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¢HA HABIDO UNA TRANSFERENCIA DE PATENTES A MODELOS TRAS LA
NLP?
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Patentes Modelos de Utilidad
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Descontando el efecto marzo y tomando meses completos:
Patentes: -48%
Modelos: -12%
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SOBRE LA MODIFICACION DEL AMBITO DE PROTECCION Y LA
INCORPORACION DE LOS PRODUCTOS
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oewaproreoronoustrae - Alpance: Ley 24/2010, de 24 de julio, de Patentes

Exposicion de motivos:

También se amplia el area de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta
ahora practicamente restringido al campo de la mecanica, excluyendo tan solo,
ademas de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia
biolégica, gue también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas,
entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina
humana o veterinaria. La exclusion se mantiene para estos sectores debido a sus
especiales caracteristicas, pero no para el resto de los productos quimicos,
sustancias o composiciones, que podran acogerse a esta modalidad de proteccidn.




Situacion en Espafa

Art. 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.

2 . En particular, podran protegerse como modelos
de utilidad los utensilios, instrumentos,
herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los
mismos, que reudnan los requisitos enunciados en el
apartado anterior.

3.No podran ser protegidas como modelos de
utilidad las invenciones de procedimiento y las
variedades vegetales.

Art. 137

1. 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.

2. No podran ser protegidas como modelos de utilidad
ademas de las materias e invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de los articulos 4y 5 de
esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que
recaigan sobre materia bioldgica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.
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La incorporacion de sustancias y composiciones hace que el “requisito” de corporeidad decaiga.

Tipos de reivindicaciones Admisibilidad Ley 1986 Admisibilidad Ley 2015

Producto v v
Procedimiento
Uso v
Dispositivo v v

Ejemplo 5 - Reivindicaciones para describir una composicion

1. Composicion de un liquide anticongelante polivalente caracterizada porque
comprende una mezcla al 71,4% en volumen de liguido anticongelante
concentrado, basado en alcoholes, y al 28,6% en volumen de liquido suavizante

para ropa.

2. Uso de la composicion anterior como anticongelante en automoviles.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Modelos_de_Utilidad_Ley 24 2015.pdf
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U 201700392:
U 201730541:
U 201730454:
U 201700607:
U 201700608:
U 201730980:
U 201730906:
U 201700448:
U201731050: BEBIDA A BASE DE CERVEZA

composicion de vermut

masa de conglomerado luminiscente

producto de panaderia

composicion de sangria con aroma a pomelo
composicion de sangria con aroma a pomelo
queso

composicion limpiadora de orin

composicion para reparar pinchazos en ruedas
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Ley 24/2015 Ley 11/1986

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

2. No podran ser protegidas como modelos de

utilidad ademas de las materias e 3. No podran ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones

invenciones excluidas de patentabilidad en de procedimiento y las variedades vegetales
aplicacion de los articulos 4y 5 de esta Ley,

las invenciones de procedimiento, las que
recaigan sobre materia biologicay las
sustancias y composiciones farmacéuticas.
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2 No podréan ser protegidas como modelos de utilidad ademas de las materias e invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de los articulos 4y 5 de esta Ley, las , las que
recaigan sobre materia biolégica y las sustancias y composiciones farmacéuticas

1.-¢,Qué es un procedimiento?

 En la actualidad, la aplicacion del concepto “procedimiento” se intepreta muy ampliamente.

 En Alemania, sin embargo, el termino “procedimiento” se interpreta de forma muy restringida y soélo
se aplica a procesos de fabricacion “clasicos”.



Ley 24/2015

* Interpretacion “estricta” (“exceptio restrigenda sunt”, “exceptio est estrictissimae interpretationis”...)

* Ejemplo:
> DE 200 08 040.7

» "Sistemas, productos de software y sistemas de tarifacion para la tarifacidn variable de precios de Internet en funcidn de las ofertas de Internet
elegidas".
Reivindicacion 1
“Sistema para la tarificacion variable de precios de internet en funcion de las ofertas de internet elegidas, que comprende al menos un usuario huésped
y un sistema de servidor de tarifacion, caracterizado porque el usuario huésped estd equipado con un programa de asistencia a la tarifacion que
monitoriza de acuerdo con su relevancia tarifaria las solicitudes de ofertas de internet que envia el usuario huésped y, en caso de relevancia tarifaria,
interrumpe la conexion existente hasta ese momento del usuario huésped con el servidor de acceso a internet y establece un una nueva conexion con el
sistema de servidores de tarifacion, para el caso de que no existiese ya una conexion con dicho sistema de servidores de tarifacion, de modo que la
solicitud acceda del sistema de servidores de tarifacion al servidor del oferente que proporciona la oferta de internet, y mds alld caracterizado porque el
sistema de servidor de tarificacion estd configurado de tal modo que protocoliza datos de relevancia tarifaria de la solicitud, y porque el usuario
huésped y el sistema de servidores de tarifacion estdn configurados de tal manera que se posibilita, a través de la protocolizacion de los datos de
tarifacion, una modificacion de la tarifa sin interrupcion de la conexion ya establecida.”

