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Resumen: Nadie pone en duda la necesidad de proteger juridica-
mente ciertas invenciones técnicas que no pueden ser objeto de una pa-
tente de invencién porque no alcanzan el nivel de actividad inventiva
exigido para ello, pero que, por implicar algtn tipo de perfeccionamien-
to o avance en ¢l uso o el funcionamiento de un producto son econdémi-
camente relevantes. El modelo de utilidad es la modalidad de proteccién
de las inversiones menores més conocida, pero no es la tinica vigente en
los paises europeos. Por otro lado, las legislaciones nacionales sobre mo-
delos de utilidad son bastante diferentes entre si. El objetivo que persigue
este articulo es contribuir a la comprension de la problemdtica que rodea
la proteccién de las invenciones menores y a conocer de forma sencilla y
rapida las distintas soluciones adoptadas por los Estados miembros de la
Unién Europea.
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Abstract: There exists no doubt about the need of protection, for
some technical inventions, that could not obtain patent protection
because of lack of inventive step, but that implies a technical improve-
ment, an advantage in the use or the function of a product, that are eco-
nomically important and, consequently, deserve protection. The most
well know form of protection for these types of inventions is the utility
model. However, this legal institution is not the only solution adopted
by European countries; and, secondly, the national utility model laws
are quite different from each other. This article aims to contribute to
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understand the problems of the protection of minor inventions and to
easily and quickly know the different solutions adopted in the European
Union, not restricted to the utility model protection.

Keywords: Patentability, utility model, technical inventions, minor
inventions, European Union.

Sumario: I. Intruduccién II. ;La proteccién que confiere la paten-
te ordinaria es adecuada a todas las invenciones técnicas?. III. ;En qué
casos es inadecuada la proteccidn de una invencién técnica mediante la
obtencidn de una patente?. IV. A la vista de las hip6tesis planteadas, ¢ qué
soluciones juridicas ofrece el legislador para que aquellas invenciones
técnicas que, bien por voluntad de su creador, bien por circunstancias
objetivas que impiden el recurso al derecho de patentes, necesitan una
via alternativa para obtener proteccién juridica? V. Conclusién.

.  INTRODUCCION

“(..) Ninguna invencién aparece en el mundo concluida de forma absolu-

ta; cada una de ellas exige posteriores perfeccionamientos; cada una de ellas da
lugar a nuevas combinaciones mediante el desarrollo de otras ideas y fomenta la
combinacién de nuevas fuerzas vy, con ello, la creacién de nuevas invenciones. En
lugar de proporcionar tranquilidad, la invencién trae consigo una auténtica calci-
nacién, que aniquila lo viejo y da paso a la bisqueda y construccién de lo nuevo.
La cantidad ingente de invenciones de perfeccionamiento mueven el mundo, en

» ]

mayor medida que el éxito de las invenciones principales (...)"

JOSEPH KOHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts, Manheim, 1900, p. 4.

La cita que encabeza estas notas estd firmada por uno de los autores
alemanes mas influyentes en la construccion de la teoria de los derechos
sobre los bienes inmateriales. A pesar de que han transcurrido ya mas
de cien afios desde que la obra de Joseph Kohler viera la luz, la idea que
subyace en el extracto reproducido no ha perdido un 4pice de actualidad
y sirve a la perfeccién para ilustrar el tema que nos ocupa.

El progreso tecnoldgico se consigue mediante la innovacién técnica
constante. Cada pequeno avance técnico implica un escalén mas en el
que apoyar la siguiente invencién y asi, con el desarrollo normal de la

! Traduccién de la autora.
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técnica, se va consolidando dia a dia el acervo tecnolégico de los Estados.
No todo nuevo desarrollo, perfeccionamiento o mejora de lo anterior-
mente conocido puede ser objeto de proteccién mediante patente vy, sin
embargo, puede ser relevante para el progreso tecnolédgico y materializar-
se en un producto industrial econémicamente importante.

Partiendo de esta premisa, surge de forma inmediata la cuestién sobre
qué tipo de creaciones o invenciones escapan a la proteccién mediante
derecho de patente. Si es cierto que se trata de creaciones consistentes en
avances técnicos que, en la mayoria de los casos, alcanzan gran relevancia
econdmicay comercial y constituyen elementos competitivos relevantes,
es oportuno preguntarse también qué otros mecanismos de proteccion,
distintos de la patente, son adecuados para proteger juridicamente a sus
titulares.

A comienzo de los afios 90, pricticamente todas las dreas de la pro-
piedad industrial habian sido objeto de la accién de la Comunidad, en-
caminada tanto a la armonizacién de las legislaciones nacionales en cada
materia como a la creacién de derechos de propiedad industrial comu-
nitarios. En materia de patentes la armonizacién de las leyes naciona-
les se consiguié fundamentalmente a través del Convenio de la Patente
Europea’ y el Convenio de la Patente Comunitaria®, aunque éste tltimo
nunca llegé a entrar en vigor.

Pero ya desde la década de los 80, se venia discutiendo en distintos
foros internacionales (en el seno de la AIPPI, por ¢jemplo), la necesidad
de prestar atencion a las denominadas “invenciones menores” y de re-
flexionar sobre la forma de proteccién juridica méds adecuada a este tipo
de invenciones que, por no alcanzar el grado de altura inventiva reque-
rida a las patentes de invencién, podrian quedar desprotegidas si no se
preveia alguna solucién alternativa.

