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Resumen

El presente articulo aborda la abstencién en el otorgamiento de patentes, por parte de la Direccién
de Registro de la Propiedad Industrial, durante los tltimos quince afos. A partir de esa premisa,
se analizan las abstenciones administrativas y como estas afectan los derechos subjetivos de
los solicitantes de patentes. Especificamente se estudia el derecho de peticién y los medios
impugnativos disponibles para su tutela; y se evalda si la interposicién de recursos judiciales tiene
cabida en el disefio de una estrategia para la obtencién de patentes en Venezuela.
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Patents and trademarks for the production and
marketing of medicines

Abstract

This article addresses the Industrial Property Direction’s failure to grant patents during
the last fifteen years. Based on that premise, it studies administrative abstentions and how
they affect the rights of patent applicants. More specifically, it studies the right of petition
and the means for its legal protection; while it considers whether there is a place for the
filing of judicial remedies or appeals in the design of a patenting strategy in Venezuela.
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INTRODUCCION

El reconocimiento y otorgamiento de derechos exclusivos sobre el
resultado de la actividad inventiva, a través de las patentes de invencién, ha
formado parte de la historia venezolana desde principios del siglo XIX.

Dicho reconocimiento presenta el escenario perfecto para que el
Estado, a través de la Administracién Publica, participe del reconocimiento
y recompensa al esfuerzo y la actividad inventiva en el pais, ejerciendo las
potestades que le han sido atribuidas por via constitucional y legal; y que a su
vez se traducen en la tutela de derechos y garantias constitucionales para los
particulares, solicitantes de patentes.

El presente articulo toma elementos esenciales del Trabajo Especial
de Grado escrito por el autor, en el marco de la Especializacién en Propiedad
Industrial de la Universidad de Los Andes; y analiza la actividad de la Direccién
de Registro de la Propiedad Industrial, en funcién de la incidencia que tienen
sus abstenciones respecto del otorgamiento de patentes en el derecho de
peticion de los particulares; asi como los medios impugnativos idéneos para
lograr la efectiva tutela del mismo.

I. RELACION ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Y LAS PATENTES

La interseccién entre el Derecho de Propiedad Industrial
-particularmente, el de Patentes- y el Derecho Administrativo se produce
precisamente por la necesidad de la actividad de la Administracién Puablica
para el otorgamiento de estas, lo cual le ha asignado un rol protagdnico
respecto de la proteccion de las mismas.
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El protagonismo de la Administracién Publica al cual se hace
referencia, estriba en que, sin el ejercicio de sus potestades administrativas,
no se genera para el inventor derecho de uso exclusivo alguno, por lo que el
otorgamiento de la patente serd indispensable para que el inventor —o su titular,
en caso de una cesién de la misma- pueda ejercer el derecho de explotacién
exclusiva o ius prohibendi inherente a las patentes.

Fernandez Rodriguez encuentra que la presencia de la Administracién Pablica
se justifica en funcidén de la pluralidad de intereses a los que sirven tales
derechos, asi como en el fomento de la actividad inventiva:

La pluralidad de intereses a los que sirven los denominados
derechos de Propiedad Industrial justifica la presencia de la
Administracion en unos derechos que tradicionalmente han sido
considerados de forma exclusiva como privados de los individuos
que ejercen la actividad inventiva. La accion administrativa sobre
la denominada Propiedad Industrial, sin embargo, es un hecho
que se va intensificando progresivamente atendiendo al mayor
peso que los intereses publicos van teniendo en el binomio entre
el fomento de la actividad inventiva y la correlativa proteccién
administrativa que depara el registro a los titulares de derechos *.

En Venezuela, encontramos ya desde Constituciéon de 1830, una
disposicion —en su articulo 217- que prescribe la propiedad de los inventores,
respecto de sus descubrimientos y producciones, yla asignacion de un privilegio
temporal para ellos?’; hasta la Constitucion vigente, que en su articulo 99, prevé
la obligacién del Estado de protegerlas, no solamente de conformidad con las
leyes de la Republica, sino igualmente de conformidad con lo establecido en los
tratados internacionales suscritos y ratificados con ésta, de los cuales resaltan
el Convenio de Paris y el Acuerdo Sobre los ADPIC.

