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MODELOS DE UTILIDAD - Presente y futuro.

(Con especial referencia a la legislacion comunitaria andina).

Luis F. Elias.
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CONCEPTO LEGAL

El presente del modelo de utilidad, en los cinco paises de la comu-
nidad andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y
Venezuela, esta representado por la definicion legal que de éste hace
el Régimen Comun de Propiedad Industrial, contenido en su Decision
344, (en lo sucesivo, D344), emanada de la Comision del Acuerdo de
Cartagena (hoy, Comunidad Andina), en su articulo 54, ha dejado
sentado: «Que se concedera patente de modelo de utilidad a toda
nueva forma, configuracidn o disposicion de elementos de algun arte-
facto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de algu-
na parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacidn del objeto que lo incorpora o que le propor-
cione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.»

OBJETO

Tal como lo afirman Manuel Pachén y Zoraida Sanchez, la defini-
cion legal del modelo de utilidad, nos informa con suma claridad, que
este no requiere tener altura inventiva, o nivel inventivo, como lo
denomina la D344, para que le sea conferida patente, al decirnos el
dispositivo ya comentado que se concedera patente de modelo de uti-
lidad a toda nueva forma, «sin mencionar para nada que tenga ade-
mas nivel inventivo (actividad inventiva), por lo cual consideramos que
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este requisito no es necesario para la concesion de un modelo de utili-
dad, toda vez que, la remision general que se hace a las disposiciones
de patentes solo resulta aplicable en lo que “fuere pertinente” (articulo
56 de la Decisién 344) y no es pertinente agregar un requisito de
patentabilidad cuando existe una norma particular que define el
modelo de utilidad, mencionando explicitamente como requisto de
patentabilidad la novedad y entendiéndose implicitamente consagrado
el requisito de aplicacion industrial» (1).

Ahora bien, de acuerdo al articulo 4 del mismo texto legal, se con-
siderard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondien-
te, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica. Pues bien, para la legisla-
cion andina, basta que el modelo sea nuevo y susceptible de aplica-
cion industrial, es decir, que no se encuentre dentro del estado de la
técnica (Art. 2), y su objeto pueda ser producido o utilizado en cual-
quier tipo de industria (Art. 5).

Asi las cosas, el solicitante de patente para invencion en la
Comunidad Andina, deberd demostrar que ¢sta es nueva, tiene nivel
inventivo y es susceptible de aplicacion industrial, mientras que el
peticionario de una patente de modelo de utilidad, solo tendra que
probar que es nuevo y susceptible de aplicacion industrial.

De seguir la interpretacion de Pachon y Sénchez, no importa que un
objeto configurado como modelo de utilidad, le resulte obvio al examina-
dor de patentes, o se derive de manera evidente del estado de la técnica,
pues bastaria con que fuese nuevo y susceptible de aplicacion industrial.

La pregunta que surgiria seria sobre qué clase de novedad debe
tenerse en consideracion, en la oportunidad del examen de fondo, por-
que si el objeto para el que se solicita patente de modelo de utilidad,
se deriva de manera evidente del estado de la técnica, tendriamos que
acogernos entonces al principio de la novedad parcial, definida por
Mariano Uzcategui (2), como «una modificacion mds o menos amplia
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de lo conocido», quedando subsumida dentro de la calificacion de
«invencion menor», que la doctrina ha mantenido sobre el tema en
estudio. Y en cuanto al ambito territorial de esta novedad, habria que
determinar si ésta debe ser «absoluta, es decir, para todo el mundo, o
relativa, es decir, solo para un territorio determinado» (3). Si nos ate-
nemos a la conclusion, entre otras, de que el modelo de utilidad «es
de particular interés para proveer proteccion a los inventores en sus
propios paises y por lo tanto promover la economia nacionaly (4),
entonces hay que convenir que la territorialidad de esta novedad debe-
ria ser relativa, pero no circunscrita al pais donde se solicite la paten-
te, sino que su examen debe extenderse al territorio que conforman los
cincos paises que integran actualmente la Comunidad Andina, méxi-
me cuando la regulacion de esta institucion, emana de un Régimen
Comun de Propiedad Industrial para dichos paises.

Pensamos que esta concesidn expresa del legislador andino, debe-
ria coadyuvar en que el examen de mérito de un modelo de utilidad,
fuese mas breve que el de una patente de invencion, no obstante y en
cuanto al caso venezolano se refiere, tenemos la fuerte sospecha, que
el andlisis de patentabilidad se efectua tomando en consideracion el
posible nivel inventivo del modelo, ya que el tiempo empleado para
conceder una patente de modelo de utilidad, termina siendo el mismo
que para una patente de invencion

EXCLUSIONES

La D344, en su articulo 55, hace expresa exclusion de patentabi-
lidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias
excluidas de proteccion por la patente de invencion. Asimismo, no se
consideraran modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitec-
tura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carécter
estético. Comentario aparte, merece el primer parrafo de este articulo.

