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1. PATENTE

1.1. CONCEPTO DE PATENTE

Una Patente es un titulo de propiedad industrial que reconoce el derecho a explotar en exclusiva una invencion,
impidiendo a otros su fabricacidn, venta o utilizacidn de los productos o procedimientos protegidos sin consen-
timiento del titular. Como contrapartida, la patente se hara publica para informacion general.

El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricacion, el ofrecimiento en el mercado y la utiliza-
cion del objeto de la patente sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricacion,
utilizacion o introduccion del producto o procedimiento patentado en el comercio.

1.2. NORMATIVA

— Ley 24/2015, de 24 dejulio, de Patentes (BOE, nim. 177, de 25/07/2015).

— Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE, nim. 78, de 1de abril de 2017).

— Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos maximos de resolucion en los
procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE, num. 78, de 1de abril de 2017).

— OrdenETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que otros
habilitados, distintos de los expresamente facultados por los articulos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de
24 dejulio, de Patentes, podran traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que
se refieren dichos articulos (BOE, nim. 75, de 27 de marzo de 2018).

1.3. ELREGISTRO DE LA PATENTE
1.3.1. ¢éQUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Cualquier persona fisica ojuridica, incluidas las entidades de derecho publico. Puede actuar bien directamente,
bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante debidamente autorizado. Los no residentes
en un Estado miembro de la UE deberdn actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial. Los
residentes en un Estado de la UE que actien por si mismos, deberan designar una direccién postal en Espafia a
efectos de notificaciones o indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de
comunicacion de que disponga la Oficina (correo electrénico).


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3550
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3550
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3548
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3548
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4244
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1.3.2. ¢éDONDE PRESENTAR LA SOLICITUD?

— Lasolicitud de patente y demas documentos que la acompafian se puede presentar:

— Directamente en la OEPM.

— Enel6rgano competente de cualquier Comunidad Auténoma.

— Enlosregistros de cualquier drgano administrativo de la Administracién General del Estado, de cual-
quier Administracion de las CCAA o en las representaciones diplomaticas u oficinas consulares de
Espafia en el extranjero, siempre que se dirija a la OEPM o al érgano competente de la Comunidad
Auténoma.

— Enlas Oficinas de Correos.

Desde el dia 18 de marzo de 2009, es posible realizar la solicitud de invenciones nacionales (patentes y
modelos de utilidad) a través de Internet.

Mediante esta aplicacion, tanto particulares como empresas pueden presentar, con pleno valor juridico,
las solicitudes para proteger sus invenciones e innovaciones tecnologicas desde un ordenador y median-
te la instalacion de un software gratuito facilitado por la OEPM desde su pagina Web.

En este caso, la tasa para el pago de la solicitud tiene un 15% de descuento (cddigo IEOT - Solicitud de
invencion por Internet), y la misma sélo se puede pagar electronicamente a través de la seccién: “Oficina
Virtual: Pago telematico”

Forma de identificar el pago en funcién del momento de su realizacion

a) Siel pago se realiza con caracter previo a la solicitud, el solicitante debera enviar el cédigo de barras
del documento de pago, para poder asociar el ingreso al nimero de expediente (no siendo necesario
enviar el documento en formato pdf.).

b) Si el pago se realiza con posterioridad a la solicitud, simplemente sera necesario rellenar el campo
correspondiente a “numero de expediente” Se ruega encarecidamente que para evitar errores se
proceda al pago el mismo dia que se solicite la invencion. El no pagar anticipadamente o inmediata-
mente después de la solicitud, puede dar lugar a que se sefiale defecto de inadmision a tramite por
falta de pago.

Gracias a este nuevo servicio los usuarios pueden
— Rellenar la solicitud directamente desde su ordenador.
— Adjuntar la documentacion de la solicitud.

— Firmary enviar la solicitud.
— Enviar la solicitud a diferentes organismos: OEPM, OEP, OMPI.

Las ventajas de este procedimiento para el usuario son

— Ahorro de tiempo.
— Descuento sobre la tasa de solicitud.
— Recepciodn al instante de justificante de la presentacion.
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1.3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES
Para que una invencion pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos:

a) Novedad. Se considera que una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica
(Art6.1LP).

b) Actividad inventiva.Se considera que una invencidn implica actividad inventiva siaquélla no resulta del esta-
do de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (Art. 8.1LP).

c) Aplicacionindustrial. Se considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su obje-
to puede ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la agricola (Art. 9 LP).

1.3.4. ¢QUE NO PUEDE SER OBJETO DE UNA PATENTE?
No se consideran invenciones (Art. 4.4 LP):

— Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

— Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras cientificas.

— Los planes, reglas y metodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades
economico-comerciales, as{ como los programas de ordenadores.

— Las formas de presentar la informacion.

No pueden ser objeto de patente (Art.5LP):

— Las invenciones cuya explotacion comercial sea contraria al orden publico o a las buenas costumbres. En
particular, se incluyen aqui: procedimientos de clonacion de seres humanos, los procedimientos de modifi-
cacion de la identidad genética germinal de seres humanos, la utilizacién de embriones con fines industria-
les o comerciales y los procedimientos de modificacién de la identidad genética de animales que supongan
para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para elhombre o el animal, y los anima-
les resultantes de tales procedimientos.

— Lasvariedades vegetales y las razas animales.

— Los procedimientos esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o de animales.

— Los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diag-
nostico aplicados al cuerpo humano o animal. S{ seran patentables los productos, especialmente las sus-
tancias o composiciones y las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de los
métodos mencionados.

— Elcuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo, asi como el simple descubri-
miento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

— Una mera secuencia de 4cido desoxirribonucleico (ADN) sin indicacion de funcidn bioldgica alguna.

1.3.5. LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES EN EL EXTRANJERO

Para proteger una invencion en otros paises miembros del Convenio de la Unién de Paris o de la Organizacion
Mundial de Comercio, el solicitante puede ejercer el derecho de prioridad. En virtud de este derecho, el solici-
tante cuenta con un plazo de 12 meses desde la fecha de presentacidn de su primera solicitud para presentarla
en otros paises, manteniendo, a efectos del estado de la técnica para las solicitudes posteriores, fecha de pre-
sentacion en Espafia, también denominada fecha de prioridad.
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Existe la posibilidad de efectuar depdsitos de solicitudes con efectos de presentacion en varios paises a la vez.
Esta posibilidad se ofrece al solicitante que utiliza la via europeay la via PCT (ver puntos 1.4.y 1.5.).

1.3.6. PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACION

La LP establece un unico procedimiento de concesion con examen sustantivo de los requisitos de patentabili-
dad, con un procedimiento de oposicion post-concesion, o posterior a la resolucion de concesion.

1.3.6.1. Procedimiento de concesion

Los diferentes tramites del procedimiento de concesion son los siguientes:

Admision a tramite y otorgamiento de fecha de presentacion

El otorgamiento de la fecha de presentacion de la solicitud, que da origen al nacimiento del derecho de priori-
dad, solamente se produce cuando se entrega la siguiente documentacion:

a) Laindicacion, en castellano, de que se solicita una patente.

b) Las informaciones, en castellano, que permitan identificar al solicitante y contactar con él.

c) Una parte que a primera vista parezca una descripcién redactada en cualquier idioma, o la remisién a una
solicitud presentada con anterioridad.

Dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud de patente en la OEPM, se procede a examinar
sireune los requisitos para poder otorgar una fecha de presentacion y si se ha efectuado el pago de las tasas.
Siasiocurre, la fecha de presentacidn sera la fecha inicial en la que se depositd la solicitud. Si, por el contrario,
existen deficiencias, éstas se notifican al solicitante otorgando un plazo de dos meses para su correccion, o un
mes si el defecto consiste en la falta de pago de las tasas de depdsito y de Informe de Estado de la Técnica (en
adelante IET). De no hacerlo, la solicitud no serd admitida a tramite y se considerara desistida. Si subsana los
defectos detectados, la fecha de presentacion queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya pre-
sentado la nueva documentacion, a no ser que el defecto subsanado sea el pago de las tasas, en cuyo caso se
mantendra la fecha de presentacion originalmente otorgada.

Examen de oficio de la solicitud

Silamateria de la solicitud se considera potencialmente relevante para los intereses de la defensa nacional, se
remitird al Ministerio de Defensa para su evaluacidn, en caso contrario, una vez otorgada fecha de presentacion,
se procede al examen de oficio.

La documentacion que integra la solicitud de patente se compone de los siguientes documentos:

a) Instancia, segun el modelo oficial (formulario 5101) que contenga al menos: indicacion de que se solicita una
patente, el titulo de la invencion (sin marcas o denominaciones de fantasia), los datos de identificacion del
solicitante y del representante, datos para notificaciones, la designacion del inventor o inventores y sino es
el solicitante, como ha adquirido éste el derecho a la patente, la relacién de documentos que acompafian la
solicitudy la firma del solicitante o de surepresentante.

b) Una descripcion de la invencion.

10



REGISTRAR PATENTES Y MARCAS

1. PATENTE

c) Unao varias reivindicaciones.
d) Dibujosy, ensucaso, las secuencias bioldgicas.
e) Resumen de la invencidn.

Cada parte de la solicitud se iniciara en una nueva pagina con las palabras (centradas, mayusculas y negrita):
DESCRIPCION, REIVINDICACIONES, si corresponde, DIBUJOS Y/O LISTA DE SECUENCIAS y RESUMEN.

Siexiste algun defecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses subsane los mis-
mos. Si el solicitante no lo hace se deniega la patente. La documentacion se debe enviar a la OEPM indicando
claramente el nimero de la solicitud de patente, con el fin de que quede convenientemente registrada su llega-
da. La contestacion al suspenso da origen al pago de la tasa correspondiente.

Realizacién del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)

Sinada lo impide, la OEPM procede a la evaluacion de la viabilidad del IET. Si se detectan defectos que impiden
la realizacion total o parcial de la bisqueda, se le comunicaran al solicitante el cual, debera subsanarlos en el
plazo de dos meses.

Cuando, tras la evaluacion de la viabilidad del IET sea posible realizar una busqueda, la OEPM procedera a reali-
zaciondel IET y de la opinion escrita. Una vez terminada, se da traslado al solicitante del informe y de la opinidn
escrita, asi como de todos los documentos citados en el mismo.

ELIET mencionara los documentos del estado de la técnica de que disponga la OEPM en elmomento de estable-
cer el informe, que puedan ser tomados en consideracion para apreciar lanovedady la actividad inventiva de la
invencion objeto de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones.

La opinion escrita sefiala todos los defectos de la solicitud referentes a cuestiones formales y técnicas (falta
de unidad de invencion, defectos en titulo, resumen, dibujos, descripcion, reivindicaciones, objeto no paten-
table, insuficiencia de la descripcidn, falta de claridad, falta de soporte en la descripcion...), asi como defec-
tos relativos al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicacién
industrial.

Publicacion del IET

Lamencién en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI) de la publicacion del IET da lugar a
la interrupcion del procedimiento de concesidn por un periodo de tres meses durante el cual el solicitante debe-
ra presentar la peticion de examen sustantivo por escrito en el modelo oficial y pagar la tasa de examen. Junto
con la peticidn de examen sustantivo y hasta finalizar el plazo de tres meses mencionado, el solicitante podra
presentar observaciones al IET y a la Opinion Escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros. También
podra modificar las reivindicacionesy los restantes documentos de la solicitud con sujecidn a lo dispuesto en el
art. 48 LP referente a modificaciones.

Publicacién del IET. Interrupcion del procedimiento

Lamencion en el BOPI de la publicaciondel IET da lugar a la interrupcion del procedimiento de concesion por un
periodo de tres meses durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones:

11
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— Solicitar la realizacion del examen previo.
— Solicitar la reanudacion del procedimiento general de concesion.

Ambas solicitudes debenrealizarse por escrito (para lo cual la Oficina dispone de formularios a tal efecto). En el
caso de no ejercer ninguna de estas acciones, la OEPM procedera de oficio a la reanudacidn del procedimiento
general de concesion una vez finalizado el plazo otorgado al efecto.

Observaciones de terceros

A partir de la publicacion de la solicitud de patente y hasta el momento anterior a la finalizacion del examen
sustantivo, cualquier persona puede formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre
la patentabilidad de la invencion. Las observaciones se trasladan al solicitante quien podra realizar alegaciones
siloestimaoportuno. Es necesario destacar que las observaciones no interrumpen la tramitacion de la solicitud
nilos terceros se consideran parte del procedimiento.

Peticion del examen sustantivo

La peticion de examen sustantivo podra presentarse desde el momento del depdsito de la solicitud y hasta antes
de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicacion del informe sobre el estado de la técnica.
La peticion no se considerara realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. En el caso de
que la peticiony el pago no se realicen en el plazo prescrito la solicitud de patente se considerara retirada.

Hasta finalizar el plazo para pedir el examen sustantivo el solicitante podra presentar observaciones al infor-
me sobre el estado de la técnica, a la opinidn escritay a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima
oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud. Se debe tener en cuenta que dicha
modificacion no puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de busqueda por no formar parte de un
Unico concepto inventivo general (art. 29 RD) o por falta de claridad o coherencia u otros defectos (art. 27RD) o
por comprender una pluralidad de reivindicaciones independientes (art. 28 del RP) y que no amplien el conteni-
do de la solicitud tal como fue presentada.

En estas modificaciones se insta al solicitante a que subsane los defectos que se le han sefialado en la opinion
escrita ya que, de no hacerlo, podrian ser causa de denegacion en examen sustantivo.
Examen sustantivo y resolucion del expediente

Transcurrido el plazo para solicitar el examen sustantivo, la OEPM inicia el mismo. Si del examen no resulta la
falta de ninglin requisito, se concedera la patente solicitada.

En el supuesto de que si se apreciasen motivos que impidiesen en todo o en parte la concesion de la patente,
se comunican estos al solicitante para que en el plazo de dos meses conteste a las objeciones o modifique, silo
estima oportuno.

Sielsolicitante norealiza ningtin acto para obviar las objeciones, la patente sera denegada. En los demas casos
la OEPM resolvera una vez recibida la contestacion del solicitante.

Ahora bien, si pese a las alegaciones o modificaciones aportadas por el solicitante, la OEPM considera que per-

sisten motivos que impiden entodo o en parte la concesion de la patente se comunica esto al solicitante dando-
le nuevas oportunidades para corregir su solicitud o formular alegaciones.
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Dichas oportunidades podrian ser sustituidas por una tnica vista oral.
Posteriormente, la OEPM debe resolver definitivamente sobre la concesion o denegacion de la patente.

Una vez concedida la patente, se procedera a la publicacién en el BOPI de la mencién de que estd a disposicion
delpublicoy, al mismo tiempo se editara unfolleto de la patente que, contendra la descripcion, las reivindicacio-
nesy, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido concedidos. Las secuencias biologicas se haran accesibles
al publicoy asi se mencionara en el folleto.

v

1.3.6.2. Procedimiento de oposicion

Dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la concesion, cualquier persona podra oponerse a la con-
cesion. La oposicion debe ser motivada, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposicion. Iraacompa-
fiada de los correspondientes documentos probatorios e implica el pago de la tasa de oposicion. Los motivos
de oposicion pueden ser:

a) Lainvencion reivindicada no retine alguno de los requisitos de patentabilidad.
b) Sudescripcidnno es lo suficientemente claray completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
c) Elobjeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Admitido a tramite el escrito de oposicion se dara traslado al titular de la patente para que presente, en el plazo
de tres meses, sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, descripcion o dibujos o
secuencias bioldgicas. La OEPM traslada a cada oponente las alegaciones y propuestas de modificacion pre-
sentadas por el titular, concediendoles un tramite de replica de dos meses.

Si al examinar los motivos de oposicion, asi como las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso,
las modificaciones presentadas por el titular la OEPM considera que no hay ningtin motivo de oposicién que
impida el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, desestimara la oposicion o las oposiciones,
en su caso.

Si, a lavista de las alegaciones de las partes y de las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la
OEPM considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por
el titular, resolvera estimando total o parcialmente las oposiciones, manteniendo la concesion de la patente de
forma modificada.

Cuando pese a las modificaciones o alegaciones efectuadas por el titular, persistan motivos que impidan el
mantenimiento de la patente tal y como fue concedida, se otorgara al titular un nuevo plazo de un mes para
presentar nuevas alegaciones o modificaciones. Se otorgaran nuevas oportunidades de alegar o modificar,
siempre y cuando se estime que las objeciones son subsanables y que el titular ha tratado manifiestamente
de corregirlas.

Este tramite de nuevas oportunidades podra consistir en uno o varios tramites escritos o podra concentrarse
en una unica vista oral. Antes de resolver definitivamente, se otorgara un plazo de 10 dias a los oponentes para
que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes. Dichas alegaciones finales también pueden
consistir en una Unica vista oral.

Sifinalmente, la OEPM resolviera estimando total o parcialmente las oposiciones, se revocara la concesion de
la patente o se mantendra la concesion de la patente de forma modificada.
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1.3.6.3. Procedimiento de revocacion o limitacion

Una vez concedida la patente, su titular puede pedir a la OEPM que su patente sea revocada o limitada modifi-
cando las reivindicaciones. La solicitud de revocacidn o de limitacion solo se considerara validamente formula-
da tras el pago de la tasa correspondiente. Ahora bien, el titular no podra presentar una solicitud de limitacion
durante el plazo para presentar oposiciones, ni mientras se halle en tramitacion una oposicidn contra la conce-
sionde la patente o se este tramitando una limitacion anteriormente solicitada.

Existen una serie de limitaciones a la hora de presentar una solicitud de revocacion o de limitacion: no se ad-
mitira la revocacion o la limitacion de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra,
embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de
esos derechos. Tampoco se admitira la solicitud de revocacion o limitacion si figurase inscrita en el Registro de
Patentes la presentacion de una demandajudicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento
de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

Por otro lado, cuando este pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la peticion de
limitacion debe ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.

1.3.7. DURACION DE LA PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

La patente tiene una duracion de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud y produce sus efectos desde el dia en que se publica la mencidn de la concesion en el BOPI (Art. 58 y
Art.59 LP).

Para mantener en vigor una patente, el titular de la misma debera abonar las anualidades establecidas y que se
revisan anualmente.

Para los pagos de mantenimientos de derechos o anualidades, deben realizarse anualmente y se toma como
referencia lafechade presentacion de la solicitud. La fecha de vencimiento de cada anualidad, sera el ultimo dia
delmes de la fecha de presentacion.