La modalidad de proteccién juridica especifica para las invenciones
de menor rango mds conocida a nivel internacional es el modelo de utili-
dad, no sélo por haber sido la solucién mas extendida en las legislaciones
nacionales dentro y fuera de Europa, sino también porque ésta parece
haber sido la opcién que el legislador comunitario ha considerado mds

2 Convenio sobre la Patente Europea firmado en Munich el 5 de octubre de 1973.

3 Convenio sobre la Patente Comunitaria firmado el 15 de diciembre de 1975 en la Primera Conferen-
cia de Luxemburgo (DOCE 1976, N°L 17, p. 1 ss.). La Segunda Conferencia de Luxemburgo concluy$ el
18 de diciembre de 1985 con la firma de la Declaracién conjunta sobre el Acuerdo en materia de patentes
comunitarias (DOCE 1989, N° L 401, p. 1 ss.) y sus protocolos.
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adecuada para conferir una adecuada proteccidn juridica a este tipo de
invenciones.

En efecto, con fecha 19 de julio de 1995 la Comisién Europea pre-
sentd el Libro Verde titulado “La proteccién del modelo de utilidad en
el mercado tnico” Después de dos anos de consultas y discusiones de los
sectores interesados se aprob¢ la Propuesta de Directiva sobre la armo-
nizacién juridica del modelo de utilidad, el 12 de diciembre de 1997*y,
posteriormente, el 27 de junio de 1999, después de las enmiendas pro-
puestas por el Parlamento Europeo, se aprobd la Propuesta Modificada
de Directiva’.

El primer articulo de la Propuesta de Directiva, bajo el epigrafe De-
finiciones, establecia que “(...) se entenderd por modelo de utilidad el
derecho registrado que confiere una proteccién exclusiva para las inven-
ciones técnicas y que estd reconocido en los Estados miembros con las
siguientes denominaciones...”. A continuacidn se citaban el Gebrauchs-
muster aleman y austriaco, el brevet de courte durée belga, el brugsmodel
danés, el modelo de utilidad espanol, el nyttighetsmodell finlandés, el cer-
tificat d'utilité francés, el certificado de modelo de utilidad griego, la shors
term patent itlandesa, el brevetto per modelli dutilita italiano, la zesjarig
octrooi holandesa y el modelo de utilidade portugués.

La primera cuestién que sugeria este precepto era la siguiente:; Sobre
qué criterios podia realizarse una armonizacién de regimenes juridicos
tan distintos bajo el paragiias comun del modelo de utilidad? Porque,
aunque de la lectura del precepto citado parecia deducirse lo contrario,
lo cierto es que las instituciones juridicas que en ¢l se enumeraban no
eran de naturaleza andloga. En cualquier caso, la definicién de modelo
de utilidad que proponia la Directiva no se correspondia con el concepto
tradicional de modelo de utilidad tal y como se conocia en los Estados
que contaban con esta figura juridica. ¢Cuales eran los criterios, enton-
ces, para la delimitacién del objeto protegible? ¢En qué se diferenciaba
del objeto patentable?

Con todo, por encima de todas las criticas de las que ha sido objeto
el texto comunitario (tanto la Propuesta de Directiva como la Propues-

# Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximacién de los regi-
menes juridicos de proteccién de las invenciones mediante el modelo de utilidad, de 12 de diciembre de
1997, Documento COM (97) 691 final y DOUE 1998, n° C36, p. 13 ss.

5 Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximacién
de los regimenes juridicos de proteccién de las invenciones mediante el modelo de utilidad, de 27 de junio

de 1999, Documento COM (99) 309 final y DOUE 2000, n° C 248, p. 56 ss.
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ta Modificada de Directiva), la mayoria de ellas muy merecidas’, tanto
por parte de la doctrina como por parte de los circulos interesados que
han participado en las consultas, y a pesar de su fracaso®, no cabe duda
de que esta accién comunitaria ha servido, ante todo, para “oficializar”
el debate que, desde los anos 80, venia desarrollindose en algunos foros
juridicos acerca de la importancia de contar con una proteccién juridica
alternativa al derecho de patente y para hacer reflexionar a los circulos in-
teresados sobre cual podria ser la via mas adecuada para resolver algunos
de los problemas de los que adolece actualmente el sistema de patentes
nacional y europeo.

En mi opinién, para comprender de forma correcta el concepto de
invencién menor y la problemética que suscita su proteccién juridica,
debemos plantearnos tres sencillas cuestiones, cuyas respuestas nos irdn
llevando de forma concatenada y légica a la comprensién del problemay
nos permitirdn proponer criterios para llevar a cabo un estudio de dere-
cho comparado que resulte comprensible y estructurado.

La primera cuestién que hay que plantearse es la siguiente:

II. (LA PROTECCION QUE CONFIERE LA PATENTE ORDINARIA ES ADECUADA A TODAS
LAS INVENCIONES TECNICAS?

Para contestar a esta primera pregunta hemos de comenzar con un
breve repaso de las caracteristicas bésicas del sistema de patentes (obje-
to juridico protegido, requisitos de proteccién, procedimiento de con-
cesion, alcance y duracidén de la proteccidn....) con objeto de poder en-

¢ De la diccién de este articulo parecia desprenderse que las diferentes modalidades de proteccion
enumeradas protegfan un objeto juridico de la misma naturaleza y que era posible superar las diferencias
existentes entre ellas y conseguir la deseada armonizacién juridica mediante la figura del modelo de utili-
dad. Pero, lejos de ello, la Propuesta de Directiva incurria en evidentes contradicciones al intentar englobar
bajo el paraguas del modelo de utilidad, derechos de exclusiva nacionales que nada tenian que ver con
esta histdrica institucién juridica (como era el caso de la patente de corta duracién belga), al utilizar, en
algunos casos, denominaciones que no eran oficiales e ignorar, en fin, aquellos Estados miembros en los
que no existe una proteccioén especifica para las invenciones menores distinta de la patente de invencién,
como ocurrfa y sigue ocurriendo en Reino Unido, Suecia o Luxemburgo. En la actualidad, después de la
ampliacion de la UE, a este grupo de paises que no cuentan con una proteccion especifica para las inven-
ciones menores, ya sca mediante modelo de utilidad, ya sea mediante patente de segundo nivel, hay que
sumar Chipre, Letonia, Lituania y Malta.