De acuerdo con el articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, el
ejercicio de las potestades administrativas relacionadas con la proteccién de
la Propiedad Industrial se encuentra a cargo de la Direccién de Registro de la
Propiedad Industrial, que forma parte del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual. Al margen de la existencia de distintas potestades —como, por
ejemplo, las asociadas con la divulgacién de la informacién tecnolégica, o el

>FERNANDEZ RODRIGUEZ, Carmen; Propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho ad-
ministrativo; Madrid; Editorial Dykinson, S.L.; 1999; p. 56.

3 FARINAS DIAZ; José Rafael; “La proteccion constitucional de la propiedad intelectual en Venezue-
la”; PROPIEDAD INTELECTUAL; Mérida; Numero 12; 2009; p. 14.
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registro de marcas- interesan a los efectos del presente articulo las referidas a
la sustanciacion del procedimiento administrativo que se inicia a partir de la
formulacién de una solicitud de patente, asi como al examen y al otorgamiento
o denegacidn de la patente, segtin sea el caso.

Una circunstancia que ha exacerbado el rol protagénico de la
Administracién Publica en el dmbito de la proteccion de las patentes en
Venezuela, y que en gran medida ha motivado la redaccién del presente
articulo, se refiere a que el registro de la Propiedad Industrial se ha abstenido
de otorgar patentes de invencion desde el aio 2004.

II. LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPO DE LAS
PATENTES

La Direccién de Registro de la Propiedad Industrial ha enfrentado
dificultades para ajustar su actividad a los lapsos legalmente establecidos para
sustancias los procedimientos administrativos de su competencia, al menos
durante los tltimos veinte aiios; y es comdn que la sustanciacién de sus
procedimientos exceda considerablemente los lapsos establecidos en la Ley de
Propiedad Industrial.

Ahora bien, distinto del simple retraso en el ejercicio de la funcién
administrativa —que, de suyo, seria impugnable en sede contencioso
administrativa- es lo que ha venido ocurriendo en el pais durante mds de una
década, a lo largo de la cual la Direccién de Registro de la Propiedad Industrial
se ha abstenido de otorgar patentes de invencidn.

El Registro de la Propiedad Industrial ha venido sustanciando
procedimientos con ocasion de solicitudes de patentes presentadas a lo largo
de catorce anos, pero al superar la etapa de publicacién los mismos entran en
suspenso, pues no se produce decisién alguna por parte del referido 6rgano
administrativo, salvo ciertas excepciones, principalmente relacionadas con
solicitudes de patentes asociadas con productos farmacéuticos y alimenticios,
que han venido siendo denegadas.

La consecuencia més evidente de la falta de otorgamiento de una
patente serd la imposibilidad del inventor —o su cesionario- de acceder al
derecho de uso exclusivo de la invencién de la que se trate, lo cual le puede
significar serias implicaciones econdmicas.

Para poner en contexto las posibles implicaciones econémicas de
la falta de otorgamiento de patentes, basta considerar —por ejemplo- que el
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precio medio de venta de una sola patente en los Estados Unidos de América
—sin tener en consideracion el especifico mérito de la misma- durante el cuatro
trimestre de 2016 se encontraba por el orden de los Doscientos Cincuenta Mil
Dolares 4, o que el portafolio de patentes de una sola compania del campo
de las telecomunicaciones, pueda venderse por méds de Cuatro Millardos de
Délares °.

Ciertamente, es posible que las dimensiones econdémicas de mercados
como el americano y venezolano no sean perfectamente comparables entre
si, sin embargo, tales datos permiten inferir que mas alld de la violacién del
derecho de peticidn, la abstencién en el otorgamiento de patentes por parte
del Registro de la Propiedad Industrial es susceptible de generar consecuencias
dariosas, desde el punto de vista econémico, para sus solicitantes.

