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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 ejecucién de la Ley. En la medida de lo posible, y con el fin
de armonizar la aplicacién de las distintas legislaciones, cuando el articulado espafiol 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 resolucion 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 aprobacion se considera un hito inicial en un proceso de mejora continua y de
busqueda de la calidad que, de forma natural, conllevara la revision periodica de estas
directrices, incluyendo las diferentes resoluciones y practicas mas relevantes, modificandose
cuando sea adecuado para dar cumplimiento al fin Ultimo 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 resolucidn es necesario establecer un procedimiento y
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periodo 6ptimo de revision. La experiencia acumulada hace que el periodo de revisién 6ptimo
se fije en 1 afio. La revision serd realizada por un grupo de trabajo constituido "ad-hoc" que
sera 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 realizard segun una serie

de hitos:

1. Octubre-diciembre: el grupo de trabajo define el programa de trabajo.

2. Enero-Marzo: se trabaja sobre primer borrador.
3. Abril: se lee y revisa el primer borrador.
4. Mayo-julio: consulta externa e interna

5. Agosto-septiembre: segundo borrador.

6. Octubre: Revision final y comienzo del siguiente programa de trabajo.
7. Enero: publicacion.

La consulta externa se realizard a las asociaciones de usuarios, COAPI y universidades.
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CAPITULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y
CONCEPTO LEGAL EN ESPANA

1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCION

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

“seran protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando
una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuracion, estructura
0 composicion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o

fabricaciéon”.

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

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 proteccion- 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 o monopolio en propiedad industrial.

A partir de la iniciativa alemana, la implantacién 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, Japén, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.

De lo anterior se deduce que el fundamento de dicha figura es conseguir una proteccién
adecuada para ciertas invenciones a las que se exige un requisito de actividad inventiva inferior
a las patentes a cambio de una menor duracién en su proteccion. En Espafia, la Ley de Patentes

los denomina Modelos de Utilidad.
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1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPANA

De la definicion de modelo de utilidad recogida en el Art. 137 de la 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. “consisten en dar a un objeto o producto una configuracion, estructura o

composicion” y

b. “de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion”.

La configuracion, estructura o composicion de la que se dota al objeto o producto

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

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 y la actividad inventiva.

a. Lainvencion debe implicar actividad inventiva. Esto sucederé si no deriva del estado
de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1
LP). Por su parte, para las patentes la ley indica que una invencién implica actividad
inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera “evidente” para un

experto en la materia.

b. Lainvencion debe ser nueva. Segun especifica el Articulo 6.1 LP “se considera que

una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica”. El
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Articulo 139 LP especifica que “el estado de la técnica con referencia al cual debe
juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como
modelos de utilidad serd el mismo que en el establecido en el articulo 6.2 para

patentes de invencion".
3. Puede manifestarse a través de:

a. Una configuracion, es decir de la “Disposicién de las partes que componen una cosa

y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.”

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

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

b. Una estructura, es decir, una “Distribucién de las partes de un cuerpo, la disposicién

y el orden de las partes dentro de un todo”

Interpretacion: cuando la distribucion o disposicion interna de los diferentes
elementos de un objeto se altera o0 modifica para obtener un efecto técnico

(dispositivos, maquinas o sus partes).

c. Una composicion, es decir, “Accion y efecto de componer”, siendo componer

“Formar de varias cosas una, juntandolas y colocandolas con cierto modo y orden”.

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

o en la forma de componer un objeto.
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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 continuacion 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 limitacion de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad.
En este sentido, el Articulo 3.2 de la LP establece que dichas personas podran invocar la
aplicacion en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicacién

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 debera indicar en la instancia el porcentaje
de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM consideraré 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.

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 LP).
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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 presumira que el solicitante esta legitimado para ejercer el
derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no serd examinado de oficio por la OEPM,

sino que debera hacerse valer ante los tribunales por quien se considere perjudicado.

2.1.2 REPRESENTACION ANTE LA OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS

Sin perjuicio de que un solicitante residente en un estado miembro de la Union 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 Comun 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 espafiola 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 Unidn Europea deberan actuar mediante
Agente de la Propiedad Industrial (Art. 175.2 LP).

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

bajo la cual actten, asi como el domicilio social correspondiente (Art. 179.4 LP).

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 autorizaciéon al

representante debe estar firmada por todos ellos.
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En el caso de que existan dos o 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 LP (Art 2.1 b y ¢) establece la necesidad de designar una direccidén postal

en Espafia o una direccion electrénica admitida por la OEPM a efectos de naotificaciones.

Lo anterior es sin perjuicio de que los no residentes en la Unién 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 Union

Europea.

Si bien los residentes de la Union Europea no necesitan actuar mediante Agente, en el supuesto
de que el solicitante actlie por si mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o
establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado espafiol, pero si en la Unidon
Europea, debera designar, a efectos de notificaciones, una direcciébn postal en Espafia o,
alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrénico o por

cualquier otro medio técnico de comunicacion admitido por la OEPM.

21.4 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).

En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentara
directamente en la OEPM o en el érgano competente de cualquier Comunidad Auténoma (LP
22.1). También podra 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 6rganos que son competentes para recibir la solicitud
(LP 22.2). Dichos lugares son:
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a) Registros de cualquier 6rgano administrativo de la Administracion General del Estado,

b) Centros Regionales de Informaciébn en Propiedad Industrial de las distintas

Comunidades Auténomas,

c) 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 érgano 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 de la 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 Electronica (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html)

La presentacion electronica requiere el uso de un certificado electronico 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 telematica (Art. 186.2 LP).

A la presentacion electrénica de solicitudes serd 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 Articulo 14 de la LPACAP obliga 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

Pablicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

2.1.5 RECEPCION DE LA SOLICITUD

El 6rgano competente segun el apartado anterior hara constar en el momento de recibir la
solicitud su numero 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 documentacioén 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 Gltima del

Octubre 2020 14



CAPITULO 2

PARTE A:

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

dia. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignaré el ultimo de la hora. (Art. 32.1 LP
y Art. 16 Reglamento).

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 documentacion presentada a la OEPM dentro de los
tres dias siguientes al de su recepcion. El incumplimiento de este plazo en ningln caso

perjudicard al solicitante (Art. 32.2 LP y Art.16 Reglamento).

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

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

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 Articulo 23.1 de la LP, exceptudndose la necesidad de
presentar un resumen de la invencion. Sin embargo, para que la solicitud se considere
validamente presentada y goce de una fecha de presentacién no es necesario que dicha
solicitud comprenda todas las partes que se mencionan en el referido precepto legal ni que

formalmente se presenten correctamente.

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 de la LP y de los Art. 17 y 18 Reglamento, sera indispensable

presentar:

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

Segun el Articulo 141.1 de la LP, en la instancia de la solicitud de proteccion de un modelo
de utilidad debera manifestarse que esta es la modalidad de proteccion que se solicita

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

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

solicitud presentada con anterioridad.

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

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

presentacion, ni admitir a tramite la solicitud de patente

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

evaluada y para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Las reivindicaciones se interpretaran a la luz de la descripcién 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 de la LP y en los Articulos 17 y 18 del Reglamento.

Si de dicho examen resulta que la solicitud no relne los requisitos necesarios a) b) o ¢) para
obtener una fecha de presentacion, los defectos observados se notificardn al solicitante o su
representante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses desde su
notificacion, con indicacion de que si no lo hicierano se le admitira atramite y se le tendra

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

Octubre 2020 16



CAPITULO 2

PARTE A:

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

descripcion, se comunicard al solicitante 0 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 esté
previsto para dar solucion 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.

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

recepcién de la documentacion exigida.

Cuando la parte omitida de la descripcion o el dibujo omitido se aportasen en el plazo otorgado
y la solicitud reivindicara la prioridad de un depdsito anterior, la fecha de presentacion sera,
previa peticion del solicitante, la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos a), b) y

c).

Para que el parrafo anterior sea aplicable, la parte omitida de la descripcion o el dibujo omitido
deberan estar contenidos integramente en la solicitud anterior. Ademas, el solicitante debera

presentar en el plazo de dos meses desde la solicitud:

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

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

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

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

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

anterior.

Si el defecto consistiera solo en la falta de pago de la tasa de presentacion de la solicitud, se
requerird al solicitante para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificacion,
con indicacién de que, si no fuera asi, se le tendra 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.

Octubre 2020 17



CAPITULO 2

PARTE A:

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

Si la tasa fuera integramente abonada en plazo, no se modificard la fecha de presentacion
inicial de la solicitud de modelo de utilidad, es decir, la OEPM declarard como fecha de
presentacion de la solicitud de modelo de utilidad en cuestion, la del momento en que se entreg6
en la correspondiente oficina autorizada la documentacion 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
porgue no conteste o bien porque la documentacion aportada no corrige debidamente los
referidos defectos, entonces la solicitud de Modelo de utilidad se tendr4 por desistida. La

resolucion de desistimiento se notificara al solicitante y se publicara en el BOPI.

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

junto con la asignacion de la fecha de presentacion.

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

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 invencion 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 invencién cuya proteccion se pretende.

La posibilidad de modificar las reivindicaciones esta expresamente limitada por el contenido del
Articulo 48 de la LP, segun el cual el solicitante s6lo podra modificar las reivindicaciones (salvo
gque se trate de subsanar errores manifiestos) en aquellos tramites del procedimiento de
concesion que 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 asignacién de una fecha de presentacion, el
solicitante podra modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos detectados,

asignandose una nueva fecha de presentacion.
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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 descripcion y, en su caso, los dibujos;

b) el numero de la solicitud anterior, su fecha de presentacion 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 depésito de la solicitud y, en su
caso, una traduccién 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
tendrd por desistida la solicitud. La resolucién por la que se tenga por desistida la solicitud seré

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

2.2.3 IMPACTO SOBRE LA DEFENSA NACIONAL

Una vez admitida a tramite la solicitud, se procedera a examinar si la solicitud de modelo de

utilidad pudiera ser de interés para la defensa nacional.

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 invencion interesa
a la defensa nacional, sera de aplicacion la tramitacion secreta de la solicitud de modelo de
utilidad.
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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

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

2.31

EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA INSTANCIA

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

solicitud y la documentacion asociada a la misma abarcando los aspectos de:

a.

Declaracion del tipo de proteccién solicitada

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 presentacion
Identificacion del solicitante

Designacion del inventor y declaracion del modo en que se adquirio el derecho sobre la
invencion. 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
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.

Reivindicacion 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.

Octubre 2020 20



g.

h.

2.3.2

CAPITULO 2

PARTE A:

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

Identificacion y autorizacion a un representante o agente, en los casos aplicables.

Declaracion de exhibicion en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas a fin de
excluir esta divulgacion de la invencion 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)

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)

b)

d)

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 biologica y las sustancias y

composiciones farmacéuticas.

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 proteccién
contenida en las reivindicaciones de la solicitud de Modelo de Utilidad. Este titulo debe

coincidir con el indicado en la instancia.

Si hay documentacion presentada con posterioridad a la fecha de presentacion, se
comprobara la justificacién para su presentacion y que no hay ampliacién del contenido

de la solicitud.
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e) Examen del requisito de unidad de invencion.

f) En el caso de las invenciones protegidas como modelos de utilidad es fundamental
comprobar exhaustivamente que el contenido de las reivindicaciones derivan 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 contestacion) debera considerar la conveniencia
de otorgar un nuevo plazo de subsanacion para solventar las objeciones antes de proceder a

la denegacion.

En general, el examen se realizard 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 informacién clara y se facilita la
subsanacion de los defectos que motivan la objecion.

2.3.3 EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE

Los expedientes de Modelo de utilidad se identifican numéricamente. Dicho nimero 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 5 se refiere a que es una trasformacion y el resto de los digitos se dan de forma correlativa
por orden de entrada. A continuacion, y separado por una barra oblicua, aparece anotado el

digito de control del nimero de expediente (digito del 0 al 9 o una X).
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Por ej. U200850003 corresponde a la entrada en fase nacional de una solicitud internacional
PCT del afio 2008.

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,
o0 Una o varias reivindicaciones,

o Dibujos o Figuras (se recomienda la inclusion de dibujos para comprender mejor el

modelo de utilidad)
0 Autorizacién del solicitante al agente o representante, si lo hubiere,

o Si se reivindica una prioridad, se debe sefialar el nimero de solicitud, la fecha de
presentacion de la solicitud prioritaria y el pais de origen,

0 En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de Modelo de utilidad.

2.3.3.1 Descripcion de lainstancia de solicitud 5101

a. Modalidad
En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de MODELO DE UTILIDAD
b. Tipo de solicitud

En el apartado (2) “Tipo de solicitud” deberd aparecer marcado, en su caso, el tipo que

corresponda:
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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,
- NOsolicitud y
- Fecha de presentacion
c. Titulo

Se cumplimenta en el apartado (4) de la instancia.

El titulo se define como aquel en que “sin denominaciones de fantasia y de la manera més
claray concisa posible, aparezca la designacion técnica de la invencion que debera ser
congruente con las reivindicaciones”. Con respecto al titulo, se deben tener en cuenta los

siguientes puntos:
a. Debe ser significativo

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

invencion

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

contiene reivindicaciones de diferentes categorias: producto, utilizacién
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d. No deben aparecer nombres de personas, denominaciones de fantasia, marcas,

términos imprecisos (gj. “etc.”)
e. Deben tratarse de evitar titulos vagos ("Aparato”)

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

Titulo inadecuado Titulo adecuado

Unidades médicas Unidades de catéter intravenoso

] Tintes de piridina monoazoica, insolubles en
Tintes
agua

La invencion de “nieve artificial” Dispositivo para fabricar nieve artificial

Mejoras en juguetes o relacionadas con . ) )
_ Mufiecas de material flexible
juguetes

Aparatos en los cuales las ondas ultrasonicas
son usadas para obtener la unién correcta de |Aparato ultrasénico para examinar soldaduras
componentes por soldadura

Se pueden consultar en el siguiente link unas directrices relativas a la eleccion del titulo:
DIRECTRICES PARA LA REDACCION DE TiTULOS

Se realizaré un examen del titulo de la invencion (Art.2.1.d) Reglamento).

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
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f. Es demasiado extenso
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d. Datos del solicitante

a. Estan legitimados para presentar una solicitud de Modelo de utilidad en Espafia las

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

b. 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.

c. Cuando son varios los solicitantes, se debe especificar la direccion o medio de

comunicaciéon de uno de ellos a efectos de notificaciones.

d. Debe constar la firma del solicitante o0 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.

e. 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 Unién
Europea (U.E.) (Art.175.2 LP).

f. En el caso de que haya mas de un solicitante, deberd figurar la firma de todos ellos (si
hubiera Agente o Representante, dichas firmas apareceran 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 direccion del solicitante
c. No indica correctamente la direccion del solicitante
d. No indica la nacionalidad del solicitante
e. No indica el n° de identificacién del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF)

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

La designacion del inventor es obligatoria (Derecho moral del inventor) (Articulo 4ter de
Convenio de Paris de 20 de Marzo de 1883).

Con respecto al inventor o inventores se comprobard 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 como adquirié el
solicitante derecho a la solicitud de Modelo de utilidad. En la instancia se recogen las tres

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

a. por invencién 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 declaracion 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.

A continuacion se incluye la lista de posibles suspensos relacionados con este apartado:
a. Falta la designacion del inventor. Articulo 2.1.e Reglamento

b. El solicitante no es el inventor, y falta la indicacion del modo de obtencion del derecho
del Modelo de utilidad.(Articulo 2.1.e Reglamento)

f. Presentacion en ferias y exposiciones

Si la invencidn 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 deberé asi acreditarlo
en la solicitud de registro, indicando el nombre de la exposicion, asi como el lugar y la fecha de
la exhibicion. La falta de declaracion de la exhibiciébn en exposiciones oficiales no podra ser

subsanada.
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Para que sea efectiva la excepcion prevista en el Articulo 7 de la 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 relacion 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 Certificacién expedida por la persona que se designe por la Direccion
de la Exposiciébn 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 debera 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 deberan acompafarse los documentos que permitan
identificar la invencion, debidamente autenticada por la autoridad mencionada (Art.15

Reglamento).

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 subsanacion 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. 13 y Art. 23 Reglamento)

Si el solicitante reivindica una 0 mas prioridades se debera hacer constar en la instancia: el
pais de origen, la fecha de la solicitud de origen o fecha de prioridad, el n° de la solicitud

prioritaria, si se dispone del mismo.
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En caso de que el solicitante no aporte la documentacion requerida se considerara que el
derecho de prioridad no ha sido vélidamente reivindicado, y se producira la pérdida del mismo,

lo que la OEPM notificaré oportunamente al solicitante (art. 25.2 RP).

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

La OEPM podréa 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 invencion es

patentable o exista oposicion.

El examen de la prioridad, cuando existan dudas sobre su validez de acuerdo a lo sefialado
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 oposicion basada en un documento cuya fecha de
publicacion se encontrara entre la fecha de solicitud del modelo en cuestion y la fecha

de prioridad anterior del mismo.

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

solicitante que aporte una traduccion 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 solicitard 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 Unica biblioteca digital aceptada es la BD de la OMPI.

Se incluye la figura de “prioridad interna” para no discriminar a quienes presentan su primera
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

dos solicitudes. Por tanto, sera posible la reivindicacién de una solicitud de patente o de
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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 mdltiples, 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 0 haberse realizado una venta, debera presentarse

un Certificado de Cesidn 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 exposicién 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 Reglamento).

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

El art. 150 LP permite, en defecto de norma expresamente aplicable, aplicar a modelos de
utilidad las disposiciones de la Ley referidas a patentes que no sean incompatibles con la

especialidad de los modelos de utilidad.

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

reivindicacion de prioridad que fueran incorrectos, en particular, podra consistir en:
e Error en la fecha de la solicitud anterior
e 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 correccion o adicion de prioridad (5406X)

en la que debera indicar el nimero de solicitud de modelo de utilidad, fecha de
presentacion, datos del solicitante/s e identificar correctamente la reivindicacion de

prioridad que se corrige o afiade.

c. La peticion de correccién o adicion debera 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 c) del apartado 1 del art. 80 LP sobre actos de

conservacion.

d. La peticidn de correccién 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 la tasa IT0O6 por cada

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

a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad més antigua o,
aplicAndose el plazo de dieciséis meses que expire antes cuando la correccién o

adicion suponga un cambio en la fecha de prioridad mas antigua modificada.

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

modelo de utilidad

Los plazos anteriores no serdn susceptibles de prorroga ni podrdn 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 informacion 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 correccidn 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 intencion de denegar la peticidn y le concedera un plazo de diez dias, a contar

desde la publicacion, 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 proteccion solicitada para el modelo de utilidad
sobre el que se solicita la correccion o adicion de prioridad, Yy la resolucion de aceptacion de
dicha correccion o adicion de reivindicacién 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 aceptacién de correccion o adicion al oponente y le otorgara un
plazo no prorrogable de 15 dias a fin de que pueda formular alegaciones. La Oficina podra

admitir la presentacion 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 peticién de correccion o adicion de una reivindicacion de prioridad
podra retirar su oposicion y solicitar la devolucion de las tasas abonadas por este concepto
mediante la presentacion del formulario de devolucion 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 peticion o realizacién 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

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

mediante dichos medios electronicos.

Los emprendedores que, teniendo la consideracion de persona fisica o pequefia y mediana
empresa (PYME), deseen obtener la proteccidén 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 peticion del informe sobre el estado de la técnica recogido en el 148.3 LP.

Se considerardn 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 econdmica empresarial o profesional y tienen menos de 250 trabajadores,
un volumen de negocio de menos de 50 M€/afio, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendacion
2003/361/CE de la Comisién Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello se debera 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 internacionalizacion y a la definicion de pequefia y mediana empresa
(PYME) adoptada por la Recomendacion 2003/361/CE, de la Comisioén Europea, de 6 de mayo,
sobre la definicibn de microempresas, pequefias y medianas empresas o a la que, en caso de
modificacion o sustitucion 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 notificaran
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 procederd a la tramitacidn 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 Espafola 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 publicaré 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 indicacién 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 Reglamento).

Bonificacion de tasas a Universidades publicas
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Las Universidades Publicas tendran derecho a una bonificacion del 50% del importe de las
tasas abonadas. La bonificacion serd del 100% cuando se haya producido una explotacion
econdmica real y efectiva de la invencion objeto del modelo de utilidad, en el plazo de 4 afios
desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente o de 3 afios desde la fecha en la que

se publique su concesién 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 disposicion
adicional décima de la Ley, deberd solicitarse dicha devolucion 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 devolucion, el solicitante debera
acreditar que la invencion objeto del modelo de utilidad respecto del cual se solicita la
devolucion de tasas estd siendo explotada economicamente 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
devolucion, 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 bonificacion del cien por cien. Para ello se solicitara la devolucién de lo abonado en
la forma prevista en el apartado anterior, justificando que la invencion objeto del modelo de

utilidad continua siendo explotada. (Art. 106 Reglamento)

i. Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API) o al Representante
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Si el solicitante actia por medio de un representante se verificara que en la instancia se ha

indicado:

e sielrepresentante es una persona fisica: su identidad (nombre y apellido/s), documento
de identidad, domicilio y nacionalidad.

e si el representante es una persona juridica: denominacién social completa, NIF,

domicilio y nacionalidad

No sera necesaria la comprobacion 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 véalida la representacion en el
momento de la solicitud, salvo que haya 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 sélo se comprobaré que se ha indicado en la

instancia:
e nombre y apellidos del Agente si es una persona fisica o

¢ denominacion social de la persona juridica a través de la cual realice su actividad el

Agente de la Propiedad Industrial, y
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e codigo 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).
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j. Relacién de documentos que se acompafian

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

presente una nueva instancia modificada.

2.3.3.2 Requisitos relativos a la representacion

La representacion es obligatoria y mediante Agente de la Propiedad Industrial para los no
residentes en un Estado miembro de la Union Europea (Art. 175- 176 LP; Art.2, 107, 108

Reglamento). Se verificara lo siguiente:

a) sielsolicitante es no residente en un Estado miembro de la Unién Europea se comprobara

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

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

indicado:

- sies una persona fisica:

0 su identidad, es decir, nombre, apellidos,

o documento de identidad,

Octubre 2020 40



CAPITULO 2

PARTE A:

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION HASTA PUBLICACION DE LA SOLICITUD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

o domicilio y nacionalidad

- sies una persona juridica:

o denominacion social completa
o NIF

o Domicilio y nacionalidad

No sera necesaria la comprobacion 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.

c)

d)

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 sélo se comprobara que se ha indicado en la instancia:
- nombre y apellidos del Agente si es una persona fisica o

- denominacion social de la persona juridica a través de la cual realice su actividad el

Agente de la Propiedad Industrial, y
- co6digo de Agente otorgado por la OEPM.

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 Lamemoria descriptiva de la solicitud.

La Memoria descriptiva de un Modelo de utilidad consta de tres partes:

a) Una descripcion de la invencion para la que se solicita el modelo
b) Una o varias reivindicaciones

¢) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones
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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 marcard 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). La 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 (1, 2, 3....) La numeracién 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:

Superior: 35 mm

Derecha: 25 mm

Inferior: 20 mm

Izquierda: 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 y las
temperaturas en grados centigrados. Es posible utilizar otra unidad, pero afiadiéndose siempre
equivalente en las unidades indicadas. Para las demés unidades fisicas y para las férmulas
matematicas y quimicas se deben utilizar las unidades, simbolos, pesos atdmicos y formulas
moleculares utilizados internacionalmente. La terminologia utilizada en el conjunto de la
solicitud ha de ser uniforme. Asi cada elemento de la invencion ha de ser identificado siempre

por el mismo término.

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

pueden estar manuscritos o dibujados, en caso de necesidad.
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La instancia, la descripcion y las reivindicaciones no deben contener dibujos, aunque la

descripcion puede contener cuadros. Las reivindicaciones también pueden contener cuadros,

solo 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)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
)

m)

Las hojas no pueden ser reproducidas directamente

Este elemento no empieza en una hoja nueva

Las hojas estan rotas, arrugadas o dobladas

Las hojas no estan escritas en sentido vertical

Las hojas no estan escritas por una sola cara

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 UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)

Los méargenes 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 est& 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 est& en color negro ni es indeleble

Este elemento contiene dibujos
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S) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
t) Las hojas contienen restos de fotocopia
u) En esta parte se han detectado faltas de ortografia
v) Falta la primera pagina normalizada de la descripcion
w) El orden de estos elementos no es el correcto
Y respecto a las hojas que contienen dibujos:
a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
b) Las hojas estan arrugadas, rotas o dobladas
¢) Las hojas no estan escritas en una sola cara
d) El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero
e) Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
f) Los dibujos no empiezan en una hoja nueva
g) Los dibujos no estan colocados a continuacion de las reivindicaciones
h) Los margenes minimos de las hojas no se atienen a lo prescrito.
i) Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o utilizable

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

memoria)
K) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
[) No pueden ser reproducidos directamente
m) Contienen textos superfluos
n) Faltan palabras clave necesarias para la comprension
0) No estan realizados con tinta indeleble, ni con lineas y trazos de grosor uniforme
p) No permitirian distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en tamafio reducido
gq) Contienen lineas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujo técnico

r) Contienen cortes que no estan trazados adecuadamente
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s) Contienen letras no incluidas en el alfabeto latino ni griego. Incluye elementos de una
figura que no guardan proporcion entre ellos y que no son indispensables para la

claridad
t) Contienen figuras que no estan dispuestas correctamente ni claramente separadas

u) Contienen figuras en dos 0 mas hojas que forman parte de una Unica figura pero no

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

w) Contienen figuras que no estdn numeradas con independencia de la numeracion de las

hojas
X) No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripcién
y) No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripcion

z) Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia distintos

2.3.3.4 Examen de la descripcién (excepto suficiencia)

En el caso de los modelos de utilidad, el Art. 142 de la Ley de Patentes determina que "no se
examinard la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripcién, ni la aplicacion
industrial, ni exigird el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de

invencion".

No obstante, la descripcibn debera 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 deposito. En caso de que en el momento de realizar
el examen de oficio no se haya aportado la traduccién, aunque no haya finalizado el plazo
anterior, se le requerira 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.
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Forma y contenido de la descripcién

La descripcion (Art.3 Reglamento) se debe redactar en la forma mas concisa y clara posible,

sin repeticiones inutiles, 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 invencion (no obligatorio), que debe coincidir con el de la instancia de

solicitud
Indicacion del sector de la técnica al que se refiere la invencién

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 préximos al

objeto técnico de la invencién

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

la solucion al mismo y las ventajas de dicha solucion

Exposicion detallada de, al menos, un modo de realizacion de la invencion, que podra
ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporacién 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

reflejaré en el tramite 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 presentacion

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.
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En este ultimo caso, a efectos de oposicion o peticion de IET (Art. 148 LP), se determinaré
el estado de la técnica tomando en consideracion la fecha de presentacion de la primera
solicitud en relacion 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 presentacién 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 haréd constar en la instancia de solicitud (ver apartado
2.3.3.19)

6. Indicacion de la aplicacién 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 |
Reglamento). Deberan ir numeradas consecutivamente en cifras arabes (Fig.1). No
deben contener texto alguno aunque si podran contener referencias alfanuméricas para
indicar los diferentes elementos que componen el objeto de la invencién representado
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 debera hacer una valoracion en su conjunto y decidir si formula alguna objecién al

respecto.

Se recomienda utilizar la siguiente plantilla de la descripcion.

Las unidades de peso y medida deben expresarse conforme al sistema 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, no pueden ser objeto

de objecion alguna.
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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 proteccion. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripcioén. El

examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el andlisis 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 Articulo 7.1 del Reglamento recoge como forma de redaccion de las reivindicaciones la
denominada en dos partes: preAmbulo y parte caracterizadora.

Si la redaccion es en dos partes, el preAmbulo debe indicar la designaciéon 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 debera 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
invencion. El examinador podra 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 cuéales son las caracteristicas

técnicas conocidas y cuales las nuevas.

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

conceptos:
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a. Reivindicacion independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que
constituye la solucién 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 solucion al problema técnico planteado.

b. Reivindicacion dependiente: una reivindicacion que incorpora la definicibn de una
reivindicacion independiente y afiade una o més caracteristicas adicionales de alcance
méas limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invencion. Por ejemplo, aparato
de acuerdo a la definicién de la reivindicacién 1, en el que el suministro de energia se

realiza mediante 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.

2.3.3.5.2 Dependencias multiples

Aunque 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 limitacidbn que el examinador debe poner a la existencia de
varias reivindicaciones dependientes mdltiples 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 forma alternativa (“0”) o en forma acumulativa (“y”). P.ej. “Una maguina
de acuerdo con las reivindicaciones 3 0 4, que comprende ademas...”, 0 “Una maquina de

acuerdo con las reivindicaciones 3y 4, que comprende ademas....”
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2.3.3.5.3 Falsa dependencia

En ocasiones, una reivindicacion de una determinada categoria hace mencién a otra
reivindicacion de otra categoria. Esta situacion constituye una falsa dependencia, ya que se
trata Unicamente de una referencia o relacion con otra reivindicacion 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 propdsito
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.

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 presentacion 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 reivindicacién
cumple el requisito de claridad. Una reivindicacién 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 dmbito diferente del definido por

las reivindicaciones, entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.
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2.3.3.5.5 Términos relativos

Una reivindicaciéon no debe contener términos con un sentido relativo, tales como “fino”,
“ancho” o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la

técnica considerada (por ejemplo, el término “alta frecuencia” en relacion con un amplificador).

Cuando se utilice en una reivindicacién 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 bien 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 “alrededor de” u otros términos similares,
tales como “aproximadamente”. Estas palabras podrian aplicarse, por ejemplo, a un valor
concreto (por ejemplo, “alrededor de 200°C”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor
de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleara su propio juicio sobre si el

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

Deberan estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal
como” 0 “mas particularmente”, para asegurarse de que no introducen ambigtiedad alguna. El
examinador debera considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en
el ambito de una reivindicacion; es decir, la caracteristica que sigue a cualquiera de tales

expresiones debera considerarse totalmente facultativa.

2.3.3.5.6 Los tipos 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
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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. El preambulo explica lo que el aparato “es”

o “hace”.
Ejemplo:
“Un tripode, que comprende...” 0, "Un dispositivo para sostener una camara..."
El cuerpo de la reivindicacion enumerara los elementos inventivos esenciales.
Ejemplo:
1. Dispositivo para sostener una camara, que comprende:

- un soporte pivotante configurado para sostener la cAmara;

- una pluralidad de patas dispuestas para sostener el soporte pivotante;

- una conexion separable entre el soporte pivotante y la pluralidad de patas de estructura
X.

En general, las reivindicaciones de aparatos no tendran problema alguno para ser protegidas

como Modelos de Utilidad.

b. Reivindicacion de Producto
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Un producto puede reivindicarse mediante una de las formas siguientes:

a. Por su estructura

b. Por el proceso mediante el cual se ha hecho (“product-by-process” claims)
c. Por sus propiedades

d. Por sus funciones;

e. Por el resultado a alcanzar o;

f. Por una combinacion de las vias anteriores.

c. Reivindicaciones definidas por el proceso mediante el cual se hahecho —product
by process”-.

Son reivindicaciones de un producto definido en términos de su proceso de fabricacion. La
jurisdiccion espafiola las trata como reivindicaciones de producto. Hay que comprobar que una
reivindicacion de producto-por-proceso es la mejor opcion para proteger una invencion antes
de utilizar este tipo de reivindicacion.

Cuando la unica manera de poder definir el producto sea a partir de las etapas que
corresponden a su fabricacion y dichas etapas sean las que confieren el caracter innovador a

dicho producto, se podra utilizar esta opcion para redactar la reivindicacion.

Las reivindicaciones de un producto definido por su proceso de fabricacion son protegibles en

tanto en cuanto el producto cumpla los requisitos para ser protegido como modelo de utilidad.

Ejemplo:U9600889

1. Calzado perfeccionado, que siendo del tipo de los que incluye un zapato montado (1) con
cualquier disefio, una entresuela (2) y un piso (3), incluyendo la entresuela (2) el
correspondiente cerco o vira (4) moldeada conjuntamente con aquella, determinando una
pieza Unica de la misma o parecida naturaleza a la del piso (3), esencialmente se caracteriza
porque la fijacion entre si de la entresuela (2) al calzado montado (1), asi como la fijacion
del piso (3) a la propia entresuela (2), se realiza por pegado y en fases independientes, en
donde la entresuela (2) ofrece la totalidad de su superficie para el pegado tanto sobre la
parte inferior del calzado montado (1), como sobre la superficie superior del piso (3).
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d. Reivindicaciones definidas por sus funciones

Su utilizacion en invenciones mecanicas es equivalente a decir "adecuado para”. Se trata de

una reivindicacion de producto, pero en la que la aplicacién indicada impone ciertas

caracteristicas limitantes al producto. Son aceptables como modelos de utilidad.
Ejemplo:

“Molde para fundir acero que tiene forma semiesférica”. En este caso, un cuenco de plastico

gue no soportaria esas temperaturas no anticiparia la reivindicacion.

e. Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar

Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten
definir la invencién, o una caracteristica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse.
Sin embargo, no debera plantearse objecion alguna si la invencion sélo puede definirse en tales
términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una
experimentacion excesiva y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y positivamente por
ensayos o0 procedimientos especificados adecuadamente en la descripcion y que no

representen sélo un tanteo.

Por ejemplo, la invencién podria referirse a un cenicero en el que se extinguiria
automaticamente una colilla de cigarrillo aun encendida, debido a la forma y dimensiones
relativas del cenicero. Estas Ultimas podrian variar notablemente, de manera dificil de definir,
aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicacion
especifique la construccion y forma del cenicero con la mayor claridad posible, podré definir las
dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a
objeciones por falta de claridad, a condicion de que la descripcion incluya instrucciones
adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de

ensayo de rutina.

f. Producto o aparato definido por su relacién con elementos ajenos al objeto de la

invencion

Puede resultar una falta de claridad que una reivindicacion relativa a un aparato o un producto

se defina por referencia a caracteristicas derivadas de su disposicion relativa con respecto a
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otros aparatos o productos, o relativas a su utilizacion, prescindiendo de caracteristicas
estructurales del objeto reivindicado.