7 Un andlisis de la Propuesta de Directiva y de la Propuesta Modificada de Directiva puede encontrarse
en GONZALEZ LOPEZ, L, “Propuesta de Directiva sobre la proteccién de las invenciones menores
mediante el modelo de utilidad”, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIX, 1998, p. 1149 ss. y “Propuesta
modificada de Directiva sobre la proteccion de las invenciones mediante modelo de utilidad”, Actas de
Derecho Industrial, Tomo XX, 1999, p. 1459 ss.

% La Propuesta de Directiva ha sido finalmente abandonada.
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tender cudles son las razones que han llevado a considerar necesaria la
busqueda y configuracién de formas de proteccién alternativas a la que
confiere la patente. Realizamos este anélisis sobre la base de lo dispuesto
en el Convenio de la Patente Europea, dado que todos los Estados de la
Unién Europea han adaptado sus legislaciones nacionales de patentes a
lo dispuesto en este Convenio.

Segun el art. 52 (1) del CPE, “las patentes seran concedidas para
proteger invenciones de todos los ambitos de la técnica, nuevas, que im-
pliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicabilidad indus-
trial”. El primer requisito para obtener vdlidamente una patente es que el
objeto para el cual se solicita la proteccién sea una “invencién técnica’,
requisito previo e independiente del resto de requisitos de cardcter sus-
tantivo y formal.

Sin embargo, ni el CPE ni las leyes nacionales de patentes han que-
rido ofrecer un concepto legal de lo que deba entenderse por “invencién
técnica”. Y ello con la finalidad de evitar que, debido a la continua evolu-
cién de la tecnologia y al descubrimiento constante de nuevos dmbitos
de investigacién y desarrollo, la definicién legal pueda quedar répida-
mente obsoletay, por tanto, insuficiente para dar respuesta a una realidad
cambiante. La doctrina, en cambio, si se ha atrevido a proponer diversas
definiciones, coincidiendo todas ellas en lo esencial mds alld de las dife-
rencias de formulacién. En definitiva, la invencién técnica es una regla
para el obrar humano con la que se resuelve un problema técnico.

La legislacién de patentes opta, pues, por una delimitacién negati-
va del objeto juridico protegible y enumera qué creaciones no pueden
considerarse una invencién. De modo que no pueden ser objeto de pa-
tente, entre otras, las creaciones o teorias de caricter abstracto a partir
de las cuales se pueden obtener multiples reglas técnicas, como es el caso
de las teorias cientificas o los métodos matematicos, las creaciones que
son protegidas mediante otro derecho de exclusiva, como por ejemplo,
los programas de ordenador o las formas estéticas o aquellas invenciones
que pueden ser contrarias al orden publico o a las buenas costumbres.
Tampoco pueden ser objeto de patente el cuerpo humano o las razas ani-
males o los métodos de tratamiento y diagnéstico del cuerpo humano o
animal.

Para poder obtener proteccién mediante patente la invencién ha de
ser nueva a nivel mundial, implicar actividad inventiva y ser aplicable in-
dustrialmente. Por tanto, ha de tratarse de una invencién que, ademas de
no haberse divulgado hasta el momento en ningun lugar del mundo, im-
plique una pericia o habilidad que va mas alld de lo obvio, de lo que cabe

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcal4 I (2008) 119-137



Alternativas a la proteccion juridica mediante patentes de las invenciones técnicas 125

esperar de un experto medio. Debe de tratarse de una invencién que vaya
mis alld del progreso normal de la técnica. Por ultimo, la invencién debe
ser susceptible de ser utilizada en cualquier clase de industria, incluida la
agricola.

La concesién de la patente por la oficina de patentes correspondien-
te se obtiene, después de un examen previo riguroso de la concurrencia
de los requisitos de proteccién o bien, en las legislaciones en las que el
examen previo no es obligatorio, una vez que la oficina ha elaborado el
informe sobre el estado de la técnica. Una vez obtenida la patente, la pro-
teccidn puede extenderse hasta un periodo méximo de 20 anos.

Examinados estos rasgos basicos del sistema de patentes, estamos en
disposicién de contestar a la siguiente cuestion:

III. ¢EN QUE CASOS ES INADECUADA LA PROTECCION DE UNA INVENCION TECNICA
MEDIANTE LA OBTENCION DE UNA PATENTE?

Podemos plantearnos las hipdtesis siguientes:

Primera hipétesis: nos encontramos ante una invencién técnica
patentable pero el titular no desea o no le conviene obtener una pa-
tente

Puede darse el caso en que una invencién técenica podria superar el
examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
industrial®, sin embargo, por razones estratégicas, econdémicas o comer-
ciales, el inventor no desea obtener una patente.

Puede que el inventor no quiera divulgar su invencién porque con-
sidera que el secreto industrial es la forma mas adecuada de proteccién
teniendo en cuenta el tipo de invencién de que se trate (pensemos, por
ejemplo, en la férmula para la preparacién de un perfume o de una be-
bida).