IIL. EL DERECHO DE PETICION

Como muchas de las instituciones del Derecho Administrativo,
el derecho de peticién no es una figura nueva, y ya desde antes de la Edad
Media se conocieron sus antecedentes. No obstante, es a partir del siglo XV
cuando el mismo comienza a exhibir la contextura que le caracteriza, al ser
incluido en distintas constituciones, incluyendo el Bill of Rights inglés, en
1689, la Constitucion francesa, y posteriormente en la Primera Enmienda de la
Constitucién de los Estados Unidos, ambas en 1791¢.

En el ambito venezolano, el derecho de peticién se incluyé por
primera vez en la Constitucidon de 18117, en su articulo 168, el cual establecié
la imposibilidad de impedir o limitar la libertad de los ciudadanos de reclamar
sus derechos ante la autoridad publica.

La Constitucion vigente prevé el derecho de peticion en su articulo
51, el derecho de dirigir peticiones ante cualquier funcionario u érgano de

*BERMAN, Bruce. Patent transactions are flat; U.S. asking prices firm at $250K per; IP closeup;
2017; Disponible en: https://ipcloseup.com/2017/03/20/patent-transactions-are-flat-u-s-asking-
prices-firm-at-250k-per/

SARTHUR, Charles; Nortel patents sold for $4.5bn; THE GUARDIAN; 2011; Disponible en:
https://www.theguardian.com/technology/2011/jul/01/nortel-patents-sold-apple-sony-microsoft
¢ VIDAL MARIN. Tomas; “El derecho de peticién”; PARLAMENTO y CONSTITUCION.
ANUARIO; 1999; p. 265; Disponible en: Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=197147

7CARRILLO ARTILES; Carlos Luis; El derecho de peticién y la oportuna y adecuada respuesta
en la constitucién de 1999. Libro homenaje a la Universidad Central de Venezuela. A los 20 afios
de la especializacién en derecho administrativo de la Universidad Central de Venezuela; Caracas;
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la Administracién Publica, en el &mbito de sus respectivas competencias, y
de obtener respuesta adecuada y en un tiempo razonable, es decir de manera
oportuna.

El derecho de peticion se encuentra igualmente desarrollado en el
ambito legal, tanto en la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, cuyo
articulo 2, asi como en el articulo 9 de la Ley Orgénica de la Administracién
Publica.

Una de las caracteristicas representativas del derecho de peticién es su
dualidad, en el sentido que comprende el derecho de los particulares de elevar
peticiones ante funcionarios u érganos administrativos, al tiempo que impone
a estos la obligacion de dar respuesta oportuna y adecuada a los mismos, pues
de no existir tal obligacién, el derecho de peticidn careceria de efectividad ®.

La jurisprudencia ha establecido de manera clara lo que debe
entenderse por oportuna y adecuada respuesta, en el sentido que la misma
debe producirse en el momento adecuado, o en todo caso dentro de los lapsos
legalmente establecidos, y que debe ser correlativa con la peticion °.

Especificamente, y respecto de la oportunidad de la respuesta de la
Administracién Publica, siempre existird un lapso legalmente establecido
para que esta produzca su respuesta de manera oportuna, aun cuando ello
no medie de manera expresa en la norma que prevea la especifica atribucién
del 6rgano del que se trate; y asi lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala
Constitucional, en funcién de la aplicacion supletoria de los articulos 5, 48 y
60 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, en el sentido que en
ausencia de un procedimiento especial para la tramitacion de una determinada
solicitud o asunto, deberan observarse los lapsos maximos de respuesta de
veinte dias, o cuatro meses, segin se trate de peticiones que no requieran
de sustanciacion, o de las que requieran la sustitucion de un procedimiento
administrativo'.

