1 _—

— e —

PROTECCION DE
INVENCIONES: PATENTES
. Y MODELOS DE UTILIDAD

CLINICA JURIDICA DE EMPRENDIMIENTO.
UNIVERSIDAD CARLOS |l DE MADRID.

2 -
o CLiNICA JURiDICA Q

GUIA ELABORADA:
Lucia PAomiNO Lopez
FernaNDO F. Garcia GoONzALEZ

1. PATENTE
1.1 sEN QUE CONSISTES:

Una patente es un fitulo de reconocimiento de una invencion del que se derivan
una serie de derechos y obligaciones. El principal derecho que se deriva
es el de explotar el objeto de la patente. A su vez, se reconoce el derecho
de impedir a otros su fabricacién, venta o utilizacién sin consentimiento del
fitular. Como contrapartida, la patente se pone a disposicion del piblico para
general conocimiento. Ademés de ello, si se obtiene un derecho de patente se
estd obligado a usar esa patente, ya sea aquél el fitular del derecho o a quien
se haya cedido el mismo a través de una licencia.

laley 24 /2015 de Patentes, en adelante [P, persigue adecuar la regulacién
de las invenciones a las necesidades actuales vy facilitar la obtencion rapida
de fitulos sélidos para los innovadores esparioles.

En las patentes espariolas el derecho de exclusiva se otorga por 20
afios de manera improrrogable.

https: / /www.boe.es/buscar/act.php2id=BOE-A-2015-8328

Un ejemplo de patente seria el iPod, registrado en 2007 por Steve Jobs y
asigndndose su propiedad a Apple.

1.2 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

Para que una invencion pueda ser objeto de patente debe reunir fres requisitos:

1. Novedad.
Se considera que una invencién es nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica.

2. Actividad inventiva.

Se considera que una invencién implica actividad inventiva si aguélla no resulia
del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia?.
Por ello, este requisito implica que la invencién no puede derivarse facilmente del
conjunfo de conocimientos técnicos que se conocen en ese momento.

3. Aplicacién industrial.
Se considera que una invencién es susceptible de aplicacion industrial cuando su
objefo puede ser fabricado en cualquier fipo de indusfria, incluida la agricola3.

DELIMITACION DEL ESTADO DE LA TECNICA

Los requisitos de patentabilidad se juzgan en relacién con el estado de la técnica,
el cual "estd consfituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de
la solicitud se ha hecho accesible al piblico en Esparia o en el extranjero por
una descripcién escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier ofro medio”.

Existe la posibilidad de buscar en distintas bases de datos con el proposito
de comprobar si nuestro invento ya se encuentra en el estado de la técnica.
Para ello, a través de la OEPM, se puede acceder a varias bases de datos.

Existen bases de datos a nivel nacional, mundial, en Latinoamérica, pero es
muy recomendable buscar en todas ellas ya que el estado de la técnica tiene
nivel mundial. En el apartado de “bisquedas” del siguiente enlace podemos
acceder a las mencionadas bases de datos:

httos://www.oepm.es/es/Invenciones ley 24 2015 /index.html

Para apreciar la novedad, “se considera fambién dentro del estado de la
técnica el contenido de las solicitudes espafiolas de Patentes o Modelos de
Utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de
presentacién sea anferior a la de la nueva solicitud siempre que hubieren sido
publicadas en esfa fecha o lo sean en ofra posterior”.




1.3 REQUISITOS NEGATIVOS DE PATENTABILIDAD: 1 Arficulo 6.1 Ley 24,/2015 de Patentes

N " : . 4_ 2 Atficulo 8.1 ley 24/2015 de Patentes
O R | 3 Ariculo O Ley 24,2015 de Patentes

® Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemdticos. 4 Atticulo 4.4 ley 24/2015 de Patentes

e
® |as obras literarias o arfisticas o cualquier ofra creacion estética, ast e ey e

como las obras cientificas.

1.4 SOLICITUD DE LA PATENTE:

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades econémico-comerciales, asi como los

o Podran solicitar los fitulos de la propiedad industrial las personas fisicas o
programas de ordenador.

juridicas, incluidas las entidades de Derecho Piblico. Esfe derecho de patente le

las formas de presentar informacion no se consideran invenciones pertenece al inventor o sus causahabientes, pero se contempla su fransmisibilidad.
susceptibles de aplicacién industrial (Art. 4.6 LP)

En relacion con las invenciones laborales que son realizadas por un empleado
durante la vigencia de su contrato y que sea fruto de una actividad de invesfigacién
consfitutiva de su objeto de contrato, pertenecerd al empresario dicha patenta.

