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ExTrRACTO

El objetivo de esta contribucion es poner de relieve las principales novedades introducidas por
la Ley 24/2015 referidas al modelo de utilidad y con relacion a como estaba reglamentado en
su precedente ordenacién de la Ley 11/1986. A tal fin, se analizan e interpretan los requisitos
positivos, el ambito de actuacion, las exclusiones, el procedimiento de concesion, asi como la anu-
lacién, entre otros extremos. Derivado de la interpretacion de la norma se extraen planteamientos
positivos que colman algunas lagunas e insuficiencias habidas hasta el momento en torno al
modelo de utilidad, de tal suerte que se proponen determinadas reflexiones de lege ferenda que
incentivan la innovacion, asi como su aportacion al éxito de las empresas. En especial, si tenemos
en cuenta que el niimero de solicitudes de modelos de utilidad sigue incrementandose cada afio.
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ABSTRACT

The purpose of this contribution is to highlight the main novelties introduced by Law 24/2015
regarding the utility model and in relation to how it was regulated in its previous order of Law
11/1986. To this end, the positive requirements, the scope of action, the exclusions, the granting
procedure, as well as the cancellation, among other aspects, are analyzed and interpreted.
Derived from the interpretation of the rule, positive statements are extracted that fill some gaps
and insufficiencies so far related to the utility model, in such a way that certain reflections de
lege ferenda are proposed that encourage innovation, as well as its contribution to success of the
companies. Especially, if we take into account that the number of requests for utility models
continues to increase every year.

Keywords: industrial property; patents; utility model; innovation.
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1. INTRODUCCION

El modelo de utilidad es una modalidad de la propiedad industrial cuyo antecedente mas
inmediato de regulacion se contempla en los articulos 143 y siguientes de la Ley 11/1986!, Ley
de patentes®. La virtualidad, en estos momentos, de analizar esta figura de la propiedad indus-
trial estriba en que la futura y nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio® (en adelante,
LP), con vigencia desde el 1 de abril del afio 2017, en su titulo XIII, sera ahora la encargada de
re-ordenar el modelo de utilidad®, ilustrado en los articulos 137 a 150 de la LP.

La Ley 24/2015 viene a justificar su actualizacion y necesidad de reforma en su preambulo,
diciendo lo que sigue: «La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, ade-
cuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtencion rapida de titulos s6lidos para
los innovadores espafioles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas
por via nacional son de origen espafiol en mas de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el
porcentaje es similar»’. Estas afirmaciones nos revelan la especial importancia® que detenta en

' BOE n.° 73, de 26 de marzo de 1986.

Sobre este particular, ¢fr., entre otros a Gomez Segade, J. A. (1995). Hacia un modelo de utilidad europeo. En Estu-
dios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, vol. 2 (pp. 1.663-1.688). In extenso, Varea
Sanz, M. (1996). El modelo de utilidad: régimen juridico. Editorial Aranzadi.

3 BOE n.°177, de 25 de julio de 2015.

Mas en Asensi Meras, A. (febrero 2015). Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de
Patentes. La Ley mercantil, 11, 64-71. Lobato Garcia-Mijan, M. (mayo 2015). Los modelos de utilidad en la encru-
cijada legislativa. La Ley Mercantil, 14, 1y ss.

5 Remarquese lo que apunta Otero Rodriguez, M. 1. El Modelo de utilidad y su distincion de otras invenciones (consulta-
do por tltima vez el 6 de enero de 2017), al sefialar que «acoge el 80 % de las solicitudes de proteccion de invenciones
industriales en Espaiia: es el Modelo de Utilidad [...]. El modelo de utilidad tal y como lo conocemos hoy surge como
figura residual a finales del siglo XIX en Alemania con el objeto de proteger aquellas invenciones de uso cotidiano que
no reunian las caracteristicas para ser objeto de patente, siendo reconocido en Espaia por primera vez en el Estatuto
de la Propiedad Industrial de 1929. Hoy se reconoce en mas de cincuenta paises, y en nuestro ordenamiento juridico
se regula en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que es desarrollada por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de
octubre, si bien debe tenerse en cuenta que ya existe una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015) que tiene fecha de en-
trada en vigor el 1 de abril de 2017».

Sobre las invenciones, en 2016 aumentaron un 0,94 % en relacion con 2015, dato muy positivo teniendo en cuenta com-
parativas anteriores. En 2016 se han solicitado 5.259 invenciones frente a las 5.210 de 2015. El crecimiento se debe prin-
cipalmente a un incremento del 4,04 % en modelos de utilidad (2.422 solicitudes frente a 2.328 del afio anterior) asi como
aun descenso mucho menos acusado en las patentes solicitadas (un 1,56 %, pasando de 2.882 a 2.837 solicitudes). Recu-
perado de: <http://www.inforpress.net/Infopi/enero/noticia-01.html> (consultado por ultima vez el 17 de enero de 2017).
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nuestro pais los modelos de utilidad’ como modalidad de la propiedad industrial, en particular,
referidas al entorno de la pequefia y mediana empresa®, si bien observaremos a lo largo de nues-
tra investigacion como esta declaracion de intenciones contenida en el predmbulo de la norma va
perdiendo «fuerza» en su posterior regulacion.

Bajo este contexto, hemos de traer a colacion lo estipulado por la Propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximacion de los regimenes juridicos de
proteccion de las invenciones mediante el modelo de utilidad (consultado por ultima vez el 21
de diciembre de 2016). Se pone de manifiesto la singularidad de los modelos de utilidad para las
pymes, en concreto, en el considerando niim. 3: «Una accién comunitaria en este ambito permi-
tiria, ante todo, incrementar la transparencia de la libre circulacion de las mercancias resultantes
de pequenas invenciones técnicas dentro de la Comunidad y evitar los falseamientos de la com-
petencia que son fruto de las diferencias entre las normativas nacionales o de la inexistencia de
estas ultimas. En segundo lugar, dicha iniciativa mejoraria el entorno juridico de las empresas de
la Comunidad que realizan una innovacién y adaptacion constantes, e incrementaria su compe-
titividad en el mercado mundial gracias a la proteccion de sus invenciones mediante el modelo
de utilidad, que constituye un dispositivo especialmente bien adaptado a las necesidades de las
PYMEDy. Se refleja en esta propuesta que en paises como Alemania, Italia y Espaiia, las solicitu-
des de modelo de utilidad se equiparan a la de patente nacional y patente europea, expresando la
necesidad de esta modalidad de la propiedad industrial®. La relevancia econémica de la proteccion
de los modelos de utilidad no es igual para todas las empresas, sino que depende de los intereses
de las mismas. Un estudio!® realizado en Alemania, cuyas conclusiones pueden extrapolarse al
conjunto de los Estados miembros de la Comunidad, muestra que si las grandes empresas cuyo
volumen de negocios es superior a 1.250 millones de euros estan interesadas en el modelo de uti-
lidad, las empresas cuya facturacion no excede de 5 millones de euros recurren en mayor medida

Cfr., in totum, <http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo_utilidad/> (Manual del Solicitante, Tasas y Formularios,
Normativa, folletos y recomendaciones). También a nivel internacional, véase <http://www.wipo.int/sme/es/ip_busi-
ness/utility_models/utility models.htm>

Al respecto, cfi. VV. AA. (Comision Europea) (2015). Study on the economic impact of the utility model legislation
in selected Member States, . Recuperado de: <http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WFS/EU-
Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication Start?PublicationKey=ET0415184> (consultado por tltima vez el 2
de enero de 2017).

Declara Portillo Pasqual del Riquelme, L. (2006). Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovacion.
Economia Industrial, 362, 191-198, en especial, p. 192, «El modelo de utilidad (MU) es una institucion juridica creada
en Alemania hace ya mas de un siglo. Posteriormente fue siendo adoptado por otras naciones (Japon, Polonia, Espaiia,
Italia o Portugal) y, mas recientemente, por paises como Grecia, Finlandia, Dinamarca o Austria. E1l MU confiere un
derecho de exclusiva especifico (permite a su titular impedir a terceros utilizar comercialmente la invencion protegida,
sin su autorizacion, durante la duracion de la proteccion), distinto de la patente y adecuado para proteger las "invencio-
nes menores" (esto es, aquellas con un nivel de actividad inventiva inferior al exigido a una patente)».

Prud'homme, D. (2016). Constructing utility model patent systems: Lessons from Europe and China. European Inte-
llectual Property Review, 38, 437-444.
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a dicho tipo de proteccion. El interés de las pymes encuentra su justificacion fundamentalmente
en el ahorro de costes, tiempo y trabajo administrativo. Ademas, debido a sus limitados recursos
econdémicos y humanos, las actividades de investigacion y desarrollo de estas empresas suelen
dar lugar a invenciones técnicas con una escasa actividad inventiva, que no cumplen necesaria-
mente las condiciones de proteccion mediante la patente.

Ademas, la norma objeto de analisis entronca con otras legislaciones que demandaban en
su momento una nueva ordenacion en torno a la patente y también, como no, del modelo de utili-
dad, teniéndose siempre muy presente que esta materia viene —menos que mas— armonizada desde
las esferas europeas'!. No resulta extrafio, por tanto, que en su expositivo niimero 1.° de la Ley
24/2015, se puntualice que «uno de los motivos de esta actualizacion, en linea con los objetivos
propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion, es el de simplificar y agilizar la proteccion de
la innovacion mediante patentes y reforzar la seguridad juridica, estableciendo como tnico sis-
tema para la concesion de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya
implantacion gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por
tanto, el actual sistema opcional o "a la carta", introducido en la reforma llevada a cabo por el
Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

Luego, simplificar y agilizar la proteccion de la innovacion y reforzar la seguridad juridica
serian las finalidades pretendidas con la nueva norma.

Y, se agrega, en lo relativo al modelo de utilidad lo que sigue: «La figura del modelo de uti-
lidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinacion del estado de la
técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las con-
diciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este titulo de protecciony.

Asi las cosas, hay que precisar de inicio que desde un punto de vista parlamentario en la
configuracion de la Ley de Patentes 24/2015, la reglamentacion del modelo de utilidad no fue
complicada!2, y se han tenido muy presentes los antecedentes referidos ut supra, y, ademds, me-
jora un aspecto relacionado con la confusion en relacion con los modelos de utilidad proveniente
de la precedente Ley de patentes (11/1986). En efecto, se descuelga del tenor del articulo 13 de

N respecto, véase a Gonzalez Lopez, 1. (1994-1995). El Libro Verde de la Comision de la UE sobre la proteccion
del modelo de utilidad en el mercado interior. Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo 16, pp. 959-974.
fdem en (2008). La proteccion juridica de las invenciones menores en Europa: Especial referencia al modelo de uti-
lidad. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, 8, 383-428.

