REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCI O Y MIPYME S

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Afio del Desarrollo Agroforestal”

“RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL RELATIVA A CONVERSION DE

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION A UNA SOLICITUD DE MODELO DE
UTILIDAD”

RESOLUCION No. 003-2017/DIR-ONAPI

CONSIDERANDO: Que la Oficina Nacional de Ia Propiedad Industrial (ONAPI),
creada mediante la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del
2000, es la institucion que administra todo lo relativo a la concesién, al
mantenimiento de la vigencia de las Patentes de Invencién, de los Modelos de
Utilidad, los registros de Disefios Industriales y de Signos Distintivos, los cuales
tienen requisitos y procedimientos legales especificos que deben ser cumplidos.

CONSIDERANDO: Que la ONAP| esti conformada por dos departamentos
especializados para el procesamiento de las solicitudes de sus servicios, a saber: el
Departamento de Signos Distintivos y el Departamento de Invenciones, siendo este
ultimo el que se encarga de intervenir en lo relativo a Patentes de Invencion, de
Modelos de Utilidad y de Registros de Disefos Industriales, en virtud del articulo 145
numeral 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: Que la Administracién publica debe impulsar y desarrollar de
oficio la actividad necesaria para llegar a una decisién y €so exige tomar medidas
oportunas que garanticen el ejercicio de los derechos de los administrados vy Ia
observancia de las competencias asignadas por mandato de la ley.

CONSIDERANDO: Que Ia Ley 107-2013 sobre los Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo, dispone en
su Titulo Cuarto, Capitulo Segundo sobre las Normas Comunes de Procedimiento
Administrativo Para la Elaboracién de Normas Administrativas y Planes, bajo el
articulo 30 que el objetivo del mismo es establecer los esténdares minimos 1%
obligatorios de los procedimientos administrativos que procuran la adopcion de
reglamentos, planes y programas que poseen un alcance general. Destacando que:
“La finalidad de estas normas reside en que la Administracion Ptblica obtenga la
informacién necesaria para su aprobacion, canalizando el didlogo con oftros érganos
y entes piiblicos, con los interesados y el pablico en general, con ponderacion de Ias
politicas sectoriales y derechos implicados y promoviendo e/ derecho fundamental a
la participacion ciudadana como sustento de la buena gobernanza democratica.”

CONSIDERANDO: Que el articulo 31 de la norma antes citada, al referirse 3 los
Principios que rigen el procedimiento aplicable a la elaboracién de reglamentos,
planes o programas deberan observar principios y criterios claramente establecidos,
dentro de los que cabe destacar: “3.__Audiencia de los ciudadanos directamente
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Habra de otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razén de la materia y de las
circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y efectiva. La
Administracion habré de contar igualmente con un plazo razonable v suficiente para
procesar y analizar las alegaciones realizadas.” Asimismo, se debe observar: 4
Ponderacion y motivacién. El organo promotor habré de elaborar la propuesta
definitiva fomando en consideracion los estudios, informes y evaluaciones que, en
Su caso, se hayan utilizado en el procedimiento. |a Administracién responsable
habré de ponderar igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los
interesados y el pablico en general. Antes de la aprobacion definitiva, Ia
Administracién habréa de motivar adecuadamente las razones de las opciones que
resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 8. Publicacion. La entrada
en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanistico requiere su previa e
integra publicacion en la Gaceta Oficial 0 en un diario de circulacion nacional o local,
segun sea el caso.”

CONSIDERANDO: Que en observancia estricta a las disposiciones antes
sefaladas, esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) realizé una
serie de acciones orientadas a garantizar la publicidad y la participacion ciudadana
en el proceso de formulacion de la “Resolucién relativa a conversién de solicitud de
patente de invencién a una solicitud de modelo de utilidad” y dar cumplimiento al
mandato del Directorio de la ONAPI de fecha 21 de junio del afio 2017, a saber:
comunicaciones, aviso de fecha 15 de septiembre del 2017 en el boletin oficial de la
ONAPI en el periddico el Nacional, Publicacién del texto integro en el mismo organo
de la Resolucién No 002-2017/DIR-ONAP] en fecha 29 de septiembre del 2017 que
bajo su articulo séptimo apertura un plazo de quince (15) dias habiles a contar
desde el dia siguiente de su publicacion a los fines de que todos los actores del
sistema, publico pertinente y terceros interesados enviaran sus comentarios y
sugerencias, a fin de ser evaluados.

CONSIDERANDO: Que concluido este plazo, se sometié a Ia ponderacién y
evaluacién de los comentarios recepcionados por las vias dispuestas, bajo criterios
de objetividad, siempre observando los principios que rigen la formulacién de los
actos de la administracién para la elaboracién de normas y en especial los principios
de eficacia, racionalidad y tutela administrativa efectiva.