12



COAPT oo Decisiones del BGH en Alemania.

. Una reivindicacion de un derecho de propiedad intelectual con respecto a una secuencia de sefiales en un flujo de un
programa de ordenador no constituye una reivindicacidn de proceso (Federal Supreme Court 2004 GRUR 4335 - Signal
sequence [Signalfolge]).

2.  Elalto Tribunal ha decidio también que las REIVINDICACIONES denominadas “means plus function” “CON MEDIOS PARA" no
definen un proceso (BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications systems]). Este tipo de
reivindicaciones pueden definir la forma en la que funciona un dispositivo determinado en un aparato.

http://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2006 A clever_move_Utility_models_for.pdf
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La Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Supremo de 21 de marzo de 1988 distingue patentes de producto y patentes
de procedimiento en los siguientes términos:

LA PATENTE FARMACEUTICA:
CONCEPTOS BASICOS'

Luis Fernindez-Novoa Valladares
Gomez-Acebo & Pombo

“las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natu-
ral y consisten en la descripcion de un cuerpo cierto, objero o cosa. Las
otras formulan (procedimiento) un modelo de conducta, de compaor-
rtamiento y, en definitiva, de una accién para conseguir algo median-
te una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de
hacer) ™.

Asimismo, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13

de octubre de 1975 (R.A. 1974\3420), delimita el concepto de procedi-
miento quimico o farmacéutico: ,

“el procedimiento quimico o farmacéutico viene determinado por
la concurrencia de tres elementos:

* La sustancia bdsica de que se parte.

»
» Los medios de actuacion sobre esa sustancie.

 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 eje-
cucién del procedimiento patentado™.



Ley 24/2015

* La prohibicion no afecta a las reivindicaciones “product-by-process” que son
reivindicaciones de producto.



Ley 24/2015

2 No podréan ser protegidas como modelos de utilidad ademas de las materias e invenciones excluidas de
patentabilidad en aplicacion de los articulos 4y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que
recaigan sobre y las sustancias y composiciones farmacéuticas

e ¢La prohibicion afecta a un “producto compuesto de materia bioldgica”, a “un producto que contenga materia bioldgica”, a
un producto que consista en materia bioldgica, o a los tres?

e Son objetos distintos porque el parrafo segundo del articulo 4.1 los distingue:

“Las invenciones a que se refiere el pdrrafo anterior podrdn tener por objeto un producto compuesto de materia bioldgica o
que contenga materia bioldgica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biologica”

-Respuesta: Sélo a productos que consistan en materia bioldgica, es decir, a reivindicaciones de “materia bioldgica”

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

16



Ley 24/2015

* Elapartado 3 del articulo 4 define “materia biologica”

“A los efectos de la presente Ley, se entenderd por «materia bioldgica» la materia que contenga informacion genética
autorreproducible o reproducible en un sistema bioldgico y por «procedimiento microbioldgico» cualquier procedimiento que
utilice una materia microbioldgica, que incluya una intervencion sobre la misma o que produzca una materia microbioldgica.”

17
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IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR
BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?

http://www.grundipg.com/files/German_Utility_Model Protection__ 2006 _.pdf

Article 2 1l (a) of the EU directive 98/44/EG, ‘biological material’ is defined as material containing genetic
information that is able to reproduce itself or to be reproduced in a biological system.

