) del Reglamento no es obligatoria en general la presentacion de un poder

de representacion y s6lo se comprobara que se ha indicado en la instancia:

- nombre y apellidos del Agente si es una persona fisica o
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- denominacion social de la persona juridica a través de la cual realice su actividad el

Agente de la Propiedad Industrial, y
- cbdigo de Agente otorgado por la OEPM.

d) en el caso de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un poder general,
valido para varias solicitudes o registros, se comprobara que se ha indicado en la instancia

el nimero asignado por la OEPM, o bien que se ha presentado una copia del mismo

2.3.3.3 Lamemoriadescriptiva de la solicitud.

La Memoria descriptiva de un Modelo de utilidad consta de tres partes:
a) Una descripcion de la invencién para la que se solicita el modelo
b) Una o varias reivindicaciones

¢) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones, en caso de que

los haya.

El solicitante debe presentar una copia completa de dicha memoria que sera la que la oficina
utilice para certificar a efectos de prioridad y se dejara intacta a lo largo de todo el
procedimiento. La oficina marcara la fecha de entrada en la OEPM en todas las hojas que
forman parte de la memoria de la solicitud de modelo de utilidad, tanto las inicialmente

aportadas como las presentadas posteriormente.

Es necesario que todos los documentos se presenten mecanografiados o cumplimentados por
ordenador. Los documentos que forman la memoria se deben presentar en papel blanco liso
en buen estado y en formato A4 (210x297 mm). Las hojas deben estar escritas en sentido
vertical a una sola cara y unidas entre si de forma que puedan se separadas facilmente, por
ejemplo, mediante grapas. Asimismo, cada apartado debe comenzar en una nueva hoja,
estando todas las hojas de la memoria descriptiva (descripcion, reivindicaciones y dibujos)
numeradas correlativamente en cifras arabes, comenzando la numeracion por el nimero 2 en
la primera pagina de la Descripcion (2, 3, 4 ...) La numeracion debe ir centrada en la parte
inferior de cada hoja, fuera del margen. Los margenes deberan estar en blanco, y disponer de

las siguientes medidas:
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- Superior: 35 mm
- Derecha: 25 mm
- Inferior: 20 mm

- lzquierda: 25 mm

Las lineas de la descripcion y de las reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco,
situandose esta numeracion en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeracion
en cada hoja. Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema métrico
internacional y las temperaturas en grados centigrados. Es posible utilizar otra unidad, pero
afadiéndose siempre equivalente en las unidades indicadas. Para las demas unidades fisicas
y para las formulas matematicas y quimicas se deben utilizar las unidades, simbolos, pesos
atomicos y formulas moleculares utilizados internacionalmente. La terminologia utilizada en el
conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Asi cada elemento de la invencién ha de ser

identificado siempre por el mismo término.

Los espacios entre lineas deben ser de 1%. Unicamente los simbolos y caracteres graficos

pueden estar manuscritos o dibujados, en caso de necesidad.

La instancia, la descripcion y las reivindicaciones no deben contener dibujos, aunque la
descripcion puede contener cuadros. Las reivindicaciones también pueden contener cuadros,

s6lo si el objeto de las mismas lo aconseja.

Las reivindicaciones deben numerarse correlativamente. Los dibujos deben estar numerados

ordenadamente, sin explicaciones ni leyendas y sin enmarcar.

Todos los requisitos formales de los dibujos y de las hojas estan especificados en el Art. 10,
Anexo |.

A continuacion, se enumeran todos los defectos posibles relativos a la memoria:

a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
b) Este elemento no empieza en una hoja nueva

c) Las hojas estan rotas, arrugadas o dobladas

d) Las hojas no estén escritas en sentido vertical

e) Las hojas no estén escritas por una sola cara
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El papel de las hojas no es flexible, fuerte, blanco, mate y duradero
Las hojas no estan unidas de la forma prescrita

Las hojas no tienen el formato DIN A4 (29.7 cm. x 21 cm.)

