UNIDAD 13

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
13.1 INTRODUCCION.  LAS INNOVACIONES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Abordamos en esta Unidad el contenido de la materia que en Propiedad Industrial se refiere a la Protección de Invenciones e Innovaciones en el mundo de la Empresa. Como comentamos en la Unidad 11, normalmente el diseñador suele ser titular de Modelos de Utilidad, no de patentes, que por su propia naturaleza es ajena al diseñador en general. Por ello haremos una exposición más detallada del modelo de utilidad y enunciaremos las características de la Patente, tratando de dar una información básica.

Las funciones básicas de estas dos figuras, como la de todas las demás de Propiedad Industrial, son las de otorgar un derecho exclusivo que le permite al titular que sea el único que pueda utilizar la tecnología objeto de la patente o modelo de utilidad y con ese diseño específico. Por otro lado le otorga también acciones a su titular para protegerse frente a los usurpadores, tanto civiles, como penales y determinadas medidas cautelares para ejercer su derecho y, finalmente, defiende a su titular frente a la competencia en el territorio que ha registrado su innovación y por tanto actúan como barreras en el mercado.

Normalmente el diseñador “inventor” free-lance, profesional liberal  no explotará directamente el modelo de utilidad sino que realizará contratos de cesión y de licencia de su título de Propiedad Industrial con Empresas,  que fabricarán y distribuirán su creación  a cambio de una compensación económica. Hablaremos por tanto de estos contratos y también de las creaciones laborales, es decir, de la de aquellos diseñadores que prestan servicios,  mediante relación laboral (contrato de trabajo)  en los departamentos de diseño de las Empresas.

Pascual SEGURA, Director del Centro de Estudios de Documentación de Patentes (CIDEP) de la Universidad de Barcelona y de la Biblioteca de Patentes, realizó  junto con Vicente HUARTE,  Consultor en Patentes y Bernabé ZEA, Documentalista de la Biblioteca,  una publicación en 1992, en  la Revista de Industria del Departament de Industria de la Generalitat de Catalunya 
 que da una visión completa y exhaustiva de la función, de la importancia y del origen de estos títulos de Propiedad Industrial que desde aquí recomendamos , dado que no ha perdido su vigencia en lo esencial .  Comentan los  autores  que ahora que en la UE se están aboliendo todos los monopolios y obstáculos a la libre competencia, podría parecer que las patentes son anacrónicas, sin embargo el  monopolio asociado a la patente es completamente legal  y hasta  deseable. Se ha discutido mucho en los tres últimos siglos sobre la razón de su existencia y hay opiniones a favor y en contra. Pero la realidad es que en todos los países del mundo hay patentes, pero no todos los sistemas de patentes protegen de la misma manera. La razón de que continúe es que no se ha sabido encontrar una alternativa factible que sea mejor.

Los autores  en el trabajo citado, comentan las justificaciones históricas del derecho de patentes. Al principio se basaban en el derecho natural del individuo a apropiarse del fruto de su ingenio. Posteriormente se va a concebir como una especie de “contrato social” entre la sociedad y el inventor, cada uno con sus derechos y deberes. En la actualidad,   la justificación más aceptada del sistema es principalmente económica:  se considera que es el mejor sistema, o, el menos malo, para promover el progreso técnico y la inversión en investigación y desarrollo. Las alternativas que se han utilizado no han funcionado: ni el “certificado del inventor” (recompensas estatales), en los antiguos países del Este Europeo, ni los Premios, ni el sistema de subvenciones públicas a la invención (excepto en áreas de gran envergadura y rentabilidad como la defensa, o la espacial). El sistema de patentes ha resultado ser el más práctico y el menos burocrático, ya que la recompensa al inventor o al empresario- inventor proviene directamente del consumidor, que es quien, en última instancia determina si el producto tiene éxito, o no, en el mercado.

El sistema de patentes está extendido en todo el mundo y está bastante armonizado pero la realidad es que no es igual en todos los países ni ha sido igual a lo largo del tiempo. Muchos países, hoy todavía, impiden la patentabilidad de productos químicos, farmacéuticos o alimentarios con el objetivo de proteger sus industrias locales. El ejemplo de Suiza es significativo, va a introducir la patente en 1877, la va a limitar exclusivamente a invenciones mecánicas, con el objetivo de proteger su industria relojera y va a excluir deliberadamente las invenciones químicas y farmacéuticas, con el objetivo de poder imitar fácilmente a sus vecinos alemanes.

A lo largo del Siglo XX se han producido, según el artículo citado anteriormente,  tres cambios que han influido decisivamente en el sistema de patentes. 

· Primero, las invenciones se han hecho cada vez más dependientes y ligadas a los avances del conocimiento científico. Probablemente, la más grande invención del Siglo XX haya sido “el método de inventar”, consistente en dedicar a equipos de científicos, técnicos e ingenieros entrenados a una I+D sistemática. 