Asi, por ejemplo, una culata de motor definida mediante caracteristicas relativas a su conexion
al motor no define solamente el propio producto, sino que también precisa su relacién con un
segundo producto que no forma parte de la invencion reivindicada. Tal reivindicacion debe
definir claramente el producto individual reivindicado mediante expresiones adecuadas (por
ejemplo, utilizando “pudiendo conectarse” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un
primero y segundo productos en combinacion (por ejemplo, “motor provisto de una culata” o

“motor que incluye una culata”).

No obstante, se admite que una reivindicacion independiente defina las dimensiones o la forma
de un primer producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma
correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado,
pero que esté asociado a él por su utilizacién (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijacion
para una placa de matricula de un vehiculo, en el que el marco del soporte y los elementos de

fijacion estan definidos en relacion con la forma exterior de la placa.

g. Reivindicaciones de uso

A partir de la definicion de invenciones protegibles como modelo de utilidad del articulo 137 de

la Ley 24/2015 se entiende que pueden ser admisibles las reivindicaciones de utilizacién o uso.

Aunque convencionalmente han venido considerandose las reivindicaciones de uso como un
subtipo de las de procedimiento, se consideran sin embargo admisibles contemplandolas como

reivindicaciones de producto apto para un uso determinado, o producto limitado a un uso.

No puede obviarse que el articulo 59.1.a sobre los efectos de la patente 0 modelo de utilidad,

incluye la prohibicion del uso de un producto objeto de modelo de utilidad.

2.3.3.5.7 Claridad de otros términos

Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos,
y no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periédicamente) correspondientes

a la invencion. Por tanto, el examinador requerira al solicitante para que retire marcas de fabrica
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y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso. Se podrian
aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado

preciso (por ejemplo, velcro).

2.3.3.5.8 Limitaciones formuladas en términos negativos

En general, el objeto de una reivindicacion se define por medio de caracteristicas positivas. No
obstante, el alcance de una reivindicacion podria estar limitado por medio de una “renuncia”,
de una “limitacion negativa” o de una “exclusion”, que consiste en excluir expresamente de la
proteccion reivindicada un elemento definido claramente por caracteristicas técnicas (para
satisfacer, por ejemplo, el requisito de novedad). En si, no hay nada ambiguo o vago en una
limitacion negativa. Asi por ejemplo, seria admisible una reivindicacion del tipo “en la que el

compuesto carece de agua”.

Una reivindicacibn que comprende la limitacion del tipo: “dicho homopolimero esta
desprovisto de proteinas, jabones, resinas y azlcares presentes en el caucho obtenido
del arbol del caucho”, para excluir las caracteristicas del producto que forman parte de la
técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada limitacion mencionada es clara.
Asimismo, la limitacion negativa siguiente: “incapaz de formar un colorante con dicho

revelador oxidado”, es clara, ya que los limites de la proteccion que se desea son claros.

Ahora bien, una limitacion negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicacion cuando
constituye un intento de reivindicar la invencion mediante una exclusion de lo que el solicitante
no ha inventado, en lugar de mediante una exposicion clara y concisa de lo que ha inventado

efectivamente.

Cuando exista falta de claridad en las reivindicaciones por alguno de los motivos sefialados

anteriormente, el examinador sefialara esta objecion en virtud del Art. 28 LP.

2.3.3.5.9 Concision de las reivindicaciones
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El requisito de concisién en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como
individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicacion indebida de

reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concision.

No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan entender el
objeto de la invencion. Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas
de otras y no hay dificultad en entender el &mbito de la proteccién, no se debe sefialar una
objecion. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas
en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redaccion, cubren el mismo

concepto, se debe hacer la objecion de falta de concision (Art. 28 LP).

Una reivindicacion aislada solo se suspendera por falta de concision si contiene declaraciones
extensas o detalles poco importantes que causan la indefinicion del objeto de la invencion

reivindicada.

2.3.3.5.10Soporte de las reivindicaciones en la descripcion

El dltimo paso en el examen de las reivindicaciones consiste en comprobar que existe el
adecuado fundamento en la descripcidn. Se debe por tanto, revisar la descripcion examinando
si todos los elementos técnicos recogidos en las reivindicaciones estan mencionados en la
descripcion comprobando ademas que no existen inconsistencias entre los elementos descritos
y los reivindicados y que el &mbito de las reivindicaciones no es mas amplio que lo que se
justifica en descripcién y dibujos. Cuando las reivindicaciones tienen un alcance amplio por
estar formuladas en términos de caracteristicas técnicas generales, se deben incluir en la
descripcion un numero de ejemplos suficiente que justifique el amplio alcance de la proteccién
reivindicada. En aquellos casos en los que se describe un objeto claramente en una
reivindicacion, pero no aparece descrito en la descripcién, el solicitante podra trasladar esa

informacion al apartado de la descripcion.
A continuacion se recogen los posibles defectos en las reivindicaciones:

a. La(s) reivindicacion(es) no contienen un predmbulo y una parte caracterizadora.

b. El preAmbulo es incorrecto.
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c. La parte caracterizadora es incorrecta.

d. Las reivindicaciones carecen de caracteristicas técnicas.

e. Falta de claridad en las reivindicaciones.

f. Las reivindicaciones no estan relacionadas o estan mal relacionadas.

g. Las reivindicaciones no estan basadas en la descripcion.

2.3.3.6 Examen de dibujos

Para facilitar la comprension de la invencion, la solicitud puede comprender una serie de dibujos
o diagramas, dispuestos uno o mas por pagina, numerados correlativamente (Figura 1, 2, ...) e
identificados en la descripcién. Las hojas no deben contener marco alrededor de su superficie

atil ni alrededor de la superficie utilizada (Art. 8 y 10 Reglamento).

Estos dibujos o diagramas se deben realizar con lineas y trazos, negros o en color, duraderos
y ser lo suficientemente claros. Para ello todas las lineas deben estar trazadas mediante
instrumentos de dibujo técnico. Aunque, en general, los dibujos no deben contener leyendas,
en ocasiones las palabras clave indispensables para entender los dibujos son admisibles,
incluyendo, por ejemplo, diagramas de flujo, circuitos eléctricos o diagramas de otro tipo

siempre gue sean indispensables, no prolijas o engafiosas.

La cuestion que puede causar dificultad desde el punto de vista del examen técnico es evaluar
si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. Se puede considerar
indispensable desde un punto de vista practico establecer un diagrama para interpretar rapida
y claramente en el caso de diagramas de circuitos, diagramas de bloques y de flujos, lemas
identificativos para integradores funcionales de sistemas complejos (por ejemplo,

“almacenamiento de nlcleo magnético”, “integrador veloz”).

En el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicacion esquematica de las

etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un caracter

aclaratorio de la secuencia operacional.
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Como regla general que se ampliar4 con la practica podemos resumir que se admitiran

leyendas en los siguientes casos:

a. Cuando del dibujo no quede claro la forma o la sustancia de la cual se trate, como en el
caso de agua, vapor, sustrato, etc.

b. Cuando haya que determinar la posicion: abierto, cerrado, etc.
c. Enlos diagramas de bloques, circuitos, etc.

Se aplicaran para las leyendas criterios amplios de tal forma que siempre que aclaren el dibujo

y no sean superficiales, engafiosas o innecesariamente prolijas, se aceptaran.

2.3.3.6.1 Agrupamiento de dibujos

Todos los dibujos deben estar agrupados juntos en hojas especificamente dedicadas a

representar los dibujos y no pueden ser incluidos en la descripcion o reivindicaciones.

2.3.3.6.2 Reproducibilidad de los dibujos

Los dibujos deben presentarse de tal forma que permitan la reproduccion directa tras el
escaneo. Cada hoja debe estar razonablemente exenta de tachaduras o efectos del borrado

gque impidan la reproducibilidad o el escaneo.

Las correcciones deben ser permanentes, de tal forma que no den lugar a duda alguna. Se
pueden usar productos correctores siempre que sean indelebles. Las hojas sélo pueden ser

unidas con elementos de unién facilmente removibles (clips, grapas).

2.3.3.6.3 Numeracién de las hojas de dibujos

Todas las hojas deben numerarse consecutivamente con nimeros arabigos (1,2,3,...).
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2.3.3.6.4 Numeracioén de los dibujos

Los diferentes dibujos deben ser numerados consecutivamente con numeracion arabiga
(1,2,3,...), independientemente del nimero de hojas. Esta numeracion debera ser precedida por

la abreviatura "FIG".

Dichos nameros han de ser claros y no pueden estar situados dentro de comillas, paréntesis o
cualquier otro elemento que dificulte la lectura. Los signos tales como 6' y 35" no se

consideraran comillas y, por tanto, se permiten.

Dentro de una figura podran sefalarse los distintos elementos que componen el objeto de la
invencién representado en dicha figura, mediante signos de referencia alfanuméricos. Los
nameros, letras y signos de referencia deberian colocarse en la misma direccién del dibujo o

diagrama con el fin de evitar tener que rotar la pagina.

En el caso de dibujos parciales con la intencién de formar un uUnico dibujo, éstos pueden
identificarse por medio de un Unico niumero seguido de una letra mayuscula (p. ej. FIG 7A, FIG
7B).

2.3.3.6.5 Fotografias

Se permiten cuando sea imposible presentar en un dibujo lo que tiene que ser mostrado y con
tal de que sean directamente reproducibles y cumplan los requisitos aplicables a los dibujos (es
decir, tamafio y margenes). Se aceptan las fotografias en color. La OEPM se reserva la
posibilidad de publicarlas en blanco y negro o requerir nuevas fotos si la calidad de reproduccion
no es suficiente. Las fotografias seran numeradas como los dibujos y descritas brevemente en

la descripcion.

2.3.3.6.6 Sombreado
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La utilizacion de sombreado en los dibujos se permite con la condicion de que ayude a su
comprension y no impida su legibilidad.

2.3.3.6.7 Escaladelos dibujos

Si la escala del dibujo es tal que hay detalles esenciales que no pueden distinguirse claramente
si se reproduce el dibujo, entonces el dibujo debe volver a dibujarse en una escala mayor vy, si
es necesario, el dibujo podria dividirse en dibujos parciales. Las referencias a la escala en las

hojas de dibujos no estan permitidas.

2.3.3.6.8 Simbolos convencionales

Dispositivos conocidos pueden ser ilustrados por medio de simbolos universalmente

reconocidos.

2.3.3.6.9 Lineas sefialadoras

Las lineas sefialadoras entre los signos de referencia y los detalles a los que se refieren deben
ser rectas o curvas, y tan cortas como sea posible. Deben originarse en la proximidad inmediata
del signo de referencia y extenderse al menos hasta la caracteristica indicada.

2.3.3.6.10Flechas

Las flechas deben utilizarse al final de las lineas sefialadoras con tal de que su significado sea
claro. Pueden indicar: (i) Una flecha genérica indica la seccién entera a la que apunta. (i) Una
flecha que toca una linea indica la superficie mostrada por la linea mirando en la direccién de

la flecha.
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2.3.3.6.11 Altura de los numeros y letras en los dibujos

Se aplican las reglas generales para el resto de la descripcion. El alfabeto griego sélo se acepta
en los casos en los que resulta apropiado por la materia, por ejemplo, para indicar angulos,

longitud de onda, etc.

2.3.3.6.12Uso consistente de signos de referencia entre la descripcion, las

reivindicaciones y las figuras

Para evitar frecuentes problemas que conducen a suspensos en el examen formal debe
comprobarse que la utilizacion de las referencias sea consistente. Los signos de referencia que
aparecen en las figuras deben aparecer en la descripcidbn o en las reivindicaciones. Las
caracteristicas de una figura no deben designarse por medio de una referencia si la

caracteristica en si no ha sido descrita.

2.3.3.6.13Secciones e indicaciones de texto en los dibujos

Para indicaciones del tipo “corte seguin AB”: si el dibujo se refiere a una seccidn de otro dibujo,
éste ultimo debe indicar la posicion del corte y la direccion de la vista. Cada seccién debe ser
rapidamente identificable, especialmente cuando se realizan varias secciones en el mismo
dibujo, por ejemplo, inscribiendo las palabras "Seccién por AB", o para evitar la utilizacién de
letras, marcando cada extremo de la seccién con un nimero romano unico. Este nimero sera
el mismo que el nimero arébigo identificando el dibujo de la seccion. Por ejemplo, "la figura

22 ilustra una seccioén a lo largo de la linea XXII-XXII del dibujo 21".
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2.3.4 EXAMEN DE OFICIO: EXAMEN DE MODALIDAD

2.3.41 Consideracion de lainvencion

El examinador debe, en primer lugar, valorar si efectivamente la solicitud de modelo de utilidad
se refiere a una invencion. Aunque la LP no establece lo que se entiende por invencion, si

contiene una lista de lo que no se consideran invenciones (Art. 4.4 LP):

a. Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b. Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacién estética, asi como las obras

cientificas.

c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos

0 para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de ordenadores.
d. Las formas de presentar informaciones.

Esta prohibicion excluira la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos puntos
solamente en la medida en que el objeto para el que el modelo de utilidad se solicita,

comprenda una de ellas.

En la Parte E de estas directrices se explica con mas detalle este concepto.

Criterio del Area de Modelos de Utilidad en relacion a las invenciones que se refieren
a KIT.

El diccionario define kit, en una de sus acepciones como un conjunto de piezas de un objeto
0 aparato que se venden sueltas para montar con facilidad. En una segunda acepcion, se
trata de un conjunto de objetos o productos que sirven para un solo uso.

De estas definiciones podemos concluir que:

1.-Cuando se reivindica un kit, basado en la segunda acepcion (productos que sirven para
un solo uso) como, por ejemplo, un kit para la limpieza de cutis o para desinfeccién; un

botiquin para primeros auxilios; un kit para arreglar pinchazos en ruedas, o para dar la
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extremauncion, etc, se suele reivindicar como una enumeracion de objetos, incluido en un

recipiente, como una bolsa o una caja.

En este caso, se procedera a suspender el expediente y se indicara que no se trata de una
invencién protegible como modelo de utilidad, ya que lo que se reivindica es un conjunto de
objetos contenidos en un recipiente. El recipiente no forma parte del kit y, por tanto, si dicho
recipiente comporta una forma reivindicable de la que se derivan ventajas para su uso o
fabricacion -debe referirse a ello en la memoria- podria ser un modelo de utilidad como

recipiente, no asi el kit.

Ver en este caso el modelo de utilidad U201130262 en que el recipiente queda definido en

las cuatro primeras reivindicaciones.

Lo mismo sucede en un kit para primeros auxilios, como un botiquin. El kit no sera objeto de
modelo de utilidad y si lo sera el maletin donde se alojan el conjunto de objetos, si éste tiene

una forma -en su concepto amplio- de la que se derivan ventajas para su uso o fabricacion.

2.-Cuando se reivindica un kit, basado en la primera acepcién como un conjunto de piezas
de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad, caso de estanterias,
mobiliario, ldmparas y objetos de iluminacién, el embalaje no debe, en principio, ser
protegible, ya que normalmente se trata de elementos de embalaje estandar. En este caso,
el conjunto de piezas o aparatos a montar, se reivindicaria por su forma y la utilidad que

producen, pues se trata simplemente de objetos desmontados.

Criterio del Area de Modelos de Utilidad en relacién a las invenciones que consisten
en incorporar codigos con informacién codificada (tipo de barras, BiDi, QR, ...) aun
objeto.

El empleo o la consideracion de este tipo de elemento esta fuertemente ligado al concepto
de formas de presentar la informacion (véase el apartado 6.1.5 de estas Directrices) y cabe
por tanto realizar la misma distincién entre informacion cognitiva (de caracter no patentable)
e informacion funcional (para la que puede existir materia patentable en el soporte de dicha
informacion o en el aparato o sistema destinados a su presentacion y utilizacién). Una

informacion cognitiva representada como informacion codificada no contribuye a la solucion
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de un problema técnico. Sin embargo, si la informacién codificada refleja caracteristicas

técnicas de forma que se produce una interaccién funcional con un aparato o con un sistema
mas amplio, si seria objeto patentable, como por ejemplo un cdédigo de barras o puntos
utilizado para el reconocimiento de textos en el que el objeto de la invencion reside en el
propio sistema de codificacion. También, si las informaciones contenidas en estos codigos
implican caracteristicas funcionales del aparato o sistema, si se considerarian parte de un
problema técnico, por ejemplo en el sentido de representar informacion del sistema que
ayude a prevenir un fallo por mal funcionamiento del mismo o que represente un cambio en

las condiciones de funcionamiento del mismo.

2.3.4.2 Alcance positivo del modelo de utilidad.

La vigente definicion legal considera protegibles como modelos de utilidad las invenciones que

consistan en dar a un objeto o producto una configuracion, estructura o composicion.

En este sentido, las reivindicaciones del tipo "product-by-process” pueden protegerse como
modelos de utilidad al ser consideradas reivindicaciones de producto. A este respecto ver:
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&
reference=7620931&links=&optimize=20160316&publicinterface=true

2.3.4.3 Proteccion de los productos quimicos o sustancias

El concepto de producto quimico incluye tanto a los compuestos o0 sustancias (puros) como a

las composiciones o mezclas.

Cuando la invencién se refiere a un producto quimico, puede estar definido en la reivindicacién

de varias formas:

a. Por su formula quimica
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b. Como un “product by process” (si no hay una definicion mas clara posible)

c. O excepcionalmente por sus parametros (valores de propiedades que pueden ser
medidas directamente, tales como punto de ebullicion, resistencia eléctrica de un
conductor, etc). Solo se permitira caracterizar un producto principalmente por sus
parametros cuando la invencion no pueda quedar definida adecuadamente mediante

otro modo.

Hasta ahora, la razdn juridica en la que se ha basado el rechazo de la proteccion de los
productos quimicos o sustancias a través de modelos de utilidad, es que el modelo de utilidad
ha de materializarse en un cuerpo cierto y formalmente definido. La introduccién de la
proteccion de los productos quimicos dentro del ambito de proteccion a través de modelos de

utilidad hace que, en la practica, el requisito de “corporeidad” quede de facto derogado.
En general, se podran proteger como modelo de utilidad:

a. los productos quimicos,

b. los productos sanitarios,

c. los productos cosméticos,

d. los productos dietéticos,

e. los productos de cuidado personal,

f. “products by process” y

g. productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmaceéutica.

Las composiciones alimentarias (p.ej. recetas de cocina) donde la funcion biolégica de los

alimentos usados no afecta a la invencidn, seran protegibles como modelos de utilidad.

En este tipo de composiciones, cuando incluyan un microorganismo vivo -por ejemplo la
levadura “bifidus”- no se podra proteger dicho microorganismo como tal en una reivindicacion.

No habra problema si se trata de un ingrediente mas de la composicion.

En el caso de productos estéticos o dietéticos, si contienen biomoléculas (por ejemplo cremas
a base de placenta), habra que determinar la importancia dentro de la invencién de dicha
biomolécula. Asi, si el componente biomolecular es el objeto principal de la invencién, dichos
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productos quedaran excluidos de la proteccion como modelos de utilidad, mientras que si es un
ingrediente mas de la composicion, ésta sera aceptada como modelo de utilidad.

Debido a la inclusiéon de estos casos en la LP y a la limitada experiencia, se estudiaran
cuidadosamente. Como aproximacion meramente informativa, y siempre que no incurran en las
excepciones sefialadas en el Articulo 137 LP, se muestran a continuacion agrupadas en las
diferentes secciones de la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP), composiciones que
podran ser protegibles como modelos de utilidad, entre otras, composiciones del tipo:

1. Biocidas

2. Preparaciones dentales o para el aseo: dentifricos, cosméticos, champus,
A desodorantes, cremas, detergentes.

3. Desodorizacion del aire, desinfeccidn, esterilizaciéon Productos quimicos
contra incendios

Cebos

Composiciones ceramicas y arcillosas
Sustancias plasticas
Productos estratificados

Vidrios

Morteros y alquitranes
Fertilizantes

Explosivos

Compuestos inorgénicos
Compuestos organicos
Polimeros

Colorantes, pinturas, adhesivos

© 0 N g s~ W NP w NP A

Lubricantes
10. Detergentes
11. Aleaciones metallrgicas

1. Composiciones de pasta de papel

2. Composiciones blanqueantes de textil
3. Sustancias para el tratamiento de fibras
4

Tefido de textiles
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E 1. Materiales de construccién

F 1. Cargas explosivas y pirotecnia

Ejemplo: ES 1069 781 U

1. Lecho filtrante para eliminacion de arsénico en el tratamiento de aguas, caracterizado
por su capacidad de retener el arsénico presente en el agua a tratar, eliminandolo del agua
filtrada; constituido a base de una mezcla de arenas, 6xido de hierro, hierro alfa y carbén
activo, de composicién variable en funcion de las caracteristicas del agua a tratar y del
caudal.

Ejemplo: ES 1 075 493 U

2. Cebo artificial de pesca, segun reivindicacion 1, caracterizado porque el sefiuelo o
composicion interna comprende 60% de concentrado de pescado, 12,5% de gelatina,
12,5% de polvo seco de pescado, 10% de grasa de pescado, 0,24% de agua, 0,24% de

harina vegetal, 0,02% de conservantes.

2.3.4.4 Exclusiones de proteccion como modelos de utilidad.

La LP contempla distintos casos en los que no es posible la proteccién ni como modelo de
utilidad ni como patente, bien porque el objeto reivindicado no se considera patentable por

diversos motivos o bien porque incumple el requisito de aplicacién industrial.

1. Invenciones cuya explotacidbn comercial es contraria al orden publico o a las buenas
costumbres (Art. 5 LP):

a. Los procedimientos de clonacién de seres humanos.

b. Los procedimientos de modificacion de la identidad genética germinal del ser

humano.

c. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
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d. Los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los animales que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el

hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Igualmente, la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no
patentables (Art. 5 LP) (ver también Parte E):

a. Variedades vegetales (se protegen por medio del Titulo de Obtencién Vegetal)
b. Razas animales

c. Procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion de vegetales o de animales.
A estos efectos se consideraran esencialmente biologicos aquellos procedimientos

que consistan integramente en fendmenos naturales como el cruce o la seleccion.

Esta disposicion no afecta a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un
procedimiento microbioldgico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto

obtenido por dichos procedimientos.

d. Cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo, asi como
el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia o la

secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen,
podrd considerarse como una invencion patentable, ain en el caso de que la
estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicacion
industrial de una secuencia total o parcial de un gen debera figurar explicitamente
en la solicitud.

A continuacion se relacionan todos los suspensos relativos al concepto de invencion

y a patentabilidad:
e. Es un descubrimiento.
f. Es una teoria cientifica.

g. Es un método matemaético.
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h. Es una obra literaria o artistica.
i. Es una obra cientifica.

j-  Esunplan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos,

0 para actividades econémico-comerciales.
k. Es un programa de ordenador.
[. Es una forma de presentar informacion.
m. Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
n. Es un método de tratamiento quirdrgico del cuerpo humano o animal.

0. Su publicacion o explotacion se considera contraria al orden publico o a las buenas

costumbres.
p. Esuna variedad vegetal.
g. Esunaraza animal.

r. Es un procedimiento esencialmente biolégico para la obtencién de vegetales o de

animales.

s. Carece de aplicacion industrial.

2.3.4.5 Exclusiones especificas aplicables alos modelos de utilidad.

El Articulo 137.2 de la LP excluye como objetos protegibles de proteccion a través de los
modelos de utilidad a las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia
bioldgica y las sustancias o composiciones farmacéuticas. A diferencia de la Ley 11/1986, el
espiritu de la Ley 24/2015 es ser inclusiva, como expresa en su exposicion de motivos
"excluyendo tan solo, ademas de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto
materia bioldégica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones

farmacéuticas".
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2.3.4.5.1 El término "procedimiento"

A falta de una jurisprudencia mas completa que aclare el alcance del término "procedimiento”,
el Tribunal Supremo Federal Aleman ha interpretado el término, en el caso de los modelos de
utiidad en Alemania, en donde también estan excluidos, de una forma muy restrictiva,
aplicandolos so6lo a procesos y operaciones de fabricacion. Por ejemplo, el alto tribunal decidio
gue una reivindicacion respecto a la transmision de una secuencia de sefiales para un flujo en
un ordenador no constituia un procedimiento (decision de 2004 GRUR 495 [Signalfolge])

El Tribunal también decidié que las reivindicaciones denominadas "means plus function" no
constituyen un procedimiento [BGH X ZB 23/07 “Telecommunication System”]. Aparentemente,
el alto tribunal considera que para que se pueda considerar un procedimiento ha de tratarse de
un proceso de fabricacion que genera un producto o un proceso de trabajo con un resultado
abstracto sin que tenga un impacto material sobre el objeto al que el proceso se aplica (por
ejemplo, transportarlo o limpiarlo).

También la jurisprudencia espafiola ha intentado delimitar la diferencia entre lo que constituye
un producto y un procedimiento en el &mbito del sector quimico y farmacéutico. Se pueden
citar:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de.13 de Octubre de

1982, que define procedimiento como:

“Una sucesion de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial
(materias o energias) que conducen ala produccion de un efecto técnico (un producto o

un resultado industrial)".

Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
1988, en donde se distingue patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes

términos:

"las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la
descripcion de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras (procedimiento) formulan un
modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una accién para conseguir
algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de

hacer)".
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Por ultimo, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975
delimita el concepto de procedimiento quimico o farmacéutico en términos muy similares a la

jurisprudencia alemana:

"el procedimiento quimico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres
elementos: la sustancia basica de que se parte; los medios de actuacion sobre esa
sustancia y el producto final o resultado. Por lo que, en todo caso, es evidente que el
producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga
a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecucion del
procedimiento patentado”

Por lo tanto, el criterio a seguir sera el considerar como procedimientos sélo aquellos en los
que concurran la existencia de una sustancia, producto o compuesto inicial, unos medios de
actuacion sobre dicho producto que contribuyan a la obtencion de un producto, sustancia o

compuesto final diferente.

Invenciones de procedimiento e inclusion del término "sistema" en el enunciado o

titulo

En multitud de solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema”, "conjunto” u
otras de significado similar. No quiere decir, como se ha interpretado, que dichas palabras
deban ser excluidas del titulo de la invencion. Se ha venido observando, en la préactica del
examen, que en muchas de las solicitudes en las que aparece la palabra "sistema”, se
pretende reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaria excluido
en su proteccibn como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a suspender
automaticamente al aparecer la palabra sistema en el titulo, salvo que de la lectura cuidadosa
de la solicitud se desprenda que el solicitante pretende incluir un procedimiento en el ambito

de proteccion.

2.3.4.5.2 Invenciones que recaen sobre materia bioldgica.

La expresion "recaen sobre materia bioldégica" debe interpretarse a la luz del espiritu de la

ley contenido en la exposicion de motivos, es decir, "invenciones gue tienen por objeto

materia biolégica"
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El Articulo 4.3. LP delimita lo que debe entenderse por “materia biolégica” que es la materia

gue contenga informacion genética autorreproducible o reproducible en un sistema bioldgico.

Quedan por tanto excluidos: microorganismos, &cidos nucleicos, secuencias de ADN,
plasmidos, virus, bacterias, vectores, células, manipulacion de plantas y animales, cultivo de

tejidos, cultivos celulares, etc.

No obstante, a tenor del caracter inclusivo de la proteccion a través de modelo de utilidad, si
podradn protegerse aquellas invenciones que no entren en la definicion estricta de materia

biologica, como los péptidos.

2.3.4.5.3 Sustancias y composiciones farmacéuticas.

Una sustancia o composicién farmacéutica puede definirse como aquella sustancia de origen
animal, biolégico (sueros y vacunas), quimico (organico e inorganico) o vegetal, asi

como cualquier agregacién de las mismas, siempre v cuando se puedan destinar a la

prevencion o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta lo establecido en la exposicion de motivos de la Ley24/2015
de patentes que establece deben excluirse de la proteccion como modelos de utilidad “las
sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como

medicamento en la medicina humana o veterinaria”.

En ocasiones puede resultar controvertido determinar si un producto en concreto puede
considerarse o no un medicamento con el fin de valorar si es o no protegible como modelo de
utilidad, ya que algunos productos podrian ofrecer dudas sobre si han de considerarse
medicamentos o por ejemplo, productos sanitarios o cosméticos. Estos ultimos si podrian ser

protegidos como modelos de utilidad.

Por ejemplo, en el procedimiento prejudicial C-527/17, el TJUE establece, en primer lugar
[parrafo 30] que el concepto “medicamento” debe distinguirse del de “producto sanitario”. Este
ultimo se define en el articulo 1, apartado 2, letra a), de la directiva 93/42 como cualquier
instrumento, dispositivo, equipo, programa informatico, material u otro articulo, utilizado solo o

en combinacién, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines, en
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particular, de diagndstico, prevencion, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, de una
lesién o de una deficiencia, y que no ejerza la accion principal que se desee obtener en el
interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacolégicos, inmunolégicos ni
metabdlicos, pero a cuya funcion puedan contribuir dichos medios. Continta en su péarrafo 31
comentando que los conceptos de “medicamento” y “producto sanitario” se excluyen

mutuamente. La distincién se basara en su modo de accién principal.

En el caso en litigio, se trataba de un stent revestido de paclitaxel, medicamento que ayuda a
mantener un lumen vascular dilatado y, por tanto, ayuda a que el stent realice su funcién

principal. En este ejemplo, este dispositivo seria protegible como modelo de utilidad.

Otro ejemplo lo constituyen los apdsitos. Si bien, en términos generales, un aposito

para proteger o recoger exudados o un apasito de proteccion de una herida que contuviera
un antibidtico para prevenir infecciones se considerarian productos sanitarios y protegibles
como modelos de utilidad, por el contrario, un apdésito anestésico, cuyo Unico objeto es
administrar la sustancia anestésica que incorpora, se consideraria un medicamento. La

consideracion que habra que tener en cuenta en todo caso serd qué ejerce la accion principal.

Las solicitudes de este tipo de productos seran valoradas caso por caso, por lo que se

sugiere realizar consultas previas al respecto.

2.3.5 EXAMEN DE OFICIO: CLASIFICACION DE LA INVENCION DE ACUERDO A LA
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PATENTES

En el Arreglo de Estrasburgo de 1971, relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes, se
establece una clasificacion comdn para las patentes de invencién en la que se incluyen las
solicitudes de patente publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. La
Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerarquico donde el ambito de la

tecnologia se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos.
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Este sistema es indispensable para recuperar documentos de patente en la busqueda para
establecer la novedad de una invencién o determinar el estado de la técnica en un ambito
especifico de la tecnologia. La Clasificacion es objeto de revision periddica destinada a mejorar

el sistema y a tener en cuenta la evolucion de la tecnologia.

El examinador procedera a clasificar la solicitud de modelo de utilidad con signos de

clasificacion apropiados.

2.3.6 CASOS ESPECIALES (SOLICITUDES DIVISIONARIAS)

Las solicitudes divisionarias pueden ser el resultado de una falta de unidad de invencion
sefialada por la OEPM o bien, derivar de la peticion del solicitante antes de la fecha concesién

de la solicitud inicial del modelo de utilidad.

En el primer caso, y como resultado del examen de oficio, si el examinador estima que la
solicitud comprende més de una invencion y que dichas invenciones no integran un anico
concepto inventivo general, formulara la correspondiente objecion por el traémite de suspenso

(ver apartado relativo a Unidad de Invencién).

Las solicitudes divisionarias tienen la misma fecha de presentacion (o de prioridad) que la
solicitud inicial de la que procedan en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en

aquella solicitud (Art.26 LP y Art. 44 Reglamento).

Segun lo dispuesto en el articulo 45.5 del Reglamento la descripcion y los dibujos, tanto en la
solicitud inicial, como de cualquier solicitud divisionaria, sélo deben referirse, en principio, a los
elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario
describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido proteccion en otra solicitud,
deber& hacerse referencia a esa otra solicitud. EI examinador debera comprobar este aspecto

y exigir que se ajuste el contenido de la solicitud divisionaria al objeto de proteccion.

Por otro lado, hasta la fecha de concesion del modelo de utilidad, el solicitante, a iniciativa

propia, podra depositar solicitudes divisionarias de su solicitud inicial.

Resumiendo lo anterior estos son los puntos que el examinador debe comprobar al examinar

la solicitud divisionaria:
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a. numero de solicitud de la solicitud inicial,

b. fecha de presentacion de la solicitud inicial,
c. datos del solicitante,

d. prioridad, en su caso,

e. que la solicitud inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de depdsito de la

divisionaria, y

f. que la descripcion y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto que se desea

proteger.

2.3.7 CASOS especiales (cambios de modalidad) Art. 51 LPy 46 RLP

El solicitante podra pedir que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud
de otra modalidad de propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 150 LP,
serd aplicable a modelos de utilidad aquellas disposiciones que afecten a las patentes de
invencion, si bien tendran que considerarse las peculiaridades del procedimiento de concesion
de un modelo de utilidad, principalmente en lo que atafie al plazo concedido al solicitante para

pedir dicho cambio.

Teniendo en cuenta que el Art. 144 LP prevé un tramite de oposiciones a la solicitud de modelo
de utilidad, asi como de contestacion por parte del solicitante, éste podra pedir el cambio de
modalidad hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones u objeciones formuladas
por la OEPM, es decir, dos meses contados desde la publicacion en el BOPI del suspenso por
oposicién. En el caso de que no se presenten oposiciones, el solicitante podra solicitar el cambio

de modalidad hasta la concesion del expediente.

El examinador también puede sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el tramite de

suspenso, si considera que la modalidad empleada no es la mas adecuada (Art. 142 LP).

En el caso de cambio de modalidad de modelo a patente, se requiere:
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- aportar la documentacion necesaria (descripcion, reivindicaciones, figuras y resumen),
la instancia, sefialando con una X la opcién de cambio de modalidad y que se solicita

una patente, asi como el nimero de modelo de utilidad de origen; (formulario 5101)

- pagar la tasa de cambio de modalidad y la tasa de solicitud del IET.

En el caso de cambio de modalidad de patente a modelo, se realizara un examen de oficio a la

solicitud, segun lo previsto en el apartado 2.3 de estas directrices.

2.3.8 CASOS ESPECIALES (PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL COMO MODELO)

Estas solicitudes corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y se identifican por su
numeracion que sigue el patrén Uaaaa5nnnn, representando aaaa el afio de entrada en fase

nacional y nnnn el nimero secuencial que se inicia cada afio.