Por otro lado, un factor importante a la hora de valorar la convenien-
cia 0 no de solicitar y obtener una patente, es el coste de la misma. La
obtencién de una patente, sobre todo en los casos en los que se requiere
una proteccion que se extienda a varios paises, puede resultar bastante
costosa, debido, en particular, ala exigencia de informe sobre el estado de

? La realizacion de informes de busqueda previos a la solicitud de proteccién sirven, en particular, para
valorar las posibilidades de patentabilidad de la invencién. Estos informes previos de busqueda pueden ser
realizados por los mismos inventores, por los agentes de propiedad industrial contratados por éstos o bien,
por las Oficinas de Patentes correspondientes, previa solicitud del interesado, sin que, en ningtn caso,
puedan considerarse informes absolutamente concluyentes de la patentabilidad de la invencion.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 119-137



126 Inmaculada Gonzdlez Lopez

la técnicay al examen de los requisitos de patentabilidad, sin olvidar que
las tasas anuales de renovacién suelen ser también elevadas. A estos cos-
tes hay que sumar los que generan las traducciones y el recurso a especia-
listas en la tramitacién de las patentes (agentes de propiedad industrial y
abogados especializados), los cuales resultan necesarios debido a la com-
plejidad del procedimiento de solicitud, tramitacién y mantenimiento
de los derechos de patente.

Por ultimo, desde el punto de vista de la explotaciéon comercial de la
invencidn, es importante tener en cuenta que los ciclos productivos son
cada vez mds cortos. El aumento de la competitividad obliga a las em-
presas a innovar con rapidez y se imponen ritmos mucho més acelerados
para el desarrollo de mejoras, perfeccionamientos o nuevos productos,
cada vez mds atractivos para el consumidor, y con una tecnologia mds
avanzada. Por este motivo, en la medida en que el procedimiento de ob-
tencién de una patente de invencién suele ser largo y complicado (en ra-
ras ocasiones se obtiene el registro de una patente en un periodo inferior
a dos afos), y que, una vez obtenida, la proteccidn no suele mantenerse
hasta agotar el periodo méximo de 20 afos (debido a que suelen ser sus-
tituidas en pocos afos por otros avances), el inventor puede considerar
que la obtencién de una patente no es lo més aconsejable.

Segunda hipdtesis: nos encontramos con una creacién o una in-
vencién técnica que no es susceptible de ser patentada

En esta segunda hipétesis, la exclusién de patentabilidad depende
de un dato objetivo, al margen de la voluntad del inventor. En primer
lugar, nos referimos a aquellos casos en los que una creacién no puede ser
considerada una invencién técnica o en los que, aun siéndolo, ésta incu-
rre en alguna de las prohibiciones de patentabilidad. Tanto en uno como
en otro caso queda excluida la posibilidad de obtener una patente y s6lo
podria contar con una via de proteccién juridica alternativa.

En segundo lugar, dentro de esta hipdtesis podriamos considerar los
casos en los que el inventor ha divulgado la invencién antes de presentar
la solicitud de patente, por ejemplo, ha procedido a publicar un articulo
en una revista cientifica especializada describiendo la invencién de forma
que puede ser puesta en practica por un tercero. Este acto de divulgacién
previo a la presentacién de la solicitud de patente perjudicaria la nove-
dad de la invencién excepto en aquellos casos en los que la legislacién de
patentes especifica admita un periodo de gracia.
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En tercer y ultimo lugar, hemos de incluir también los casos en los
que, encontrdndonos ante una invencidn técnica nueva, que aporta una
ventaja practica respecto del estado de la técnica conocido, sin embargo,
resulta una solucién obvia para un experto en la materia y no alcanza el
nivel de actividad inventiva requerido para poder obtener vilidamente
una patente. En estos casos, estamos ante las invenciones que la doctrina
y la jurisprudencia, ha denominado “invenciones menores”.

Basta con que prestemos un poco de atencidn a los instrumentos,
utensilios y herramientas que nos rodean, a todos aquellos objetos que
forman parte de nuestra vida cotidiana y con los que comemos, cortamos,
nos aseamos, descansamos, realizamos tareas domésticas, estudiamos...
La mayoria de ellos consisten en una invencién menor. El concepto de
invencién menor, no obstante, no ha de ser asociado de forma automiti-
ca con invenciones de poca envergadura o minima complicacién técnica,
sino unicamente con aquellas que se han desarrollado empleando un me-
nor esfuerzo inventivo.

Valga como ejemplo el siguiente: no hace mucho tiempo, no habia
otra forma de transportar equipaje pesado que con ayuda de nuestro pro-
pio esfuerzo fisico o bien utilizando un soporte con ruedas y un asa so-
bre el que se colocaba la maleta y se sujetaba con un antiestético si bien
practico pulpo. Hoy en dia cualquier tipo de maleta, maletin, mochila,
incluso las mochilas de los colegiales, llevan incorporadas en uno de sus
laterales un par de ruedecitas, o incluso cuatro ruedas giratorias y en una
de sus paredes un asa retrictil configurada de tal forma que hace mas cé-
modo el arrastre y confiere a la maleta mayor estabilidad.

Creo que nadie puede poner en duda el éxito comercial de una in-
vencion de estas caracteristicas, un perfeccionamiento que para muchos
puede resultar algo obvio o sin importancia.