En efecto, deseamos hacer esta acotacion, porque la doctrina andina
ha interpretado que este articulo 55, excluye de la proteccion por modelo

78



LUIS F. ELIAS

de utilidad, a las invenciones de procedimiento; las creaciones pura-
mente estéticas que se protegen mediante un diseflo industrial, las
obras de arte que se protegen por la ley sobre el derecho de autor, y
las creaciones que conforme a la normatividad comunitaria no son
patentables (5).

Sin embargo, si nos remitimos al articulo 7 de la D344, este enu-
mera las invenciones que no seran patentables, y excluye de patenta-
bilidad, en cuanto a procedimientos y materias se refiere, a las inven-
ciones, relativas a las especies y razas animales y procedimientos
esencialmente bioldgicos para su obtencion (lit. ¢); y las invenciones
sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la iden-
tidad genética del mismo (lit. d).

Si regresamos por un instante al citado articulo 55, éste nos recuer-
da, que solo los procedimientos y materias excluidos de proteccion
por la patente de invencion, pueden ser objeto de patente de
modelo de utilidad.

En esta misma tesitura, y si a la ley debe atribuirsele el sentido que
aparece evidente del significado propio de las palabras, segin la
conexion de ellas entre si y la intencidn del legislador (Art. 4°. del
Cddigo Civil Venezolano) (6), deberiamos concluir, que la presencia
de la conjuncidn copulativa «y», en el dispositivo cuestionado, tendria
que interpretarse como que estos procedimientos y materias, son solo
los que estan incursos en las causales de exclusion contenidas en el
articulo 7, y no los procedimientos en general, y por lo tanto, aquéllos
serian los Unicos excluidos de una eventual proteccion por la patente
de modelo de utilidad, mas aun si partimos de la maxima que donde el
legislador no distingue al intérprete tampoco le esta dado hacerlo.

Estamos conscientes de que esto no es asi, ya que ningun procedi-
miento es una forma, configuracion o disposicion de elementos de
algn artefacto o herramienta, y es la definicion legal de esta institu-
cion la que se encarga por si misma de ratificar este criterio, y descar-
tar la patentabilidad de los procedimientos como modelos de utilidad.
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No nos cabe duda, que este articulo 55 fue objeto de una redaccion
un tanto apresurada. De ahi que recomendemos para una futura reforma,
la siguiente redaccion:

No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad:
1) Los procedimientos en general.
2) Las producciones del ingenio que no sean consideradas inven-
ciones, conforme a esta Decision.
3) Las invenciones que no sean patentables, conforme a esta Decision.

A titulo de reflexion, e independientemente del punto de hermenéu-
tica, ya dilucidado, no quisiera concluir este capitulo, sin recordar que
desde hace algunos afios, se viene debatiendo en el seno de la
Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle (AIPPI) Ob. cit. (7), la posibilidad de recomendar a las
diferentes legislaturas el otorgamiento de patentes de modelo de utili-
dad, a los procedimientos. Esta es una propuesta que todavia presenta
fuertes resistencias. Sin embargo, en paises como Brasil, Italia,
Alemania, Canada, Francia y Gran Bretafia, entre otros, ya ha sido vista
con simpatia, lo que nos permite inferir que en un futuro no muy leja-
no, se puedan experimentar cambios importantes en cuanto al objeto de
proteccion de la patente de modelo de utilidad.

DURACION DEL DERECHO DE PATENTE

Es de diez afios, contados desde la fecha de presentacidn de la soli-
citud (Art. 57. D344), a diferencia de las patentes de invencidn que se
otorgaran por veinte afios; y el registro de los disefios industriales,
que tendra una duracion de ocho afios, ambos términos computados a
partir de la fecha de su presentacion.

NORMATIVA SUPLETORIA
Por ultimo, son aplicables a los modelos de utilidad, las disposi-

ciones sobre patentes de invencidn contenidas en la presente Decision
en lo que corresponda, siendo las mas resaltantes:
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1.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislacion nacional de
cada pais miembro, en las invenciones ocurridas bajo relacion labo-
ral, el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza,
podra ceder parte de los beneficios economicos de las innovaciones en
beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de
investigacidn, de acuerdo con las normas del respectivo pais. (Art. 10).