Estas solicitudes ya han sido objeto de examen formal por parte de la Oficina receptora y, segun
establece el Tratado PCT, no se pueden exigir requisitos distintos a los establecidos en dicho
Tratado PCT, salvo los que figuran en el Art. 27 del PCT. S6lo cabe sefialar en este apartado

como cuestiones especificas de este tipo de solicitudes:

- Encuanto a la reivindicacion de prioridad, Unicamente se debe exigir la traduccién de la
solicitud prioritaria. En ningln caso es necesario que presenten el certificado original. Si

faltara dicha traduccion se le requerira por el tramite de suspenso.

- De acuerdo a lo previsto en el Tratado PCT, el solicitante habra tenido la posibilidad de
modificar la solicitud durante la fase internacional de la tramitacion PCT. Por tanto, habra
que prestar atencién a este punto tanto en el examen de la prioridad como en el examen

de la solicitud propiamente dicha.

- La fecha de presentacion de la solicitud internacional es la fecha de presentacion

efectiva en Espafia.

2.4 TRAMITE DE SUSPENSO
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Una vez establecidas, en su caso, todas las objeciones, el examinador preparard una
comunicacion completa y motivada de todas las objeciones para su notificacion al solicitante.
Independientemente de la comunicacién escrita el trdmite de suspenso sera objeto de
publicacion en BOPI. El plazo de contestacién de dos meses se contard a partir de la fecha de

dicha publicacion.

2.41 EXAMEN DE LA CONTESTACION AL SUSPENSO

El examinador procedera al analisis de la documentacion entregada por el solicitante como
contestacion al suspenso, a la mayor brevedad posible desde la entrada de dicha

documentacién en la OEPM.

En primer lugar, el examinador comprobara que el suspenso se ha contestado en plazo, se ha
aportado la documentacion necesaria y se ha abonado la tasa correspondiente. A continuacion
valorara el contenido de la contestacién al suspenso y el grado de subsanacion de los defectos
sefialados. Si persisten defectos subsanables, el examinador debera considerar la

conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanacion antes de proceder a la denegacion.

2.5 CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO

Si después del examen de oficio no se aprecian defectos que lleven a formular una objecién o
bien si los defectos han sido subsanados, el examinador procedera a notificar el tramite de

continuacion de procedimiento y publicacion de la solicitud.

2.6 _PUBLICACION DE LA SOLICITUD

En el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial se publicaran las reivindicaciones y dibujos de la
solicitud de modelo de utilidad poniendo asi la solicitud a disposicion del pablico (Art. 143 LP),
junto con los demés datos que especifica el Art.31.3 del Reglamento (datos bibliograficos y
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Clasificacién Internacional). La publicacion de la solicitud tiene por objeto dar la oportunidad a
cualquier persona a oponerse a la concesion del modelo solicitado, alegando y probando
fehacientemente, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos a dicha concesion, incluso la

falta de novedad y actividad inventiva o la suficiencia de la descripcion.
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CAPITULO 3 PARTE B: TRAMITE DE OPOSICION Y
RESOLUCION DE LA SOLICITUD

3.1 CUESTIONES GENERALES

Segun establece el Articulo 144 de la Ley 24/2015 de Patentes, en los dos meses siguientes a
la publicacién de la solicitud de modelo de utilidad, cualquier persona podrd oponerse a la
proteccion solicitada para el modelo de utilidad alegando la falta de cualquiera de los requisitos
exigidos para esa concesion, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la

insuficiencia de la descripcion.

No podra alegarse sin embargo la falta de legitimacion del solicitante para pedir la proteccion
del modelo de utilidad, la cual debera hacerse valer ante los tribunales ordinarios (Art. 144.1
LP).

El plazo previsto en el apartado precedente podré prorrogarse excepcionalmente por otros dos
meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposicion

se interponga vélidamente dentro del plazo inicial y la prérroga se solicite antes de la

expiracion del mismo (Art. 144.2 LP).

Para que la solicitud de prérroga de ampliacion del plazo de oposicion se considere validamente

interpuesta es necesario:

a. Que el oponente presente un escrito suficientemente motivado en el gue gueden

claros los motivos por los que interesa la ampliacion.

b. Que el interesado formule su solicitud de prorroga antes de que se agote el plazo para
presentar la oposiciéon. La decisién sobre la ampliacion debera realizarse antes del

vencimiento de dicho plazo.
El acuerdo de ampliacién debera ser notificado.

El criterio a seguir por el Area de modelos sera el de no permitir dilaciones artificiales del

procedimiento de concesion. La ampliacion de plazo sélo se otorgaré para mejorar la oposicion
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presentada y siempre que la oposicion se interponga validamente, es decir, que del contenido
inicial se deduzca que la oposicién es viable. Esto implica que existan documentos probatorios

aunque la argumentacion sobre los mismos no esté completa.

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas daré traslado simultdneamente a todos los oponentes, de existir
varios, de las alegaciones y propuestas de modificacion presentadas por el solicitante,

otorgandoles un trdmite de réplica en cada caso por plazo comuUn de 10 dias desde la

publicacion del traslado de la contestacion a las oposiciones en el «Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial».

El oponente podra retirar el escrito de oposicion hasta que transcurra el plazo establecido en el
apartado anterior (apartado 8 del Art. 61 del Reglamento), es decir, hasta que termine el plazo

de réplica de los oponentes.

3.2 LEGITIMACION PARA PRESENTAR LA OPOSICION

Segun el Articulo 144.1 LP, cualquier persona podra oponerse a la concesién del modelo de
utilidad.

Una oposicion puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean €stos

personas fisicas o juridicas.

3.3 _FORMA DE PRESENTAR LAS OPOSICIONES

La oposicion debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la

solicitud.

3.4 _RETIRADA DE LA OPOSICION

El oponente podra retirar el escrito de oposicion hasta que transcurra el plazo establecido en el
apartado 7 del Art. 61 Reglamento.
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3.5 EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES

Una vez realizado el examen de oficio y si no ha habido objeciones que impidan la publicacion
0 bien se han subsanado dichas objeciones, la Ley prevé (Art. 143 LP) la publicacion de la
solicitud, es decir, los datos bibliogréaficos, la clasificacion internacional, las reivindicaciones y
los dibujos con objeto de que cualquier persona pueda oponerse a la proteccion solicitada para
el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa
concesion, incluyendo la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripcion (Art.
61 Reglamento).

En caso de presentarse una oposicion se realiza un examen formal de dicha documentacion

presentada.

3.5.1 REQUISITOS DE ADMISION

Si se ha formulado una 0 mas oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos exigidos,

es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposicién que:
a. Se hapresentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicacién de la solicitud.

b. Se indica el nimero de solicitud del Modelo de Utilidad contra la que se formula la

oposicion, asi como la identificacion del solicitante.
c. Se especifica la identidad del oponente.

d. Siel oponente ha designado un representante, la identidad de este, de conformidad con
lo dispuesto en el péarrafo a) del Articulo 2.2 del presente Reglamento y el

correspondiente poder de representacion.

e. Sielescrito de oposicion se acompafa de las correspondientes alegaciones, incluyendo
los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no
estuvieran redactadas en espariol, debera aportarse una traduccion al espafiol de, al

menos, aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposicion.

f. Seincluyen los motivos en los que se funda dicha oposicion de acuerdo con lo dispuesto

en el Articulo 144.1 de la Ley, asi como una declaracidén que especifique en qué medida
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la oposicion planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las
reivindicaciones afectadas por la oposicion.

g. Se ha abonado la tasa correspondiente.

Una oposicion se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya
acompafada de pruebas (documentales, tecnoldgicas (videos, archivos graficos, etc.) o fisicas)
de, al menos un motivo de oposicion, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de

dichos motivos no tengan fundamento.

3.5.2 LISTA DE DOCUMENTOS. RECHAZO DE OPOSICIONES

La oposicion no se admitira cuando:
a. El escrito de oposicion se hubiera presentado fuera de plazo.
b. No se hubieran abonado las tasas de oposicion.

c. El escrito de oposicién no permitiese identificar inequivocamente la solicitud contra la que
se formula oposicion, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en

que se funde.
d. No se hubiera presentado el poder de representacion en plazo.

Si se da alguna de estas circunstancias, excepto en el caso de la presentacion fuera de plazo,
el examinador lo notificara al oponente otorgandole un plazo de 10 dias para su subsanacion

con indicacion de que si asi no lo hiciera se inadmitira la oposicion.

Si el escrito de oposicién no se ajusta a las demas disposiciones vigentes, como por ejemplo,
gue no presente alegaciones o que los documentos no estén redactados en castellano o que
falten documentos mencionados en el escrito de oposicion, se notificaran las irregularidades
observadas al oponente para que las subsane en el plazo de 1 mes desde su publicacién en el

BOPI con indicacion de que si asi no lo hiciera se le tendra por desistido de la oposicion.

3.6 TRASLADO DE LAS OPOSICIONES
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Desde la fecha de publicacién de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, se dispondréa
de dos meses para presentar oposiciones a la concesion. Una vez finalizado este plazo y si se
hubieran producido oposiciones, se dar traslado al solicitante de aquellas que hubieran sido
admitidas y se publicara un suspenso del procedimiento por oposicién, disponiendo el
solicitante del plazo de dos meses desde la publicacion de dicho suspenso para subsanar los
defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones si asi lo estima

oportuno y para formular las alegaciones que estime pertinentes (Art. 61.6 Reglamento).

3.7 EXAMEN DE FONDO

3.7.1 MOTIVOS DE OPOSICION

Segun el Articulo 144.1 LP cualquier persona podra oponerse a la proteccion solicitada para el
modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesion,
incluso la falta de novedad, o de actividad inventiva, la aplicacion industrial o la insuficiencia

de la descripcion.

Son estos tres Ultimos requisitos los que generalmente van a ser objeto de oposicién, ya que el

resto habra sido examinado en la fase anterior a la continuacion del procedimiento.

No podra alegarse, sin embargo, la falta de legitimacion del solicitante para pedir la proteccién

del modelo de utilidad, la cual debera hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

El escrito de oposicion debera ir acompafado, en su caso, de los correspondientes documentos
probatorios.

3.7.2 PRUEBAS INVOCADAS EN APOYO DE LA OPOSICION

La Oficina aplicara para la consideracion de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:

a. Se admitirdn documentos escritos como pruebas contra la concesion del modelo de utilidad,
ya sean documentos de invenciones u otras modalidades de propiedad industrial o de otro
tipo de literatura, incluyéndose los catalogos comerciales o prospectos, siempre que éstos
muestren sin lugar a duda que su fecha de disposicién al publico era anterior a la fecha de

presentacion, o de prioridad en su caso, de la solicitud de modelo de utilidad. Dichos
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documentos o folletos deben ir acompafiados de traduccion al castellano en caso de que
estén redactados en otro idioma. El oponente debera citar expresamente las partes del

documento presentado en las que basa su oposicion.

b. Se debe acreditar, si no se dedujera inequivocamente de los documentos presentados, la
puesta a disposicion del puablico con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad del

modelo de utilidad.

c. Se admitiran también pruebas tecnolégicas (videos, archivos graficos, etc.) aunque su

aceptacion deberd ser valorada en cada caso concreto
d. Se admitirdn también pruebas fisicas

En el caso de pruebas fisicas se aceptaran Unicamente aquellas que hayan sido depositadas
en la oficina o ante notario, debiendo incorporarse al expediente en este Gltimo caso el acta

notarial de dicho depdsito.

Puede obtenerse informacion mas detallada en la Parte E El Estado de la Técnica en Modelos
de Utilidad.

A efectos de formar parte del estado de la técnica y que destruyan los requisitos de novedad y
actividad inventiva es requisito esencial que la fecha de puesta a disposicion del publico se
pueda demostrar de forma fehaciente. Se considera fehaciente la fecha de deposito legal, si
existiera. Generalmente, los libros tienen la identificacion de dicha fecha y se considera como
fecha de puesta a disposicion del publico. Las publicaciones periddicas (diarios, revistas, etc.)
y los folletos que no dispongan de depdsito legal, no podran ser consideradas como
anterioridades a los efectos correspondientes.

Una certificacion acreditativa de fecha de puesta a disposicion del pablico, emitida por una
persona fisica, un representante de una persona juridica y aun por un notario o fedatario publico
por medio de un acta de manifestaciones de un tercero, no se considerara aceptable. Ello no
obstante, si se trata de un acta levantada por un notario o fedatario publico "in situ", en la que
se declara por parte del propio notario o fedatario publico, que en determinado fechay lugar se
ha puesto a disposicién del publico una informacion, ésta se considerara valida.
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No se admitirdn oposiciones basadas en documentos privados aunque en ellas aparezcan las
fechas en que posiblemente se redactaron. Por ejemplo facturas, dibujos técnicos, planos de

fabricacion, cheque, talones, libros contables, etc.

La informacion contenida en una pégina web constituye una divulgacién que puede ser
considerada como anterioridad en resolucion de oposiciones. Aun asi, debido a la diversidad
de casos posibles y a la dificultad de asignar una fecha fiable a los documentos, se estudiaran
los casos uno a uno. Existen paginas web que suministran informacion sobre las fechas en las

gue el contenido de la pagina web fue puesto a disposicién del publico, como http://archive.orq,

pero estas pruebas no siempre son aceptadas legalmente.

En cuanto a la valoracién de los documentos oponentes por parte de la Comisién de Expertos,
cuando se trate de libros, catalogos o similares, hay que dejar constancia de que,
exclusivamente se valoraran aquellas partes del documento en las que el oponente haya

basado sus motivos de oposicion.

Excepcionalmente la Comision de expertos podra durante el tramite de réplica en oposicion
admitir la aportacién de nuevos elementos de prueba siempre que se trate de alguno de los

siguientes casos:

1.Dicha aportacion sea relevante y se realice en respuesta a una modificacion sustancial

de reivindicaciones por parte de solicitante o,

2.Dicha aportacién sea relevante, se justifique suficientemente el retraso en la

presentacion y no suponga un abuso del procedimiento.

En ambos casos, la Comision de expertos valorara si procede trasladar dicha documentacion
al solicitante antes de la resolucion del expediente a fin de que pueda formular alegaciones y
evitar asi un desequilibrio en las posibilidades de defensa de las partes.do sus motivos de

oposicion.
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3.7.3 EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE OPOSICION

Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:

a. Si la oposicion se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las

reivindicaciones o solo parte de ellas, o
b. Sila oposicion estd basada en la insuficiencia de la descripcion.

Si el oponente aduce como uno de los motivos de oposicion la falta de novedad o de actividad
inventiva de parte o todas las reivindicaciones, basandose en determinados documentos, el
examinador debe examinar dichos documentos y, si los considera pertinentes, elaborar la
notificacion con el resultado del examen al solicitante. Por el contrario, si el examinador
entiende que la oposicidn no estd debidamente fundada, no tendra en cuenta la oposicion a
este respecto, motivandolo adecuadamente en la comunicacién al oponente sobre la resolucién

final del expediente.

En el caso de que el motivo de oposicion a la concesion del modelo de utilidad sea la
insuficiencia de la descripcion, el examinador, si estima que la oposicion puede estar fundada,
debe incluir la objecion formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre
no sélo que la invencién se puede llevar a la practica basandose Unicamente en los datos
expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el

efecto técnico pretendido.

Especialmente, si el oponente describe que ha llevado a cabo experimentos dirigidos a la
obtencion del resultado técnico mencionado como el objeto de la invencion, y declara que no
lo ha logrado, se debe pedir al solicitante que haga comentarios sobre tales experimentos y las
condiciones en que se han llevado a cabo, asi como cudles serian, en su opinién, los cambios
a efectuar en dichas condiciones para obtener los resultados previstos por el modelo de utilidad.
Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la

invencidn, la solicitud debe ser denegada.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que algunos de los modos de realizacion de la invencion
no se puedan ejecutar, se actlla como en el supuesto de insuficiencia total de la descripcion,
pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las

reivindicaciones a los modos de realizacion suficientemente descritos. Igualmente, se debe
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modificar la descripcion y contener Unicamente aquellas posibilidades que un experto en la
materia pueda repetir.

La suficiencia de la descripcion viene regulada en el articulo 27 de la Ley 24/2015 de
Patentes, por el que “la invencion debe ser descrita en la solicitud de patente de manera

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla”.

En primer lugar, es necesario aclarar que "suficientemente" no es sinénimo de

"absolutamente". Por otra parte, la claridad dependera del sector y del experto en la materia
de acuerdo a lo establecido en estas directrices de examen de modelos de utilidad, es decir,
de aquella persona que es un profesional cualificado en el campo tecnoldégico relevante, que
posee un conocimiento medio y conoce los elementos que configuran el acervo denominado
conocimiento general comun en la fecha relevante. Ademas, el experto en la materia es una

figura que carece de actividad inventiva.

La ejecutabilidad se refiere a la posibilidad de realizar la invencion de forma sencilla, es decir,
sin una carga adicional indebida. Errores en la descripcion pueden llevar a insuficiencia si el
experto en la materia es capaz de identificar el error por si solo, el error es de calculo, no de
informacion y el experto conoce el dato correcto. Si el error figurase en un ejemplo, entonces

podria tener una relevancia mayor.

En algunos casos se han desarrollado tests que permiten valorar la suficiencia. Por ejemplo,
en el caso Eli Lilly v Human Genome, el juez Kitchin establece el siguiente procedimiento de

andlisis de la suficiencia que se utilizara en la medida de lo posible:

Identificar la invencidn a partir de las reivindicaciones.

Analizar toda la solicitud como conjunto.

La descripcion debe ser leida por el experto en la materia.

De dicha lectura, la invencidén debe ser ejecutable para todo el alcance de la reivindicacion.
Dicha ejecutabilidad debe poder realizarse sin una carga indebida.

Si es asi, entonces habra suficiencia en la descripcion. No obstante, si se encuentran errores

u omisiones, habria que preguntarse ¢ puede el experto en la materia rectificar los errores o
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afadir omisiones sin el ejercicio de cualquier facultad inventiva?. Si la respuesta es si,

entonces se confirma la suficiencia descriptiva.

3.7.4 INTERPRETACION DE LAS REIVINDICACIONES ANTE UNA OPOSICION

Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma en la fase de oposicidn y, si se

hubiera solicitado un Informe sobre el estado de la técnica, en la elaboraciéon de dicho informe.

Debe leerse cada reivindicacion dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que
les atribuiria el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la
descripcion dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de
alguna otra manera. La importancia del preAmbulo en la apreciacion de los elementos de una
reivindicacion debe evaluarse segun el caso y en funcién de las circunstancias propias de cada

Ccaso.

Conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preambulo, enuncian el objetivo o la
utilizacion particular de la invencién, para establecer si ese objetivo o utilizacion particular
conduce a una diferencia estructural entre la invencién reivindicada y el estado de la técnica.

Si es éste el caso, dicha declaracion sirve para limitar el alcance de la reivindicacién.
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3.7.4.1 Caracteristicas expresadas funcionalmente. Interpretacion de la expresion

ara

Hay dos casos:
a. Reivindicaciones referidas a una entidad:

Si una reivindicacion comienza con palabras como “Aparato para llevar a cabo el
procedimiento, etc...” debe ser interpretado como aparato “adecuado para llevar a cabo el
procedimiento”. Un aparato que tuviese todas las caracteristicas especificadas en las
reivindicaciones pero que fuera manifiestamente inadecuado para el propdsito declarado, o que
requiriera una modificaciébn para posibilitar que fuera utilizado de esta forma, no deberia
considerarse como que anticipa a la reivindicacion estudiada. Se pueden aplicar

consideraciones similares a una reivindicacion de un producto para un uso particular.

Por ejemplo, si se compara una reivindicacion dirigida a un molde para acero fundido, con un
documento referido a una bandeja de plastico para cubos de hielo con un punto de fusién mucho

mas bajo que el del acero, dicha bandeja no entraria en el ambito de la reivindicacion en estudio.

De la misma forma, una reivindicacion de una sustancia o composicién para un uso particular
deberia ser interpretada como sustancia o composicién que es, de hecho, adecuada para el
uso declarado. Un producto conocido que es, a primera vista, igual que la sustancia o
composicion definida en la reivindicacion, pero que estd en una forma tal que lo hace
inadecuado para el uso declarado, no afectaria a la novedad de la reivindicacién, pero si el
producto conocido esta en una forma en la cual es adecuado para el uso declarado, aunque

nunca haya sido descrito para ese uso, entonces anularia la novedad de la reivindicacién.

El examinador siempre debe establecer el objeto de la reivindicacién en términos concretos, en
su aspecto mas amplio posible y compararlo después con las informaciones implicitas o
explicitas que puedan ser extraidas de los documentos pertinentes del estado de la técnica por

el experto en la materia.

Ejemplo 1: considérense dos reivindicaciones distintas, 1y 2:

1. Una junta que tiene las caracteristicas A, B, C, D
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2. Una junta para la cabeza de un cilindro de un motor de combustién interna...que tiene las

caracteristicas A, B, C, D.

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen segun las
mismas caracteristicas técnicas. La Unica diferencia es que la junta 2 debe poder ser
utilizable para el objetivo buscado indicado mientras que no es necesario que el producto 1

satisfaga esta condicion.

Una junta del estado de la técnica que satisfaga todas las caracteristicas A, B, C, D destruiria
claramente la novedad de 1. Destruiria también la novedad de 2 incluso en el caso de que
no esté descrito para la utilizaciéon en la cabeza de un cilindro de un motor de combustién
interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica que esa junta

conocida satisface las condiciones que la hacen utilizable para el objetivo buscado.

Ejemplo 2: considérese la siguiente reivindicacion:

“Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicacion 7, que comprende una zona de
reaccion (48) y una zona de regeneracion del catalizador (53) en comunicacion con la zona

de reaccion”.

Lo que el solicitante esta reivindicando es simplemente un reactor, que comprende una zona
de reaccion y una zona de regeneraciéon del catalizador, que es “adecuada para” llevar a
cabo el método de la reivindicacion 7. Esta reivindicacion se debe examinar

independientemente de la reivindicacion 7.

Las explicaciones anteriores se aplican a la apreciacion de la novedad. Por otro lado, una vez
gque se ha establecido la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica, que
presenta caracteristicas técnicas comunes con la reivindicacion en estudio pero no es
adecuado para el uso declarado, se debera valorar si es el documento mas apropiado para

apreciar la actividad inventiva.

Siguiendo con el ejemplo del catalizador, tdmense los siguientes documentos, D1 y D2, en

donde D1 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche, que parece contener todas
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las caracteristicas técnicas de la reivindicacién. Sin embargo, todos los catalizadores de los
coches contienen invariablemente una sustancia que les haria inadecuados para la oxidacion
de compuestos organicos -este hecho serd conocido por un examinador experto-. El catalizador

divulgado en D1 contiene también esta sustancia.

Y D2 se refiere a catalizadores diferentes de los catalizadores reivindicados pero que son, sin
embargo, utilizados con el mismo propdsito, es decir, para la oxidacion de compuestos
orgéanicos. Pues bien, este seria el documento mas proximo a la hora de apreciar la actividad

inventiva.
b. Reivindicaciones referidas a una actividad
En las reivindicaciones referidas a una actividad la palabra "para" tiene caracter limitativo.

No obstante, las invenciones de procedimiento, que son el ejemplo por excelencia de
invenciones con reivindicaciones referidas a una actividad, no podran ser protegidas como

modelo de utilidad.

3.7.4.2 Reivindicaciones de aparatos limitadas por las caracteristicas de uso

Estas reivindicaciones pueden dar lugar a problemas de falta de claridad. Se dan cuando la
reivindicacion no sélo define la entidad sino que también especifica su relacion con una
segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada (por ejemplo, una cabeza de cilindro
para un motor, donde la primera es definida por medio de las caracteristicas de su localizacién

especifica en el segundo).

Por ejemplo, si tomamos “Reactor segun la reivindicaciéon 9 donde el catalizador es
suministrado a la zona de regeneracion a una temperatura entre 250 y 350 grados”, la
temperatura a la cual el catalizador es suministrado al reactor no parece que implique ninguna
restriccion sobre el reactor en si mismo. La busqueda deberia dirigirse a las caracteristicas
técnicas concretas del reactor. Esto incluira detalles como el tamafio y la forma del reactor y

cualquier caracteristica implicita.

Una alternativa valida a la anterior redaccion podria ser: “Reactor segun la reivindicacién 9
donde el reactor se disefia de tal forma que durante su uso, el catalizador puede ser

suministrado a la zona de regeneracion a una temperatura entre 250 y 350 grados”.
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3.7.4.3 Reivindicaciones que definen la invencidn en funcidn del resultado que se

quiere obtener

Las reivindicaciones que intentan definir la invencién por el resultado que se pretende alcanzar
no se deben admitir. Son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden
dar lugar a una objecion por falta de claridad o falta de fundamento en la descripcion si el

alcance de la invencion reivindicada es méas amplio que lo divulgado en la descripcion.

Asi, por ejemplo, una reivindicacion del tipo: “canal de comunicacion digital caracterizado
porque es imposible el acceso no autorizado”, seria inadmisible dado que la parte
caracterizadora de dicha reivindicacion es el mero enunciado del resultado que se pretende
conseguir, esto es, la imposibilidad de acceder al canal de comunicacion reivindicado sin la

autorizacion correspondiente.

No obstante, y de manera excepcional, se pueden admitir este tipo de reivindicaciones siempre
que concurran las siguientes circunstancias: que las reivindicaciones so6lo puedan definirse en
tales términos y que el resultado pueda obtenerse sin excesiva experimentacion o bien,
mediante ensayos o procedimientos especificados en la descripcion o conocidos por el experto

en la materia.

3.7.4.4 Caracteristicas funcionales -medios-

La disposicion mas tipica es la reivindicacion que contiene la expresion “medios mas funcion”.
Por ejemplo: una reivindicacion expresa “medios para conectar un miembro a otro de tal
forma que puedan moverse entre si” 0 “aparato para medir...” 0 “producto para dispersar”
0 “composicién insecticida” o “medios de deteccion de la posicion del terminal”. Es
posible que una reivindicacion como este ultimo ejemplo, esté soportada en la descripcion sélo
por un unico ejemplo que comprenda un final de carrera, siendo obvio que, una célula

fotoeléctrica podria ser utilizada en su lugar.

Por el contrario, si el contenido integro de una solicitud es capaz de dar la impresion de que
una funcion determinada se lleva a cabo de una forma también determinada, no existiendo
indicios de medios alternativos, y una reivindicacion se formula abarcando otros medios de

llevar a cabo dicha funcion, entonces se deben formular objeciones por falta de claridad o por
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falta de base en descripcién en la fase de examen de oficio. Por lo tanto, puede que no sea
suficiente que la descripcibn meramente describa en términos vagos que se puedan adoptar

otros medios, si no esta razonablemente claro cuéles son o como podrian ser utilizados.

En el ejemplo, “medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse
entre si”, el examinador no debera limitarse a los medios para conectar telescépicamente el
primer y segundo miembro sino también medios como aquellos que conectan los miembros
mediante uniones roscadas. Sin embargo, si la reivindicacién es del tipo “medios valvulares
para restringir el flujo de un fluido”, el examinador deberia tener en cuenta que se trata de

medios valvulares y no buscar en cualquier medio para restringir el paso de un fluido.

3.7.4.5 Reivindicaciones de tipo abierto o cerrado

Cuando evalle la novedad o la actividad inventiva, el examinador deberéa tener en cuenta el
tipo de expresion de transicion (por ejemplo: “consiste en”, “que comprende”, 0 “consiste
esencialmente en”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la busqueda
depende del tipo de expresion utilizada.

a. Cuando una reivindicacion comprende una expresion de transicion de tipo cerrado, tal
como “que consiste en”, no puede interpretarse como que comprende productos que a
su vez incluyen elementos estructurales distintos de los expuestos en la reivindicacion.
Asi, si en una reivindicacion se trata de “un producto consistente Unicamente en A, By
C”, no puede interpretarse que la invencion engloba el estado de la técnica (y se
considera nueva en relacion con dicho estado) que divulgue un producto que posea A,
B, C y D o cualquier otra caracteristica o elemento. La expresion “consiste en” se

interpreta como una expresiéon de transicion de tipo cerrado;

b. Cuando una reivindicacion comprende una expresion de transicion de tipo abierto, tal
como “que comprende”, puede interpretarse en el sentido de que comprende productos
gue a su vez incluyen componentes no citados, respectivamente. Asi, si en una
reivindicacion se trata de “un producto que comprende A, By C”, puede interpretarse la
invencién en el sentido de que engloba el estado de la técnica y presenta falta de
novedad en relacién con el estado de la técnica que divulgue un producto que posea A,

B, C y D o cualquier otra caracteristica o elemento.
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Cuando se utiliza en una reivindicacion la expresion de transicion “consiste
esencialmente en”, se encuentra en una posicion intermedia entre las reivindicaciones
de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. A los efectos de la
busqueda y del examen, la expresion “consiste esencialmente en” se interpretara que
equivale a una expresién de tipo abierto (como “comprendiendo”), salvo si la descripcion
o las reivindicaciones contienen una indicacion precisa de en qué consisten

efectivamente las caracteristicas de base y nuevas.

3.8 LA CONTESTACION DEL SOLICITANTE A LA OPOSICION

Ante un suspenso por oposicion el solicitante puede optar por:

a. Contestar a las objeciones del suspenso por oposicion, subsanando la memoria frente

3.8.1

a las oposiciones formuladas (por ejemplo, falta de novedad en algunas
reivindicaciones, falta de actividad inventiva o insuficiencia de la descripcion). Se puede
adjuntar un nuevo juego de reivindicaciones que no amplie el contenido de la solicitud
respecto a las inicialmente presentadas, y modificar la descripcion y los dibujos de

acuerdo con la modificacion de las reivindicaciones.

No contestar a las objeciones, bien porque estima que las mismas no tienen nada que
ver con el objeto de la invencién, o bien porque considera que con las objeciones
formuladas en el escrito de oposicion se anticipan todas las reivindicaciones en que

basa el objeto de su invencion.

Contestar a las objeciones formulando las alegaciones que estime pertinentes en

defensa de sus derechos.

EXAMEN DE LA CONTESTACION DEL SOLICITANTE A LA OPOSICION

Se considera que la contestacién a la oposicion formulada contra la concesién, es un derecho

gue tiene el solicitante, y no una obligacion, por lo cual puede contestar o no al escrito de
oposicion (Art. 145.3 LP).
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En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina

Espafiola de Patentes y Marcas dard traslado simultaneamente a todos los oponentes, de existir
varios, de las alegaciones y propuestas de modificacion presentadas por el solicitante,
otorgandoles un tramite de réplica en cada caso por plazo comin de 10 dias desde la
publicacion del traslado de la contestacion a las oposiciones en el «Boletin Oficial de la

Propiedad Industrial».

Como contestacion a las oposiciones, el solicitante podrd presentar propuestas alternativas
("Auxiliary Requests") a la propuesta principal de modificacion, en un numero razonable
dependiendo de cada caso. Si la primera de las propuestas se acepta, se ignoraran las
propuestas alternativas. Si fuera rechazada la primera de las propuestas, se iran examinando

las alternativas segun el orden secuencial propuesto por el solicitante.

Para examinar los escritos de oposicion, asi como, en su caso, la contestacion y réplicas, se
creara una Comision compuesta por tres expertos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisién se completara con un
jurista si se considera que la naturaleza de la decision asi lo exige. En caso de empate de votos,

el Presidente tendra voto de calidad.

La Comision de expertos, al estudiar el escrito de contestacion a la oposicion, observara si el
solicitante en su contestacion subsana todos los defectos apuntados en el escrito de oposicion,
habiendo realizado las modificaciones que procedan, por ejemplo, ajustando y modificando los
elementos técnicos (reivindicaciones, memoria o descripcion, etc.). Por tanto, trascurrido el
plazo otorgado al solicitante para la subsanacion de defectos y el plazo de los tramites de réplica
del oponente a dicha contestacién (Art. 61 Reglamento), formulard una resolucion razonada
sobre la proteccion solicitada y procedera a la concesion de la solicitud, cuando se subsanen
los defectos propuestos en el suspenso por oposicion, notificAndolo al solicitante y al opositor
u opositores y publicando la resolucion. En el caso de haberse modificado las reivindicaciones
(solamente reduciendo el alcance de la proteccidon) se hard constar en la resolucion de
concesion la frase “con las reivindicaciones modificadas en trdmite de oposiciones”, se
modificard el folleto de acuerdo con las nuevas reivindicaciones, se publicara la concesion y se

notificard la misma al solicitante y a lo/s oponentes

Cuando la Oficina Espafola de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o
alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesion del modelo de utilidad,

otorgara al solicitante un plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas
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alegaciones, en virtud del Articulo 62.2 del Reglamento. En la medida que sea necesario para
subsanar los defectos, el solicitante podra modificar la descripcion, las reivindicaciones y los
dibujos, en su caso, en los términos previstos en los Articulos 48 de la Ley y 64 del presente
Reglamento. En concreto, el solicitante podra eliminar o limitar las reivindicaciones cuyo

contenido, en el examen, se ha demostrado falto de novedad o actividad inventiva.

Transcurrido el plazo del mes otorgado al solicitante para la subsanacion de defectos o para la
presentacion de alegaciones, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, a la vista de la
contestacion o no al escrito que le sefialaba las objeciones detectadas, formulara una
resolucion razonada sobre la proteccion solicitada, sin que haya lugar a una nueva notificacion

sobre la persistencia de los defectos, pudiéndose dar los siguientes casos:

a. Laconcesién dela solicitud, (si se han subsanado los defectos propuestos, con o sin

las reivindicaciones modificadas), su publicacién y comunicacién al solicitante y al/los

oponentes, asi como la modificacién si procede del folleto de publicacion.

b. La denegacidn de la solicitud, (si una vez recibida la contestacién del solicitante no

subsana las objeciones formuladas, o la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no esta
de acuerdo con las alegaciones que formula, o bien si no contesta), haciendo una

justificacion exhaustiva sobre los motivos de la denegacion de la solicitud.