Los margenes no son correctos

Las hojas no estan numeradas correlativamente

Los margenes no estan en blanco

Las lineas no estdn numeradas de cinco en cinco

La numeracion de las lineas no empieza de nuevo en cada pagina
El texto no esta ni mecanografiado ni impreso

El espacio interlineal no es de 1 1/2

Los caracteres de las mayusculas utilizados tienen una altura inferior a 0.21 cm
El texto no esta en color negro ni es indeleble

Este elemento contiene dibujos

Las hojas presentan correcciones o tachaduras

Las hojas contienen restos de fotocopia

En esta parte se han detectado faltas de ortografia

Falta la primera pagina normalizada de la descripcion

El orden de estos elementos no es el correcto

Y respecto a las hojas que contienen dibujos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Las hojas no pueden ser reproducidas directamente

Las hojas estan arrugadas, rotas o dobladas

Las hojas no estan escritas en una sola cara

El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero
Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
Los dibujos no empiezan en una hoja nueva

Los dibujos no estan colocados a continuacion de las reivindicaciones
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Los méargenes minimos de las hojas no se atienen a lo prescrito.
Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o utilizable

La numeracion de las hojas no es correlativa (consecutiva con la del resto de la

memoria)

Las hojas presentan correcciones o tachaduras

No pueden ser reproducidos directamente

Contienen textos superfluos

Faltan palabras clave necesarias para la comprension

No estan realizados con tinta indeleble, ni con lineas y trazos de grosor uniforme
No permitirian distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en tamafio reducido
Contienen lineas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujo técnico
Contienen cortes que no estan trazados adecuadamente

Contienen letras no incluidas en el alfabeto latino ni griego. Incluye elementos de una
figura que no guardan proporcioén entre ellos y que no son indispensables para la

claridad
Contienen figuras que no estan dispuestas correctamente ni claramente separadas

Contienen figuras en dos o mas hojas que forman parte de una Unica figura, pero no

pueden ser unidas sin ocultar parte de dichas figuras
Contienen figuras que no estan numeradas correlativamente en cifras arabes

Contienen figuras que no estan numeradas con independencia de la numeracion de las

hojas
No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripcion
No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripcion

Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia distintos
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2.3.3.4 Examen de ladescripcion (excepto suficiencia de la descripcion)

En el caso de los modelos de utilidad, el Art. 142 LP determina que "no se examinara la
novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripcion, ni la aplicacion industrial,

ni exigira el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invencion”.

No obstante, la descripcidbn deberd cumplir una serie de requisitos que se detallan a

continuacion:
Idioma

En el supuesto de que la descripcion se haya presentado en un idioma distinto al castellano, se
comprobara que el solicitante haya aportado la correspondiente traduccion de la misma dentro
del plazo de dos meses desde la fecha de depésito. En caso de que en el momento de realizar
el examen de oficio no se haya aportado la traduccion, aunque no haya finalizado el plazo
anterior, se le requerird al solicitante la misma en una notificacion de defectos, otorgandole un

nuevo plazo de dos meses desde la publicacion de la notificacion de defectos en el BOPI.

Forma y contenido de la descripcién

La descripcion (Art.3 RLP) se debe redactar en la forma mas concisa y clara posible, sin
repeticiones indtiles, en congruencia con las reivindicaciones y en el orden que a continuacion
se indica, excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprension y

una presentacion mas concisa. Se estructura en los siguientes apartados:

1. Titulo de la invencién (no obligatorio), que debe coincidir con el de la instancia de

solicitud
2. Indicacion del sector de la técnica al que se refiere la invencion

3. Indicacion del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, conocido
por el solicitante, citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para
reflejar dicho estado de la técnica anterior, especialmente, aquellos mas proximos al

objeto técnico de la invencion

4. Explicacion de la invencion que permita la comprension del problema técnico planteado,

la solucion al mismo y las ventajas de dicha solucion
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5. Exposicién detallada de, al menos, un modo de realizacién de la invencion, que podra
ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporacion de ejemplos. La
incorporacion de esta nueva materia en la solicitud se considera como una ampliacion

del contenido de la misma. (Art. 48 LP)

En caso de que exista ampliacion de contenido respecto a la solicitud inicial, la OEPM lo
reflejara en el trdmite de suspenso para que el solicitante:

- ajuste el contenido a la solicitud inicial,

- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de
la solicitud como el nuevo contenido ampliado, a la que le correspondera una nueva

fecha de presentacién

- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de
la solicitud como el nuevo contenido ampliado, donde se reivindique la prioridad interna

respecto de la parte comprendida en el modelo de utilidad original.

En este Ultimo caso, a efectos de oposicién o peticién de IET (Art. 148 LP), se determinara
el estado de la técnica tomando en consideracién la fecha de presentacion de la primera
solicitud en relacién con las caracteristicas técnicas recogidas en ésta y que son comunes
a la nueva solicitud, mientras que, respecto de las caracteristicas afiadidas se considerara

la fecha de presentacion correspondiente a dicha solicitud ampliada.