Ocurre comtnmente que se confunde el derecho de peticion
con la figura del silencio administrativo y, aun cuando no son pocos los

8CARRILLO ARTILES; Carlos Luis; El derecho de peticién...op. cit.; p. 2.

° Sentencia No. 442; S.C.T.S.J.; 4 de abril de 2001.

10 Sentencia No. 547; S.C.T.S.].; 6 de abril de 2004.

"'Es igualmente comtn que algunos funcionarios ptblicos argumenten el silencio administrativo
en defensa de sus abstenciones, como si se tratare de una prerrogativa de la Administracién Publica
que le permita abstenerse de dar oportuna y adecuada respuesta, con la excusa de la apertura de la
oportunidad para ejercer un recurso en contra de la misma.
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tratadistas que han aclarado las diferencias entre uno y otro, luce pertinente
establecer nuevamente el contraste entre ambas; en el sentido que el silencio
administrativo es una ficcion legal prevista en la ley, en favor del particular,
que le permite asumir ante la pasividad de la Administracién Publica, que
esta se ha pronunciado negativamente respecto de su peticién, de modo que
puede asi interponer la demanda o recurso respectivo, pero lo que garantiza
es precisamente el derecho a la defensa, y no el derecho de peticién per sé,
pues la garantia de este ultimo supone que el particular obtenga una respuesta
oportuna y adecuada, lo cual no se logra con la ficcién legal que supone el
silencio administrativo.

IV. LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS DISPONIBLES CONTRA LAS
ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS

La jurisdicciéon contencioso administrativa es la llamada a ventilar
las acciones interpuestas por los particulares a fin de lograr la tutela de
sus derechos subjetivos frente a la Administraciéon Publica, incluyendo
el de peticion. Al respecto, Moles Caubet hace referencia al principio de
racionabilidad, senalando que el mismo “(...) postula el acceso a la jurisdiccién
contencioso administrativa en virtud de un derecho publico subjetivo cuyo
desconocimiento constituye una denegacién de justicia”.

En esta misma linea, la Constitucion prevé en su articulo 26 el derecho
de los particulares de acceder a los 6rganos de administracién de justicia para
hacer valer sus derechos y lograr la efectiva tutela judicial de los mismos.

Por su parte, el articulo 259 constitucional establece la competencia de los
juzgados contencioso administrativos, entre otras, para controlar la legalidad
de los actos administrativos y restablecer las situaciones juridicas subjetivas
lesionadas por la actividad administrativa.

La actividad de los érganos de la Administracién Puablica se encuentra
entonces sujeta al control jurisdiccional, como consecuencia del principio
de legalidad que postula el sometimiento de tal actividad al ordenamiento
juridico, sin el cual no seria posible concebir el Estado de Derecho, tal y como

2MOLES CAUBET, Antonio; El principio de legalidad y sus implicaciones. ACOSTA-HOENICKA,
Oswaldo; Antonio Moles Caubet estudios de derecho publico; Caracas; Universidad Central de
Venezuela; 1997; p 442.
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senala Brewer-Carias, al afirmar que “El Estado de Derecho, en este sentido, no
tendria plena vigencia, si los particulares no pudieran promover algin control
de la constitucionalidad de aquellos actos” ».

En Venezuela, las omisiones y abstenciones de la Administracion
Publica son impugnables a través de dos vias, a saber: el amparo por omision,
y la demanda por abstencion.

De acuerdo con el articulo 2 de la Ley Organica de Amparo sobre
Derechos y Garantias Constitucionales, la accién de amparo procedera contra
todo hecho, acto u omisidn por parte de los 6rganos del poder publico o de
los propios particulares que hayan violado, violen o amenacen con violar
cualquier garantia o derecho consagrado en la Constitucién; mientras que sus
articulos 3, 4 y 5 consagran, de manera especifica, los denominados amparos
contra norma y contra sentencia, que proceden en contra de toda disposicién
normativa o resolucion o sentencia dimanada de un tribunal, que colida con
la Constitucion o lesionen una garantia o derecho constitucional; asi como el
amparo contra la actividad o inactividad de la Administracién Publica.