3.8.2 RESOLUCION MOTIVADA

En todos los casos que se pueden dar en la resolucibn de un expediente con oposicion,
estudiados en el punto anterior y segun determina el Articulo 62 del Reglamento, la oficina
resolvera sobre la proteccién solicitada. Las resoluciones se deben motivar exhaustivamente,
y dichas resoluciones son comunicadas al solicitante y a los opositores, en la actualidad de la

siguiente forma:

- Se adjunta una carta-comunicacion, firmada por el Jefe del Servicio, en la que se le notifica
gue ha sido propuesta la concesion/denegacion de su solicitud de modelo de utilidad. En
esta carta se comunica asimismo que se prevé que dicha concesion/denegacion se
publiqgue en el BOPI -indicando la fecha- y que dicho boletin se puede consultar en la pagina

web de la OEPM (www oepm.es).
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- Se le indica, en dicha carta, que la resolucién que se le comunica no pone fin a la via
administrativa y que cabe interponer recurso de alzada, ante la Direccion de la OEPM, en
el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la publicacion de la mencion de la resolucion
de la OEPM.

- También se adjunta el acuerdo de resolucion en el cual se cita:

a. El modelo de utilidad contra el que se han formulado la oposicion y el titulo- enunciado

del mismao.
b. Las oposiciones presentadas contra su concesion
c. Si el solicitante contesta o no, en plazo

d. Un punto de consideraciones, en el que la Comision de Expertos cita el objeto de
proteccion del modelo de utlidad impugnado, basdndose en las caracteristicas

reivindicadas

e. También se incluyen los motivos que se alegan en el escrito de oposicion que impiden
la concesion (novedad, actividad inventiva, insuficiencia de la descripcion, que las

reivindicaciones no estan basadas en la descripcion, falta de unidad de invencién, etc.)

f. El estudio y comparacion, entre reivindicaciones de modelos que se oponen; estudio de
la falta de unidad de invencion, novedad, actividad inventiva, etc., que se aleguen en el
escrito de oposicion (en puntos anteriores y en el punto E se especifican los conceptos

y la forma de aplicar los mismos para resolver la oposicion).

g. Conclusion del informe, donde la Comision de Expertos propone la resolucion a que

llega.

h. Una NOTA INFORMATIVA, donde se informa al solicitante acerca del pago de tasas de

mantenimiento.

3.9 RESOLUCION DE LA SOLICITUD
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3.9.1 RESOLUCION SIN OPOSICION (CONCESION DIRECTA)

Segun determina el Articulo 145.2 de la LP, "transcurrido el plazo para la presentaciéon de
oposiciones, si estas no se hubieran presentado, la Oficina de Patentes dictara

resolucién concediendo el modelo solicitado”.

Se procede a publicar la concesion y a efectuar la comunicacion de la misma al solicitante.
Segun determina el Articulo 62.7 del Reglamento, la publicacién de la resolucion de concesion

mencionara:
a. El ndmero de la solicitud y de publicacion
b. Lafecha de presentacion de la solicitud
c. Los datos completos de la prioridad
d. La clasificacion internacional de patentes
e. Eltitulo de la invencion
f. Laidentificacion del solicitante y de su representante en su caso

g. La identificaciébn de inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser

mencionados como tales
h. Fecha de publicacién de la solicitud
i. Fecha de concesion

j. Puesta a disposicion del publico de la documentacion del modelo de utilidad

3.9.2 RESOLUCION CON OPOSICION.

Para examinar los escritos de oposicién, asi como en su caso, la contestacion y réplicas, se
creara una Comision compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados,

siendo uno de ellos Presidente. La Comisidn se completara con un jurista si se considera que
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la naturaleza de la decisién asi lo exige. En caso de empate de votos el Presidente tendra voto
de calidad.

Si el oponente aduce como motivos de oposicion la falta de novedad o de actividad inventiva
de parte o todas las reivindicaciones o de algunas reivindicaciones basada en documentos

pertinentes la Comision actuara de la siguiente forma:

3.9.2.1 Examen de novedad

Respecto a como proceder para valorar si hay novedad o no, consultar el apartado 4 de la

Parte E, referente a la Novedad en Modelos de Utilidad

El examen de novedad es una comparacion hecha elemento por elemento, puesto que se trata

de determinar, si se encuentran comprendidos en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, cada reivindicacidn a la que se oponen con cada publicacion u
otra divulgacién, tomada aisladamente. Solo se podra llegar a la conclusion de que no existe
novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es
decir, si por si solo contiene el conjunto de las caracteristicas de esa reivindicacién. No
obstante, no basta con que la supuesta anterioridad contenga todas las caracteristicas técnicas,
sino que éstas deben estar contenidas, ademas, en una Unica forma de realizacion, de las que

aparezcan en la anterioridad.
Esta regla solo sufre dos excepciones:

- Cuando en una reivindicacion se enumeran alternativamente dos posibilidades de
ejecutar la invencion (por ejemplo “....fijando las piezas de... por soldadura o remache”),
basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusién de

que falta la novedad en esa reivindicacion;

- Cuando en una publicacion se hace referencia explicita y precisa a otra publicacion, se

puede afiadir el pasaje citado al contenido de la primera.

Debe tenerse en cuenta, de cara a valorar la novedad de las reivindicaciones dependientes,
que cuando se ha encontrado una publicacion que contiene todas las caracteristicas de la

primera reivindicacion de la solicitud, y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas
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(reivindicaciones dependientes), no basta demostrar que las caracteristicas propias de cada
una de estas son también conocidas. Solo existe anterioridad a tal reivindicacion si se encuentra
en una misma publicacién el conjunto de todas sus caracteristicas, es decir, las que les son

propias de esa reivindicacion y de la reivindicacion de la cual depende.

La Comision debe tener en cuenta que el examen de novedad presupone que haya verificado
si la definicion de la reivindicacion concuerda con la descripcion y los dibujos, y que se haya

modificado esa definicion, si corresponde, a la luz de lo descrito.

3.9.2.2 Examen de la actividad inventiva.

Se considerard que una invencion reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del
estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia. Esta definicién

viene recogida en el Articulo 140 LP.

Para el estudio de la actividad inventiva del modelo de utilidad respecto al estado de la técnica
considerado se tendran en cuenta las consideraciones del apartado 5 de la Parte E referente

a Actividad inventiva en Modelos de Utilidad.

3.9.2.3 Insuficiencia de la descripcién

En el caso de que el motivo de oposicion sea la insuficiencia de la descripcion, si el examinador
estima que la oposicion puede estar fundada, debe trasladar la objecion formulada por el
oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no solo que la invencion se puede llevar
a la practica basandose Unicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad

sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que sélo algunos de los modos de realizacion de la
invencién se pueden ejecutar, se actia como en el supuesto de insuficiencia total de la
descripcion, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo

limitarse las reivindicaciones a los modos de realizacion suficientemente descritos.
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3.10 RECURSOS ART. 146 LP Y 62 DEL REGLAMENTO

Cuando el solicitante o el que se opone a la concesién estiman que la resolucion dictada por la
OEPM no es ajustada a derecho, pueden interponer dentro del plazo establecido (un mes desde
la publicacion de la resolucion que se recurre), por el Articulo 115.1 de la Ley 30/1992 de
noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y el Procedimiento

Administrativo Comun, recurso de alzada contra dicha resolucion.

Contra la resolucion del recurso no procede impugnacion en via administrativa (con la
resoluciéon del recurso termina la tramitacion en via administrativa), tan solo cabe recurso
jurisdiccional que debera interponerse ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal
superior de Justicia de la Comunidad Autbnoma de Madrid o de la Comunidad Autonoma donde
este domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la
publicacion de la Resolucion del recurso en el BOPI, todo ello de conformidad con los Articulos
10.1.i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso —

Administrativa.

La resolucion de concesion o denegacion del modelo de utilidad podra ser recurrida en alzada
en el plazo de un mes a contar desde su publicacion en el «Boletin Oficial de la

Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos

en las condiciones y supuestos previstos en el Articulo 53 de la Ley.

El recurso contra la concesion del modelo de utilidad solo podra referirse a aquellas cuestiones
que puedan ser resueltas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas durante el

procedimiento de registro.

El recurso fundado en motivos de denegacion del modelo de utilidad no examinados de oficio
por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sélo podra interponerse por quienes hayan sido
parte en un procedimiento de oposicion contra la concesion del modelo de utilidad basado en
dichos motivos, y se dirigira contra el acto resolutorio de la oposicion planteada. A estos efectos
podra entenderse desestimada la oposicion si, transcurrido el plazo para resolverla y naotificarla,

no hubiese recaido resolucién expresa.

En el procedimiento de recurso el titular del modelo de utilidad podra modificar la solicitud con

sujecion a lo dispuesto en el Articulo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un
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recurso el modelo de utilidad quedara modificado, se publicar4d esta circunstancia en el
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusién de las

reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproduccion de los dibujos.

La resolucion del recurso de alzada pondré fin a la via administrativa.
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CAPITULO 4. PARTE C: LIMITACION Y DISPOSICIONES
COMUNES.

4.1 CORRECCION DE ERRORES MANIFIESTOS

En caso de rectificacion de algun documento de la solicitud de modelo de utilidad o cualquier
otro documento contenido en el expediente para subsanar errores manifiestos, esta se podra
realizar en cualquier momento del procedimiento de concesion del modelo de utilidad a peticion
del solicitante (Art.65 Reglamento).

La correccion de errores manifiestos se refiere con caracter general al caso de errores
materiales o formales o de hecho, y no a errores conceptuales. Esto significa que la correccion
de este error no debe suponer un cambio en el sentido del acto administrativo de que se trate,
sus efectos o alcance. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que, para que un
error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes
caracteristicas:

a. para su apreciacion no es necesario acudir a criterios interpretativos de las normas

juridicas aplicables;
b. puede observarse teniendo en cuenta solo los datos del expediente administrativo; y

c. puede rectificarse sin que padezca la sustancia juridica del acto, sin alteracion
fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operaciéon
juridica sobre este contenido, debiendo, por Gltimo, seguirse un criterio restrictivo en el

sentido de negar la rectificacion en caso de duda.

La correccion del error debe derivar de forma inequivoca del documento de solicitud de modelo

de utilidad, tal y como lo interpretaria una persona experta en la materia en la fecha de solicitud.

En el caso de que el error esté contenido en la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos,
la rectificacion debera resultar de forma evidente de tal manera que ningun otro texto rectificado
podria haber sido propuesto por el solicitante. Es decir, la rectificacion debera ser de tal
naturaleza que resulte evidente que el Unico texto que podria haber sido propuesto por el
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solicitante es el rectificado y siempre que con ello no se altere lo esencial del objeto solicitado.

En conclusién, el error debe ser obvio.

La peticion de rectificacion se realizar4 mediante el formulario 3406X

Cuando una solicitud reivindique prioridad de un depoésito previo, resulta Gtil para determinar si
un error es obvio 0 no, analizar el contenido del documento de prioridad en la medida que éste

forma parte del expediente administrativo.

El supuesto de omision de alguna pagina o parrafo de la descripcion o de las reivindicaciones
no podria considerarse como un error, ya que la aportacién posterior de estas partes implica

una modificacion sustancial de la solicitud.

El examinador puede, por iniciativa propia, corregir errores ortograficos. Si el examinador
considera necesario la intervencion del solicitante, dada la importancia del error, le propondra

que realice dicha correccién mediante una aportacién voluntaria.

En cualquier caso, siempre se han de aplicar los limites generales en materia de modificacion,
es decir, que la rectificacion no debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue

presentada.

4.2 LIMITES A LAS MODIFICACIONES

4.21 LIMITE TEMPORAL

Las modificaciones, tanto de las reivindicaciones como de la descripcién, solo pueden
realizarse en alguno de los trAmites arriba mencionados y en los plazos reglamentariamente
establecidos. No se tendra en cuenta la aportaciéon voluntaria de documentacién, salvo para la
subsanacion de errores manifiestos. Cuando el solicitante aporte documentos en alguna fase
del procedimiento en el que no esté expresamente permitida, se notificara al solicitante que no
procede tomar en cuenta dicha aportacion a menos que él mismo indique la base legal en que
fundamenta la referida aportacion. Se le otorgara un plazo de 10 dias para que alegue lo que
estime oportuno (Art. 73 Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn
de las Administraciones Publicas)
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Si el solicitante no contesta o no fundamenta suficientemente el tramite para la aportacion
extemporanea, esa documentacion queda en el expediente pero no se tendrd en cuenta,

continuandose la tramitacién con la documentacién aportada en los tramites oportunos

4.2.2 LIMITE MATERIAL

Los limites de una modificacion para ser admisible los marca el contenido de la solicitud tal y
como se presentd (Art. 48.5 LP). Es decir, la modificacion de las reivindicaciones no podra
suponer una ampliacion del contenido de la solicitud y en todo caso, la modificacion debera

ajustarse a la subsanacion de los defectos sefialados en la correspondiente naotificacion.

Toda modificacion debera ir acompafiada de un escrito en el que el solicitante especifique las
diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razén de las modificaciones y

el alcance de las mismas.

Cuando el modelo de utilidad haya sido modificado como consecuencia de un procedimiento
de oposicién, de limitacion o de recurso o de una resolucién judicial se editard un nuevo folleto,
que contendra el texto integro del documento de modelo de utilidad tal como haya quedado

modificado.

Si como consecuencia de un recurso o de una oposicion el modelo de utilidad quedara
modificado se publicara esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial», con inclusién de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su

caso, una reproduccién de los dibujos (Art. 147 LP).

La solicitud del modelo o el modelo no podran modificarse de manera que su objeto exceda del
contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente. En el procedimiento de
oposicion, o en su caso en el de limitacion, el modelo de utilidad no podra modificarse de modo
gue se amplie la proteccion que confiere.

A peticién de su titular, el modelo de utilidad cuya concesion sea firme, podra ser limitado en
cualquier momento de su vida legal, modificando las reivindicaciones, la descripcion y en su
caso, los dibujos. (Art. 105.1 LP y Art. 41 RP)
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La peticion de limitacidn sélo se considerard validamente formulada tras el pago de la tasa. Si

no se abona la tasa se tendr& por no realizado.

4.3 MODIFICACION DE LAS REIVINDICACIONES

El solicitante puede modificar las reivindicaciones de una de las formas siguientes:

4.31 POR SUPRESION O SUSTITUCION

La eliminacién de una caracteristica en una reivindicacion puede ser admisible siempre y
cuando el experto en la materia reconociera directamente y sin ambigledades, como es el caso
de las alternativas, que dicha caracteristica no se habia considerado esencial en la descripcion,
qgue no era esencial para la funcién de la invencion a la luz del problema técnico a resolver, y
que dicha eliminacion no suponga modificacion alguna en el resto de caracteristicas. Tampoco
son admisibles selecciones arbitrarias de la materia inicial que no son deducibles del contenido

de la solicitud original.

Se debe tener en cuenta que la supresion de caracteristicas técnicas implica un aumento del

alcance de la proteccion.

Ejemplo:

Supongamos un caso en el que la invencion consistiera en un panel laminado multi-capa y que
la descripcion incluyera varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, teniendo en uno
de estos ejemplos la capa exterior de polietileno. La modificacion de este ejemplo para omitir o
alterar la capa exterior pasando a ser de polipropileno, no seria admisible. En ambos casos, el
conjunto del panel seria muy diferente del que habia sido descrito originalmente y por lo tanto

seria inadmisible.

Ejemplo:

“Una composicion que comprende A y B” se modifica a “Una composicion que comprende Ay
opcionalmente B”. Esta modificacion tampoco es admisible, porque se esta alterando el objeto

de la proteccion.
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4.3.2 POR INCLUSION DE CARACTERISTICAS

Generalmente se puede evitar una objecion en fase de oposicion por falta de novedad
incluyendo caracteristicas mas especificas que las que aparecen divulgadas en el estado de la
técnica que ha dado lugar a la objecién. Ello es posible si dichas caracteristicas estan presentes
en reivindicaciones dependientes. También se admitiria la introduccion de alguna caracteristica

procedente de la descripciéon

Ejemplo:

“Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por
sobrecalentamiento”, modificado a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que
previene el sobrecalentamiento”. Seria admisible si el fusible es uno de los medios indicados

en la descripcion para evitar el sobrecalentamiento.

4.3.3 POR RENUNCIAS O “DISCLAIMERS”

Se admite la presentacion de “disclaimers”, es decir, una limitacion negativa en una
reivindicacion que supone que ciertas caracteristicas técnicas se excluyan del ambito de la

reivindicacion.

Por ejemplo, supongamos que la reivindicacion originalmente presentada tiene la siguiente

redaccion:

“Uso de un compuesto de formula general I...”. Un “disclaimer” sobre dicha reivindicacién podria
tener la siguiente redaccion: “uso de un compuesto de férmula general |, con la excepcion del
compuesto A...” (Entendiendo que A es un compuesto que cae dentro del &mbito de definicion

de la férmula ).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invencién en relacién a
una divulgacion previa, excluyendo expresamente del &mbito de proteccidén la materia que
destruye la novedad de la reivindicacion. En el ejemplo sefialado mas arriba, el estado de la

técnica incluia el compuesto A.
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Se aceptara solo si el objeto de proteccion no puede definirse en otros términos o si el empleo
de caracteristicas positivas en la reivindicacién limitara innecesariamente el &mbito de

proteccion.

Se puede admitir un disclaimer tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud
inicialmente presentada como si la caracteristica técnica a excluir no estuviera explicitamente
divulgada en la solicitud tal y como se presentd. Ahora bien, no seria aceptable si su
introduccion fuera pertinente para la valoracion de la actividad inventiva, o para la valoracion
de la suficiencia de la descripcion ya que supone adicién de materia contraria al Articulo 48.5
LP.

Una reivindicacion que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y
concrecion establecido en el Articulo 28 LP. No es admisible, por tanto, que el “disclaimer”
contenga una referencia a otro documento de patente, ni multiples “disclaimers” en una misma

solicitud.

En la descripcion, el solicitante debera indicar el estado de la técnica excluido, asi como la

relacion entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.

4.4 ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES

Al analizar las reivindicaciones modificadas, el examinador debera tener en cuenta también las

siguientes cuestiones:

a. Sise cumple el requisito de unidad de invencion en el nuevo juego de reivindicaciones

(ver capitulo de Unidad de invencion)

b. Si seria necesario ajustar la descripcion y el titulo al nuevo juego de reivindicaciones

(por ejemplo, cuando hay un cambio en la categoria de las reivindicaciones).

El examinador puede pedir al solicitante que realice modificaciones con el objetivo de que las
reivindicaciones estén mas claras, pero en ningin caso debe pedir o ni siquiera sugerir que se
hagan modificaciones que, en su opinion, mejoren la redaccién de las reivindicaciones, o la

descripcion.
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45 FORMA DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE MODELQO DE
UTILIDAD

Toda modificacion debe ir acompafiada de un escrito, en el que el solicitante especifique las
diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido y en el que se razonen dichas

modificaciones.

Como norma general, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones emitidas por
el examinador, bien en la fase de examen de oficio o bien como consecuencia de los
documentos aportados por la oposicion, y ser el resultado de un intento para salvar dichas
objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanacion de los

defectos sefialados.

Cuando el solicitante/titular realice una modificacion, debera presentar el juego completo de
reivindicaciones en sustitucion de las reivindicaciones presentadas anteriormente, y en su caso,

de la descripcion o dibujos.

46 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

En materia de plazos, el Articulo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo comun de las administraciones publicas, establece que “los términos y plazos
establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Publicas competentes para la tramitacion de los asuntos, asi como a los
interesados en los mismos”. Esto significa, que los solicitantes de modelos de utilidad deben
cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de
Ejecucién (Art. 68), para contestar a cualquier notificacion de la OEPM asi como para la

presentacion de cualquier documentacion.

La contestacion o presentacion de documentacion realizada fuera de plazo no sera tenida en
cuenta y se resolvera como si no se hubiera presentado, comunicandoselo en consecuencia al
interesado. No obstante, toda documentacion, solicitud o contestacion remitida a la Oficina
fuera de plazo se archivara en el expediente y recibira el tratamiento de “informacidn no publica”

respecto de terceros.
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4.7 PRORROGA DE PLAZOS

El Articulo 69 del Reglamento regula la prérroga de plazos. Segun dicho articulo, salvo precepto
en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM
prorrogard los plazos establecidos por un plazo de dos meses contados a partir de la expiracion
del plazo a prorrogar.

En particular, no se podran prorrogar los siguientes plazos:
a. La prérroga de un plazo ya prorrogado.
b. El plazo para solicitar la prérroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
c. El plazo para abonar las anualidades.

d. El plazo para reivindicar la prioridad, asi como el plazo para la correccion, adicion o

restablecimiento del derecho de prioridad.
e. El plazo para presentar una oposicion y para interponer recurso administrativo.

f. El plazo para contestar a una comunicacion de la Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

No obstante lo previsto en el apartado e) sobre improrrogabilidad del plazo para formular
oposicion, si serd prorrogable a los solos efectos de presentar de pruebas o completar
alegaciones (Art. 144.2 LP) siempre y cuando la oposicidén hubiera sido presentada dentro del

mismo.

La peticién de prorroga se realizara por escrito en el que deberd indicarse expresamente que
se solicita la prérroga de un plazo e identificar el plazo cuya prorroga se solicita. La peticion de
prorroga debera ir firmada por el solicitante o su representante. Dicha peticion podra realizarse

también a través del formulario oficial correspondiente. ( formulario 3585X)

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara si la solicitud de prérroga es admisible y
resolverd concediendo o denegando, en este Ultimo caso, con indicacion de los motivos. En

particular la OEPM examinara si se cumplen las siguientes condiciones:

Octubre 2020 112


https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/3585X.pdf

CAPITULO 4

PARTE C:

LIMITACION Y DISPOSICIONES COMUNES

Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

- El tramite para el que se solicita la prorroga es prorrogable ( porque no esta excluido
expresamente en la Ley, no afecta a terceros ni tratandose de un plazo prorrogable, ya

hubiera sido prorrogado)

- El plazo cuya prorroga se solicita no se encuentra vencido en el momento de la solicitud

de prérroga

Tanto la solicitud de prérroga como su resolucion deberan producirse antes del vencimiento del

plazo que se trate de prorrogar.

La resolucion de concesion o denegacion de la prérroga se comunicara al solicitante y se
publicar4 un anuncio de la resolucion en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» con

indicacion, en su caso, de la fecha legal en la que finalizara el plazo de la prérroga.

La resolucion por la que se concede o deniega la prérroga no es susceptible de recurso

4.8 RETIRADA DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD O RENUNCIA AL
MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO

En virtud del Articulo 52 LP el solicitante podra solicitar la retirada de modelo de utilidad en
cualquier momento antes de que sea concedido. En este caso, la Oficina no publicara la
solicitud de un modelo de utilidad que hubiera sido retirado antes de la finalizacion de los

preparativos técnicos para su publicacion.

Una vez concedido el modelo de utilidad, su titular podra renunciar al mismo con sujecién a lo
previsto en el art. 110 de la LP. A diferencia de lo que ocurria anteriormente, el titular podra
renunciar a todo el modelo de utilidad o a varias reivindicaciones del mismo. Cuando la renuncia
sea parcial, el modelo seguira en vigor para las reivindicaciones no comprendidas en la

renuncia siempre que no suponga la ampliacion del objeto del modelo de utilidad.

La peticion de retirada o renuncia de la solicitud de modelo de utilidad debera presentarse por
escrito ante la OEPM, aportando, en su caso, escrito firmado por los terceros afectados en el
que presten su consentimiento a dicha retirada o prueba de haber comunicado a los co-

solicitantes su intencidn de retirar o renunciar a su parte de la solicitud de modelo de utilidad.
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El solicitante/titular no podra por si solo realizar la retirada o renuncia de la solicitud en los

siguientes casos:

a. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la
solicitud (licencias, embargos u otros derechos reales) la solicitud de modelo de
utilidad sélo podré ser retirada si el solicitante aporta una declaracion escrita firmada
por los titulares de tales derechos en la que se indique expresamente que se acepta
la retirada.

b. Cuando se haya presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que
reconozca el derecho a la patente en favor de una persona distinta de quien figura
como solicitante del modelo de utilidad no podra ser retirada dicha solicitud sin

consentimiento del demandante (Art. 11.3 LP).

c. No podra retirarse ninguna solicitud de modelo de utilidad antes del transcurso de 1
mes desde su presentacion (Art. 111.1 LP). Ademas cuando se trate de una solicitud
de modelo de utilidad sujeta a régimen secreto, ésta no podré ser retirada sin la

autorizacion expresa de la autoridad que declaro el secreto. (Art. 53.1 LP)

Cuando haya pluralidad de solicitantes, si uno de ellos desea retirar la solicitud, el Articulo 80.2
LP podra disponer de la parte que le corresponda notificAndoselo a los demas co-solicitantes

quienes podran ejercer el derecho de tanteo y retracto.

49 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de propiedad industrial, en
particular en materia de invenciones, estan sometidas a plazos preclusivos, que, una vez
vencidos dan lugar a la caducidad de un derecho o conllevan el cierre de una instancia o tradmite
y por tanto, son plazos cuya inobservancia conlleva la ineficacia de las actuaciones realizadas
posteriormente por el solicitante lo que en la mayoria de los casos supone la pérdida de un

derecho

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, los art. 53 de
la Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes, y 70 del Reglamento de Patentes, regulan la figura
del restablecimiento de derechos. Dichos preceptos, previstos para patentes de invencion, se
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aplican a modelos de utilidad en defecto de norma aplicable al entender que su aplicacion, en
ningan caso, es incompatible con la naturaleza de dichos derechos en virtud de lo previsto en

el art. 150 de la LP sobre “Aplicacién de las disposiciones sobre las patentes”.

Esta figura se aplica en los supuestos en los que el incumplimiento de un plazo por un solicitante
o titular en un procedimiento ante la OEPM conlleva la pérdida de un derecho si bien, es
necesario que se trate de un incumplimiento involuntario, es decir, no sea imputable al
solicitante o titular quien deberd haber actuado con la diligencia exigible a tenor de las

circunstancias.

491 AMBITO DE APLICACION

Conforme a lo previsto en el apartado 5 del art. 53 LP, las disposiciones relativas a
restablecimiento de derechos no seran aplicables a los plazos previstos en los art. 53.2 LP
(restablecimiento de derechos) y 144 LP relativo a oposiciones a la solicitud de modelo de
utilidad. Tampoco sera de aplicacion al plazo previsto para la interposicion de un recurso
administrativo contra un acto declarativo de derechos, es decir, contra una resolucion por la

gue se conceda un modelo de utilidad.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relacién con los

demas tramites en materia de invenciones. Por ejemplo, el plazo para contestar un suspenso.

49.2 ELEMENTOS

4.9.2.1 Objetivos (incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho)

Para la aplicacion del restablecimiento de derechos es necesario que concurran dos elementos

objetivos:
a. el incumplimiento de un plazoy

b. que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.
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El primero de estos elementos no plantea mayores problemas. El restablecimiento de derechos
no se aplica en aquellos casos en que el interesado ha realizado la actuacién administrativa

dentro del plazo pero desea rectificarla fuera del mismo.

La pérdida de un derecho ha de ser interpretada ampliamente, en la medida en que no se refiere
Unicamente al derecho derivado del titulo de propiedad industrial en si mismo, sino que también
ha de entenderse referido a cualquier posicion juridica del solicitante del restablecimiento en un

procedimiento concreto.

No habra lugar al restablecimiento de derechos cuando no se haya producido la pérdida de un

derecho.

4.9.2.2 Subijetivos (diligencia exigible)

Se entenderd cumplido el requisito subjetivo para que se conceda el restablecimiento de
derechos cuando el solicitante demuestre, por cualquier medio, que ha actuado con toda la
diligencia requerida por las circunstancias.

En este sentido, la diligencia exigible es un concepto relativo (no se define por si mismo sino
en relacién con las circunstancias) que ha de interpretarse como sinénimo de “vigilancia
razonable”, es decir, un nivel de atencion normal teniendo en cuenta las circunstancias. Se trata
de un concepto juridico indeterminado cuya apreciacion ha de realizarse caso por caso. La
concesion del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda

demostrar este extremo.

A pesar de que esta es una de las cuestiones mas complejas de cuantas plantea esta

institucion, pueden establecerse algunos criterios:
a. Criterios sobre cuestiones de plazo:
La diligencia exigible ha de concurrir, como norma general durante todo el plazo incumplido.

Es necesario valorar la diligencia del titular a la hora de contactar con su representante con una
antelacion suficiente para que éste pueda actuar en plazo. No concurriria la diligencia exigible
si el solicitante comunica las instrucciones a su representante pocos dias antes del vencimiento

del plazo y se produce un error al transmitir las mismas
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Con caracter general, en materia de invenciones, por su especialidad y complejidad, el nivel de
diligencia exigible debe ser elevado. A titulo de ejemplo, un solicitante no puede confiar
exclusivamente en la informacién sobre plazos proporcionada por la Administracién en las

diferentes fases del procedimiento.

b. No puede concederse el beneficio del restablecimiento de derechos en los casos
en gue el solicitante se sitla voluntariamente en una posicion que le impide

realizar la actuacién de que se trate.

Ejemplos de esta regla son los siguientes. La peticion de restablecimiento de derechos seria
inadmisible en un caso en el que el mandatario comenzara a hacerse cargo de un asunto
solamente cuatro dias antes de la expiracion del plazo y no tuviera tiempo de encontrar la

notificacion a la que debe responder.

Tampoco puede apreciarse la concurrencia de la diligencia exigible en un caso en el que el

titular olvide, antes de salir de viaje, dar las instrucciones precisas a su representante.

4.9.2.3 Personaalague se exige ladiligencia necesaria.

La diligencia necesaria es exigible al solicitante, su mandatario, o, en su caso, a la empresa de
mensajeria responsable del envio de documentos. Por otro lado, si el solicitante no posee
conocimientos suficientes para realizar el trdmite en cuestion, la diligencia requerida haria

necesario consultar con la persona que los posea.

Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias, resulta esencial determinar si un

descuido de un empleado puede imputarse al mandatario.

En este sentido, en el &mbito del Derecho Civil y, en particular, en materia de responsabilidad
extracontractual el Cédigo Civil sefiala, en su Articulo 1903, péarrafo cuarto, que los duefios o
directores de un establecimiento o empresa son responsables de los perjuicios causados por
sus dependientes en el servicio en el que los tuvieran empleados o con ocasion de sus

funciones.

Una Agencia de propiedad industrial es un complejo unitario de actividad profesional a cuya

cabeza y a cuya direccion se encuentra el Agente, que es quien debe responder de los
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perjuicios causados por las personas que tuvieran empleadas y con ocasion de sus funciones

propias.

En relacion con la obligacion de vigilancia de los auxiliares, s6lo puede concederse el
restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un auxiliar en aquellos casos
en los que el mandatario demuestre suficientemente que ha elegido a una persona cualificada
para realizar la funcion de que se trata, que la ha puesto al corriente de sus tareas y que ha

supervisado la ejecucion de las mismas.

Ahora bien, no ha de exigirse al auxiliar el mismo nivel de diligencia que al mandatario de que
depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente

competencia del mandatario.

4.9.2.4 Sistema satisfactorio de vigilancia

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de
forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio, conduzca a la pérdida de
un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habr4 de demostrar el solicitante o su

mandatario es que posee un sistema de vigilancia satisfactorio.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo,
si éste ha funcionado con normalidad durante varios afios. En general, el hecho de que el
agente haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las
consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el agente ha actuado con
diligencia.

El sistema de vigilancia depende de las dimensiones de la empresa. Asi, una gran empresa en
la que hay que vigilar muchos vencimientos ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea
un elevado grado de eficacia; mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde
los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden

incluso considerarse superfluos.

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “satisfactorio en

circunstancias normales”.
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En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. En este sentido, un sistema
puede considerarse satisfactorio cuando la relacion entre los miembros de un equipo de trabajo

es excelente y hay una absoluta coordinacién entre los miembros del equipo.

Por lo que se refiere al pago de tasas, es exigible la presencia de un sistema de verificacion
independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el agente y su
auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de derechos. Si hay dos personas
a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al auxiliar

sobre la manera de proceder.

4.9.2.5 Hecho imprevisto

El Articulo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en
ocasiones solo la concurrencia de un hecho imprevisto explica que, actuando con toda la
diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda

llegar a la pérdida de un derecho.

Légicamente, el concepto de “hecho imprevisto” esta estrechamente relacionado con el de

“sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

De este modo, la persona que solicita el beneficio del restablecimiento de derechos es quien
tiene que demostrar, mas que el acaecimiento de un hecho aislado, que el sistema de vigilancia

es normalmente satisfactorio.

Ahora bien, la cuestion del hecho imprevisto, se puede asociar a supuestos de caracter
excepcional, como en el caso de los traslados o transmisiones de empresas o el cambio de

agente.
a. Traslados y transmisiones de empresas

En el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura del
restablecimiento si, por ejemplo, la notificacion no llega a la persona a la que estaba destinada.
Ademas, es necesario reconocer que en los casos de transmisiones de empresas, aumenta el

riesgo de hechos imprevistos.

b. Dificultades financieras
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Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras no imputables al solicitante y que impiden
el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos. En estos casos, el
solicitante ha de demostrar que ha intentado procurarse la ayuda financiera necesaria durante

el periodo critico.
c. Cambio de representante

Por ejemplo, una pequefia empresa puede obtener el beneficio del restablecimiento de
derechos si se halla en negociaciones destinadas a la toma de control por parte de otra empresa
mayor. Durante esta fase, los agentes de patentes de la pequefia empresa suelen ser
sustituidos por otros agentes de los que era cliente la gran empresay, en consecuencia, puede

incumplirse un plazo.

