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Con este documento se continua la serie de andlisis dedicada al estudio de las principales
novedades y cambios introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).

Preliminar

La Ley de Patentes del 2015, al igual que la
de 1986, también regula la figura de los mo-
delos de utilidad. Y, como la ley precedente, lo
hace sobre la base de la disciplina de las pa-
tentes, que se hace extensiva a los modelos de
utilidad, salvo en las cuestiones para las que
se dictan normas especificas. Y asi, segun el
articulo 150 de la ley del 2015, «en defecto de
norma expresamente aplicable a los modelos
de utilidad regirén para éstos las disposiciones
establecidas en la presente ley para las paten-
tes de invencion, siempre que no sean incom-
patibles con la especialidad de aquéllos».

Las cuestiones en las que fija su atencion es-
pecificamente el legislador son el objeto y los
requisitos de proteccion, el procedimiento de
concesion y los efectos del modelo de utilidad.

Objeto y requisitos de proteccion

2.1. Invenciones que pueden ser protegi-
das como modelo de utilidad

De conformidad con el articulo 137 de la
ley del 2015, podran protegerse como
modelos de utilidad las invenciones in-
dustrialmente aplicables que, siendo
nuevas e implicando actividad inventiva,

consisten en dar a un objeto o producto
una configuracidn, estructura o compo-
sicion de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o
fabricacion. Sin embargo, segun el apar-
tado 2 de dicho precepto, «no podran ser
protegidas como modelos de utilidad ade-
mas de las materias e invenciones exclui-
das de patentabilidad en aplicacién de los
articulos 4 y 5 de esta ley, las invenciones
de procedimiento, las que recaigan sobre
materia bioldgica y las sustancias y com-
posiciones farmacéuticas».

En comparacién con el articulo 143 de
la ley de 1986, la nueva ley introduce la
posibilidad de proteger como modelo de
utilidad una invencidn consistente en una
nueva composicion de un producto, posi-
bilidad que no consta en la ley de 1986,
segun la cual «seran protegibles como
modelos de utilidad de acuerdo con lo
dispuesto en el presente titulo, las inven-
ciones que, siendo nuevas e implicando
una actividad inventiva, consisten en dar
a un objeto una configuracién, estructura
o constitucidon de la que resulte alguna
ventaja practicamente apreciable para su
uso o fabricacién». Sin embargo, estable-
cida esta nueva posibilidad de proteger
la composicién de productos quimicos o

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafia de ciertos elementos (acentos, mayusculas, simbolos, abreviaturas,
cursivas...) para adecuarlos a las normas tipograficas utilizadas en el resto del texto.
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sustancias, se establece una limitacion al
prohibirse proteger como modelos de uti-
lidad las invenciones que recaigan sobre
sustancias y composiciones farmacéu-
ticas.

Asimismo, desaparece la mencion par-
ticular acerca de la posibilidad de proteger
como modelo de utilidad «los utensilios,
instrumentos, herramientas, aparatos,
dispositivos o partes de los mismos» y
la mencién de la prohibicién de proteger
como modelos de utilidad las variedades
vegetales.

La eliminaciéon de la referencia a los
utensilios, instrumentos, herramientas,
aparatos, dispositivos o partes de ellos
es irrelevante, en la medida en que era
una mera norma ejemplificativa. Y, bajo la
nueva ley, seguira siendo posible su pro-
teccién como modelo de utilidad.

Y, por lo que toca a la prohibicién de pro-
teger las variedades vegetales, aunque en
la nueva Ley de Patentes desaparece la
mencidn expresa de la ley de 1986 sobre
la prohibicién de proteger las variedades
vegetales como modelos de utilidad, se
introduce una prohibicidon general en la
que, sin duda, quedan englobadas las va-
riedades vegetales, segun la cual «[nJo
podran ser protegidas como modelos
de utilidad las invenciones que recaigan
sobre materia bioldgica».

Los requisitos de proteccion

Establecimiento de la novedad mundial
de la invencion

Los requisitos de proteccién del mo-
delo de utilidad se recogen en el articu-
lo 137 de la ley del 2015 cuando indica
que el objeto de tutela son las «inven-
ciones industrialmente aplicables que,
siendo nuevas e implicando actividad
inventiva, consisten en dar a un objeto
o producto una configuracién, estructu-
ra o composicién de la que resulte al-
guna ventaja practicamente apreciable
para su uso o fabricacions.