Las anualidades de una patente nacional deben pagarse por afios adelantados durante toda la vigencia de la
misma. Hasta que la concesidn no se publica en el BOPI no hay que pagar ninguna anualidad. Una vez publicada
la concesion se deberan abonar en el plazo de tres meses desde la publicacion de la concesion en el BOPI las
anualidades que hayan devengado hasta ese momento. Las anualidades del primer y segundo afio estan inclui-
das enla tasa de solicitud.

Para las anualidades de una patente nacional deben pagarse por afios adelantados durante toda la vigencia de
la misma. La Ley de Patentes permite efectuar el pago en los 3 meses posteriores al vencimiento. Los 3 meses
siguientes se abonar{a con un 25% de recargo y los 3 siguientes con un 50%. Hasta el siguiente vencimiento, el
titular podra regularizar el pago de la anualidad correspondiente abonando la anualidad con el 50% de recargo,
mas la tasa de regularizacion, 100%.

1.3.8. TIPOS DE LICENCIAS DE PATENTES
Una vez obtenida una patente, la OEPM sigue jugando un papel relevante. En primer lugar, la OEPM publica la

patente en su pagina Web y proporciona dicha publicacién a las principales oficinas de patentes del mundo lo
cual constituye una indudable ayuda a su conocimiento y posible comercializacion. Asimismo, si el titular trans-
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fiere o concede licencias contractuales sobre la tecnologia contenida en la patente, la OEPM registra estas
variaciones para conocimiento de terceros. También, en el caso de que el titular tenga dificultades en su comer-
cializacion puede ofrecer su patente a través de la OEPM mediante el ofrecimiento de una Licencia de Pleno
Derecho. La OEPM reducira en un 50% las tasas de mantenimiento y dard cumplida publicidad a su oferta.

1.3.9. éCOMO REDACTAR LA SOLICITUD DE PATENTE?

Para la obtencion de una patente es necesario presentar una solicitud con la siguiente documentacion,
sefialada en el apartado anterior (Art. 23.1LP):

A. Instancia de solicitud (Impreso normalizado 5101)
B. Memoria descriptiva, que consta de:

— Una descripcion de la invencion para la que se solicita la patente.

— Una o varias reivindicaciones.

— Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones cuando ello se considere
necesarioy, en su caso, las secuencias biologicas.

— Unresumen.

A continuacion, se detalla el modo de realizar la solicitud
Es necesario que todos los documentos se presenten cumplimentados por ordenador.

— Los documentos del apartado B se deben presentar en formato A4 (29.7 cm x 21 cm.).

— Las hojas deben estar escritas en sentido vertical a una sola cara, con tipo de letra Arial 11 e interlinea-
do15.

— Asimismo, cada uno de ellos debe comenzar en una nueva hoja, estando todas las hojas de la descrip-
cion, reivindicaciones y dibujos numeradas correlativamente en cifras drabes (1,2,3, ...)

— Lanumeracion debe ir centrada en la parte inferior de cada hoja.

— Los margenes deberan estar en blanco.

Las lineas de la descripcidn y de las reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco, situando-
se estanumeracion en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeracion en cada hoja.

Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema métrico y las temperaturas en grados
centigrados. Es posible utilizar otra unidad, pero afiadiendose siempre el equivalente en las unidades in-
dicadas. Para las demas unidades fisicas y para las formulas matematicas y quimicas se deben utilizar las
unidades, simbolos, pesos atomicos y férmulas moleculares utilizados habitualmente.

La terminologia utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Asi cada elemento de la inven-
cion ha de ser identificado siempre por el mismo término.

Ensucaso, los cuadros y las formulas pueden estar dispuestos horizontalmente si esto fuera necesario
de forma tal que las partes superiores de los cuadros o formulas se encuentren en el lado izquierdo de
la hoja.
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Descripcion

La descripcion se debe redactar en la forma mas concisa y clara posible, sin repeticiones indtiles y en con-
gruencia con las reivindicaciones. En la misma se indicaran los siguientes datos, preferentemente en el
orden indicado:

— Titulo de lainvencion, tal como fue redactado en la instancia.

— Indicacion del sector de la técnica al que se refiera la invencion.

— Indicacion del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante, es
decir, aquellos antecedentes de la invencion conocidos por el solicitante.

— Explicacion de la invencion de una manera clara y completa de forma que un experto en la mate-
ria pueda llevarla a la practica, que permita una comprension del problema tecnico planteado, asi
como la solucion al mismo, indicando las ventajas de la invencion con relacion al estado de la tecni-
caanterior.

— Descripcionde los dibujos, si los hubiera.

— Exposicion detallada de, al menos, un modo de realizacion de la invencion.

— Indicacion de la manera en que la invencion es susceptible de aplicacion industrial, a no ser que ésta
se derive de manera evidente de la naturaleza de la invencion o de la explicacion de la misma.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion. Son por lo tanto la parte con
mayor importancia juridica de la solicitud. Deben ser claras, concisas y estar basadas en la descripcion.

Deben contener (Art.7 del Reglamento):

— Un preambulo o introduccidn en el que se indica cual es el objeto de la invencidn (que suele coincidir
con el titulo de la invencion) y todas aquellas caracteristicas técnicas que, aunque conocidas, son
necesarias para la definicion de los elementos que se van a proteger.

— Una parte caracterizadora precedida por la expresion "caracterizado por", "que comprende”, "que
consiste en" o una similar, en la que se exponen de manera concisa las caracteristicas técnicas nue-
vas que se desean proteger.

Dibujos

Para facilitar la comprension de la invencion, la solicitud puede comprender una serie de dibujos o dia-
gramas, dispuestos uno o mas por pagina, enumerados correlativamente (Figura 1, 2, ..) e identificados
en la descripcion. Las hojas no deben contener marco alrededor de su superficie util ni alrededor de la
superficie utilizada.

Estos dibujos o diagramas se debenrealizar con lineas y trazos negros o en color, y bien delimitados. Para
ello todas las lineas, en la medida de los posible, deben estar trazadas con ayuda de instrumentos de

dibujo técnico.

Para mas detalles, véase el Anexo del Reglamento.
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1.4. EL REGISTRO DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PCT

La solicitud de internacional PCT viene recogida en el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).
Es un Tratado multilateral vigente desde 1978 y es administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (en adelante OMPI).

Gracias al PCT, mediante una Unica solicitud puede protegerse una invencion en varios paises, puesto que la
solicitud internacional PCT produce los mismos efectos que si se presentara una solicitud en cada uno de los
paises designados.

Elprocedimiento PCT se divide en dos fases:

1. Fase Internacional: Intervienen las Oficinas receptoras, la Oficina Internacional de la OMPI y las Administra-
ciones encargadas de la busqueda internacional. Opcionalmente, tambien pueden intervenir las Administra-
ciones encargadas del examen preliminar internacional.

2. Fase Nacional: Se desarrolla ante las Oficinas nacionales de los estados designados.

Asi, el sistema PCT unifica la tramitacion previa a la concesion. Ademas, este procedimiento permite "comprar
tiempo", ya que puede retrasar la decision de entrar en fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de presen-
tacioninternacional o de prioridad, en su caso, y mantener en secreto la invencion un minimo de 18 meses, lo que
puede resultar Util para determinar su viabilidad y evitar al interesado gastos innecesarios.

¢Quién puede presentar una solicitud internacional PCT?: Cualquier persona fisica o juridica nacional o resi-
dente en un estado miembro del tratado.

— Lugar de presentacion: ante la OEPM.
— ldioma: Castellano.
— Lapresentacion puede hacerse en papel o por via telematica.

Las recomendaciones antes de presentar una solicitud internacional PCT son:

— Comprobar si la invencion es patentable, es decir, realizar una busqueda previa para conocer el estado de
la tecnica en el campo técnico de la invencion, puesto que podrian existir patentes que anticiparan la inven-
cion, como lo que esta carecer{a de novedad.

— Comprobar las distintas legislaciones nacionales, es decir, verificar que la invencion es patentable en los
paises donde se desearia proteger esta, ya que algunos Estados signatarios del PCT podrian tener disposi-
ciones diferentes al respecto a qué materia puede ser patentable.

— Elegir los mercados en los que desearia explotar la invencion.

— Evitar la divulgacion previa del invento, ya sea a traves de publicacion o exhibiciones de cualquier tipo.

1.5. EL REGISTRO DE LA PATENTE EUROPEA
La Patente Europea surge a raiz del Convenio sobre Patente Europea (CPE), elaborado en Mdinich el 5 de octu-
bre de 1973, y que entrd en vigor en Espafia el 1 de octubre de 1986, fecha a partir de la cual nuestro pais puedo

comenzar a ser designado en las solicitudes de patente europea.

ElConvenio de la Patente Europea CPE crea un sistema centralizado de concesion de patentes, abierto a todos
los paises europeos, de cuya gestion se encarga la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP).
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La OEP se encargade la tramitacion de las solicitudes de patentes europeas. Dichas solicitudes son concedidas
con arreglo a un derecho Unico, esto es, unos requisitos uniformes de patentabilidad.

La OEP tiene su sede en Munich, y cuenta con una delegacion en La Haya, una agencia en Berliny otra en Viena.

La solicitud de patente europea puede presentarse en las oficinas de las ciudades indicadas, excepto en Viena.
También se puede presentar en las oficinas nacionales de patentes de cualquiera de los paises firmantes del
Convenio. Cuando el solicitante tenga su residencia o domicilio en Espafia, la solicitud tiene que presentarse
obligatoriamente en Espafia en la OEPM.

Cualquier persona natural o juridica puede solicitar una patente europea. No se exige nacionalidad ni domicilio
en los Estados miembros ni tiene la obligacion de actuar representado por un agente europeo de patentes, sal-
vo que no se tenga ni domicilio ni sede en uno de los Estados contratantes.

La presentacion de la solicitud debe hacerse eninglés, el francés y el aleman, que son las lenguas oficiales de la
OEP; si se presenta en espafiol, se deberd aportar la traduccion a uno de los idiomas de la OEP. Este idioma sera
el que se utilizara a lo largo del procedimiento de concesion.

La solicitud de patente europea consta de los siguientes documentos:

— Una peticion de concesion de una patente europea (formulario).
— Unadescripcion de la invencion.

— Unaovarias reivindicaciones.

— Dibujos.

— Unresumen.

En cuanto al procedimiento para la concesion de una patente europea, pueden distinguirse las siguientes
fases:

— Presentacion de la solicitud de patente europea.

— Admision a tramite y examen de formalidades.

— Emision delinforme de busqueda europeo.

— Publicacion de la solicitud de patente europea.

— Realizacion del examen de la solicitud de patente europea.

— Concesidn de la patente o rechazo de la solicitud; publicacion del folleto.
— Procedimiento de oposicion.

Una vez concedida una patente europea, esta debe ser validada en Espafia para que tenga efectos en nues-
tro pals. Para ello, debe aportarse ante la OEPM una traduccion de la memoria completa al espafiol, abo-
nando la tasa correspondiente, en el plazo de 3 meses desde la publicacion de la concesion en el Boletin
Europeo de Patentes.

Cuando el titular de la patente europea no tenga ni domicilio ni sede social en un Estado miembro de la UE,
sera necesario que la traduccion del texto de la patente sea realizada por un Agente de la Propiedad Industrial
acreditado ante la OEPM o por un traductor intérprete jurado nombrado por el Ministerio Espafiol de Asuntos
Exteriores.La Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las
que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los articulos 154.2y169.2 de la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes, podran traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que
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serefieren dichos articulos, permite que otras personas que cumplan determinados requisitos enumerados en
dicha orden puedan traducir patentes europeas.

Los noresidentes en un Estado miembro de la UE deberan actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propie-
dad Industrial.

Para obtener mas informacion sobre la presentacion de patentes se puede consultar la informacion
disponible en libre acceso disponible en la pagina Web de la OEPM:

Manual informativo para los solicitantes de patentes (OEPM)
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2. MODELO DE UTILIDAD

2.1. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

Segun el Art.137 de laLey 24/2015 seran protegibles como modelos de utilidad, las invenciones industrialmente
aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una
configuracion, estructura o composicion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso
o fabricacion.

No podran ser protegidas como modelos de utilidad ademas de las materias e invenciones excluidas de paten-
tabilidad de estaLey:

a) Lasinvenciones de procedimiento,

b) las que recaigan sobre materia bioldgicay las sustancias y

c) composiciones farmacéuticas, que podran ser en su caso patentes de invencion, y
d) las variedades vegetales.

De esta definicion podemos extraer las caracteristicas basicas que conforman el concepto de modelo de utilidad:

a) Se trata de una invencion. Es decir, de dar una solucion a un problema técnico. La solucién al problema no
puede desligarse de su novedad, su actividad inventiva y aplicacion industrial.

b) Se debe manifestar, bien a través de la forma de un objeto. La forma se entiende en sentido amplio (configu-
racion externa, estructura interna y constitucion o cambio de materia), bien a través de un producto, entre
los que destaca, por ejemplo, una composicion quimica que no sea una composicion farmacéutica.

c) Seexcluye expresamente de proteccion, ademas de las invenciones que estén prohibidas y excluidas en vir-
tud de los articulos 4y 5de laLP las:

1. Las invenciones de procedimiento.
2. Las invenciones de sustancias farmaceéuticas.

Elobjeto de proteccion debe mejorar la utilidad o efecto técnico de dicho objeto o producto. Esta debe reportar

una ventaja practica, es decir, esa forma debe ser (til, practicable, demostrable y predecible, manifestandose
tanto en suuso como en su fabricacion.
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2.2, DIFERENCIA ENTRE MODELO DE UTLIDAD Y OTRAS MODALIDADES
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: DISENOS Y MARCAS

En los modelos de utilidad se protegen aquellas invenciones técnicas que, materializadas en un objeto o enun
producto, resuelven problemas técnicos manifestando asi{ una ventaja técnica apreciable tanto en su uso como
fabricacion.

En cambio, los disefios industriales protegen solo la apariencia externa de un producto y en definitiva aquellas
caracteristicas que hacen que dos productos que sirven para lo mismo, no sean exactamente iguales.

Sibienelmodelo de utilidad protege una funcion técnica que permite al objeto/producto obtener una ventaja téc-
nica, el disefio, solo protege la apariencia estética, manifestada en lineas, colores, formas, texturas... Por ejem-
plo, si nos encontramos ante un destornillador, la proteccion de disefio alcanzaria sélo a la forma, color, textura
delmango que admitir{a alternativas, pero la punta cuya forma viene determinada por la funcion técnica de ajuste
aun tornillo, sibien estaria excluida de proteccion bajo disefio, no en cambio en relacion al modelo de utilidad.

2.3. NORMATIVA

— Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE, num. 177, de 25/07/2015).

(Sibien los Modelos de Utilidad se regulan en el TITULO XIII de la Ley (Articulos 137 a150), se hace una remisién
alaregulacion general de las invenciones teniendo en cuenta que en el articulo 150, establece la aplicacion su-
pletoria de las disposiciones relativas a las patentes en todo lo que no sea incompatible a la propia naturaleza
y especialidad de los modelos).

— Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE, num. 78, de 1 de abril de 2017).

2.4. REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD
2.4.1. ¢QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Cualquier persona fisica o juridica incluso, las entidades de derecho publico independientemente de su nacio-
nalidad o domicilio.

Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante debidamen-
te autorizado.

Sibien con caracter general no existe obligacion para los solicitantes de estar representados, los no residentes
enun Estado miembro de la UE deberan actuar, obligatoriamente, mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Losresidentes enun Estado de la UE que actten por st mismos, deberan designar una direccion postal en Espa-
fia a efectos de notificaciones.

2.4.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los modelos de utilidad se regiran por las disposiciones aplicables a las invenciones en todo lo que no resulte
incompatible con su propia especialidad.
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a) Novedad. Se considera que una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica
(Art.6.1LP).

b) Actividad inventiva.Se considera que una invencién implica actividad inventiva siaquélla no resulta del esta-
do de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (Art. 140 LP).

c) Aplicacion industrial. Se considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su obje-
to puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agricola (Art. 9 LP).

2.4.3. DURACION DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

ElModelo de Utilidad tiene una duracion de diez afios improrrogables, contados a partir de la fecha de presen-
tacion de la solicitud, atribuyéndose a su titular los mismos derechos que la patente de invencion (Art. 148 LP).
La concesion del Modelo de Utilidad se hara sin perjuicio de tercero y sin garantia del Estado en cuanto a la
validez del mismoy a la utilidad del objeto sobre el que recae (Art. 42 LP).

2.4.4. éDONDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

Dependiendo de quiénsea el solicitante, el modelo de utilidad y demas documentos que la acompafian se puede
presentar:

a) De manera presencial, en papel: personas fisicas (y excepcionalmente, por el tipo de tramite, cualquier in-
teresado a los solos efectos de obtencion de una “fecha de presentacion” en las solicitudes de modelo de
utilidad):

— Directamente en la OEPM.

— Enlosregistros de cualquier drgano administrativo de la Administracion General del Estado, de cualquier
Administracion de las CCAA.

— Enlos Centros Regionales de Informacion en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autdno-
mas.

— Enlas Oficinas de Correos.

— Enlas representaciones diplomaticas u oficinas consulares de Espafia en el extranjero.

b) Telematicamente, en soporte electrdnico a través de la sede electrdnica de la OEPM: personas juridicas,
abogados y agentes de la propiedad industrial, previa instalacion del software gratuito (e-OLF) facilitado
por la OEPM a través de la Sede Electrdnica, accesible desde la pagina web de la OEPM. La tramitacion
electrdnica requiere del uso de un certificado electrénico acreditado. Gracias a este servicio los usuarios
pueden:

— Rellenar la solicitud directamente desde su ordenador
— Adjuntar la documentacion de la solicitud
— Firmary enviar la solicitud de manera electrdnica

Las ventajas de este procedimiento para el usuario son:

— Ahorro de tiempo.

— Descuento sobre las tasas de tramitacion. En este caso, la tasa para el pago de la solicitud tiene el codigo
IEO1-Solicitud de invencion por Internet, y la misma solo se puede pagar electronicamente a través de la
seccion: “Sede Electronica: Pago telematico de tasas”

— Recepcion al instante de justificante de la presentacion.
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Laemisionde latasase generarad por elusuario descargandose de la seccion de sede electronicade la OEPM,
en donde encontraremos dos formas de identificar el pago, en funcion del momento de su realizacion:

a) Siel pago se realiza con caracter previo a la solicitud (imprescindible en las solicitudes electronicas), el
justificante, al realizarse previamente no indicara numero de solicitud.

b) Siel pago serealiza con posterioridad a la solicitud (posible en las solicitudes presentadas en papel o ex-
pedientes ya iniciados con identificacion de nimero), la emision de la tasa deberd indicar la informacion
relativa a“nimero de expediente”.