IV. A LA VISTA DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS, (QUE SOLUCIONES JURIDICAS OFRE-
CE EL LEGISLADOR PARA AQUELLAS INVENCIONES TECNICAS QUE, BIEN POR VO-
LUNTAD DE SU CREADOR, BIEN POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE IMPIDEN
EL RECURSO AL DERECHO DE PATENTES NECESITAN UNA VIA ALTERNATIVA PARA
OBTENER PROTECCION JURIDICA?

IV.1 Protecciéon mediante secreto industrial

Cuando el inventor no quiere divulgar el resultado técnico obteni-
do, una via de proteccidn es la que confiere el secreto industrial. Para
ello no es precisa la obtencién de registro alguno, con lo cual se gana en
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rapidez y sencillez al no existir ningun tipo de formalismo de cardcter
administrativo. Ahora bien, se requiere la adopcién de medidas de segu-
ridad adecuadas y suficientes para mantener la informacién en secreto, lo
cual incluye la previsién de acuerdos de confidencialidad que vinculen
a todas aquellas personas que deban acceder a la invencién para poder
ponerla en practica o para poder llevar a cabo las actividades propias de
la empresa.

La desventaja de esta forma de proteccién juridica que viene dada
sobre todo a través de las normas sobre competencia desleal y de la le-
gislacién penal, es que, a menudo, las medidas de seguridad que ha de
adoptar la empresa para poder mantener el secreto de la invencién son
bastante costosas y su eficacia real no siempre estd garantizada. Ademas,
no toda clase de invenciones son susceptibles de ser protegidas a través
del secreto industrial. Evidentemente, cuando se trata de invenciones del
campo de la mecanica que se incorporan en productos industriales desti-
nados a su comercializacién, no hay posibilidad de evitar la divulgacién
de la idea inventiva.

IV.2 Protecciéon mediante el disefo industrial

En los casos en los que la invencién consiste en mejoras o perfeccio-
namientos de productos industriales que tienen su reflejo en una nueva
forma o configuracién, podria tomarse en consideracién la proteccién
que confiere el disefio industrial.

Pero el diseno industrial no ampara creaciones en las que la nueva
configuracién esté condicionada por la funcién técnica del objeto al que
se incorpora. Aunque sea posible obtener el registro de un diseno in-
dustrial, la proteccién alcanzarfa Gnicamente a la concreta forma que se
reivindica y no a la solucién técnica que se propone. Se obtendria una
proteccion frente a la reproduccién de la idea de forma que no se ex-
tiende a la idea inventiva subyacente, consistente en la obtencién de un
nuevo resultado industrial.

IV.3 Forma de proteccion juridica especifica para las invenciones menores: el

modelo de utilidad

Las invenciones menores también pueden protegerse mediante un
derecho de exclusiva especifico, distinto y auténomo del derecho de
patentes y del derecho de dibujos y modelos industriales. Esta fue la
solucién adoptada por el legislador alemédn en el ano 1891, a saber: la
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creacién de una institucién juridica para la proteccién de aquellas inven-
ciones técnicas que, siendo merecedoras de proteccién por consistir en
avances y mejoras practicas que enriquecian el estado de la téenica, sin
embargo, quedaban fuera del 4mbito de proteccién de las patentes por
no concurrir en ellas el requerido requisito de actividad inventiva y fuera
asimismo del 4mbito objetivo de aplicacién de los modelos industriales
por consistir en soluciones de cardcter técnico que no se reducian a la
forma externa de un producto.

La creaciéon de un nuevo derecho de exclusiva para proteger inven-
ciones industriales plante6 el conflicto de delimitar conceptualmente
entre dos tipos de invenciones técnicas: las patentables y las no patenta-
bles pero protegibles mediante modelo de utilidad. Obviamente, existian
necesariamente zonas grises en las que ambas modalidades de proteccién
concurrian, de manera que, por regla general, una invencién patentable
también podia optar, a voluntad del solicitante, por la proteccién confe-

rida por el modelo de utilidad.

Durante los primeros afios de vigencia de la Ley de Modelos de Uti-
lidad alemana de 1891, el criterio que sirvi6 para la delimitacién del 4m-
bito objetivo de proteccién de la patente y del modelo de utilidad fue el
requisito de representacion espacial y el de tridimensionalidad: eran pro-
tegibles mediante modelo de utilidad invenciones consistentes en una
nueva forma externa de herramientas, utensilios y otros objetos. Pero esta
delimitacién tan estricta dejaba fuera otras muchas invenciones meno-
res, de manera que el legislador alemédn fue ampliando el émbito objetivo
de proteccién de forma progresiva a través de las reformas legislativas que
se han ido sucediendo hasta la actualidad.

En la vigente Ley de modelos de utilidad alemana de 1986, modifi-
cada en virtud de la Ley antipirateria de 1990, se ha eliminado casi por
completo el debatido y restrictivo requisito de representacion espacial
de lainvencién y se define a la invencién protegible mediante modelo de
utilidad de la misma forma que a la invencién patentable. No obstante,
el 4mbito de proteccién del modelo de utilidad sigue estando limitado a
las invenciones de producto pues las invenciones de procedimiento son
excluidas de forma expresa.