La principal innovacion de la ley en re-
lacion con los requisitos de proteccion
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es el hecho de que la novedad de la in-
vencion debe ser ahora mundial, al igual
que en materia de patentes, desapa-
reciendo la diferencia que establece la
ley de 1986 entre la novedad mundial
de las patentes y la nacional de los
modelos de utilidad. Asi, segun el ar-
ticulo 139.1 de la ley del 2015, «el es-
tado de la técnica con referencia al cual
debe juzgarse la novedad vy la actividad
inventiva de las invenciones protegibles
como modelo de utilidad, sera el mismo
que el establecido en el articulo 6.2 para
las patentes de invencién».

No obstante, en materia de actividad
inventiva, se sigue exigiendo un menor
grado que en patentes, al disponer el
articulo 140 de la ley del 2015, al igual
que la de 1986, que «para su proteccion
como modelo de utilidad, se considera
gue 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».

El concepto de divulgacion previa en el
ambito de los modelos de utilidad

e La situacion en la Ley de Patentes
de 1986

a) Elarticulo 145.1 de la auin vigente
Ley de Patentes de 1986 dispone
que «el estado de la técnica con
referencia al cual debe juzgarse
la novedad vy la actividad inventi-
va de las invenciones protegibles
como modelos de utilidad esta
constituido por todo aquello que
antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de protecciéon como
modelo ha sido divulgado en Es-
pafia, por una descripcion escrita
u oral, por una utilizacién o por
cualquier otro medio».

Es relevante notar que en este
precepto laleyincluye en el estado
de la técnica todo lo divulgado en
Espafa. En cambio, en el articu-
lo 6.2 de la ley de 1986, cuando
se delimita el ambito del esta-
do de la técnica en materia de
patentes, se preceptla que «el



b)

o)

estado de la técnica esta consti-
tuido por todo lo que antes de la
fecha de presentacion de la solici-
tud de patente se ha hecho ac-
cesible al publico en Espafia o en
el extranjero por una descripcién
escrita u oral, por una utilizacién
o por cualquier otro medio». Es
decir, no soélo se trata de que en
materia de patentes rija la nove-
dad mundial y, en relacidon con los
modelos de utilidad, la novedad
nacional. Es que, ademas, en re-
lacidén con las patentes, se habla
de todo lo que ha sido «accesi-
ble al publico» y, en modelos, de
todo lo «divulgado».

Y esta diferencia terminoldgica ha
generado un intenso debate doc-
trinal y jurisprudencial, a efectos
de determinar si existe o no al-
guna diferencia sustantiva en el
uso de estas diferentes expresio-
nes. La discusidn se suele susci-
tar en la practica con respecto a
patentes o modelos extranjeros,
presentes en muchas ocasiones
en inglés o en otro idioma extran-
jero en el fondo documental de
la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas (OEPM). Y se trata de de-
terminar si basta con acceder al
fondo o si es preciso algo mas.

Segun una primera corriente in-
terpretativa, la distinta diccién
de los referidos preceptos no
comporta una diferencia sus-
tantiva. Esta es la tesis de la
Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 23 de oc-
tubre de 1996 (RJ 1996\7239),
qgue rechaza la alegacién de que
el depdsito de una patente ale-
mana en el Fondo Documental
del Registro de la Propiedad In-
dustrial (hoy OEPM) no equivale
a su conocimiento y divulgacién
en Espafa.

En cambio, en otras ocasiones se
ha entendido que no es lo mismo
la accesibilidad al publico que la
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divulgacién, considerandose que
esta Ultima requiere de un cono-
cimiento efectivo. Esta es la tesis
defendida en la doctrina por auto-
res como el profesor VAREA SANZ.
Y en la jurisprudencia es acogida
por la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 13 de mayo del 2004,
segln la cual «no es lo mismo la
posible “accesibilidad” a los datos
del Registro, que la “divulgacién”
efectiva para el publico (y técni-
cos) de los mismos».

En esta misma linea, por ejemplo,
en la jurisprudencia menor, cabe
citarla SentenciadelaAudiencia Pro-
vincial de Zaragoza (Seccién 5.3),
numero 540/2010, de 20 de sep-
tiembre (JUR 2010\362416), la
cual, al examinar la relevancia del
hecho de que el modelo esté
anticipado en la descripcion de
dos patentes americanas que se
encontraban depositadas en el
Fondo Documental de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas,
recuerda que la divulgacién «exi-
ge, segun la doctrina mas autori-
zada, un conocimiento generali-
zado, un determinado tiempo de
conocimiento y una difusién efec-
tiva, esto es, que se produzca
una real difusiéon del modelo con
independencia de que alguien
haya llegado a conocer la crea-
cién que se pretende anticipada».
Y concluye que «el mero depdsito
en el referido fondo documental
no seguido de divulgacién, esto
es[,] un conocimiento generaliza-
do, durante determinado tiempo
y de forma efectiva —que de las
circunstancias del caso se des-
prenda una real difusiéon del mo-
delo, con independencia de que
alguien haya llegado a conocer
la creacion que se pretende an-
ticipada—, no es divulgacion en
Espafia».