4.9.3 CONDICIONES FORMALES

Las condiciones formales para la obtencién del restablecimiento de derechos se detallan en el
Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes (RLP). A este respecto el Articulo 53.2 de la
LP dispone la obligatoriedad de presentar la correspondiente solicitud en el plazo que expire
antes de los dos siguientes: dos meses a contar desde el cese del impedimento o doce meses
desde la expiracion del plazo incumplido. Cuando la solicitud de restablecimiento se refiera a la
falta de pago de una tasa de mantenimiento, el plazo de doce meses se computara a partir de

la fecha en la que expire el plazo de seis meses de pago con recargos del art. 185 LP.
La solicitud de restablecimiento se presentara ante la OEPM y debera incluir:

a. Nombre y direccion del solicitante o titular del modelo de utilidad cuyo restablecimiento

se solicita.
b. Siprocede, nombre y direccion del representante.
c. Plazo o tramite incumplido.

d. Si procede, acuerdo y fecha de la extinciébn del derecho y de su publicacién o

notificacion.

e. Fecha de cese del impedimento.
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f. Motivos del incumplimiento, justificacion, pruebas y alegaciones en apoyo de la

pretension.
g. Firma del interesado o de su representante.

h. Poder de representacion cuando se trate de un representante no personado en el

expediente o cuando se actle en nombre de una persona juridica

Como ya se ha dicho, con la solicitud de restablecimiento del derecho debera cumplirse el
tramite omitido, acompafiandose la formalizacion del acto o la solicitud, escrito o documentacion
que se omitié en su dia en dicho tramite y cuya ausencia determiné la pérdida del derecho.

Asimismo debera abonarse la tasa de restablecimiento de derechos.

La OEPM examinara si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos
formales y de plazo y si el acto o tramite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus

formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentacion presentada, tanto respecto
de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trdmite omitido, se comunicaran
éstos al solicitante para que en el plazo de diez dias los subsane. De no subsanarse en dicho
plazo las irregularidades o defectos sefialados, la solicitud de restablecimiento se tendra por

desistida.

Cuando en la documentacién presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos
hubieran sido subsanados, la OEPM examinard si:

a. Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
b. El tramite es susceptible de restablecimiento.

Posteriormente se resolvera, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. No
obstante, si existiera algun tercero afectado, la OEPM, antes de resolver, comunicara dicha

circunstancia al tercero para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones.

Cuando la Oficina considere que se debe denegar la solicitud de restablecimiento, antes de su
resolucion debera notificar al solicitante la intencion de denegar indicando los motivos por los

gue asi lo considera y otorgandole el plazo de 10 dias para formular alegaciones.

Finalmente la Oficina resolvera concediendo o denegando la peticion de restablecimiento.
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Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante podra interponer recurso
cualquier tercero titular de un derecho anterior. Esta resolucion sera publicada en el Boletin

Oficial de la Propiedad Industrial.

49.4 EFECTOS

La resolucion por la que se acuerde la concesion del restablecimiento de derechos produce el
efecto de reponer los derechos del solicitante, de suerte que el interesado vuelve a la situacion
procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento en plazo del trdmite de que se

trate.

4.10 UNIDAD DE INVENCION

La solicitud de modelo de utilidad debe estar relacionada con una sola invencién o un grupo de
invenciones siempre que estas estén vinculadas entre si de tal manera que formen un solo

concepto inventivo general (Art. 26 LP).

Cuando en una solicitud de modelo de utilidad se reivindica un grupo de invenciones, el requisito
de unidad de la invencion se satisface si entre las invenciones reivindicadas existe una relacion
técnica basada en uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.
La expresion “elementos técnicos particulares” se define como los elementos técnicos que
determinan la contribucion de cada una de las invenciones, considerada en su conjunto, al

estado de la técnica.

Un elemento técnico o una combinacion de elementos técnicos suponen una contribucién al
estado de la técnica y, por tanto, constituyen “elementos técnicos particulares” si en estos
reside la novedad y la actividad inventiva de la invencién. Tal situacién se encuentra si la
combinacion de elementos técnicos es nueva, se obtiene un efecto técnico nuevo o ambas
cosas, esto es, constituyen una combinacion nueva de elementos técnicos que producen un

efecto técnico nuevo.
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El criterio de unidad de invencién en una solicitud de modelo de utilidad se debe aplicar
solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si
las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invencién, no se

puede alegar la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

En el caso en que se reivindiquen formas alternativas de una invencion, bien sea en una serie
de reivindicaciones independientes o en una Unica reivindicacion, se deben aplicar los mismos
criterios para determinar si se cumple el requisito de unidad. Las distintas alternativas pueden
presentar caracteristicas distintas, aunque estén recogidas en una Unica reivindicacion y si
éstas no estan relacionadas entre si por un Unico concepto inventivo general, existe una falta

de unidad de invencion.

4.10.1 EJEMPLOS

Se tratan a continuacion diferentes situaciones y las condiciones que en cada caso se deben

cumplir para satisfacer el requisito de unidad de invencién:

4.10.1.1 Reivindicaciones de la misma categoria

Ejemplo 1:

- Reivindicacion 1: Enchufe macho caracterizado por la caracteristica A.

- Reivindicacion 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente caracteristica
A.

La caracteristica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones,

existiendo por tanto unidad.

Ejemplo 2:

- Reivindicacion 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para sefiales

de video.

- Reivindicacion 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las sefiales

de video recibidas.
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- Reivindicacion 3: Equipo de transmision de sefiales de video que comprende un
transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para sefales de video y un

receptor con un compresor de ejes de tiempo para las sefales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicacion 1, el expansor de ejes de tiempo,
y en la reivindicaciéon 2, el compresor de ejes de tiempo, que son los elementos técnicos
correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 2. Lareivindicacion 3 incluye ambos
elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de
unidad seguiria cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicacion combinada

(reivindicacion 3).

Ejemplo 3

- Reivindicacion 1: Correa transportadora dotada de la caracteristica A.

- Reivindicacion 2: Correa transportadora dotada de la caracteristica B.

- Reivindicacion 3: Correa transportadora dotada de las caracteristicas A + B.
La caracteristica A es un elemento técnico particular, y la caracteristica B otro elemento técnico
particular distinto. Hay unidad entre las reivindicaciones 1y 3 o entre las reivindicaciones

2y 3, pero no entre las reivindicaciones 1y 2.

Ejemplo 4

- Reivindicacion 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.

- Reivindicacion 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.

- Reivindicacion 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del
circuito de control A.

- Reivindicacion 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del

circuito de control B.

El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento
técnico particular distinto. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las
reivindicaciones 2y 4, pero no entre las reivindicaciones 1y 20 3y 4.

Ejemplo 5

- Reivindicacion 1: Dispositivo de visualizacion dotado de las caracteristicas A + B.
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- Reivindicacion 2: Dispositivo de visualizacion segun la reivindicacion 1, que ademas
tiene la caracteristica C.
- Reivindicacion 3: Dispositivo de visualizacién dotado de las caracteristicas A + B que
ademas tiene la caracteristica D.
Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular comun a todas

ellas lo constituyen las caracteristicas A y B.

Ejemplo 6

- Reivindicacion 1: Filamento A para una lampara.
- Reivindicacion 2: LAmpara B provista del filamento A.
- Reivindicacion 3: Proyector provisto de la lampara B, con el filamento A, y de un

dispositivo pivotante C.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular comun a todas
ellas es el filamento A.

4.10.1.2 Préactica Markush

En la situacién denominada "Préactica Markush", donde una Unica reivindicacion define multiples

variantes (quimicas o no), se cumple el requisito unidad de invencion si:
a. todas las variantes tienen en comun una propiedad o actividad determinada, y

b. todas las variantes presentan una estructura comun, es decir, que todas ellas comparten

un elemento estructural importante, o

c. enlos casos en los que la estructura comun no pueda ser el criterio unificador, todas las
variantes deben pertenecer a una clase de compuestos quimicos reconocida en el

sector en el que se encuadra la invencién.

La expresion "que todas las variantes compartan un elemento estructural importante” se
refiere a aquellos casos en los que los compuestos comparten una estructura quimica comun
gue ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sélo tienen en comun una

pequefa parte de sus estructuras, la parte comin compartida es, a la vista del estado de la
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técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial para la propiedad o actividad
comun. El elemento estructural puede ser un componente Unico o una combinacion de

componentes individuales unidos entre si.

La expresion "clase de compuestos quimicos reconocida” significa que, a la vista de los
conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestion, se espera que los miembros de
dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invencién reivindicada. En
otras palabras, que se pueda sustituir cada miembro por otro con la expectativa de lograr el

mismo resultado que se pretende.

El hecho de que las variantes de una agrupacion Markush puedan tener diferentes
clasificaciones no se debe considerar, por si solo, como una razon suficiente para determinar

una falta de unidad de invencién.

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que
integran la férmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador debe
reconsiderar la existencia de unidad de la invencion. El hecho de proceder a la reconsideracion

no implica necesariamente que haya que formular alguna objecion por falta de unidad.

CAPITULO 5. PARTE D: EL INFORME DE BUSQUEDA EN
MODELOS DE UTILIDAD

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En el caso de los modelos de utilidad, el informe del estado de la técnica es preceptivo para el
ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva. Respecto al
contenido del informe, el Articulo 148.3 remite al Articulo 36.1, si bien referido al objeto de titulo
en el que se funde la accion. La disposicidn transitoria segunda de la LP parece extender esta
condicion a los modelos de utilidad concedidos antes de la entrada en vigor de la LP. Por tanto
la OEPM va a realizar todos los informes sobre el estado de la técnica que se soliciten,

independientemente de la fecha de solicitud del modelo de utilidad.
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La Ley no determina en ningun caso que "se deban" realizar acciones posteriormente a la
ejecucion del informe. El objetivo de la exigencia de este Informe del Estado de la Técnica
previo es, precisamente, que el titular o solicitante del modelo tenga una herramienta que le
permita valorar si debe o0 no continuar con sus pretensiones respecto al planteamiento de una
posible accion judicial. En este sentido, el titular y el solicitante del modelo de utilidad pueden
pedir un informe de busqueda del estado de la técnica desde el momento de la solicitud

hasta que cese la posibilidad de ejercer acciones, es decir, incluso tras su caducidad.

Asimismo, el Articulo 148.4 determina que el informe, una vez elaborado, sera notificado al

peticionario y puesto a disposicion del publico unido al expediente del modelo. El legislador

en este caso no utilizo la palabra titular o solicitante, sino peticionario con clara intencion, como
sefial6 acertadamente la AIPPI, de abrir la posibilidad de pedir un informe de busqueda a
terceros sobre un modelo de utilidad, aunque no ostenten la titularidad o sean los solicitantes

del mismo.

Los informes sobre el estado de la técnica se realizaran a peticion de cualquier interesado, tanto

del solicitante o titular del modelo de utilidad como de cualquier tercero que lo solicite.

Conviene incidir en este punto en el cardcter visible del IET. Tanto si lo que se pretende es
valorar una posible internacionalizacion futura del Modelo de Utilidad, como para solicitar un
Modelo de Utilidad que cumpla los requisitos de patentabilidad, se recomienda que, antes de
solicitar el Modelo de Utilidad, se pida un Informe Tecnolégico de Patentes (ITP). Estos
informes tecnolodgicos son de caracter privado y por tanto, no visibles, y nos pueden servir de
base para redactar las reivindicaciones de un modo apropiado a la vista del estado de la técnica

para que el objeto de invencion sea nuevo e inventivo.

A la vista del borrador del IET el solicitante puede hacer alegaciones u observaciones al mismo

segun se contempla en el Art. 63 RLP. Conviene resaltar que si este periodo de alegaciones u
observaciones coincide con alguno de los momentos del procedimiento en los que se pueden
moadificar reivindicaciones, éstas podran ser modificadas. Los momentos procedimentales en

los que se pueden modificar las reivindicaciones son:

- Enla contestacion al examen de oficio (Art 59.3 RLP)
- Alavista de las oposiciones (Art. 61.6 RLP)
- Alavista de un recurso (Art 62.11 RLP)

Como contestacion al IET, el solicitante podra presentar propuestas alternativas ("Auxiliary
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Requests") a la propuesta principal de modificacién, en un numero razonable dependiendo de
cada caso. Si la primera de las propuestas se acepta, se ignoraran las propuestas
alternativas. Si fuera rechazada la primera de las propuestas, se iran examinando las
alternativas segun el orden secuencial propuesto por el solicitante.

El solicitante también podr& proceder, a la vista del borrador, a retirar su solicitud de IET
mediante la presentacion de un escrito dirigido a la OEPM. En este caso, al no existir un IET
definitivo, no se publicard aunque no procedera la devolucion de las tasas al haberse

realizado ya el borrador.

Una vez que la concesion del modelo de utilidad sea firme, el titular sélo podra modificar las

reivindicaciones mediante una peticioén de limitacion. (Art. 105 LP)

Debido a la naturaleza del Informe, no se ha definido un limite a la posibilidad de solicitar uno

0 varios informes para el mismo modelo.

En términos generales, se aplicara una metodologia similar al sistema de patentes, es decir, la
busqueda del estado de la técnica se centrara en la invencién definida por las reivindicaciones,
interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripcién y, en su caso, los dibujos e
insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones
(Art 36.1 LP y Art. 26.1 Reglamento).

En algunos casos, puede ser que no todas las reivindicaciones sean objeto de busqueda o que
el examinador haya tenido que definir un concepto inventivo para poder realizar una busqueda
parcial de acuerdo con los Art. 36, puntos 3 y 4 de la Ley 24/2015 y 27, 28 y 29 de su
Reglamento. En estos casos, habida cuenta de que el destino del Informe de busqueda con su
opinion escrita pudiera ser su utilizacion en un litigio, se aclarara debidamente en el informe las

consideraciones previas realizadas a la hora de realizar la busqueda.

El andlisis de la descripcion y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace
a la invencion, el concepto inventivo que lleva a su solucién, la totalidad de las caracteristicas
esenciales para llegar a la solucion reivindicada, asi como los resultados y efectos obtenidos,

especialmente, los que se derivan de las caracteristicas técnicas reivindicadas.

Si bien la busqueda no debe restringirse necesariamente a la redaccion literal de las
reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aguello que podria deducir

un experto en la materia a partir de la descripcion y los dibujos. En este sentido, el examinador
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podré considerar el contenido de la descripcion y/o dibujos al realizar la busqueda con el objeto
de:

identificar el problema técnico y su solucion;

b. establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones;

c. establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definicion diferente
a su significado habitual;

d. identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el solicitante

se podria replegar (“fallback positions”)

La busqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones.
También se deben buscar aquellos elementos que, sin estar reivindicados inicialmente, se
pueda esperar razonablemente que se incluyan en una posible modificacion posterior de las

reivindicaciones.

Ejemplo

Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios fisicos especificos para
ejecutar una determinada funcién F1. En las reivindicaciones el sistema de control se
caracteriza por comprender “medios para ejecutar la funcién F1”. En prevision de una futura
inclusion en las reivindicaciones de alguno de los medios fisicos especificos descritos, éstos

deben ser objeto de busqueda aunque no hayan sido reivindicados.

La busqueda se centrara, en primer lugar, en los elementos técnicos de la reivindicacion o

reivindicaciones independientes.

A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de busqueda se podran tener también
en cuenta caracteristicas técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean sobradamente

conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes categorias todas
ellas deberan incluirse en la busqueda (siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad
de invencion). Sin embargo, si tras la busqueda una reivindicacion de producto (o aparato)
parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el examinador no debe hacer un

esfuerzo especial para buscar las reivindicaciones para la utilizacién de dicho producto.
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Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicaciéon independiente se
considere nueva e inventiva no sera necesario hacer una busqueda suplementaria para las

reivindicaciones dependientes de ella.

Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una reivindicacion
independiente, en general serd necesario continuar la busqueda ya que en este caso si habra
gue valorar si el objeto de la reivindicacion dependiente es nuevo y tiene actividad inventiva al

hacer el IET.

Para esta valoracion, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes siempre

incluyen todas las caracteristicas de la reivindicacion o reivindicaciones de las que dependen.

La busqueda de las caracteristicas técnicas de una reivindicacion dependiente no sera
necesaria para caracteristicas que parezcan a primera vista triviales o ampliamente conocidas
en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra facilmente un manual o cualquier otro
documento que muestre que dicha caracteristica es ampliamente conocida en el estado de la

técnica, éste debera ser citado.

Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinacién de elementos (p.ej. A, By
C) la busqueda debe dirigirse a dicha combinacién. Sin embargo, al analizar un listado de
documentos recuperados como resultado de una busqueda se deben retener para un posible
analisis posterior también los documentos recuperados relativos a subcombinaciones (p.ej. Ay

B,AyC,ByC,yA, By C separadamente).

Unicamente se realizara una blsqueda adicional especifica para subcombinaciones o
elementos individuales de la combinacion si fuera necesario para valorar la actividad inventiva

de la combinacion.

Solicitudes de IET de modelos de utilidad solicitados durante la vigencia de la Ley
11/1986

En el caso de solicitudes de IET de modelos de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, se

procederd como sigue:

1. Se remitird un primer borrador del IET y de la opinidén escrita al peticionario de manera
informal y por email, dandole un periodo de 10 dias para observaciones y comentarios.
En este punto no se podran modificar las reivindicaciones, aunque el titular podra

solicitar una limitacion segun el (Art. 105 LP)
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2. El IET definitivo se publicara a continuacion, una vez transcurrido este periodo de

observaciones informales.

En cuanto al estado de la técnica, aplicando las decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid
330/2011 y 32/2015, se consideraran documentos con divulgacién en Espafia (art.145, L11/86)
aquellos para los que ésta se demuestre:

1. Mediante presencia en Espacenet.
2. Con el correspondiente certificado del Fondo Documental de la OEPM.

No obstante, dada la dificultad en la emision de este tipo de certificaciones y la problematica
gue este hecho causa en las busquedas, los IET relativos a Modelos de Utilidad solicitados bajo

la antigua Ley, solo reflejardn los documentos que hayan sido publicados por la OEPM.

En la opinion escrita que se emite junto con dicho IET si se mencionaran y valoraran todos
aquellos documentos que podrian ser relevantes para la novedad y la actividad inventiva

aunque no hayan sido publicados por la OEPM.

Se ha incorporado en el formulario de solicitud de IET un apartado correspondiente a modelos

de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, que muestra el siquiente texto:

“En los informes realizados en relacion con modelos de utilidad solicitados bajo la
vigenciade laLey 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, constituirdn estado de latécnica

aquellos documentos divulgados en Espafia (art.145, L11/86) que:
1. Se encuentren presentes en Espacenet y paralos que simultdneamente,
2. Sea posible certificar su presencia en el Fondo Documental de la OEPM.

Como consecuencia de ello, debe tener en cuenta, que los IET relativos a Modelos de
Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sélo reflejaran los documentos que hayan sido

publicados por la OEPM.

No obstante lo anterior, en la opinidon escrita que se emitird junto con dicho IET se
mencionaran y valoraran todos aquellos documentos que podrian ser relevantes para la

novedad y la actividad inventiva aunque no hayan sido publicados por la OEPM.”

Si el peticionario decide continuar con la tramitacion, y una vez comprobado el pago de la tasa,

se asignara al examinador correspondiente para proceder a su realizacion.
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5.2 FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

Una vez determinado el objeto de la busqueda, el examinador preparard una estrategia de

busqueda.

La estrategia de busqueda consiste en una serie de sentencias de basqueda que cubren el

objeto de la busqueda y que dan lugar a listados de documentos.

El proceso de busqueda sera interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador debe
reformular sus sentencias de busqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la informacion
recuperada. En este sentido, el examinador llevara a cabo la busqueda dirigiendo su atencion
en primer lugar a la valoracion del requisito de novedad. No obstante, la evaluacion continua
de los resultados de la busqueda puede llevar a investigar otros perfiles de busqueda orientados

a la recuperacion de documentos Utiles para la apreciacion de la actividad inventiva.

Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la estrategia

de busqueda:

a. Realizar una busqueda bibliogréafica de las publicaciones previas de los inventores y/o
de los solicitantes. Esta busqueda se realizar4 en todo caso si los inventores son
profesores de universidad o investigadores. También puede resultar de interés hacer
una primera busqueda en la pagina web de la empresa solicitante por si hubiera habido

una divulgacion previa, por ejemplo en un catélogo de productos comerciales.

b. Estudiar, en su caso, los documentos que el propio solicitante hubiera mencionado en

la descripcion, que se podrian clasificar en los siguientes tipos:

¢ Documentos que se citan como punto de partida de la invencién y que, por lo tanto,
son esenciales para la comprension de la misma en la medida en que su contenido

técnico forma parte de la descripcion de la invencién

¢ Documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y que pueden

constituir el estado de la técnica mas cercano a la invencién
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e Documentos que reflejan Unicamente las bases tecnologicas del sector en el que se
encuadra la invencién (“background”) o bien que mencionan soluciones al problema

técnico planteado alejadas de la propuesta en la solicitud.

c. Realizar una busqueda inicial rapida basandose en una o varias reivindicaciones que

podran generalizarse para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invencion.

La seleccién y estudio de los documentos mas relevantes recuperados en los pasos anteriores
permite extraer informacién sobre palabras clave y simbolos de clasificacion, que son las

herramientas basicas para establecer la estrategia de busqueda.

Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en una

misma busqueda o en busquedas complementarias.

En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de busqueda que se
utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en combinacion con
las mismas. Asi, por ejemplo, en el campo de la quimica puede ser necesario utilizar bases de

datos especializadas para realizar busquedas estructurales de compuestos quimicos.

Los simbolos de clasificacion de uso més extendido son los correspondientes a la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificacion Cooperativa de Patentes (CPC). La CPC se
basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones internas mas especificas. El
examinador debera tener en cuenta que en algunos lugares el esquema de la CPC diverge del
esquema de la CIP. Existen otros simbolos de clasificacién, de gran utilidad en campos técnicos
concretos, como el sistema de clasificacion Fl y los codigos de indexacion F-terms de la Oficina

Japonesa de Patentes.

Los cdédigos de clasificacion que se deben tomar en consideracion en la busqueda pueden
abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los campos téchicos
considerados conexos y los campos técnicos analogos. En primer lugar, se deben consultar
aquellos lugares de la clasificacion en los que la probabilidad de encontrar documentos

relevantes sea mas alta, esto es, se dara preferencia al campo técnico principal de la solicitud.

En lo que se refiere a la utilizacion de palabras clave en una estrategia de busqueda se debe
tener especial cuidado en la seleccion de los términos, ya que la utilizacién de “palabras
exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la busqueda. En caso de no
encontrar resultados satisfactorios, se analizara la posibilidad de utilizar sinbnimos, expresiones

equivalentes, anténimos (p. ej. asincrono y sincrono), distintas ortografias (p.ej. en inglés
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briténico, “colour”, o estadounidense, “color”), truncamientos u otras formas de abarcar el mayor

numero posible de palabras clave relacionadas con el concepto buscado.

Una cuestién a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia de
basqueda es la seleccion de la base de datos en las que se puede operar. Algunas bases de
datos pueden resultar mas adecuadas para la basqueda por palabras clave que otras. Por
ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo proporciona el
solicitante, pueden faltar términos técnicos que serian necesarios para la adecuada
recuperacion de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de datos en los que los
resumenes estan redactados de forma que facilitan la busqueda, como por ejemplo WPI.

5.3 BUSQUEDA ENFOCADA

Una busqueda enfocada es una busqueda en la que se pretende una elevada precision dirigida

a recuperar listados, preferiblemente no muy largos.

Este tipo de busqueda suele ser recomendable después de las busquedas iniciales. No existe
una regla general para conseguir enfocar una basqueda pero si una serie de consideraciones

que pueden resultar utiles para lograrlo.

5.3.1 ELECCION DEL CAMPO TECNICO

En primer lugar, conviene reflexionar sobre cual es el campo técnico principal de la solicitud y
seleccionar inicialmente los elementos mas faciles de buscar entre los ejemplos especificos y

realizaciones preferentes de la invencion reivindicada.
Ejemplo de busqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo.

Consideremos una invencion que consiste en un sistema que emite una alarma cuando se
interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta con un
elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realizacion: uno para la
proteccion de sacas de correos y otro para la proteccion de cargas de camién protegidas por
una lona. La cuestidon es que resulta mas dificil encontrar la aplicacion a sacas de correos, en

las que no es habitual que haya una fuente de tension disponible, que la aplicacién a lonas de
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camién en los que esta disponible la bateria del camion. Por ello la busqueda se podria enfocar

inicialmente solo a este segundo modo de realizacion.

5.3.2 CLASIFICACIONES Y/O PALABRAS CLAVE

Para enfocar la busqueda también puede ser Util seleccionar los simbolos de clasificacion y/o
las palabras clave que se consideren mas cercanos al objeto de la blsqueda sin ampliar el

concepto de busqueda a sinGnimos que puedan generar ruido.
Ejemplo de busqueda enfocada: bascula.

Si el objeto de la busqueda es una bascula para medir el peso, en inglés se pueden emplear
como términos de busqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”, “sensor”,
“apparatus”... En una busqueda los términos “balance” y “scales” pueden generar ruido ya que
tienen otros significados muy diferentes ademas de los deseados. Para enfocar la busqueda
podria utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es muy especifica. También se podrian
emplear las palabras “scales” y “balance” pero combinadas (operador AND) con una
clasificaciéon sobre la medida del peso, como por ejemplo el simbolo de la CIP (o CPC) “G01G

Determinacion del peso”.

5.3.3 BASES DE DATOS

También es recomendable en una busqueda enfocada utilizar Gnicamente las bases de datos

gue se consideren mas apropiadas para la busqueda en curso.

En general se considera adecuado enfocar inicialmente la busqueda a bases de datos de
resumenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podria considerarse
necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases de datos de patentes de
texto completo o incluso realizarla directamente en Internet dependiendo, por ejemplo, de la
naturaleza de la invencién. Ademas, en determinados campos técnicos la busqueda en bases

de datos de literatura no patente se efectuara siempre.
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5.3.4 OPERADORES DE PROXIMIDAD, CAMPOS CONCRETOS DE BUSQUEDA

Otras herramientas disponibles en algunos entornos de busqueda para conseguir resultados
mas enfocados son los operadores de proximidad o la realizacion de la busqueda en campos

concretos en vez de en los indices basicos que agrupan varios campos.
Ejemplo de busqueda enfocada: “Joystick” para videojuego

Una posibilidad para enfocar la busqueda en las bases de datos de texto completo en inglés es
usar, en vez del operador booleano de interseccion (AND), un operador de proximidad. También
se puede exigir que algunos o todos los términos de blusqueda se encuentren en campos
concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de documentos de patentes en
EPOQUERnet, se puede exigir que los términos buscados se encuentren obligatoriamente en el
campo correspondiente a las reivindicaciones para evitar recuperar documentos en los que los

términos buscados se encuentren Unicamente en la descripcion, lo que puede generar ruido.

Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de documentos de
patentes: Concepto 1: “video computer game” Concepto 2: “joy stick” Concepto 3: “virtual reality”

En caso de recuperarse un gran numero de documentos con el operador booleano de
interseccion (AND), en el entorno de busqueda EPOQUEnNet se puede recurrir al uso de alguno
de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la busqueda al campo de las
reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en el indice basico que incluye tanto el

campo de la descripcién como el campo de las reivindicaciones.

5.3.5 AMPLIACION DE LA BUSQUEDA.

Cuando no se puede dar por terminada la busqueda después de una busqueda enfocada o
cuando no haya sido posible enfocar la busqueda, el examinador extendera la basqueda para
aumentar la tasa de recuperacion de documentos relevantes, teniendo siempre en cuenta los
resultados de los pasos previos ya realizados. La decision de ampliar la blusqueda a otros
sectores técnicos que no estan expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del

examinador, teniendo en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del
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inventor e intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invencion reivindicada. La regla
predominante para determinar la extension de la busqueda a campos analogos sera la
probabilidad de establecer una objecién razonable por falta de actividad inventiva utilizando los

documentos que se encuentren en dichos campos.

La ampliacién de la busqueda puede realizarse ampliando las palabras clave empleadas

inicialmente asi como las clasificaciones consideradas.

También se puede ampliar la blusqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet o

empleando los operadores de busqueda de forma menos restrictiva.

5.3.6 BUSQUEDAS EN INTERNET

En ciertas busquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo bases de
datos y otras péaginas web. En particular, en algunos campos técnicos sera necesario realizar
de forma regular busquedas en Internet. Por ejemplo, en invenciones relacionadas con
tecnologias de la informacion, a menudo las busquedas fuera de Internet no proporcionan el

estado de la técnica mas cercano.

En caso de realizar busquedas en Internet sobre solicitudes alin no publicadas, existe el riesgo
de que los términos de busqueda introducidos puedan ser vistos por terceros revelando detalles
de la solicitud antes de su publicacién lo que, evidentemente, no es aceptable. En efecto, en
las busquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o motores de bldsqueda que no
garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por lo que conviene tener la maxima
prudencia.

Se debe analizar previamente cualquier busqueda para comprobar que la propia formulacion
de la busqueda no constituye una divulgacion de la invencion. En este caso, una solucion puede
ser dividir la busqueda en busquedas parciales para que, si fueran monitorizadas por terceros,

no pudieran conducirles a deducir la invencion.

En Internet en ocasiones resulta dificil determinar con seguridad la fecha de publicacion del
documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web cuyas fechas de publicacion
tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de publicaciones de editores conocidos
(periddicos, revistas generalistas, etc.) o de documentos recuperados en el sitio web Internet
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Archive a través de su herramienta conocida como Wayback Machine, se podréan dar por validas

las fechas indicadas que se indicaran en consecuencia en el IET.

Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgacion en

Internet no ha sido modificado después de su publicacion.

En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de publicacion o

tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citard con categoria “L".

5.3.7 SELECCION DE DOCUMENTOS

Una vez finalizada la busqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos
encontrados aquellos que citara en el IET. Como se ha dicho anteriormente, la busqueda tiene
por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la

invencion reivindicada es nueva y si tiene actividad inventiva.

Como recomendacion general, y en la medida de lo posible, no deberan citarse en el IET mas
documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud,

evitando la multiplicidad superflua de documentos.

En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se deberan incluir
todos los documentos que vayan a servir de base para la redaccion de la Opinidn Escrita, es

decir, aquellos que se vayan a mencionar explicitamente en aquella.

A continuacién se citan algunos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la

selecciéon de documentos:

El IET incluird siempre los documentos méas relevantes (categoria “X” y categoria “Y”) para
valorar la patentabilidad de la invencion reivindicada. En este sentido se considerara un
documento (o una combinacién de documentos en su caso) mas relevante que otro (u otra
combinacion) si afecta a un mayor niumero de reivindicaciones, en particular a un mayor nimero
de reivindicaciones independientes. También se considerard mas relevante, en general, aquel
documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicacion en

comparacion con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva.
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El IET incluira también, especialmente cuando sean los documentos mas relevantes que se
hayan recuperado, documentos potencialmente conflictivos (categoria “E”) asi como
documentos intermedios (categoria “P”).

En cualquier caso, siempre se incluirdn en el IET los documentos con categoria “E” que
pertenezcan al mismo solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la

novedad.

Se podran incluir asimismo otros documentos considerados menos relevantes, cuando se
refieran a aspectos o detalles de la invencion reivindicada que el examinador no haya

encontrado en los documentos ya seleccionados como mas relevantes.

En los casos en los que haya varios documentos de la misma relevancia, normalmente sera

suficiente citar solo uno de ellos.

En el caso particular de documentos de una misma familia que tengan el mismo contenido
técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad/presentacion, es decir,
gue se consideren de la misma relevancia, el examinador a la hora de seleccionar uno de ellos

se podra guiar por los siguientes criterios:

a. Caracteristicas del documento: algunos aspectos, como la estructura del documento, la
claridad de la redaccion de la descripcién o de las figuras, pueden condicionar la

seleccién dentro de una misma familia de documentos.

b. Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citara preferentemente aquel que
esté en el idioma de la solicitud, es decir, en espafiol, o en aquellos idiomas de amplio

uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés).

c. No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere
importante citar mas de un documento de la misma familia, para lo que se utilizara la

categoria &.
Entre las motivaciones para ello pueden estar:

a. Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico relevante

diferente.

b. Un documento de la familia est4 publicado antes de la fecha de prioridad/presentacion

de la solicitud pero en un idioma que el examinador no domina mientras que otro

Octubre 2020 139



) CAPITULO 5
PARTE D: EL INFORME DE BUSQUEDA EN MODELOS DE UTILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

documento de la misma familia posterior a la fecha de prioridad/presentacion de la

solicitud esta publicado en un idioma mé&s conveniente.
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CAPITULO 6. PARTE E: PROTECCION

6.1 EXCEPCIONES A LA PROTECCION POR MODELO DE UTILIDAD APLICABLES
TAMBIEN A PATENTES

El primero de los requisitos basicos de proteccion es que debe haber una invencion. La LP no
define qué debe entenderse por invencién, no obstante se incluye una lista de objetos o
actividades que no se consideran invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de

la materia reivindicada, en particular:

a. Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b. Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras

cientificas.

c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos

o0 para actividades econémico-comerciales, asi como los programas de ordenadores.
d. Las formas de presentar informaciones.

Los elementos que integran esta relacion son de naturaleza abstracta como una teoria cientifica
0 un método matematico, o bien adolecen de falta de caracter técnico como una creacion
estética o las formas de presentar informaciones. La expresion “en particular” indica que esta
lista no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyen una invencién en el
sentido de la Ley de Patentes y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, aunque
un determinado elemento no esté expresamente referido en la relacion de materias excluidas
de los derechos conferidos por la LP, esto no significa que dicho elemento se considere
automaticamente una invencion en el sentido de la mencionada ley y, por tanto, susceptible de

proteccion.

No obstante lo anterior, los componentes de la lista no estdn excluidos de la proteccién que
otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusion
absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida
lista “solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda
una de ellas”. Se trata, pues, de una exclusién de la patentabilidad restringida al cumplimiento

de la condicién expresada en este mismo apartado.
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Una interpretacion literal o estricta de este apartado 4 del Articulo 4 implica expulsar del ambito
de las materias patentables a toda invencion de la que forme parte, en mayor o menor medida,
uno cualquiera de los elementos de dicha lista. Conforme a esto, siempre que uno cualquiera
de los componentes incluidos en la lista forme parte del objeto de la solicitud de modelo de

utilidad, la invencion se considera ajena al Derecho de Patentes.

La situacion opuesta, dentro de esta interpretacion, sélo se produce cuando el objeto de la
solicitud no contiene ninguno de los componentes de la antedicha lista de materias excluidas,
en cuyo caso la invencién correspondiente podria integrar el objeto de una solicitud de modelo
de utilidad o de un modelo de utilidad. Esta interpretacién restrictiva deja vacio de contenido al
antedicho apartado, puesto que en todo caso se concluye la imposibilidad de registrar una

solicitud cuyo objeto comprenda una de las materias de la lista.