Se hace referencia al cardcter extraordinario del amparo, en el sentido
que el mismo es procedente en aquellos casos en los que el accionante no
dispone de medios ordinarios a través de los cuales pueda lograr la restitucién
del derecho infringido.

En el caso especifico del amparo por omisién, el mismo se habia
decantado en el sentido que su procedencia se concebia en contra de las
omisiones de la Administraciéon Publica frente a una obligacion genérica de dar
respuesta a la solicitud de un particular, por entenderse que era ese escenario
el que directamente encuadraba en el supuesto de infraccion del derecho de
peticion; en contraste con aquellos casos en los cuales la obligacién de actuar
es especifica y, por ende, se encuentra contemplada en una norma de rango
legal.

En contraste con el amparo por omision, la demanda por abstencion
se concibié como la accién jurisdiccional que puede interponer un particular
frente a la conducta ilicita de un 6rgano de la Administracién Publica de no
dar respuesta a una peticién, cuando tal obligacion se encuentre prevista en
una norma de rango legal, y comporte una especifica, concreta y determinada
obligacion de actuar por parte del érgano del que se trate.

¥ BREWER-CARIAS, Allan R. Instituciones politicas y constitucionales. Tomo II: El régimen del
poder publico y su distribucidn vertical el poder nacional y el régimen federal y municipal. Caracas
— San Crist6bal; Universidad Catélica del Téchira - Editorial Juridica Venezolana; 1996; p 573.
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La Ley Orgédnica de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa
establece en el numeral 2 de suarticulo 9° la competencia general de sus 6rganos
para conocer de “la abstencion o la negativa de las autoridades a producir un
acto al cual estén obligados por la ley”; y a su vez en el numeral 3 de su articulo
24, contempla especificamente la competencia de los Juzgados Nacionales de
la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa —es decir, las Cortes Primera y
Segunda de lo Contencioso Administrativo- para conocer de las demandas por
abstencion.

Asicomolas demandas contencioso-administrativos de nulidad contra
actos administrativos positivos, aquellas interpuestas contra las abstenciones
de la Administracién Publica se encuentran sujetas a un término de caducidad,
el cual representara una de las variables de inadmisibilidad de la accién y se
encuentra previsto en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley Organica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa, que prevé un lapso de caducidad de
ciento ochenta dias continuos, contados se produzca la abstencién; de modo
que resultard de especial relevancia la determinacién del momento exacto
en el cual la Administracion Publica haya incurrido en la abstencién para
determinar el término de caducidad de la respectiva accién o recurso.

El procedimiento a seguir con ocasion del recurso por abstencidn,
serd el procedimiento breve, contemplado en la Ley Organica de la Jurisdiccién
Contencioso Administrativa, tal y como lo establece su articulo 65. Ahora bien,
aun ante la existencia en un procedimiento especial, relativamente nuevo; la
Sala Politico Administrativa reguld la sustanciacién del mismo, ante tribunales
colegiados, estableciendo su tramitacion directamente por ante el juez de
mérito, remitiéndose excepcionalmente al Juzgado de Sustanciacién, cuando
medien elementos probatorios que requieran ser evacuados ™.

Siendo la abstencién administrativa el objeto de la accién, lo que se
persigue con la misma no es la mera declaracion de la violacién de un derecho
subjetivo por parte de la Administraciéon Publica, sino una condenatoria en
contra de la misma, de modo que sea compelida a dar la respuesta de la que
se trate. Asi, el fallo que se dicte en el dmbito de una demanda por abstencién
que se declare con lugar, supondra la condena del 6rgano de la Administracién
Publica, a dar respuesta a la peticién u obligacion que le impone la ley, y en los
términos establecidos en la misma.