En cualquiera de los casos, a) o b) al cursarse telematicamente el tramite que requiera tasa, debera indicarse
el codigo de barras asignado al pago que se localizara en el justificante emitido. De esta forma, la solicitud
consignara un nimero de cédigo de barras para poder asociar el ingreso al niimero de expediente (no siendo
necesario enviar el documento de pago digitalizado).

2.4.5. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION
Admision a tramite y otorgamiento de fecha de presentacion

Sin perjuicio de que la documentacion que integra la solicitud de modelo de utilidad se componga de una rela-
cionde documentos, existen unos requisitos minimos de presentacion que aun no reuniendo de forma completa
la documentacidn requerida, si que permite la obtencién de una “fecha de presentacion”

Requisitos minimos: La fecha de presentacion de la solicitud en virtud del articulo 24 LP sera la del momento en
que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepcion de solicitudes de patente la documenta-
cion que contenga al menos los siguientes elementos:

a) Laindicacion de que se solicita una patente en espafiol.

b) Lainformacidn en espafiol que permita identificar al solicitante y contactar con él.

c) Unadescripcion de la invencion para la que se solicita la patente, en cualquier idioma, aunque no cumpla con
los requisitos formales establecidos en la Ley, o laremision a una solicitud presentada con anterioridad.

Documentos exigidos para la obtencion del Modelo de Utilidad

a) Instancia por la que se solicitaun modelo de utilidad que contenga, el titulo de lainvencidn, los datos de identi-
ficaciony forma de comunicacion del solicitante y del representante, en su caso, con indicacién de sunombre
y apellidos o denominacion social, domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante o de surepresentante.

b) Una descripcion de la invencion.

¢) Unao varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se haga referencia en la descripcidn o en las reivindicaciones.

En cualquiera de los casos, bien nos encontremos ante solicitudes presenciales o telematicas, una vez sereciba
la solicitud por la OEPM, se le asignara nimero de solicitud de modelo de utilidad que se notificara al solicitante.

Dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud de modelo de utilidad en la OEPM, se procede
a examinar siretne los requisitos para poder otorgar una fecha de presentacion. Si ast ocurre, la fecha de pre-
sentacion sera la fecha inicial en la que se deposito la solicitud. Si, por el contrario, existen deficiencias, éstas
se notifican al solicitante otorgando un plazo de dos meses para su correccién. De no hacerlo, la solicitud se
considerara desistida.
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Sise subsanan los defectos detectados, la fecha de presentacion queda modificada, pasando a ser la fecha en
la que haya presentado la nueva documentacion, a no ser que el defecto subsanado sea el pago de la tasa, que
siempre que serealice en el plazo de un mes desde la fecha de presentacion otorgada, se mantendra la fecha de
presentacion originaria.

Aunque para obtener fecha de presentacion se exigen unos requisitos minimos, la presentacion del resto de
documentacion si que serd obligatoria en fases posteriores, por lo que se recomienda su presentacion conjunta
al inicio de la solicitud.

A diferencia de las patentes, en los modelos de utilidad no es necesario entregar un resumen.

El otorgamiento de la fecha de presentacion de la solicitud da origen al nacimiento del derecho de prioridad,
(ver punto 6° Proteccidn de las invenciones en el extranjero).

Examen de la solicitud

Hay que tener en cuenta que, al igual que en patentes, durante el mes siguiente a la fecha de presentacion, se
procede a un examen que tiene por objeto verificar sila materia objeto de la solicitud como modelo de utilidad,
no se considera potencialmente relevante para los intereses de la defensa nacional.

En caso de que el resultado del examen revelara que la solicitud es de interés para la defensa nacional, ésta se
remitird al Ministerio de Defensa para su evaluacion y examen de la misma conforme a lo dispuesto en el Art.34
LPy22RLP.

Una vez admitida a tramite, se procede a un primer examen a los efectos de verificar si el objeto de la solicitud
puede ser objeto de proteccion a traves de modelo de utilidad y se verificaran el cumplimiento de los requisitos
formales

Siexiste algun defecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses los subsane. Si el
solicitante no lo hace, la solicitud se tendra como desistida. Toda documentacion que deba presentarse enrela-
cion al modelo de utilidad, debera ir perfectamente identificada con el nimero de solicitud y titular enviandose
siempre a la OEPM. Con ello, toda entrada de documentacion quedara, no solo convenientemente registrada,
sino asignada a su expediente.

En caso de que el solicitante durante la tramitacion se vea en la necesidad de contestar a las incidencias emiti-
das por la OEPM durante el examen y consecuentemente sea objeto de suspenso, la contestacion al suspenso
dara origen al pago de la tasa correspondiente.

Las tasas oficiales establecidas para el afio en curso podran verificarse en la pagina principal www.oepm.es.
Se denegara la solicitud mediante resolucion motivada cuando su objeto no sea susceptible de proteccién como
modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanadas. La mencién
de ladenegacion se publicara en el BOPI.

Continuacion del procedimiento

No existiendo motivos de denegacion, o subsanados éstos, la OEPM pondra a disposicion del publico los docu-

mentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio en el BOPI, donde se publicaran también las
reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproduccion de los dibujos.
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Oposiciones

Una vez publicado, cualquier persona puede interponer una oposicion a la concesién del modelo de utilidad en
el plazo de dos meses desde la publicacion, alegando hechos y aportando la prueba suficiente que acrediten 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 legitimacion del solicitan-
te, la cual debera hacerse valer ante los Tribunales.

Elescrito de oposicion debera contener los siguientes datos:

— Identidad del oponente con indicacion de nacionalidad, domicilio, NIF/CIF dependiendo de si es persona
fisica ojuridica.

— Designacion del representante en caso de haberse designado con sus datos a efectos de notificaciones.

— |dentificacion del nimero de solicitud del modelo contra el que se formula oposicion, asi como la identifica-
ciondel solicitante.

— Motivos en los que se funda dicha oposicién, asi como una declaracion que especifique en qué medida la
oposicion planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por
la oposicion

El oponente debe acompafiar a su solicitud de los documentos probatorios que estime oportunos, si tenemos
en cuenta que la OEPM, solo examinara los documentos que aporten los interesados al procedimiento. No lleva-
ra a cabo un examen de oficio en relacién a los requisitos de patentabilidad, solo en caso de que sea aportaday
alegada por via de oposicion.

Los documentos de oposicion se trasladan al solicitante del modelo para que en el plazo de dos meses:

— Subsane defectos formales.
— Modifique las reivindicaciones, silo estima oportuno envirtud de lo establecido en el articulo 48 LPy 64 RLP.
— Realice alegaciones, silo desea.

Se debe tener en cuenta que esta modificacion de reivindicaciones no puede suponer un aumento del objeto de
la invencion.

Resolucion de la solicitud

La OEPM dara traslado al solicitante del modelo de utilidad de aquellas oposiciones admitidas junto con la do-
cumentacion anexa para que, en el plazo de dos meses desde la publicacién en el «Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial» del traslado de la oposicion, si lo estima oportuno, presente alegaciones, modifique las reivindica-
ciones, descripcion y dibujos, en los términos previstos en el articulo 48 de la Ley, o solicite que continte la
tramitacion. Siel solicitante no contesta en plazo, se continuara con la tramitacion.

Eloponente podraretirar el escrito de oposicién hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior.
Finalmente, la OEPM resolvera estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, concediendo la so-
licitud, en su caso, de forma modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando

concurra alguno de los motivos de oposicion sefialados en el articulo 144.1de la Ley.

En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones o que todas ellas se inadmitieran o desestimaran, la
OEPM concederd el modelo de utilidad.
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La denegacion o concesion de la solicitud de modelo de utilidad se notificara al titular y a los oponentes, podra
serrecurrida enalzada en el plazo de un mes a contar desde su publicacion de laresolucion en el «Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial».

Elrecurso contra la concesion del modelo de utilidad solo podra referirse a aquellas cuestiones que puedan ser
resueltas por la OEPM durante el procedimiento de registro.

Laresolucion delrecurso de alzada pondra fin a la via administrativa.

2.4.6. ;Como redactar la solicitud de modelo de utilidad?
A. Instancia de solicitud (formulario 3101)
Datos que debe contener (Art.141LP):

Que se solicita un modelo de utilidad.

b. Datos personales: Nombre, apellidos, domicilio y Documento Nacional de Identidad del solicitante. Si se
trata de una persona juridica, se identifica por su razén social. El solicitante debera indicar el medio de
comunicacion preferente proporcionando una direccion de correo electronico, postal y un teléfono de
contacto.

c. Designacion delinventor o inventores. Se ha de identificar el nombre de los inventores. En el caso de que el
solicitante no sea el inventor o Unico inventor, debe sefialarse el modo de adquisicion del derecho.

d. Representante.Enelcasode presentarse lasolicitud através de unrepresentante o Agente de la Propiedad
Industrial, la instancia debe completarse con los datos de identificacion del mismo y con una autorizacién
firmada por el interesado, figurando en ella, en el caso de que el solicitante sea una empresa, el cargo des-
empefiado en la misma por el firmante.

e. Titulo de la invencion que se desea proteger. Este titulo debe ser claro, conciso y sin denominaciones de
fantasia. Debe designar técnicamente la invenciony ser coherente con las reivindicaciones.

f. Prioridad de otra solicitud o de una exposicion: Si la solicitud de modelo de utilidad se basa en uno o mas
depdsitos anteriores efectuados hace menos de un afio, el solicitante deberd incluir una Declaracién de Prio-
ridad. EstaDeclaracion debe indicar la fecha de la solicitud anterior, el pais en el cual o para el cual se ha efec-
tuado, y el nimero que le ha sido otorgado. En caso de que la solicitud de prioridad indicada en la solicitud
no se encuentre en las bases de datos de la biblioteca digital, el titular deberd incluir una copia certificada
por la Oficina de origen de la solicitud anterior, as{ como una traduccion al castellano. La fecha y el pais se
deben indicar en el momento de la presentacion, y no se pueden corregir posteriormente. Si la invencion se
ha exhibido enuna exposicion oficial u oficialmente reconocida, también se indica la fechay lugar, ademas de
presentar el Certificado de Exhibicion. En este caso la prioridad es de 6 meses.

g. Descuentos en el pago de las tasas de solicitud y pago de la cuarta y quinta anualidad para las universidades
publicas (DA102LP)y PYMES que se ajusten a la definicién de emprendedor de laL14/2013. (articulo 186 LP).

h. Relacion de documentos. Por Ultimo, se indica en la instancia qué documentos acompafian a la solicitud, jun-

to con el numero de paginas de la descripcion, de dibujos y el niUmero de reivindicaciones.

o

Tanto este formulario como unas instrucciones para su cumplimentacion estan disponible en la web del OEPM.
Como se ha indicado anteriormente, lamemoria descriptiva estara formada por:
1. Unadescripcion de la invencion para la que se solicita el modelo de utilidad.

2. Unaovarias reivindicaciones.
3. Losdibujos alos que se refieran la descripcion o las reivindicaciones, cuando ello se considere necesario.
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Cadaunode estos apartados se iniciard en una hoja nueva de formato A4 de fondo blanco. Ademas, es necesario
que todos los documentos se presenten mecanografiados o cumplimentados por ordenador y a una sola cara.

Las hojas deben estar escritas en sentido vertical y se presentaran de manera consecutivay, en caso de presen-
tarse en papel, unidas entre si de forma que puedan ser separadas facilmente.

Todas las hojas de la memoria deben estar numeradas correlativamente en cifras drabes (2, 3, 4...), de manera
que la primera pagina de la descripcion estara numerada como 2 y se seguira esta numeracion consecutiva-
mente hasta la ultima pagina de dibujos inclusive, en caso de haberlos o de reivindicaciones, en caso de no
haber dibujos.

Lanumeracion debe ir centrada en la parte inferior de cada hoja, fuera del margen.
Los margenes deberan estar en blanco, y disponer de las siguientes medidas:

— Superior: 35mm
— Derecha: 25mm
— Inferior: 20 mm
— |zquierda: 25mm

Las lineas de la descripciony de las reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco, situandose esta
numeracion en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeracién en cada hoja.

Las unidades de peso y medida se expresaran segun el sistema métrico; si se utiliza otro sistema, deberan
también expresarse conforme al sistema métrico. Las temperaturas se expresaran en grados centigrados; si
se utilizase otro sistema, deberan expresarse, igualmente, en grados centigrados. Para las demas unidades fi-
sicas deberan utilizarse las unidades de la practica internacional; para las formulas matematicas, los simbolos
de uso general, y para las formulas quimicas, los simbolos, pesos atomicos y férmulas moleculares utilizados
habitualmente.

La terminologia utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Asi cada elemento de la invencién ha
de ser identificado siempre por el mismo término.

Ensucaso, los cuadros y las formulas pueden estar impresos horizontalmente si esto fuera necesario de forma
tal que las partes superiores de los cuadros o formulas se encuentren en el lado izquierdo de la hoja.

En la pagina Web esta disponible una plantilla de ayuda para la elaboracion de la memoria de la solicitud. Dicha
plantilla recoge todos los requisitos formales necesarios. El texto que figura en la misma en color gris claro es
explicativo y debe ser sustituido por el que corresponda a la solicitud en cuestion, respetando el mismo forma-
to, pero en color negro.

A continuacion, se detallan las diferentes partes de la memoria

y las caracteristicas de la redaccion de cada una

Descripcion

La descripcion se debe redactar en laformamas concisay clara posible, sinrepeticiones inutiles y en congruen-

cia con las reivindicaciones (Art.3 RLP). En la misma se indicaran los siguientes datos, preferentemente en el
orden indicado:
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a.
b

Indicacion del sector de la técnica en el que se encuadra la invencion.

Indicacion del estado de la técnica, es decir, aquellos antecedentes de la invencion conocidos por el solicitante.

c. Explicacion de la invencion de una manera clara y completa de forma que un experto en la materia pueda
llevarla a la practica, que permita una comprension del problema técnico planteado, as{ como la solucion al
mismo, indicando las ventajas de la invencion con relacion al estado de la técnica anterior.

d. Descripcionde los dibujos, silos hubiera.

e. Exposicion detallada de, al menos, un modo de realizacion de la invencion.

f. Indicacion de lamaneraen que lainvencion es susceptible de aplicacion industrial, a no ser que ésta se derive

de manera evidente de la naturaleza de la invencion o de la explicacion de la misma.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion. Son por lo tanto la parte con mayor
importancia juridica de la solicitud. Deben ser claras, concisas y estar basadas en la descripcion. Deben redac-
tarse comenzando en una nueva hoja, a continuacion de la descripcion.

Deben contener (Art.7 RLP):

— Un preambulo o introduccion en el que se indica cual es el objeto de la invencion y todas aquellas caracte-
risticas técnicas que, aunque conocidas, son necesarias para la definicion de los elementos que se van a
proteger.

— Una parte caracterizadora precedida por la expresion "caracterizado por", "que comprende”, "que consiste
en"ounasimilar, en la que se exponen de manera concisa las caracteristicas técnicas nuevas que se desean
proteger.

Es necesario resefiar la diferencia entre las expresiones “que comprende” o “que contiene’, que dejan abierta
la posibilidad de existir otros elementos técnicos adicionales ademas de los enumerados, y la expresion “que
consiste” por la cual se excluye la existencia de otros elementos.

La reivindicacion esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que precisen las ca-
racteristicas adicionales que se desean proteger, as{ como modos particulares o alternativos de realizacion de
la invencidn. En este caso, se numeraran correlativamente con cifras arabes (2, 3..) y se indicara con claridad la
reivindicacion de la que depende cada una de ellas. Se entiende que toda reivindicacién dependiente es opcio-
nal para el desarrollo de la invencion y que comprende implicitamente todas las caracteristicas de las reivindi-
caciones de las que depende.

Salvo en casos de absoluta necesidad, porque de otra forma no se entendieran las reivindicaciones, éstas no
deben hacer referencia ala descripcion o a los dibujos. Se deben evitar, por lo tanto, expresiones del tipo "como
se describe en la parte...de ladescripcion” o "como se ilustra en la figura... de los dibujos".

Silasolicitud contiene figuras, se debenindicar entre paréntesis y a continuacion de los elementos o caracteris-
ticas tecnicas mencionadas en las reivindicaciones, los numeros correspondientes a dichos elementos.

Existen ejemplos ilustrativos de la redaccion del modelo de utilidad en el manual disponible en el portal
Web de la OEPM:

Manual informativo para los solicitantes de modelos de utilidad (OEPM)
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3. SIGNOS DISTINTIVOS

3.1. CONCEPTO DE MARCA

Segun el articulo 4 de laLey17/2001de 7 de diciembre de Marcas, se entiende por marca todo signo que cumpla
estas dos condiciones:

a) que seaapropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otrasy,
b) que puedarepresentarse de maneraclaray precisa, no ofreciendo dudas sobre cémo es el signo que se quie-
re proteger.

Tales signos podran, en particular, ser:

— Las palabras y combinaciones de palabras.

— Lasimagenes, figuras, simbolos y dibujos.

— Las letras, las cifras y sus combinaciones.

— Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la forma del producto.

— Los sonidos, siempre que sean susceptibles de representacion, por ejemplo, mediante el pentagrama o un
archivo de audio.

— Loscolores.

— Cualquier combinacidn de los signos mencionados.

3.2. DIFERENCIA ENTRE LA MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

La marca distingue productos o servicios, frente al nombre comercial que es el que distingue a un empresario
en sus actividades empresariales. Ademas, la marca es el signo distintivo por excelencia y puede extenderse
internacionalmente mediante el registro como marca de la EU o como registro internacional, pero no el nombre
comercial, ya que éste solo puede protegerse en los paises en los que esta reconocido como tal y de acuerdo
con las leyes nacionales de cada Estado.

Las Agencias de Viajes tienen que registrase como nombre comercial por exigencia de las Comunidades Autdéno-
mas, solo asiles daran el permiso de apertura.Ensucaso puedenregistrarse ademas voluntariamente como marca.