· El segundo cambio, consecuencia del anterior, ha sido el movimiento de la actividad inventiva desde el ámbito de los inventores independientes al de las grandes empresas. A principios de Siglo XX en los EU, los inventores particulares recibieron el 80% de las patentes, mientras que ahora es menor del 20%. 

· Además, el tercer cambio, la tecnología y el ámbito de las operaciones de las empresas se han convertido cada vez en más  internacionales. Los tres cambios han repercutido en las patentes que han pasado de ser instrumentos para defender los derechos individuales del inventor a convertirse en un mecanismo de control de la producción y comercialización mundial. Es evidente que este asunto crea problemas y tensiones entre los países desarrollados y menos desarrollados, que no sostienen idénticas posturas.

 El escándalo ha saltado a los medios de comunicación
 recientemente con el asunto del orfanato de KENIA que ha desafiado a la Industria Farmacéutica, comprando en India genéricos del SIDA porque no podía pagar los occidentales. Las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) impiden tales compras cuando existen patentes vigentes, como es el caso. La polémica está ahí y las ONG están trabajando activamente en este asunto (medicamentos y pobreza), a nadie se le escapa que es un asunto grave y de interés social. Las soluciones legales, en estos casos, pasan por las licencias obligatorias que pueden conceder los Estados, por razones de salud pública. 

Vamos a ver cual es la situación en Europa. La UE ha hecho público en el mes de octubre de 2001 un Informe sobre Innovación Tecnológica analizando 17 indicadores que corresponden a las siguientes áreas; recursos humanos, producción de conocimiento, transmisión y aplicación de nuevos conocimientos y financiación de la innovación, resultados y mercados. El Informe revela que Europa sigue estando por detrás de EU y Japón, a muy larga distancia. Al comparar los resultados se evidencia que la UE  no ha conseguido los resultados propuestos en el año 2000 en Lisboa y que los países pequeños Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos son los más notables. Han retrocedido Francia e Italia, y se han estancado potencias como  Alemania y el Reino Unido. Quedando en franco retroceso España Grecia y Portugal, quienes junto con Italia son los países peor preparados para trasladar al mercado los resultados de la investigación científica y técnica. Se ha valorado la formación, Las inversiones realizadas por las Empresas en I+D , el número de patentes de alta tecnología y el de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la innovación. El Comisario europeo responsable de la Información Erkki LIIKANEN dijo 
 que “La innovación es el factor clave que relaciona la industria y la investigación. La cantidad de resultados que genera la investigación en Europa es importante para la competitividad de la industria, pero si fallamos en la comprensin de la relación entre ambas, entonces no sacamos el mejor fruto de nuestros investigadores y empresarios. En muchos aspectos, la innovación es el más abstracto y difícil de comprender de los tres factores” 

Por último comentar los datos publicados por el Banco de España
 que fijan para España el déficit tecnológico en un 21%, habiéndose duplicado en siete años el pago de royalties por transferencia de tecnología proveniente de otros países, problema de dependencia de tecnología preocupante. Sólo el 0,5% de las patentes europeas y un 0,5% de las utilizadas en EE UU son españolas. En cambio las universidades se han convertido en el primer recurso tecnológico del país ingresando 41.00 millones. El Vicerrector de la UPC de Barcelona Toni Marí señalaba en EL PAIS” tenemos muy buenos investigadores pero pese al esfuerzo de las Universidades españolas, la actividad de investigación no se convierte lo suficiente en estrategia empresarial. Y aunque las empresas corran, el mundo corre aún más deprisa que éstas “.

Esta larga introducción ha pretendido dar una visión de la realidad social y destacar el verdadero papel de la innovación en este mundo globalizado  y los  aspectos sociales de los temas que entiendo deben interesar a los diseñadores, su papel es importante para la industria. La innovación es la clave  y los diseñadores aportan innovación. El futuro destacará su papel necesariamente.
Vamos a  centrarnos en los aspectos prácticos  y legales  de las patentes y modelos de utilidad

La ley 11/ 1986, de 20 de marzo es la Ley de Patentes ( en adelante LP) regula las patentes y los modelos de utilidad. 




 Principales diferencias entre ambas figuras: 

La patente de invención tiene una vida legal de 20 años, la novedad requerida es mundial, y el estado de la técnica relevante para juzgar no sólo la novedad sino también la actividad inventiva, es mundial. Los procedimientos de examen y concesión son los previstos en el Título V de la LP.

Los modelos de utilidad tienen, en cambio, una duración legal de diez años; la novedad y el estado de la técnica relevante es simplemente nacional; no pueden otorgarse adiciones a los modelos de utilidad y, por último, el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad es el previsto en los artículos 147 y ss. de la LP.