'*Sentencia No. 525; S P.AT.S.J.; 11 de mayo de 2017.
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Asi, el fallo que se dicte en el 4mbito de una demanda por abstencién
que se declare con lugar, supondra la condena del 6rgano de la Administracién
Publica, a dar respuesta a la peticién u obligacién que le impone la ley, y en
los términos establecidos en la misma. En este mismo sentido, Carrillo ha
senalado lo siguiente:

Como observamos la sentencia jurisdiccional de un Recurso
por Abstencion, una vez constatados los supuestos de hecho, en
principio conminard a la Administracion a la realizacion del acto
o conducta debida, y ante un eventual y reiterado incumplimiento
por parte de esta, dicho fallo directamente fungirda como
suceddneo, o sustitutivo de la actuacion remisa, en virtud de la
preexistenciadela carga o deber juridico de rango legal que impone
un imperativo de cumplimiento a la Administracion, logrando
por via supletoria, satisfacer la situacion juridica quebrantada,
ya no solo por la omision, sino ahora por la contumacia de la
Administracion de acatar el mandamiento jurisdiccional . **

Ao largo de las tltimas dos décadas, la jurisprudencia ha introducido
importantes cambios acerca de ambos medios impugnativos —amparo por
omisiéon y demanda por abstencién- y de estos, el mas relevante guarda
relacion con los requisitos de procedencia para uno y otro medio impugnativo.
En efecto, la Sala Constitucional estableci6é la procedencia de la demanda
por abstencidn, independientemente de que la obligacién de respuesta de la
Administracion Publica fuese genérica o especifica, y puntualizando el caracter
extraordinario del amparo por omisién, en los siguientes términos:

(...) bajo el imperio de la Constitucion de 1999 el derecho
constitucional de dirigir peticiones a los funcionarios publicos
abarcaelderechoalaobtenciondeoportunayadecuadarespuesta,
lo que supone el cumplimiento de concretos lineamientos,
en los términos que antes expland esta Sala, y, por ende, con
independencia del contenido de la solicitud administrativa, la
respuesta del funcionario debe ser oportuna y adecuada, lo que
excluye cualquier apreciacion acerca de la condicion genérica
de tal obligacién. De all{ que esta Sala Constitucional considera
que el deber constitucional de los funcionarios puiblicos de dar

> CARRILLO ARTILES, Carlos Luis; El recurso jurisdiccional contra las abstenciones u omisiones
de los funcionarios publicos; Caracas; Universidad Catdlica Andrés Bello; 1999; p. 75
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oportuna y adecuada respuesta a toda peticién es una obligacion
objetiva y subjetivamente especifica'.

Este criterio ha sido acogido uniformemente, entre otros por la Sala
Politico Administrativa, asi como por las Cortes Primera y Segunda de lo
Contencioso Administrativo.

V. LA DEMANDA POR ABSTENCION COMO MEDIO DE TUTELA
CONTRA LAS ABSTENCIONES EN MATERIA DE PATENTES

De las distintas obligaciones impuestas por el ordenamiento juridico
al Registro de la Propiedad Industrial, destacan —a los efectos del presente
articulo- las obligaciones de i) pronunciarse acerca del otorgamiento de una
patente —bien sea en el sentido de su concesion o denegacién- dentro de los
veinte dfas habiles siguientes al vencimiento del plazo para la formulacién 7 de
oposiciones, en aquellos casos en los que no se formularen las mismas; y ii) la
de resolver acerca de la resolucion de oposiciones, dentro de los treinta dias
hébiles, siguientes al vencimiento del plazo para su formulacién ; en el sentido
que se entendera que dicho érgano incurrird en abstencién vencidos ambos
plazos sin que medie la emisidn de la respectiva resolucion.

En éste mismo orden de ideas, ha quedado establecido el cardcter
extraordinario del amparo por omisién, cuya idoneidad se concluira solamente
en aquellos casos en los cuales no exista un recurso ordinario para lograr la
condenatoria de la Administracion a dictar oportuna y adecuada respuesta, de
lo cual puede colegirse la idoneidad de la demanda por abstencion, como medio
impugnativo contra actitud omisiva por parte del Registro de la Propiedad
Industrial, respecto de la concesion o denegacion de patentes, asi como de la
resolucion de oposiciones.