Desde la OEPM siempre se recomienda que se realice el Registro de la Marca Nacional. La marca es laforma en

la que los productos o servicios se distinguen en el mercado y esta modalidad es mas cercana al pubico, es por
ello que los consumidores suelen hablar de marcas no de nombre comerciales.
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3.3. MODALIDADES DE MARCA
Por el tipo especifico de proteccion que persiguen podemos distinguir:

— Marca tradicional: identifica productos y servicios, distinguiéndolos de otros que sean idénticos o simi-
lares.

— Marca Colectiva: es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miem-
bros de una asociacion de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, respecto de los que no son
miembros de esa asociacion. Solamente pueden ser titulares de estas marcas determinadas asociaciones
y las personas juridicas de Derecho Publico.

— Marca de Garantia: es aquélla que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cum-
plen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geografi-
co, condiciones tecnicas, modo de elaboracion del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su
titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de
este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

Por su diferente alcance geografico podemos distinguir:

— Marca Espaiiola: es [a marca tramitada ante la OEPMy que tiene efectos en el territorio espafiol. La marca
espafiola no tiene efectos en otros palises.

— Marca Internacional: para solicitar un registro internacional debe de existir primero una solicitud o un re-
gistro nacional, en cualquier de los paises que han suscrito el Tratado Internacional que regula esta opcion.
A partir de esasolicitud o registro base, puede solicitarse un registro internacional ante la OMPI, indicando
a qué paises se quiere extender la proteccion. Es por eso que la marca internacional tiene efectos en los
paises designados, siempre y cuando las oficinas de estos paises acepten registrar ese signo segun sus
propias leyes.

— Marca de la Unién Europea: es una marca con efectos en el territorio de los Estados Miembros. Se suele
solicitar directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (en adelante EUIPO) o
bien solicitar una marca internacional y designar a la UE.

Por el formato que adoptan podemos distinguir:

— Marcas denominativas: consisten Unicamente en denominaciones arbitrarias o de fantasia sin ningtin tipo
de grafia o estilizacion. Las razones sociales, seuddnimos y nombres propios, las cifras, letras, etc.

— Marcas figurativas: contienen simbolos graficos, logotipos, dibujos, etc.

— Marcas tridimensionales: contiene envases y envoltorios, la forma del producto, etc.

— Marcas sonoras: estan compuestas por uno o varios sonidos, siempre que dichos sonidos en que consista la
marca pueda ser representados, bien en pentagramas o como archivos de audio.

— Marcas tipo color: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por
una combinacion de colores sin contornos.

— Marcas patrén: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repi-
ten periodicamente.

— Marca de posicion: son aquellos signos que consisten en la manera especifica en que la marca se coloca o
figura en el producto.

— Marca de movimiento: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posicion de los
elementos de lamarca.

— Marca multimedia: son las marcas constituidas por la combinacién de imageny sonido.

— Marca holograma: son las marcas compuestas por elementos con caracteristicas holograficas.

— Otros: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.
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3.4. NORMATIVA

— Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE, nim.294, de 08/12/2001).
— Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucidn de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE, nim. 167, de 13 de julio de 2002).

3.5. EL REGISTRO DE LA MARCA NACIONAL

3.5.1. ¢QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Cualquier persona fisica o juridica. Se puede solicitar directamente o mediante un Agente de la Propie-
dad Industrial o representante debidamente autorizado. Los que no cuenten con un domicilio niuna sede
social en el Espacio Econdmico Europeo deberan actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad
Industrial. Los que no cuenten con un domicilio niuna sede social en el Estado espafiol y que acttien por si
mismos, deberan designar una direccion postal en Espafia o en el Espacio Econémico Europeo a efectos
de notificaciones o, en lugar de ella, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electroni-
co o por cualquier otro medio técnico de comunicacion de que disponga la OEPM.

3.5.2. PROHIBICIONES DE REGISTRO SEGUN LA LEY

Como el registro de la marca confiere a su titular el derecho a utilizarla en exclusiva en el trafico mercantil, el
signo debe cumplir una serie de requisitos de validez y registrabilidad, por lo que la Ley 17/2001 de 7 de diciem-
bre de Marcas (arts. 5, 6,7, 8,9y 10) establece una serie de prohibiciones:

1. ABSOLUTAS. No pueden registrarse como marca

11.  Lossignos que o bien no sirvan para distinguir productos y servicios en el mercado, o bienno puedan ser
representados en el Registro de un modo que permita conocer de manera claray precisa el signo que se
quiere proteger.

Por ejemplo, los signos tactiles, gustativos, olfativos.

1.2.  Los signos genéricos y especificos en cuanto constituyan la designacion del género o la especie de
los productos o los servicios a que se destine la marca. Y los signos compuestos exclusivamente por
menciones o indicaciones, que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la
denominacion necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.

1.3.  Los signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el co-
mercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la epoca de produc-
cionu otras caracteristicas de los productos o servicios.

1.4. Las formas tridimensionales u otras caracteristicas del signo que vengan impuestas por la naturaleza
del propio producto o que produzcan unresultado técnico o que denun valor esencial al producto.

1.5.  Losque seancontrarios ala Ley, al orden publico o a las buenas costumbres.

1.6.  Los que puedan inducir al publico a error.

1.7.  Los que esten protegidos mediante normativa de la UE o por tratados internacionales de los que sea
parte, por tratarse de denominaciones de origen o indicaciones geograficas.
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1.8. Los que estén protegidos mediante normativa de la UE o por tratados internacionales de los que sea
parte, por tratarse de términos tradicionales de vinos.

1.9. Los que estén protegidos mediante normativa de la UE o por tratados internacionales de los que sea
parte, por tratarse de especialidades tradicionales garantizadas.

110. Los que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominacion de una obtencion vegetal anterior re-
gistrada, cuando el signo se vaya a aplicar a una obtencion vegetal de la misma especie o conexa.

111 Los signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de
las Comunidades Auténomas, del Estado espafiol y de otros Estados, asi como de diversos organismos
internacionales, a menos que medie la debida autorizacion.

112. Lossignos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en apartado ante-
rior y que sean de interés publico, salvo que exista autorizacién. (Para mayor informacién debe consul-
tarse el articulo 5 de la Ley de Marcas, en el anexo C).

2. RELATIVAS

El signo adoptado como marca debe estar disponible. No podra registrarse como marca un signo que sea
idéntico o semejante a una marca, nombre comercial o anteriormente solicitados o registrados. Cuando el
signo que se solicita para productos, servicios o actividades sean idénticos o semejantes a protegidos por
signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusion en el publico consumidor.

Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca -o nombre comercial- renombrada, el acce-
soaregistro de dicho signo también esta prohibido respecto de productos, servicios o actividades distintos
de los protegidos por dicha marca notoria o renombrada, si del uso sin justa causa se pudiera obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre, 0 ese uso pudiera ser perjudicial para tal caracter dis-
tintivo o renombre.

Elsigno adoptado tampoco podra ser registrado, sin la debida autorizacion, cuando:

a) Consistaenelnombre, apellidos o laimagen de una persona distinta del solicitante.

b) Consistaenelnombre, seudénimo, apellidos, etc. 0 en laimagen que para la generalidad del piblico iden-
tifique a una persona distinta del solicitante.

c) Reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de
propiedad industrial (invenciones y disefios industriales).

d) Se preste a confusion con el nombre comercial no registrado, denominacion o razén social que identifi-
que en el trafico econémico a una persona distinta del solicitante, siempre que acrediten su uso o cono-
cimiento notorio en Espafia.

e) Sepreste aconfusion conunamarca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en Espafia.

f) Tampoco podraregistrarse, siquiensolicitaelregistro es elagente comercial o representante en Espafia
del titular de dicha marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de la Unidn de Paris o de la
Organizacion Mundial del Comercio y no cuenta con el consentimiento de éste.

g) Reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de
propiedad industrial (invenciones y disefios industriales).

h) Se preste aconfusion con el nombre comercial, denominacion o razén social que identifique en el trafico
economico a una persona distinta del solicitante.

i) Se preste a confusion con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en Espafia.
Cuando esta marca no sea notoriamente conocida, tampoco podraregistrarse, si quien solicita su regis-
troes elagente comercial o representante en Espafia del titular de dicha marca en alguno de los Estados
miembros del Convenio de la Union de Paris o de la Organizacion Mundial del Comercio y no cuenta con
el consentimiento de éste.
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Asimismo, debe tener en cuenta que el distintivo de una marca o un nombre comercial, una vez solicitado, no
puede modificarse sustancialmente. Si la solicitud fuera definitivamente denegada el importe de las tasas
pagadas por la solicitud no puede reintegrarse por disposicion de laLey, y esta cantidad es comparativamen-
te mucho mas significativa, que el coste del informe previo.

3.5.3. ¢éDONDE PRESENTAR LA SOLICITUD?

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé un régimen general y un régimen transitorio hasta
que las Comunidades Auténomas inicien formalmente sus actividades registrales:

A. Régimen general

1. Elsolicitante podra presentar sus solicitudes de registro de marcas, a su libre eleccion, ante los or-
ganos competentes de las siguientes Comunidades Autonomas:

— Donde tenga su domicilio.

— Donde tenga un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.
— Donde el representante designado por el solicitante, tenga su domicilio.
— Donde el representante designado tenga una sucursal seria y efectiva.

2. Lossolicitantes domiciliados en Ceutay Melilla y los no domiciliados en Espafia presentaran sus so-
licitudes ante la OEPM, salvo que deseen (y puedan) acogerse a alguno de los puntos de conexion
indicados en el apartado1anterior.

3. Otros lugares donde pueden presentarse las solicitudes.

— Los solicitantes podran tambien presentar sus solicitudes en los lugares que a continuacion se
indican, pero dirigidas al organo que resulte competente, de acuerdo con lo indicado anterior-
mente en los nUmeros 1y 2:

— Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.

— Enlos lugares previstos 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comdin de las Administraciones Publicas (como, por ejemplo, Delegaciones y Subdelegaciones de
Gobierno, Areas de Industriay Energia). En estos casos, se debera tener en cuenta que, la fecha de
presentacion de la solicitud de registro serala de recepcion de lamisma por el érgano competente
al que va dirigida, y no la del depdsito de la solicitud en alguno de los lugares previstos.

B. Régimen transitorio

Mientras las distintas Comunidades Auténomas inician las actividades registrales que les confiere la
nueva Ley de Marcas, las solicitudes de registro se presentaran directamente ante la OEPM o en los
lugares indicados en el punto 3 del apartado A anterior, dirigidas a dicha OEPM.

Cada Comunidad Autonoma debera publicar en sus correspondientes Boletines Oficiales el dia de inicio
de sus actividades registrales y el 6rgano competente para recibir las solicitudes.

La solicitud de registro también puede presentarse electronicamente, cumplimentando en linea el
correspondiente formulario electrdnico. Este sistema conlleva una reduccién de las tasas de solici-
tud del 15%.
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3.5.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION
Presentacion

A la solicitud presentada se le otorga dia, hora y minuto, de presentacion y un nimero que identificara el expe-
diente. Los datos minimos para obtener una fecha de presentacion son los siguientes:

— Declaracion de que se solicita una marca.

— ldentificacion del solicitante.

— Representacion de la marca.

— Los productos o servicios a los que se aplicara.

— Estos datos minimos deberan ser cumplimentados en los impresos oficiales que a tal fin existen en la Ofici-
nay que tambien pueden obtenerse a traves de internet.

— Lasolicitud se debera acompafiar de:

* Justificante del pago de la tasa preceptiva.
* Autorizacion delrepresentante en el caso de que se hubiera designado alguno.

Examen de forma

Recibida la solicitud, el organo competente examinara si la misma contiene los datos minimos para obtener una
fecha de presentacion: si se han presentado los formularios correspondientes y han sido debidamente cumpli-
mentados; y si el solicitante esta legitimado para ser titular de una marca espafiola.

En el caso de que exista algun defecto en la documentacion presentada, se comunicaran al solicitante para que
los subsane en el plazo de un mes (dos meses para los domiciliados en el extranjero, si el defecto observado se
refiere a los datos minimos para obtener una fecha de presentacién).

En el supuesto de que los defectos no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado a la notificacion de
los mismos, la solicitud se tendrd por desistida. Si los defectos no subsanados solo afectaran a una parte de la
solicitud, se podra tener por desistida parcialmente la solicitud.

Examen de licitud

Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlara si la solicitud presentada es contraria al orden
publico o a las buenas costumbres. Este examen de licitud podra efectuarse conjuntamente con el examen de
forma, cuando sea la OEPM el érgano competente por no haber iniciado aun sus competencias registrales la
correspondiente Comunidad Auténoma. Sila OEPM observara algun defecto de licitud lo comunicara al solici-
tante paraque enelplazo de unmes alegue lo que considere oportuno. Sino se supera este examen la solicitud
sera denegada.

Publicacion de la solicitud y notificacion de ésta a los titulares de derechos anteriores
Siel examen de licitud es superado, la solicitud se publicara en el BOPI, para que, en un plazo de dos meses, las
personas legitimadas para defender los derechos, solicitudes o registros anteriores puedan presentar escrito

de oposicion a la concesion de la marca solicitada. Tambien podran oponerse, presentando observaciones de
terceros, las Administraciones Publicas, Consejos Reguladores y asociaciones de consumidores y usuarios.
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La OEPM antes de ordenar la publicacion de la solicitud comprobara si la misma puede afectar los derechos de
titulares registrales de marcas o nombres comerciales ya registrados o anteriormente solicitados en la propia
OEPM, comunicando a estos titulares la proxima publicacion de la solicitud presentada por si desearan formu-
lar oposicion al registro de lamisma.

Examen de fondo

Transcurrido el plazo de presentacion de oposiciones se examina la solicitud para comprobar siincide en alguna
de las prohibiciones absolutas que anteriormente se han sefialado (Art. 5.1 de la Ley de Marcas), y si la misma
consiste en el nombre, apellido, seudonimo, imagen o cualquier otro signo que la generalidad del publico identi-
fique a una persona distinta del solicitante (Art. 9.1.b Ley de Marcas).

En el caso de que se hubiera presentado alguna oposicion o la marca solicitada incurriendo en alguna de las
citadas prohibiciones, se suspende la tramitacion, notificando los reparos y oposiciones presentadas al solici-
tante para que formule las alegaciones y aporte los documentos que considere oportunos en el plazo de unmes,
contado a partir de la publicacion del suspenso en el BOPI.

Elsolicitante puede modificar lamarca en el sentido de limitar los productos o servicios o suprimir del conjunto
el elemento causante del reparo, siempre que tal modificacion no altere sustancialmente la marca tal como fue
solicitada, niamplie la lista de productos o servicios.

Concesion/Denegacién

Silamarcasolicitada no incurre en prohibicion alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la
OEPM procede a la concesién de la marca.

Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestacion al suspenso, haya o no contestado el solicitante, se
concedera o denegara total o parcialmente el registro, segun proceda. Esta resolucion, que se comunicara al
solicitante, no pone fina la via administrativay puede serrecurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su
publicacion en el BOPI, siendo este recurso previo y obligatorio para acudir a la via contenciosa.

Enelcasode presentacion de Recurso de Alzada el solicitante debe presentar un escrito redactando surecurso
y adjuntar elmodelo de pago de tasas 61abonando la tasa de que figura en la lista de precios publicos.

Sila marca hubiera resultado concedida, y el titular no ha actuado mediante ninglin representante legal desde
la OEPM se le mandara el titulo al domicilio que indico en la solicitud.

Sipor el contrario el solicitante actia mediante un representante legal es dicho representante que debe solici-
tar el titulo.

El solicitante no estara obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro de la misma,
transcurridos 10 afios desde su fecha de solicitud.
Duracion de la tramitacion

De acuerdo con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Disposicion adicional quinta), el plazo maximo de
que dispone la OEPM para resolver una solicitud de marca es de:
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— 12meses si la solicitud no sufre ninglin suspenso y no tuviera oposiciones.
— 20 meses sisufriera algtin suspenso o tuviera oposiciones.

Renovacion
Larenovacion de la Marca Nacional varia en funcion de la fecha en la cual se solicito.

Las inscripciones solicitadas antes de 12/05/1989 se otorgaban por 20 afios contados desde la fecha de resolu-
cion de concesiony era necesario el pago de quinquenios cada 5 afios.

Las renovaciones realizadas antes del 12/05/1989 se aplica el mismo criterio legal. Por 20 afios con pago de
titulo y primer quinquenio de renovacion dentro del mes siguiente a la publicacion de concesion de renovacion.
Elpago de segundo, terceroy cuarto quinquenio seria cada cinco afios contados desde a fecha inicial de resolu-
cion de concesion. Estos quinquenios se abonan con el modelo de pago de tasas 62. Estaregulado enla Disposi-
cion Transitoria Segunda de la Ley 17/2001.

Las inscripciones solicitadas a partir del 12/05/89 modifican el periodo de vigencia y la fecha de arranque para
el cdmputo de vida legal. Las renovaciones son por 10 afios contados desde la fecha de solicitud con el pago de
quinquenios estableciéndose para el pago del Titulo y del primer quinquenio el plazo de un mes desde la fecha
de publicacion de la concesion, y para el segundo quinquenio contando 5 afios desde la fecha de solicitud inicial.

La Ley 17/2001 de marcas establece el procedimiento actualmente en vigor con una Unica tasa en vigor que es
la tasa de renovacidn por 10 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Se abona mediante
pago electronico (pasarela La Caixa, pasarela AEAT y tarjeta de débito/crédito) o pago presencial rellenando
primero los documentos de pago disponibles en laWeb. En el caso que realice la renovacion en la Oficina Virtual
tiene un 15% de descuento. Si la renovacion se solicita dentro de los seis meses posteriores al décimo (o suce-
sivos de 10 en10) aniversario de la fecha de presentacion, deberd abonarse junto con unrecargo que varia segtin
sise abona los tres primeros meses o los tres ultimos. La tasa figura en la lista de precios publicos.

Las licencias de marcas nacionales

En la concesion de licencia de una marca nacional el titular sigue siendo el duefio de sumarca, inicamente auto-
riza eluso de ella a una tercera persona.

Tanto la solicitud como la marca podran ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos
y servicios para los cuales esté registrada, y para todo o parte del territorio espafiol. Las licencias podran ser
exclusivas o no exclusivas.

Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podran ser ejercitados frente a cualquier
licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duracion, a la forma
protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la
marca, a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Eltitular de unalicenciano podra cederla aterceros, niconceder sublicencias, ano ser que se hubiere convenido
lo contrario.

Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendra derecho a utilizar la marca durante toda la duracion

del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relacion con todos los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada.
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Se entender3, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podra conceder otras
licencias y utilizar por si mismo la marca.

Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sélo podra utilizar la marca sien el contrato se hubierareservado
expresamente ese derecho.

Los cambios de titularidad

La inscripcion del cambio en la titularidad del registro de marca debera solicitarse mediante instancia en la
forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripcion debera acompafiarse del justificante
de pago de la tasa correspondiente que se abonara segun los registros afectados.

Silatransmision de la titularidad resulta de un contrato, la instancia debera expresarlo. A eleccion del solicitan-
te se debera acompafiar a la instancia algunos de los siguientes documentos:

a) Copiaautenticadel contrato o bien copia simple del mismo con legitimacidn de firmas efectuada por notario
o por otra autoridad publica competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad publica competente que
el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajusta-
do al modelo que se establezca reglamentariamente.

Si el cambio en la titularidad se produce por una fusién, por imperativo de la Ley, por resolucion administrati-
va o por decision judicial, debera acompafiarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad publica que
emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por Notario o
por otra autoridad publica competente. De la misma manera se solicitara la inscripcion de embargos y demas
medidas judiciales.

Es por ello que, para el cambio de titularidad de marca, existe un tramite especifico en la sede electrdnica de
la OEPM, bajo el titulo “Transferencias (cesiones) de marcas y nombres comerciales” Los trdmites a través de
la sede electronica gozan de una reduccion del 15% en las tasas. Alternativamente, puede, hacerse presen-
cialmente rellenando los impresos de solicitud de cesion de marcas o nombres comerciales modelo 4004-C
y si ya existe un contrato privado debera presentar ademas del modelo 4004-C, el modelo 4006 (Certificado
de transferencia), donde las partes cedente y cesionaria certifican que la titularidad de los signos distintivos
sefialados en el recuadro correspondiente de registros cedidos ha sido transferida por contrato (que no es
necesario que aporten) a la parte cesionaria, firmando a tal efecto ambas partes el presente certificado de
transferencia.

La sede electrdnica esta accesible en la siguiente direccidn: https://sede.oepm.gob.es/

Estos Los formularios en papel, informacion sobre las tasas y las formas de pago se pueden consultar en la web
de la OEPM: www.oepm.es

En cuanto a la Hipoteca Mobiliaria se regula en la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento
de posesion de 16 de diciembre de 1954. En la OEPM se anotan las hipotecas una vez han sido constituidas y
a través de un mandamiento del Registro de Bienes Muebles. All( le indican al solicitante los pasos que debe
seguir para la constitucion de la hipoteca y posteriormente, ellos lo notifican a la OEPM para que lo anoten en
el Registro.
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3.6. EL REGISTRO DE LA MARCA INTERNACIONAL

La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para paises que estan integra-

dos en el Sistema de Madrid, y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Proto-
colo de Madrid.

No es una marca que searegistrable en todo elmundo, sino Unicamente en los paises integrados en el Sis-
tema de Madrid, ya seaformando parte del Arreglo, del Protocolo o de los dos. También puede solicitarse
una marca para protegerla en la UE por esta via, se puede consultar la lista de paises miembros en la web
de la OMPI. No puede utilizarse el sistema para proteger la marca en otros paises no miembros.

Conuna Unica solicitud, en un Unico idioma y pagando una Unica tasa en francos suizos se puede obtener
proteccion en multitud de paises. Ademas, esta proteccién se puede ampliar posteriormente a otros pai-
ses miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extension territorial. Es
también destacable que la marca internacional es mas facil de gestionar que varias marcas nacionales,
dado que sera objeto de una Unica renovacion (el registro internacional tiene una duracién de 10 afios
renovable cada10 afios) y también sera mas facil registrar cambios de titularidad, representante o limita-
ciones en los productos o servicios.

3.6.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Pueden solicitar una marca internacional ante la OEPM las personas fisicas o juridicas que tengan nacionalidad es-
pafiola o tengan sudomicilio en Espafia o poseanun establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Espafia.

Para poder solicitar una marca internacional ante la OEPM es obligatorio tener una marca nacional espafiola
con las siguientes particularidades:

— Para designar paises parte en el Protocolo basta una solicitud de base espafiola, es decir, tener meramente
solicitada unamarca en Espania.

— Para designar paises parte en el Arreglo es necesario que la marca espafiola esté ya registrada (concedida).

La solicitud internacional debe tener idéntico titular, idéntico distintivo e idénticos productos o servicios que
estén incluidos entre los solicitados o concedidos en la marca nacional.

Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a través de la OEPM que es quien debe acreditar
estos extremos.

La solicitud de una marca internacional conlleva una tasa nacional con independencia de las tasas que deben
abonarse a la Oficina Internacional.

Para presentar la solicitud de marca internacional es necesario adjuntar los formularios establecidos MM,
MM2, MM3. Los formularios se pueden descargar en la pagina Web de la OMPI.

Elprocedimiento de registro de una marca internacional implica tres fases:
— Una primera, ante la OEPM como oficina de origen, en la que se recibe la solicitud y se hace un primer exa-

men formal en el que se comprueba que todos los datos solicitados coinciden con los de la Marca nacional
que le sirve de base y remite la solicitud a OMPI.
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— Lasegunda, ante la OMPI, en la que se hace un examen formal y se publica la marca ya con nimero interna-
cional, en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales.

— Unatercera, ante la Oficina Nacional de cada pals solicitado, que recibe la designacién de la OMPI, (ya que el
registro internacional tiene en cada pais los mismos efectos que una solicitud nacional de dicho pais) y que
decide, conforme a su legislacion nacional, si se ha de conceder la marca internacional.

La marca internacional se registra por un periodo de 10 afios. El registro podra renovarse indefinidamente por
periodos sucesivos de 10 afios.

Mas informacidn sobre la marca internacional:

http://www.wipo.int/madrid/es

3.7. ELREGISTRO DE LA MARCA DE LA UNION EUROPEA

La marca de la UE despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la UE. La marca de la UE tiene
caracter unitario; sélo puede ser solicitaday, en su caso, concedida para todo el territorio de la UE.

3.7.1. ¢DONDE PUEDE SOLICITARSE?
Unicamente puede solicitarse EUIPO con sede en Alicante, en Avda. de Europa, 4, 03008 Alicante.
Los formularios de solicitud y la consulta de las tasas se pueden hacer en la pagina Web de la EUIPO

La marca de la UE se concedera por un periodo de 10 afios contados a partir de la fecha de solicitud. El registro
podra renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 afios.

3.7.2. PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACION DE LA MARCA COMUNITARIA

El procedimiento de transformacion de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional
se iniciara con larecepcion por la OEPM de la peticidn de transformacién que le transmita la EUIPO.

En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepcion de la peticion de transformacion por la
OEPM, el solicitante debera cumplir los siguientes requisitos:

— Abonar las tasas establecidas en el articulo 12.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

— Presentar una traduccion al castellano de la peticidn de transformacion y de los documentos que la acom-
pafian cuando no estén redactados en este idioma.

— Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el articulo 29.4 de la precitada Ley

— Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere grafica o contuviere elementos graficos.

Sien el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo, la solicitud
de transformacidn se tendra por desistida. Silos requisitos fueran cumplidos, la OEPM resolvera sobre la admi-
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sibilidad de la transformacién solicitada conforme a lo previsto en los articulos 139.2 y 141.1 del Reglamento (UE)
n®2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la UE.

La solicitud de transformacidn se considerard presentada en la fecha de presentacién que se le hubiere otorga-
do como solicitud de marca de la UE y, si tenia prioridad o antigiiedad reivindicada, gozara de estos derechos.
Por lo demas, la solicitud de transformacion se tramitara como una solicitud de marca nacional. No obstante,
si la solicitud de transformacion se refiriera a una marca de la UE ya registrada, se acordara sin mas tramite
su concesion como marca nacional, aplicandosele las disposiciones del articulo 22.4, salvo que, debido a la re-
nuncia, falta de renovacion o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de
pronunciamiento en cuanto al fondo algiin motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la proteccién de la
marca en Espafia, en cuyo caso se tramitara como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de conce-
siondirecta previsto en este apartado no podra formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones
absolutas orelativas, pero si podra fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la valida trans-
formacion o concesion directa de la UE solicitada.

Alos efectos de lo previsto en los articulos 31y 32 de la presente Ley, se considerara como fecha de presenta-
cion la del dia en que la solicitud de transformacion hubiere sido recibida por la OEPM.

Para obtener mas informacion sobre la presentacion de marcas se puede consultar en libre acceso dispo-
nible en la pagina Web de la OEPM:

Manual informativo para los solicitantes de marcas (OEPM)
Manual informativo para los solicitantes de nombres comerciales (OEPM)
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4. DISENO INDUSTRIAL

4.1. CONCEPTO DE DISENO INDUSTRIAL

El articulo 1.2. de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, establece que “se
entendera por:

a) Disefio: 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 materiales del producto en s{ o de su ornamentacion.

b) Producto: todo articulo industrial 0 artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a sumonta-
jeenun producto complejo, el embalaje, la presentacion, los simbolos graficos y caracteres tipograficos, con
exclusion de los programas informaticos.

c) Producto complejo: un producto constituido por multiples componentes reemplazables que permiten des-
montar y volver a montar el producto”

4.2. NORMATIVA

— Ley 20/2003, de 7 dejulio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial (BOE, niim. 162, de 08/07/2003).
— Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la Ley
20/2003,de 7dejulio,de Proteccién Juridica del Disefio Industrial (BOE, nim. 250, de 16 de octubre de 2004).

4.3. ELREGISTRO DEL DISENO INDUSTRIAL
4.3.1. ¢QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?
Cualquier persona fisica o juridica. Puede actuar directamente o mediante Agente de la Propiedad Industrial o
representante debidamente autorizado. Los no residentes en un Estado miembro de la UE deberan actuar, en

todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la UE que actuen por si
mismos, deberan designar una direccion postal en Espafia a efectos de notificaciones.

4.3.2. ¢éDONDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?
En el érgano competente de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su domicilio, o un estableci-

miento industrial o comercial serio y efectivo. O donde el representante designado por el solicitante tenga su
domicilio o una sucursal seriay efectiva.
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Los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla, asi como los solicitantes no domiciliados en Espafia, lo haran
enla OEPM.

Los solicitantes podran tambien presentar sus solicitudes en los lugares que a continuacion se indican, pero
dirigidas al drgano que resulte competente, de acuerdo con lo indicado anteriormente:

En cualquier Oficina de Correos, en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.

En los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-
mun de las Administracién Publicas (por ejemplo: Delegaciones Subdelegaciones del Gobierno, Areas de Indus-
tria, Turismo y Comercio). Ha de tenerse en cuenta que, en estos casos, la fecha de presentacién de la solicitud
deregistro serala de recepcion de la misma por el 6rgano competente al que va dirigida, y no la de depdsito de
la solicitud en alguno de los lugares contemplados en el articulo 16.4 antes citado.

4.3.3. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION

La solicitud de registro podra comprender varios disefios, hasta un maximo de 50, siempre que se refieran a pro-
ductos pertenecientes a la misma clase, de la Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos Industriales es-
tablecida por el Arreglo de Locarno [https://www.wipo.int/classifications/locarno/es/]. La solicitud mltiple de-
bera incluir una representacion de cada uno de los disefios, con indicacion de los productos a los que se apliquen.

Admision a tramite

A la solicitud presentada se le otorga dia, hora y minuto de presentacion y un nimero que identificara el ex-
pediente que no serd nunca modificado. Los datos minimos para obtener una fecha de presentacion son los
siguientes:

— Unadeclaracion expresa o implicita de que se solicita el registro del disefio.

— Datos que identifiquen al solicitante.

— Unarepresentacion grafica apta para ser reproducida, que permita identificar con claridad las caracteristi-
cas del disefio cuyo registro se solicita.

Enelcaso de que exista alguna irregularidad que impida otorgar una fecha de presentacion, se notificara al soli-
citante para que lo subsane en el plazo de un mes, y en este supuesto, la fecha de presentacion sera la del diaen
que se haya recibido el escrito de subsanacidn. Sino subsana, la solicitud se tendra por desistida.

Examen de admisibilidad y de forma

Recibida la solicitud o el escrito de subsanacion referido en el apartado anterior, el drgano competente exami-
nara si la misma contiene los datos minimos para obtener una fecha de presentacidn, si cumple los requisitos
de forma enunciados en los articulos 1y 2 del Reglamento para la ejecucién de la Ley 20/2003, si el nimero de
disefios de las solicitudes multiples no excede de 50, y si se ha aportado el justificante del pago de la tasa de
solicitud. También examinara de oficio si el solicitante estd legitimado para ser titular de un disefio registrado
en Espafia.

También examinara de oficio al mismo tiempo si el objeto de la solicitud constituye un disefio en sentido legal y
sino es contrario al orden publico o a las buenas costumbres.
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Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el 6rgano competente se los
notificara al solicitante otorgandole el plazo de un mes para que los subsane o presente sus alegaciones. En el
supuesto de que los defectos formales no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado a la notifica-
cionde los mismos, se le tendra por desistido total o parcialmente de su solicitud.

Sicomo consecuencia del examen efectuado por la OEPM, el objeto de la solicitud no constituye un disefio ensen-
tido legal o es contrario al orden publico o a las buenas costumbres, la solicitud de registro podra ser denegada.

Sienrelacion a los motivos de denegacion, el solicitante, en el escrito de contestacion al suspenso, elimina los
elementos causantes del reparo, pero persisten defectos que impiden la publicacion de la representacion gra-
ficadel disefio, se le dara un nuevo plazo de un mes para subsanarlos. Transcurrido el cual, en el supuesto de que
no los subsane, se denegara su solicitud de registro.

En caso de que solicite un cambio de modalidad, dispondra del plazo de dos meses para presentar los documen-
tos de la nueva solicitud.

La OEPM clasificard o revisara la clasificacidn realizada por el solicitante en su caso, y si ésta comprende pro-
ductos de distintas clases se comunicara al solicitante esta circunstancia.

Elsolicitante podra, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, y silos defectos no se subsanan en el plazo
notificado, se continuara la tramitacion respecto del primero de los disefios o grupo de disefios incluidos en
la solicitud multiple que se ajusten a los limites legales, teniéndose por desistida la solicitud respecto de los
restantes disefios.

Registro y publicacion

Transcurridos los plazos previstos para contestar a la notificacion de suspenso del procedimiento, haya con-
testado o no el solicitante, la OEPM resolvera mediante resolucién motivada, acordando la concesion total o
parcial, o la denegacion del registro o registros de disefio, o teniendo por desistida en todo o en parte la solici-
tud. Esta resolucion, que se comunicara al solicitante, no pone fin a la via administrativa y puede ser recurrida
en alzada en el plazo de un mes ante el Director de la OEPM a partir de su publicacion en el BOPI, siendo este
recurso previo y obligatorio para acudir a la via contencioso-administrativa.

En cuanto a la duracion del procedimiento de concesion, el plazo suele ser de 6 meses si la solicitud no sufre
ningun suspenso, y de 10 meses en caso contrario.

Aplazamiento de la publicacion

Elaplazamiento de la publicacion de uno o varios disefios solo podra pedirse en la solicitud, por un periodo de 30
meses. En el caso de solicitudes multiples, el aplazamiento de la publicacion podra referirse a todos o a algunos
de los disefios incluidos enellas y deberaindicarse claramente en la solicitud los disefios para los que se solicita.

Sienelcursode latramitacion, se hubieren comunicadoirregularidades que afecten exclusivamente a los requi-
sitos exigidos para publicar la representacion grafica del disefio, dichos requisitos deberan haber sido comple-
tados al menos tres meses antes de que expire el periodo maximo de aplazamiento.

Una vez registrado el disefio, el titular podra solicitar la publicacion antes de que expire dicho periodo. Lo mis-

mo que en el caso anterior, las irregularidades deberan haber sido subsanadas tres meses antes de la fecha de
publicacion solicitada.
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Sielsolicitante no subsana las irregularidades mencionadas y el disefio no llegara a ser publicado, se considera-
ra que la solicitud de registro de disefio no ha producido los efectos previstos enla Ley.

No sera accesible al publico la representacion de un disefio para el que se hubiere solicitado aplazamiento de
publicacion niotras informaciones que permitan determinar la apariencia de éste, mientras no se haya publica-
do el disefio registrado.

Procedimiento de oposicion

El plazo para la presentacion de oposiciones sera de dos meses contados desde la fecha de publicacion de la
concesion del disefio registrado en el BOPI.

El escrito de oposicion debera presentarse por duplicado, dirigido a la OEPM y en él deberan figurar los datos
dispuestos en el Art. 25 del Reglamento de ejecucidn de la Ley 20/2003. Las oposiciones sélo podran fundarse
en alguno de los motivos previstos en el Art. 33 de la Ley 20/2003. Podrd presentar una oposicion:

a) Cualquier persona, alegando que el disefio incumple alguno de los requisitos de proteccién establecidos en
los articulos 5al11 de la Ley 20/2003.

b) Cualquier persona que seatitular de signos distintivos o u otros derechos anteriores de propiedad industrial
o propiedad intelectual.

Elescrito de oposicionno se admitira siincumple alguno de los requisitos previstos en el Art. 26 del Reglamento
de ejecucion, pero se le dara al oponente la posibilidad de subsanar los requisitos minimos en el plazo de 10 dias
y dispondra de un plazo de 30 dias para la subsanacion de otras irregularidades observadas.

Admitido a tramite el escrito de oposicion y subsanadas las irregularidades en su caso, se dara traslado de las
oposiciones y de los documentos y pruebas presentados al titular del disefio registrado para que, en el plazo
de dos meses, presente sus alegaciones y, cuando proceda, modifique la representacion grafica del disefio o
suprima el elemento causante del reparo, siempre que tal modificacién no altere sustancialmente el disefio tal
como fue concedido.

Una vez recibida la contestacion a las oposiciones, o transcurrido el plazo para hacerlo, la OEPM dictara reso-
lucion motivada, estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas. La estimacion de
una oposicion conlleva la cancelacion del disefio o disefios registrado.

Esta resolucidn -que se comunicara al titular del disefio registrado, no pone fin a la via administrativa y puede
ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su publicacion en el BOPI, siendo este recurso previo
para acudir a la via contencioso- administrativa.

