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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once

horas diecisiete minutos del veintidos de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Marianella
Arias Chacon, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su
condicion de apoderada especial de la empresa TIVAR HELICOPTEROS,
ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA, una sociedad organizada y existente
bajo las leyes de la Republica de Chile, con domicilio en Arauci 420 B Quillota, en
contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
11:47:11 del 6 de julio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de febrero de 2016, la abogada Marianella
Arias Chacén, de calidades indicadas, en su condicién de apoderada especial de la
empresa TIVAR HELICOPTEROS, ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA,
solicito el registro como patente de invencion de la solicitud denominada “METODO
Y COMPUESTO LIQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES
NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELQO”.

Mediante el informe técnico fase 2, del 30 de marzo de 2020 (folios 34 a 42) y el
informe técnico concluyente del 24 de enero de 2021 (folios 60 al 68), el examinador
Dr. German L. Madrigal Redondo, dictaminé técnicamente la invencion solicitada y
rindié las valoraciones pertinentes, razon por la cual mediante resolucion dictada a
las 11:47:11 del 6 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvié

denegar la solicitud presentada (folios 69 a 76 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad
Intelectual el 12 de julio de 2021, la representacion de la empresa TIVAR
HELICOPTEROS, ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA., apelé y expresé

como agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro de Propiedad Intelectual para rechazar esta patente es
incorrecto, pues todas las reivindicaciones pueden ser objeto de proteccion registral.

El invento esta centrado en un fertilizante y no en la generacion de un inhibidor.

2. En cuanto al nivel inventivo, los documentos D1 a D3 no pueden ser utilizados
para basar un rechazo por falta de nivel inventivo, son productos diferentes, por lo
gue solicita al Registro de primera instancia reconsiderar el criterio.
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por
probado que la invencion titulada “METODO Y COMPUESTO LIQUIDO QUE
MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y
DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”, no cumple con los requisitos de
patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invencion, dibujos y modelos
industriales y modelos utilidad, 6867, la cual sefiala que una invencion es patentable
si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicacion industrial, en
este caso no se cumple con el requisito del nivel inventivo (ver informe técnico
concluyente del 24 de enero de 2021, folios 60 al 68, emitido por el examinador Dr.
German L. Madrigal Redondo).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera
instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades,

invalidez o indefensién que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de patentes de invencion,
dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y
sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su articulo 1 define invencion como:
“toda creacion del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que
cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”, asimismo establece
que tal invencion puede tratarse de “un producto, una maquina, una herramienta o
un procedimiento de fabricacién y estara protegida por la patente de invencién.”
Este numeral también determina la materia que no se considera invencion y la que

aun siendo invencién se encuentra excluida de patentabilidad.
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Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una
invencidn cuyo registro se pretende se encuentran establecidos en el inciso 1) del
articulo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable
una invencién que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion

industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en
el articulo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las caracteristicas de
claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripcién de la
solicitud de patente debe “especificar la invencién de manera suficientemente clara
y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el articulo 7 se agrega el
requisito de unidad de la invencion, el cual consiste en que cada solicitud debe
referirse a “una invencion o a un grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal

manera que conformen un unico concepto inventivo general.”

Para la verificacion de tales requisitos, el inciso 2) del articulo 13 de la citada ley
autoriza al Registro para que en la fase de calificacién o examen de fondo de una
solicitud pueda requerir la opiniébn de centros oficiales, de educacion superior,
cientificos, tecnoldgicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos
independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisiéon

por parte del operador juridico.

En el caso en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegé la patente
“METODO Y COMPUESTO LIQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE
FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE
EN EL SUELO”, porque considero que la invencion no posee nivel inventivo, se

trata de una yuxtaposicion de invenciones, no tiene ninguna caracteristica especial
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ni un efecto inesperado o sorprendente, todo lo anterior de acuerdo con el informe
técnico concluyente emitido por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, el
cual sefala que:
El solicitante no aporta documentacion o argumentos nuevos que diferencien
de forma inesperada el método reclamado de los métodos y formulaciones
del arte previo y de los conocimientos sobre la materia que conoce el experto
medio en la materia, sobre los otros elementos como fosforo aminoacidos
son yuxtaposiciones de elementos obvios para un inhibidor de nitrificacién en

fertilizantes nitrogenados amoniacales.