12.2. LA PATENTE

Concepto

La patente de invención es un título otorgado por el Estado, que confiere a su titular un monopolio de explotación industrial y comercial de la invención patentada, durante 20 años.

Lo que se consigue es retrasar la imitación de la invención por los competidores. El inventor revela las características  de su invención al público, lo que enriquece al estado de la técnica ó tecnología, aunque no sea de libre utilización, permitiendo la investigación de nuevos avances. En realidad la patente no tiene contenido positivo sino negativo, de impedir la explotación. 

Clases de invenciones objeto de patentes

La invención puede consistir en un nuevo producto o sustancia, en un instrumento o máquina , o en un procedimiento.

Pero para que pueda ser patentada, la invención tiene que ser:

· nueva en el ámbito mundial, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica  está constituido por toda la información accesible al público en la fecha de la solicitud, tanto en España como en el extranjero. Es imprescindible que se haya mantenido en absoluto secreto para que pueda ser concedida la patente.

ser resultado de una actividad inventiva, que no sea evidente para un experto en la materia, se trata de dar una solución no evidente para los expertos técnicos, a un problema técnico y además ha de estar suficientemente descrita para que un experto pueda ejecutarla  

· tener carácter industrial., aplicación o utilidad en cualquier industria ó en la agricultura

Invenciones no patentables

No todas las invenciones son patentables. A pesar de reunir los requisitos de patentabilidad, no podrán patentarse:

· Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

· Las variedades vegetales.

· Las razas animales.

· Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales. Dentro de esta prohibición no se incluyen los procedimientos microbiológicos, ni los productos obtenidos por dichos procedimientos.  Podrán patentarse tanto estos procedimientos como los productos que se obtengan en su aplicación. ( vitaminas )

Derecho de patente


El derecho a la patente corresponde al inventor, salvo en el caso de las invenciones laborales, que comentamos más adelante


Si la patente ampara una invención de producto, su titular tiene el monopolio que le faculta para prohibir a los terceros: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización, la importación del producto, la posesión del mismo para algunos de esos fines. Si la patente ampara el procedimiento, el monopolio recae sobre el  procedimiento patentado y no sobre el producto directamente obtenido por ese procedimiento, por lo que el titular de la patente no podrá impedir que los terceros fabriquen y comercialicen el mismo producto, utilizando un procedimiento diferente.

La inversión de la carga de la prueba

El segundo párrafo del art. 61 LP incorpora en nuestro derecho de patentes el principio de inversión de la carga de la prueba en relación con las patentes de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas. De conformidad con esta norma, cuando una patente tenga por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. Así en los procedimientos por violación de una patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, la carga de la prueba no recae sobre el demandante, como acaecería de aplicar los principios generales de nuestro derecho procesal, sino sobre el demandado. Presumiéndose, salvo que el demandado pruebe otra cosa que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado.

La duración . 

La duración será de 20 años improrrogables, contados desde su solicitud, y produce sus efectos a partir de la publicación de su concesión.

Límites del derecho

La ley prevé un conjunto de actos de utilización de la invención que no pueden ser prohibidos por el titular de la patente. Entre estos actos destacan:

· Los realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

· Los realizados con fines experimentales o de investigación


· La ejecución aislada de una receta médica por un farmacéutico.

· En general, el empleo de la invención en medios de locomoción aérea, terrestre o marítima; que penetren accidental o temporalmente en territorio español

· Los actos realizados por quien de buena fe y, con anterioridad a la fecha de prioridad (de solicitud) hubiesen explotado la invención o hubiese hecho preparativos serios, y solo en la medida adecuada a las necesidades de la empresa “derecho de preuso”.

El agotamiento del derecho: 

El T J de la Comunidad Europea creó esta noción de “agotamiento comunitario” en protección de la libre circulación de mercancías. El principio de agotamiento de los derechos conferidos por la patente, significa que el titular de la patente pierde sus facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente cuando dicho producto es comercializado por el mismo o por un tercero con su consentimiento expreso. Una vez comercializado lícitamente el producto, el titular de la patente ya no puede prevalerse, respecto del producto comercializado, de los derechos que le confiere la patente. En otros términos, la comercialización del producto implica el agotamiento del derecho de patente respecto del producto comercializado y exclusivamente respecto de dicho producto.

Obligaciones del titular de la patente

El titular de la patente para conservarla en vigor ha de cumplir las siguientes obligaciones:

· Pagar tasa anuales progresivas. Su impago produce la caducidad de la patente 

· Explotar industrial y comercialmente la invención -por sí o por persona autorizada por él- mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres años desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. De no hacerlo así, cualquier tercero interesado podría llegar a obtener una licencia obligatoria para explotar la invención patentada. 
· Además de las licencias obligatorias por falta o insuficiente explotación, la LP instaura los siguientes tipos de licencias obligatorias:
· Por necesidad de la exportación..
· Por dependencia entre las patentes.
· Por motivos de interés público que afecten a la salud pública, a la defensa nacional o al desarrollo económico o tecnológico del país. (asunto comentado de importancia capital para los países subdesarrollados)
Las invenciones laborales

La ley contempla tres tipos diferentes de invenciones laborales: invenciones de servicio, invenciones libres e invenciones mixtas, se aplicarían tanto a las patentes como a los modelos de utilidad.