4.3.4. DURACION DE LA PROTECCION

Una vez concedido el registro del disefio, su titular debera retirar el Titulo de Registro de Disefio Industrial y no
estara obligado al pago de tasa alguna, hasta que haya de renovar el registro del mismo.

Elregistro se otorgara por cinco afios a contar desde la fecha de V presentacion de la solicitud de registro, y
podra renovarse por uno 0 mas periodos sucesivos de cinco afios hasta un maximo de veinticinco afios compu-
tados desde dicha fecha.
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La tasa de renovacion podra abonarse dentro de los seis meses anteriores a la terminacion del periodo de vi-
gencia.

4.4. EL REGISTRO DEL DISENO O MODELO COMUNITARIO

4.4.1. ¢QUE ES UN DIBUJO O UN MODELO COMUNITARIO?

La apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo que se deriva de lineas, contornos, colo-
res, forma, textura, materiales y/o su ornamentacion.

4.4.2. ¢éDONDE PRODUCE SUS EFECTOS EL DIBUJO O MODELO COMUNITARIO?

ElDibujo o Modelo Comunitario despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la UE. Tiene carac-
ter unitario; sélo puede ser solicitado, concedido y renovado para todo el territorio de la UE.

4.4.3. ¢éDONDE PUEDE SOLICITARSE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO?

Puede solicitarse directamente:

— Sede electronica ante la EUIPO (www.euipo.europa.eu) con sede en Alicante, en Avda. de Europa, 4,
03008 Alicante.

4.4.4. éCUAL ES EL PLAZO DE VIGENCIA DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO?

El Disefio Comunitario registrado queda protegido en un principio durante un plazo de cinco afios, reno-
vables por periodos de cinco afios hasta un maximo de 25 afios, contados a partir de la fecha de solicitud.

Para cualquier cuestion general sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, se puede acceder a:

www.0ami.europa.eu

4.5. EL REGISTRO DEL DISENO INTERNACIONAL

El Disefio Internacional se enmarca en un sistema de Registro Internacional de Disefios para Estados
Contratantes y Organizaciones Intergubernamentales (como la UE) que estan integrados en el Arreglo
de LaHaya que esta constituido por dos tratados internacionales: el Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999
y el Acta de La Haya de 28 de noviembre de 1960. Espafia solo esta vinculada por el Acta de 1999.

La lista de miembros del Arreglo de La Haya se puede consultar en la pagina de la OMPI.
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No se puede utilizar el sistema para proteger los disefios internacionales de otros paises no miembros.

Conel Arreglo de LaHaya se consigue la simplificaciony unificacion de una serie de tramites como serian
elexamen formaly la publicacion, con objeto de obtener en cada uno de los paises designados unregistro
con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de un disefio nacional y conforme a la legislacion
nacional de cada Estado u Organizacion intergubernamental.

Con una unica solicitud, en un unico idioma y pagando una Unica tasa en francos suizos se puede obtener
proteccion en multitud de paises Es esencial que el solicitante designe, en el momento, de presentar la
solicitud internacional, todas las Partes Contratantes en que desea obtener proteccion de un dibujo o mo-
delo industrial. Si mas tarde necesitara ampliar la proteccion a otras Partes Contratantes, debera de pre-
sentar una nueva solicitud internacional. Es también destacable que un Registro Internacional de Disefios
es mas facil de gestionar que varios disefios nacionales, tanto en caso de renovacion como en cambios de
titularidad o de representante. En resumen, es mas sencillo obtener proteccion en otros paises y también
la gestion posterior de dicha proteccion.

4.5.1. ¢COMO SE SOLICITA UN REGISTRO DE DISENO INTERNACIONAL?
Pueden solicitar un Registro de Disefio Internacional ante la OEPM las personas fisicas o juridicas que
tengan nacionalidad espafiola, o tengan su domicilio en Espafia, o posean un establecimiento industrial o

comercialrealy efectivo en Espafia.

En caso de hacerlo a través de la OEPM la solicitud de un Registro de Disefio Internacional conlleva una
tasa de transmision, con independencia de las tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional

Para presentar la solicitud de Disefio Internacional es necesario adjuntar un formulario ver formularios
en lapagina OMPI.

4.5.2. DURACION DE LA PROTECCION DEL DISENO INTERNACIONAL

ElRegistro Internacional tendra un periodo de validez inicial de cinco afios contados a partir de la fecha
delRegistro Internacional. Elregistro podra renovarse por periodos adicionales de cinco afios hasta com-
pletar el periodo establecido por cada legislacion de cada parte contratante designada.

Mas informacidn sobre el Disefio Internacional:

Pagina web de la OMPI
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5.1. LA LOCALIZACION DE INVENCIONES (PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD)

5.1.1. BUSCADORES DE INVENCIONES

Invenes

Es la base de datos publica y gratuita de
invenciones en espafiol de la OEPM. Difun-
de la informacion tecnoldgica contenida en
los documentos de patentes, comprende
informacion sobre patentes y modelos de
utilidad espafioles y latinoamericanos, asi
como sobre disefios industriales espafio-
les. Su acceso es libre y gratuito.

Espacenet

Esunservicio publicoy gratuitoenlineapara
buscar patentesy solicitudes de patente de-
sarrollado por la EPO, junto con los estados
miembros de la Organizacion Europea de Pa-
tentes. La mayor{a de los estados miembros
tienen un servicio Espacenet en su idioma
nacional y acceso a la base de datos mundial
de laEPO, en inglés. Contiene datos mas de
110 millones de documentos de patentes de
todo el mundo. Este servicio permite: bus-
car y encontrar publicaciones de patentes,
la traduccion de documentos de patente a
maquina, el seguimiento del progreso de
las tecnologias emergentes, encontrar solu-
ciones a problemas tecnicos, y ver lo que se
esta desarrollando en el mercado.

47


http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=Jrd-3TKyIf3qwzOTJTdobx1f.srvvarsovia2
https://worldwide.espacenet.com/

REGISTRAR PATENTES Y MARCAS

5. LABUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS INVENCIONES Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Patentscope

Esunservicio publicoy gratuito de la OMPI,
con solicitudes de patente presentada en
virtud del sistema del PCT y publicadas, ast
como patentes de las oficinas nacionales y
regionales adscritas al convenio.

Latipat-espacenet

Un punto de acceso publico y gratuito con
tecnologia Espacenet para la busqueda de
informacion técnica en espafiol y portugués
en los documentos de patentes de América
Latinay Espafia. Estainterfazy los datos a
los que se accede son el principal resultado
del proyecto de cooperacion Latipat. Este
proyecto se inicio en 2003 bajo los auspi-
cios de la OMPI, la OEP y la OEPM, con la
participacion de las oficinas nacionales de
propiedad intelectual-industrial de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uru-
guayy Venezuela.

Google Patents

Es una herramienta de busqueda de paten-
tes en todo el mundo soportada por Google.
Esta herramienta partio de las patentes re-
gistradas en Estados Unidos.Desde el30de
agosto de 2016 se pueden recuperar Paten-
tes y Modelos de Utilidad Espafioles.

5.1.2. éQUE ES LA CLASIFICACION DE PATENTES?

La Clasificacion de Patentes es un sistema de clasificacion por materias para invenciones.

5.1.2.1. Origen

La Clasificacion Internacional de Patentes, denominada habitualmente CIP, se basa en un tratado multi-
lateral internacional administrado por la OMPI y denominado Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasi-

48



Https://patentscope.Wipo.Int/search/es/search.Jsf
https://lp.espacenet.com/
https://patents.google.com/

REGISTRAR PATENTES Y MARCAS

5. LABUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LAS INVENCIONES Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

ficacion Internacional de Patentes, celebrado en 1971y que entré en vigor en 1975. Pueden ser parte en el
Arreglo los Estados miembros en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. En
la actualidad son parte en el Arreglo 62 Estados. Sin embargo, en la practica utilizan la CIP las oficinas
de propiedad industrial de mas de 100 Estados, cuatro oficinas regionales y la Oficina Internacional de la
OMPI, en virtud del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT).

El Arreglo de Estrasburgo ha creado la Unidn CIP, que tiene una Asamblea. Cada Estado miembro de la
Union es miembro de dicha Asamblea. Entre las tareas mas importantes de la Asamblea figura la adop-
cion del presupuesto bienal de la Union.

5.1.2.2. Estructura

La clasificacion de patentes divide la tecnologia en ocho secciones, con unas 70.000 subdivisiones, cada
una de las cuales cuenta con un simbolo que consiste en nimeros arabigos y letras del alfabeto latino. Se
trata de un sistema jerarquico de simbolos independientes del idioma para clasificar las patentes, y los
modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnologia a los que pertenecen.

Los simbolos correspondientes de
la CIP se indican en los documentos
de patente (solicitudes y patentes
concedidas publicadas). Las ofici-
nas nacionales o regionales de pro-
piedad industrial que publican el
documento de patente se encargan
de asignar los simbolos de la CIP.

5.1.2.3. Utilizacion

La Clasificacion es indispensable
para la recuperacion de los docu-
mentos de patente durante la busqueda en el "estado de la técnica". Dichos documentos recuperados
son de gran valor para las oficinas de patentes, los inventores, los centros de investigacion y desarrollo, y
demas partes interesadas en la aplicacion o el desarrollo de la tecnologia.

5.1.2.4. Actualizacion

La OMPI publica dos versiones originales de la CIP, en francés y en inglés, y algunas Oficinas Nacionales
preparan y publican el texto completo de la CIP en otros idiomas. La CIP es objeto de revision continua,
por lo que se publica anualmente una version actualizada de la misma, que entra en vigor el 1de enero de
cada afio. La OEPM publica anualmente la version actualizada de la CIP en espafiol. Asimismo, anualmen-
te se traduce y publica la Guia de utilizacion de la CIP actualizada.

El Comité de Expertos de la CIP, creado en virtud del Arreglo de Estrasburgo se encarga de la revision de
la CIP. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos. En el sitio web de la
OMPI para la Clasificacion Internacional de Patentes estan accesibles los informes del Comite.
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5.1.2.5. Acceso

Las distintas versiones anuales se pueden consultar seleccionando el afio correspondiente, en los si-
guientes enlaces:

— Version 2020.01 - Version 2017.01 de la CIP en espafiol
— Version 2016.01y anteriores de la CIP en espaiiol

5.1.3. iNDICE DE PALABRAS CLAVE DE TECNOLOGIAS VERDES

El indice de palabras clave para tecnologias
verdes fue desarrollado por el Comité de Ex-
pertos de laCIP conel finde facilitar labusque-
da de informacion sobre patentes relativas a
las denominadas tecnologias ecolégicamente
sostenibles o tecnologias verdes, estableci-
das por la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC).

Las tecnologias verdes se encuentran actual-
mente muy dispersas en numerosos campos
técnicos de la CIP. El indice permite recoger
todas las tecnologias verdes en un solo lugar.
Las tecnologias verdes se presentan en una
estructura jerarquica. Al hacer clic en el signo
[+] se abre el &rbol de la tecnologia pertinente. Para cada tecnologia, los enlaces en la columna de la CIP mues-
tran el contenido exacto del correspondiente simbolo de la CIP. Cabe sefialar que cada Tecnologia Verde y su
correspondiente lugar enla CIP por lo generalno coincideny que la tecnologia verde puede ser aplicable a varias
clasificaciones dentro de la CIP.

Acceso

Palabras clave de tecnologias verdes

5.1.4. IPCCAT - CLASIFICACION
AUTOMATICA DE PATENTES

Esta es una herramienta de categorizacion de
patentes basado en la Clasificacion Interna-
cional de Patentes. Esta disefiada principal-
mente para ayudar a clasificar las patentes a
nivel de subclase.

Acceso

Clasificacion automatica de patentes
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5.1.5. PUBLICACIONES PERIODICAS
5.1.5.1. Boletines de Vigilancia Tecnoldgica

La OEPM ha venido ofreciendo desde 1980 una amplia gama de servicios de informacion en materia de
Propiedad Industrial, pero fue en 2002 cuando aposto por realizar una mayor difusion de la informacion
técnica contenida en los documentos de patente poniendo a disposicion del publico un nuevo servicio de
informacion tecnologica: los Boletines de Vigilancia Tecnologica.

Realizados por los examinadores de patentes de la OEPM y con las herramientas de busquedas mas
potentes que las bases de datos gratuitas sobre patentes accesibles a traves de Internet. El objetivo
de estas publicaciones electronicas y sectoriales es facilitar trimestralmente una informacién puntual,
gratuita esquematica y de rapida lectura sobre avances y novedades en los distintos sectores tecno-
logicos.

Parte de estos boletines son realizados (ntegramente por la OEPM mientras que otros son el resultado
de la colaboracion de la OEPM con otras organizaciones nacionales e internacionales: el Observatorio de
Prospectiva Tecnoldgica Industrial (OPTI), Plataformas Tecnoldgicas, y con el Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) portugués.

Con el INPI se realiza un Boletin sobre “Energias Marinas” La eleccion de este incipiente campo técnico
de la energfa marina ha motivado no sélo fomentar la difusion de las invenciones mas relevantes, sino
tambien el particular protagonismo de Portugal y Espafia en cuanto a instalaciones y equipos de investi-
gaciony desarrollo. El Boletin trimestral se realiza en dos versiones, portuguesa y espafiola (en la parte
inferior) para los sectores de las energias mareomotriz y undimotriz. Ademas, se incluyen contenidos es-
tadisticos y aspectos resefiables y actuales del sector, basicamente noticias y entrevistas a personalida-
des relevantes. Se puede hacer la suscripcién en la pagina Web de la OEPM.

Acceso y relacion de Boletines

Boletines OEPM Boletines OEPM-OPTI

— Coche eléctrico — C(Calzado

— eDependencia — Sector agroalimentario

— Servicios e interfaces avanzados moviles — Sector metal mecanico

— Redes de sensores inalambricas — Sector transformador plastico

— Cocheinteligente

Boletines OEPM-Instituto Nacional da
Boletines OEPM - Plataformas Tecnoldgicas Propriedade Industrial (INPI)

— Sanidad Animal — Energias Oceanicas
— Biotecnologia Sanitaria

— Biomasa

— Pescay Acuicultura

— Dispositivos Médicos
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5.1.5.2. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)

Las invenciones se publican una vez resueltas
en el BOPI (Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial). En el caso especifico de las invencio-
nes se publican en el Tomo 2. En el Boletin Ofi-
cialde laPropiedad Industrial se pueden hacer
busquedas por anotaciones, por fechay por el
codigo CVE, que es una clave que representa
de manera unica a un documento, registro, ar-
chivo, etc. Para poder realizar la busqueda, se
debera introducir el CVE que se encontrar en
el lateral derecho de la pagina del BOPI que se
desea verificar. Recuperara una copia auténti-
ca de la pagina correspondiente al CVE intro-
ducido, firmada por la OEPM.

En cuanto a las utilidades del BOPI cara al usuario, permite: estar al tanto de las patentes espafiolas, las paten-
tes europeas que designen a Espafia y los modelos de utilidad espafioles que estan protegidos; estudiar los
problemas que se les han planteado a los solicitantes de patentes y modelos de utilidad para intentar evitarlos;
conocer la disponibilidad de obtener licencias de patentes y modelos de utilidad y estar al tanto de la actividad
desarrollada en materia de patentes y modelos de utilidad espafioles, bien sean en un campo determinado de la
actividad industrial o por un solicitante dado.

Acceso

Boletin oficial de la propiedad industrial (OEPM)

5.2. LA LOCALIZACION DE SIGNOS DISTINTIVOS

5.2.1. BUSCADORES DE SIGNOS DISTINTIVOS

Localizador de marcas

Sistema de busqueda de la OEPM que permite
la busqueda marcas nacionales, nombres co-
merciales, rotulos de establecimientoomarcas
internaciones y marcas de la UE con efecto en
Espafia (este Ultimo enlaza con los buscadores
de la EUIPO) por denominaciény modalidad.

Busqueda por elementos figurativos

Sistema de busqueda de la OEPM que permi-
te la busqueda marcas nacionales, nombres
comerciales, rotulos de establecimiento o
marcas internaciones y marcas de la UE con
efecto en Espafia por la clasificacion de Viena.
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eSearch Plus

Es una aplicacién que proporciona informa-
cion completa sobre marcas, disefios, pro-
pietarios, representantes y boletines permi-
tiendo la busqueda en las bases de datos de
EUIPO.

Tmview

Es una aplicacion que proporciona informa-
cion completa sobre marcas de la EUIPO.

Tmclass

Herramienta en la busqueda y clasificacion
de Productos y Servicios necesaria para la
solicitud de proteccion de una marca. Ade-
mas, puede traducir una lista de Productos
y Servicios y verificar si ésta aparece en la
base de datos de clasificacién de la Oficina
Participante.

5.2.2. CLASIFICACION DE NIZA
5.2.2.1. §Qué es la Clasificacion de Niza?

La Clasificacion de Niza es un sistema de clasificacion por materias de los productos y servicios para el registro
de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicios. El solicitante espafiol debe indicar la clase o
clases para la que solicita la marca, en elmomento de la solicitud.

5.2.2.2. Origen

La Clasificacién de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arre-
glo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
concertado en1957. Esta Clasificacion se conoce cominmente como la Clasificacion de Niza. El Arreglo de Niza
esta abierto a los Estados parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

5.2.2.3. Utilizacion

La utilizacion de la Clasificacion de Niza por las oficinas nacionales permite la presentacién de solicitudes ha-
ciendo referencia a un solo sistema de clasificacion. Con ello, la preparacion de solicitudes se simplifica con-
siderablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estaran clasificados de
la misma manera en todos los paises que la hayan adoptado. Ademas, el hecho de que la Clasificacion de Niza
exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que
deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del pais de origen de la marca.
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A enero de 2019 eran Partes Contratantes 85
Estados. Estos han adoptado y aplican la Cla-
sificacion de Niza para el registro de las mar-
cas. Ademas, también utilizan la Clasificacion
de Niza las oficinas de marcas de mas de 90
palises, tres organizaciones y la Oficina Inter-
nacional de la OMPI.

5.2.2.4. Estructura

La Clasificacion de Niza estd compuesta de
una lista de clases, acompafiada de notas ex-
plicativas y de una lista alfabética de produc-
tos y otra de servicios, indicando la clase a la
que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy
generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y
once clases de servicios. Van acompafiadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor
detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los
productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas productos y 1.000
partidas relativas a servicios.