12 Ep orden a la tramitacion parlamentaria de la Ley 24/2015, ¢fi. Varea Sanz, M. (2016). Modelos de utilidad: requisi-
tos de proteccion. En Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio (pp. 613 y ss.). Pamplona: Aranzadi.

13 Notese lo que prescribe el articulo 1 de la Ley 11/1986: «Para la proteccion de las invenciones industriales se concederan
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes titulos de propiedad industrial: a) Patentes de invencion,
y b) Certificados de proteccion de modelos de utilidad».
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la Ley 11/1986 que el modelo de utilidad era la invencion tutelada, pero no el titulo de protec-
cion, mientras que en el resto del articulado se reflejaban ambos términos de manera indistinta,
cuestion que confundia mas que aclaraba la configuracion del modelo de utilidad. Tras la nueva
redaccidn proporcionada por la Ley 24/2015, se dilucida con claridad esta cuestion en orden a
fijar el modelo de utilidad como acumulativo de la invencién y el titulo de proteccion. Ergo, in-
vencion y titulo van unidos, no son dos aspectos separados.

El anterior planteamiento es relevante, toda vez que hay que atender a lo que nos relata el
considerando noveno de la exposicion de motivos de la Ley 24/2015, al rezar: «Para los modelos
de utilidad el elemento comun en el derecho comparado es, paraddjicamente, la disparidad. Al ser
un titulo cuya configuracion legal no esta sujeta a criterios de armonizacion internacionales esta
disparidad afecta no solo a los procedimientos, sino a la concepciéon misma del titulo e incluso a
su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los paises.

En Espafia, los modelos de utilidad han sido un titulo de proteccion bien adaptado a las ne-
cesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el nimero de solicitudes y el porcentaje de
las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulacion,
contenida en el Titulo XIII, se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis
y no en el de "patente simplificada", pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modali-
dad a las necesidades actuales y agilizar su tramitacion». Se desprende del tenor legal el interés
por amparar esta modalidad de la propiedad industrial por su especial relevancia en la economia
nacional, pese a su configuracion sui generis o de dificil conceptualizacion. Y, tal como se des-
cribia anteriormente, hay paises como Reino Unido, Luxemburgo o Suecia donde no se reconoce
el modelo de utilidad, mientras que otros paises como Bélgica, Irlanda, Paises Bajos o Eslovenia,
si pueden solicitar un derecho de proteccion equiparable al modelo de utilidad.

Otro de los temas a abordar se fundamenta en la particular novedad que le confiere la nueva
LP al estado de la técnica, toda vez que la viene a asimilar al requerido para las patentes, pro-
porcionandole un mayor empaque a esta modalidad de la propiedad industrial, que siempre se ha
visto como la «invenciéon menor». Dicha justificacion aparece contenida en el apartado noveno
(IX) del preambulo de la LP, al apuntar que «la primera novedad importante es la equiparacion
del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la in-
certidumbre que conlleva el concepto de divulgacion y eliminando el concepto de novedad rela-
tiva, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existian las
posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de informacion y fondos documentales mediante
las nuevas tecnologias. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exi-
gencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes». Es decir,
estamos ante dos lados de la misma moneda, la cara, que busca potenciar esta modalidad de la
propiedad industrial, y, de otro, la cruz, que sigue insistiendo en el planteamiento que el modelo
de utilidad es una invencién menor.

Siguiendo con la lectura del considerando noveno de la Ley 24/2015, este nos aporta dos
cuestiones de gran transcendencia en la nueva reglamentacion del modelo de utilidad, una es re-
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ferida a lo que puede tutelarse como modelo de utilidad, y otra es la relativa al procedimiento de
concesion. Expresa este considerando que puede ampararse como modelo de utilidad el hecho
de que «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 ¢ invenciones que tienen por objeto materia biologica, que 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, sustan-
cias o composiciones, que podran acogerse a esta modalidad de protecciony.

Por su lado, también este considerando objeto de atencion decreta: «En cuanto al procedi-
miento de concesion, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la con-
cesion, dado que no habra examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del disefio
industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una pro-
yeccion monopolistica que no existe en el disefio. Por la misma razon, se condiciona el ejercicio
de las acciones de defensa del derecho a la obtencion de un informe sobre el estado de la técnica
referido al objeto del titulo en el que se funde la accidn, suspendiéndose la tramitacion de la de-
manda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos».
Se persigue con todo ello darle mayor entidad al modelo de utilidad y se quiere dejar claro la dis-
tincion con el disefio industrial'4, que es una creacion-invencién de forma, mientras que el mo-
delo tutela reglas técnicas'> y como tal la funcionalidad de estas.

2. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

Hay que remarcar que la Ley 24/2015 no define qué se entiende por modelo de utilidad,
sino que directamente se centra en otros aspectos que configuran dicha modalidad de la propie-
dad industrial como objeto, requisitos, procedimiento, nulidad, entre otros. De este modo, hemos
de acudir a otros textos normativos!® para que nos proporcionen pautas alrededor de qué sea el

14 E] disefio industrial esta reglamentado por la Ley 20/2003 y requiere de otros condicionantes para su configuracion como
son la novedad y la singularidad. Se protege segun el articulo 1.2 de la Ley: «La apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o mate-
riales del producto en si o de su ornamentacion». Para mayor informacion entre el disefio y el modelo de utilidad, véase
la ilustrativa obra de Candelario Macias, M.* 1. (2007). La creatividad e innovacion empresarial: La tutela del disefio in-
dustrial en el mercado interior (pp. 218 a 223). Vitoria: Eurobask. También, ¢fr. el fundamento juridico quinto de la SAP
de Barcelona num. 540/2004, que establece las divergencias existentes entre el modelo de utilidad y el disefio industrial.

15 Vid. Penas Garcia, G. (2012). Modelos de utilidad. En P. Garcia-Escudero Marquez (coord), J. M. Otero Lastres (dir.)
y A. Casado Cervifio (dir.). Compendio practico sobre la proteccion de la propiedad industrial: Una vision renovada
en Espariia, Europa y el mundo (pp. 133-160).

Adviértase que se comenta la disparidad legislativa de esta modalidad de la propiedad industrial por parte de Lobato Gar-
cia-Mijan, M. (mayo 2015). Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa. La Ley Mercantil, 14,1y ss.
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modelo de utilidad. Adviértase que para entender de manera acabada esta materia hemos de estar
a futuro al Reglamento de ejecucion de la nueva LP. Al dia de hoy, solo nos encontramos con el
borrador y, en especial, en lo relativo al modelo de utilidad los articulos 58 a 63 (consultado por
ultima vez el 14 de enero de 2017).

Si acudimos a nivel nacional, el precedente mas inmediato nos lo encontramos con la Ley
11/1986, ya aludida, que tampoco definia qué se entiende por modelo de utilidad ni tampoco por
invencion, aun cuando nos puede dar algunas notas en torno a su definicion. En efecto, disciplina
el articulo 143 de la Ley 11/1986, apartado 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 constituciéon
de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion». Se descuel-
ga, por tanto, que e/ modelo de utilidad sera un titulo de proteccion para invenciones novedosas
y susceptibles de aplicarse a la industria, estos requisitos también deben concurrir para que un
invento sea patentable, si bien ha de diferenciarse la patente del modelo de utilidad, aun cuando
compartan similares requisitos, el grado de exigibilidad sera menor en el supuesto de los mode-
los de utilidad, que ampara invenciones de inferior cariz. Sobre este particular, véase la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de noviembre de 1998, don Pastor Oliver (TOL
390.038), en su fundamento juridico primero, se declara que «el modelo de utilidad posee sus
propias caracteristicas ("mini-invencion" o "pequefia patente") que le confieren una proteccion en
algo diferente a las patentes stricto sensu».

En similar linea argumentativa, se expresa la STS de 22 de abril de 2002 (TOL 161.957)
al decir los «modelos de utilidad como creaciones de menor intensidad inventiva (en la variada
terminologia jurisprudencial, se emplean, entre otras, las expresiones de "pequefios inventos",
"medio inventos", "invenciones menores", "invenciones de menor importancia" y "modestia in-
ventiva") que las creaciones patentables, limitandose ademads a aquellas invenciones que, a tra-
vés de la forma de un objeto, se traducen en una mejora de tipo practico, en una ventaja en su

empleo o fabricaciony.

(Cuales serian esas invenciones objeto de modelo de utilidad? Aparecen recogidas en el
apartado 2.° del articulo 143 de la Ley 11/1986 al expresar: «En particular, podran protegerse como
modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los
mismos, que reunan los requisitos enunciados en el apartado anterior». Se complementa en nega-
tivo con el apartado 3.° del precepto referido, por cuanto «no podran ser protegidas como modelos
de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la
Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales».

Cierto que si se compara literalmente el tenor del antiguo articulo 143 con el actual articulo
137 de la LP, se subraya como desaparece del contenido del Gltimo precepto la mencion expresa
a «podran protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, apa-
ratos, dispositivos o partes de los mismosy. Este planteamiento ha provocado mas confusion que
lucidez, en especial si lo queriamos diferenciar de otras modalidades de la propiedad industrial
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como es el disefio industrial, ya anotado. No resulta extraflo que haya desaparecido de forma ex-
presa, amén de que era una cuestion meramente enunciativa, extremo por tanto no destacable!”.

A la luz de todo lo relatado, el antiguo articulo 143 de la Ley 11/1986 nos proporcionaba
una aproximacion al modelo de utilidad desde una vertiente positiva que lo acerca a la patente e,
inclusive, al disefio industrial y, de otro lado, desde una vision negativa de lo que no puede ser
susceptible de modelo de utilidad por hallarse ya amparado en otra normativa como las obtencio-
nes vegetales. De manera sucinta podriamos inferir que el modelo de utilidad es una regla técni-
ca ilustrada en una invencion que podia materializarse en la forma de un objeto e implica una
ventaja técnica razonable respecto a lo existente'S. También, se ha de tener presente que tanto
las invenciones de procedimiento como las variedades vegetales no son objeto de modelo de uti-
lidad, puesto que si una caracteristica del modelo es su materializacion en la forma de un objeto,
cierto es que las invenciones de procedimiento dificilmente podran adaptarse a este requisito.

Por otro lado, podemos acudir a la normativa internacional'® que nos vienen a definir qué
se entiende como invenciones. En este sentido, hemos de estar al articulo 11229 de la Ley tipo

17 Irelevante en términos de Garcia Vidal, A. (febrero 2016). La nueva Ley de Patentes (VI): El modelo de utilidad.
Analisis Farmacéutico GA&P (pp. 1 a 6) (consultado por ultima vez el 29 de septiembre de 2016).

