TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0032-TRA-PI

Solicitud de Registro de Patente (COMPUESTOS DE WITHACNISTINA PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER)

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10225)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 650-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas

del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad
numero 1-0335-0794, en su condicion de Gestor Oficioso de la compafiia UNIVERSITY OF
SOUTH FLORIDA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, Oficina de Patentes de Invencion, de las ocho horas cuarenta minutos del cuatro de
noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de agosto del 2007, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, de
calidades y en su condicion antes citada, solicitdo el registro de la patente de invencion
denominada y entrada en fase nacional de la patente tramitada segun los canones del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes bajo el numero PCT/EP2007/002827, titulada
“COMPUESTOS DE WITHACNISTINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER”.

SEGUNDO. Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se

pronuncio sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el dia 25 de
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febrero de 2013, la representacion de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al
informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales
manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Direccién del Registro de la
Propiedad Industrial, Seccion Patentes de Invencion, mediante resolucion dictada a las ocho
horas con cuarenta minutos del cuatro de noviembre del mil trece, dispuso, en lo conducente, lo
siguiente: “[...] POR TANTO Con sujecion a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invencion,
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; se
resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invencion denominada “COMPUESTOS DE
WITHACNISTINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER” y ordenar el archivo del
expediente respectivo. /... NOTIFIQUESE. /...] ”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19
de noviembre del 2013, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, Gestor Oficioso de la
compafiia UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, interpuso recurso de apelacion contra la
resolucion citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnacion, ni
haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolucién de las

nueve horas con treinta minutos del siete de abril del dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensién
de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del
plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado
del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, v,
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de

interés para la resolucion de este proceso, que mediante informe técnico preliminar e informe
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técnico concluyente rendidos por el Doctor Oscar Mata Avila, se determina que las
reivindicaciones de la patente solicitada carecen de nivel inventivo. (Ver folios 282 a 287 y 294
a 299).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos,
utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCION APELADA. Al
momento de apelar la resolucién venida en alzada, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela,
en representacion de la compafiia UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, se limitd a

consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] Inconforme con la resolucién dictada por esa Oficina a las 08 horas 40 minutos
00 segundos del 04 de Noviembre del 2013, por el presente solicito respetuosamente a
ese Despacho eleve el presente asunto en apelacion ante el Tribunal Registral
Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 25y 26 de
la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
[...]” (ver folio 304).

También, en el plazo de la audiencia establecida en el articulo 20 del Reglamento Operativo de
este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de
2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, tampoco
expuso sus agravios, ni las razones de su impugnacion, dejando pasar el plazo respectivo para

sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte del recurrente, de
combatir algin punto especifico o general de la resolucion impugnada.
Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a

este Organo de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA
RESOLUCION VENIDA EN ALZADA. Segln consta a folios 282 a 287 del expediente de
marras, el examinador designado por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes
de Invencion, el Dr. Oscar Mata Avila al valorar las caracteristicas de patentabilidad de las

reivindicaciones, establecié mediante su informe técnico preliminar, lo siguiente:

“[...] Respecto al nivel inventivo:

Esta solicitud y sus reivindicaciones de la 13 a la 17 y la 20 y 21 no tienen nivel
inventivo, en los documentos mencionado anteriormente D1 y D2 presentes en el estado
del arte, también se protege lo que esta solicitud pretende proteger, por ejemplo D1
describe y protege un método para tratar cancer o inhibir el crecimiento de células
cancerosas utilizando un inhibidor de P-STAT o una composicidon farmacéutica que
contiene una inhibidor de P-STAT como de igual manera lo intenta proteger esta
solicitud, inclusive en D1 se menciona que la composicién también contiene un agente
inmunomodulador, ademéas D2 describe y protege el método para tratar el crecimiento
de células cancerosas mediante la administracién de compuestos de withacnistina de la
misma manera que lo intenta proteger esta solicitud, por otra parte D2 también
describe el aislamiento de withacnistina de una planta (Acnistus arborescens) al igual
que el método de preparacion mencionado en la reivindicacion 16, con toda la
informacion encontrada en el estado del arte en D1 y D2; se puede concluir que es
obvio para una persona versada en la materia haber llegado a lo que intenta proteger
esta solicitud, por esta razon se considera que esta solicitud no presenta un nivel
inventivo importante como para considerarla digna de proteccion por patente.