5.2.2.5. Actualizacion

Para poder mantener la Clasificacion de Niza al dia, se revisa continuamente y cada cinco afios se publican nue-
vas ediciones. La actual (undécima) edicién esta en vigor desde el1de enero de 2017. Larevisidn esta a cargo de
un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son
miembros del Comité de Expertos.

5.2.2.6. Acceso

Clasificacion de Niza

5.2.3. CLASIFICACION DE VIENA

5.2.3.1. ;Qué es la Clasificacion de Viena?

La Clasificacion de Viena es un sistema de clasificacion internacional creado en 1973 en virtud del Acuerdo de
Viena por el que se establece una Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de las marcas. Es
administrado por la OMPI.

5.2.3.2. Origen

A solicitud de varias administraciones de propiedad industrial de los paises miembros de la Unién de Parls,

las Oficinas Internacionales Unidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesoras de la
OMPI, en colaboracion con un Comité de expertos establecidos en 1967 por el Comité de Coordinacion de BIR-
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Pl, desarrollo una clasificacion internacional de los elementos figurativos de las marcas. Esta clasificacion fue
establecida por un acuerdo concluido el 12 de junio de 1973 en la Conferencia Diplomatica de Viena. Los paises
participantes en el Acuerdo de Viena por el que se estableci¢ una Clasificacion Internacional de los Elementos
Figurativos de las Marcas adoptaron y aplican una clasificacién comun para los elementos figurativos de las
marcas. El Acuerdo de Viena entro en vigor el 9 de agosto de 1985.

5.2.3.3. Utilizacion

El propdsito de la clasificacion es esencialmente de naturaleza practica, es decir, facilitar la busqueda retros-
pectiva de las marcas y guardar un importante trabajo de reclasificacion en caso de intercambio de documen-
tos a nivel internacional. Ademas, los palises participantes en el Acuerdo de Viena no necesitan desarrollar y
mantener su propia clasificacion nacional. Los paises pueden aplicar la clasificacion como elemento principal o
auxiliar. Por lo tanto, tienen la posibilidad de continuar, si lo consideran util, aplicando su clasificacion nacional
al mismo tiempo que la clasificacion de Viena, ya sea de forma temporal o sostenible.

Las administraciones de los paises parte en el Acuerdo de Viena deben incluir en los titulos y publicaciones oficia-
les de registros y renovaciones de marcas los nimeros de las categorias, divisiones y secciones en las que se han
colocado los elementos figurativos de estas marcas. Por "titulos y publicaciones" se entiende registros particula-
res en el registro de marcas, certificados
de registroy renovacion y publicacion de
registros y renovaciones en boletines,
boletines o sitios web de oficinas.

5.2.3.4. Estructura

La clasificacion constituye un sistema
jerarquico que procede de general a
particular, dividiendo todos los elemen-
tos figurativos en categorias, divisiones
y secciones. En algunos casos, se han
agregado notas explicativas. Estas no-
tas explicativas se relacionan con el conjunto de una categoria (incluidas todas sus divisiones) o con una divisidn
o0 seccion especifica.

Las secciones son de dos tipos. Ademas de las secciones principales, también hay secciones auxiliares, des-
tinadas a elementos figurativos que ya estan incluidos en las secciones principales pero que parece Util, para
facilitar labusqueda de prioridad, para agrupar segun un criterio particular. Elnimero de divisiones y secciones
varia segun las categorias y las divisiones a las que pertenecen. Dentro del marco de las divisiones y secciones,
ciertos numeros se han dejado vacantes para introducir, si es necesario, nuevas divisiones o secciones.

5.2.3.5. Actualizacion

La primera clasificacion publicada se baso en la aprobada el 12 de junio de 1973 en la Conferencia Diplomatica
de Viena. En espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, un Comite Provisional de Expertos, estable-
cido por resolucion adoptada por la Conferencia Diplomatica en Viena el 8 de junio de 1973, se reuni¢ en 1975y
en 1976 para desarrollar propuestas de modificaciones y adiciones a la version inicial de la clasificacion. Estas
propuestas, después de incorporarse a la version inicial de la clasificacion, se publicaron en 1977 en una edicion
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provisional. Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, el Comité de Expertos establecido por el articulo 5 del
Acuerdo aprobo, en su primer periodo de sesiones, celebrado en Ginebra en mayo de 1987, la mayoria de las mo-
dificaciones y adiciones propuestas por el Comité Provisional de Expertos. Durante sus sesiones segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima, celebradas en Ginebra, respectivamente, en junio de 1992, octubre de 1996,
octubre de 2001, noviembre de 2006, octubre de 2011y octubre de 2016, el comité de expertos adopto varias
modificaciones y adiciones. Los cambios adoptados se han incorporado a la clasificacién. En su tercera sesion en
1996, el Comité de Expertos también adopto una nueva presentacion de la clasificacién que consiste en colocar,
en cada division, las secciones auxiliares al final, indicando las secciones principales con las cuales las secciones
auxiliares estan asociadas un asterisco y coloque secciones auxiliares debajo de los titulos apropiados.

5.2.3.6. Acceso:

Clasificacion de Viena

5.2.4. SERVICIO DE BUSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES

Ademas del localizador de Marcas la OEPM dispone de un servicio llamado Busqueda de Antecedentes Regis-
trales. Este informe de busqueda tiene un precio variable por consulta de identidad o parecido en cada una de
las clases. Dicho informe se solicita con el modelo de pago de Tasas 73 el cual puede recoger en la OEPM o le
podemos tomar nota para mandarselo al domicilio que el solicitante proponga.

5.2.5. BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las marcas y los signos distintivos se publican una vez resueltas en el BOPI (Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial). En el caso especifico de las marcas y los signos distintivos se publican en el Tomo 1. En el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial se pueden hacer busquedas por anotaciones, por fechay por el codigo CVE,
que es una clave que representa de manera
Unica aundocumento, registro, archivo, etc.
Para poder realizar la busqueda, se debera
introducir el CVE que se encontrar en el la-
teral derecho de la pagina del BOPI que se
desea verificar. Recuperara una copia au-
ténticade lapagina correspondiente al CVE
introducido, firmada por la OEPM.

En cuanto a las utilidades del BOPI de cara
al usuario, permite: estar al tanto de las
marcas y otros signos distintivos que estan
protegidos; estudiar los problemas de pro-
teccionde marcasy otros signos Distintivos
planteados a los solicitantes y estar al tanto
de lasituacion de solicitantes de Marcas y otros Signos Distintivos para conocer las tendencias del marketing y
la publicidad, o para controlar la seguridad de la proteccion de Signos Distintivos propios

Acceso

Boletin oficial de la propiedad industrial (OEPM)
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5.3. LOCALIZACION DE DISENOS Y MODELOS INDUSTRIALES

5.3.1. BUSCADORES DE DISENOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Diserios

Sistema de busqueda de la OEPM que per-
mite la busqueda disefios y modelos indus-
triales nacionales. La base de datos (DISE-
NOS), incluida en INVENES, contiene datos
bibliograficos de modelos, dibujos y disefios
industriales desde 1966, e incluye imagenes
publicadas en el BOPI desde 1998.

Designview

Sistema de interfaz Unica europeo que re-
Une informacién sobre dibujos y modelos a
nivel mundial. Permite realizar busquedas
gratuitas de dibujos o modelos industriales
registrados conforme al Sistema de La Haya,
administrado por la OMPI, en las colecciones
nacionales disponibles en esta base de da-
tos. Es un punto de acceso centralizado para
ver la informacion de disefio registrada en
poder de cualquiera de las oficinas naciona-
les participantes, enun formato de presenta-
cion unico, independientemente de la oficina
de donde provienen los datos. Laherramienta
de busqueda de disefio se basara en los datos
de los registros de las oficinas participantes,
la OMPIy la EUIPO.

Hague-Express

En la base de datos Hague Express, que se
actualiza semanalmente, figuran los datos bi-
bliograficos y, en lo que atafie a los registros
internacionales regidos exclusiva o parcial-
mente por las Actas de 1999 y/o de 1960 del Arreglo de La Haya, reproducciones de dibujos o modelos indus-
trialesrelativos alos registros internacionales publicados que lleven como fecha de registro ladel3 de enero de
19850 una fecha posterior. Los registros internacionales que hayan expirado no se eliminan de la base de datos.

eSearch plus

Esunaaplicacion que proporciona informacion completa sobre marcas, disefios, propietarios, representantesy
boletines permitiendo la busqueda en las bases de datos de EUIPO a nivel comunitario.
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5.3.2. CLASIFICACION DE LOCARNO

5.3.2.1. ;Qué es la Clasificacion de Locarno?

Es la clasificacion de los dibujos y modelos
industriales establecida en el Arreglo de Lo-
carno.

5.3.2.2. Origen

El Arreglo de Locarno, adoptado en Locar-
no en 1968 y enmendado en 1979, establece
una clasificacion para los dibujos y modelos
industriales (la Clasificacién de Locarno).
Endicho arreglo se cred una Uniony ésta se
dotd de una Asamblea que forman los Esta-
dos miembros de la Union. Entre las funcio-
nes mas importantes de la Asamblea figura
la aprobacion del presupuesto bienal por programas de la Union. El Acuerdo también establecio un Comite de
Expertos en el que estan representados todos los miembros de la Unidn. La tarea principal del Comité es la
revision periddica de la Clasificacion. Pueden adherirse al Acuerdo los Estados que son parte en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificacion o adhesién deben
depositarse en poder del Director General de la OMPI.

5.3.2.3. Utilizacion

En los documentos y publicaciones oficiales que publiquen en relacion con el depdsito, registro de dibujos o

modelos industriales, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los niumeros corres-

pondientes a las clases y subclases de la clasificacidon a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen

los dibujos o modelos.

5.3.2.4. Estructura

La Clasificacion de Locarno contiene:

— Unallistade clases y subclases.

— Una lista alfabética de productos que constituyen dibujos o modelos industriales. con indicacion de las cla-
sesy subclases en las que estan ordenados.

— Notas explicativas.

La lista original de las clases y subclases fue anexada al Arreglo de Locarno al momento de su adopcion

5.3.2.5. Actualizacion

El Arreglo de Locarno establecié un Comité de Expertos en el que cada pais contratante estd representado y
facultd a dicho Comite para introducir modificaciones o complementos en lista original de clases y subclases,
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establecer la lista alfabética y las notas explicativas (que no habian sido establecidas en la conferencia diplo-
matica), y enmendar o completar cada una de las tres partes de la Clasificacion (la lista de clases y subclases, la
lista alfabética de productos y las notas explicativas).

5.3.2.6. Acceso

Clasificacion de Locarno

5.3.3. BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los disefios industriales se publican una vez resueltas en el BOPI (Boletin Oficial de la Propiedad Industrial).
En el caso especifico de los disefios industriales se publican en el Tomo 3. En el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial se pueden hacer busquedas por anotaciones, por fecha y por el cédigo CVE, que es una clave que
representa de manera unica a un documento, registro, archivo, etc. Para poder realizar la busqueda, se debera
introducir el CVE que se encontrar en el lateral derecho de la pagina del BOPI que se desea verificar. Recuperara
una copia auténtica de la pagina correspondiente al CVE introducido, firmada por la OEPM.

En cuanto a las utilidades del BOPI de cara al usuario, permite: estar al tanto de los disefios industriales que es-
tan protegidos; estudiar los problemas de proteccion de los disefios industriales planteados a los solicitantes y
estar al tanto de la situacion de solicitantes de los disefios industriales para conocer las tendencias del marke-
ting y la publicidad, o para controlar la seguridad de la proteccion de los disefios industriales propios.

Acceso

Boletin oficial de la propiedad industrial (OEPM)

5.4. LOCALIZACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL HISTORICA EN ESPANA
5.4.1. FONDOS DOCUMENTALES

Elfondo documental contiene cerca de cinco millones de expedientes y se divide en dos categorias basicas:
Series documentales del fondo de invenciones, que son:

— Privilegios de invencién (1826-1878)

— Patentes (1878-actualidad).

— Modelos de utilidad (1929-actualidad)

— Modelos industriales (1902-actualidad)

— Dibujos industriales (1902-actualidad)

— Solicitudes de proteccién definitiva de patente europea (1988-1995)

Series documentales del fondo de signos distintos, que son:

— Marcas nacionales (1858-actualidad)

— Marcas internacionales (1893-actualidad)
— Nombres comerciales (1902-actualidad)
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— RO&tulos de establecimiento (1902-actualidad)
— Marchamos aduaneros (1924-1954)

Y de ambas categorias:
— Transferencias de las diferentes modalidades (1971-actualidad).
Existen otras series documentales que excepcionales:

— Peliculas cinematogréficas (1929-1975)
— Fondo administrativo (XIX-XXI)

Como documentacién complementaria de las series de expedientes se conservan la mayoria de los libros regis-
tros, de gran valor documental al figurar la tramitacion completa del tramite de los expedientes.

5.4.2. ACCESO AL ARCHIVO DE LA OEPM
5.4.2.1. Localizacion de expedientes en el Archivo Histodrico

Las copias de expedientes cerrados se regulan por la Ley de Patrimonio Histdrico Espafiol, entre otras leyes.

La localizacion de los expedientes historicos
es posible gracias al marco de una colabora-
cion entre la OEPM y la Universidad Auténo-
ma de Madrid. Se podra realizar en las bases
de datos histdricas en la Web del Archivo
Historico de la OEPM.

La localizacion de los expedientes histdricos
también se puede realizar por texto libre en
lo BOPI que se ubica en la pagina de la Web
historica de la OEPM.

En esta pagina Web de Historia de la Propie-
dad Industrial se pueden consultar ademas
de los expedientes los siguientes recursos:
la Historia de la OEPM, recursos multimedia,
un museo virtual y exposiciones virtuales
sobre la propiedad industrial, ademas de jue-
gos relacionados con la propiedad industrial.

Los expedientes que se pueden consultar
por texto libre en la base de datos o por geo
posicionamiento a través de un mapa de Es-
pafia son:

— Privilegios (1826-1878)
— Patentes (1878-1966)
— Marcas (1865-1919)
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5.4.2.2. Localizacion de expedientes en el Archivo Administrativo

Las formas de solicitar expedientes al archivo de la OEPM:

1. Por via electronica, en la Sede Electro-
nica en el apartado tramites comunes
a todas las modalidades, accediendo a
la Consulta Telematica, el acceso a esta
aplicacion es gratuito.

2. Por correo electronico previo pago de la
tasa de consulta y vista de expediente.
Para lo cual hay que rellenar el impreso
de tasa, que se descargan de la pagina
Web de la OEPM.

3. De manera presencial en la OEPM. Tam-
bién tendra que realizar el pago de la
tasa. En este caso se le entregara el im-
preso en el Archivo, y una vez efectuado
el pago se le entregara una copia electro-
nica del expediente.

Las copias de expedientes abiertos solo
seran accesibles al titular, su representante
autorizado o por las partes interesadas, sal-
vo los documentos publicos establecidos
en la legislacion de propiedad industrial. En
este caso debe acreditar su identidad o au-
torizacion. El acceso a determinados docu-
mentos del expediente esta restringido por
la legislacion general que afecta al acceso a
los documentos publicos y a la particular de
propiedad industrial.

Los usuarios podran consultar el estado de
tramitacion de los expedientes en dos ba-
ses de datos de la OEPM:

— EnelservicioMIO (para consulta de tra-
mitacion de los expedientes por titula-
res orepresentantes).

— Enelservicio CEO (consulta por nimero
de expediente por cualquier usuario, no
Unicamente titulares y representantes).
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Acuerdo ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo
ADPIC), de fecha 15 de abril de 1994, forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Co-
mercio (OMC).

Fuente: https://wwwwto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_.agm0_s.htm

Agente de la Propiedad Industrial. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas fisicas inscritas en el Registro Espe-
cial de Agentes de la Propiedad Industrial de la OEPM cuyas funciones son las de ofrecer y prestar habitualmente sus servicios
como profesionales liberales en régimen de libre competencia, para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtencion
de registros en las diversas modalidades de la Propiedad Industrial, y la defensa de los derechos derivados de los mismos ante
cualquier Administracion espaiiola, comunitaria o internacional competente en materia de Propiedad Industrial.

Fuente: https://www.coapi.org/propiedad-industrial/?q=node/15

Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Creado en el afio 1886 es una publicacion oficial editada diariamente por la
OEPM, y constituye el medio de comunicacion oficial de los actos administrativos (solicitudes, notificaciones y resoluciones) de
las distintas modalidades de propiedad industrial.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Certificado Complementario de Proteccién (CCP). Es un titulo de propiedad industrial que extiende, por un periodo méaximo de
cinco afios, la proteccion conferida por una patente a un ingrediente activo o combinacion de ingredientes activos, presentes enun
producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado.

Los productos farmacéuticos o fitosanitarios deben obtener, antes de su puesta en el mercado, una autorizacion de comercializa-
cién cuya tramitacion puede reducir el periodo efectivo de proteccion conferido por la patente. El CCP pretende compensar esta
reduccion en el tiempo efectivo de proteccion.

Un CCP confiere los mismos derechos que la patente y protege los productos farmacéuticos o fitosanitarios especificos que, es-
tando previamente protegidos por una patente de base, hayan recibido una autorizacion de comercializacion, asi como cualquier

uso de los mismos mientras el CCP esta en vigor. El CCP entra en vigor cuando caduca la patente.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Clasificacion automatica de patentes (IPCCAT). Es una herramienta de categorizacion de patentes basado en la Clasificacion
Internacional de Patentes. Esta disefiada principalmente para ayudar a clasificar las patentes a nivel de subclase. El propdsito
de esta aplicacidn es la asistencia en la Clasificacion Internacional de Patentes. La aplicacion esta esencialmente concebida para
ayudar al usuario en la clasificacion de patentes a nivel de clase, subclase y grupos principales de la CIP, permitiendo también la
busqueda de documentos similares dentro de la base de datos de patentes.

Fuente: http://cip.oepm.es/ipccat

Clasificacion de Viena. La Clasificacion de Viena es un sistema de clasificacion internacional creado en 1973 en virtud del Acuerdo
de Viena por el que se establece una Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de las marcas y administrado por la
OMPI.

Fuente: https://www.wipo.int

Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Clasificacién de Locarno). Es la clasificacidn de los dibujos y
modelos industriales establecida en el Arreglo de Locarno. El Arreglo de Locarno, adoptado en Locarno en 1968 y enmendado en
1979, establece una clasificacion para los dibujos y modelos industriales (la Clasificacion de Locarno). En dicho arreglo se cred una
Unidny ésta se dotd de una Asamblea que forman los Estados miembros de la Union.