Una busqueda en linea de los casos sustanciados con ocasion de
demandas por abstencién, planteadas por ante las Cortes de lo Contencioso
Administrativo —y efectuada a través del sitio web http://jca.tsj.gob.ve/-
arrojé como que de los casos en los que se han dictado sentencias acerca de la
procedencia de tales demandas ', el Sesenta y Cinco por Ciento (65%) fueron
declarados con lugar, dictdndose cada una de las respectivas sentencias a lo
largo de un promedio de diez (10) meses. De estos, a su vez, el Veintitrés por

16 Sentencia No. 547; S.C.T.S.].; 06 de abril de 2004.

17 Articulo 65 de la Ley de Propiedad Industrial.

18 La muestra incluyd la totalidad de casos registrados en la base de datos consultada en los que se
ha dictado sentencia, sin una limitacién temporal especifica
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Ciento (23%) de los casos fueron incoados en contra de la Direccién de Registro
de la Propiedad Industrial —con relacién a procedimientos administrativos
marcarios- siendo resueltos a lo largo de seis (6) meses, en promedio, lo cual
refleja la posibilidad de obtener resultados favorables en sede judicial, dentro
de un plazo razonable.

Luce conveniente tomar ciertas medidas preparativas respecto de
un eventual recurso por abstencién, en funcién de i) la falta de uniformidad
de la jurisprudencia en cuanto a la necesidad, o no, de efectuar diligencias
adicionales para la obtencién de un pronunciamiento, por parte del Registro
de la Propiedad Industrial; y ii) las consecuencias de la caducidad de la referida
accién. Especificamente, luce recomendable presentar escritos adicionales,
solicitando la emisién de un pronunciamiento por parte del referido érgano,
inmediatamente vencidos los plazos para la concesiéon o denegacion de
patentes, asi como para la resolucion de oposiciones; todo ello a fin de evitar la
declaratoria de inadmisibilidad de la accién, por falta de diligencias adicionales
para la obtencidn de respuesta.

Adicionalmente, y habida cuenta que a) una vez caduca la accién,
la misma se declarard inadmisible, quedando el solicitante a merced de la
voluntad del Registro de la Propiedad Industrial, de emitir u pronunciamiento;
y b) que éste érgano no ha concedido una sola patente de invencién en mds de
catorce afios *; la falta de interposicion de la respectiva accidn equivaldria —no
legalmente, pero si en la practica- a la renuncia del derecho de exigir y obtener
un pronunciamiento por parte de dicho 6rgano, circunstancia que media en
favor de la incorporacion de la demanda por abstencién como parte de una
estrategia de patentamiento de invenciones en Venezuela.

Evidentemente, existen variables econdémicas asociadas con la
administracién de portafolios de patentes, y estas pueden incidir en que
los solicitantes se inhiban de acudir a la via jurisdiccional, a fin de evitar la
inversién de recursos econémicos adicionales. No obstante, el hecho que las
circunstanciasde hechoydederechoenlageneralidad delos casos de abstencién
—respecto del otorgamiento de patentes, y resolucion de oposiciones- tienden
a ser las mismas, crea un escenario que permitiria a los abogados controlar
la inversién de tiempo en la redaccion de los mismos, al tiempo que les
permitiria igualmente aplicar vis-a-vis criterios de economia de escala para
la interposicion y monitoreo de este tipo de demandas que, potencialmente

¥ Considérese, igualmente, que a la fecha de culminacién del presente trabajo, dicho érgano se
encontraba denegando solicitudes de patente presentadas entre 1999 y 2003, es decir, hasta con

diecinueve afios de retraso.
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incentivardn su consideracion por parte de los solicitantes. Con ello, podria
desincentivarse igualmente la sostenida abstencién por parte del Registro
de la Propiedad Industrial, al tiempo que se enriqueceria intelectualmente la
préactica profesional de los abogados Agentes de la Propiedad Industrial, al
incorporar servicios que trascienden de la simple procura de patentes.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se han revisado distintos temas de
interés para la proteccidn, no solamente de las Patentes, sino de la Propiedad
Industrial y, en general, del derecho de peticion de los solicitantes de patentes,
frente a la Administracién Pablica, en Venezuela.