· Las invenciones de servicio son el resultado de una actividad de investigación, para cuya realización fue contratado el inventor. La invención pertenece al empresario, a quien correspondería concretamente el derecho a la patente. El autor no tendrá otro derecho que el moral de ser designado como tal, salvo que la importancia de la invención para la empresa exceda de una remuneración suplementaria.

· Las invenciones mixtas son las realizadas por un trabajador no contratado para investigar, siempre que concurran dos condiciones: primera que la invención esté relacionada con la actividad profesional del trabajador en la empresa; segunda que en su obtención hayan influido predominantemente los conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. Ante una invención mixta, el empresario puede reservarse su propiedad o simplemente un derecho de explotación de la misma, o renunciar a cualquier derecho sobre la invención. En los dos primeros casos el inventor tiene derecho a una compensación económica.

· El concepto de invenciones libre es un concepto residual. Son libres las invenciones laborables que no son ni de servicio ni mixtas. Su propiedad se atribuye al trabajador. La LP declara nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que le reconoce la Ley.
· Patentes y Universidad. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y, siempre que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes e investigadoras.
El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios de explotación o de la cesión de sus derechos sobre sus invenciones. Correspondiendo a los Estatutos de cada Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

La universidad también podrá ceder la titularidad de las invenciones al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva de explotación (gratuita y que no se podrá transferir). Si el autor, en este caso tiene beneficios la Universidad tiene derecho a una participación.

La LP no establece  nada para la creación, invención e investigación en otros centros educativos, por lo que la Ley no será extensible en esta materia a ellos y nada dice de las invenciones de los alumnos. En este momento este asunto es motivo de polémica y cualquier interpretación de la titularidad de la invención deberá realizarse bajo los criterios establecidos en la LP (artículos 15 a 20) .

Adiciones a las patentes

Son títulos otorgados para proteger invenciones que perfeccionan o desarrolla una invención anterior, ya protegida por una patente.

El régimen jurídico de las adiciones es el mismo que el de las patentes de invención, salvo las siguientes peculiaridades:

· La invención debe integrarse con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva.  

·  Su duración será la que resta a la patente principal, y no están sujetos al pago de tasas. 

· Podrán solicitarse adiciones para una solicitud de patente, pero no podrán ser otorgadas hasta que la patente sea concedida.

Nulidad y caducidad.

· Nulidad
La declaración de nulidad es competencia de los Tribunales de Justicia, Produce el efecto de considerar que la patente nunca fue válida ni, por tanto, eficaz. 

Podrán ser declaradas nulas las patentes cuyo objeto carece de los requisitos de patentabilidad y aquéllas cuya patentabilidad está excluida o prohibida.

La declaración de nulidad de la patente no determina por si sola la anulación de sus adiciones, siempre que se solicite la conversión de las adiciones en patentes independientes dentro de los 3 meses siguientes a la sentencia de nulidad.

· Caducidad

A diferencia de la nulidad, no tiene efectos retroactivos. 

La caducidad llega a los 20 años de la fecha de presentación de la solicitud, pero también puede producirse por: 

  - Renuncia del titular.

  - Impago de las tasas.

  - No explotación de la invención en los 2 años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.

  - No explotación de la invención a partir del tercer año a contar desde la concesión de la patente.

13.2. MODELO DE UTILIDAD.

Como hemos comentado el modelo de utilidad tiene una importancia clara en el campo profesional de los diseñadores industriales por lo que nuestra exposición pretende ser más detallada. Como en resto de las materias de Propiedad Industrial los cambios son frecuentes.

En la actualidad en la Unión Europea existe una Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, que plantea cambios significativos y en definitiva, refuerza la figura del modelo industrial, dotándola de mayor garantía y protección. La citada Propuesta de Directiva se aprobó el día 25 de junio de 1999 y aunque no deja de ser una Propuesta, interesa destacar sus aspectos más importantes. Por ello dedicamos el primer apartado a la regulación actual del Modelo de utilidad en España y nos referimos a las propuestas Europeas en un siguiente apartado. 

13.2.1. MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA.

CONCEPTO LEGAL. OBJETOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCION

Según el art. 143 de la Ley serán protegibles como Modelos de Utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

En particular podrán protegerse como Modelos de Utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los requisitos anteriormente mencionados.

No podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad, las invenciones de procedimiento, que podrán ser en caso Patentes de Invención, y las variedades vegetales.