Respecto a la aplicacion industrial:

Las reivindicaciones de la 13 a la 17 y la 20 y 21 no poseen aplicacion industrial
porque no tienen una utilidad especifica, substancial y creible como lo menciona el
Articulo 2 de la Ley 6867. [...]

Resultado del Informe

Se recomienda la concesion de la Patente NO

Voto No. 650-2014 Pagina 4



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los articulos siguientes:

Ley 6867: Articulo 1,2y 6

Reglamento: Articulos 3, 4y 13

Observaciones: Se rechaza la proteccion para las reivindicaciones de la 1 a la 26 por lo

anteriormente dicho. /...]”

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y
manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las
inconformidades expuestas por el examinador en ese analisis de fondo. Al respecto el solicitante

indico al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“[...] Se acompafian nuevas reivindicaciones donde han sido eliminadas las
reivindicaciones 1-12, 18, 19, 22-26 para salvar las observaciones de patentabilidad
por exclusiones y descubrimientos. /... Se acompafia el grupo de reivindicaciones

enmendadas segun lo manifestado en este alegado. [...]

REIVINDICACIONES

1. Una composicion farmacéutica que comprende withacnistina aislada, y un portador o
diluyente aceptable para uso farmacéutico.

2. La composicion farmacéutica de acuerdo con la reivindicacion 1, donde la composicion
comprende ademas un agente inmunomodulador.

3. La composicion farmacéutica de acuerdo con la reivindicacion 1, donde la composicion
comprende ademas un agente seleccionado del grupo formado por un antioxidante, un
agente recolector de radicales libres, un péptido, un factor de crecimiento, un
antibidtico, un agente bacteriostatico, un inmunosupresor, un anticoagulante, un agente
regulador del pH, un agente antiinflamatorio, un antipirético, un aglutinate de
liberacion controlada, un anestésico, un esteroide, y un corticoesteroide.

4. Un metodo para preparar una composicion farmaceéutica, que consiste en aislar

withacnistina de una planta y combinar la withacnistina aislada con un portador o
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diluyente aceptable para uso farmacéutico.

5. Una composicion farmacéutica que contiene una cantidad terapéuticamente efectiva de
withacnistina o una de sus sales o profarmacos fisioldgicamente aceptables, mezclada
con un portador, adyuvante, diluyente y/o excipiente, o varios, aceptables para uso
farmacéutico.

6. La composicion farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5, que
ademas comprende un segundo ingrediente farmacéutico activo (IFA).

7. La composicion farmacéutica de acuerdo con la reivindicacién 6, donde el segundo IFA
es un compuesto contra el cancer.

[...]" (ver folios 289 al 292).

Recuérdese que estas ultimas reivindicaciones, tienen por objeto solicitar el registro de
invencion referente al tratamiento de tumores y tejidos cancerosos y a la prevencion de la
tumorigenesis y la transformacion maligna a través de la modulacion de la sefalizacion
intracelular de STATS3, lo anterior mediante el uso de composiciones farmacéuticas que
contienen uno 0 mas compuestos de withacnistina, o una de sus sales o derivados aceptables

para uso farmacéutico.

Ahora bien, Para que una invencion pueda ser protegida a través de una patente de invencion,
debera reunir los requisitos que indica el articulo 2 de la Ley de Patentes de Invencién, Dibujos

y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:

[-..J] Articulo 2°.- Invenciones patentables.

1. Una invencién es patentable si es nueva, si tienen nivel
inventivo y si es susceptible de aplicacion industrial. /.../

a. Novedad: La invencion debe ser nueva, es decir, que no exista en el estado de la técnica
antes de la fecha de la solicitud.

b. Nivel Inventivo: Una invencion tendra nivel inventivo si para una persona de nivel
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medio, entendida en el campo técnico de la invencion, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni evidente.

c. Aplicacion Industrial: La invencion debe tener una utilidad especifica, substancial y

creible.