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),

* Dbiotechnological 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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* De nuevo, en Alemania la prohibicién tiene un ambito mucho mas restringido. Ejemplos de invenciones relativas a materia
bioldgica protegible mediante MU:
Todo tipo de péptidos (incluidos los anticuerpos y hormonas)
Colecciones de péptidos para el aislamiento de acidos nucleicos
Cualquier tipo de medicamento que haga uso de productos biotecnolégicos
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[DE]Peptide, die an durch Matrix-Metalloprotease 2 modifiziertes humanes Kollagen IV binden
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Technisches Gebiet der Erfindung
[0001] Die Erfindung liegt suf dem Gebist der Medizin. Dort speziell in der Bersitstellung von Material zur Detektion und Inhibition won Angiogenese
durch Venwendung van selektiven Agenzien, welche an proteciytisch modifiziertem Hollagen IV binden.
Stand der Technik
[0002] Die Angiogenese. die Neubildung von Blutgefilien, ist in natlricher Prozess, welcher bai der Wundheilung, der Reproduktion und der
Entwickiung vorkommt Die physiciogische Angiogenese. ist ein hochregulierter Prozess. Sie besteht aus mehreren Phasen, der Permeabilitt des
Endotheles, der Proliferation won Endotheizallen, der Proteclyse der Basalmembran, der Migration von Zellen und der Entstehung von Lumen und
dessen Stabilisierung. Dabei findet sine Intersktion unterschiedlicher Zellmembranrezeptoren, wie den Integrinen, und von Wachstumsfaktoran
statt. Zusammenfassend kommt es durch Verlust der Zell-Zell Adhision zu siner Permeabilitit des Endothels. Es handelt sich um den Verlust von
VE-Katherinen der Endothelzellen, welche das Endothel van Blutgefafien bilden. Durch Ausschiittung van Wachstumsfaktoren kommt es zu siner
Proliferation der Endothetzellen. Es folgt die Proteclyse der Basalmembran, die Voraussetzung zur Bildung =ines neuen Blutgefilies. Die aus Kollagen
IV, Laminin und Entaktin bestehende Basalmembran, welche das Endothel von den daruntediegenden Muskelzellen und Sindegewsbe separiert, wird
durch Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) 2 und @ gespalten. Durch die Spaliung des Kollagens IV werden bisher verborgene Bereiche freigelegt. die
den Endothetzellen als Migrationssignale dienen. Durch die Migration der Endothelzellen kommt es zur Bildung des newen Gefalllumens. Sinwandemde
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Péptidos que se unen a colageno humano de tipo IV
modificado mediante metaloproteinasa de matriz 2.

Reivindicacion 1:

Utilizacion de un oligopéptido caracterizado porgue
su secuencia de aminoacidos es Thr Leu Tyr Thr Trp
Ser.

Reivindicacion 12:

Utilizacidn de compuestos unidos mediante péptidos
gue contienen las secuencias de péptidos
mencionadas en las reivindicaciones 1, 2y 3 en forma
aminoterminal o que representan una unién de
acuerdo con la reivindicacion 8 e incorporan un

agente terapéutico.
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Excepciones implicitas
e “Sustancias y composiciones farmacéuticas”:

Son: “[...] las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en
la medicina humana o veterinaria”

Delimitacion negativa

3.-¢Qué es una sustancia o composicion farmacéutica?

Sustancia de origen animal, biolégico (sueros y vacunas), quimico 8organico e
inorganico) o vegetal, asi como cualquier agregacion de las mismas, siempre
y cuando se puedan destinar a la prevencion o al tratamiento de las
enfermedades animales o humanas.

Oficina Espafiola
de Patentes v Marcas

21
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 Queda fuera de la prohibicion todo lo no incluido explicitamente en la
misma, por ejemplo:
e Los productos quimicos
* Los productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica o una composicion farmacéutica
e Los productos “sanitarios”
e Los productos “de cuidado personal”
e Los productos “cosméticos”

* Los productos “dietéticos”
e Los dispositivos médicos (“medical devices”)



COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¢Quien puede solicitar el IET del articulo 1487
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CAPITULO 11l

Efectos de la concesion

Articulo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

TCH T I'-.ll'l_l'“.l-u'l_l'n_l T TN —FLT FEAT &

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 cormmespondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el
articulo 36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo que se funde la accion.

4. El informe, una vez elaborado, sera notificado a puesto a disposicion
del pablico unido al expediente del modelo. En el supue = 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.
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CAPITULO Il

Ejercicio de acciones

Articulo 63. Peticion de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones
Jjudiciales.

1. La peticion de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto
en el articulo 148.3 de la Ley, implicara el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera
realizado de forma insuficiente, otorgara al peticionario un plazo de diez dias para su
abono, indicandole que de no hacerlo, se inadmitira la peticion.

2. Admitida la peticion de informe, la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas
elaborara el informe sobre el estado de la técnica, que se acompsa -a—de_la opinion

se incorporaran al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podra presentar
alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los tramites permitidos en el
Capitulo | del Titulo IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podra solicitar la limitacion del modelo de utilidad en las
condiciones vy con los requisitos previstos en el articulo 105 y siguientes de la Ley y en el
articulo 41 y siguientes del presente Reglamento.
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Solicitantes y terceros pueden solicitar un IET.