18 Cfr., al respecto, Lobato Garcia-Mijan, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, op. cit., p. 1, sefiala

que «los modelos de utilidad son un titulo de proteccion para invenciones menoresy.

Vid. Gnangnon, K. y Besse Moser, C. (24 de octubre de 2014). Intellectual Property Rights Protection and Exports
Diversification: The application of Utility Model Laws. En World Trade Organization, WTO Working Paper ERSD-
2014-19 (consultado por ultima vez el 2 de enero de 2017).

20 Decreta el articulo 112: Invenciones. «a. El parrafo 1) define lo que es una invencion a los efectos de la Ley. Debe se-

nalarse que las leyes nacionales existentes no siempre contienen la definicion de la invencion que, en algunos paises,
corresponde a la jurisprudencia determinarla. Sin embargo, las leyes de otros paises (por ejemplo, la Union Soviéti-
ca) si contienen esa definicion. La ventaja de una definicion es indicar claramente que la palabra "invencion" tiene un
sentido juridico, mas restringido que el que corrientemente le concede el publico. Por otro lado, la inscripcion de una
definicion en la propia Ley entrafa el riesgo de que esta definicion sea insuficiente con el uso, teniendo en cuenta los
avances de la técnica. El pais que prefiera dejar la definicion de la invencion a cargo de la jurisprudencia puede pro-
ceder simplemente a suprimir el parrafo 1); en tal caso, habria que numerar de nuevo los otros parrafos del Articulo
112 y las palabras "aun cuando constituyan invenciones conforme a lo dispuesto en el parrafo 1)", que figuran al co-
mienzo del parrafo 3, deberian suprimirse.

b. Una invencion debe, ante todo, concebirse como idea en el espiritu de una persona (el inventor). Sin embargo, con
arreglo a la definicion dada en el parrafo 1), no basta que haya una idea para encontrarse ante una invencion. Es ne-
cesario, ademas, que la idea, una vez puesta en practica, permita la solucion de un problema. Ademas, el problema
a resolver debe ser un problema determinado. No obstante, no es necesario que la idea resuelva el problema por si
misma, basta con que permita en la practica la solucion del problema.

c. La palabra "solucion" debe entenderse en un sentido lato. El caso tipico es aquel en que se realizan investigaciones,
experiencias o trabajos de desarrollo para encontrar la solucion de un problema determinado. Pero la solucion no es
necesariamente la solucion del problema en estudio: por ejemplo, durante los trabajos de preparacion de un material
capaz de resistir las enormes diferencias de temperatura que sufren los vehiculos espaciales, se elabora una materia
que resuelve el problema consistente en disponer de un utensilio de coccion susceptible de pasar del refrigerador a
un horno (y viceversa) sin sufrir dafos.
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Ademas, debe entenderse que la palabra "solucion" incluye las soluciones que constituyen perfeccionamientos de in-
venciones anteriores. Ocurre con frecuencia que una invencion "de base" estimule a su inventor o a otros inventores
a hacer una o varias invenciones "de perfeccionamiento". La proteccion por patente de las invenciones de perfeccio-
namiento es especialmente util para un pais en desarrollo, pues estimula a los nacionales a adaptar las invenciones
extranjeras a las condiciones del pais. Una invencion de perfeccionamiento puede patentarse sin la cooperacion del
titular de la patente que protege la invencion anterior; el problema de las relaciones entre las dos patentes esta regu-
lado en el articulo 149.

d. Para que haya invencion, también es necesario que la solucion encontrada pertenezca a la esfera de la tecnologia;
por tanto, quedan excluidas del campo de aplicacion de la Ley todas las soluciones que no pertenezcan a esa esfera;
correspondera a la jurisprudencia determinar en cada caso lo que es "tecnologia" y lo que no lo es. Debe destacarse
que el hecho de que el problema a resolver pertenezca por si mismo o no a la esfera de la tecnologia es indiferente;
lo que importa, es que la solucion encontrada sea de caracter tecnologico.

e. El parrafo 2) establece el principio de que existen dos grandes categorias de invenciones: las invenciones de pro-
ductos y las invenciones de procedimientos. Las invenciones de productos son todas las invenciones que revisten una
forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencion puede residir tanto en un
producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede ven-
derse como parte del otro producto. Una invencion de procedimiento, en general, es una solucion consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede limitarse a
una etapa intermedia de la preparacion del producto. Por otro lado, una invencion de procedimiento puede consistir
en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o de un producto conocido.

f. El parrafo 3) enumera una lista exhaustiva de invenciones excluidas de la proteccion por patente, aun cuando reunan
las condiciones de la definicion del parrafo 1). Este tipo de lista se encuentra en leyes nacionales y convenios interna-
cionales existentes y, cuando no es asi, corresponde generalmente a los principios reconocidos por la jurisprudencia.

Las exclusiones de la proteccion por patente que se derivan del parrafo 3) solo pueden ser modificadas por una re-
vision de la Ley, mientras que las exclusiones temporales de la proteccion por patente previstas en el Articulo 118,
pueden ser modificadas por decreto (véase el parrafo a. del comentario al Articulo 118).

g. Los programas de ordenadores no figuran en la lista del parrafo 3), aun cuando quedan excluidos de la proteccion
de la patente en algunas leyes o convenios o en virtud de decisiones de la jurisprudencia, debido a que el problema
de su proteccion se encuentra en estudio actualmente tanto a nivel internacional como a nivel nacional 1 ¢ Por tanto,
la Ley tipo no se pronuncia; en consecuencia, al interpretar el Articulo 112 un tribunal podria bien admitir o excluir
la proteccion por patente de los programas de ordenador, debido a que constituirian métodos matematicos (apartado
i)) o métodos en el ejercicio de actividades puramente intelectuales (apartado iii)) o, incluso, porque carecerian del
caracter tecnoldgico requerido por el parrafo 1).

h. En virtud del apartado i), los descubrimientos quedan excluidos de la proteccion por patente. Puede definirse
un descubrimiento como el reconocimiento de fendmenos, propiedades o leyes del universo material que atn no
han sido reconocidos y que pueden verificarse. La diferencia esencial entre una invencion y un descubrimiento es
la siguiente: la persona que hace una invencion crea algo que aun no existia, mientras que la persona que hace un
descubrimiento no "crea" nada, sino que desvela la existencia de una cosa que hasta entonces era simplemente des-
conocida. Por ejemplo, se hablara de descubrimiento en el caso de un elemento quimico desconocido anteriormente
(porque ese elemento preexistia y solo era desconocido para el hombre hasta su descubrimiento). Por el contrario,
se hablara de invencion en el caso de un nuevo compuesto quimico creado mediante una manera determinada de
combinar el elemento que acaba de descubrirse y otros elementos compuestos quimicos (porque el nuevo com-
puesto no preexistia).

i. En virtud del apartado ii), las variedades vegetales y las razas animales quedan excluidas de la proteccion por paten-
te, asi como los procedimientos para su obtencion que sean esencialmente bioldgicos. Si un procedimiento de obten-
cion es esencialmente no biologico, por ejemplo, si reside esencialmente en la utilizacion del calor o de radiaciones,
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de la OMPI para los paises en desarrollo sobre invenciones nos arroja alguna luz al destacar que
«se entendera por invencion la idea de un inventor que permita en la practica la solucioén de un
problema determinado en la esfera técnicay.

En similar linea de actuacién, nos encontramos con el Reglamento de Ejecucion del Conve-
nio sobre la Patente Europea?!, que en su regla 27.1 ¢) considera que «c) exponer la invencion, en
la forma caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprension del pro-
blema técnico, aunque no se designe expresamente de este modo, y la solucion a ese problema, ¢
indicar, en su caso, las ventajas de la invencion en relacion con el estado de la técnica anterior.
Luego, se sigue insistiendo en la idea de que la invencidn es una regla técnica que comporta una
ventaja respecto a lo que ya existe en el estado de la técnica. Este planteamiento es susceptible
de aplicarsele, mutatis mutandi, a lo que sea modelo de utilidad.

A la luz de todo lo descrito podemos aproximarnos a la figura del modelo de utilidad en los
siguientes términos: estamos ante una categoria de la propiedad industrial, aproximada y simi-
lar a la patente de invencion, cuya demanda inventiva, valor cientifico y avance tecnoldgico es
de indole menor, toda vez que estamos ante un perfeccionamiento técnico, que se ilustra en una
mejora de tipo practico o en una ventaja en su empleo o fabricacion o un efecto beneficioso en
cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

3. REQUISITOS Y OBJETO DEL MODELO DE UTILIDAD

Los condicionantes delimitadores de los modelos de utilidad se decretan en el articulo 137,
apartado 1.°, de la LP, y encuentran su antecedente mas proximo en el articulo 143.1 de la Ley
11/1986, ya comentado.

Ordena el articulo 137 de la Ley 24/2015 las invenciones que pueden ser protegidas como
modelos de utilidad: «1. Podran protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dis-
puesto en este Titulo, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implican-
do 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 fabricaciony.

no queda excluido de la proteccion por patente. Cabe observar que la proteccion de las variedades vegetales y de las
razas animales ya es objeto de una legislacion especial en ciertos paises.

j- En virtud del apartado iii), las instrucciones dirigidas al espiritu humano no pueden protegerse por patente. Esto no
excluye su eventual proteccion por el derecho de autor.

k. En el apartado iv), se indica claramente que la exclusion de los métodos de tratamiento y diagndstico no se extien-
de a los productos utilizados en la aplicacion de esos métodos (por ejemplo, aparatos médicos)».

21 BOE n.° 136, 5 de junio de 2009.
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Se infiere que modelo de utilidad se equipara a un objeto o producto, que por cuya confi-
guracion, estructura o composicion suponga una ventaja en la practica 'y cumpla los requisitos
positivos que se le demandan a una patente de invencion.

Los requisitos positivos que han de concurrir en el modelo de utilidad son la novedad®?, la
actividad inventiva y la aplicacion industrial, esto es, los mismos condicionantes que se requie-
ren a una patente de invencion, tal y como hemos resefiado. Agregado a esto, que se derive algu-
na ventaja prdctica respecto a lo existente. Se puede afirmar, pues, que los requisitos, a priori,
son los mismos que han de concurrir para tutelar la invencion de patente, aunque la diferencia
estribe en que de aquel se ha de inferir un afiadido mas, que sea una ventaja susceptible de uso
o fabricacion en la practica.

Ni que decir tiene que para valorar los aspectos positivos de la invencion sera preciso acudir
al informe del estado de la técnica, es decir, la determinacion del alcance positivo —y, por tanto, de
la modalidad adecuada— ser4 realizada en el contexto de un examen por un examinador técnico?3.