Una interpretacion mas acorde con el presente desarrollo tecnolégico es admitir que cuando la
materia reivindicada, ya sea como aparato o en formulacion méas amplia como entidad fisica o
como actividad, presenta caracter técnico y, por tanto, es susceptible de constituir una invencion
patentable, dicha materia no pierde ese caracter técnico por el hecho de que se afiadan o
superpongan a ella elementos que, en si mismos o como tales, no se consideran invenciones.
Una combinacion de caracteristicas técnicas y no técnicas puede conformar la soluciéon a un
problema técnico y de esta manera integrar una invencion contenida en el ambito de las

materias patentables.

El criterio adoptado, para determinar si una invencién esta incluida o no en la lista de materias
gue no se consideran invenciones en el sentido de la Ley de Patentes, es atender a la
naturaleza intrinseca de la invencién con independencia de la forma de las reivindicaciones en
las que se concreta el objeto cuya proteccién se pretende, esto es, lo significativo para
determinar la verdadera indole de la invencién planteada es la naturaleza del concepto inventivo

de la solucidn propuesta al margen de la categoria especifica de las reivindicaciones.

Por tanto, para examinar si el caracter de la invencion reivindicada va mas alla de una categoria
excluida, la invencion reivindicada se debe interpretar en su conjunto sin prestar atencién a sus
caracteristicas integrantes individualmente consideradas. Una invencion no esté excluida de
la proteccidn simplemente porque alguno de sus elementos constituyentes corresponda

a una de las materias excluidas del ambito de proteccion.
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La mera utilizacion de medios técnicos para la puesta en practica de una invencién no le
confiere, necesariamente, el imprescindible carécter técnico que permita su proteccibn como

modelo de utilidad.

El enfoque de vincular el caracter técnico de la invencién a la categoria o forma de las
reivindicaciones es excesivamente formalista, es decir, considerar que cuando se reivindica un
aparato, dispositivo, herramienta u otra entidad tangible la invencién subyacente tiene caracter
técnico y, por consiguiente, es patentable, siempre que se cumplan el resto de los requisitos de

proteccion, supone pasar por alto la verdadera naturaleza de la invencion.

En otras palabras, la especificacion de medios técnicos no implica autométicamente, sin
atender a otras consideraciones, que el objeto de la solicitud de modelo de utilidad cumpla el
requisito basico de tener caracter técnico. La utilizacién de medios técnicos para una finalidad
desprovista de caracter técnico o para procesar informacion puramente no técnica no otorga
obligatoriamente caracter técnico a aquellas actividades o materias excluidas del &mbito de la

proteccion.

Efectivamente, en cualquier campo de la actividad humana es dificil encontrar ejemplos que no
exijan, en mayor o menor medida, la participacion de medios técnicos. Asi, la utilizacion de un
instrumento técnico para escribir una novela, obviamente no convierte la actividad literaria
creativa en un procedimiento técnico, el uso de un terminal telefonico movil para enviar
mensajes solicitando la prestacion de un determinado servicio no implica necesariamente que
la reivindicacion funcional de dicho terminal telefénico mdvil constituya una invencién de

caracter técnico.

Una reivindicacion delimitada en términos de caracteristicas técnicas que constituyen la

solucion a un problema técnico define una invencion en el sentido exigido por la LP.

A continuacion, se estudian los elementos incluidos en la lista del Articulo 4.4 y se dan algunos
ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias que estan fuera

del &mbito de proteccién establecido por la LP.
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6.1.1 DESCUBRIMIENTOS

La determinacion de una nueva propiedad en un producto conocido se considera un mero
descubrimiento y no es susceptible de proteccién dado que no tiene caracter técnico y, por

tanto, no constituye una invencién en el sentido del Articulo 4.1.

No obstante, si la aplicacion practica de dicha propiedad en un aparato tiene como resultado
un efecto técnico, la materia asi reivindicada constituye una invencién que puede ser
patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas
condiciones, una gran resistencia a la deformacion mecanica no es patentable, pero un

elemento de sustentacion en una construccion hecho de ese material podria ser patentable.

Igualmente, encontrar una sustancia anteriormente desconocida que tiene lugar libremente en
la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no patentable. Sin embargo, si
dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el objeto de una solicitud de modelo de
utilidad. Asi ocurre cuando se descubre que la sustancia en cuestion tiene propiedades

superconductoras.

6.1.2 TEORIAS CIENTIFICAS

Constituyen una categoria generalizada de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio
alli expuesto. Una teoria fisica, que explique en todo o en parte, el fenébmeno de la
superconductividad no es patentable, sin embargo, nuevos dispositivos superconductores
pueden ser patentables. La justificacion tedrica del efecto fotoeléctrico no es una invencion,

pero sus aplicaciones practicas, por ejemplo, células fotoeléctricas, son patentables.

6.1.3 METODOS MATEMATICOS

Constituyen un ejemplo particular del principio general que establece que los métodos
puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Por ejemplo, un método para
aumentar el numero de operaciones de punto flotante por segundo no seria patentable, pero

un dispositivo de calculo construido para funcionar conforme a dicho método puede constituir
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una invencion patentable. Un método matematico para disefiar filtros eléctricos no es
patentable, sin embargo filtros eléctricos disefiados de acuerdo con dicho método no estarian

excluidos de la patentabilidad por el Articulo 4 LP.

6.1.4 CREACIONES ESTETICAS

Una creacion estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de
caracter técnico cuya apreciacién o valoracion es esencialmente subjetiva. Un objeto definido
por sus caracteristicas estéticas no es patentable. No obstante, cuando un articulo, ademas de
los aspectos estéticos, también incluye caracteristicas técnicas, puede conformar unainvencion
patentable, por ejemplo un neumético cuyo dibujo favorece la evacuacion de agua. El efecto

estético en si no es patentable.

Un jarron de cristal tallado caracterizado por los motivos geométricos y vegetales que sirven de
decoracion no constituye una invencion patentable, pero las herramientas para tallar el cristal

pueden ser invenciones en el sentido de la LP.

Cuando un efecto artistico es consecuencia de una determinada estructura u otro medio
técnico, aunque el efecto estético en si no es susceptible de proteccién por el Derecho de
Patentes, los medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artistico pueden constituir
una invencién patentable, por ejemplo, una tela que presenta un aspecto atractivo derivado de
una particular estructura de capas anteriormente no utilizada con esa finalidad. El aspecto
atractivo en si no es patentable y, por tanto, otra estructura diferente de capas que ofrezca

como resultado la misma apariencia llamativa constituird una invencién diferente de la anterior.

De igual modo, un libro definido por caracteristicas técnicas de la unién entre el cuerpo de la
obra y el lomo de la cubierta que permiten afiadir y retirar facilmente paginas es patentable,
aunque dicha forma de union también implique un efecto estético. lgualmente, una nueva
técnica de impresion policroma utilizando tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos
de irisacién es patentable, junto con el libro como producto o resultado de la referida técnica de

impresion.

También, seria patentable una sustancia o composicién definida por caracteristicas técnicas

gue sirven para producir una nota singular con respecto a un determinado olor o sabor, por
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ejemplo, para mantener el sabor u olor de un producto alimenticio, aunque este haya sido

sometido a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.

6.1.5 FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIONES

Una forma de presentar informacion caracterizada por el significado de su contenido,
informacion cognoscitiva, no es patentable. Si la invencion reivindicada se dirige a sefales
acusticas, representaciones gréficas, texto escrito, sefiales de tréfico, etc., todas ellas definidas
por el contenido informativo que se desea transmitir al ser humano, entonces dicha invencién

no es protegible como modelo de utilidad.

Por otro lado, si la informacion incluye caracteristicas que se corresponden con o reflejan
caracteristicas técnicas de forma que se produce una interaccion funcional o estructural con un
sistema o aparato, en este caso se estaria ante una informacion funcional, puede existir materia

patentable en el soporte de dicha informacién o en el aparato destinado a su presentacion.

La distincién entre informacidn cognoscitiva e informacién funcional se puede ilustrar por el
hecho de que en un sistema de television cuando se pierde la informacién cognoscitiva, la
imagen que aparece en la pantalla del televisor carece de significado para el espectador (seria
"nieve" en un sistema analégico o "imagen pixelada" en un sistema digital), pero el

funcionamiento del sistema en si mismo no se ve afectado.

6.1.6 PLANES, REGLAS Y METODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONOMICO-
COMERCIALES

Estos son ejemplos adicionales de elementos de cardcter abstracto o intelectual. Asi, un
método para aprender un idioma, un método para resolver un crucigrama, un juego, Como
entidad abstracta definida por sus reglas, o un plan para organizar una operacién comercial no
serian patentables. Sin embargo, si la materia reivindicada especifica un aparato en términos

de sus caracteristicas estructurales para ejecutar, al menos, parte del método y dicho aparato,
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al margen de su finalidad ultima, constituyen la solucién de un problema técnico, se considera

gue la invencion estd incluida en el ambito de proteccion.

En el caso particular de que la reivindicacion incluya ordenadores, redes de ordenadores u otros
aparatos convencionales programables o un programa al efecto, la reivindicacion tiene que

examinarse como una invencion implementada en ordenador.

6.1.7 PROGRAMAS DE ORDENADOR

Un programa de ordenador puede ser en determinadas circunstancias una forma de invencion
implementada en ordenador. Se entiende por invencion implementada en ordenador: “aquella
invencién que para su puesta en practica requiere la utilizaciéon de un ordenador, una red
informatica u otro aparato programable en los que la ejecucién de, al menos, un programa
informatico produce un efecto técnico que forma parte de la solucién al problema técnico

planteado”.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual en su titulo sobre programas de ordenador establece que el
objeto de la proteccion prevista en dicha Ley se aplicara a cualquier forma de expresion de un
programa de ordenador y afiade que: “Cuando los programas de ordenador formen parte de
una patente o un modelo de utilidad gozaran, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley,
de la proteccion que pudiera corresponderles por aplicacion del régimen juridico de la propiedad

industrial”.

Asi pues, el ordenamiento juridico espafiol admite de manera expresa la incorporacion de
programas de ordenador en las patentes o modelos de utilidad y les atribuye, ademas de la
proteccion otorgada por el derecho de la propiedad intelectual, la proteccién conferida por el

régimen juridico de la propiedad industrial.

Los programas de ordenador estan recogidos en la lista de exclusiones de la proteccién (Art.
4.4 de la LP), pero, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la
exclusion esta limitado, es decir, solamente se aplicara la exclusion de la invencion en la medida
en que el objeto para el que se solicita la proteccidon comprenda exclusivamente una de dichas

actividades o materias (Art. 4.5 de la LP). Se establece por tanto una limitacion al alcance de
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esta exclusion en la medida en que aplica Unicamente a los programas de ordenador como
tales (“as such”), pero el legislador no ha querido excluir de la patentabilidad a la totalidad de

los programas de ordenador.

Las consideraciones basicas a tener en cuenta en el examen de las invenciones implementadas
en ordenador son, en principio, las mismas que para el resto de las materias relacionadas en
la lista de exclusiones de proteccion. De esta manera, las invenciones implementadas en
ordenador, cuya puesta en practica, por definicion, implica la ejecucion de uno o mas programas
de ordenador, no estan a priori excluidas de la proteccién por modelo de utilidad en virtud de
los Articulos 4.4y 4.5 LP si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene caracter
técnico. Esto debe deducirse del hecho de que el programa de ordenador, cuando se ejecuta o
se carga en un ordenador proporciona, o es capaz de proporcionar, un efecto técnico que va
mas alla de la interaccidn fisica normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware)
en el que se ejecuta (“further technical effect”). Las modificaciones fisicas en el ordenador
(como por ejemplo las corrientes eléctricas que recorren sus distintos componentes) que
deriven directamente de la ejecucion de instrucciones del programa no constituyen per se un

elemento de cardcter técnico del tipo que se requiere para evitar la exclusion del programa.

El caracter técnico de una invencidén constituye una caracteristica intrinseca de la misma y su
existencia debe establecerse sin comparar la referida invencién con el estado de la técnica. Si
una determinada materia es considerada técnica, conserva, en principio, este caracter técnico
con independencia de las materias que sucesivamente se incorporan al estado de la técnica
con el paso del tiempo. Esta situacién es contraria a la que concurre en la evaluacién de la
actividad inventiva, donde el contenido del estado de la técnica en el momento de la
comparacion determina si la invencion implica o no actividad inventiva. El caracter técnico es
un requisito esencial para la patentabilidad de los programas de ordenador y es pre-requisito al

examen de la novedad y la actividad inventiva.

Al igual que no existe una definicion de invencion, la LP tampoco incluye una definicion de lo
que debe entenderse por técnico. Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con
la palabra “técnica” esta en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la
técnica. Elementos o actividades que en un determinado momento no consideraban materias
técnicas, hoy dia si lo son, por ejemplo, la traduccién de idiomas era una actividad
exclusivamente realizada por seres humanos. Actualmente, esta tarea se puede llevar a cabo

por maquinas lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traduccion se
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convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automatico de
la voz o de la imagen de personas. Este traslado de elementos desde el terreno de las materias
desprovistas de caracter técnico al ambito de la técnica es consecuencia justamente de la
divulgacion de desarrollos tecnoldgicos que permiten arrancar una determinada actividad del

entorno de lo exclusivamente humano e incorporarla al campo de la tecnologia.

Una definicion particular del concepto “técnica” podria constituir una barrera infranqueable para
gue algunos avances en determinados campos de la tecnologia pudieran acceder a la
proteccion otorgada por las patentes y los modelos de utilidad o exigir una constante revision
de dicha definicién. Resulta mas practico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos
de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invencién exigido por la Ley

de Patentes.

Las siguientes indicaciones de caracter general se refieren a materias en las que puede
aparecer un efecto técnico adicional que justifique que el objeto cuya proteccion se pretende
constituye una invencién en el sentido de la ley, por ejemplo: el procesamiento de datos que
representan magnitudes fisicas, el control de un proceso industrial, el funcionamiento interno
de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable, la hecesidad ineludible

de realizar consideraciones técnicas para la puesta en practica de la invencion reivindicada.

La exclusién de los procedimientos de la proteccion como modelos de utilidad afecta
directamente a este tipo de materia, también en lo relacionado con los programas de ordenador
A continuacion se cita, a modo de ejemplo, algunas invenciones implementadas en ordenador

protegibles como modelo de utilidad y otras no protegibles.

Ejemplos de materias protegibles:

- Un dispositivo para la deteccion en tiempo real de objetos en movimiento basado en
vision artificial mediante la captura de imagenes en escala de grises y su procesamiento
en tiempo real para extraer caracteristicas que permiten identificar objetos en

movimiento.

- Una maquina para la fabricacion de tubos de conduccion de gas que comprende una
cdmara que genera una sefial de video indicativa de la imagen que incorpora un area
luminosa y un pre-arco producido en el campo visual. Un procesador de imagen

transforma la sefial de video en un modelo de distribucién de luminancia y mediante una
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unidad de inferencia es posible establecer una condicién de soldadura defectuosa

basada en dicho modelo de distribucién.

Ejemplos de materias no protegibles:

- Un método de realizacion de subastas ejecutado en un ordenador, del que se puede
encontrar un ejemplo concreto en la decision de la EPO en el Case Law T 0258/03
(Hitachi).

- Un método de realizacion de un plan de negocio implementado en un ordenador no
seria protegible mediante modelo de utilidad, si bien en el caso de incluir aspectos
técnicos podria protegerse mediante patente (ver Case Law T 172/03 Ricoh), si ademas

se cumplen el resto de requisitos.

En resumen, se considera protegible mediante modelo de utilidad el software aplicando el
siguiente criterio: que el programa, al ser ejecutado, sea capaz de producir un efecto técnico

adicional (por ejemplo, que sea un programa de control de maquinaria).

De entre los distintos tipos de reivindicaciones relacionadas con las invenciones implementadas
por ordenador, no se podrian proteger los métodos directamente implementados por ordenador
o los programas directamente adaptados para ejecutar métodos. Sin embargo, si se podrian
proteger los aparatos o sistemas que permitan ejecutar o almacenar determinados métodos o
procedimientos, mediante el uso de programa(s) de ordenador, asi como el propio programa

en caso de cumplir con los requisitos de patentabilidad anteriormente citados.

En la practica, se aplicara el “método de las dos vallas” que tienen que ser “superadas” para
gue un programa de ordenador cumpla con los requisitos parta su proteccion y para el que la

materia del mismo:
a. Debe tener caracter técnico.

b. Debe ser nueva e inventiva, es decir, que dicho caracter técnico sea suficiente para
dotar a la materia de actividad inventiva. En este punto, se sugiere acudir al punto de
estas directrices relativo a la apreciacion de la actividad inventiva y la aplicacion del
“método problema-solucion” (MPS), pero el criterio a aplicar serd, al comparar con el
estado de la técnica considerado, preguntarse si hay caracteristicas diferentes respecto
al estado de la técnica. Al respecto de las caracteristicas diferentes pueden darse estas

alternativas, con sus respectivas consecuencias:
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- sino las hay, no es nuevo
- silas hay, pero sin efecto técnico, no es inventivo.

- si las hay y las diferencias suponen efecto técnico, habra que continuar con los
siguientes aspectos del MPS, es decir, formular cual es el problema técnico objetivo
a resolver, y valorar si la invencién resuelve este problema de una manera no

evidente.

Cuando haya que examinar la novedad y actividad inventiva de un modelo de utilidad
basado en un software, habra que aplicar este método.

6.2 EL ESTADO DE LA TECNICA

El Articulo 139 de la LP establece que: “el estado de la técnica con referencia al cual debe
juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de
utilidad, seré el mismo que el establecido en el articulo 6.2 para las patentes de invencion”, esto
es, esta constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
proteccion como modelo de utilidad se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el

extranjero, por una descripcién escrita u oral, por una utilizaciéon o por cualquier otro medio.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes
anteriores a que se refiere el Articulo 6.3, esto es, solicitudes de patentes europeas que
designen a Espana y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase
nacional en Espafia, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de
presentacion sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido

publicadas en espaiiol.

Del mismo modo, en el caso de publicaciones periddicas, generalmente diarios y revistas, libros
y folletos, para que puedan ser considerados a efectos de constituir anterioridades validas

deben cumplir una serie de condiciones:

a. Que lafecha de puesta a disposicion del publico sea una fecha fehaciente. Se considera
fehaciente, por ejemplo, la fecha de Depdésito Legal o el ISBN. La fecha asociada se
considera como fecha de puesta a disposicion del publico. Las publicaciones periddicas

(diarios, revistas) y los folletos que no tengan fecha de depdsito legal, no podran ser
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consideradas anterioridades a los efectos correspondientes. Una certificacion
acreditativa de fecha disposicion del publico, emitida por una persona fisica, un
representante de una persona juridica y aun por un notario o fedatario publico por medio
de acta de manifestaciones de un tercero, no se considerara aceptable. Ello no obstante,
si se trata de un acta, levantada por un notario o fedatario publico "in situ", en la que se
declara por parte del notario o fedatario publico, que en determinada fecha y lugar
publico se encuentra un objeto concreto, que se adjunta al acta, materialmente o por

medio de fotografias, si se considera documento aceptable.

b. Que el objeto técnico en cuestidn esté convenientemente descrito desde el punto de
vista técnico, a efectos de permitir la oportuna comparacion con el objeto incluido en la

solicitud objeto de examen.

c. Que los documentos en cuestion sean originales o copias autenticadas. La autenticacion
se considerara valida si esta efectuada por funcionario publico en el ejercicio propio de
su cometido o por notario o fedatario publico, en el ejercicio de las funciones que le son

propias.

6.3 DIVULGACIONES INOCUAS

Segun el Articulo 7 LP, no se tomara en consideracién para determinar el estado de la técnica
una divulgacién de la invencion que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha

de presentacion de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:
a. De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b. Del hecho de que el solicitante 0 su causante hubieren exhibido la invencion 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.

En este caso serd preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invencion
ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaracion, aporte el correspondiente

certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
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6.4 NOVEDAD

6.4.1 DEFINICION DE NOVEDAD

La Ley de Patentes define la novedad de la siguiente manera (Art. 6 LP): “Se considera que
unainvencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado de latécnica.” En este
sentido, una invencioén, tal como se define por una reivindicacion, carece de novedad si cada
elemento incluyendo cualquier caracteristica implicita para el experto en la materia, esta
explicita o implicitamente divulgado en el estado de la técnica. Para que haya divulgacion
implicita, las pruebas explicitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer
claramente que los elementos descriptivos que faltan estdn forzosamente presentes en el
documento de referencia, y que serian reconocidos como tales por el experto en la materia. No
obstante, no se puede establecer que hay divulgacion implicita sobre la base de probabilidades
o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de
un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan
en un documento del estado de la técnica no se toman en consideracion para la apreciacion de

la novedad, pues corresponden a la cuestién de obviedad o actividad inventiva.

La divulgacién del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia
reproducir la invencion reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite llevar
a cabo la invencion y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a

conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

6.4.2 INTERPRETACION DEL ESTADO DE LA TECNICA POR UN EXPERTO EN LA
MATERIA

Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una
solicitud de modelo de utilidad, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta

en la materia en la fecha de divulgacion de dicho documento.
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Ejemplo: Supongamos un documento divulgado en Espafia en 1935 que describe un dispositivo
para enviar una sefial eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por ejemplo, uno
simple con una serie de cajas etiquetadas: detector, amplificador, etc.) y la instruccion “se
puede emplear cualquier modo para amplificar la sefial...”. Sin embargo, los transistores no se
inventaron hasta el final de la década de 1940, por lo tanto, aunque hoy en dia puede ser obvio
emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo al leer el documento
cuando fue publicado en 1935 no podia entenderlo asi. O dicho de otra manera, ese documento

no contenia .

6.4.3 CONSIDERACIONES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACION DE LA
NOVEDAD

6.4.3.1 Metodologia

El examen de novedad es una comparacion hecha elemento a elemento, puesto que se trata

de determinar si existe o no anterioridad en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, el objeto definido en una reivindicaciéon de la solicitud
examinada, sucesivamente, con cada publicacién u otra divulgacion, tomada aisladamente.
Solo se podré llegar a la conclusién de que no existe novedad, si alguno de los elementos del
estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por si solo contiene el conjunto de
las caracteristicas de esa reivindicacién. Hay que sefalar, no obstante, que no basta con que
la supuesta anterioridad contenga todas las caracteristicas técnicas, sino que éstas deben estar
contenidas, ademas, en una Unica forma de realizacién, de las que aparezcan en la
anterioridad. Es un error, por tanto, considerar que un documento objeta la novedad de una
reivindicacion porque contiene todas las caracteristicas técnicas de la reivindicacion, si dichas
caracteristicas correspondieran a diferentes formas de realizacion, de manera que no hubiera
una sola forma de realizacién que en si misma contuviera todas las caracteristicas técnicas

reivindicadas.

Esta regla sélo tiene dos excepciones:
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- Cuando en una reivindicacion se enumeran alternativamente dos posibilidades de
ejecutar la invencion (por ejemplo "...fijando las piezas de...por soldadura o remache"),
basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusién de

gue falta novedad en esa reivindicacion.
- Cuando en una publicacion se hace referencia explicita y precisa a otra publicacion.

En definitiva, a efectos de la determinacion de la novedad, el examinador debera seguir los

pasos siguientes:
1. Evaluar los elementos de la invencion reivindicada;
2. Determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica”,

3. Decidir si el documento, en la fecha de su divulgacion, divulgaba explicita o
implicitamente para el experto en la materia, en una misma forma de realizacion, todos

los elementos de la invencién reivindicada.

6.4.3.2 Divulgacion intrinseca o implicita

La falta de novedad puede ser aparente de lo que se enuncia explicitamente en un documento
publicado o de un conocimiento intrinseco o implicito de ese documento. Por ejemplo, si se
recurre a las propiedades elésticas del caucho en un documento en el que no se enuncia
explicitamente que el caucho es un “material elastico”, esto constituiria una anterioridad
respecto de una reivindicacién relativa a un “material eldstico”, ya que el caucho mencionado
en el estado de la técnica es implicitamente un “material elastico”. Pero también es posible que
la falta de novedad se desprenda implicitamente del documento, en el sentido de que al aplicar
las pautas dadas en el documento anterior, un experto en la materia llegaria obligatoriamente
a un resultado igual al de la reivindicacién. El examinador sélo deberd llegar a la conclusion de
falta de novedad de ese tipo si ho puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto
practico del contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrd en cuenta ese

documento para determinar si hay o no actividad inventiva.
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6.4.3.3 Interpretacion de las reivindicaciones en valoracién de novedad

Conviene consultar el apartado 7.4 de la Parte B de "Interpretacion de las reivindicaciones ante
una oposicion" en el que se trata mas en detalle toda otra serie de aspectos relativos a la
interpretacion de reivindicaciones (i.e. interpretacion de la expresion "para", interpretacion de

“comprende” y “consiste”, etc).

Al valorar la novedad de determinadas reivindicaciones, deben estudiarse las limitaciones
contenidas en la reivindicacion que enuncien el objetivo particular (frase precedida por el
término “para”) para establecer si el objeto conduce a una diferencia estructural entre la

invencion reivindicada y el estado de la técnica.

Ejemplo 1: una reivindicacion relativa a una sustancia X destinada a ser utilizada como
catalizador no sera considerada una novedad en relacién con la misma sustancia conocida
como colorante, salvo que la utilizacion prevista implique una forma particular de esa sustancia
(por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida. Es
decir, deben tomarse en consideracion las caracteristicas que sin indicarse explicitamente,

estén implicadas implicitamente en el uso particular.

Ejemplo 2: Una composicién para la piel puede ser perfectamente adecuada para el pelo, en

cuyo caso afectaria a la novedad siempre que la composicion fuese la misma.

Ejemplo 3: si una reivindicacién hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica
ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaria cubierta por la reivindicacion una bandeja
de plastico para cubitos de hielo con un punto de fusibn muy inferior al del acero, y la

reivindicacion responderia al criterio de novedad.

Ejemplo 4: “Una rueda para una bicicleta,” es muy distinta de una rueda para un vagén de

ferrocarril, y por tanto, existiria novedad.

Ejemplo 5: “Un motor eléctrico para impulsar un submarino”, seria muy distinto de un motor

eléctrico para un reloj de pulsera, y por tanto, existiria novedad.

Ejemplo 6: Una reivindicacion que trata de “una manta” no podria ser considerada nueva sobre
otra que trata de “unatoalla” a no ser que fuera definida de forma que no pudiera utilizarse para

ese fin, ya que una toalla “se podria” utilizar como una manta en el caso de un bebé. El hecho
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de que el nombre con que se designe al elemento sea distinto no es significativo si la

caracteristica técnica es la misma.

En el caso de un aparato que ya es conocido “para cierta funcion”, una nueva solicitud en la
gue se reivindicara el mismo aparato “para otra funcidon” no se consideraria nueva, aunque

ambos documentos resuelvan problemas distintos.

Si el solicitante reivindicara “el uso” del aparato para llevar a cabo otra funcion, el examinador
tendria que considerar si esta funcién o actividad es nueva, y en el caso que lo sea, si el uso

del aparato para ella seria obvio para una persona experta en la materia.

6.4.3.4 Combinacién de documentos

Conviene sefalar que, al examinar la novedad (por oposicion a la actividad inventiva), no se
permite combinar entre si elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un
documento (el documento “inicial”) hace referencia explicita a otro documento (por ejemplo,
como documento que proporciona informacion mas detallada sobre ciertas caracteristicas), el
contenido de este Ultimo puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida

indicada en dicho documento inicial.

De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia
para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su

publicacion.

Cuando dicha informacion esta contenida en distintas partes de un mismo documento se podra
combinar informacion, siempre que dicha informacion esté relacionada de alguna manera

dentro del documento.

No esta permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general comudn en la técnica
que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse

documentalmente.

6.4.3.5 Variantes

Octubre 2020 157



CAPITULO 6

PARTE E:

PROTECCION

Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

En el caso de una reivindicacion que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones
establecidas segun la “Practica Markush” (P1, P2, P3 ... Pn), cualquier variante divulgada en el

estado de la técnica determina que una reivindicacion no sea considerada nueva.

6.4.3.6 Divulgaciones genéricas v divulgaciones particulares

Cuando una reivindicacion define una invencioén segun términos genéricos, la divulgacion de un
ejemplo particular que se inscriba en los parametros de la reivindicacion genérica, a efectos de
la apreciacion de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicacion. Es

decir, lo particular anticipa lo general.

Ejemplo 1: Una divulgacion de cobre en un documento del estado de la técnica destruiria la
novedad de metal, como concepto genérico, pero no la de cualquier metal distinto del cobre.
Una divulgaciéon de remaches destruiria la novedad de los medios de fijacién, como concepto
genérico, pero no destruiria la novedad de un medio de fijacion particular distinto de los

remaches.

Ejemplo 2: La novedad de un compuesto orgéanico que tenga dos sustituyentes R y R’, donde
R fuese alquilo y R” fuese aromético seria anticipada por un documento que describiese el
mismo compuesto organico que tuviese dos sustituyentes R y R donde R fuese una cadena
carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos y R” fuese fenilo o fenilo sustituido.
Igualmente el mismo compuesto donde los sustituyentes R = C2H5 y R™ fuese aromatico

anticiparia la novedad del compuesto en cuestion.

Sin embargo, en principio, lo general no anticipa lo particular. Asi, un elemento del estado de
la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicacion
gue trate de un elemento especifico de esa categoria genérica. En otras palabras, si una
reivindicacion bajo estudio trata de un ejemplo particular que no se menciona explicitamente,
pero que figura en una divulgacion genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no
constituye una anterioridad para la reivindicacion, salvo que ese ejemplo particular esté
identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en

cuyo caso, si careceria de novedad.

Ejemplo 3: Una invencion basada en metal no anticipa la novedad de una misma invencion

donde se menciona aluminio.
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Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre
(halégenos, tierras raras), por una férmula (F(x) donde x es un nimero entero mayor que 1y
menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la
componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase

genérica o simplemente una lista de ejemplos especificos que no representan una clase.

Ejemplo 4: Una expresion tal como “CxH2x+2 donde x = 1 a 4" refiriéndose a una familia de
compuestos, anticiparia la novedad de los miembros de la familia explicitos, es decir, donde x
=1y4, osea CH4y C4-H10, pero no la de los miembros intermedios x = 2 y 3, a no ser que
dichos compuestos estén especificados en otra parte del documento en consideracion.
En el caso especial de una expresion general como “medios para detectar...” no quitara la

novedad a un “detector” concreto.

Otro caso seria aquel en el que se describe en el estado de la técnica una caracteristica, pero
se hace de tal forma que no llevaria a la persona experta en la materia a considerarla como
materia implicita. Por ejemplo, cuando una caracteristica técnica esté mencionada de una

manera especulativa entre varias alternativas:

Podria aislarse un compuesto por destilacion, por cromatografia en columna o por absorcion
sobre un soporte de carbono; pero en el documento del estado de la técnica so6lo se describe
este Ultimo caso. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilacion en detalle

podria considerarse nuevo.

Una situacion en la que tampoco se podria considerar falta de novedad es el caso en que el
estado de la técnica excluye una posibilidad de forma explicita:

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el mismo documento del estado de la técnica figura una
explicacién que hace desistir del intento de llevar la invencion por ese camino, por ejemplo, con
una afirmacion de este tipo: “utilizaremos la separacion del compuesto por absorcién sobre
soporte de carbono debido a que permite obtener el compuesto con una mayor pureza.” Como

la solicitud en estudio sigue otro camino podria considerarse nueva.

6.4.3.7 Ranqos de valores
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La divulgacion de un rango continuo se interpreta de manera analoga a como se han
interpretado las divulgaciones genéricas, es decir se establece una distincion entre la
divulgacion de un rango de temperaturas y la divulgacion de una temperatura concreta dentro

de un rango.

Asi, al igual que la divulgacion de un ejemplo especifico le quita la novedad a la clase a la que
pertenece ese ejemplo, la novedad de un rango queda destruida si la descripcién previa del

estado de la técnica contiene ejemplos que caen dentro de él.

Y de la misma manera que la divulgacion de una “clase” no divulga especificamente los
miembros de la misma, la divulgacién de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga

necesariamente de manera especifica todos los puntos intermedios de ese rango.

Estas premisas serviran para interpretar adecuadamente el caso de las invenciones de

seleccion que se explica a continuacion.

6.4.3.8 Invenciones de seleccidn

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una seleccidon sobre algo ya

conocido en el estado de la técnica.

Ahora bien, si no existe diferencia técnica alguna entre el “subrango” seleccionado de un rango
mas amplio ya conocido y dicho rango, entonces una reivindicacion de dicho subrango no se

considerara nueva.
Para que un subrango se considere nuevo se deben cumplir las tres condiciones siguientes:
- El subrango seleccionado es més estrecho que el rango conocido;

- El subrango seleccionado esta suficientemente alejado del rango divulgado, definido por

los ejemplos y por los extremos;

- El rango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una

nueva invencion, con un efecto técnico diferente.
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En cuanto al tercer criterio, no es necesario que el efecto técnico producido sea sorprendente;
este aspecto seria relevante exclusivamente para la evaluacion de la actividad inventiva. En
cuanto al término “mas estrecho” mencionado en la primera condicién es algo que debe

interpretarse en cada caso.

6.4.3.9 Solapamiento de rangos

En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, la
pregunta que el examinador se debe hacer es si en el intervalo de solapamiento la invencién

recogida en la solicitud contiene alguna ensefianza técnica nueva.

Si la respuesta es afirmativa, se considera que el rango es nuevo, siempre y cuando no haya
un ejemplo especifico dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido

esté excluido mediante un “disclaimer”.

Si la respuesta es negativa, el examinador debera considerar si el experto en la materia
consideraria la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento. En tal caso, la novedad

se negaria.

6.4.3.10 Seleccion a partir de dos o mas listas

Si un documento divulga dos listas de elementos, una invencién que consista en la seleccion

de elementos de ambas listas no se considerara divulgada.