CONSIDERANDO: Que esta resolucién en el marco de las atribuciones que confiere
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en particular el articulo 22 numeral 5,
constituye un precedente en materia de proteccién por patentes, ya que su objetivo
es salvaguardar el derecho del inventor a obtener proteccién de invenciones cuya
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altura inventiva sea suficiente para modelo de utilidad, interpretando en beneficio del
solicitante la facultad de cambio de modalidad y bajo el entendido que esta medida
no afecta el dominio publico.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley No.107-13 sobre los Derechos de las
Personas en sus Relaciones con Ia Administracién y de Procedimiento
Administrativo, promulgada el dia 06 de agosto del 2013, las actuaciones de la
Administracion frente al Administrado estén regidas por Principios basicos entre los
cuales cabe destacar el de Racionalidad: Que se extiende especialmente a la
motivacion y argumentacién que debe servir de base a la entera actuacion
administrativa. La Administracién debe actuar siempre a través de buenas
decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los infereses en juego
de acuerdo con la buena gobernanza democratica.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley No.107-13 sobre los Derechos de las
Personas en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento
Administrativo, de fecha 6 de agosto del 2013, se reconoce como un Derecho del
Administrado frente a Ia Administracién, la Tutela Administrativa Efectiva,
entiendase que el Administrado puede y debe exigir de la actuacién de Ia
Administracién, resultados eficaces y eficientes en respuesta a sus demandas.

CONSIDERANDO: Que con ia promulgacion de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial se crea un sistema de patentes, que contempla todo el proceso que debe
observar una solicitud para su potencial reconocimiento mediante patente.

CONSIDERANDO: Que dentro de ese proceso existen dos etapas bésicas, que son:
Examen de Forma y Examen de Fondo o Examen Sustantivo. Que estas etapas
tienen por objeto garantizar la adecuada asignacién de derechos de exclusiva y
velar por la observancia de los requisitos legales previstos para el registro de las
invenciones.

CONSIDERANDO: Que existen conforme la ley que rige la materia, tres
modalidades de proteccion, que son: Patente de Invencién, Patente de Modelo de
Utilidad y Disefio Industrial.

CONSIDERANDO: Que la Patente de Invencién ha sido definida por la ley cémo:
‘toda idea, creacién del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que
cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invencién
podra referirse a un producto o a un procedimiento”. El Modelo de Utilidad por su
parte es definido como: ‘cualquier nueva forma, configuracién o disposicién de
elementos de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo y otro objeto, o
de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacién del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia’”.
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CONSIDERANDO: Que las Patentes de Invencién y los Modelos de Utilidad en
términos generales se diferencian en cuanto a los requisitos de patentabilidad en el
nivel inventivo, siendo este mas estricto para las Patentes de Invencion que para los
Modelos de Utilidad. Esto sin perjuicio de las exclusiones previstas por la ley que
rige la materia.

CONSIDERANDO: Que el periodo de proteccion para Patentes de Invencién es de
20 afos, a partir de la fecha de presentacién en Ia Republica Dominicana, mientras
que para los Modelos de Utilidad la proteccién es de 15 afios.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 20 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
contempla la figura de: “Conversion de la solicitud de patente. 1) “El solicitante podré
pedir, antes de la publicacién prevista en el Articulo 21 ., que su solicitud se convierta
en una solicitud de patente de modelo de utilidad Y que se tramite como tal. El
solicitante de una patente de modelo de utilidad podré pedir que su solicitud se
convierta en una solicitud de patente de invencién. |a petlicién de conversion
devengara la tasa establecida.

2) La conversién de la solicitud sélo procedera cuando la naturaleza de Ia invencién
lo permita’.

CONSIDERANDO: Que es en la etapa del examen de fondo donde se pondera la
concurrencia de los requisitos de patentabilidad de una invencién y la administracién
puede emitir un prejuzgamiento respecto el nivel inventive, habilitando Ia posibilidad
de sugerir al solicitante un cambio de modalidad bajo Modelo de Utilidad.

CONSIDERANDO: Que Ia Ley 20-00 sobre Propiedad industrial en su articulo 22,
numeral 5, establece: “En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la
concesion de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificars al
solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentacion
presentada, corrija, modifique o divida /a soficitud o presente los comentarios o
documentos que le convinieran”,

CONSIDERANDO: Que Ia Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su
articulo 149 lo siguiente: “1) El solicitante puede modificar o corregir su solicitud
mientras se encuentre en tramite. La modificacién o correccién de |Ia solicitud
devengaré la tasa establecida, salvo que se trate de simples errores formales que
pueden corregirse libre de pago. 2) Tratdndose de una solicitud de patente de
invencién o de modelo de utilidad, no se admitirg Ia modificacién o correccién

si ella implica una ampliacién de Ia divulgacién contenida en Ia solicitud
inicial.”