los métodos de tratamiento quirirgico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, ni los métodos de diagnéstico aplicados al cuerpo humano o animal

Si serén patentables los productos, especialmente las sustancias o El empresario tendré derecho a asumir la titularidad de la invencién o a
T !

composiciones v las invenciones de aparatos o instrumentos para la
puesta en préctica de los métodos compensacion economica justa.

reservarse un derecho de utilizacién, y el empleado fendré derecho a una

la solicitud de la patente y demds documentos que la acompaian se pueden

No pueden ser objeto de patente®: AC)
P | RaEtiE presentar de las siguientes formas:

® |as invenciones cuya publicacién o explotacion sea contraria al orden

piblico o a las buenas costumbres. En particular, se incluyen aqui: los * De manera presencial:

procedimientos de clonacién de seres humanos, los procedimientos de » Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM). La direccién de la OEPM
modificacion de la identidad genética de seres humanos, la utilizacion es Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid.

de embriones con fines industriales o comerciales y los procedimientos

de modificacion de la identidad genética de animales que supongan » Centros Regionales de Informacién en Propiedad Industrial de las distintas
para esfos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el Comunidades Auténomas. Informacién sobre el Cenfro Regional de la

hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos. Comunidad de Madrid en el siguiente enlace:

® |as variedades vegetales y las razas animales.

https: //www.oepm.es/es/propiedad industrial/enlaces de inferes

® los procedimientos esencialmente biolégicos de obtencién de vegetales
o de animales.

centros regionales_informacion propiedad industrial/madrid/index.himl

® E| cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucidén y » Oficinas de Correos.

desarrollo, asi como el simple descubrimiento de uno de sus elementos,
incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

» Cudlquier érgano de la Administracién General del Estado o en los
representaciones diplomdticas u oficinas consulares de Espafia en el extranjero.
En esfos casos, la sdlicitud deberd ir dirigida a la OEPM o a los Centros Regionales.



¢ De manera telematica:

A través del siguiente enlace se accede a la pégina web de la OEPM en la
que se puede solicitar la patente de forma telemdtica:

https://sede.cepm.gob.es/eSede/es/informacion/Solicitud-de-patente-
nacional-00005/2mig=/es/patentes/patente-nacional/&dt=Solicitud%20
de%20patente?%20nacional

Esta Ultima modalidad presenta ventajas como:
» Ahorro de tiempo.

» Descuento sobre las tasas de tramitacion. El descuento por framitacion de
manera telemdtica es del 15%.

» Recepcion al instante del justificante de la presentacién.
En el siguiente enlace se puede consuliar la cuantia de las tasas:

https://www.oepm.es/export/sites/cepm/comun/documentos _relacionados

Tasas/2021 PATENTES pdf

Con respecto al PAGO, hay dos formas de identificarlo, en funcion del momento
de su realizacién:

» Siel pago se realiza con cardcter previo a la solicitud (imprescindible en las
solicitudes electrénicas), el solicitante deberd enviarlos cédigos de barras del
documentodepago, parapoderasociarlosingresosalnimerodeexpediente.

» Si el pago se realiza con posterioridad a la solicitud (posible en las
solicitudes presentadas en papel), simplemente seré necesario rellenar el
campo correspondiente a “nimero de expediente”.

CONSE|O:

Para evitar errores resulta conveniente proceder al pago el mismo dia

que se solicite la patente. El no pagar anticipada o inmediatamente

después de la solicitud, puede dar lugar a que se sefiale defecto de
inadmision a frémite por falta de pago.

Con respecto al contenido de la solicitud, con independencia de la
modalidad que se escoja para su realizacion, se deberd incluir:

1 .Una insfancia de solicitud dirigida al Director de la OEPM.

2.Una descripcién de la invencion para la que se solicita la patente, de
forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia
pueda enjuiciarla.

3.Una o varias reivindicaciones fundadas en la descripcion clara y concisa,
mediante la cual se define el objeto para el que se solicita la proteccion.
las reivindicaciones de la pafente son muy importantes ya que se va a
proteger Unicamente lo que se contenga en ellas.

4 los dibujos a los que se refieran en la descripcion

Se deberd designar al inventor vy, en el caso de que el solicitante no sea el
inventor, deberd incluir una declaracion que describa cémo ha adquirido el
solicitante el derecho a la patente.

En cuanto al procedimiento, una vez presentada 'y admitida a framite la solicitud,
la OEPM verificard si su objeto no estd manifiestamente y en su fotalidad
excluido de la patentabilidod conforme a los requisitos negativos expuestos
en el apartado anterior vy si se cumplen los requisitos formales de la solicitud.

la OEPM emitird un informe sobre el estado de la técnica y una opinién
escrita, preliminar y no vinculante, relativo a la solicitud de la patente.