Posibles escenarios:

e Solicitar el IET junto con la solicitud y modificar la solicitud en funcion de
dicho IET

e Solicitar un IET para limitar un modelo concedido o evaluar su fortaleza.

e Un tercero puede solicitar el IET para presentar una oposicion ulterior (o
no).

 Un tercero puede solicitar un IET sobre un modelo concedido para
comprobar su fortaleza.
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¢ Cuando se puede solicitar el IET del articulo 1487



COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO 11l

Efectos de la concesion

Articulo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

TLEHE T TU’me L ™ ™ e =

3_@ ejercicio de acciones encaminadas a dar Efe@} los derechos de
exclusiva derivados de un modelo de atifidad solicitado con posterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley sera preciso que se haya obtenido o solicitado previamente,
abonando la tasa cormrespondiente, 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 peticionarno vy puesto a disposicion

del pdblico unido al expediente del modelo. Enelaupuesto de gue se presente la demanda,

antes de aportar dicho informe el demandado podra pedir la suspension del plazo ra
contestaria Easta Jque se aporte dicho informe a iﬂE autos.
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CAPITULO NI

Ejercicio de acciones

Articulo 63. Peticion de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones
Jjudiciales.

1. La peticion de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto
en el articulo 148.3 de la Ley, implicara el pago de la tasa comespondiente. Si la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera
realizado de forma insuficiente, otorgara al peticionario un plazo de diez dias para su
abono, indicandole que de no hacerlo, se inadmitira la peticion.

2. Admitida la peticion de informe, la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
elaborara el informe sobre el estado de la técnica, que se acompafara de la opinion
escrita, preliminar y no vinculante, y dara traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la peticion, como el informe sobre el estado de la técnica vy la opinidn escrita,
se incorporaran al expediente de modelo-de utilidad.

4. A la vista del informe, snllcltante gel modelo de utilidad podra presentar
alegaciones y, en su caso, modificartas—reivindicaciones, en los tramites permitidos en el

Capitulo | del Titulo IV del preserste Reglamento.
A la vista del infor m solicitar la limitacion del modelo de utilidad en las
condiciones y con los requ previstos en el articulo 105 y siguientes de la Ley v en el

articulo 41 y siguientes del presente Reglamento.
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En cualguier momento se puede solicitar un IET.

e Desde la solicitud hasta después de |la caducidad.

e ..y paralos modelos de utilidad anteriores a la NLP?
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éSe exigira también para los modelos anteriores?



COA PI CAPITULO N

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES -
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Efectos de la concesion

Articulo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

TLHl T T 'n.l'l_l'r'n.rul_l'-.l W TN FET TEAT 7F o

3. Para el ejercicio de acci ! P os de
exclusiva derivados de u delo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada

vigor de la presente Ley sera preciso que se haya obfenido o solicitado previamente,
abonando la tasa cormrespondiente, 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 pablico 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.

TLEl T T 'l.l'l_l'"l.rul_l'l.l W TN TEATFF o

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de

exclusiva derivados de un modelo de utilidad sotcitadocormposterordad—a—taentrada—emr

vigor deta preserntte Tey sera preciso que se haya obtenido o solicitado previamente,
abonando la tasa cormrespondiente, 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 pdablico 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.
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Disposicion transitoria segunda. Normativa aplicable a los titulos de proteccion de las
invenciones concedidos conforrme a la legislacion anterior.

A los titulos de proteccion de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les seran de aplicacion las disposiciones
contenidas en los titulos y capitulos de la presente Ley que se enuncian a continuacion:

1.7 Capitulo V del Titulo V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la
informacion de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a
actuaciones posteriores a la concesion del titulo.

2° Titlo VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Titulo VIl, « Acciones
por violacidon del derecho de patente»; Titulo VIll, «La solicitud de la patente y la patente
como objetos de derecho de propiedad»; Titulo X, «Obligacion de explotar y licencias
obligatorias»; Titulo X, «MNulidad, revocacion y caducidad de la patentex»; Titulo XII,
«Jurisdiccion y normas procesales»; Titulo XIV, «Aplicacion de los Conwvenios

Intemaci .
3.7 Capitulo 1l del Titulo Xl «Efectos de la concesion» con excepcion de las caus

< de nulidad a las que se refiere el articulo 149.1.a) que seran las previstas en el

iculos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
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Se realizaran los IETs solicitados anteriormente a la entrada en
vigor de la NLP.

e Se tendrd en cuenta el Estado de la Técnica limitado a lo
divulgado en Espana.
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éQué contenido tendra el IET?
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CAPITULO NI

Ejercicio de acciones

Articulo 63. Peticion de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones
Jjudiciales.