CONSIDERANDO: Que la figura del cambio de modalidad, previsto en Ia ley no
implica una ampliacién de Ia divulgacién inicial, sino mas bien responde a una
necesidad de ajustar el objeto materia de la invencién a la forma de proteccion
apropiada y de acuerdo al nivel inventivo que presente la misma.
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CONSIDERANDO: Que en el proceso de evaluacion de fondo de una solicitud de
Patente de Invencién, el examinador podria encontrar merito suficiente en el
expediente para el otorgamiento de una Patente de Modelo de Utilidad, mas no una
Patente de Invencion. Todo ello fundamentado en que el analisis ponderado de Ia
solicitud sugiere un nivel inventivo menor.

CONSIDERANDO: Que la facultad que tiene el solicitante de una Patente de
Invencién para solicitar cambio de modalidad, como ha sido previamente descrito,
limitan su accionar a los momentos previos a la publicacién de su solicitud.

CONSIDERANDO: Que el examen de fondo que realiza el examinador es un acto
posterior a la publicacién de Ia solicitud Y que dicho examen de fondo podria revelar
la pertinencia del cambio de modalidad de proteccion, evitando asi que el
expediente concluya en denegacién definitiva por ausencia de nivel inventivo para
Patente, alin en la presencia de un nivel inventivo menor que acreditaria una posible
proteccion bajo la figura de Modelo de Utilidad.

CONSIDERANDO: Que toda medida para hacer mas eficiente los tramites de las
solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad, que son presentadas
ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, son evaluadas y puestas en
practica, con el objetivo de asignar derechos de exclusiva conforme a| principio de
juridicidad y el desarrollo de la innovacién.,

VISTA: La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones; el
Decreto No. 599-01 Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 20-00 y el Decreto No.
180-03 que modifica el Reglamento No. 599-01, Ia Ley No. 107-13 sobre los
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracién y de
Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto del 2013 y los casos particulares
identificados.

En el ejercicio de sus atribuciones legales, la Directora General, en observancia con
lo dispuesto por el Directorio de ONAPI, en virtud del Acta de Ia reunion celebrada
en fecha Veintiuno (21) del mes de Junio del ano dos mil diecisiete (2017) y en
estricta observancia de |a Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento Administrativo dicta la
siguiente Resolucion:

PRIMERO: Que en observancia del articulo 22 numeral 5 de Ia Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, los Principios de Tutela Administrativa Efectiva, Racionalidad y
en aras de garantizar la adecuada asignacién de derechos de exclusiva, la
administracion tiene la facultad de sugerir al solicitante la conversion de una solicitud
de Patente de Invencién a una solicitud de Modelo de Utilidad fundamentada en la
exigencia del requisito del nivel inventivo.
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SEGUNDO: Que toda solicitud de Patente de Invencién depositada en la Republica
Dominicana, en la que dentro del proceso de evaluacién de fondo se determine que
la naturaleza de la solicitud no corresponde con la modalidad presentada, se le
podra sugerir al solicitante acogerse al cambio de modalidad.

TERCERO: Que las motivaciones para sugerir al solicitante de una Patente de
Invencién un cambio de modalidad a un Modelo de Utilidad, seran realizadas por el
examinador cuando en el curso del Examen de Fondo o Sustantivo se compruebe
que la misma no alcanza un salto inventivo suficiente para ser concedida bajo la
modalidad de Patente de Invencién, sino mas bien que se reconoce una mejora
considerable, que puede ser protegida bajo un Modelo de Utilidad: en las
condiciones que dispone la ley para este tipo de proteccion, comunicando dicha
recomendacion al solicitante o su agente apoderado.

CUARTO: De estar el solicitante de acuerdo con la sugerencia del examinador de
fondo, debera manifestario de manera expresa mediante respuesta al requerimiento,
depdsito de la memoria descriptiva debidamente ajustada a la nueva modalidad,
formulario con la modificacién sugerida y pagar la tasa establecida para cambio de
modalidad dentro del plazo previsto en el articulo 22 numeral 5 y observando lo
dispuesto en el numeral 6 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial.

QUINTO: Que el cambio de modalidad que regula la presente resolucion, constituye
una modificacion a la solicitud, que bajo ningln concepto implica una ampliacion de
la divulgacion contenida en la solicitud inicial. El proceso de registro observara de
forma rigurosa lo establecido para los Modelos de Utilidad en el Capitulo I de la Ley
20-00 sobre propiedad industrial.

SEXTO: Lo establecido en virtud de la presente resolucién, en observancia del
principio de aplicacién inmediata de las normas, beneficiara a todos los expedientes
en tramite que se encuentren en fase de examen de fondo.

SEPTIMO: La presente resolucion entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién
en el boletin oficial de la Oficina Nacional de I3 Propiedad Industrial (ONAPI).

OCTAVO: Se ordena Ia publicacion de la presente resolucién en el boletin oficial de
la Oficina Nacional de Ia Propiedad Industrial (ONAP).

DADA en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de diciembre del afio dos mil diecisiete

(2017). "
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