El modelo de utilidad no puede proteger sustancias (químicas, farmacéuticas), ni procedimientos en nuestra actual normativa, ni teorías científicas ni métodos matemáticos y tampoco el diseño ( la estética, la forma) por sí sol,  que se protegen a través de los modelos y dibujos industriales. A nuestros efectos, decir, que lo protegible será el diseño que introduja una ventaja ó utilidad técnica, novedosa. No podré proteger el diseño simple de una silla, pero sí si he introducido en dicho proyecto un mecanismo no conocido en España que permita, por ejemplo, regularla altura de la misma ó desplazarla mediante un sistema de arrastre desconocido. Las  herramientas nuevas de aplicación en jardinería, por ejemplo, y en cualquier sector industrial, utensilios, etc. 

 Requisitos de patentabilidad. 
· Novedad , 

· actividad inventiva y 

· aplicabilidad industrial 

Para su protección como Modelo de Utilidad, se considera que el objeto de la invención es nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica 

Para su protección como Modelo de Utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva, si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia

Novedad en España . Estado de la Técnica. 

El estado de la técnica como referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como Modelos de Utilidad está constituido por todo aquello que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como Modelo de Utilidad, ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La  novedad que se pide, como vemos, es sólo en España lo cual permite registrar como modelos de utilidad objetos herramientas y utensilios conocidos en el extranjero. Ésta característica es contraria a la fundamentación de la Propiedad Industrial y, sin duda, ha supuesto un perjuicio al modelo de utilidad al menos en su tratamiento en las sentencias de los Tribunales españoles. Como   veremos la reforma comunitaria plantea su modificación.

Para juzgar la novedad, se considera también dentro del estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de Patentes o Modelos de Utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la nueva solicitud siempre que hubieron sido publicadas en esta fecha o lo sean en otra posterior. 

Actividad inventiva.

Deberá juzgarse con arreglo a lo comentado en el apartado anterior y se entenderá que una invención entraña actividad inventiva si presenta una ventaja, una utilidad y , para un experto en la materia no se deriva de forma muy evidente del estado de la técnica. La ventaja deberá ser práctica ó técnica para la utilización o la fabricación del producto de que se trate.

Aplicabilidad Industrial 
Una invención es susceptible de aplicabilidad industrial cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola

Duración de los modelos de actividad

El Modelo de Utilidad tiene una duración de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y no se pueden solicitar adiciones al modelo de utilidad, como hemos visto en el caso de la Patente.

Pago de derechos de concesión y mantenimiento.

La concesión del Modelo de utilidad implicará el pago de los derechos de concesión en el plazo de tres meses a partir del anuncio de concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, reputándose en otro caso que la solicitud ha sido retirada 

La tasa abonada por la presentación de la solicitud exonera el pago de las dos primeras anualidades 

Para mantener en vigor el Modelo de Utilidad, el titular del mismo deberá abonar las anualidades que establece la Ley  y que se actualizarán cada año. Deberán pagarse por años adelantados. 

En aplicación del Art. 53.1 de la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones concordantes, las Universidades Públicas quedan exentas del pago de las siguientes tasas:

· Las que afectan a toda la tramitación de la solicitud hasta el momento inclusive de su concesión. 

· Las tasas anuales de mantenimiento 

· Las tasas que afectan al procedimiento de puesta en práctica y licencias de Patentes, cuya carga no pueda trasladarse a un tercero 

· Las tasas por expedición de certificación y copias autorizadas de las Patentes de las que sea titular la Universidad Pública. 

· Renuncias, desistimientos y otras incidencias que guarden relación con las actividades exentas y que no haya posibilidad de traslación de la carga.

Obligación de explotar 

El titular de un Modelo de Utilidad está obligado a explotar el objeto de la invención bien por sí o por otra persona autorizada por él (licenciatario), dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde. Si en este plazo no se explotara, se someterá al régimen de licencias obligatorias; el Modelo de Utilidad caducará si su objeto no se explota en los dos años siguientes a al concesión de la primera licencia obligatoria.

El titular de un Modelo de Utilidad podrá justificar la explotación del mismo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por medio de un certificado oficial, cuya inscripción en la Oficina supone, salvo prueba en contrario, que el objeto sobre el que recae está siendo explotado en la forma exigida por la Ley.

Remisión a la normativa de Patentes  

En defecto de norma expresamente aplicable a los Modelos de Utilidad, regirán para estos las disposiciones establecidas en la Ley para las Patentes de Invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos.

PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD.