Con todo, también se ha sostenido
que la divulgacién no debe tradu-
cirse siempre en un conocimiento



popular o generalizado. Asi, la
Sentencia de 11 de noviembre
del 2011 (JUR 2011\41275) ana-
liza qué se entiende por divulga-
cion en Espafia, en relacién con la
inclusion de un documento en el
Fondo Documental de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, y
sefiala que «en vista de la espe-
cialidad del objeto de los modelos
litigiosos (dispositivos destinados
a su utilizaciéon en actividades
de defensa y de seguridad pu-
blica), no parece exigible que la
“divulgacion” a la que se refiere
el articulo 145-1 LP consista en
un conocimiento popular o ge-
neralizado entre la ciudadania
de la entrafa de las respectivas
invenciones, pareciendo mucho
mas razonable considerar que el
requisito de la “divulgacién” se
satisface suficientemente con un
conocimiento que alcance, v. gr.,
al circulo de profesionales, fun-
cionarios y expertos a quienes
incumbe la gestién de los de-
partamentos de compras de las
Fuerzas Armadas y de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Es-
tado».

En todo caso, también se ha
aclarado que el hecho de que el
modelo de utilidad se encuentre
anticipado en una patente ex-
tranjera cuyo folleto se encuentre
en inglés no es obstaculo para la
existencia de divulgacion, asi, por
ejemplo, la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Seccién 9.2) de 6 de
marzo del 2007 («lo que la nhorma
exige es que el modelo de utili-
dad que pretende erigirse en an-
ticipador del aspirante se haya di-
vulgado en Espafia, por cualquier
medio, y no que se haya divulga-
do en espafiol»).

La cuestidn en la Ley de Patentes
del 2015

El referido debate sobre la interpre-
tacion del estado de la técnica en
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materia de modelos de utilidad ha
venido a quedar zanjado con la hueva
Ley de Patentes, pues el articu-
lo 139.1 de esta ley dispone ahora
que «el estado de la técnica con re-
ferencia al cual debe juzgarse la no-
vedad y la actividad inventiva de las
invenciones protegibles como mode-
los de utilidad sera el mismo que el
establecido en el articulo 6.2 para las
patentes de invencién».

Se dispone, asimismo, en el articu-
lo 139.2 de la ley del 2015 que «se
entiende igualmente comprendido
en el estado de la técnica el con-
tenido de las solicitudes anteriores
a que se refiere el articulo 6.3».
Aunque, segun el articulo 140.2 (y
al igual que en materia de patentes),
«si el estado de la técnica compren-
de documentos de los mencionados
en el articulo 139.2 no seran toma-
dos en consideracion para decidir
sobre la existencia de la actividad
inventiva».

Por lo tanto, y como se puede com-
probar, el contenido de las solicitu-
des de patente anteriores es tenido
en cuenta a los efectos de la nove-
dad, incluso aunque el solicitante de
la segunda patente no haya podido
tener conocimiento de dichas solici-
tudes previas (por haber sido publi-
cadas con posterioridad a la fecha de
la segunda solicitud). En cambio, si el
contenido de esas solicitudes anterio-
res no ha podido ser conocido por el
segundo solicitante por no estar pu-
blicadas, no se tendran en cuenta a la
hora de juzgar la actividad inventiva
de la segunda invencion.

Con todo, y como ha declarado la
Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid (Seccion 28.3), nume-
ro 341/2014, de 28 de noviembre
(JUR 2015\22092), de la cual ha
sido ponente el ilustrisimo sefior don
Angel Galgo Peco, es posible tomar
en consideracion, al juzgar la acti-
vidad inventiva, las invenciones no
publicadas, pero que han llegado a
conocimiento del segundo solicitante
por alguna otra via.



3.

2.3. El derecho a la proteccion

La ley del 2015 dispone en su articu-
lo 138 que «el derecho a la proteccién de
modelos de utilidad pertenece al inven-
tor o a su causahabiente y es transmisi-
ble por todos los medios que el Derecho
reconoce». Se reproduce, asi, el conte-
nido del articulo 144 de la ley de 1986,
si bien se elimina el segundo apartado,
segun el cual sera de aplicacién a la
proteccién de modelo de utilidad lo dis-
puesto en los apartados 2 a 4 del ar-
ticulo 10 de la ley (sobre invenciones
alcanzadas por varias personas). No obs-
tante, las disposiciones equivalentes de
la ley del 2015 seguiran siendo igual-
mente aplicables a los modelos de uti-
lidad, dado que el articulo 150 de la ley
del 2015, tras disponer que «en defecto
de norma expresamente aplicable a los
modelos de utilidad regiran para éstos
las disposiciones establecidas en la pre-
sente ley para las patentes de invencidn,
siempre que no sean incompatibles con
la especialidad de aquéllos», aclara que
«[l]es seran, en todo caso, aplicables las
normas contenidas en el titulo III sobre
derecho a la patente y designacién del
inventor».