El Examinador referido determind, mediante informe técnico concluyente, en contestacion a lo

alegado por el recurrente y en relacion a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

VIII. Declaracion motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo v Aplicacion Industrial /...]

Reivindicaciones: Sl
Novedad Reivindicaciones: 1-7 NO
Reivindicaciones: N/A

Reivindicaciones: Sl
Nivel Inventivo Reivindicaciones: 1-7 NO
Reivindicaciones: N/A

Reivindicaciones: Sl
Aplicacion Industrial Reivindicaciones: 1-7 NO
Reivindicaciones: N/A

Es importante indicar que para la realizacién de un estudio de fondo, el examinador debe
realizar una extensa busqueda de diversas fuentes que estén en el estado de la técnica en
cualquier parte del mundo. Ese examinador debe ser capaz de distinguir documentos que
aunque contengan elementos similares o se utilicen compuestos quimicos comunes, discriminar
las divulgaciones que son relevantes para la invencion y descartar las que no contienen relacién
directa con la solicitud. Esa valoracion debe de realizarse tomando en consideracion la
integridad de la invencion solicitada. Lo anterior en aplicacion a la normativa nacional e
internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro, como lo indica el

articulo 4 del Reglamento para la Contratacién de Examinadores Externos para la Oficina de
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Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de
2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional,
tomado en la Sesion Ordinaria No. 12-2010, celebrada el dia 18 de marzo de 2010).

Ahora bien, en el caso de andlisis, el examinador en su informe concluyente deja ver la
deficiencia de la invencion pretendida para su inscripcion, desde que hace andlisis de los
elementos de la unidad de invencion, claridad y suficiencia. Estos elementos son necesarios en
su cumplimiento, porque vienen a limitar el andlisis que realiza el examinador, en el tanto que si
la invencion los cumple, se puede determinar con mayor objetividad la existencia de los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial. La falta de cumplimiento de estos
elementos, hacen que lo sometido a estudio sea tan amplio que se dificulte la existencia de los
requisitos esenciales para determinar si lo sometido a estudio es patentable o no.

Obsérvese, como la patente solicitada no cumple a excepcion de la unidad de invencion, con
los elementos de claridad y suficiencia, lo cual significa un primer obstaculo por el examinar en
su analisis y asi lo manifiesta al valorar el requisito de novedad. Al efecto dice: “Después de
realizar el analisis respectivo al nuevo juego de 7 reivindicaciones presentado por el
solicitante, se llega a la conclusion de que al mismo por su poca claridad y especificidad no se
le puede determinar si tiene la novedad o no necesaria para considerarlo digno de proteccion
por patente. No se puede determinar si al hacer las combinaciones de la composicién que se
intenta proteger con todos los agentes no especificados que se mencionan en las
reivindicaciones y mas el segundo ingrediente farmacéutico activo, la composicion va ser

novedosa o no.”’

Pero a pesar de ello y en cuanto al nivel inventivo, el examinador es enfatico en indicar que al
analizar las 7 reivindicaciones enmendadas presentadas por el solicitante, con fundamento en
los documentos D1 Y D2 presentes en el estado de la técnica, la solicitud de invencion no

cuenta con ese requisito.
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Respecto al D1 indica que éste “describe y protege un método para tratar cancer o inhibir el
crecimiento de células cancerosas utilizando un inhibidor de P-STAT o una composicion
farmacéutica que contiene un inhibidor de P-STAT como de igual manera lo intenta proteger
esta solicitud, inclusive en D1 se menciona que la composicion también contiene un agente

inmunomodulador.

Observando este Tribunal lo que dispone el D1 sefialado por el examinador, y comparandolo
con el resumen de la invencion pedida que consta a folio 135 del expediente, efectivamente la
invencion solicitada refiere al igual que el D1, a un método para inhibir el crecimiento de un
tumor utilizando un inhibidor STAT3. Pero con mayor énfasis el documento D2 es el que

acerca mas lo solicitado al estado del arte.