La evolucién que ha experimentado en Alemania el modelo de utili-
dad desde su creacién en el ano 1891 hasta convertirse en una verdadera
“pequena patente” que protege todo tipo de invenciones de producto,
ha tenido una influencia de distinta intensidad en los paises que incor-
poraron esta institucién en sus legislaciones internas. En el seno de la
Unién Europea, existen Estados, como por ejemplo Grecia, en los que el
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concepto legal de modelo de utilidad es incluso més restrictivo que el que
ofrecia la primera Ley alemana de modelos de utilidad de 1891, mientras
que en otros Estados como pueden ser Portugal o Austria, las respectivas
leyes de modelo de utilidad han ido un paso mas alld en la evolucién
de esta institucion, superando el actual modelo de utilidad aleman de la
Ley de 1990, desprendiéndose de forma absoluta del requisito de repre-
sentacion espacial y extendiendo, por tanto, el &mbito de protecciéon del
modelo de utilidad a las invenciones técnicas de procedimiento. Entre
uno y otro caso se encuentran el resto de Estados, en los que el modelo
de utilidad atn habiendo dejado de ser una proteccién para simples me-
joras de forma, ain requieren que la invencién técnica consista en una
configuracion, constitucién o estructura dada a un objeto que aporte una
ventaja para su uso o fabricacion.

Con objeto de facilitar el andlisis comparativo del régimen juridico
del modelo de utilidad vigente en los Estados miembros de la UE que
han optado por esta via de proteccién de las invenciones menores, pro-
ponemos una agrupacion de los paises clasificindolos segin el distinto
grado de evolucién del concepto de modelo de utilidad. Obtenemos cin-
co grupos de paises, siendo el grupo 1 el que corresponde a los paises en
los que el concepto de modelo de utilidad estd mas cercano al modelo de
utilidad aleman del ano 1891 y el grupo 5 el que corresponde a los paises
en los que el modelo de utilidad esta configurado de tal forma que, como
veremos mds adelante, puede considerarse una verdadera pequena paten-
te o patente de corta duracién.
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Prote€cion de
todds las invenciones 4
de’producto

Proteccion de todas las invenciones
de producto (incluidas las sustancias)
pefo no las invenciones de
rocedimiento

Invenciones técnicas de producto 2
(configuracion, estructura, constitucién)

Proteccidon de innovaciones técnicas (tridimensionalidad) 1

Francia
Estonia

Austria, Portugal

‘Alemania, Finlandia, Dinamarca, 3
Rep. Checa, Eslovaquia, Rumania

Eslovenia (short term patent)

/ Espaiia, Italia \ 2

Grecia, Bulgaria, Hungria, Polonia 1
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GRECIA Ley n° 1733 sobre transferencia de tecnologia, invenciones, innovacién
tecnoldgica y creacién de una comisién de energfa atémica de 1987

HUNGRIA Ley n° XXXVIII de 1991 sobre proteccidn juridica del modelo de uti-
lidad

POLONIA Ley n° 1119 de 2003 de propiedad industrial

BULGARIA Ley de patentes de 1993

ESPANA Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y modelos de utilidad

ITALIA Cédigo de la Propiedad Industrial de 10 de febrero de 2005

ALEMANIA Ley de modelos de utilidad de 1986 (modificada en 1990)

FINLANDIA Ley de modelos de utilidad de 1991

DINAMARCA Ley de modelos de utilidad de 1992

R.CHECA Ley de modelos de utilidad de 1992

R.ESLOVAQUIA  Ley de Propiedad Industrial de 1992

ESLOVENIA Ley de Propiedad Industrial de 2001

(short term patent)

AUSTRIA Ley de modelos de utilidad de 1994

PORTUGAL Cédigo de la Propiedad Industrial de 2003

FRANCIA Cédigo de la Propiedad Industrial de 1992

ESTONIA Ley de modelos de utilidad de 1994

En todas las legislaciones analizadas se exigen tres requisitos de ca-
racter sustantivo para que la invencién pueda ser protegida vilidamente
mediante modelo de utilidad. Estos requisitos son novedad, actividad
inventiva o avance inventivo y aplicabilidad industrial. Pero mas alld de
esta coincidencia, las diferencias entre las distintas leyes nacionales son
evidentes.

La novedad exigida para la obtencién de un modelo de utilidad es
una novedad mundial, excepto en Alemania'® y, en mayor medida, en
Espana y en Hungria''. A diferencia de lo que ocurre en derecho de pa-
tentes, un gran nimero de sistemas nacionales de proteccién de modelos
de utilidad admiten un periodo de gracia de seis meses (este es el caso de
Hungria, Alemania, Rep. Checa, Eslovaquia, Austria) o de doce meses
(Estonia). Esta prevision permite que las divulgaciones de la invencion
realizadas por el propio solicitante del modelo de utilidad durante los
seis (o doce) meses anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud de

19En Alemania la invencidn serd nueva si no ha sido hecha accesible al publico antes de la fecha de pre-
sentacion de la solicitud mediante una descripcion escrita u oral en cualquier parte del mundo o mediante
una utilizacién notoria realizada en Alemania.

" En Espanay en Hungria, podran protegerse mediante modelo de utilidad las invenciones que no ha-
yan sido hecho accesibles al publico mediante una divulgacién oral, escrita, una utilizacién o de cualquier
otraforma, antes de la fecha de solicitud dentro del territorio nacional.
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modelo de utilidad no se consideran perjudiciales para la novedad de la
invencién.

El segundo requisito de proteccién, la actividad inventiva, ha sido
histéricamente el méds debatido. No s6lo se ha discutido mucho acerca de
c6mo debia definirse este requisito para distinguirlo de la actividad in-
ventiva requerida para la obtencién de una patente, sino que se ha puesto
en duda incluso la conveniencia de su exigencia. Asi, por ejemplo, el le-
gislador griego y el bulgaro han optado por exigir unicamente la concu-
rrencia de novedad y aplicabilidad industrial, mientras que en Polonia se
exige novedad y utilidad.