Luego, para saber si un modelo de utilidad es nuevo, posee actividad inventiva y aplicabilidad
industrial, se ha de apreciar el estado de la técnica. De esta suerte se conecta el articulo 137 con
lo prescrito en el articulo 139 de la LP, que remite de manera constante a la invencion patentable.
Menciona el articulo 139 de la LP: «1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgar-
se 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. 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».

Se descuelga de lo dicho que nos encontramos ante planteamientos que siguen reiterando
cuestiones del pasado?* (estado de la técnica) en orden a seguir vinculando esta modalidad con
las patentes.

Por su lado, el articulo 140 de la LP viene a definir qué se entiende por actividad inventiva
concurrente en el modelo de utilidad, al decretar: «1. Para su protecciéon como modelo de utili-
dad, 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.

22 Al respecto, y referido a la anterior normativa Ley 11/1986, puede leerse a Selas Colorado, A. (1997). La novedad de
los modelos de utilidad en Espafia. Actualidad Civil, 4, 1.089-1.101. Temifio Ceniceros, 1. (2010). El requisito de la
novedad en los modelos de utilidad en la jurisprudencia reciente. Comunicaciones en propiedad industrial y derecho
de la competencia, 59, 75-85. Diaz de Escauriaza, B. (2012). La novedad en los modelos de utilidad. El criterio de la
seccion 28.* de la Audiencia Provincial de Madrid. Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Com-
petencia, 66, 51-58.

23 Cfr. Penas, G. Aspectos relevantes de la Ley 24/2015 (consultado por tltima vez el 27 de septiembre de 2016).

24 Véase a Quintana Carlo, I. (1977). El informe de la Seccion Técnica en la tramitacién de los modelos de utilidad:
criterios jurisprudenciales. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo 4 (pp. 177-194).
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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»?.

Investiguemos a continuacion y de manera mas detallada en torno a los requisitos positi-
vos enunciados.

3.1. LANOVEDAD

Para saber mas sobre la novedad como presupuesto necesario para que la invencion sea ob-
jeto de modelo de utilidad, hemos de acudir al estado de la técnica ya referido en el articulo 140
de la LP, asi como al articulo 6, apartados 1.°, 2.° y 3.°. Puntualiza el punto 1.° «Se considera
que una invencidn es nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica». A tal efec-
to, véase la STS de 5 de marzo de 2001, cuyo ponente es don Segundo Menéndez Pérez (TOL
4.914.869), donde se establecen los aspectos configuradores de la novedad que ha de concurrir
en el modelo de utilidad.

Recuérdese que el informe del estado de la técnica es una busqueda documental y en nin-
gun caso un dictamen pericial. Normalmente, el informe viene acompafiado de una opinion del
técnico examinador®® en cuestion y el tiempo estimado de su emision suele ser de un mes aproxi-
madamente.

Se complementa con el apartado 2.°, articulo 6: «El estado de la técnica esta constituido por
todo lo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al
publico en Espaiia o en el extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por
cualquier otro medio». Estamos pues ante una novedad de cardcter mundial, desapareciendo la
novedad relativa que se contemplaba en la Ley 11/1986. La novedad reclamada para el modelo
de utilidad sera la misma que la exigida a la patente.

Notese que con la nueva Ley de Patentes 24/2015, también se hace mencion al estado de
la técnica en el articulo 139, que se remite para su completa comprension, en el apartado 1.° al
articulo 6.2, referido a todo aquello que «se ha hecho accesible al pblico en Espafa o en el ex-
tranjero» para determinar el estado de la técnica. Al respecto, véase la STS de 11 de octubre de
2016 (TOL 5.849.238).

Mientras que en la Ley 11/1986 al referirse al estado de la técnica mencionaba en el aparta-
do 1.° articulo 145: «El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la

25 pid. STS de 24 de noviembre de 2016, ponente don Angel Ramoén Arozamena Laso (TOL 5.899.660).

26 Asi se manifiesta Penas, G. Aspectos relevantes de la Ley 24/2015 (consultado por tltima vez el 27 de septiembre
de 2016).
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actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad esta constituido por
todo aquello que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion como modelo ha
sido divulgado en Espaiia, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacioén o por cualquier
otro medio». Quiere significarse que aqui se empleaba el verbo ha sido divulgado. De este modo,
existia una diferencia entre hacer accesible y divulgar?’. Planteamiento que ya en materia de di-
sefo industrial, y ahora entre las normas anterior y actual de patentes, ha mostrado que reflejaria
dificultades interpretativas®®, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia. Véase, en este
sentido, la STS de 13 de mayo de 2004 (TOL 420.588), que distingue la accesibilidad que se le
demanda a la novedad en la patente, respecto a la divulgacion en el modelo de utilidad, aquella
una postura mas estatica, esta ultima mas dindmica al demandarsele un «plusy».

Sin embargo, hemos de entender que ahora, tras la Ley 24/2015, se utilizara para determi-
nar el estado de la técnica tanto en la patente como en el modelo de utilidad el término hacer ac-
cesible y no divulgacion, por cuanto que el articulo 139 no define el estado de la técnica como si
hacia el antiguo articulo 145, y se remite expresamente al articulo 6.2 de la LP, que alude direc-
tamente a la patente y al término hacer accesible.

Adviértase que se complementa la novedad en relacion con el estado de la técnica, con lo
disciplinado en el apartado 3.°, articulo 6: «Se entiende igualmente comprendido en el estado de

27 Clarifica estas diferencias la STS, ponente Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, de 13 de mayo de 2004, Sala Prime-
ra, nimero de sentencia 368/2004, ntimero de recurso 1781/1998 (TOL 420.588), en su fundamento juridico segun-
do: «La Sentencia distingue entre la proteccion de las Patentes y la de los Modelos de Utilidad, a efectos de entender
lo que es estado de la técnica al momento de la solicitud, y con ello, lo que suponga novedad sobre lo anterior, pues,
para las patentes, el articulo 6-1 de la Ley reguladora dice que el mismo esta constituido por aquello que, antes de la
correspondiente solicitud, se habia hecho "accesible" al ptiblico en Espaa o en el extranjero; mientras que, para los
Modelos de Utilidad, el articulo 145-1 de la propia Norma, lo establecia como aquello que habia sido "divulgado" en
Espaiia; y dicha Resolucion entiende que aquello supone una situacion estatica y esta dinamica, que impone un "plus"
de actividad sobre la primera, y a partir de esta distincion, resuelve que la mera constancia en el referido Fondo Do-
cumental, de dificil apreciacion, por los requisitos exigibles para su acceso al mismo, no es "divulgacion", aunque si
puede ser "accesibilidad", y por ello rechaza la nulidad del Modelo». Afiade en el fundamento juridico tercero: «1.°
Es cierta la distincion que refiere la Audiencia en su primera parte, atinente en exclusiva a este Modelo de Utilidad,
confirmado por la Sentencia de la misma, dado que los arts. 6-2 y 145-1, referidos respectivamente a las Patentes y
a dichos Modelos, regulan la novedad respecto a otros anteriores, en que, para aquellas, el estado de la técnica con-
siste en su "accesibilidad", y en estos en su "divulgacion". 2.° No es lo mismo la posible "accesibilidad" a los datos
del Registro, que la "divulgacion" efectiva para el publico (y técnicos) de los mismos. 3.° No puede entenderse como
"divulgacion", que haga, pues, prohibitiva su reproduccion, la simple recogida en el Fondo Documental, pues aunque
pueda ser "accesible" a los técnicos y al publico, el mismo no tiene como fin la "divulgacion", dado que no se publi-
can como las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletin correspondiente, con todos sus pormenores (memorias
y caracteristicas) y ya que el acceso a tal Fondo se hace a través de claves y digitos, cuya utilizacion requiere de un
previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste, con ello no se da la "divulgacion” con-
creta que el precepto exige; y sin que exista, por otro lado, equivalencia de tal método con el de acceso a los datos de
Bibliotecas para otros fines (consultas en Derecho, etc.)».

28 Cfr. Garcia Vidal, A. (febrero 2016). La nueva Ley de Patentes (VI): el modelo de utilidad. Andlisis Farmacéutico
GA&P (pp. 1 a 6) (consultado por ultima vez 29 de septiembre de 2016), en especial, pp. 3 y 4.
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la técnica el contenido de las solicitudes espaiolas de patentes o de modelos de utilidad, de so-
licitudes de patentes europeas que designen a Espafa y de solicitudes de patente internacionales
PCT que hayan entrado en fase nacional en Espaifia, tal como hubieren sido originariamente pre-
sentadas, 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».

Sea como fuere, lo que se infiere de todo lo relatado es que el informe sobre el estado
de la técnica se convierte en pieza fundamental tras la nueva LP no solo para comprender la
novedad como requisito positivo, sino también porque el titular de un modelo de utilidad que
quiera hacer valer su derecho contra cualquier tercero habra de tener con caracter previo el
precitado informe.

3.2. ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva es otro requisito positivo que ha de concurrir en la invencion para ser
objeto del modelo de utilidad, tal y como se desprende de los articulos 8 y 140, respectivamente,
de la LP, anteriormente contenida en el articulo 1462° de la Ley 11/1986.

29 veasela STS, que interpreta este precepto, siendo ponente Rafael Gimeno-Bayon Cobos, de 5 de noviembre de 2012,
numero de sentencia 649/2012, niimero de recurso §72/2010 (TOL 3.054.807). En su fundamento 47, decia respecto a
la Ley 11/1986, que es trasladable con la nueva LP: «El articulo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad in-
ventiva, a efectos de los modelos de utilidad. Dispone que "[p]ara 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" y, de forma paralela a lo que acontece con la novedad, en el articulo 145.1 LP acota te-
rritorialmente el ambito del estado de la técnica que ha de servir de referencia a la inventiva "[¢]l estado de la técnica
con referencia al cual debe juzgarse [...] la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utili-
dad, esta constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion como modelo
ha sido divulgado en Espafia, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio". Sin
embargo, a diferencia de lo que acontece con la novedad, no se tiene en cuenta el contenido de las solicitudes espafio-
las de patentes o de modelos de utilidad a las que se refiere el articulo 145.2 de la LP.