1. La peticion de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto
en el articulo 148.3 de la Ley, implicara el pago de la tasa comespondiente. Si la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera
realizado de forma insuficiente, otorgara al peticionario un plazo de diez dias para su
abono, indicandole que de no hac:erlu se ma-l:Imltlr:e'i la FIE'[IE:I-EIH

2.  Admiti = atentes vy Marc:as
slabborara el informe sobre el estado dE la técnica, que se acompainara de la op
escrita, preliminar y no wnc:ulante y dara traslado de los mismos al petlclunanﬂ

se mmrp-nrarz’m al EHpEdIEI"ItE de modelo de ufiidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podra presentar
alegaciones y, en su caso, mc:udiﬁ[:ar las reivindicaciones, en los tramites permitidos en el
Capitulo | del Titulo IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podra solicitar la limitacion del modelo de utilidad en las
condiciones vy con los requisitos previstos en el articulo 105 y siguientes de la Ley v en el
articulo 41 y siguientes del presente Reglamento.




COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TLHl T T 'n.l'l_l'r'n.rul_l'-.l W TN FET TEAT 7F o

3. Para el egjercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de
exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posternioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley sera preciso que se haya obtenido o solicitado previamente,
abonandola tasa cormrespondiente, el informe sobre el estado de |la técnica previsto en el
Elrtl‘c:ul ara las patentes, referido al objeto de titulo en el que se funde la accion.

4. forme, una vez elaborado, sera notificado al peticionario y puesto a disposicion
del pablico 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.

Debe ser aplicable el 36 integro.
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Articulo 36. Emusion del informe sobre el estado de la técnica y de la opinién escrita.

1. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas emitira, tal como se establezca
reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica ¥ una opinion escrita,
preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de
las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripcidon y, en su caso los
dibujos o secuencias bioldgicas. Tanto del informme sobre el estado de la técnica como de
la opinion escrita se dara traslado al solicitante.

2. El informe sobre el estado de la técnica se fundara en una busqueda que, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 6.2 de la presente Ley, se extendera a todo lo que se
haya hecho accesible al publico en Espafa o en el extranjero por una descripcion escrita
u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio.

3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripcion o de las reivindicaciones
impida proceder en todo o en parte a la elaboracion del informe, la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas efectuara la oportuna notificacion al solicitante para que formule sus
alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para
subsanar los defectos el solicitante podra modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no
responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la basqueda en la medida
suficiente para subsanar los defectos sefalados, dicha Oficina realizara un informe sobre
el estado de la técnica basado en una blsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se
denegara la solicitud mediante resolucion motivada, y asi se le notificara.

4. 5ifalta unidad de invencion y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento
continuara para la invencion o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que
cumplan las condiciones del articulo 26, teniendole por desistido respecto de las restantes.

5. Mo seran objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinion escrita
las solicitudes cuyo informe de busqueda intemnacional haya sido realizado por la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas en su calidad de Administracion encargada de la basqueda
internacional.

- s - - — — = aw - - - am e - " - -
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&Y si tengo un IET anterior?



MINISTERIO Oficina Espanola
DE EMERGIA, TURISMO
¥ AGEMDA DIGITAL de Patentes y Marcas

&Y si tengo un IET o un ITP anterior, se puede “reutilizar”?

Caso 1.-Solicitudes de modelos de utilidad con un informe de busqueda internacional realizado por la OEPM: Art.
36.5 ley 24/2015.
5. Mo seran objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinidon escrita
las solicitudes cuyo informe de bdsqueda intermmacional haya sido realizado por la Oficina

Espanola de Patentes y Marcas en su calidad de Administracion encargada de la basqueda
internacional.

Caso 2.-Solicitudes de modelos de utilidad que provienen de un cambio de modalidad de una patente nacional: Art.
36.5 ley 24/2015.

Caso 3.-Solicitud divisional de un modelo de utilidad con un informe de busqueda.

Caso 4.-Solicitudes de modelos de utilidad que provienen de la transformacion de una solicitud de patente europea
con un informe europeo: Art.183 ley 24/2015.

2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente
en el informe de bdsqueda intermacional realizado en aplicacion del Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes se reembolsara al solicitante el 25 por ciento, el S0 por ciento,
el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en funcion del alcance de dicho informe.

l'

Caso 5.-Solicitud patente espafiola o PCT basada en un modelo de utilidad con IET.

Caso 6.-Solicitudes de modelos de utilidad que se piden después de un ITP.

ﬂn
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Muy evidente vs evidente
Ver proxima formacion
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iMuchas gracias!
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