En el resto de las legislaciones analizadas se exige un requisito adicio-
nal, ademids de la novedad, denominado actividad inventiva, ventaja téc-
nica, aporte inventivo, etc., definido de distinta forma en cada una de ellas
pero con una nota comun: en todos los casos el esfuerzo inventivo requeri-
do ala invencién que pretende ser protegida mediante modelo de utilidad
es menor que el que se requiere a una invencién para obtener una patente.

HUNGRIA Avance inventivo

POLONIA Utilidad

ESPANA Actividad inventiva = lo que no se deduce de manera muy evidente del
estado de la técnica

ITALIA Particular eficacia o comodidad de uso

ALEMANIA Avance inventivo (erfinderischer Schritt)

FINLANDIA Actividad inventiva = La invencién ha de distinguirse de forma clara del
estado de la técnica

DINAMARCA Actividad inventiva = La invencién ha de distinguirse de forma clara del
estado de la técnica

R. CHECA Actividad inventiva = La invencién debe exceder del marco de habilidad

R. ESLOVAQUIA

de un profesional medio
Actividad inventiva = La invencién debe exceder del marco de habilidad
de un profesional medio

ESLOVENIA Eficacia particular o ventaja prictica = La invencidn ha de ser resultado

(short term patent) de un esfuerzo creativo

AUSTRIA Avance inventivo

PORTUGAL Criterio alternativo: actividad inventiva = La invencién no debe resultar
de forma obvia del estado de la técnica conocido (el mismo grado de activi-
dad inventiva que el exigido a las patentes), o bien, en caso de que no con-
curra actividad inventiva, la invencién ha de aportar una ventaja préctica.

FRANCIA Actividad inventiva = La invencién no debe resultar de forma obvia del
estado de la técnica conocido

ESTONIA Actividad inventiva = La invencién no debe resultar de forma obvia del

estado de la técnica conocido
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En términos generales, el régimen juridico del modelo de utilidad se
caracteriza por obtenerse de forma mas ripida y econdmica que la paten-
te de invencién, pues el procedimiento de obtencién de un registro de
modelo de utilidad estd sometido a menos formalidades, en particular,
no se exige el informe sobre el estado de la técnica o, si se contempla,
no es obligatorio, y no se realiza un examen previo de los requisitos de
proteccién, salvo en el caso de Bulgaria (examen previo obligatorio) o
Portugal, donde el solicitante puede pedir dicho examen. En Espana, por
su parte, se prevé un procedimiento de oposicién previa al registro que,
en la mayoria de las ocasiones, deriva en la realizacién de un examen de
fondo por parte de la Oficina de Patentes y Marcas espanola.

Asimismo, una nota comun a todas las legislaciones nacionales so-
bre modelo de utilidad es la preocupacién por resolver la relaciéon entre
modelo de utilidad y patente y tratar de sacar el mayor partido posible a
la convivencia de estas dos modalidades de proteccién de las invenciones
técnicas. Para evitar que el error del solicitante en la eleccién del titulo
juridico adecuado para proteger su invencién conduzca al rechazo de la
solicitud o nulidad del registro obtenido y para conseguir que el modelo
de utilidad funcione no sélo como alternativa, sino también como un
derecho complementario del derecho de patente, las legislaciones nacio-
nales han previsto distintos tipos de mecanismos. En unos paises se ha
optado por la institucién de la transformacién de la solicitud de patente
en solicitud de modelo de utilidad y a la inversa, en otros se prevé la po-
sibilidad de presentar dos solicitudes simultaneas de proteccién, una de
modelo de utilidad y una de patente para la misma invencién (denomi-
nadas auxiliares cuando la solicitud de modelo de utilidad tnicamente
sigue su curso en caso de que la patente sea denegada), en otros se admite
la prioridad interna'?y, finalmente, también encontramos en algunas le-
gislaciones la institucidn de la derivacion (Abzweigung)™.

12 La prioridad interna permite al solicitante de un modelo de utilidad o de una patente de invencién
nacionales beneficiarse de un derecho de prioridad de doce meses desde la fecha de presentacién de la
primera solicitud para pedir el registro de un modelo de utilidad para la misma invencién, siempre que no
se haya reivindicado ya una prioridad en la primera solicitud.

13 La derivacion permite al solicitante de un modelo de utilidad reivindicar la fecha de presentacién
de una solicitud anterior de patente que se refiera a la misma invencién. Esta derivacién puede realizarse
dentro de los dos meses siguientes al mes en el que se haya resuelto el expediente de patente (concesién,
rechazo o retirada de la solicitud de patente) o bien al mes en que haya concluido mediante resolucién
firme el eventual procedimiento de oposicién contra la concesion de la patente o, a mds tardar, a los diez
afos desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente.
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GRECIA No Informe ET, solicitud auxiliar, transformacién. Duracién 7 afios.

HUNGRIA No Informe ET, prioridad interna, derivacién. Duracién 10 aios.

POLONIA Informe ET obligatorio, solicitud auxiliar, transformacién. Duracién 10
anos.

BULGARIA Examen de fondo, transformacién. Duracién 10 afos.

ESPANA No Informe ET, transformacién, formulacién de oposiciones al registro.
Duracién 10 anos.

ITALIA No Informe ET, transformacion, presentacién simultdnea de solicitudes.
Duracién 10 anos.

ALEMANIA Informe ET voluntario, prioridad interna, derivacién. Duracién 10
anos.

FINLANDIA Examen previo voluntario, Informe ET voluntario, prioridad interna,
transformacién. Duracién 10 aios.

DINAMARCA Examen previo voluntario, prioridad interna, derivacién. Duraciéon 10
anos.