El procedimiento de registro de modelo de utilidad es un procedimiento de depósito, sin examen de oficio de la novedad ni de la actividad inventiva (la OEPM no estudia de oficio la novedad ni la actividad inventiva, no se exige Informe sobre el  Estado de la Técnica como en las Patentes), pero existe la posibilidad de que los terceros se opongan a la concesión. La oposición se puede fundar en la falta de cualquiera de los requisitos estudiados de novedad y actividad inventiva. Como comentamos, anteriormente los Tribunales tienen en cuenta éste hecho a la hora de resolver los conflictos con los modelos de utilidad, pues, si no hubiera oposiciones el modelo podría concederse sin cumplir los requisitos de novedad y actividad inventiva, por ello se conceden sin garantía del Estado .

Instancia y descripción .

La instancia por la que se solicita el Modelo de Utilidad debe dirigirse al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y debe estar firmada por el solicitante o su representante. En ella deben figurar los siguientes datos:

a. Que se solicita un Modelo de Utilidad 

b. Nombre, apellidos y denominación social del solicitante. Si se trata de una  persona jurídica, debe indicarse su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija. Si se trata de una personal física debe hacer constar el número de su documento nacional de identidad. 

c. Título de la invención que se desea proteger. Este título debe ser claro y sin denominaciones de fantasía. Debe designar técnicamente la invención y será congruente con las reivindicaciones, que definen el objeto para el que se solicita protección 

d. Designación del inventor o inventores. Si el solicitante no es el inventor o único inventor, debe acompañar una declaración del modo de adquisición del derecho. Éste asunto es importante para los creadores, porque impide la usurpación de los modelos de utilidad en el Registro. El diseñador puede optar entre registrar el modelo como titular o cederlo previamente a la empresa y que sea ésta quien lleve a cabo el Registro, en éste caso, lógicamente habiendo firmado previamente un contrato de cesión y habiendo establecido la compensación económica por su venta. Hay que tener en cuenta que la duración corta del modelo, puede aconsejar en algunos casos esta opción. Lo comentamos más adelante.

e. Relación de documentos que se acompañan a la solicitud. 

En el caso de hacerse la solicitud a través de un Agente de la Propiedad Industrial, la instancia debe ser completada con los datos de identificación del Agente y con una autorización firmada por el interesado. Los expertos de registro en esta materia son los referidos Agentes de la Propiedad Industrial que , en el caso de las patentes y los modelos son recomendables, sobre todo por el control posterior de los nuevos modelos de utilidad coincidentes o imitadores ( oposiciones del titular a un nuevo modelo ) 


La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. 


En la misma se indicarán los siguientes datos:

· Título de la invención, tal como fue redactado en la instancia.

· Indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

· Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación, y conocido por el solicitante.

· Explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita una comprensión del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicándose en su caso las ventajas de la invención en   relación al estado de la técnica anterior.

· Breve descripción de los dibujos si los hubiera.

· Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención.

· Indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza de la invención o de la explicación de la misma.

Publicación en el BOPI y Oposiciones.


Admitida a trámite la solicitud que contenga el resumen descriptivo de la invención se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, pudiendo Oponerse cualquier persona, por falta de novedad , actividad inventiva ó insuficiencia de la descripción., en el plazo de los dos meses siguientes a dicha publicación. Si no existieren oposiciones se concederá por la OEPM el modelo solicitado.


En el caso de que existieren oposiciones, el solicitante puede contestar a las mismas en el plazo de dos meses, subsanado los defectos, alegando lo que estime pertinente, modificando las reivindicaciones o retirando la solicitud.

Concesión o denegación. 


La OEPM estudia las oposiciones y las alegaciones y dicta una Resolución de concesión ó denegación que se publica en el BOPI, y que es recurrible  en vía administrativa y una vez agotado éste en la Jurisdicción contenciosa administrativa, 

13.2.2 CONTRATOS DE CESION DE LICENCIAS Y MODELOS DE UTILIDAD.-

Tanto la solicitud de patente o modelo de utilidad como la patente o modelo de utilidad concedidos son transmisibles pudiendo ser objeto, como la marca, de diversos negocios jurídicos.


Como hemos visto antes el diseñador necesariamente deberá utilizar estos contratos pues es improbable que explote directamente el modelo de utilidad sino que lo cederá, o bien, concederá licencias para su explotación.

· Cesión 

La LP regula este contrato y establece:

-  Formalizados por escrito, para que sean válidos y para que tengan validez frente a terceros se tienen que inscribir en la OEPM, y formalizarse en escritura pública ( ante notario). 

- El titular (cedente) está obligado a poner a disposición del cesionario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios  para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, debiendo el cesionario adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

- El cedente responderá, salvo pacto en contrario, sobre la validez de la patente o modelo de utilidad y responderá solidariamente  con el adquiriente de las indemnizaciones por los daños que se pudieran causar por defectos inherentes a las invenciones.

· Licencia contractual
El principio general es que las partes podrán establecer libremente el contenido que quieren dar a esta licencia y que solo en caso de que algo no se haya previsto en el contrato se aplicará lo dispuesto en la LP.