En este Ultimo caso, es necesario que la solicitud de prioridad se presente en el plazo de

12 meses desde la presentacion de la primera solicitud nacional

La reivindicacion de prioridad se hara constar en la instancia de solicitud (ver apartado
2.3.3.19)

6. Indicacion de la aplicacion industrial de la invencidn, a no ser que esta sea evidente

7. Descripcion de los dibujos, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si los hay, deben ir en
hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones (Art.10, anexo | RLP).
Deberén ir numeradas consecutivamente en cifras arabes (p or e j dimnpd. Mo,
deben contener texto alguno, aunque si podran contener referencias alfanuméricas para

indicar los diferentes elementos que componen el objeto de la invencion representado
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en la figura, debiendo estar dichas referencias numéricas previamente descritas en la

memoria.

Aunque es deseable por motivos de claridad que la descripcion esté estructurada en los
apartados anteriores, no siempre es necesaria la presentacion siguiendo este esquema. El
examinador deberé hacer una valoracion en su conjunto y decidir si formula alguna objecion al

respecto.

Se recomienda utilizar la siguiente plantilla para la redaccién de la solicitud.

Las unidades de peso y medida deben expresarse conforme al sistema métrico internacional y
las temperaturas en grados centigrados. Si se utilizan otras unidades, hay que tener en cuenta
que en ciertos campos técnicos la practica usual puede haber establecido unidades
internacionalmente aceptadas en dicho campo y que, en consecuencia, ho pueden ser objeto

de objecién alguna.

2.3.3.5 Examen de las reivindicaciones

Tal y como se establece en el Articulo 28 LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que
se solicita la proteccién. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripcién. El

examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el analisis de los siguientes aspectos:

2.3.3.5.1 Formay contenido de las reivindicaciones

La solicitud de modelo de utilidad debe contener una o mas reivindicaciones numeradas
correlativamente, cuya redaccion debe referirse a las caracteristicas técnicas de la invencion,
es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invencion o a otro tipo de

caracteristicas no técnicas.

El Art. 7.1 RLP recoge como forma recomendada de redaccion de las reivindicaciones la

denominada en dos partes: predmbulo y parte caracterizadora.
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Si la redaccion es en dos partes, el preambulo debe indicar la designacion del objeto de la
invencion y las caracteristicas técnicas necesarias para la definicion de los elementos
reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. La parte
caracterizadora deberd exponer las caracteristicas técnicas que en combinacion con las

mencionadas en el preambulo se desean proteger.

La divisibn en predmbulo y parte caracterizadora como separacion de las caracteristicas
técnicas conocidas y las caracteristicas técnicas nuevas se interpretard de manera amplia y
razonable para los objetivos de obtener una proteccion adecuada y proporcionada de la
invencién. El examinador podréa sugerir al solicitante dicha division para una mejor comprension
de la contribucién de la invencion al estado de la técnica, teniendo también en cuenta que el
contenido de la descripcion puede ya dilucidar claramente cuéles son las caracteristicas

técnicas conocidas y cuales las nuevas.

Para el examen técnico de las reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes

conceptos:

a. Reivindicaciéon independiente: es aquella que define una entidad que constituye la
solucion técnica al problema técnico planteado en la solicitud y en la que se recogen las
caracteristicas técnicas esenciales, aquellas sin cuyo concurso el objeto definido no

constituiria la solucién al problema técnico planteado. Por ejemplo:

1. Aparato para triturar alimentos caracterizado porque comprende una fuente de

alimentacién y un brazo triturador.

b. Reivindicacion dependiente: una reivindicacién que incorpora la definicion de una
reivindicacion anterior (independiente o dependiente)-y afiade una 0 mas caracteristicas
adicionales de alcance mas limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invencion.

Por ejemplo,

2. Aparato de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la fuente de alimentacion es una

bateria.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicacion independiente, las reivindicaciones
dependientes pueden definir detalles de caracteristicas técnicas no solo de la parte

caracterizadora, sino también del preambulo.
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2.3.3.5.2 Dependencias multiples

Aungue en el Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes no se recoge mas que la
posibilidad de incluir una o mas reivindicaciones independientes y varias reivindicaciones
dependientes de ellas, en la practica, se admite que las reivindicaciones dependientes puedan
tener dependencias mudltiples, esto es, que incluyan las caracteristicas de mas de una
reivindicacion anterior. La Unica limitacién que el examinador debe poner a la existencia de
varias reivindicaciones dependientes multiples es la de la posible falta de claridad en la
definicion del objeto de la invencién.