48. Se trata, como afirma la recurrente, de dos requisitos distintos, autbnomos e independientes —en este sentido la
sentencia 717/2011, de 27 de octubre afirma que "[1]a novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP ) y la actividad inventiva (art.
154, 8.1, 145 y 146 LP), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que esta constituido por todo
aquello que antes de la fecha de la presentacion de la solicitud de proteccion como modelo ha sido divulgado en Es-
pafla (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habra de estar a lo que se ha hecho
accesible al publico en Espafia o en el extranjero) por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cual-
quier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende
a la anterioridad en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciacion del experto, es decir, en términos legales, si
la invencion resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los modelos para las
patentes se habla simplemente de manera evidente) para un experto en la materia—. 49. No cabe identificar lo nuevo
con lo inventivo. No todas las posibles soluciones nuevas de los problemas técnicos son inventivas —ya que algunas
novedades pueden deducirse del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia— y no
todas las soluciones inventivas son nuevas —ya que pueden estar anticipadas por el contenido de solicitudes de paten-
tes 0 modelos de utilidad que cumplan los requisitos previstos en el art. 145.2 LP—. Ello, claro esta, sin perjuicio de
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El articulo 8 de la LP, en sede de patentes de invencidn, enuncia respecto a lo que es activi-
dad inventiva: «1. Se considera que una invencién implica una actividad inventiva si aquella no
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el articulo 6.3
no seran tomados en consideracion para decidir sobre la existencia de la actividad inventivay.

Por su lado y en sede de modelo de utilidad —reiteramos de nuevo—, prescribe el articulo
140: «1. Para su protecciéon 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 inventivay.

Practicamente, el tenor literal de ambos preceptos es idéntico, salvo que para el modelo de
utilidad se emplea el adverbio «de una manera muy evidente para un experto», es decir, aqui la
invencion se relajaria un poco mas —es inferior— respecto a la patente, aun cuando en ambos casos
las referencias para su determinacion son iguales: el estado de la técnica.

3.3. APLICACION INDUSTRIAL

El modelo de utilidad también ha de ser aplicable a cualquier tipo de industria, en similares
condiciones de lo que acaece con la patente de invencion. La ordenacion del modelo de utilidad
nada dice respecto a este condicionante, por lo que hemos de estar a lo que se disciplina para la
patente de invencion. De tal manera, que hemos de apreciar lo que estipula el articulo 9 de la
LP, ubicado en sede de patente, al establecer: «Se considera que una invencion es susceptible de
aplicacion industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de in-
dustria, incluida la agricolay.

Adviértase el contenido de la STS de 22 de abril de 2002 (TOL 161.957), que planteaba
bajo el imperio de la anterior normativa del afio 1986, en su fundamento juridico que «para que
una invencion sea registrable como modelo de utilidad ha de tratarse de una que tenga aplicacion
industrial y que mejore las prestaciones anteriormente conocidasy.

que la falta de novedad derivada de haberse divulgado el invento en los términos previstos en el articulo 145.1 de la
LP yugula la actividad inventiva, ya que la concurrencia de esta no se determina en funcion del ingenio y los cono-
cimientos previos del inventor, sino de lo que no esta en el estado de la técnica por divulgacion, de tal forma que, a
efectos normativos, no puede existir inventiva en las soluciones que antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de proteccion como modelo hubieran sido divulgadas en Espafia, por una descripcion escrita u oral, por una utiliza-
cién o por cualquier otro medio».
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La propuesta de directiva, ya aludida, puntualiza sobre este requisito en su articulo 7: «Este
articulo define el concepto de aplicacion industrial. Las invenciones susceptibles de aplicacion
industrial son aquellas cuyo objeto puede fabricarse y utilizarse en todo tipo de industrias, inclui-
da la agricola. No se consideran susceptibles de aplicacion industrial los métodos de tratamiento
quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnostico aplicados al
cuerpo humano o animaly.

3.4. EXCLUSIONES

Dentro de los requisitos apreciables en el modelo de utilidad, también nos encontramos
aquellos de sentido negativo, al punto que el mandato contenido en el articulo 137 de la LP nos
relata aquellas invenciones que no podran ser susceptibles de ampararse como modelos de utili-
dad. Prescribe el apartado 2.°, articulo 137 de la LP: «2. No podran ser protegidas como mode-
los de utilidad ademas de las 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
bioldgica y las sustancias y composiciones farmacéuticasy.

De otro lado, se desprende del mandato descrito (ex art. 137 LP) que se amplia el ambito de
supuestos que no son susceptibles de modelos de utilidad con relacion a lo que se disciplinaba en
el articulo 143.3 de la Ley 11/1986, que se concentraba en «las invenciones de procedimiento y
las variedades vegetales». Ahora, no solo no seran modelos de utilidad las invenciones de proce-
dimiento, sino que tampoco aquellos objetos que empleen o utilicen materia bioldgica, sustancias
y composiciones farmacéuticas.

Bajo este contexto, hemos de entender por materia bioldgica lo que se prescribe en el propio
articulo 4.3 de la LP, al apuntar que «a los efectos de la presente Ley, se entendera por "materia
biologica" la materia que contenga informacion genética autorreproducible o reproducible en un
sistema bioldgico y por "procedimiento microbiologico" cualquier procedimiento que utilice una
materia microbioldgica, que incluya una intervencion sobre la misma o que produzca una mate-
ria microbiologicay.

Por su parte, por sustancias y composiciones farmacéuticas, se entiende aquella 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 o humanas. No es una sustancia o composicion farma-
céutica: los productos dietéticos; los productos cosméticos®’, entre otros.

Volvemos a traer a colacion aqui lo que se estipula en el considerando noveno del pream-
bulo de la norma, al expresar que «las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo

30 A respecto, véase a Penas, G. Aspectos relevantes de la Ley 24/2015, op. cit.
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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 mo-
dalidad de protecciony.

Dicho de otro modo, las composiciones farmacéuticas no son susceptibles de amparo bajo
la figura del modelo de utilidad, mientras que las composiciones quimicas®! si serian tuteladas.

Sobre este particular, hemos de atender a lo que aclara la propuesta de directiva armoni-
zadora, ya referenciada, al decir en su articulo 4. Este precepto recoge las excepciones a la pro-
teccion mediante el modelo de utilidad. Junto a la excepcion clasica relativa al orden publico y
a las buenas costumbres, se afladen las invenciones de indole bioldgica y las que consistan en
substancias o procedimientos quimicos o farmacéuticos, asi como las invenciones que incluyan
programas informaticos. La exclusion de las invenciones biologicas, quimicas y farmacéuticas
se debe a que estas materias, substancias o procedimientos requieren una prolongada elaboracion
previa a su comercializacion, por lo que deben poder acogerse a la proteccion mediante la patente
cuya duracion es mayor que la del modelo de utilidad. Ademas, la complejidad de estos sectores
se compagina mal con unos titulos de proteccion cuya novedad y actividad inventiva no se veri-
fican. La exclusion de las invenciones que incluyan programas informaticos se debe a que estas
estan actualmente protegidas mediante patentes (invenciones relacionadas con el soporte 16gico)
o mediante derechos de autor (los programas informaticos propiamente dichos).

En lo tocante al objeto-contenido del modelo de utilidad se concreta en el articulo 138, re-
lativo al derecho a la proteccion, donde se sefnala que «el derecho a la proteccion de modelos
de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios
que el Derecho reconoce». De ahi se infiere el planteamiento que resulta denominador comiin
de esta modalidad de la propiedad industrial con el resto, por cuanto que la invencidn pertenece
al autor?? o su causahabiente y puede ser objeto de los negocios juridicos®3, asi como el amparo
legal®*, que permite el ordenamiento juridico. Sobre esta cuestion, véase el Auto del Tribunal
Supremo de 29 de abril de 2015 (TOL 4.984.110), donde se dilucida el contrato mercantil de li-
cencia de uso del modelo de utilidad.

31 yid Lobato Garcia-Mijan, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, op. cit., p. 3.

32 Suarez Robledano, J. M. (2007). Propiedad de las patentes y modelos de utilidad. Revista Ceflegal, 74, 121-127.

33 Ténganse muy presente las palabras de Portillo Pasqual del Riquelme, L. (2006). Patentes y Modelos de utilidad como

indicadores de innovacion. Economia Industrial, 362, 191-198, en especial, p. 191. «La proteccion que otorgan los
titulos de propiedad industrial (como las patentes y los modelos de utilidad) puede ser decisiva a la hora de convertir
ideas e invenciones innovadoras en productos competitivos que incrementen los beneficios de una empresay.

34 Atal efecto, véase a Vilalta Nicuesa, A. E. y Méndez Tomas, R. M.* (2000). Acciones para la proteccion de patentes
y modelos de utilidad. Editorial Bosch.
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4. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESION DEL MODELO DE
UTILIDAD

4.1. LA SOLICITUD

La Ley 24/2015 detalla a lo largo de su articulado dedicado al modelo de utilidad tanto el con-
tenido y momento de presentacion de la solicitud, como el procedimiento y los efectos derivados
del mismo. Observemos, pues, el tenor literal de la norma, diciendo que el articulo 141 es el desti-
nado a establecer cuando y como debe presentarse la solicitud3?. Se establece: «1. Para la obten-
cion de un modelo de utilidad, debera presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentacion a
que hace referencia el articulo 23.1. No sera necesario que comprenda un resumen de la inven-
cion. La solicitud estara sujeta al pago de la tasa correspondiente». Como bien se puntualiza, el
contenido de la solicitud vendra dado por lo que se disciplina para la patente de invencion en el
articulo 23 de la LP3%. Y, en concreto, en su numeral 1.°: «a) Una instancia de solicitud, segtin el
modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.

35 En este punto, hemos de estar a lo que prescribira el Reglamento de Ejecucion de la Ley 24/2015, ahora mismo se

dice en el borrador antes citado, articulo 58. Solicitud de modelo de utilidad. «1. Para la obtencion de un modelo de
utilidad debera presentarse una solicitud que habra de contener la documentacion a la que hace referencia el articulo
141.1 de la Ley, tal como se desarrolla en este Reglamento.
2. A los efectos de obtencion de una fecha de presentacion, la descripcion podra redactarse en cualquier idioma, de-
biendo presentarse una traduccion al espafiol en el plazo de dos meses desde la fecha de deposito de la solicitud de
modelo de utilidad o hasta la finalizacion del plazo previsto en el articulo 59.3 del presente Reglamento, aplicandose
el plazo que expire mas tarde».

36 Decreta el articulo 23 Requisitos de la solicitud

«1. La solicitud de patente debera contener:

a) Una instancia de solicitud, segiin el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.
b) Una descripcion de la invencion para la que se solicita la patente.

¢) Una o varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biologicas pre-
sentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.

¢) Un resumen de la invencion.