Procedimiento de concesion

Como hemos expuesto al analizar el procedi-
miento de concesidn de las patentes, la nueva
ley del 2015 elimina la posibilidad de optar o
no por el examen previo e impone, en todo
caso, el procedimiento de concesidén con exa-
men previo.

Sin embargo, en materia de modelos de uti-
lidad, el régimen del procedimiento es dife-
rente, pues el articulo 142.3 de la nueva ley
preceptla que, una vez a tramite la solici-
tud, la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas verificara «a) Si su objeto es susceptible
de proteccion como modelo de utilidad. b) Si
aquélla cumple los requisitos establecidos en
el titulo V, capitulo I tal como hayan sido de-
sarrollados reglamentariamente», pero «no
examinara la novedad, la actividad inventiva,
la suficiencia de la descripcidn o la aplicacion
industrial. Tampoco se realizard el informe
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sobre el estado de la técnica ni se emitira la
opinidn escrita, previstos para las patentes de
invencion».

Se prevé, no obstante, la formulacion de opo-
siciones a la solicitud. Y, asi, segun el articu-
lo 144.1, «dentro de los dos meses siguien-
tes a la publicacion de la solicitud cualquier
persona podra formular oposicién, alegando la
falta de alguno de los requisitos legales exigi-
dos para su concesién, incluidas la novedad,
la actividad inventiva, la aplicacién industrial
o la suficiencia de la descripcién. No podra
alegarse la falta de legitimacion del solicitan-
te, la cual debera hacerse valer ante los tribu-
nales ordinarios».

También es importante tener en cuenta que,
segun el articulo 146, el recurso administrati-
vo contra la concesién del modelo de utilidad
solo podra referirse a aquellas cuestiones que
puedan ser resueltas por la Administracién du-
rante el procedimiento de registro. El recurso
administrativo fundado en motivos de dene-
gacion de registro no examinados de oficio por
la Administracidon sélo podra ser interpuesto
por quienes hayan sido parte en un procedi-
miento de oposicidon contra la concesion del
registro basado en dichos motivos y se diri-
gird contra el acto resolutorio de la oposicion
planteada. A estos efectos podra entenderse
desestimada la oposicién si, transcurrido el
plazo para resolverla y notificarla, no hubiese
recaido resolucion expresa.

Efectos del modelo de utilidad

Por lo que respecta a los efectos del modelo de
utilidad, el articulo 148 de la ley del 2015 pre-
ceptla que «la protecciéon del modelo de utili-
dad atribuye a su titular los mismos derechos
que la patente de invencién». En consecuen-
cia, y dado que en materia de patentes la
nueva ley alude expresamente a la doctrina
de los equivalentes, ésta también sera apli-
cable a los modelos de utilidad, recogiendo
asi la ley lo que ya era doctrina del Tribunal
Supremo. Porque la Sentencia del Tribunal Su-
premo (Sala de lo Civil, Secciéon 1.2) nime-
ro 531/2014, de 15 octubre (JUR 2015\5416)
ya declar6 que «aunque la llamada doctrina de
los equivalentes fue elaborada pensando en
las patentes, no puede haber inconveniente



en considerar, en abstracto, que constituyen
infraccion de un modelo de utilidad aquellas
realizaciones de la misma idea inventiva que
impliqguen modificaciones accidentales de la
invencion original». De hecho, segun el alto
tribunal, «hay que tener en cuenta que tal
equivalencia guarda relacién inmediata con la
actividad inventiva».

Con todo, la duracién del derecho no es equi-
valente a la de las patentes, pues se mantiene
en diez afios improrrogables, contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud, y pro-
ducira sus efectos a partir de la publicacion de
la mencion de su concesidn en el Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial (art. 148.2).

Igualmente, es muy destacable a este res-
pecto el hecho de que, segun el articulo 148,
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apartados 3 y 4, para el ejercicio de acciones
encaminadas a dar efectividad a los derechos
de exclusiva derivados de un modelo de utili-
dad solicitado con posterioridad a la entrada
en vigor de la ley del 2015, serd preciso que
se haya obtenido o solicitado con preceden-
cia —habiendo abonado la tasa correspon-
diente— el informe sobre el estado de la téc-
nica referido al objeto de titulo en el que se
funde la accion. El informe, una vez elabora-
do, 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.

Para mas informacion consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.
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