Recordamos que se puede conceder licencias de uso de la solicitud , y de la patente o modelo de utilidad concedido. Se puede iniciar la solicitud de registro y proceder a negociar los contratos de licencia de uso.


Los contratos de licencia han de formalizarse por escrito, no es obligatorio inscribirlos en el Registro de la OEPM, pero es recomendable porque si no es así no se pueden hacer valer frente a terceros, solo entre las partes. ( licenciante y licenciatario ) y además no podrá el licenciatario mencionar en los productos el hecho de disponer de autorización para utilizar el invento.


La licencia puede ser limitada o ilimitada (sobre la totalidad del invento o sobre parte de él ) normalmente es aplicable a las patentes y no a los modelos de utilidad. Para todo el territorio o para parte del mismo.


La duración puede ser indefinida durante los años de vida legal o reducirse a un periodo de tiempo más breve.


La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Si el contrato nada dice se entenderá que es ilimitada y no exclusiva.


Las obligaciones son:

· Obligatoriedad de la transmisibilidad del Know- how (conocimientos secretos ) para proceder a una adecuada explotación del invento.

· Responsabilidad del licenciante ante la falta de validez e inexistencia del invento.

· Responsabilidad civil frente a terceros , que se ha establecido para la defensa de los consumidores, en principio responden ambas partes solidariamente (hay excepciones).

· Ejercicio de las acciones en defensa del invento, que las tienen ambas partes licenciante y licenciatario.

· Licencias de pleno derecho. 

Es aquella licencia que nace de la declaración del titular por la que se renuncia a ejercitar su derecho de prohibir a los terceros la explotación de la misma, y manifiesta públicamente que autorizará la utilización de la patente o el modelo, previa compensación económica.

Para que puedan concederse se exige que el titular haga un ofrecimiento a la OEPM de que está dispuesto a concederlas. Se reducen a la mitad las tasas anuales de mantenimiento del invento para conservar su derecho exclusivo.

La licencia de pleno derecho es siempre no exclusiva y en cuanto a la compensación a pagar, si no hubiere acuerdo, entre los interesados, la OEPM fijará el canon, previa petición de los interesados. El ofrecimiento se puede retirar en cualquier momento. Por el titular que quiera utilizar su invención.

· Licencia obligatoria.

Son aquellas que no son voluntarias y que vienen impuestas por el Estado que impone la constitución forzosa de la misma.


En la práctica no son frecuentes, pero están previstas: Por falta de explotación ó insuficiencia, por dependencia entre patentes ( no se puede explotar una sin la otra), por motivo de interés público ( defensa , salud pública ), por necesidades de la explotación. 


 Después de haber visto, estas características legales de los contratos, comentamos los datos del pasado ejercicio en España por pagos de transferencia de tecnología que es como se conocen las compensaciones económicas o royalties  que se pagan entre países por explotación de los derechos de exclusiva de Propiedad Industrial. Los datos se reflejan no con ánimo catastrofista, sino al contrario, para destacar el papel fundamental de la innovación , que las Administraciones Públicas tienen la obligación de potenciar, y facilitar las condiciones para que el sector privado se arriesgue e invierta en innovación y diseño.


Los datos del Banco de España correspondientes al año 2000
 reflejaban que España paga al exterior 285.400 millones de pesetas. La última balanza de pagos de royalties disponible , que contabiliza el flujo de pagos y cobros , refleja que solo el 18,8 % de los pagos queda compensado por los ingresos ( 53.700) millones.  El Informe del Banco de España sobre déficit tecnológico , tiene en cuanta los ingresos y pagos por royalties, Investigación y Desarrollo ( I+D) y servicios de asistencia técnica. Se excluyen los derechos de rivados de la distribución de películas y obras audiovisuales ( que en los últimos años suponen un dato positivo) . Según los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) , los gastos en innovación en el conjunto de la Industria han sido de 784.513. millones de pesetas que representan un 1,6 % de su cifra global de negocios.

 La UE  ha aprobado un incremento del 14% para inversión en I+D de 16.475 millones de euros ( 2,7 billones de pesetas) para el periodo 2002-2006, cerca de un 10 % más que en el periodo anterior, y ello ante lo preocupante de los resultados obtenidos . Del total de patentes que utilizan los Quince Estados de la Unión  más de la mitad ( 54,6%) tienen un origen no comunitario. Este porcentaje no ha variado prácticamente desde 1993. De las patentes no europeas, un 18,26 provienen de Japón y un 27,27, de Estados Unidos. Sin embargo solo un 16,01 de las patentes utilizadas en éste país son europeas. EU ingresa cuatro veces más royalties de los que paga por utilización de tecnología extranjera. Europa debe realizar este esfuerzo y los diseñadores que en la actualidad se están formando deberían poder colaborar en este esfuerzo. Al menos eso es lo que esperamos. 