Por tanto, las reivindicaciones 1 a 8 son segundos us0s, porque no es un
procedimiento sino la aplicacion de compuestos conocidos para una
composicién diferente o de una forma de aplicacion diferente pero que
muestra un efecto inesperado o sorprendente, por lo cual es un uso como
inhibidor de la nitrificacién, ademas carece de caracteristicas técnicas.
Ademas, se utilizan compuestos conocidos tanto estructuralmente, como en
su accion técnica (por ejemplo, del tipo 3.5 DMPP vy el fosforo, entre otras
sustancias), ademdas, se conoce dicha metodologia de preparar
composiciones liquidas que contengan las combinaciones de compuestos
reclamados, y metodologias para aplicar sobre las plantas composiciones
con 3.5 DMPP vy sus derivados para suministrarlos a las plantas lo que

ademas lo hace obvio.

Las reivindicaciones 1 a 8 son yuxtaposiciones de actos comunes del experto
medio, que también se describen en el arte previo, porque los pasos
empleados son obvios, su técnica es parte de las habilidades medias de

quien trabaja en la mejora de composiciones agroquimicas. El solicitante no

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL 22 de octubre de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0461-2021

ADMINISTRATIVO Comemo bEL sceNTENATO Pagina 6 de 9

define en porcentaje la composicion esto justifica el hecho de considerarse

una yuxtaposicion de elementos conocidos.

Las reivindicaciones 1 a 8 son cambios de forma y dimensiones porque se
utilizan actos y composiciones conocidas, las cuales se modifican
arbitrariamente para tratar de diferenciarse del arte previo, pero sin mostrar
un efecto inesperado o superior a los ya conocidos. (Informe técnico

concluyente visible a folios 62 y 63 del expediente principal).

Ademas, en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial, indica el citado profesional que las 8 reivindicaciones cumplen con los
requisitos de novedad y aplicacion industrial; no obstante, no cumplen con nivel
inventivo, debido a que “del estudio del arte previo D1 a D6 combinados y de forma
independiente revelan los mismos compuestos quimicos aqui reclamados, las
mismas aplicaciones y el uso de estos para mejorar la aplicacién de fertilizantes”

(folio 67 del expediente principal).

En el presente caso no se cumple con el requisito de nivel inventivo porque tal como
lo sefialé el examinador, no se demuestra una diferencia en el efecto técnico con
respecto a otras composiciones inhibidoras de la nitrificacion disponibles en el arte
previo; ademas de que la materia reivindicada no considerada invencion, segun lo

establecido en la ley de repetida cita.

Por otra parte, los argumentos presentados con el recurso de revocatoria fueron
valorados técnicamente por el examinador, quien confirmé lo indicado en sus
informes técnicos. A pesar de lo sefialado en el estudio de fondo, el solicitante no
modificd sus reivindicaciones ante el Registro de origen y esto lo sefiala el

examinador a folio 86 del expediente principal; asimismo, indica el profesional que
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no se reclama un compuesto final preparado, por lo que se interpreta que se
pretende proteger una composicion, pero los elementos que la conforman son
conocidos en el arte previo. El solicitante tampoco describe alguna caracteristica
técnica adicional a lo revelado en el estado del arte, es conocido el uso del
compuesto 3,5 DMPP como inhibidor de la nitrificacion y no se aportd informacién
técnica que demostrara el efecto inesperado que permite reconocer el nivel

inventivo de una solicitud, segun lo establecido en la Ley de patentes citada.

Visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el

informe técnico concluyente, que analizd la invencion presentada de acuerdo con

los argumentos de la recurrente, este Tribunal avala la resolucion venida en alzada,
debido a que el andlisis realizado estd fundamentado y cumple con los

requerimientos legales exigibles con relacién a la debida motivacion del acto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este
6rgano en denegar la concesion de la patente de invencion denominada “METODO
Y COMPUESTO LIQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES
NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”,
para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido
gue se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente
solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley 6867,

porque en el presente caso la invencién no cumple con el nivel inventivo exigido,

razén por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacién
interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacon, en su condicion de apoderada
especial de la empresa TIVAR HELICOPTEROS, ASESORIAS E INVERSIONES
LIMITADA, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 11:47:11 del 6 de julio de 2021, la que en este acto confirma.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion planteado por la abogada Marianella Arias Chacon, en su
condicion de apoderada especial de la empresa TIVAR HELICOPTEROS,
ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:11 del 6 de julio de 2021, la que en
este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la via
administrativa de conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejara en los registros que al efecto
lleva este Tribunal, sin mas tramite devuélvase el expediente a la oficina de origen
para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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