2. Cuando la invencio6n se refiera a materia bioldgica de origen vegetal o animal la solicitud deberd incluir la mencion
de su origen geografico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta informacion
no prejuzgara la validez de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.° 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recur-
s0s genéticos y participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilizacion en la Union, la soli-
citud de patente debera asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la informacion que
los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida
informacion tampoco prejuzgara la validez de la patente.
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b) Una descripcion de la invencion para la que se solicita la patente.
¢) Una o varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones y, en su caso, las
secuencias bioldgicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.

¢) Un resumen de la invenciony.

Obsérvese, sobre este particular, lo que reza en la propuesta de directiva’, articulo 8: «El
apartado 1 de este articulo enumera las condiciones que debe cumplir la solicitud de modelo de
utilidad. El apartado 2 establece que dicha solicitud da lugar al pago de una tasa de deposito y,
cuando proceda, de una tasa de biisqueda. En efecto, esta solo se debe abonar si el solicitante pide
que se elabore un informe de busqueda. Este articulo no se opone a que los Estados miembros
establezcan que el pago de las tasas al término del primer periodo de validez sea de una cuantia
suficientemente elevada para que los titulares renuncien a mantener en vigor sus titulos cuando
estos carezcan ya de valor comercialy.

En lo relativo al momento preciso para presentar la solicitud, reglamenta el articulo 141,
apartado 2.°, que «la fecha de presentacion de la solicitud sera la del momento en que el érgano
competente, seglin lo previsto en el articulo 22, reciba la documentacion que contenga al menos
los siguientes elementos: a) La indicacion de que se solicita un modelo de utilidad. b) Las infor-
maciones que permitan identificar al solicitante o contactar con €l. ¢) Una descripcion de la inven-
cion para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales
establecidos en la Ley, o la remision a una solicitud presentada con anterioridad.

La remision a una solicitud anterior debe indicar el nimero de esta, su fecha de presentacion
y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habra de hacerse constar que la misma
sustituye a la descripcion o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompafiada en su caso de la correspondiente
traduccion al castellano, debera presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecucion.

3. Tanto la solicitud como los demés documentos que hayan de presentarse en la Oficina Espailola de Patentes y Mar-
cas deberan estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin per-
juicio de lo dispuesto en el articulo 24.1 c), en las Comunidades Autéonomas donde exista otra lengua oficial, tales
documentos podran redactarse en dicha lengua debiendo ir acompafiados de la correspondiente traduccion al caste-
llano, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

4. La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de la tasa correspondiente, asi como de la tasa por realizacion del
informe sobre el estado de la técnicay.

37 Mas en Gonzalez Lopez, 1. (1998). Propuesta de Directiva sobre la proteccion de invenciones mediante el modelo de
utilidad. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo 19, pp. 1.149-1.158.
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3. La fecha de presentacion de las solicitudes presentadas en una oficina de correos sera la

prevista en el articulo 24.4». El momento de la asignacion de fecha®® es especialmente relevante
tanto en esta modalidad de la propiedad industrial como en el resto de modalidades, de ahi que
se tenga que perfilar de forma adecuada.

Se desgrana del precepto que comentamos la remision al articulo 223° de la LP como luga-

res propicios para la presentacion de la solicitud (ante la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas,
registro competente de la comunidad auténoma, organismos administrativos y por via telematica

38

39

26

Prescribe el Borrador del Reglamento de Ejecucion de la Ley 24/2015 elaborado por la OEPM y anteriormente citado,
en su articulo 59. Asignacion de fecha de presentacion y examen de oficio. «1. El procedimiento para obtener fecha
de presentacion sera el regulado en los articulos 17 a 21 del presente Reglamento. 2. Otorgada fecha de presentacion
a la solicitud de modelo de utilidad y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara si reune los requisitos establecidos para las solicitudes de patentes en el articulo 23 del Reglamento, excep-
to lo relativo al resumen previsto en el parrafo d) y el parrafo h). Verificara igualmente si su objeto es susceptible de
proteccion como modelo de utilidad. 3. Si, como resultado del examen de oficio, se apreciara que la solicitud presen-
ta defectos o que su objeto no es susceptible de proteccion como modelo de utilidad, pero si mediante otra modalidad
de la Propiedad Industrial, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara en suspenso el expediente y otorgara
al solicitante un plazo de dos meses para subsanar, en su caso, los defectos sefialados o formular las alegaciones per-
tinentes. En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podra modificar
la descripcion, reivindicaciones y dibujos, en los términos previstos en el articulo 48 de la Ley, dividir la solicitud o
pedir el cambio de modalidad. 4. Transcurrido el plazo para la subsanacion de defectos o para la presentacion de ale-
gaciones, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara si los defectos han sido debidamente subsanados y se
ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, denegara la solicitud. Igualmente se denegara la solicitud de
modelo de utilidad cuando, a pesar de las alegaciones del solicitante, se considere que el objeto de la solicitud no es
susceptible de proteccion mediante modelo de utilidad y no hubiera pedido expresamente el cambio de modalidad.
La resolucion de denegacion se notificara al solicitante, indicando los motivos, y se publicara en el "Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial" una mencion relativa a la denegacion con los datos necesarios para la identificacion de
la solicitud de modelo de utilidad. En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el
articulo 13 o a la divulgacion inocua derivada de la exhibicion en una exposicion oficial u oficialmente reconocida
prevista en el articulo 15, ambos del presente Reglamento, se notificara al solicitante la pérdida de este derecho. 5.
Cuando el solicitante haya pedido el cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas acordara el cambio y comunicara el acuerdo al interesado con indicacion de la documentacion que
debe presentar, otorgandole a tal efecto un plazo de dos meses a contar desde la publicacion en el "Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial" del acuerdo de cambio de modalidad. A falta de presentacion de la nueva documentacion en
el plazo indicado se tendra por desistida la solicitud de cambio de modalidad. La resolucion de desistimiento debera
notificarse, indicando los motivos, y se publicara en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial". Si el solicitante
aporta en el plazo indicado la documentacion requerida, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas le dara el tramite
oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentacion de la solicitud originaria».

Establece el articulo 22, Presentacion de la solicitud: «1. La solicitud de patente se presentara en la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas o en el 6rgano competente de cualquier Comunidad Autéonoma.

2. La solicitud de patente también podra presentarse en los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dirigi-
da a cualquiera de los organos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.

3. A la presentacion electronica de solicitudes sera de aplicacion la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electroni-
co de los ciudadanos a los Servicios Publicos».
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de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los
ciudadanos a los Servicios Publicos)*’, toda vez que el resto de elementos integrantes de la soli-
citud se adectian al determinar claramente que lo que se estd demandado es el registro de un mo-
delo de utilidad. Queda claro también el hecho de que se pueda solicitar el registro de un modelo
de utilidad sin cumplir con los requisitos anteriormente comentados del articulo 137, asi como
fundamentar la solicitud en otra anterior.

De igual modo, se descuelga del precepto el hecho de que el solicitante tiene que aparecer
perfectamente identificado, de ahi que se deberan compilar todos los datos destinados a tal fin.
Vinculado a este requisito, también en dicha solicitud debera aparecer una descripcion detalla-
da de la invencion.

Siguiendo las diferentes fases del proceso de concesion del modelo de utilidad, hay que
precisar que la fecha de la solicitud viene impuesta por el organismo receptor de la solicitud y se
procedera a un posterior examen de oficio por el técnico correspondiente, tal y como se desprende
del tenor legal disciplinado en el articulo 142, al estipular: «1. La Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas comprobara si la solicitud retne los requisitos para obtener una fecha de presentacion
y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Sera aplicable lo dispuesto en el articulo 33.2 para
las patentes de invencion.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad,
se notificara esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo re-
glamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le
tendra por desistido en la solicitud».

En la misma linea de actuacion y, una vez presentada la solicitud y el abono de la tasa co-
rrespondiente, se procedera a un examen, tal y como estatuye el articulo 142, punto 3.°, de la LP:
«Admitida a tramite la solicitud, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas verificara: a) Si su
objeto es susceptible de proteccion como modelo de utilidad. b) Si aquella cumple los requisitos
establecidos en el Titulo V, Capitulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no examinara la novedad, la actividad inventiva,
la suficiencia de la descripcion o la aplicacion industrial. Tampoco se realizara el informe sobre
el estado de la técnica ni se emitira la opinion escrita, previstos para las patentes de invenciony.

Quiere decirse del tenor legal expuesto que no se entra en el fondo del asunto, por el con-
trario, solo si cumple la concepcion genérica de modelo de utilidad, puesto que la observacion
de los requisitos a cumplir origina un informe del estado de la técnica que ha de efectuarse en un
momento posterior del procedimiento.

40 BOE n.° 150, de 23 de junio de 2007.
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Podria afirmarse que la ausencia de este examen previo pueda comportar una cierta incer-
tidumbre juridica*! y, como tal, la existencia de un riesgo, que las solicitudes de patentes que
no alcancen el examen de los requisitos demandados ex lege se conviertan a la larga en mode-
los de utilidad*?.

ftem mas, el mandato contenido en el articulo 142, numeral 4.° de 1a LP, puntualiza que «si
el examen revela defectos en la documentacion o que el objeto de la solicitud no es susceptible de
proteccion como modelo de utilidad, se comunicaran estas circunstancias al interesado para que
en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar
los defectos apuntados, el solicitante podra modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud».
Por su parte, en el apartado 5.°, se apunta que «se denegara la solicitud mediante resolucion mo-
tivada cuando su objeto no sea susceptible de proteccion como modelo de utilidad o cuando per-
sistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mencién de la denegacion
se publicara en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial"».

Se observa del precepto la publicidad asociada*® a la denegacion de la solicitud que se lle-
varé a efecto en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y siempre que concurra
algun defecto no subsanable o no sea susceptible la invencion de ser modelo de utilidad, extre-
mo que ha de ser justificado en la denegacion de la solicitud por parte del organismo receptor,
recordando aqui que no se entra en el fondo de la invencion al no apreciarse los requisitos de ad-
quisicion del modelo de utilidad, sino otros criterios de configuracion, tales como que estamos
ante una regla técnica funcional y mejora de manera apreciable lo existente hasta el momento,
evaluable por un técnico.

Ni que decir tiene que si la solicitud no contiene ninguna irregularidad o haya sido subsa-
nada de manera adecuada y, por ende, no se deniega, se procedera a la publicacion de la solici-
tud, tal y como nos ensefia el articulo 143: «No existiendo motivos de denegacion, o subsanados
estos, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas pondra a disposicion del publico los documentos
del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio el "Boletin Oficial de la Propiedad

41 Cfr. Heikkild, J. (2015). Does utility model protection substitute or complement patent protection? Druid Academy,
21]-23 (consultado por ultima vez el 2 de enero de 2017).