Fuente: https://wwwwipo.int/classifications/locarno/es/
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Clasificacion Internacional de Patentes (CIP). Es un sistema de clasificacion para invenciones que surge a partir del Arreglo de
Estrasburgo celebrado entre 1971y 1975. El Arreglo de Estrasburgo establece la Clasificacion Internacional de Patentes que divide
la tecnologia en ocho secciones, con unas 70.000 subdivisiones, cada una de las cuales cuenta con un simbolo que consiste en nu-
meros arabigos y letras del alfabeto latino.

Se trata de un sistema jerarquico de simbolos independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con
arreglo a los distintos sectores de la tecnologia a los que pertenecen. Los simbolos correspondientes de la CIP se indican en los

documentos de patente (solicitudes y patentes concedidas publicadas).

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Clasificacion Internacional de Productos y Servicios (Clasificacién de Niza). Es un sistema de clasificacion para productos y ser-
vicios para los registros de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio. La Clasificacion de Niza se basa enun tra-
tado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Produc-
tosy Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en1957. Esta Clasificacion se conoce cominmente como la Clasificacion
de Niza. El Arreglo de Niza estd abierto a los Estados parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

La Clasificacion de Niza esta compuesta por una lista de clases, acompafiada de notas explicativas y de una lista alfabética de
productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de
clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de
productos y once clases de servicios. Van acompafiadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el
tipode producto o servicio incluido enlaclase correspondiente. La lista alfabética es unalistade los productos y servicios en orden
alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas a productos y 1.000 partidas relativas a servicios.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Desingnview. Es un punto de acceso centralizado para ver la informacion de disefio registrada en poder de cualquiera de las ofi-
cinas nacionales participantes, en un formato de presentacion unico, independientemente de la oficina de donde provienen los
datos.Laherramienta de busqueda de disefio se basa en los datos de los registros de las oficinas participantes, la OMPly la EUIPO.

Fuente: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Diseiio. 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 materiales del producto en s{ o de su ornamentacion.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Disefios Comunitarios. E| Dibujo 0 Modelo Comunitario despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la UE. Tiene caracter
unitario; sdlo puede ser solicitado y, en su caso, concedido para todo el territorio de la EU.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Disefios Internacionales. E| Disefio Internacional se enmarca en un sistema de Registro Internacional de Disefios para paises que
estan integrados en el Arreglo de La Haya que comprende las Actas de 1934,1960, 1967, Protocolo de Ginebra de 1975y el Acta de
Ginebrade1999.

También podra solicitarse un Registro Internacional para protegerlo en la UE por esta via (ver lista de miembros del Arreglo de La
Haya en la pagina de la OMPI. No puede utilizarse el sistema para proteger los disefios internacionales en otros paises no miembros.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Disefios o Modelos Industriales. Los dibujos o modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria
y la artesania, que van desde instrumentos técnicos y médicos hasta relojes, joyas y otros articulos de lujo; desde electrodomésti-
cos y aparatos eléctricos hasta vehiculos y estructuras arquitectonicas, y desde materiales textiles hasta bienes recreativos. Un
dibujo 0 modelo (disefio) industrial constituye el aspecto ornamental de un articulo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos
tridimensionales, como la forma o la superficie de un articulo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, lineas o colores.

Fuente: https://www.wipo.int/designs/es/
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eSearch plus. Es el boletin europeo de la propiedad industrial. Es una aplicacion que proporciona informacion completa sobre
marcas, disefios, propietarios, representantes y boletines. Que permite realizar buisqueda en las bases de datos de EUIPO.

Fuente: https://euipo.europa.eu/eSearch/

ESPACENET. Es un servicio gratuito en linea para buscar patentes y solicitudes de patente desarrollado por la EPO junto con los
estados miembros de la Organizacion Europea de Patentes. La mayori{a de los estados miembros tienen un servicio Espacenet en
suidioma nacional y acceso a la base de datos mundial de la EPO, la mayoria de los cuales estd eninglés.

Fuente: https://Ip.espacenet.com/

EUIPO (European Unién Intellectual Property Office). La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) es la
que administra los derechos sobre marcas, dibujos y modelos de la UE, aplicables en el conjunto de la Unidén. Estos derechos com-
plementan los derechos propiedad intelectual (Pl) nacionales y estan vinculados a sistemas internacionales de Pl. Desde 2012, la
EUIPO es responsable del Observatorio de Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la Base de
Datos de Obras Huérfanas.

Fuente: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_es

Gaceta OMPI. La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales es la publicacién oficial del Sistema de Madrid. La Oficina Interna-
cional publica semanalmente informacion relacionada con los nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designacio-
nes posteriores y las modificaciones que afecten a los registros internacionales existentes.

Fuente: https://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/

Hague-Express. En esta base de datos, que se actualiza semanalmente, figuran los datos bibliograficos y, en lo que atafie a los re-
gistros internacionales regidos exclusiva o parcialmente por las Actas de 1999 y/o de 1960 del Arreglo de La Haya, reproducciones
de dibujos o modelos industriales relativos a los registros internacionales publicados que lleven como fecha de registro la del 3 de
enero de 1985 o una fecha posterior. Los registros internacionales que hayan expirado no se eliminan de la base de datos.

Fuente: https://wwwwipo.int/hague/es/design_search/

Indicacion geografica. Signo utilizado para productos que tienen un origen geografico concreto y cuyas cualidades, reputaciony
caracteristicas se deben esencialmente a su lugar de origen. Para constituir una indicacion geografica, un signo debe identificar un
producto como originario de un lugar determinado. Ademas, es preciso que las cualidades, caracteristicas o reputacion del produc-
to se deban esencialmente al lugar de origen. Puesto que las cualidades dependen del lugar geografico de produccion, existe un
claro vinculo entre el producto y su lugar original de produccion.

Fuente: https://www.wipo.int/geo_indications/es/

INVENES. Es |a base de datos de invenciones en espafiol de la OEPM. Difunde la informacidn tecnoldgica contenida en los docu-
mentos de patentes y contiene informacion sobre patentes y modelos de utilidad espafioles y latinoamericanos, as{ como sobre
disefios industriales espafioles. Su acceso se libre y gratuito.

Fuente: http://consultas2.0epm.es/InvenesWeb/faces/busquedalnternet.jsp;jsessionid=BM9iSGAXyPsQcqim34/QLwX |.srvvarsovial

IPCCAT - Clasificacion automatica de patentes. Esta es una herramienta de categorizacion de patentes basado en la Clasificacion
Internacional de Patentes. Esta disefiada principalmente para ayudar a clasificar las patentes a nivel de subclase.

Fuente:http://cip.oepm.es/ipccat

Localizador de marcas. Sistema de busqueda de la OEPM que permite la bisqueda marcas nacionales, nombres comerciales o
marcas internacionales con efectos en Espafia por denominacién y modalidad.

Fuente: http://consultas2.0epm.es/LocalizadorWeb/jsp/busquedaDenominacion.jsp
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Marca. Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las le-
tras, las cifras, los colores, laforma del producto o de suembalaje, o los sonidos, a condicidn de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
b) serrepresentados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al publico en general

determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular.

Fuente: Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Marca colectiva. Es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociacion de
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociacion.

Fuente: Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre de Marcas

Marca de garantia. Es aquélla que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comu-
nes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geografico, condiciones técnicas, modo de elaboracion del
producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar
que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

Fuente: Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre de Marcas

Marca de movimiento. Las marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posicion de los elementos de la marca.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca de posicion. Las que contienen signos que consisten en la manera especifica en que la marca se coloca o figura en el pro-
ducto.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca denominativa. Las que contienen denominaciones arbitrarias o de fantasia sin ningtin tipo de grafia o estilizacién. Las razo-
nes sociales, seudonimos y nombres propios. Las cifras, letras, etc.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca figurativa. Las que contienen simbolos gréficos, logotipos, dibujos, etc.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca holograma. Las marcas compuestas por elementos con caracteristicas holograficas.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca mixta. Las que contienen una combinacion de elementos denominativos y graficos.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca multimedia. Las marcas constituidas por la combinacion de imagen y sonido.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca patron. Las que contienen signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periédicamente.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca sonora. Las que estan compuestas por uno o varios sonidos, siempre que dichos sonidos en que consista lamarca pueda ser
representados, bien en pentagramas o como archivos de audio.

Fuente: https://www.oepm.es/es/
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Marca tipo color. Las marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinacion de colores sin
contornos.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marca tridimensional. Las que contienen envases y envoltorios, la forma del producto, etc.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Marcas Internacionales. La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para paises que estan integra-
dos en el Sistema de Madrid, y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. No es una
marca que searegistrable en todo elmundo, sino Unicamente en los paises integrados en el Sistema de Madrid que en la actualidad
son 80, ya sea formando parte del Arreglo, del Protocolo o de los dos. También puede solicitarse una marca para protegerla en la
UE por esta via (ver lista de paises miembros en la pagina de la OMPI: http://wwwwipo.int/madrid/es/members/index.html).

No puede utilizarse el sistema para proteger la marca en otros paises no miembros.

Fuente: https://www.wipo.int/portal/en/index.html

Marcas Nacionales /Espafiola. Es la marca tramitada ante la OEPMy que tiene efectos en el territorio espafiol. La marca espafiola
no tiene efectos en otros paises.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Modelo de Utilidad. Un Modelo de Utilidad es un titulo que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invencidn, impidien-
do a otros su fabricacion, venta o utilizacion sin consentimiento del titular. Como contrapartida, el modelo de utilidad se pone a
disposicion del publico para general conocimiento. El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las
protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuracion o estructura de la que se derive alguna
utilidad o ventaja practica.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no
por su "estética" como ocurre en el disefio industrial. El alcance de la proteccidn de un Modelo de Utilidad es similar al conferido

por la Patente.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Nombre Comercial. Un Nombre Comercial es un titulo que concede el derecho exclusivo a la utilizacién de cualquier signo o de-
nominacion como identificador de una empresa en el trafico mercantil. Los nombres comerciales, como titulos de propiedad in-
dustrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles. Fuente: Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM).La OEPM es un organismo auténomo de la Administracion General del Estado es-
pafiol con dependencia ministerial cuya finalidad es la realizacion de funciones de recepcion, estudio y concesion de las diferentes
modalidades de propiedad industrial en Espafia, es decir, patentes, modelos de utilidad, marcas o nombres comerciales.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

OMPI/WIPO (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual). La OMPI es el foro mundial en lo que atafie a servicios, politicas,
cooperacidn e informacion en materia de propiedad intelectual (P1.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que
cuenta con 193 Estados miembros. La misidn de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PlI.
equilibradoy eficaz, que permita lainnovaciény la creatividad en beneficio de todos. Elmandatoy los 6rganos rectores de la OMP,
as{ como los procedimientos que rigen su funcionamiento, estan recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se establecié la
Organizacion en1967.

Fuente: https://wwwwipo.int/about-wipo/es/
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Patente de invencién. Una Patente es un titulo que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invencion patentada, impidien-
do a otros su fabricacion, venta o utilizacién sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposicion
del publico para generar conocimiento.

Elderecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricacidn, el ofrecimiento en el mercado y la utilizacién del objeto de la
Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabri-
cacion, utilizacion o introduccion del producto o procedimiento patentado en el comercio.

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de
los mismos. La duracion de la Patente es de veinte afios a contar desde la fecha de presentacidn de la solicitud. Para mantenerla en

vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesion.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Patente Europea. E| sistema de patente europea permite obtener proteccion mediante una solicitud de patente europea directa
condesignacion enaquellos Estados europeos en que se quiere obtener proteccidny sean parte del Convenio Europeo de Patentes.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Patente Internacional (PCT). Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperacién de Patentes (PCT) que permite
solicitar proteccién para una invencidn simultaneamente en un gran niimero de paises (152 paises en 2017) mediante la presenta-
cidn de una solicitud de patente "internacional”. La ventaja del procedimiento PCT es que facilita la tramitacion de las solicitudes
cuando dicha proteccion se desea obtener en varios paises, pues una solicitud tnica produce los mismos efectos que si dicha soli-
citud hubiera sido presentada en cada uno de los paises que forman parte del Tratado.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

PATENTSCOPE. Es un servicio publico y gratuito de la OMPI, con solicitudes de patente presentadas en virtud del sistema del PCT
y publicadas, as{ como patentes de las oficinas nacionales y regionales adscritas al convenio.

Fuente: https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf

Premios DesignEuropa. Son los que celebran la excelencia en la creacidn y la gestidn del disefio entre los titulares de dibujos
y modelos comunitarios (DMC) registrados, tanto si son titulares de derechos a ttulo individual, pequefios negocios o grandes
empresas.

Fuente: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/dea-home

Prioridad o expediente prioritario. La proteccion de unainvencion enun pais, como por ejemplo Espafia, puede extenderse a otros
palses. Con el fin de facilitar los trémites necesarios, un Convenio Internacional, el Convenio de la Unién de Paris, da un afio al so-
licitante para poder presentar solicitudes en otras oficinas de paises firmantes del Convenio. De esta manera, el deposito en una
oficina extranjera no puede ser invalidado por hechos ocurridos entre la fecha del primer depdsito (fecha de prioridad) y la fechaen
la que se deposita la solicitud en la oficina extranjera.

A la primera solicitud se le denomina patente prioritaria, expediente prioritario o simplemente prioridad.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Propiedad Industrial. Conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos pro-
ductos, nuevos procedimientos o nuevos disefios, como la actividad mercantil, mediante la identificacidn en exclusiva de produc-
tosy servicios ofrecidos en el mercado.

Fuente: https://www.oepm.es/es/
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Propiedad Intelectual. Son los derechos de caracter personal, protegiendo el vinculo espiritual entre la obray su autor, y patrimo-
nial, protegiendo su interés econémico, que atribuyen al autor de una obra artistica, cientifica o literaria la plena disposicién y el
derecho exclusivo a la explotacion de la obra.

Fuente: LANDEIRA PRADO, Alberto; RODRIGUEZ CORTIZO, Victor R.y SANCHEZ VALLE, Inés. Diccionario juridico de los medios
de comunicacion, Librer{a Dykinson, 2006.

Elapartado1del Art. 10, Ley de Propiedad Intelectual establece que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones ori-
ginales, literarias, artisticas o cientificas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o
que se invente en el futuro.

Laobraes el objeto de los derechos de autor, ya seauna obra literaria, artistica o cientifica, desde elmomento de su creacion, sien-
do estala definicién legal de obra protegida. Por consiguiente, la falta de alguno de estos elementos no se reconocera a existencia
de una obra protegida.

Con caracter general, el Art. 10, Ley de Propiedad Intelectual viene areferirse a aquellas obras que son objeto del derecho de autor:

1. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y locuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de
catedray cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

2. Lascomposiciones musicales, con o sin letra.

3. Las obras dramdticas y dramatico-musicales, las coreografias, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

4. Las obras cinematogréficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

5. Lasesculturasy las obras de pintura, dibujo, grabado, litografia y las historietas graficas, tebeos o comics, asi como sus ensa-
yos o bocetos y las demas obras plasticas, sean o no aplicadas.

6. Los proyectos, planos, maquetas y disefios de obras arquitectonicas y de ingenieria.

7. Losgréficos, mapas y disefios relativos a la topografia, la geografiay, en general, a la ciencia.

8. Lasobras fotograficas y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia.

9. Los programas de ordenador.

Fuente: https://www.iberley.es/temas/derecho-autor-obras-literarias-artisticas-cientificas-45221

Registro de la Propiedad Intelectual. Organismo encargado de la gestidn de todo lo relativo a derechos de autor en Espafia (leyes,
registro, procedimientos, etc.) y es competencia del Ministerio de Cultura.

Fuente: https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html

Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial . De acuerdo con la normativa que regula la profesion de Agente de la
Propiedad Industrial, los requisitos que deben cumplirse para obtener la inscripcion en el Registro Especial de Agentes de la Pro-
piedad Industrial de la OEPM, O.A. son:

Ser espafiol o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE.

Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la UE.

No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitacion.

Estar en posesion de los titulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universi-
dades, u otros titulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.

Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propie-
dad Industrial, en la forma que determina el articulo 109 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento para la Ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La convocatoria del examen de aptitud se publicara, con suficiente antelacion a la fecha de su realizacion, en el Boletin Oficial del
Estadoy enla pagina web de la OEPM.
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Por dltimo, para iniciar el ejercicio de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial sera necesario haber presentado previa-
mente ante la OEPM,; junto con el pago de la tasa correspondiente, una declaracion responsable en la que los interesados manifies-
ten, bajo suresponsabilidad, que cumplen todos los requisitos establecidos en los articulos 176 y 177 de la Ley 24/2015 de Patentes,
que disponen de la documentacidn acreditativa, que no se hallan incursos en las incompatibilidades del articulo 178 del mismo
cuerpo legal y que se comprometen a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja en la actividad por cualquiera de
las circunstancias previstas en el articulo 180 de dicha Ley.

Elcumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un perio-
do indefinido. Una vez recibida la declaracion responsable, la OEP. procederd de oficio a la inscripcion del Agente de la Propiedad
Industrial en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

Los Agentes podran ejercer su actividad tanto individualmente como a través de personas juridicas (sociedades profesionales)
validamente constituidas de conformidad con la legislacién de un Estado miembro de la UE y cuya sede social o centro de actividad
principales encuentre en territorio comunitario.

Las personas juridicas a través de las cuales los Agentes ejerzan su actividad también podran inscribirse en el Registro Especial
de Agentes de la OEPM, cumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 111 del RLP. Para que una persona juridica pueda obtener
la inscripcion en dicho Registro, al menos uno de los socios o asociados integrantes de la misma debera acreditar la condicion de
Agente inscrito en situacion de alta en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

Fuente: https://www.oepm.es/es/

Tmclass. Herramienta en la blsqueda y clasificacion de Productos y Servicios necesaria para la solicitud de proteccion de una
marca. Ademas, puede traducir una lista de Productos y Servicios y verificar si ésta aparece en la base de datos de clasificacién de
la Oficina Participante.

Fuente: http://tmclass.tmdn.org/ec2/

Tmview. Es una aplicacion que proporciona informacién completa sobre marcas.

Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

Topografia de productos semiconductores. Es la modalidad de propiedad industrial de mas reciente aparicién, y se refieren a los
circuitos integrados electronicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el
circuito integrado, su disposicion tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su "topografia".

Fuente: https://www.oepm.es/es/
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