Desde ese punto de vista, pueden adelantarse las conclusiones que, de
seguidas, se enuncian.

1. Histéricamente, la Administracion Publica hajugado un indiscutible
y protagénico rol en el reconocimiento y otorgamiento de las patentes de
invencion en Venezuela, habida cuenta que el acto de concesién u otorgamiento
de las mismas, por parte de esta, es indispensable para la materializacion del
derecho exclusivo sobre las invenciones patentadas.

El reconocimiento y otorgamiento de las Patentes de Invencién ha
formado parte de la tradicién republicana de Venezuela, desde su inclusién
en la Constituciéon de 1830, hasta la vigente Constitucion del afio 1999, de
acuerdo con la cual éstas deben protegerse no solamente de conformidad con
las leyes de la Republica, sino igualmente de conformidad con lo establecido
en los tratados internacionales suscritos y ratificados con ésta, de los cuales
resaltan el Convenio de Paris y el Acuerdo Sobre los ADPIC.

2. El Estado Venezolano, a través de la Administracién Pablica —y
mds especificamente de la Direccién de Registro de la Propiedad Intelectual
del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual- tiene la obligacién de
sustanciar los procedimientos administrativos con ocasiéon de solicitudes
de patentes de invencion, observando los plazos y términos previstos en las
leyes a tal efecto; y de otorgarlas en la medida en que retinan los requisitos de
patentabilidad.

El protagénico rol que se ha reconocido a la Administracién Publica,
en el dambito del presente trabajo, ha adquirido una particular relevancia en
el pais, durante las ultimas dos décadas, con ocasién de la falta absoluta de
otorgamiento de patentes de invencién durante los tltimos catorce afios.
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La sostenida abstencion en la que ha incurrido la Direccién de Registro
de la Propiedad Industrial —al no otorgar una sola patente de invencién desde
el afio 2004- comporta la conculcacién del derecho de peticién, consagrado en
el articulo 51 constitucional.

3. Entre los medios impugnativos disponibles en el ordenamiento
juridico venezolano, la demanda por abstencion es la idénea para impugnar
las abstenciones en las que ha venido incurriendo la Direccién de Registro de
la Propiedad Industrial en materia de patentes, para asi lograr su condenatoria
a dar respuesta oportuna a los particulares, respecto de sus solicitudes,
emitiendo un exigible pronunciamiento respecto de las mismas; y que en
el caso de aquellas invenciones que retinan los requisitos de patentabilidad,
debera traducirse en el otorgamiento de las respectivas patentes.

Es previsible y puede afirmarse la certeza del hecho que, en la
actualidad, la Direccién de Registro de la Propiedad Industrial incurrird en
una abstencién respecto de su obligacién de emitir un pronunciamiento
respecto de las solicitudes de patentes de invencién que se presenten, y su
otorgamiento, asi como de la resolucién de oposiciones formuladas en contra
de las mismas, dentro de los tiempos previstos en la ley; de modo que median
las circunstancias facticas que suponen la procedencia de la demanda de
abstencién en los casos de los que se trate.

Desde éste punto de vista, y considerando que en ningin caso
—y durante mas de una década- se han observado los plazos de ley para el
examen de patentabilidad, la resolucién de oposiciones y el otorgamiento de
patentes de invencion; luce conveniente considerar la interposiciéon del recurso
de abstencién en el marco de toda estrategia de patentamiento que pretenda
emprenderse en el pais, a fin de asegurar su examen —y de ser procedente, su
otorgamiento- en un tiempo razonable.
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