La dependencia de la reivindicacion dependiente multiple con las reivindicaciones de las que
depende puede ser en f or mac waruleatniav d Wiafygii)ad ) P .oe
de acuerdo con las reivindicaciones 3 0 4, que comprende ademés...0 , Uma mAquinade

acuerdo con las reivindicaciones 3y 4, que comprendea d e m8d& é

2.3.3.5.3 Falsa dependencia

En ocasiones, una reivindicacibn de una determinada categoria hace mencion a otra
reivindicacion de otra categoria. Esta situacion constituye una falsa dependencia, ya que se
trata Unicamente de una referencia o relacién con otra reivindicacién que, ademas, podria ser

necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invencion.

2.3.3.5.4 Claridad de las reivindicaciones

El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su
conjunto. La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propésito
de evaluar la novedad y la actividad inventiva. Por lo tanto, el significado de los términos de una
reivindicacion debe, en la medida de lo posible, ser claro para un experto en la materia tomando

la redaccion de la reivindicacion de manera aislada.
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Cada reivindicacion debe definir el objeto de la invencion que pretende proteger con un grado
de claridad razonable. La claridad de las expresiones de las reivindicaciones debe analizarse a
la luz del contenido de lo descrito en una solicitud en particular, del contenido del estado de la
técnica, y de la interpretacion de la reivindicacion que el experto en la materia haria en la fecha
de presentacién de la solicitud. Si el experto en la materia puede determinar los limites de la
invencion reivindicada con un grado razonable de precision, se considera que la reivindicacion
cumple el requisito de claridad. Una reivindicacion extensa no implica a priori falta de claridad.
Si el ambito de la materia cubierta por las reivindicaciones es claro, y si el solicitante no ha
indicado de otra manera que intenta que la invencién cubra un ambito diferente del definido por

las reivindicaciones, entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.

2.3.3.5.5 Términos relativos

Un a reivindicaci -n no debe contener t ®fimb p o s

fi a n c o oéominos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la

t ®cnica considerada (por e e mmplacidn coneuh ampligadoi).n o A ¢

Cuando se utilice en una reivindicacion un término que exprese un grado, el examinador debe
decidir si el experto en la materia podria deducir el significado de ese término, bien a partir de
la divulgacion en la descripcion de un valor o término de referencia que permita valorar ese
grado, o hien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea necesario requerir al
solicitante para que defina el término, o para suprimirlo sin por ello ampliar el contenido de la
solicitud tal como fue presentada. El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro

para delimitar la invencion reivindicada respecto al estado de la técnica.

Igualmente ocurre cuando se utilizan las palabras fial r e d edd o aolter os t ®r mi no
talescomofapr oxi ma d d&stes palabras. podrian aplicarse, por ejemplo, a un valor

concreto (por ejempl o, ialrededor de 2000UCO0) o
de X a alrededor de Yo) . En cada casobresikel ex ar

significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leida en su conjunto.

Deber8n estudiarse atentamente expresiones

C Ol

comoo o fim8s particul arment eo, rpambigiedadalgupaiElar s e

examinador debera considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en
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el &mbito de una reivindicacién; es decir, la caracteristica que sigue a cualquiera de tales

expresiones debera considerarse totalmente facultativa.

2.3.3.5.6 Lostipos especificos de reivindicaciones y su viabilidad como modelos
de utilidad

La viabilidad de las reivindicaciones tendra que tener en cuenta las peculiaridades de los
modelos de utilidad en lo que se refiere a su alcance y a las exclusiones presentes en la Ley
de Patentes. Debido a la limitada jurisprudencia existente en Espafia, se hara referencia cuando
sea posible al derecho comparado, en particular a las decisiones del BundesGericthsHof (en
adelante, BGH).

En la mayoria de las invenciones se necesitan reivindicaciones de mas de un tipo o categoria:
a. Entidad, es decir, un aparato, un producto o una composicion.
b. Actividad, es decir, un método, uso o procedimiento.

Debido a las exclusiones contenidas en el Articulo 137.1, no todos los tipos de reivindicaciones
son aceptables como modelos de utilidad. En concreto las reivindicaciones relativas a
procedimientos no podran protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, como hemos

visto, es necesario clarificar con exactitud qué se entiende por procedimiento.

a. Reivindicacion de Aparato

Son aquellas que protegen un aparato o dispositivo. E | pre8mbul o explica

o Ahaceo.

Ejemplo:

fn tripode, que comprende. . o, "n dispositivo para sostener una camara..."
El cuerpo de la reivindicacion enumerara los elementos inventivos esenciales.
Ejemplo:

1. Dispositivo para sostener una camara, que comprende:
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