Una vez publicada la solicitud, cualquier persona podra formular observaciones
debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la
invencién, en la forma y plazo que reglamentariamente se establece.

Finalmente, previa peticion del solicitante y de acuerdo con lo establecido
en el reglamento, la OEPM procederd al examen sustantivo de la solicitud,
consistente en comprobar si tanto ésta como la invencién que constituye su
objeto cumplen con los requisitos formales, tcnicos y de patentabilidad.

la concesién de la patente se anunciard a través del Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial.




OBSERVACIONES DE
TERCEROS A LA
SOLICITUD (Y
ALEGACIONES DEL
SOLICITANTE)

PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DIRIGIDA A
LA OEPM

OTORGAMIENTO DE
FECHA DE
PRESENTACION DE LA
SOLICITUD O DE
PRIORIDAD

PUBLICACION DE LA
SOLICITUD Y DEL IET

EXAMEN SUSTANTIVO
(DE LOS REQUISITOS DE

PATENTABILIDAD)

CONCESION O
DENEGACION DE LA
SOLICITUD Y
PUBLICACION EN EL
BOPI

REALIZACION DEL

EXAMEN DE OFICIO DE
LA SOLICITUD

CONCLUSION: Con la vigente ley de patentes de 2015 vy el sistema
de solicitud con examen previo quedan fuera patentes con bajo nivel
de novedad y/o actividad inventiva. Es decir, se requiere presentar una
invencion de elevado impacto.

Hay que fener en cuenta que también existe la posibilidad de solicitar
profeccién a fravés de la PATENTE EUROPEA: con un procedimiento para
fodos los paises a fravés de la Oficina Europea de Patentes, y un procedimiento
de oposicion una vez concedida. Enlace de inferés:

https://sede.cepm.gob.es/eSede/es/patentes/ patente-europea

INFORME SOBRE EL
ESTADO DE LA TECNICA

(IET)

FASE DE OPOSICION
(TRAS LA CONCESION)

Hacer reterencia también a la solicitud PCT (Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes), organizado por la WIPO (Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual). Se trata de una solicitud internacional, si bien, en
la préctica la WIPO lo gestiona a través de solicitudes nacionales en cada
uno de los paises, por lo que se tendrdn que cumplir los requisitos nacionales
de cada uno. Enlace de interés:

https: //sede.cepm.gob.es/eSede/es/patentes/ patente-internaciona-pct

1.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

la patente tiene una duracién de veinte afios improrrogables, contando a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y produce sus efectos
desde el dia en que se publica la mencion de que ha sido concedida



DERECHOS

1. Uso en exclusiva por un periodo

de 20 afios IMPRORROGARLES.
2. DE PROHIBIR EL USO EN:

® |a comercializacion.
® |a importacion.
® o fabricacién, efc.
Pero puede utilizarse:
e En el dambito privado con
fines no comerciales o con

fines experimentales (clausula
Bolar).

1. Es la contrapartida a derecho
de explotacién en exclusiva.

2. Requisitos:
e Por el fitular o por tercero.

e Con ejecucién en Espafia o
en el territorio de un estado

miembro de la OMC.

® Plazo: en los 4 arfios siguientes
a la fecha de presentacion de la
solicitud de la patente o en los tres
afos siguientes a la publicacion
de la concesién en el BOPL

Se aplicaré automdticamente el

olazo que TERMINE MAS TARDE.

3. Si no se usa se impondrdn

LUCENCIAS  OBLGATORIAS,
que no impide que san
remuneradas.

1.6 LICENCIAS DE PATENTES:

Se trata de la cesién temporal de derechos sobre la patente realizada por
su titular (licenciante). Se trata de un contrato de cesién de uso, no de la

fitularidad, a cambio de una remuneracion (royalties).

la licencia puede ser total o parcial, para todas o algunas de las facultades

de la patente, y afectar a todo o parte del territorio nacional.

El licenciatario no podra ceder la licencia ni oforgar sublicencias, salvo

pacto en contrario.

El titular de la patente podra ejercitar los derechos frente al licenciatario que

viole lo dispuesto en el contrato de licencia.

Hay que inscribir la licencia en el Registro de Patentes.

Salvo pacto en contrario, el licenciante esté obligado a poner a disposicién del
licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios
para poder proceder a una adecuada explotacion de la invencion.