R. CHECA No Informe ET, derivaciéon. Duracién 10 afios.

R.ESLOVAQUIA  No Informe ET, derivacién. Duracién 10 afos.

ESLOVENIA Examen previo obligatorio. Duracién 10 afos.

(short term patent)

AUSTRIA

PORTUGAL

Informe ET obligatorio, solicitud auxiliar, derivacién. Duracién 10
anos.
No existe Informe ET, pero si examen previo voluntario, formulaciéon
oposiciones al registro, solicitud auxiliar, transformacién. Duracién 10
afos.

FRANCIA

ESTONIA

Solicitud expresa de certificat dutilité o bien solicitud de patente y, en
caso de falta de pago de las tasas de Informe ET se concede un certificat
dutilité por seis afios. Prioridad interna

Solicitud expresa de modelo de utilidad o bien solicitud de patente y, en
caso de falta de pago de las tasas de Informe ET se concede un modelo de
utilidad por diez afios. Prioridad interna y derivacién.

IV.4 Patente de segundo nivel

Ademds del modelo de utilidad, como derecho especifico de protec-
cién de las invenciones menores, existen otras vias de proteccién de las
invenciones técnicas distintas de la patente de invencién. Se trata de lo
que se ha denominado patentes “de segunda categoria”, patentes de se-
gundo nivel o bien patentes de registro (second tier patent protection).

En primer lugar, hay que mencionar el caso de Irlanda, donde la Ley
de patentes de 1992 introdujo la denominada “short term patent™, ca-

' Es preciso advertir que si bien, como se ha indicado en los cuadros de referencias legislativas, en Es-
lovenia la Ley de Propiedad Industrial se refiere también a las “short term patents” el nomen iuris no debe
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racterizada porque protege cualquier tipo de invenciones técnicas (tanto
de producto como de procedimiento), si bien estd especialmente indica-
do para proteger invenciones menores pues, junto al requisito de nove-
dad, se exige la concurrencia de un nivel de estuerzo inventivo menor que
el exigido para obtener una patente (inventive step). Ha de presentarse
una solicitud expresa de registro de short term patent, el procedimiento
de concesién no requiere la elaboracion del Informe sobre el estado de
la técnicay no se realiza un examen de fondo de los requisitos de protec-
cién. La ley irlandesa contempla la posibilidad de presentar solicitudes
simultdneas, una de patente ordinaria y otra de short term patent, pero no
se admite ningun otro mecanismo de conexion procedimental (trans-
formacidn, prioridad interna o derivacién). El derecho de exclusiva se
concede por un periodo de diez anos.

En segundo lugar, también Bélgica y los Paises Bajos han previsto
una patente de corta duracidn (six year patent) en sus respectivas leyes de
patentes (Ley de patentes belga de 1984 y Ley de patentes de los Paises
Bajos de 1994). La particularidad de esta proteccion de segundo nivel
es que no existe la patente de corta duracién como derecho de exclusiva
especifico, objeto de una solicitud independiente y distinta de la solicitud
de patente. En ambas legislaciones, igual que ocurre también, como ya
advertimos, en Francia con el certificat d’utilité, son protegibles mediante
patente (ya sea ordinaria, ya sea de corta duracién) todas las invenciones
técnicas, de producto o de procedimiento, que cumplan con los requisitos
de novedad, actividad inventiva (no obviedad) y aplicabilidad industrial.
Es decir, no hay ninguna diferencia entre la invencién protegible median-
te modelo de utilidad o mediante patente de invencién. Se procede a soli-
citar una patente ordinaria y si el solicitante no paga las tasas del informe
de bisqueda, la Oficina continta con el trdmite y concede al solicitante
una patente de invencién pero por un periodo de seis afos.

V. Conclusiéon

Realizado este breve anélisis de derecho comparado podemos con-
cluir que la necesidad de una via alternativa de proteccién distinta a
la obtencién de una patente ordinaria surge en dos casos: (a) cuando,
tratdndose de invenciones patentables, la obtencién de una patente no
conviene al solicitante por diversos motivos que pueden ser econdémicos,

llamar a confusion, pues en realidad el régimen juridico de esta institucién se asemeja al del modelo de
utilidad, de ahi que lo hayamos considerado junto al resto de Estados miembros de la UE que reconocen
el modelo de utilidad como forma de proteccién especifica de las invenciones menores.
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comerciales o de estrategia empresarial, o (b) cuando la invencién téc-
nica no es patentable, en particular, porque se ha divulgado antes de la
fecha de solicitud y no se cuenta con el reconocimiento de un periodo de
gracia; o porque no alcanza el nivel de actividad inventiva exigido por la
legislacién de patentes.

Para dar respuesta a esta necesidad se han seguido dos caminos: (a) la
creacion de una nueva modalidad de proteccién que protege un tipo es-
pecifico de invenciones técnicas, las denominadas invenciones menores,
caracterizadas por su menor nivel de actividad inventiva; y (b) flexibiliza-
cién del sistema de patentes para introducir una patente de segundo ni-
vel o patente de registro de duracién inferior a la de la patente ordinaria
y obtenida de forma mds rdpida y sencilla a través de un procedimiento
que exige muchos menos formalismos.

Pero las diferencias entre las distintas legislaciones nacionales son
muy acusadas y por ello, constatada la importancia econdémica de las in-
venciones menores y la relevancia que tienen para la pequefa y mediana
empresa, no parece légico que se demore por més tiempo la armoniza-
ci6n juridica de esta materia, como medio también de fortalecer el siste-
ma de patentes europeo.
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