6.4.3.11 Intervalos

Cuando un documento del estado de la técnica proponga un ejemplo particular que se sitle en
un intervalo reivindicado, ese documento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo.
Asi, cuando una reivindicacion abarca varios compuestos, mediante una enumeracion de
intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicacién si uno de esos

compuestos se describe en el elemento del estado de la técnica.
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Por ejemplo, un elemento del estado de la técnica que describe una aleacion de titanio (Ti)
que contiene el 0,65% de niquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiria una anterioridad
respecto de una reivindicacion relativa a una aleacion de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni
y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de la técnica divulga un
intervalo que se acerca a, excede 0 se sitla en el intervalo reivindicado, pero no da un ejemplo
particular cubierto por ese intervalo, debera establecerse la hovedad de la reivindicacion caso
por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicacion, el elemento del estado de
la técnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la
reivindicacion trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la técnica
trata de un intervalo mas amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente
una manera de poner en practica lo divulgado por ese elemento del estado de la técnica (por
ejemplo, aparece que el efecto de la seleccion — como resultados inesperados — sélo se
produce, con toda probabilidad, dentro del intervalo reducido reivindicado), se podria concluir
razonablemente, que ese intervalo reducido no esta divulgado de forma suficientemente precisa
en el estado de la técnica para constituir una anterioridad respecto de las reivindicaciones (una
invencion basada en una seleccién). Esos resultados inesperados también podrian tener el
efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes que tendria su aplicacién en la valoracion

de la actividad inventiva.

6.4.3.12 Reivindicaciones dependientes

Las reivindicaciones dependientes se analizardn teniendo en cuenta que su contenido incluye

siempre el contenido de la reivindicacion o reivindicaciones de las que dependan.

Por ello, si la declaracién en cuanto a la novedad de una determinada reivindicacion es positiva,

también serd positiva la declaracion sobre la novedad de las reivindicaciones dependientes.

Cuando se haya encontrado una publicacién que cuestione la hovedad de una reivindicacion,
y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas (reivindicaciones dependientes), no
basta demostrar que las caracteristicas propias de cada una de éstas son también conocidas.
Solo existe anterioridad a tal reivindicacion dependiente si se encuentra en una misma
publicacion el conjunto de todas sus caracteristicas, es decir, las que se declaran dicha

reivindicacion dependiente y las de la reivindicacion de la cual depende.
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En ocasiones una determinada reivindicacion no tiene novedad pero el estado de la técnica
pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes incluye caracteristicas
técnicas que pudieran dotarla de novedad. Para subsanar la objecion de novedad en este caso,
el solicitante podrd modificar reivindicaciones y asi limitar el alcance de la proteccion,
incorporando las caracteristicas técnicas de la reivindicacién dependiente en la reivindicacién
de la cual depende. La modificacion de reivindicaciones estd contemplada dentro del
procedimiento de oposicion. Puede verse esto en mas detalle en el apartado 5.3.8

Reivindicaciones dependientes.

6.4.3.13 Ejemplos de objecion por falta de Novedad o de apreciacion de la misma

Ejemplo 1: falta de novedad con clausula tipo

La metodologia propuesta para la redaccion de la objecion por falta de novedad consiste en
reproducir integramente el texto de la reivindicacion independiente, tal y como aparece en la
solicitud, e insertar entre paréntesis los elementos descritos en D01, conservando en la medida
de lo posible la terminologia de D01, e indicando las partes correspondientes del documento o

los signos de referencia de los dibujos, como se puede ver en el ejemplo siguiente:

En relacién con la reivindicacion 1, el documento DO1 describe el siguiente dispositivo (entre

paréntesis se incluyen referencias a DO1):

Dispositivo portétil para la medicion de ruedas de ferrocarril que comprende los siguientes
elementos (D01, parr. 10-15, fig. 1-5):

- cabezal de medicion por ultrasonidos (3)

- soporte adaptador para pestafia de rueda y banda de rodadura (6)
- un elemento de apoyo elastico (7)

- unidad de procesamiento de datos (8)

- maleta de transporte con cableados (12)

En vista de lo anterior, se pone de manifiesto que todas las caracteristicas técnicas que definen
el objeto de la reivindicacion 1 estan idénticamente descritas en el documento D01 y, por tanto,
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dicha reivindicacion no satisface el requisito de novedad segun se establece en el Art. 6.1 de
la Ley de Patentes 24/2015.

Ejemplo 2: falta de novedad con declaracién de una caracteristica implicitay conclusién

final con clausulatipo

En este ejemplo, en la reivindicacién se habla de un elemento de apoyo elastico y en D01 de
un elemento de apoyo de caucho. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las

caracteristicas técnicas correspondientes, como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

Dado que el caucho es un material de propiedades elasticas bien conocidas, se considera que
D01 implicitamente describe esta caracteristica y que por tanto DO1 divulga idénticamente el
contenido de la reivindicacién 1, afectando en consecuencia al requisito de novedad establecido
en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 24/2015.

Ejemplo 3: falta novedad con pronunciamiento sobre un "adecuado para" y conclusién

final con clausula tipo

En este ejemplo, el dispositivo reivindicado y el descrito en D01 comparten todas las
caracteristicas técnicas pero tienen finalidades diferentes, lo que se indica en los "para"
correspondientes. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las caracteristicas técnicas,

como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

Dado que el dispositivo descrito en D01 incluye todas las caracteristicas técnicas del dispositivo
reivindicado, y que seria adecuado para su uso como dispositivo portatil para la medicion de
ruedas de ferrocarril, sin necesidad de ninguna modificacion, se considera que el documento

D01 afecta al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley 24/2015.
Ejemplo 4: se aprecia novedad

Cuando se aprecia que una reivindicacion tiene novedad, eso significa que hay una o0 mas
diferencias por lo que habria que indicar dichas diferencias y proceder a valorar si hay o no
actividad inventiva (ver los ejemplo propuestos en el apartado 5 de la parte E, Actividad

Inventiva.

Ejemplo 5: para reivindicaciones dependientes de una reivindicacion nueva e inventiva

con cladusula de conclusién global
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Las reivindicaciones 2-5 dependen de forma directa o indirecta de la reivindicacion 1, que
cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones 2-5

cumplen a su vez dichos requisitos (Art. 6.1 y 8.1 de la Ley 24/2015).

En los casos en los que una reivindicacion independiente no satisfaga los requisitos de novedad
y/o actividad inventiva habrd que analizar individualmente las reivindicaciones dependientes,

agrupandolas si es conveniente por grupos de dependencia.

6.5 ACTIVIDAD INVENTIVA

6.5.1 DEFINICION DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Se considerard que una invencion reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del
estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia. Esta definicién

viene recogida en el Articulo 140 L.P.

Esta definicion significa que la Ley de Patentes de forma explicita establece dos niveles de
actividad inventiva, uno para patentes y otro menor para modelos de utilidad. Un modelo de
utilidad cumpliria con el requisito de actividad inventiva aunque fuese "algo evidente" o "un poco
evidente" para el experto en la materia. La sustitucion del concepto "evidente" que rige en
patentes por el de "muy evidente" conlleva importantes implicaciones y una dificultad adicional
a la doctrina habitual en la valoracién de actividad inventiva en patentes, donde no se
contemplan niveles diferentes de este criterio para poder realizar una valoracion objetiva. En
patentes simplemente debe reconocerse si la pretendida invencién cumple o no cumple este
requisito y no se consideran graduaciones o niveles. Se hace por tanto necesario la utilizacion

de criterios distintos que permitan discernir un nivel del otro.

Novedad y actividad inventiva son conceptos diferentes. Mientras que una reivindicacion carece
de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas esta divulgado explicita o
implicitamente en un Unico elemento del estado de la técnica, sin embargo, una invencién
carece de actividad inventiva si, en relacion con el estado de la técnica en su conjunto, la
invencidn, considerada como un todo, es muy evidente para un experto en la materia. Por tanto,

para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un Unico elemento del estado de la técnica
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0 bien, una combinacion de varios elementos del estado de la técnica, lo que no seria posible
al evaluar la novedad. Conviene recalcar que la figura del experto en la materia es
imprescindible para la actividad inventiva y sin embargo no debe tenerse en cuenta para la

novedad.

La valoracion de actividad inventiva es un requisito adicional y posterior al de novedad. En caso
de falta de novedad no debe analizarse la actividad inventiva. Ahora bien, si un modelo de
utilidad cumple el requisito de novedad significa que en el estado de la técnica no hay nada
idéntico. Por lo tanto si hay novedad hay diferencia. En definitiva cualquier examen de actividad
inventiva implica en primer lugar identificar la diferencia como una enumeracion detallada de
caracteristicas técnicas. En segundo lugar habra que valorar y justificar si esa diferencia es muy
evidente o no. La justificacion y motivacion debera sustentarse en el estado de la técnica que
es la unica prueba fehaciente y documental de lo que un experto en la materia puede conocer

0 esta a su alcance en una fecha determinada.

Resulta muy practico y no sélo a efectos de novedad sino también para el posterior andlisis de
actividad inventiva, construir una tabla o matriz comparativa de caracteristicas entre cada una
de las reivindicaciones y los diferentes documentos del estado de la técnica. Cada
reivindicacion se fraccionara individualmente en sus distintas caracteristicas técnicas. En el
caso de las reivindicaciones dependientes se tendra en cuenta que, ademas de sus propias
caracteristicas, también deben incluirse las caracteristicas técnicas de las reivindicaciones de

las que dependen.

A continuacion, se muestra un ejemplo de matriz comparativa de caracteristicas:

Estado de la | Estado de la | Estado de la
Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3
Caracteristica
o X X
Técnica A
REIVINDICACION | Caracteristica X X
1 Técnica B
Caracteristica
7 - X X
Técnica C
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Caracteristica
- X X
Técnica D

En este ejemplo, la Reivindicacion 1 tiene novedad ya que no hay ningun documento del estado
de la técnica que tenga todas sus caracteristicas técnicas. En segundo lugar hay que identificar
la diferencia. Por ejemplo, si se compara con el "Estado de la Técnica 3" la diferencia queda
identificada como la "Caracteristica Técnica B". Una vez identificada la diferencia habra que
motivar y justificar por qué esa diferencia se considera que resulta (0 no) muy evidente para el
experto en la materia. Mas adelante se dan indicaciones para la mejor utilizacién y eleccion
entre los distintos documentos del estado de la técnica y asi obtener la apreciacibn mas

acertada de la actividad inventiva.

6.5.2 CONCEPTO DE “MUY EVIDENTE”

La cuestion que hay que considerar para los modelos de utilidad, es la de si, en la fecha de
presentacion, o de prioridad en su caso, de la reivindicacion en estudio, hubiera sido muy
evidente para un experto en la materia llegar a las caracteristicas técnicas contenidas en dicha
reivindicacion, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se

considera que la reivindicacion carece de actividad inventiva.

El término “muy evidente” significa que algo no va mas alla del progreso normal de la tecnologia
sino que se deduce muy simple o I6gicamente del estado de la técnica, es decir, que esta dentro
de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi

inmediata.

La invencion en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentacion, o de prioridad en
su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran
incitado o impulsado al experto en la materia rapidamente a reemplazar, combinar o modificar
los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito

bastante clara en el objetivo de llegar a la invencion reivindicada.

6.5.3 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA
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A la vista del apartado anterior las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar

la actividad inventiva son las siguientes:

a. El experto en la materia

b. Lainvencién en estudio y el estado de la técnica pertinente, esto es, la documentacion

aportada en la fase de oposicion
c. Combinacién de documentos
d. Un solo documento afecta a la actividad inventiva
e. Doctrina de los equivalentes
f. Andlisis ex - post facto
g. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud
h. Reivindicaciones dependientes

i. Criterios para establecer lo que resultaria muy evidente para el experto en la materia a

partir de dicho estado de la técnica
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6.5.3.1 El experto en la materia.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se
permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha
publicacion de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha
pertinente (fecha de presentacion o fecha de prioridad). Esto es, el documento recuperado del
estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha
pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalla. Se trata de considerar todos los
documentos pertinentes recuperados en la busqueda asi como todos los conocimientos
generalmente a disposicion del experto en la materia en la fecha de presentacién, o de prioridad
en su caso, de la reivindicacion. En efecto, esa es la informacion de que hubiera dispuesto el
experto en la materia para tratar de obtener la invencién y lo que se trata de evaluar es si, con

esa informacion, le hubiera resultado evidente o no.

Cuando se identifica la contribucién técnica que una determinada invencién realiza al estado
de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en
primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripcién como
en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional contenido en los
documentos aportados en fase de oposiciébn o como resultado de una busqueda sobre el estado
de la técnica podria situar la invencién reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de
la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica podria hacer que el

solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invencion.

Ademas de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede
formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general comun. Se considera
conocimiento general comldn el que se encuentra accesible de forma inmediata por un
conocimiento previo generalizado y extendido. No es necesario por lo tanto demostrarlo y sélo
se justificara cuando se solicite 0 ponga en duda y sélo entonces podra citarse, por ejemplo, un
libro de texto. Una de las caracteristicas del conocimiento general comun es que no depende
de un documento publicado en una fecha determinada, cosa tipica de los dltimos avances
tecnolégicos, por ejemplo, documentos de patentes o revistas cientificas. Al contrario, las
referencias en que aparezca, suelen ser libros de texto, articulos de divulgacion, etc. en cuya
fecha de publicacion ese conocimiento ya era conocido y estaba extendido. Ejemplos de

conocimiento general comun en varios campos de la tecnologia, pueden ser:
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- medios de union: atornillado, pegado, soldadura;

- medios de acabado: pinturas, recubrimientos, lacas;

- medios mecéanicos: rodamientos, mecanismos simples, lubricacion;

- medios eléctricos: motores, sensores, iluminacion;

- productos y compuestos quimicos: todos aquellos basicos y tipicos de laboratorio

Por otra parte, el estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe. Por tanto, sea
cual sea la combinacién utilizada — elementos del estado de la técnica y constataciéon de
elementos conocidos o conocimientos generales—, esa combinacion debe ofrecer la posibilidad
de realizacion de la invencion reivindicada. Con el fin de llegar a una conclusion final sobre si
una determinada reivindicacion implica o no actividad inventiva, es necesario establecer la
diferencia entre el objeto de dicha reivindicacion en su conjunto y el conjunto del estado de la
técnica conocido. La apreciacion de la actividad inventiva se basara en el estado de la técnica
identificado como mas cercano. Se tendran también en cuenta los contenidos que un experto
en la materia podria deducir razonablemente de la divulgacién explicita al igual que los
conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentacion, o de prioridad

€n su caso, de esas reivindicaciones.

A la hora de determinar el limite entre lo que es "evidente" o "muy evidente" debemos trazar
una linea divisoria en la consideracion de "experto en la materia" relativo a patentes y a modelos
de utilidad. En general, se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona
hipotética y andnima creada artificialmente. Sus competencias respecto del objeto inventivo en
estudio deberan ser determinadas de forma individualizada en cada caso. Es tarea del
examinador perfilar el conocimiento hipotético de esta figura juridica en base a la
documentacion disponible del estado de la técnica, que ofrece un marco fidedigno para poder
fundar cualquier argumentacion al definir con exactitud las habilidades concretas que para cada

caso alcanzaria el experto en la materia.

En este momento hay que recordar que en la valoracion de la actividad inventiva el punto de
partida es todo el estado de la técnica conocido por complejo que sea. Téngase en cuenta que
solo se valora la actividad inventiva cuando se ha considerado que tiene novedad, es decir que
ya se dispone de un estado de la técnica de partida. La figura del experto en la materia aparece
en escena justo después solo para valorar si a la vista de ese estado de la técnica la invencion
es obvia.
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Se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética con
competencias normales en la técnica y que esta al corriente de lo que era un conocimiento
general comun en la técnica en la fecha de presentacion, o de prioridad en su caso. Debera
suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”, en
particular, los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido

a su disposicion los medios y capacidad normales para una experimentacion de rutina.

Si el problema derivado del estado de la técnica mas cercano que debe resolver la invencion
impulsa al experto en la materia a buscar su solucién en otro campo técnico, el especialista de
ese campo serd la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los
conocimientos y las aptitudes de ese especialista serviran de base para apreciar si la solucion
implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser mas adecuado considerar
a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de
investigacion o de produccion, mas bien que a una sola persona. Este puede ser el caso, por
ejemplo, para ciertas tecnologias de vanguardia como la de los ordenadores o las redes
telefénicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la produccion

comercial de circuitos integrados o de sustancias quimicas complejas.

Un enfoque para abordar el analisis de menor actividad inventiva en los modelos de utilidad es
rebajar la exigencia de experto en la materia, definiendo cuales serian sus caracteristicas. En
la definicion de modelo de utilidad se destaca la finalidad: "invencién aplicada a un objeto o
producto al que se le dota de una configuracién, estructura o composicién de la que resulte una
ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion". En consecuencia, el destinatario
que podria apreciar la validez de la ventaja atribuida al modelo seria para el uso: un usuario
normal razonablemente informado; mientras que para la fabricacién se trataria de un trabajador
u obrero cualificado o a lo sumo un técnico, en contraposicion con la practica de patentes, en
el que el experto en la materia es generalmente un ingeniero, cientifico o investigador que tiene
una elevada cualificacion técnica. No se trataria de enfrentar la invencion, como en el caso de
las patentes, a un experto en la materia que conoce todo lo publicado y luego graduar la
evidencia, sino enfrentarla a una figura rebajada y determinar de forma mas objetiva si la
presunta invencién es evidente 0 no para esta nueva figura sin tener que realizar ninguna

graduacion.

En este enfoque se rebaja el nivel a una persona ficticia que, sin ser un experto técnico, dispone

de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen los
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modelos de utilidad y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de
atencion al utilizarlos o fabricarlos. Asi una pequefa ventaja que pudiera resultar obvia para el
experto, podria no serlo para el trabajador o usuario y por lo tanto dicha ventaja seria suficiente

para cumplir el requisito de menor actividad inventiva.

En la siguiente tabla se muestra una comparacion de los dos enfoques al considerar un experto

en la materia frente a un trabajador o usuario, segun el caso del modelo de utilidad.

MENOR ACTIVIDAD INVENTIVA. COMPARACION DE ENFOQUES
Experto en la Materia vs Trabajador/Usuario

(Partiendo de un documento del estado de la técnica)

Experto en la materia Trabajador Cualificado

Usuario Informado

Conoce todo acerca de un campo | Conoce lo que estd a su alcance
de la técnica determinado por el comercio, publicidad,
manuales corrientes de un campo

de la técnica determinado

Consulta con técnicos de campos | Conoce opiniones de otros
cercanos al suyo si desconoce la | trabajadores 0 usuarios en un

solucion de un problema particular | circulo préximo

Un usuario normalmente informado conoceria lo que esta su alcance por el comercio, publicidad
u opiniones de otros usuarios cercanos. Mientras que un trabajador cualificado conoceria las
técnicas corrientes, manuales o documentacion académica convencional. En definitiva, y con
el objeto de valorar la actividad inventiva de una invencion ante un estado de la técnica
conocido, solo considerarian un conocimiento general comun que no podrian exceder. No
estarian en condiciones de considerar para la valoracion de actividad inventiva los ultimos
avances o informacion contenida en publicaciones cientificas o de patentes o en campos de

investigacion que todavia no han llegado a los libros de texto.
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Por ejemplo, si el objeto inventivo del modelo de utilidad es un elemento constructivo para
carreteras, el andlisis de la actividad inventiva deberia ser considerado a través de los ojos de
un trabajador cualificado con experiencia en este tipo de construcciones, tanto en labores de

construccion como de reparacion o mantenimiento.

La seleccion del "experto en la materia" en relacion con el sector al que pertenece el objeto
inventivo permite definir objetivamente las caracteristicas de su conocimiento técnico esperable

sobre la base de su educacion y su experiencia practica.

Volviendo al ejemplo anterior, si el "experto en la materia" es un trabajador cualificado, entonces
es relativamente sencillo determinar el nivel de competencias practicas y educativas de dicho
trabajador que sera determinado teniendo en cuenta en cuenta también el nivel de conocimiento
de este trabajador ficticio en el momento relevante, por ejemplo, antes de la fecha de prioridad
o de solicitud.

La utilizacion de la figura rebajada tiene como finalidad valorar y aportar argumentos de forma
objetiva que permitan delimitar y motivar adecuadamente el concepto de "muy evidente", que
figura en el Articulo 140 de la LP, ya que en definitiva la figura de referencia legal sigue siendo
el mismo experto en la materia que rige para patentes. A tal fin puede considerarse como un
argumento soélido que lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo
técnico (o usuario informado en su caso) resultaria muy evidente para un experto en la materia.
Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado dificilmente puede considerarse

muy evidente para el experto en la materia.

Nos encontramos con una implicacion de conceptos: la evidencia en el Trabajador/Usuario
implica la muy evidencia del Experto en la Materia (aunque no al contario). En la siguiente tabla

puede observarse esta implicacion:
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N

- - - - - - = __ 1

Mientras que en patentes, la invencion debe sorprender al experto, en modelos de utilidad seria

suficiente que la invencion sorprendiese a esta figura ficticia rebajada.

La anterior tabla de implicacion nos permite desarrollar clausulas tipo para la valoracion de la

actividad inventiva utilizando como argumento la figura rebajada:

Clausula tipo. Ejemplo 1 (negativo, es muy evidente):

"A la vista de la diferencia de caracteristicas técnicas C1, C2 entre la invencion reivindicada y
el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado (o0 un usuario informado)
consideraria evidente su aplicacion ya que esta dentro de su alcance como se observa en los
siguientes casos: Al, A2. En consecuencia, un experto en la materia consideraria muy evidente

su aplicacion”

Clausula tipo. Ejemplo 2 (positivo, no es muy evidente):

“A la vista de la diferencia de caracteristicas técnicas C1, C2 entre la invencidn reivindicada y
el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado no consideraria evidente
su aplicacién ya que no esta dentro de su alcance por las siguientes causas: Al, A2. En

consecuencia dudosamente un experto en la materia consideraria muy evidente su aplicacion”

Clausula tipo. Ejemplo 3 (positivo, no es muy evidente):

Aunque podrian estar al alcance de un Experto en la Materia, sin embargo se trata de una
documentacion que requiere un nivel de capacidad y que no seria facilmente considerado por

un trabajador cualificado. En consecuencia dificilmente podria considerar muy evidente...
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Clausula tipo. Ejemplo 4 (negativo, es muy evidente):

"Sin embargo esta diferencia de conocimientos no estaria solo al alcance de un experto en la

materia sino que incluso son conocidos por un usuario informado ya que se trata de ..."

Clausula tipo. Ejemplo 5 (negativo, es muy evidente):

"Sin embargo esta diferencia se trata de conocimientos generales que pueden encontrarse en
manuales y que por su naturaleza no solo estan al alcance del Experto en la Materia sino que
incluso cualquier trabajado/usuario podria conocer de forma inmediata. En consecuencia no

solo seria evidente sino incluso muy evidente su utilizacion..."

6.5.3.2 Lainvencion en estudio v el estado de la téchica pertinente (la documentaciéon

aportada en la fase de oposicidn)

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la
novedad, no incluye el contenido de las solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de
utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a Espafia, tal y como hubieren
sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en estudio y que hubieren sido publicadas en aquella
fecha o lo sean en otra fecha posterior. Como en el caso de la novedad, si se tendran en cuenta
los elementos del estado de la técnica divulgados entre la fecha de prioridad y la fecha de

solicitud en tanto se determina si la prioridad es valida.

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora

de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invencion reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben
considerar el objeto de la invencion, el problema técnico planteado y la solucion
propuesta de forma global y no las caracteristicas técnicas individuales de forma

aislada.

- el olos documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como
un todo y deberian inducir al experto en la materia a combinar el contenido de esos
documentos de manera muy evidente y de forma que conduzca al objeto reivindicado

con una esperanza o una probabilidad muy razonable de éxito;
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- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos
aportados posteriormente por la invencion reivindicada, ya que estos conocimientos no

forman parte del estado de la técnica.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la determinacién del estado de la técnica es el nivel
de cualificacion del experto en la materia en el caso de los modelos de utilidad. La pregunta
gue hay que responder en "¢;Qué clase de ensefianzas e informacion hubiera obtenido por
ejemplo el trabajador cualificado -como experto en la materia- de las publicaciones relevantes

mencionadas en la fecha de referencia?"

La evaluacién de la actividad inventiva se realizara a la luz de la determinacion del estado de
la técnica mas proximo y relevante, junto con el conocimiento general del trabajador cualificado.
Este nivel de conocimientos generales, inferior a los que posee un técnico o ingeniero hara que
las ensefianzas obtenidas del estado del arte y la posibilidad de combinar documentos sean

inferiores.

6.5.3.3 Combinaciéon de documentos

Para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la
novedad), esta permitido combinar los contenidos de dos 0 mas documentos de referencia del
estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes divulgadas o varios aspectos técnicos
contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero nicamente
en el caso en que esa combinacion hubiera sido muy evidente para el experto en la materia.
En consecuencia, la combinacion de documentos del estado de la técnica para cuestionar la
actividad inventiva de un modelo de utilidad debe limitarse teniendo en cuenta la actividad

inventiva menor.

Para determinar si hubiera sido muy evidente combinar dos o0 mas documentos diferentes, el

examinador considerard lo siguiente:

- sila naturalezay el contenido de los documentos son tales que hacen muy probable la

combinacion de esos documentos para el experto en la materia;
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- si los documentos proceden de campos técnicos muy similares o cercanos y, Si
presentan una relaciéon suficiente con la ventaja practicamente apreciable que resulta

de la invencion.

La combinacién, el reemplazo o la modificacion de los contenidos de uno o varios elementos
del estado de la técnica s6lo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la
técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado

muy razonablemente a proceder a esa combinacion, ese reemplazo o esa modificacion.

A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinacion de
forma muy evidente, estaria cumplida la condicion de actividad inventiva, incluso si cada

elemento, aisladamente, hubiera sido muy evidente.

El hecho de combinar dos o méas partes de un mismo documento habria sido muy evidente si
hubiera habido una posibilidad muy razonable de que el experto en la materia hubiese podido
asociar esas partes entre ellas. En este sentido no se considera muy evidente la combinacion
entre dos formas de realizacibn plasmadas en un mismo documento a no ser que

explicitamente asi se indique.

También hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar con un documento
del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clasico; se trata Unicamente de
un caso particular del principio general segun el cual es muy evidente combinar las
instrucciones contenidas en documentos con los conocimientos generales corrientes en el
campo técnico considerado. Por regla general, también hubiera sido muy evidente para el
experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos de los que uno se refiere al

otro de forma clara e inequivoca.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invencién, no tienen por qué
ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el andlisis realizado por el
examinador, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado del arte para
obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el
inventor y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma

documentacion.

Conviene dejar claro que ni el inventor ni el examinador pueden ser considerados por regla
general como "experto en la materia". El inventor, y la experiencia asi lo demuestra, no conoce

en muchas ocasiones la totalidad del estado de la técnica. Por el contrario si la invencion es
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meritoria, por definicion excede el alcance del experto en la materia al que no le resultaria obvia,
y entonces el inventor excede el conocimiento del experto en la materia. En cuanto al
examinador la funcion que ejerce es construir documentalmente y definir para cada invencion,
caso a caso, el conocimiento al que llegaria el experto en la materia, y por lo tanto a priori

tampoco se le puede considerar un experto en la materia.

En definitiva, un examinador de patentes o modelos de utilidad es un profesional cualificado
gue por su formacién y experiencia es capaz de ponerse en el lugar de la figura hipotética del

experto en la materia.

Por otra parte, es necesario que sea aportado en la fase de oposicibn o que surja como
consecuencia de una busqueda, una base muy soélida en el estado de la técnica que sugiera la
combinacion, pero dicha combinacion puede no estar sugerida con el fin de obtener
exactamente la misma ventaja o el mismo resultado que el identificado por el solicitante. En
efecto, el estado de la técnica puede sugerir la invencion reivindicada, pero con una finalidad

ligeramente diferente.

6.5.3.4 Un solo documento afecta a la actividad inventiva

En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar
la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicacion
independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con un
unico documento del estado de la técnica. Dicho documento seria, por tanto, suficiente base
para motivar una falta de actividad inventiva. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las

que esto puede ocurrir:

1. cuando una caracteristica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo

y esa aplicacion hubiera sido muy evidente para un experto en la materia,;

2. cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado
era suficientemente conocida o es equivalente para que sea innecesaria la prueba

documental ya que se trata de conocimiento general comun;

3. cuando la diferencia que existe entre el objeto reivindicado y el contenido del documento

recae exclusivamente en una caracteristica funcional. Estas invenciones se pueden
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reducir a un deseo que se alcanzaria con medios indefinidos (s6lo funcionales) sin
aportar concrecion. Son caracteristicas funcionales (aunque no lo parezcan): una

bomba, una valvula, un interruptor, un cerrojo, un sensor, etc.

6.5.3.5 Doctrinade los equivalentes

Cuando tenemos una realizacién que se asemeja mucho a alguna que ya existe y resuelve el

problema técnico del mismo modo, nos encontramos ante un “equivalente”.

Asi, introducir una modificacion en el objeto de la invencion que cualquier experto consideraria

gque no produce cambios en el resultado, se considera un equivalente.

Hay que evaluar el grado de incidencia que supone el cambiar uno de los elementos de la

invencioén, para determinar la actividad inventiva

En cambio, dado que en modelos de utilidad el requisito de actividad inventiva es menor, hay
gue ajustarse mas a la literalidad de la reivindicacion y hay que aplicar una apreciacién de la

intensidad de la equivalencia en funcién del grado de actividad inventiva requerido.

En la practica, compararemos cada elemento de la invencion y, una vez superado el umbral de

la equivalencia, decidiremos si el cambio efectuado resulta muy evidente.

6.5.3.6 Analisis ex post facto (después de los hechos)

Es importante tener en cuenta que una invencién reivindicada que, a primera vista, parece
evidente, podria implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea,
a menudo se puede demostrar teéricamente el modo en el que se podria llegar a ella, a partir
de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente faciles. El examinador debe
evitar el uso de un analisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe
examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invencion
reivindicada. La indicaciéon o la sugerencia que permita llegar a la invencion reivindicada debe
proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia,

y no basarse en la divulgacién del solicitante.
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Uno de los factores que deben tomarse en consideracion para establecer si el experto en la
materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la
técnica es la esperanza o la probabilidad muy razonable de éxito como resultado de tal

combinacion de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el examinador deberd esforzarse por hacer una evaluacién practica
conforme a la realidad. Debera tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los
antecedentes de la invencion reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas

pertinentes presentados por el solicitante.

6.5.3.7 Indicios relacionados con la actividad inventiva

En la evaluacion de la actividad inventiva, se realizara un analisis comparativo para definir la
diferencia o diferencias sustanciales entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica
més proximo. De nuevo, la diferencia, debe ser tenida en cuenta desde la perspectiva de un

trabajador cualificado o en su caso de un usuario informado.

Si hay alguna diferencia sustancial, el siguiente paso es determinar el efecto producido por esta
diferencia o diferencias y contemplar si existen una serie de indicios secundarios que pueden

apoyar la existencia de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:
a. silainvencion reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo:

Ejemplo: Un aparato automatico de traduccion simultanea portatil de alta calidad. La dificultad
reside en la compleja integracién de diversos dispositivos (micréfono, filtro anti-ruido, traductor
electrénico, altavoz de calidad), que solo resulta posible llevarlo a un dispositivo util cuando

todos ellos alcanzan una madurez tecnoldgica.
b. silainvencion reivindicada supera un prejuicio de indole practico:

Ejemplo: Los modernos lavabos de color de vidrio templado son tan resistentes como los de
otros materiales. Sin embargo, su desarrollo tuvo que superar inicialmente al prejuicio de que

el vidrio es fragil y no apto para esa aplicacion.

c. si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado

practicamente apreciable alcanzado por la invencion reivindicada:
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Ejemplo: Los lavavajillas convencionales nunca han secado bien la cuberteria de plastico.
Desde hace tiempo se viene intentando resolverlo sin demasiado éxito y finalmente la invencion

consigue encontrar la férmula adecuada.
d. silainvencion reivindicada conduce intencionadamente a un resultado sorprendente:

Ejemplo: Un moderno ventilador sin aspas visibles con flujo a través de una tobera en forma de
aro, mas silencioso y eficiente. Si bien puede resultar sorprendente, es la aplicacion préactica

del efecto fluidodindmico “Coanda” como ventilador de aire y por lo tanto intencionado.
e. silainvencién supone un éxito comercial en combinacién con otros indicios:

Ejemplo: Una moderna cafetera de capsulas obtiene un éxito comercial claramente atribuible a
la campafia promocional internacional y no a la cafetera en si. Luego este éxito comercial no

esta relacionado con la invencion.

Ahora bien, tras el éxito de la cafetera, la venta de capsulas no alcanza las cifras esperadas
inicialmente. Se constata que el problema radica en la carestia de cada una de las capsulas,
atribuible, entre otras causas, al propio disefio de la capsula cuyos costes de fabricacion son
elevados. Una modificacion del disefio de la cipsula permite reducir los costes y repercutirlos
en el precio de venta. Inmediatamente las ventas crecen también impulsadas por la campafia
publicitaria. Como el éxito en este segundo caso esta relacionado con una ventaja técnica, el
éxito comercial que antes no tuvo a pesar de la campafa, ahora si es un indicador que puede

reforzar su actividad inventiva.

f. si la invencién solo estuviese anticipada por la combinacion de dos documentos del

estado de la técnica, que tengan una cierta complejidad:

Ejemplo: La invencion trata de un dispositivo de riego automético de una cierta complejidad
compuesto por un aspersor que pulveriza el agua, que se ha mejorado, con el objeto de producir
una gota mas fina y uniforme, instalando un tipo de boquilla conocido pero que hasta ahora sélo

se habia utilizado en inyectores para automocion.

g. silainvencion soélo estuviese anticipada por la cooperacion de varios documentos del

estado de la técnica aunque cada uno sea simple per se:
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Ejemplo: Una nueva rueda de monopatin que absorbe mejor los golpes, se compone de 4
elementos sencillos, todos ellos conocidos, pero en la nueva disposicion producen el efecto

mejorado.

h. si la invencién representa una solucion mas simple, con el mismo efecto e incluso

mejorado, que propuestas mas complejas

Ejemplo: El estado de la técnica muestra un teléfono mévil dotado de un sensor especifico de
luz para atenuar o intensificar la luminosidad de la pantalla dependiendo de la intensidad de luz
en el exterior. La invencion consiste en la eliminacion del sensor y afadir esa funcién a la

camara de fotos frontal del teléfono.