42 En esta misma linea de pensamiento, encontramos a Lobato Garcia-Mijan, M. Los modelos de utilidad en la encruci-

jada legislativa, op. cit., p. 3.

43 Decreta el articulo 60 del Borrador de Reglamento de Ejecucion de la Ley 24/2015: Publicacion de la solicitud. «1.

Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesion o cuando tales defectos hubieran sido de-
bidamente subsanados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara al interesado la resolucion favorable a la
continuacion del procedimiento y procedera a poner a disposicion del publico la solicitud de modelo de utilidad ha-
ciendo la correspondiente mencion en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial". Las indicaciones que hayan de
incluir la mencion en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” seran las que se refiere el articulo 31.3 del pre-
sente Reglamento, incluyéndose, ademas, las reivindicaciones del modelo de utilidad solicitado y, en su caso, una
reproduccion de los dibujos. 2. Al mismo tiempo se editara un folleto de la solicitud de modelo de utilidad que con-
tendra las menciones indicadas en el articulo 31.4 del presente Reglamento, excepto lo referido al resumen».
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Industrial", en el cual se publicaran también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su
caso, una reproduccion de los dibujos».

Es verdad que dentro del deambular de la solicitud, una vez publicada esta, se abre un pe-
riodo de oposiciones a la misma, tal y como nos muestra el articulo 144 de la LP que, en cierta
manera, da comienzo al procedimiento, a saber: «1. Dentro de los dos meses siguientes a la pu-
blicacion de la solicitud cualquier persona podra formular oposicion, alegando la falta de alguno
de los requisitos legales exigidos para su concesion, incluidas la novedad, la actividad inventiva,
la aplicacion industrial o la suficiencia de la descripcion. No podra alegarse la falta de legitima-
cion del solicitante, la cual debera hacerse valer ante los Tribunales ordinarios. 2. El plazo pre-
visto en el apartado precedente podra prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar
pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposicion se interponga validamente dentro del
plazo inicial y la prorroga se solicite antes de la expiracion del mismo.

4.2. PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

La oposicidn a la solicitud tal y como anticipabamos en el anterior epigrafe supone el inicio
del procedimiento de caracter administrativo ante los organismos receptores que, en la mayoria
de las ocasiones, seré la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (OEPM)*.

Ante tal tesitura, el articulo 145, dispone que: «1. La oposicion debera formularse ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompaiado en su caso de
los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposicion se acompafiara el jus-
tificante del pago de la tasa de oposicion.

2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Es-
pafiola de Patentes y Marcas dictara resolucion concediendo el modelo de utilidad solicitado.

3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas las comunicara al
solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones
y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos
presentados por la otra, en las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecucion de la Ley.

4. Transcurridos los plazos de contestacion y réplica, la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas resolvera estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concu-
rran motivos de oposicion previstos en el articulo 144, o desestimandolas en caso contrario.
No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que
impidan en todo o en parte la concesion del modelo se otorgara al solicitante un nuevo plazo

44 STS de 24 de noviembre de 2014, ponente don Eduardo Calvo Rojas (TOL 4.561.646).
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dandole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para
que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con caracter definiti-
vo la oposicion planteada.

5. La concesion del modelo de utilidad se anunciara en el "Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial", poniendo a disposicion del publico los documentos obrantes en el expediente.

6. Para los modelos de utilidad no se editar4n los folletos a que hace referencia el articulo 42»%.

Como puede inferirse del mandato expuesto se contempla la opcion de que existan oposi-
ciones a la solicitud*®, asi como en el caso contrario, esto es, de que no se presenten oposiciones.
Las oposiciones de terceros siguen dandose con caracter previo y no son posteriores a la conce-
sion, dado que no habrd examen sustantivo o de fondo como en las patentes. Cierto que si existen
oposiciones, esta se evacuan a la contraparte para que alegue a su favor. En ambos casos, sera la
OEPM quién resolvera la concesion o no del modelo de utilidad dentro de los plazos discipli-
nados reglamentariamente. En este punto, hemos de tener en aprecio lo estipulado en el futuro
Reglamento de ejecucion de la Ley 24/2015, en particular, lo disciplinado en el articulo 6247 del
borrador existente, relativo al examen de las oposiciones.

43 Al respecto, véase la presentacion de Garcia Poza, M.* del Mar, Modelos de Utilidad y su concesion segiin la Ley
24/2015, de 24 de julio (consultado por ultima vez el 6 de enero de 2017).

46 véase el extenso articulo 61 del Borrador de ejecucion de la Ley 24/2015 en lo atinente a las oposiciones.

47 Cfr. el articulo 62. Examen de las oposiciones. «1. Para examinar los escritos de oposicion, asi como, en su caso,

la contestacion y réplicas, se creard una Comision compuesta por tres expertos de la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comision 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 ca-
lidad. 2. Cuando la Oficina Espafiola 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 alegaciones. 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. 3. Finalmente, la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas resolvera estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, concediendo la solicitud, en su caso, de
forma modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando concurra alguno de los moti-
vos de oposicion sefialados en el articulo 144.1 de la Ley. 4. En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones
o que todas ellas se inadmitieran o desestimaran, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas concedera el modelo de
utilidad. 5. La denegacion o concesion de la solicitud de modelo de utilidad se notificara al titular y a los oponentes,
indicando los motivos, y se publicara en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" una mencion relativa a la re-
solucion. 6. La publicacion de la resolucion de denegacion contendra los siguientes datos: a) Numero de la solicitud
y de publicacion. b) La fecha de presentacion de la solicitud. ¢) Los datos completos de la prioridad o prioridades rei-
vindicadas. d) La clasificacion internacional de patentes. e) El titulo de la invencion. f) La identificacion del solici-
tante y de su representante, en su caso. g) La identificacion del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado
a ser mencionados como tales. h) Fecha de denegacion. 7. La publicacion de la resolucion de concesion mencionara:
a) Numero de la solicitud y de publicacion. b) La fecha de presentacion de la solicitud. ¢) Los datos completos de la
prioridad o prioridades reivindicadas. d) La clasificacion internacional de patentes. e) El titulo de la invencion. f) La
identificacion del solicitante y de su representante, en su caso. g) La identificacion del inventor o inventores, salvo
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El otorgamiento del certificado de modelo de utilidad sera publicitado en el BOPI, si bien
no ird acompafiado de otra documentacion (folleto de patente) que, en cambio, si le es requerida
a la patente de invencion ex articulo 42 de la LP.

También la Ley 24/2015 contempla la opcion de recurrir la concesion de modelo de utili-
dad, tal y como se estipula en el articulo 146: «1. El recurso administrativo contra la concesion
del modelo de utilidad solo podra referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la
Administracion durante el procedimiento de registro.

2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegacion de registro no examinados de
oficio por la Administracion solo podra interponerse por quienes hayan sido parte en un procedi-
miento de oposicion contra la concesion del registro basado en dichos motivos, y se dirigira contra
el acto resolutorio de la oposicion planteada. A estos efectos podra entenderse desestimada la opo-
sicion si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaido resolucion expresa.

3. Frente a la resolucion de concesion de un modelo de utilidad, la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas no podra ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en
el articulo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se
funda en alguna de las causas previstas en el articulo 145 de esta Ley. Dichas causas de nulidad
solo se podran hacer valer ante los tribunalesy.

La concesion del modelo de utilidad comporta publicidad, pero también las situaciones que
conlleven alteraciones o modificaciones de esa concesion como causa de la oposicion o de los
recursos en contra de esa concesion, asi lo pone de manifiesto el articulo 147 de la LP: «Las mo-
dificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposicion o de un recurso se pu-
blicaran haciendo el correspondiente anuncio en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".
La publicacion incluira las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproduc-
cion de los dibujosy.

Otro de los temas mas que relevantes a abordar viene proporcionado por los efectos inherentes
a la concesion del modelo de utilidad, toda vez que dicha concesion otorga el derecho de propie-
dad sobre el modelo de utilidad, un ius utendi y un ius prohibendi, caracteristicos de las diferentes
modalidades de la propiedad industrial, amén de la duracion de ese monopolio sobre esa invencion.

Los efectos de la concesion del modelo de utilidad se reflejan a lo largo del importante ar-
ticulo 148 de la LP. De inicio, el apartado 1.° de este mandato iguala los derechos que tiene el
modelo de utilidad con los derivados de una patente de invencion al decretar: «1. La proteccion
del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invenciony.
Agregado a este planteamiento, se establece en el apartado 2.° del articulo 148 cual es la duracion

que hubieran renunciado a ser mencionados como tales. h) La fecha de publicacion de la solicitud i) Incluira, en su
caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones. j) La fecha de concesiony.
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sobre estos derechos que confiere el modelo de utilidad, que son los 10 afios improrrogables. En
este sentido, se mantiene la equivalencia con lo contemplado en la Ley 11/1986. Dicha proteccion
es menor a la de la patente, que se basa en los 20 afos improrrogables. Expresamente, se sefiala
en el apartado 2.°, articulo 148: «La duraciéon de la proteccion de los modelos de utilidad sera de
diez afnos improrrogables, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, y producira
sus efectos a partir de la publicacion de la mencion de su concesion en el "Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial"». Se establece por tanto el dies a quo de inicio de los efectos.

Junto al contenido de los derechos que emanan del modelo de utilidad, también se hace refe-
rencia en el articulo 148 de la LP a la defensa para amparar en caso de vulneracion de esta moda-
lidad de la propiedad industrial a una cuestion, que resulta novedosa con respecto a la precedente
reglamentacion de esta modalidad en la Ley 11/1986, puesto que se requiere de la existencia del
informe del estado de la técnica por parte del titular del modelo de utilidad para hacer uso del
ejercicio de las acciones que le correspondan conforme a Derecho. De esta suerte, el informe del
estado de la técnica se convierte en una herramienta procesal de vital importancia para el amparo
de los derechos otorgados por el modelo de utilidad*®.

Fijémonos en lo que ordena el articulo 148, apartado 3.°: «Para el ejercicio de acciones enca-
minadas 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 soli-
citado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica pre-
visto en el articulo 36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo en el que se funde la acciony.

Se reitera y se pone especial énfasis en el dato de que estamos ante una especialidad, o mejor
dicho, novedad, no contemplada hasta el momento, y asi lo pone de relieve el precepto, no cabe
ejercitar la defensa (mediantes las acciones pertinentes) del modelo de utilidad si previamente no
se posee el informe del estado de la técnica.

