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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.



Clarificar el objeto protegible
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Alcance positivo

Ley 24/2015

Articulo 137. Invenciones que pueden
ser protegidas como modelos de
utilidad.

Podran protegerse como modelos de
utilidad, de acuerdo con lo dispuesto
en este Titulo, las invenciones
industrialmente aplicables que,
siendo nuevas e implicando actividad
inventiva, consisten en dar a un
objeto o producto una configuracion,
estructura o composicion de la que
resulte alguna ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacion.

Ley 11/1986

Articulo 143.1. Seran protegibles como modelos de
utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente
titulo, las invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en
dar a un objeto una configuracion, estructura o
constitucion de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o fabricacion.
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Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

1 4

Sl...invenciones QUE

. consisten en dar a un objeto o producto una configuracién, estructura o
composicion

resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion.

»  industrialmente aplicables
»  nuevas e implicando actividad inventiva,
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Alcance positivo
Producto:

> La determinacion del alcance positivo —y por tanto, de la
modalidad adecuada- sera realizada en el contexto de un
examen técnico por un examinador técnico.

> Eliminacion del requisito de “corporeidad”.

» Las “Product by-process claims® son reivindicaciones de
producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se
admiten actualmente).

> Art.58.1.a): el modelo de utilidad confiere a su titular el derecho
a impedir: la fabricacion, el ofrecimiento para la venta, la
Introduccion en el comercio o la utilizacion de un producto
objeto del modelo de utilidad...
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Alcance positivo: problem&
de interpretacion.

Configuracion:

“Disposicion de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades
anejas.”

Interpretacion: cuando la forma externa del MU se altera o modifica para obtener un efecto
externo: herramientas, utensilios, etc

Estructura:
“Distribucion de las partes del cuerpo o de otra cosa.”

Interpretacion: cuando la distribucion o disposicion interna de los diferentes elementos de un
MU se altera o modifica para obtener un efecto técnico: dispositivos, maquinas o sus
partes.

Composicion:
“Accion y efecto de componer.”
1. tr. Formar de varias cosas una, juntandolas y colocandolas con cierto modo y orden.

Interpretacion: cambios en la composicion de un producto o en laforma de componer un
objeto.
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Clarificar el objeto protegible

Delimitacion negativa

Exposicion de motivos:

También se amplia el area de lo que puede protegerse como modelo de
utilidad, hasta ahora practicamente restringido al campo de la mecanica,
excluyendo tan solo, ademas de los
que también lo estaban, las
, entendiendo por tales las

destinadas a su

La exclusion se mantiene para estos sectores debido a sus
especiales caracteristicas, pero no para el resto de los productos
quimicos, sustancias o0 composiciones, que podran acogerse a esta
modalidad de proteccion.
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Delimitacion negativa
Ley 24/2015 Ley 11/1986

Articulo 137. Invenciones que pueden ser
protegidas como modelos de utilidad.

Articulo 143.3. No podran ser protegidas como modelos de
2. No podran ser protegidas como utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades
modelos de utilidad ademas de las vegetales

materias e invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de los
articulos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones
de procedimiento, las que recaigan sobre
materia biolégica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.

NO podran:

articulos 4y 5 de esta Ley,
* lasinvenciones de procedimiento,
* |as que recaigan sobre materia biolégica
e sustancias y composiciones farmacéuticas.
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Delimitacion negativa

1.-¢ Qué es un procedimiento?

JInterpretacion restringida del concepto “procedimiento” como en Alemania.
(Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 - Signal sequence [Signalfolge]).

-Jurisprudencia espafola producto/procedimiento: Sala Tercera del T.Supremo de
13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento quimico o
farmaceéutico:

."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.
-El producto final o resultado.”

.Las reivindicaciones del tipo “medios para +funcién”, en principio, no definen
un procedimiento.



Delimitacion negativa [ |
2.-; Qué es materia biolégica?

-Articulo 4.3.

A los efectos de la presente Ley, se entendera por «materia biolégica» la
materia que contenga informacion genética autorreproducible o reproducible
en un sistema biolégico...

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?
http://www.grundipg.com/files/German_Utility Model_Protection__ 2006 _.pdf

“According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German
utility model: all types of peptides (including antibodies and hormones), biotechnological inventions having an ambivalent character (for
example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids), and any kind of pharmaceutical substance
involving biotechnological products, or the use of such products for a specified medical indication.”
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Delimitacion negativa
3.-¢ Qué es una sustancia o composicion farmacéutica?

Sustancia de origen animal, biolégico (sueros y vacunas), quimico, organico e
inorganico) o vegetal, asi como cualquier agregacion de las mismas, siempre
y cuando se puedan destinar a la prevencion o al tratamiento de las
enfermedades animales o0 humanas.

4.-; Qué NO es una sustancia o composicion farmacéutica?

- Productos dietéticos.
- Productos cosméticos.



Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

Requisitos objetivos
Novedad

Articulo 139. Estado de la técnica.

1. 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, sera el mismo que el establecido en el

articulo 6.2 para las patentes de invencion. (vid art. 6,2."..todo o que antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el
extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio)

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica
el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el

articulo 6.3. (vid art. 6,3 ...solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de utilidad, de

solicitudes de patentes europeas que designen a Espaiia 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 espafiol en aquella fecha o lo sean en otra posterior.)
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Requisitos objetivos [

Actividad inventiva

Articulo 140. Actividad inventiva.

1. Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera que
una invencion implica una actividad inventiva si no resulta del
estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto
en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los
mencionados en el articulo 139.2 no seran tomados en
consideracion para decidir sobre la existencia de la actividad
inventiva.
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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.
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Procedimiento de Concesion

Presentacion
Admision a tramite
Examen de oficio
Publicacion
Oposiciones de terceros

Respuesta a Oposiciones

Resolucién: Concesion o Denegacion
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Examen de oficio

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

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

e Modalidad correcta.

m
r Denegacion

subsana
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Presentacion de oposiciones con la ley 24/2015

% ¢éQuién?

Cualquier persona

2 meses desde la
publicacion de la
solicitud en el BOPI +
una prorroga de
otros 2 meses

B Documentos

Todo lo divulgado en
el mundo antes de la
fecha de
presentacion de la
solicitud

Resolucion
Con publicacién en
BOPI de
modificaciones

Recepcion Examen

Réplica Contestacion
oponentes solicitante

Traslado
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Clarificar el objeto protegible.

Agilizar el procedimiento de
concesion.

Incrementar la seguridad juridica.



Ejercicio de acciones [

Articulo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley sera preciso que se
haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente,
el informe sobre el estado de la técnica previsto en el articulo 36.1 para las
patentes, referido al objeto de titulo en el que se funde la accion.

4. El informe, una vez elaborado, sera notificado al peticionario y puesto a
disposicion del publico unido al expediente del modelo. En el supuesto de
que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado
podra pedir la suspension del plazo para contestarla hasta que se aporte
dicho informe a los autos.



Ejercicio de acciones [

Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones
» EI'lET vendra acompaiiado de una opinion escrita.

> Posibilidad de modificar reivindicaciones tras un IET parcialmente
negativo
» Limitaciones si ya esta concedido.
» Como respuesta a un examen formal u oposiciones si no lo esta.

> Un tercero podra pedir un IET

» Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a
oposiciones. Maxima flexibilidad.
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En resumen...

La Ley 24/2015:

« Amplia el ambito proteccion del M.U.
« Exige novedad mundial.

« En la fase de oposicion, exige un comité de tres expertos y da
oportunidad de réplica a los oponentes.

« Establece la obligatoriedad de pedir I.E.T. para ejercer acciones judiciales.