Si, por ejemplo, se demuestra que una invencidn reivindicada tiene un valor técnico
considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja practicamente apreciable que es
nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o mas de las
caracteristicas técnicas incluidas en la reivindicacion que define la invencion, el examinador
deberia dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invencion
reivindicada resuelve una necesidad que se ha estado intentando resolver desde hace mucho

tiempo o supera un prejuicio de indole practico.

En el caso de los modelos de utilidad, determinados efectos que se derivan de la mencionada
diferencia pueden ser suficientes para justificar la presencia de actividad inventiva. Por ejemplo,
la posibilidad de que un producto pueda ser utilizado por una mayor cantidad de usuarios o que

suponga una ventaja apreciable, del tipo:
a. Productos mas baratos.
b. Ergonomias.
c. Menor cantidad de material necesario.
d. Facilidad de montaje.
e. Menor espacio de almacenaje.
f.  Mayor seguridad en su manejo.

g. Menos tiempo de fabricacion y menos recursos necesarios.
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h. Mejoras en las condiciones de trabajo.
Pueden justificar la existencia de actividad inventiva.

Igualmente pueden existir una serie de indicios secundarios que pueden refutar la existencia

de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:

a. silainvencion consiste en una yuxtaposicidon mediante acumulacion de elementos que
no producen un efecto sinérgico concreto sino algo que sélo puede ser definido como
una mejora general. En estos casos el objeto inventivo sélo puede recaer sobre la forma
en que se ha resulto la integracion de los elementos aunque en muchas ocasiones la

integracion es muy evidente:

Ejemplo: Un paraguas-linterna, se trata de una linterna aplicada en el mango del paraguas. Es
un caso de yuxtaposicion. La Unica caracteristica técnica es la manera en que se haya resuelto

dicha integracion que habitualmente resulta muy evidente.
b. silainvencion reivindicada conduce inevitablemente a un efecto “sorprendente”:

Ejemplo: Un foco para dentista adaptado para incluir bombillas LED y asi disminuir el consumo
eléctrico. Como las bombillas LED son mas frias se produce un efecto adicional de comodidad
para el paciente. Este efecto "sorprendente” no aporta ningdn mérito inventivo ya que es un
efecto intrinseco, entre otros, a las bombillas LED. Sélo debe valorarse la actividad inventiva

de la adaptacion del foco al nuevo tipo de bombilla.

c. sila invencion se diferencia del estado de la técnica solamente en una caracteristica

funcional

Ejemplo 1: Una funda flexible protectora de teléfonos méviles cuya Unica diferencia de
caracteristicas técnicas con el estado de la técnica (hay otras caracteristicas que han resultado
conocidas) aparece en la reivindicacion independiente de forma sucinta: ".y que también esta
dotada de un captador fotovoltaico de energia solar". Sin embargo, esta caracteristica esta
expresada en términos genéricos y no especificos como una mera enunciacion de dotar al
dispositivo de un captador solar no definido. Es el mero planteamiento de una idea pero no su
aplicacion practica. No se entra en mas detalle ni se especifica la probablemente compleja
resolucion practica de esta medida, como implicaciones de tamafio, caracteristicas fisicas
(flexibilidad, resistencia) o electrénicas, etc. Resultaria evidente para el trabajador cualificado

el planteamiento de esta medida (no asi su resolucion) tal y como esta reivindicada en el modelo
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de utilidad. La dificultad que entrafia para el examinador es identificar que se trata de una

caracteristica funcional.

Ejemplo 2: La reivindicacion esta expresada con una Unica caracteristica funcional: "Mochila
voladora caracterizada por disponer de medios que permiten el vuelo de una persona”. Los
medios no se definen, es una caracteristica funcional. Si la parte caracterizadora de una
reivindicacion se expresa mediante una Unica caracteristica funcional se convierte en una

reivindicacion de deseo.

d. sila invencion consiste en una inversion de tipo mecénico, cinematico, hidraulico, etc.

de un mecanismo conocido, p. €j. intercambiar partes propulsoras por propulsadas:

Ejemplo: Una bomba de calor es un ejemplo clasico de reversibilidad entre calefaccion y
refrigeracion, que se obtiene al operar la valvula inversora entre sus dos posiciones de trabajo
provocando el intercambio de funciones entre el evaporador y el condensador del circuito de

refrigeracion.

Finalmente algunos indicios son indiferentes o dudosos por si mismos, ya que sélo deben ser

tomados en consideracién para reforzar otros indicios:

e. silos documentos del estado de la técnica aunque son relevantes, son antiguos, lo que
podria implicar que un avance aparentemente obvio no se ha dado durante un largo
periodo de tiempo. Se refuerza el indicio si el estado de la técnica demuestra que ha
existido una necesidad de solucionar un problema particular para el periodo completo
desde la fecha del estado de la técnica y de la invencion. Este argumento es aln mas

valido en un campo que tenga frecuentes solicitudes y econdmicamente significativo.

Ejemplo: La invencién trata sobre una lata de refresco autorrefrigerada por un gas refrigerante
comprimido cuyos documentos del estado de la técnica que parecen ser relevantes, datan de
hace 30 afios. Sélo por esto, la edad de los documentos no proporciona ningdn merito inventivo

adicional.

Sin embargo, aparecen otros documentos intermedios, de otras alternativas de refrigeracion de
latas, que desechan los antecedentes de hace 30 afios mencionando que tienen un problema
de explosién con calor extremo. Uno de los detalles de la invencion presentada, trata de una

sencilla valvula de escape para descomprimir automéaticamente el depdsito de gas en caso de
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alta presion. En este caso aunque la solucion presentada es simple, la edad de los documentos

refuerza su actividad inventiva.

f. si se ha producido un éxito comercial. El éxito comercial debe derivar de caracteristicas
técnicas de la invencion y no de otras influencias (campafas de ventas, monopolio de
mercado, técnicas eficaces de ventas, etc.). Sélo sera valido cuando se considere junto

a otros indicios. Ver ejemplo anterior en indicios favorables.

Por ultimo, se debe dilucidar si la diferencia, a los ojos del trabajador cualificado (o el usuario
en su caso) y preferiblemente teniendo en cuenta al menos uno de los indicios secundarios,

habria sido obvia para el trabajador cualificado en la fecha relevante.

6.5.3.8 Reivindicaciones dependientes

Ya que una reivindicacion dependiente esta limitada por todas las caracteristicas de la
reivindicacion de la que depende, y al igual que ocurria al evaluar la novedad, si la declaracion
en cuanto a la actividad inventiva de la reivindicacion independiente es positiva, también sera

positiva la declaracion sobre la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.

Ahora bien, en ocasiones la reivindicacion independiente no tiene actividad inventiva pero el
estado de la técnica pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes
incluye caracteristicas técnicas que pudieran tener novedad o actividad inventiva; por ejemplo,
la reivindicacion 1 independiente carece de novedad y la reivindicacion 2, dependiente de esta,
es nueva y tiene actividad inventiva. Para subsanar la objecién de novedad o actividad inventiva
relativa a ciertas reivindicaciones, el solicitante podra modificar reivindicaciones y asi limitar el
alcance de la proteccion; en el ejemplo anterior, se podria modificar la reivindicacion 1
incorporando las caracteristicas técnicas de la reivindicacion 2. La modificacion de

reivindicaciones esta contemplada dentro del procedimiento de oposicion.

En primer lugar, indicar que una modificacién de reivindicaciones no debe afiadir materia nueva
gue no figurase en la solicitud tal y como se present6 originalmente. Por ejemplo no es admisible
introducir un disclaimer o excepcién, causada por una falta de novedad puntual en un rango de

valores, si no esta descrito originalmente. Se considera ampliacion de contenido.
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La modificacion mas habitual y directa es la combinacion de reivindicaciones, que resulta de
haber sido objetada una reivindicacion independiente pero no asi alguna de las caracteristicas
presentes en sus reivindicaciones dependientes. La modificaciébn consiste en construir una
nueva reivindicacion independiente donde todas las caracteristicas objetadas se incluyen en el
predmbulo y las caracteristicas no objetadas de las antiguas reivindicaciones dependientes se
convierten en la parte caracterizadora de la nueva reivindicacion independiente. Téngase en
cuenta que esta modificacién solo es posible si el modelo ya contemplaba una relacion técnica

entre todas las caracteristicas técnicas ahora combinadas.

También seria admisible, bajo ciertas circunstancias mas complejas, incluir en la parte
caracterizadora de una nueva reivindicacion independiente, caracteristicas técnicas presentes
exclusivamente en la descripcién (o mucho méas excepcionalmente en los dibujos). No obstante,
esta modificacién presenta algunas dificultades. En primer lugar, la caracteristica debe estar
descrita originalmente en conexién con las otras caracteristicas. Ademas, es posible que dicha
caracteristica no haya sido tenida en cuenta durante el proceso de oposicion o de busqueda de
anterioridades por no estar presente en las reivindicaciones iniciales o por alejarse del problema
técnico planteado originalmente. La descripcidon habitualmente incorpora elementos accesorios
a la invencion para estructurarla o enmarcarla en un contexto técnico mas amplio. Pudieran
surgir nuevas invenciones sobrevenidas colaterales a la invencion original cuyo mérito inventivo
no ha sido realmente analizado. En este Ultimo caso solo podrian admitirse las modificaciones,
si asi lo permite el procedimiento, realizando buUsquedas adicionales que recojan las
caracteristicas técnicas incorporadas desde la descripcion.

6.5.3.9 Criterios para establecer lo que resultaria muy evidente para el experto en la

materia a partir de dicho estado de la técnica

Uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva, es el denominado método
problema solucion. EI método problema-solucion se utiliza habitualmente para valorar la
actividad inventiva en el examen de patentes. Si se pretende aplicar a modelos de utilidad, en
primer lugar hay que considerar que este método en patentes parte de la hipétesis que toda

invencion responde a la solucion de un problema técnico. De ahi el nombre problema-solucion.

En modelos de utilidad no es exactamente lo mismo, puesto que no necesariamente todos los

modelos resuelven un problema en el mismo sentido que las patentes. Téngase en cuenta que
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una solicitud de patente puede carecer de actividad inventiva, por lo que no seria una invencion
y por lo tanto no habria ningan problema que resolver. Esa misma invencion sin embargo si
podria alcanzar el nivel inventivo menor como modelo de utilidad. Es decir el problema técnico
de los modelos debe ser analizado desde otra perspectiva. Un modelo de utilidad puede estar
enfocado a una pequefia mejora, alternativa o perfeccionamiento. Lo que persigue el modelo
de utilidad, de su propia definicién, es obtener una "ventaja practicamente apreciable para su
uso o fabricacion". En estos casos en lugar de un problema puede hablarse de una desventaja.
Este propdésito que persigue el modelo es lo que le hace compatible con que el nivel de actividad
inventiva exigido sea menor. En consecuencia no puede aplicarse de la misma manera el
método problema-solucion a los modelos de utilidad, aunque sin embargo, algunos de los
elementos del método pueden resultar Gtiles para valorar su actividad inventiva. Se expone a

continuacion en qué medida puede aplicarse a modelos de utilidad.

6.5.3.9.1 El método problema-solucion

El método problema-solucion aplicado a modelos de utilidad, al igual que en patentes se divide

en tres etapas principales que pueden enunciarse de la siguiente manera:
ETAPA 1: Determinacién del documento del estado de la técnica mas proximo.
Esta etapa es idéntica a patentes. Mas adelante se dan mas detalles.

ETAPA 2: Identificacién de las diferencias con el ET mas proximo y establecimiento del
problema técnico objetivo o de la desventaja practicamente apreciable objetiva de la invencién

reivindicada.

Esta es la etapa clave de este método. Una vez que se ha reconocido un documento del estado
de la técnica como el mas proximo a la invencion reivindicada, se establecen las diferencias de

caracteristicas técnicas entre ambos.

Ahora bien, si en la aplicacion del método a patentes esa diferencia de caracteristicas nos va a
llevar siempre a identificar el "problema técnico" objetivo que la invencion resuelve, en modelos
de utilidad la diferencia de caracteristicas nos puede en ocasiones conducir a identificar una
"desventaja" objetiva que mediante la aplicacion de las caracteristicas técnicas del modelo de
utilidad, llevaria a obtener la "ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacién"

objetiva, tomando como punto de partida el estado de la técnica mas proximo.
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ETAPA 3: Andlisis de si la invencion reivindicada hubiera sido muy evidente para el experto en

la materia partiendo del estado de la técnica mas proximo, o bien como se ha explicado

anteriormente, evidente para un trabajador cualificado o un usuario informado partiendo del

estado de la técnica mas préximo.

En la tabla siguiente se plasman las diferencias de aplicacion del método problema solucién

entre las patentes y los modelos de utilidad.

ETAPA 1:
Determinacion del documento del estado de la

técnica mas préximo.

METODO PROBLEMA-SOLUCION.
Comparacion Patentes frente a Modelos de Utilidad

Patentes Modelos de Utilidad

ETAPA 1:
Determinacion del documento del estado de la

técnica mas proximo.

ETAPA 2:

Identificacion de las diferencias con el ET mas
préximo y establecimiento del problema técnico
objetivo de la invencidn reivindicada.

ETAPA 2:
Identificacion de las diferencias con el ET mas
préximo y establecimiento de la ventaja

practicamente apreciable objetiva de la invencion
reivindicada.

ETAPA 3:
Andlisis de si la solucion que la invencidn
reivindicada propone, expresada desde el

problema técnico objetivo, hubiera sido evidente
para el experto en la materia partiendo del

estado de |a técnica mas proximo.

ETAPA 3:
Anélisis de si la ventaja objetiva que la invencidon
reivindicada propone, hubiera sido muy evidente
para el experto en la materia partiendo del estado
de la técnica més préximo.

o bien

evidente para el trabajador/usuario partiendo del
estado de la técnica mas préximo.

Una manera de implementar este método en modelos de utilidad consiste en responder a las

cinco preguntas siguientes (aunque las preguntas 3 y 4 son muy inmediatas

1. ¢Cudl es el estado de la técnica mas proximo?

2. ¢Cudl es la diferencia, expresada en términos de caracteristicas técnicas reivindicadas,

entre la invencién reivindicada y el estado de la técnica mas proximo?

3. ¢ Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

4. En consecuencia, ¢ Cudl seria el problema técnico objetivo o en su caso la desventaja

objetiva que pretende resolver o mejorar la invencion reivindicada?
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5. El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado, y sobre la

base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica
a. ¢Hubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y

b.1. Para el experto en la materia: ¢ consideraria muy evidente emplear las mismas

medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolucién o mejora?

b.2. Para el trabajador cualificado o usuario informado: ¢consideraria evidente
emplear las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolucion

0 mejora?
Pregunta 1: ¢ Cudl es el estado de la técnica mas proximo?

De entre los documentos aportados por el oponente, o como resultado de una busqueda de
anterioridades, el estado de la técnica méas cercano es aquel elemento Unico del estado de la
técnica a partir del cual resultara més convincente el razonamiento por el cual se argumenta la

falta de actividad inventiva.
Veamos, cuales son las caracteristicas que debe reunir dicho elemento del estado de la técnica:
e Debe formar parte del campo de la técnica de la invencion considerada

e Debe divulgar los efectos técnicos, los objetivos o la utilizacion particular méas
cercanos de la invencién reivindicada o debe compartir con la invencién el mayor

numero de caracteristicas técnicas y ser capaz de asegurar la funcion de la invencion

Cuando existen dudas entre dos elementos del estado de la técnica sobre cual es realmente el
mas préximo a la invencién, a menudo la manera mas sencilla de tomar una decisién es aplicar
el método problema-solucién a partir de cada uno de los documentos por turno y evaluar cual

de los dos razonamientos parece mas convincente.

En el momento de redactar el informe, el examinador debera identificar explicitamente el

documento al que se le considera como estado de la técnica mas cercano.

Ejemplo de clausula ET mas préximo
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El documento D1, al que se considera el estado de la técnica més préximo, divulga... (deben
enumerarse los elementos técnicos divulgados en este documento comunes con los incluidos

en la/s reivindicacion/es del modelo de utilidad bajo estudio)

Pregunta 2: ¢Cudl es la diferencia, expresada en términos de caracteristicas técnicas

reivindicadas, entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica mas proximo?

Es importante analizar las diferencias entre las caracteristicas técnicas reivindicadas en la
solicitud, por una parte, y la parte mas proxima del estado de la técnica méas cercano, por la
otra. Se trata de concentrar la atencion en los términos precisos de la reivindicacion, que son
los que definen el objeto para el que se solicita la proteccion. Se evitan asi errores relacionados

con una incorrecta apreciacion de la causalidad.

Cuando se redacte el informe se debera indicar la diferencia de caracteristicas técnicas entre

la invencion reivindicada respecto al estado de la técnica mas préximo.

Ejemplo de clausula diferencia

La diferencia entre el documento D1 y el objeto técnico de la/s reivindicacion/es de la invencién
bajo estudio radica en... (se enumeraran las diferencias expresadas en base a las
caracteristicas técnicas reivindicadas, siendo imprescindible relacionar las caracteristicas que
tiene la reivindicacion y que no se encuentran presentes en el estado de la técnica mas proximo;
aquellas caracteristicas que posee el estado de la técnica y que no tiene la reivindicacion

podran enumerarse dependiendo de si son pertinentes para valorar la actividad inventiva)

Pregunta 3: ¢Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?
a. Causalidad

Es necesario considerar el efecto técnico que se “deriva de” y es “directamente atribuible” a
la diferencia entre la invencion y el estado de la técnica mas cercano formulada en términos de

caracteristicas técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por dicha

diferencia.
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Hay que evitar dejarse influir por las afirmaciones del solicitante en la descripcion sobre diversas
ventajas de la invencion, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el

estado de la técnica en términos de las caracteristicas técnicas reivindicadas.

Ejemplo 1
La diferencia de caracteristicas NO va unida al efecto técnico de la mejora
REIVINDICACION

“Sombrilla caracterizada por disponer de una tela de lino o

algodon”

El estado de la técnica muestra sombrillas con tela de
algododn o lino. Sin embargo, se encuentra una diferencia ya
gue la empufiadura del modelo dispone de una cinta elastica
para cefiirse a la mufieca. En consecuencia, la ventaja practicamente apreciable no va a

asociada a la caracteristica técnica reivindicada

Ejemplo 2

La diferencia de caracteristicas Si va unida al efecto técnico de la mejora
REIVINDICACION

“Carrito portamaletas caracterizado por disponer de un

elemento de refuerzo (1) en la zona de bisagra”

El estado de la técnica muestra carritos sin este elemento de
refuerzo, por lo que la caracteristica técnica reivindicada si va

asociada a la ventaja practicamente apreciable.
b. ¢Y sino hay efecto técnico?

En determinadas ocasiones no es posible para el examinador formular un efecto técnico o dicho
efecto técnico no es claro. Es una situacion normal que se resuelve en la siguiente etapa del

método en el momento de definir el problema técnico como se vera a continuacion.

Pregunta 4. En consecuencia, ¢Cual seria el problema técnico objetivo o en su caso la

desventaja objetiva que pretende resolver o mejorar la invencién reivindicada?
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a. Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico o desventaja.

Normalmente, el problema técnico o desventaja se define basandose en el efecto técnico. En
muchos casos, puede ser practicamente igual que el efecto técnico. Se debe evitar, no
obstante, formular el problema técnico o la desventaja de una manera que contenga

indicaciones que apunten hacia la solucién o mejora.

Si en la aplicacion del método a patentes esa diferencia de caracteristicas nos va a llevar a
identificar el problema técnico objetivo que la invencion resuelve, en modelos de utilidad la
diferencia de caracteristicas nos tiene que conducir a identificar la ventaja practicamente
apreciable que presenta el modelo de utilidad, tomando como punto de partida el estado de la

técnica mas proximo.

Sera en este momento cuando el experto en la materia o, en el segundo enfoque, el usuario o
trabajador, hubiera reconocido dicha ventaja practica y lo hubiese considerado muy evidente o

evidente respectivamente.
b. ¢Y sino hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?

En estos casos, el problema técnico o la desventaja se definen como la busqueda de una

alternativa a lo que esté reflejado en el estado de la técnica.

La expresion “problema técnico o desventaja”’ deberia interpretarse en sentido amplio; no
implica necesariamente que la solucidbn o mejora constituya un avance técnico en relacion con
el estado de la técnica. Podria ocurrir que el problema o desventaja consista simplemente en
buscar una solucion alternativa a un dispositivo conocido que produzca efectos idénticos o

similares.
En este caso se trata de evaluar si dicha alternativa es o no es muy obvia.

Esta claro que en este caso la contestacion a la primera parte de la pregunta 5 ¢hubiera
reconocido el experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado el
problema o desventaja planteada? es siempre afirmativa. En efecto el experto en la materia,
por ejemplo, esta generalmente interesado en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras
de hacer las cosas. La cuestion de si le hubiera sido muy evidente resolver dicho problema de
la misma manera que en la invencion basandose en el estado de la técnica disponible queda

sin embargo pendiente.
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c. Las caracteristicas técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a
solucionar un problema técnico o al menos a aportar una ventaja practicamente

apreciable

Si se han identificado caracteristicas técnicas en la invencion no recogidas en el estado de la
técnica mas proximo pero que aparentemente no contribuyen a solucionar ningun problema
técnico 0 al menos a aportar una ventaja practicamente apreciable que el examinador pueda
identificar basandose en sus conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas
caracteristicas técnicas no seran tenidas en cuenta para el andlisis posterior de la actividad

inventiva.

Por ejemplo, si se reivindica que una pelota de tenis sea de un determinado color, esta
caracteristica técnica no sera tenida en cuenta salvo que en la solicitud o en el estado de la
técnica se haya determinado que dicho color, que es una caracteristica técnica de la pelota,
produce un efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad en la televisién cuando se

retransmite un partido.

De la misma manera tampoco seran tenidas en cuenta caracteristicas reivindicadas que sean
la mera expresion de una idea o de un deseo, aunque respondan a la existencia de un problema
técnico, puesto que dichas caracteristicas deberian estar expresadas por medio de

caracteristicas técnicas que permitieran conseguir el objetivo de la invencién en la practica.

Por ejemplo, “un dispositivo de identificacién biométrica caracterizado por permitir identificar a
las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se considerard que tenga
caracteristicas técnicas que lo diferencien de ningun otro dispositivo de identificacion biométrica
descrito en el estado de la técnica aunque en el estado de la técnica no se diga que permiten
identificar a las personas al pasar ya que no se menciona ninguna caracteristica técnica que

permita obtener el resultado reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un Gnico problema técnico o desventaja si no que las
caracteristicas técnicas diferenciales contribuyen a resolver o mejorar varios problemas
técnicos o desventajas relacionados con una misma invencion que sera preciso analizar por

separado.

d. Lapreguntade oro

Octubre 2020 193



CAPITULO 6

PARTE E:

PROTECCION

Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad (Ley 24/2015)

Estas preguntas numeros 3y 4 del método problema solucion estan muy relacionadas, pueden
realizarse de forma conjunta con el fin de formular una pregunta clave o "pregunta de oro" que
nos va a permitir abordar con mayor facilidad el analisis de la evidencia del modelo de utilidad
frente a estado de la técnica. Por ejemplo, una formulacion de la pregunta para modelos de

utilidad podria ser:

Pregunta de oro

¢Coémo modificar el Estado de la Técnica mas préoximo para conseguir la ventaja que
lainvencion del modelo de utilidad proporciona?

Pregunta 5: El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado,
y sobre la base de latotalidad de los conocimientos recogidos en el estado de latécnica,
¢chubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y (para el experto en la materia)
¢cconsideraria muy evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo de
utilidad para su resolucion o mejora? o (para el trabajador cualificado o usuario
informado) ¢consideraria evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo

de utilidad para su resolucién o mejora?
a. Reconocimiento del problema: invenciones de problema.

La invencion puede consistir en el reconocimiento de un problema, “sin necesidad de” o

“adicionalmente a” la aportacion de una solucion.

La reivindicacion debera estar en este caso basada en caracteristicas técnicas (y ho meramente
en la expresién de una idea) pero la invencién puede estar basada en la formulacién de un
problema técnico o una mera desventaja siendo muy obvia la solucién una vez que dicho

problema ha sido formulado.

Ejemplo: El problema consiste en indicar al conductor de un vehiculo por la nhoche la linea de
la carretera utilizando la luz del propio vehiculo. En cuanto el problema se formula de esta
manera. La solucidn técnica consistente en la utilizacién de piezas de cristal reflectante (ojos
de gato) posicionados de manera conveniente y con el angulo adecuado sobre la superficie de

la carretera, parece simple y obvia.
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En ocasiones es posible reformular el problema técnico de manera mas amplia para evitar que
el propio problema apunte a la solucion. Por ejemplo, en este caso, podria definirse el problema
como la mejora de la visibilidad nocturna en carretera. Dicho problema no es inventivo, pero la

solucién propuesta, hacer uso de las luces de los propios vehiculos, si lo es.
b. Hubiera podido reconocer y resolver el problema/ hubiera reconocido y resuelto

La cuestion es si un trabajador cualificado hubiera llegado a un resultado comprendido dentro
del objeto reivindicado sin usar su capacidad inventiva. No es suficiente con demostrar que

hubiera podido llegar a dicho resultado.

Si comparamos el enfoque del método problema-solucion aplicado a modelos de utilidad con el
gue se aplicaria en patentes, en primer lugar se considera que una patente carece de actividad
inventiva si el experto en la materia "no utilizaria en ninglin momento capacidad inventiva para
llegar a la invencién propuesta”. Sin embargo, en Modelos de Utilidad no se debe aplicar este
mismo criterio de forma idéntica al experto en la materia. Hay invenciones que no tienen
actividad inventiva como patentes y en consecuencia se llegaria a ellas sin que el experto en
la materia hubiera utilizado ninguna actividad inventiva aunque, sin embargo, podrian ser
validas como Modelo de Utilidad. Entonces la "no utilizacion en ningln momento de capacidad
inventiva" no es un criterio absoluto, ya que no implica de forma directa que el Modelo de
Utilidad carezca de actividad inventiva. El hecho que se establezcan niveles de actividad
inventiva distintos para patente y modelos implica que también se establecen niveles de

capacidad inventiva al experto en la materia distintos para patentes y modelos.

La pregunta que el examinador debe responder es si existe una ensefianza en el estado de la
técnica considerado globalmente que hubiera inducido (no que “hubiera podido inducir”, sino
gue realmente “habria inducido de manera muy obvia”) al experto en la materia, enfrentado al
problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica teniendo en
cuenta dicha ensefianza y llegando a un resultado que esté comprendido en el ambito de las

reivindicaciones, consiguiendo asi el mismo fin que la invencion.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica que

apunten en la direccion de la invencion.

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invencion que

tiene el examinador le induzca a considerar que los conocimientos de la invencion ya eran
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conocidos por el experto en la materia ya que se trataria de un analisis ex post facto (posterior

al hecho).

6.5.4 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACION DE LA
ACTIVIDAD INVENTIVA

A continuacion, se dan varios ejemplos de valoracion de actividad inventiva que han sido

extraidos de las directrices de busqueda y examen del PCT.

6.5.4.1 Invenciones reivindicadas que representan la aplicacién de medidas conocidas

de manera muy evidente

El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invencion reivindicada en
su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podria ocurrirsele de
manera natural o muy facilmente al experto en la materia, dando como resultado la invencion

reivindicada.

Ejemplo: La invencién reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con
aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero,
pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilizacion en la

construccion es muy conocida en la técnica.

La invencién reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes
(mecanicos, eléctricos 0 quimicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo

reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.

Ejemplo: La invencion reivindicada se refiere a unos muebles cuyos tableros de madera se
unen por tornillos de rosca métrica que difieren de unos muebles conocidos que llevan tornillos
con rosca Whitworth (inglesa). Es conocido que ambos tornillos realizan la misma funcion y se

utilizan indistintamente dependiendo de disponibilidad en el mercado o ambito geografico.

Ahora bien, puede ser, que aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un
elemento es equivalente a otro elemento que se habia utilizado hasta ahora con un objetivo
diferente, ello no implica necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del

otro.
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6.5.4.2 Lainvencion reivindicada consiste en la sustitucidon, en un dispositivo

conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo

hacen claramente apropiado para ese uso (sustitucion analoga)

Ejemplo: Un zapato deportivo comprende una suela de un material poroso recientemente
desarrollado. Estas suelas porosas ya se han utilizado en calzado de uso ortopédico, por lo que
resulta muy evidente que pueden utilizarse en cualquier otro tipo de calzado: deportivo, infantil,

de trabajo, etc.
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6.5.4.3 Lainvencion reivindicada consiste Unicamente en el uso de una técnica

conocida en situacion muy parecida (uso analogo)

Ejemplo: La invencién reivindicada consiste en una hebilla reversible giratoria para el collar de
un perro, que permite poner el collar a un lado u otro mostrando dos disefios distintos, siendo

conocido su uso analogo para correas de cinturones.

Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representaria la solucion de dificultades
técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, siempre y cuando los medios

utilizados para superar las dificultades técnicas estén definidos en la reivindicacion.

Ejemplo: La invencién reivindicada se refiere a una caja de cartdn compartimentada para
transportar copas de cristal que se diferencia de una caja similar conocida para transportar latas
de refresco en que se ha realizado una ligera adaptacion de forma para que no bailen las copas,
por lo que ha habido que superar dificultades practicas que no se encontraban en las
aplicaciones conocidas.

6.5.4.4 Combinacién muy evidente de caracteristicas que no implica actividad

inventiva

La invencion reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposicion o asociacion de dispositivos
conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento

muy evidentes.

Ejemplo: Una maquina para producir carnets plastificados que consta de una plastificadora de

rodillo convencional y una troqueladora rectangular dispuestas una a continuacion de la otra.

Hay que notar en el ejemplo que el efecto sinérgico o ventaja deberia haberse reivindicado
sobre la resolucién de los problemas técnicos de la combinacion de los distintos elementos
expresada mediante un conjunto de caracteristicas técnicas especificas referentes a la
integracion. Sdlo si dicha integracién no es muy evidente para el experto en la materia tendria

actividad inventiva.
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6.5.4.5 Combinacidon no evidente de caracteristicas gue implica actividad inventiva

Las caracteristicas combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que
se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada caracteristica

individual sea total o parcialmente conocida por si misma es irrelevante.

Ejemplo: Un caso de integracion de boligrafo y reloj, reivindicado como la mera enunciacion
de esta idea no posee actividad inventiva por ser un caso tipico de yuxtaposicion. Sin embargo
podria reivindicarse una solucién concreta de integracion de los dos elementos, que no resulte

muy evidente para el experto en la materia.

6.5.4.6 Seleccién o eleccién muy evidente entre una serie de posibilidades conocidas

que no implica actividad inventiva:

6.5.4.6.1 Lainvencion reivindicada consiste Gnicamente en elegir entre una serie de

alternativas igualmente probables

La invencion reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, u otros parametros
concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos pardmetros o
gamas utiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podria llegarse a ellos por
tanteos de rutina o por la aplicacion de procedimientos normales de disefio. Cuando las
condiciones generales de una reivindicacion estan descritas en el estado de la técnica, el
descubrimiento de las gamas éptimas o Utiles por tanteos de rutina no implica una actividad

inventiva.

Ejemplo: Una carcasa protectora elastica para un nuevo teléfono movil cuya Unicas diferencias
son las relativas a la adaptacion geométrica de dimensiones y configuracion de perforaciones
para cdmara, enchufe, etc del nuevo teléfono. Aunque la nueva carcasa no es idéntica a otros
teléfonos moviles del estado de la técnica, sin embargo estd4 dentro del mismo rango de

dimensiones Utiles esperables, por lo que resultaria muy evidente para el experto en la materia.
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6.5.4.6.2 Lainvencion reivindicada deriva de una extrapolaciéon directa del estado de la

técnica

Ejemplo: La invencion reivindicada se refiere a una pintura que tiene una concentracion de
colorante especifica que da un tono nuevo. En el estado de la técnica es conocido que la
intensidad de color de una pintura es directamente proporcional a la concentracion del
colorante. Aunque ese tono no exista exactamente en el estado de la técnica se puede obtener
simplemente por extrapolacion en un gréfico de linea recta, que puede obtenerse de la técnica

ya conocida, que relaciona la proporcién de colorante con la intensidad de color.

6.5.4.6.3 Lainvencidn reivindicada consiste en elegir un pequefio nUmero de

compuestos quimicos de un amplio campo de compuestos quimicos

Ejemplo: El estado de la técnica incluye la divulgacion de un compuesto quimico caracterizado
por una férmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este
sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales
ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos
por halégeno y/o hidroxi. Sélo se expone en el estado de la técnica un numero muy reducido
de modos de realizacion especificos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos. La
invencioén reivindicada consiste en la seleccion de un radical o pequefio grupo de radicales
concretos de entre los cuales se sabe que estan contenidos en los grupos radicales
ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente “R”. En la medida en que

el estado de la técnica induzca, de_manera muy evidente a seleccionar cualquier miembro

bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia
estaria motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el (los)

compuesto(s) reivindicado(s).
Ademas, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no

poseyeran los ejemplos del estado de la técnica; o

- se describen como que poseen propiedades ventajosas, comparados con los
compuestos citados especificamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades

son del tipo que cualquier experto en la materia esperaria que poseyeran tales
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compuestos, por lo que lo mas probable es que se sintiera impulsado a realizar esta

seleccioén sin esfuerzo inventivo.

6.5.4.6.4 Lainvencion reivindicada consiste en elegir compuestos quimicos concretos
de un amplio campo de compuestos, presentando los compuestos elegidos

ventajas imprevistas

Ejemplo: En el ejemplo de un compuesto quimico sustituido citado en el apartado anterior, la
invencion reivindicada reside igualmente en la seleccién del radical sustituyente “R” del campo
total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la
invencion no soélo abarca la seleccién de compuestos especificos del posible campo genérico
de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen
propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicacién que impulsara a un experto en la
materia a esta seleccidn concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades

ventajosas descritas.
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