El licenciatario a quien se comuniquen los conocimientos secretos estaré
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgacion

TIPOS:

® OBLIGATORIAS: Se impone la cesion temporal de derechos sobre la
patente al fitular. Es el caso de los supuestos de falta de uso. Estas licencias
se imponen por:

- Falta o insuficiencia de explotacion.

- Dependencia entre patentes, o enire patentes y derechos de obtencion
vegetal.

- Motivos de inferés publico (por ejemplo, salud piblica o defensa
nacional).

- Para la fabricacion de determinados productos farmacéuticos (los que
se destinan a la exportacion a paises con problemas de salud pablical.

* VOLUNTARIAS: Es el fitular de la patente quien decide la cesién a través
del contrato de licencia.

Ademds, se pueden diferenciar en:

» EXCLUSIVAS: Eltitularotorgaderechossobrelapatenteaunsololicenciatario.
El licenciante no podré utilizar la patente, salvo acuerdo expreso.

» NO EXCLUSIVA: El titular concede derechos sobre la patente a varios
licenciatarios y/o él se reserva derechos sobre la patente. Si no se
establece nada, la licencia serd no exclusiva.



2. MODELO DE UTILIDAD

2.1 sEN QUE CONSISTE?:

Un modelo de utilidad es un derecho de exclusividad de uso y explotacién,

durante un periodo de tiempo limitado, que se le da al fitular de una invencién

de bajo valor creativo o innovacién, como por ejemplo, dar a un objefo
una configuracion o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja
practica.

Un modelo de utilidad es un fitulo de propiedad infelectual que se oforga a
los creadores de invenciones de baja complejidad técnica y que no cumplirian
con los requisitos para acceder a una patente.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad
se caracteriza por su “utilidad” y “practicidad” y no por su “estética” como
ocurre en el disefio industrial.

El alcance de la proteccion de un Modelo de Utilidad es similar al conferido
por la Patente. la duracién del Modelo de Utilidad es de diez afios desde la
presentacion de la solicitud.

Un ejemplo de modelo de utilidad serfa el mechero con linterna

2.2 REQUISITOS DEL MODELO DE UTILIDAD:

1.NOVEDAD: No ha de hallarse en el estado de la técnica, que esfd
constituido por todo aquello que ha sido divulgado piblicamente antes
de la fecha de presentacion de la solicitud. Esta novedad debe ser de
carécter mundial.

2.ACTIVIDAD INVENTIVA: Al igual que la patente ha de haber cierta
actividad creativa. En esfe caso, la actividad inventiva exigible es menor,
ya que la invencién no ha de deducirse del estado de la técnica de
manera muy evidente para un experto en la materia.

3. APLICACION INDUSTRIAL: la invencién ha de ser susceptible de ser

usada o fabricada en cualquier industria, incluyendo la industrial agricola

El siguiente enlace dirige al portal para tramitar la solicitud del modelo de
utilidad de manera online:

https://sede.ocepm.gob.es/eSede/es/informacion/Solicitud-
de-modelo-de-utilidad /2mig=/es/patentes/modelo-de-

utilidad /&tt=Solicitud%20de%20modelo%20de%20utilidad

Diterencia entre PATENTE y MODELO DE UTILIDAD

e Ambito de proteccién: los modelos de utilidad sélo contemplan la
proteccion de invenciones de producto, mientras que las pafentes
protegen también procesos.

® Duracién del derecho: Llos derechos de exclusividad de los modelos
de utilidad tienen un menor tiempo de duracién que las patentes. La
duracion puede variar en distintos paises pero usualmente se considera
10 afios para un modelo de utilidad y 20 afios una patente.

* Grado de invencién: las patentes exigen un alto grado de invencién, no
puede ser deducible de manera evidente por un experto medio en la
materia. los modelos de utilidad tienen un nivel de exigencia menor ya
que no debe deducirse de manera MUY evidente por un experto medio.

e Simplicidad: El procedimiento para la concesién de patentes es mas
riguroso y largo, mientras que para el modelo de utilidad es més laxo
y répido, no siendo obligatorio el informe del estado de la técnica y
siendo la actividad inventiva menor.

® Econémica: las tasas que se cobran para solicitar un modelo de
utilidad suelen ser mas reducidas que para una patente. En cualquier
caso, hay que tener en cuenta que si lo solicita un emprendedor,
PYME o Universidad, serd aplicable una reduccion del 50% (tanto
para patentes como para modelos de utilidad).

Por Gltimo, a través del siguiente enlace se puede consultar la cuantia de las
tasas:

httos: / /www.oepm.es/export/sites /cepm/comun/documentos relaciona-

dos/Tasas/2021 PATENTES.pdf