2.- La primera solicitud de una patente (de invencion) valida-
mente presentada en un Pais Miembro, o en otro pais que conceda un
trato reciproco a solicitudes provenientes de los Paises Miembros de
la Comunidad Andina, conferira al solicitante o a su causahabiente el
derecho de prioridad por el término de un afio, contado a partir de la
fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma
invencion en cualquiera de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina. (Art. 12).

3.- Si la solicitud de patente no va acompafiada de: A) una des-
cripcidn clara y completa de la invencion; B) una o mas reivindica-
ciones que precisen la materia para la cual se solicita la proteccion
mediante la patente (esto significa que se puede consignar al menos
una reivindicacion y luego las demas, si las hubiere); C) un resumen
con el objeto y finalidad de la invencidn, y D) el comprobante de
haber pagado la tasa de presentacion, ello ocasionara que la oficina de
registro la considere como no admitida a tramite, y no se le asignara
fecha de presentacion. (Art 13).

4.- El peticionario podrd modificar su solicitud pero la modifica-
cion no podra implicar una ampliacion de la invencion o de la divul-
gacion contenida en tal solicitud presentada. (Art. 17).

5.- Elpeticionario podra requerir en cualquier momento, antes de
la publicacidn, la transformacion de su solicitud a otra modalidad de
la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (Art. 17). La
oficina de registro, también podra proponer el cambio de modalidad,
en cualquier momento del tramite, como consecuencia del examen de
la solicitud (sic). La préctica usual en Venezuela, es que esto ocurra
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como consecuencia del examen de patentabilidad. En este caso, el
peticionario podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que
si ésta es rechazada, se continuara la tramitacion del expediente en la
modalidad solicitada originalmente. (Art. 18).

6.- De los plazos: Publicacion de la solicitud: Esta puede ocu-
rrir dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de pre-
sentacion de la solicitud o 2) desde la fecha de prioridad que se hubie-
se reivindicado y una vez terminado el correspondiente examen de
forma. (Art. 23). Para presentar observaciones: Dentro del plazo
de treinta dias habiles siguientes a la fecha de la publicacidn, se
podran presentar, por una sola vez, observaciones contra la solicitud
de patente. Las observaciones temerarias podran ser sancionadas si
asi lo disponen las legislaciones nacionales. (Art. 25). La legislacion
venezolana, no prevee ninguna sancidn a este tipo de conducta. Para
la contestacion de las observaciones: El plazo es de treinta dias
habiles, que podra ser prorrogable por una sola vez y por el mismo
lapso. El solicitante podra, si lo estima conveniente, presentar docu-
mentos o redactar nuevamente las reivindicaciones o la descripcion
de la invencion, cuya evaluacion quedard en manos del Registro.
Para el examen de fondo: Vencidos los plazos para presentar obser-
vaciones o para contestarlas, segun fuere el caso, se procedera inme-
diatamente a efectuar el examen de patentabilidad. (Art. 26). Si el
examinador tiene alguna observacion sobre el mérito de la invencion,
se lo hara saber al peticionario mediante un oficio de requerimiento,
el cual debera ser contestado dentro del plazo maximo de tres meses,
contados a partir de su notificacién. Si el solicitante no cumple con
el requerimiento en el plazo sefialado, la sancion es grave, ya que su
solicitud se considerara abandonada. (Art. 27).

A MANERA DE CONCLUSION

Como se puede apreciar, es muy discutible la aplicacion, por
inconveniente, de algunas de estas disposiciones en la practica diaria,
a las solicitudes de patente de modelo de utilidad. Particularmente,
aquellas de caracter adjetivo. Seria de extrafiarse, que las pequefias y
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medianas industrias de un pais, se sientan estimuladas a iniciar un
viacrucis mas, de los tantos a los que se ven sometidas practica-
mente todos los dias y muy especialmente en nuestros paises, para
solicitar una patente de modelo de utilidad.

Se impone, sin duda, una importante flexibilizacion de las nor-
mas de procedimiento para su obtencidn, y asi animar el fortaleci-
miento de esta institucion, que, en nuestra opinion, es la sal del
derecho de patentes, para que guardando las proporciones, pueda
eventualmente dar en los paises andinos, los frutos que ya ha dado
en paises como Alemania, Japén, Corea del Sur, Italia y Espafia, al
haberlos convertido en importantes emporios industriales, y que den-
tro de muy pocos afios, también se veran en toda su magnitud, en la
Republica Popular China.

En resumen, ese puede llegar a ser el futuro del modelo de uti-
lidad en la Comunidad Andina, y muy particularmente en
Venezuela, donde se presentan un promedio de 2.300 solicitudes de
patentes cada afio, contdndose ademds con un importante parque
industrial en el que se destaca el sector metalmecanico, que se
veria beneficiado por una politica coherente y consistente en esta
materia.
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