Segun el examinador el D2, “describe y protege el método para tratar el crecimiento de células
cancerosas mediante la administracion de compuestos de withacnistina de la misma manera
que lo intenta proteger esta solicitud, por otra parte D2 también describe el aislamiento de
withacnistina de una planta (Acnistus arborescens) al igual que el método de preparacién
mencionado en la reivindicacion 4 ”. Lo indicado por el examinador en cuanto a este documento
D2, lo encontramos nuevamente en el resumen de la invencion analizada, donde hace
referencia: “La presente invencion se refiere al tratamiento de tumores y tejidos cancerosos y a
la prevencion de la tumorigénesis y la transformacion maligna a través de la modulacién de la
sefializacion intracelular de STAT3. La presente invencion se refiere a composiciones
farmacéuticas que contienen uno o mas compuestos de withacnistina, o una de sus sales o

derivados aceptables para uso farmacéutico.”

Asimismo, tal como lo indica el experto en la materia, la reivindicacion 4 refiere a un “método
para preparar una composicion farmacéutica, que consiste en aislar withacnistina de una
planta y combinar la withacnistina aislada con un portador o diluyente aceptable para uso
farmacéutico.”, que precisamente describe el documento D2 citado. Por ello el examinador

concluye que “(...) es obvio para una persona versada en la materia haber llegado a lo que
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intenta proteger esta solicitud”. Finalmente y después de haber hecho el analisis de los
requisitos de novedad y nivel inventivo, tampoco encuentra Aplicacion Industrial porque lo

solicitado no tiene una utilidad especifica, substancial y creible.

Por esa razén bien hizo el Registro en denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el
criterio del experto resulta de innegable vinculacion en esta materia. Avala el Tribunal que del
examen rendido se desprende, que no se puede determinar si el invento tiene la novedad o no
necesaria y el nivel inventivo para considerar su proteccion como patente, ni tampoco si podra
existir una aplicacién industrial real al hacer las combinaciones de la composicion. En virtud de
ello considera este Tribunal, que los informes rendidos por el examinador son consistentes y
fundamentados técnicamente. Ademas, segun lo establece el articulo primero inciso 4 punto b
de la ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que
en lo que interesa dice:

Acrticulo 1°.- Invenciones. Invencion es toda creacion del intelecto humano, capaz de
ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas
en esta ley. Podra ser un producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento
de fabricacion y estara protegida por la patente de invencion.

[...] 4.- Se excluyen de la patentabilidad:

[...] b) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirurgicos para el tratamiento

de personas o animales.

Siendo la reivindicacion 4 enmendada un método de tratamiento para el cancer en un paciente,
ésta se enmarca en la disposicion aludida, lo que es innegable su rechazo. Por otra parte, una
composicién farmacéutica no siempre conlleva a una invencién. La mezcla de ingredientes debe
de generar un resultado sorprendente para que sea objeto de registro. En el caso de analisis lo
propuesto no generd ese resultado sorprendente que incidiera en el nivel inventivo, todo lo
contrario, segun el examinador lo propuesto para una persona de nivel medio versada en la
materia, la invencion resulta obvia, porque tal como se indicé supra, ya existe en el estado del
arte y asi qued6 comprobado, mediante la explicacion que en forma detallada indicé el

examinador en cuanto a los documentos D1 y D2 existentes previamente (Ley de Patentes de
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Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad: Articulo 2.- Invenciones
patentables. (...) 5. Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo si para una
persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invencion no resulta obvia

ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. (...))

Por lo expuesto, este Tribunal una vez analizado el expediente y la resolucion final venida en
apelacion, no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste
en cuanto acoge la recomendacion vertida por el experto que en forma fundamentada manifestd
en los informes preliminar y concluyente. Ciertamente no se observa del examen
inconsistencias que puedan determinar la existencia de actos contrarios a la técnica o al derecho,
por ende, lo procedente es rechazar el Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado
Victor Vargas Valenzuela, representante de UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de
Invencion, de las ocho horas cuarenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil catorce, la

cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley debe confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de
octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-
J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, representante de
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invencidn, de las ocho horas cuarenta minutos del
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cuatro de noviembre de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos
de ley se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la via administrativa. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.-

Norma Urefia Boza

Pedro Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE
TG: DENEGACION DE LA PATENTE
NR: 00.39.99
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