13.3. EL MODELO DE UTILIDAD EN LA UNION EUROPEA 

La Propuesta de Directiva de armonización de los Modelos de Utilidad en la Unión Europea se aprobó el 25 de junio de 1999 y tiene por objeto la aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros relativos a la protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, pretendiendo favorecer la competitividad de las empresas en particular de las PYME ( Pequeñas i medianas empresas, y promover la innovación armonizando, a escala comunitaria, la protección otorgada a las innovaciones técnicas por las legislaciones nacionales .

La Directiva plantea algunos cambios importantes que afectarían a nuestra regulación actual y que pasamos brevemente a exponer, recordando que simplemente es una Propuesta en debate y que hasta que no se apruebe la Directiva definitiva no obliga a los Países a adaptar su legislación.

Contenido de la Propuesta. 

Los modelos de utilidad son derechos registrados que otorgan a sus titulares una protección exclusiva de las invenciones técnicas. Se obtienen con mayor rapidez y a un coste inferior que las patentes, pero ofrecen una menor seguridad jurídica.( Ya hemos visto que las Oficinas de Registro no llevan a cabo un examen a fondo de la novedad y actividad inventiva, lo que puede suponer la anulación del modelo posteriormente)

Objeto y concepto
 Es similar a la definición de nuestra LP pero incluye la posibilidad de registrar procedimientos y productos, por tanto los programas informáticos y los juegos ( las instrucciones eran difíciles de proteger por esta vía)  y no solo objetos tridimensionales , herramientas y mecanismos. Se excluyen las sustancias químicas y farmacéuticas.

Excepciones y prohibiciones.

 Idénticas a las de nuestra LP
Requisitos.

 Se exige novedad mundial  y en cuanto a la actividad inventiva la ventaja o utilidad del modelo se añade además que el producto o procedimiento puede ser práctica ó técnica pero hace referencia expresa a que suponga un beneficio para el usuario, por ejemplo en el ámbito de la formación y el ocio (clara referencia a los juegos).

Prioridad

Se establece que quien presente una solicitud de modelo en un País tiene un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses en los países que designe en su solicitud.

Como novedad se establece que quien presente una Patente en un Estado tiene una prioridad de 12 meses para solicitar un modelo de utilidad y podrá transformar su solicitud de patente en modelo de utilidad (el trámites es más sencillo, más rápido  y mas barato).

Duración.

Se reduce a 6 años desde la presentación de la solicitud, prorrogable por dos años, siempre que se haya realizado un Informe de búsqueda (sobre el estado de la técnica para garantizar su seguridad y actividad inventiva y novedad), y se establece  una última prórroga por dos años mas. En definitiva a 10 años como en nuestra legislación, que es su duración máxima.

Los derechos son similares a los de nuestra legislación, impedir a terceros que realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación del producto objeto del modelo, y del producto objeto del procedimiento en que consiste el modelo. Se excluyen los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales, y los actos realizados con carácter experimental y de investigación.

Sus titulares tendrán el derecho a cederlos y transmitirlos por sucesión y de explotarlos mediante contrato de licencia.

Pluralidad de protecciones 

Una misma invención podrá ser objeto sucesivamente de solicitud de patente y de modelo. Un modelo concedido se considerará sin efecto cuando se haya otorgado una patente de invención del mismo objeto.

13.4 PROTECCION INTERNACIONAL 


Por ultimo hacer  una breve referencia al sistema internacional de Patentes  y Modelos de Utilidad, en  la actualidad  la protección a nivel internacional se puede realizar a través de los Tratados Internacionales firmados por nuestro País, eligiendo el sistema que más convenga dependiendo de los países donde se desee proteger y valorando el coste y el trámite que varía sustancialmente dependiendo del sistema elegido, así como las exigencias en cuanto al estado de la técnica, dependiendo de la solidez del invento. 

Quien mejor puede asesorar es un experto, Agente de la Propiedad Industrial, dado que el sistema es complejo y la inversión que supone aconseja asesoramiento. 

 Convenio de París aplicable a 107 países , y otorga el derecho de prioridad durante 12 meses, es decir la presentación en cualquier País miembro de este Convenio da preferencia durante 12 meses a la tramitación de la invención en cualquier país, pero hay que presentar la solicitud país por país. 

El convenio de Patente Europea que permite designar 17 estados en una sola solicitud de los firmantes de este Convenio. El procedimiento consiste en presentar una solicitud en España y antes del año presentar una solicitud de patente europea reivindicando la prioridad español, o bien solicitar directamente la Europea.

El PCT (Patent Cooperation Treaty) que engloba 56 países de los 3 continentes, el procedimiento consiste en solicitar la patente en España, y antes del año solicitar la reivindicación de prioridad española.

� Revista d,, Industria nº 18, 2º trimestre de 1992 ,pagg 3-14-�


A TRILLAS El País 5 de marzo de 2001.
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