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Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 651-2015

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

con veinticinco minutos del dos de julio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta
Volio, mayor, abogado, casado, vecino de San Jose, titular de la cédula de identidad nimero 9-
012-480, en su condicion de apoderado especial de la empresa NOVARTIS AG, en contra de
la resolucién dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de
Patentes de Invencion, a las catorce horas trece minutos del once de diciembre de dos mil

catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de febrero del dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta
Volio, de calidades y en su condicion antes citada, solicité la entrada en fase nacional de la
patente tramitada segun los canones del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes bajo el
nimero PCT/US2006/034088, titulada “BENCIMIDAZOLES SUSTITUIDOS COMO
INHIBIDORES DE CINASA”.
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SEGUNDO. Que atraves del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se
pronuncid sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el dia doce de
abril del dos mil trece, 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 Direccion del Registro de la
Propiedad Industrial, Seccion Patentes de Invencion, mediante resolucion dictada a las nueve
horas con veinte minutos del veintiocho de mayo de dos mil trece [folio 456], dispuso, en lo
conducente, lo siguiente: “/...] POR TANTO Con sujecion a lo dispuesto en Ley de Patentes
de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su
Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de patente de invencion denominada
BENCIMIDAZOLES SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE CINASA y ordenar el
archivo del expediente respectivo. /... NOTIFIQUESE. /...] ”. Dicha resolucion fue apelada y
mediante voto N° 187-2014 de las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de
febrero de dos mil quince, el Tribunal resolvid, en lo conducente, lo siguiente: “/...] POR
TANTO: SE ANULA todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a
partir, inclusive, del Informe Técnico Concluyente emitido por el Dr. Freddy Arias Mora, y
como consecuencia de ello, la resolucion dictada por la Subdireccién del Registro de la
Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invencidn, a las nueve horas con veinte minutos
del veintiocho de mayo de dos mil trece. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda
el Perito a emitir un nuevo Informe Técnico Concluyente que incluya todas las manifestaciones
del recurrente, que al efecto se indicaron a partir del informe preliminar. Asimismo, debera el
Registro de la Propiedad Industrial emitir una nueva resolucion final, en donde en esa
oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado
juridicamente, con relacion a todos los elementos inmersos en el presente tramite de concesion

de patente de invencion /...]”

TERCERO. Una vez subsanados los defectos advertidos por el Tribunal en el voto N° 187-
2014 de las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil quince,

y emitido un nuevo informe técnico concluyente, la Direccidon del Registro de la Propiedad
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Industrial, Seccion Patentes de Invencion, mediante resolucion dictada a las catorce horas con
trece minutos del once de diciembre de dos mil catorce, 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 BENCIMIDAZOLES
SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE CINASA vy ordenar el archivo del expediente
respectivo. /... NOTIFIQUESE /...] .

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de
enero de 2015, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condicion de apoderado especial
de la empresa NOVARTIS AG, interpuso recurso de apelacion contra la resolucion citada
indicando que la patente cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de proteccion
registral, suficiencia, claridad y unidad de invencion, es novedosa, inventiva y tiene aplicacion
industrial, no habiendo desarrollado los agravios al momento de esa impugnacion, ni haciéndolo
ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolucién de las diez horas

con cuarenta y cinco minutos del siete de mayo del dos mil quince.

QUINTO. Que a la substanciacion 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 indefension
de los interesados, 0 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo
actuado, por lo gque se dicta esta resolucion dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones

de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

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 Dr. Freddy Arias Mora, se determind que las
reivindicaciones de la patente solicitada carecen de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial. (Ver folios 415 a 421 y 498 a 504)

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

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCION APELADA. Al
momento de apelar el Manuel E. Peralta Volio, en su condicion de apoderado especial de la
empresa NOVARTIS AG, la resolucion venida en alzada, se limité a consignar, en lo que

interesa, lo siguiente:

“[...] La patente cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de
proteccion registral, suficiencia, claridad y unidad de invencion, es novedosa,

inventiva y tiene aplicacion industrial. [...] ” (ver folio 512)

No obstante, 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 los motivos de su inconformidad; no 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 de la sociedad
recurrente, de combatir algun punto especifico o general de la resolucion impugnada, ya que no
argumenta ni presenta elementos en que apoyar sus agravios, no realiza el minino esfuerzo para
demostrar que la patente goza de suficiencia, claridad y unidad de invencién, novedad, altura

inventiva y aplicacion industrial.

En razon de lo anterior el Registro resolvid denegar la solicitud formulada, pues, en definitiva,

el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculacién en esta

Voto No. 651-2015 Pagina 4



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

materia y en virtud de estos se determina que las conclusiones del examinador son consistentes
y fundamentadas técnicamente. Avala el Tribunal que del examen rendido se desprende que la
invencion solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la ley.

Finalmente, este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que
puedan generar nulidades, asimismo es conteste con la Oficina de Patentes del Registro de la
Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendacién vertida por el experto. 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 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condicion de apoderado especial de
la empresa NOVARTIS AG, contra la resolucién dictada por la Direccidon del Registro de
Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invencion, a las catorce horas trece minutos del
once de diciembre 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 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condicion de apoderado
especial de la empresa NOVARTIS AG, contra la resolucion dictada por la Direccion del
Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invencion, a las catorce horas trece

minutos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los
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requisitos de ley se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la via administrativa.
Previa constancia y copia de esta resolucién 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 Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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