Se complementa la existencia del informe del estado de la técnica con lo disciplinado en el
articulo 148, apartados 4.° y 5.%: «4. El informe, una vez elaborado, sera notificado al peticiona-
rio y puesto a disposicion del publico unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se

48 En este sentido, véase lo que ordena el articulo 63 del Borrador de Reglamento. Peticion de informe sobre el estado
de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales: «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 Espa-
fiola 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 10 dias para su abono, indicandole que, de no hacerlo, se inadmitira la peticion.
2. Admitida la peticion de informe, la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas elaborara el informe sobre el estado de
la técnica, que se acompaifiara de la opinion escrita, preliminar y no vinculante, y dara traslado de los mismos al pe-
ticionario. 3. Tanto la peticion, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinion escrita, se incorporaran al
expediente de modelo de utilidad. 4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podra presentar ale-
gaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los tramites permitidos en el Capitulo I del presente Titulo.
A la vista del informe, el titular podra solicitar la limitacion del modelo de utilidad en las condiciones y con los re-
quisitos previstos en el articulo 105 y siguientes de la Ley y en el articulo 41 y siguientes del presente Reglamentoy.
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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.

5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque este no se hubiera aporta-
do todavia, podra instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la adopcion de medidas provisionales y cautelares, siempre que estas no consistan en la para-
lizacion o cesacion de la actividad industrial o comercial del demandado en relacion con el objeto
protegido». Luego, el informe del estado de la técnica se convierte en una pieza clave sobre la cual
gravita el éxito del procedimiento y, en particular, las acciones de defensa del modelo de utilidad.

Ante esta tesitura, podria pensarse que la necesidad de un informe del estado de la técnica
por mor de hacer valer nuestro derecho podria incluso vaciar de contenido al mismo. Por ¢l con-
trario, cabe augurar que en la posibilidad de conseguir un derecho sobre el modelo de utilidad
con un informe del estado de la técnica, e inclusive sometido a posibles oposiciones, lo que ha-
bilita es a la obtencion de una mayor flexibilidad y seguridad de nuestro derecho sobre esta mo-
dalidad de la propiedad industrial.

La pregunta que cabria hacerse es si el informe del estado de la técnica va a resultar conve-
niente o necesario para otro tipo de actuaciones tales como requerimientos notariales o realiza-
cion de contratos de transferencias, entre otros. Es verdad que la ley nada dice al respecto, luego
hemos de pensar que se circunscribe solo al ejercicio de las acciones de defensa del modelo de
utilidad ex articulo 148, apartado 3.° de la LP, amén de poder solicitar medidas cautelares segun
se deduce del contenido del articulo 148, apartado 5.°, de la LP.

5. LA NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad puede ser declarado nulo, tal y como se infiere del articulo 149 de la LP:
«1. Se declarara la nulidad de la proteccion del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de proteccion conforme a lo dispuesto en los articu-
los 137 a 140 y en el Titulo II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los articu-
los mencionados*’.

b) Cuando no describa la invencion de forma suficientemente clara y completa para que
pueda ejecutarla un experto en la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue
presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia

49 Cfr. STS de 29 de octubre de 2004, ponente don Luis Martinez-Calcerrada Gomez (TOL 652.185).
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de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en
lo dispuesto en el articulo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la
solicitud inicial tal como este fue presentado.

d) Cuando el alcance de la proteccion haya sido ampliado tras la concesion.

e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo
dispuesto en los articulos 10 y 138.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedara li-
mitado mediante la modificacion de la o las reivindicaciones afectadas y se declarara parcial-
mente nuloy.

Las causas de nulidad®® que se enumeran en el precepto ya se contenian en la precedente
Ley 11/1986 ex articulo 153°!, en particular, se incide en la inobservancia de los requisitos po-
sitivos®? del modelo de utilidad (novedad?3, actividad inventiva y aplicabilidad industrial), el
exceso del contenido del derecho, asi como la no descripciéon adecuada del modelo de utilidad,
entre otras. Es decir, nos encontramos con similares razonamientos de nulidad que en la prece-

30 yid. el comentario de Bercovitz Rodriguez-Cano, R. (1996). 30 de enero de 1996. Propiedad Intelectual. Folleto de
instrucciones como obra Modelo de utilidad. Legitimacion para ejercer la accion de nulidad del modelo. Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, 41, 731-740.

51 Reza el articulo 153: «1. Se declarar4 la nulidad de la proteccion del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de proteccion conforme a lo dispuesto en los articulos 143, 145 y 146 y en el
Titulo segundo de la presente Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los articulos mencionados.

b) Cuando no describa la invencion de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto
sobre la materia.

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso
de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como con-
secuencia de una nueva solicitud presentada en base a lo dispuesto en el articulo 11, cuando el objeto del modelo de
utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como este fue presentado.

d) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en el articulo 144.
2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarara la nulidad parcial mediante
la anulacion de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas. No podra declararse la nulidad parcial de una rei-
vindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguira en vigor con referencia a las reivindicaciones que no
hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente».

2 yid. Moralejo Menéndez, 1. (2013-2014). Modelos utilidad. Nulidad. Requisitos de novedad y altura inventiva. Ex-
perto en la materia. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo 34 (pp. 562-565).

33 Varea Sanz, M. (1999). 27 de julio de 1998. Accion de indemnizacion de dafos y perjuicios en la Ley de Patentes.

Interpretacion del articulo 64.1 LP. Modelo industrial. Nulidad por falta de novedad, anticipado por un modelo de
utilidad relativo a una determinada técnica de ensa. Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 50, 497-508.
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dente legislacion>*, extremo que puede servirnos de ayuda, en especial, en aplicar la interpreta-
cion jurisprudencial habida hasta el momento sobre esta tematica.

6. LA CLAUSULA DE REMISION A LA PATENTE DE INVENCION

La reglamentacion del modelo de utilidad por la Ley 24/2015 prescribe una clausula de re-
mision en su articulo 150, dedicada a la aplicacion de las disposiciones sobre las patentes; esta
declara: «En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regiran para estos
las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invencion, siempre que no
sean incompatibles con la especialidad de aquellos. Les serdn, en todo caso, aplicables las nor-
mas contenidas en el Titulo III sobre derecho a la patente y designacion del inventor, Titulo IV
sobre invenciones de empleados, Capitulo V del Titulo V sobre disposiciones generales del pro-
cedimiento y a la informacion de los terceros y Titulo X sobre nulidad, revocacion y limitacion
a instancia del titular y caducidad de la patentey.

Atendiendo al contenido al que se remite este precepto relativo a la LP, quiza se nos queda un
poco «coja» la reglamentacion ex novo habida en torno al modelo de utilidad; en otras palabras, se
ha desaprovechado la ocasién para darle mayor entidad>® a esta modalidad de la propiedad industrial,
que tan relevante es en la economia y el entorno de la pequeiia y mediana empresa de los paises.

7. AMODO DE COROLARIO

El modelo de utilidad es un indicador-parametro de creatividad e innovacion, que al igual
que acaece con otras modalidades de la propiedad industrial, en particular, por su especial vin-
culacion a la patente, contribuye al éxito de los resultados de cualquier empresa que detenta esta
modalidad de la propiedad industrial. De hecho, se ha asociado el modelo de utilidad con las
pymes, por ser menos «rigurosoy» tanto en su obtencién como en su coste y en relacion con la
patente de invencion.

54 Cfr. Lobato Garcia-Mijan, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, op. cit., p. 5, subraya «en cuan-
to a jurisprudencia reciente en relacion a la nulidad del modelo de utilidad hay que destacar el caso Spontex contra
Vileda en la STS de 24/10/2012 en la que se considero la infraccion de un elemento esencial de la reivindicacion
como infraccion directa, en contra de la "all-element-rule", por considerar el Tribunal que ese elemento tenia carac-
ter sustantivo.

355 Véase también a Garcia Vidal, A. (febrero 2016). La nueva Ley de Patentes (VI): El modelo de utilidad. Andlisis Far-

macéutico GA&P (pp. 1 a 6) (consultado por Gltima vez 29 de septiembre de 2016).

56 Galacho Abolafio, A. F. (2015). Sentencia de 15 de octubre de 2014. La infraccion de los derechos del titular de un
modelo de utilidad: La aplicacion de la doctrina de los equivalentes. Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, 99,
75-100.
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La nueva reglamentacion (Ley 24/2015) incide sobre el modelo de utilidad en una serie de
aspectos tales como la delimitacion del estado de la técnica al equipararlo con el de la patente de
invencion, igualmente, se varia el tipo de invenciones susceptibles de ampararse bajo modelos
de utilidad, que en la anterior normativa se constrefiia en demasia a la mecanica, ahora se abre a
nuevos sectores econdmicos, por ejemplo, la cosmética y la quimica. Y, por tltimo, otro de los
aspectos relevantes que aborda la nueva normativa viene proporcionado por la condicion precisa
—el informe del estado de la técnica— para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado
de este titulo de proteccion.

Es verdad que en el modelo de utilidad los requisitos positivos se relajan, en especial, el de
actividad inventiva en comparacion con la patente, asi como que la duracion es menor respecto
a la patente de invencion, estableciéndose en los 10 afios improrrogables. No cabe un modelo de
utilidad sobre un procedimiento, que esta reservado a la patente de invencion. De igual modo, el
coste economico de obtencion del modelo es inferior al de la patente al requerir una busqueda del
estado de la técnica mas supeditada al campo objeto de la invencion, si bien el ambito geografico
de busqueda ahora es igual o se ha equiparado con el de la patente, en especial, por lo atinente
a la novedad que se ha de observar, extremo que subira el coste del modelo. También se ha re-
sefiado que el modelo de utilidad es una modalidad que se ajusta bien al entorno de las pymes,
al demandar menos costes y menor actividad inventiva, tal y como hemos reiterado. Por ello, y
teniendo en consideracion el elevado niimero de solicitudes de esta modalidad, que en muchos
casos esta por encima de solicitudes de disefio industrial, nos preguntamos por qué el legislador
tras la Ley 24/2015 se ha constrefiido y limitado tanto en la regulacion, puesto que, de un lado,
incentiva el estado de la técnica como pieza esencial para la defensa del modelo de utilidad, asi
como amplia la esfera de actuacion del requisito de la novedad —ahora sera mundial y no relati-
va como antes—, presumiendo que en la mens legislatoris se halla la firme intencion de promover
esta figura; mientras que, de otro lado, nos encontramos con el modelo de utilidad, que se sigue
remitiendo y supeditando al «comodin» de la patente de invencion.

En definitiva, cabria afirmar que el modelo de utilidad no ha avanzado con la nueva regu-
lacién todo lo que se pretendia o queria por parte del legislador, que parece ser se ha quedado
a «medio camino» entre su promocion y el reenvio constante a la patente de invencion. De este
modo, se ha desaprovechado una oportunidad para darle mayor calado e identidad a esta moda-
lidad de la propiedad industrial.
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