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

horas trece minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Marco
Antonio Jiménez Carmiol, cédula de identidad 1-0299-0846, vecino de San José, en
su condicion de apoderado especial de la empresa VALTECH CARDIO LTD,,
organizada y existente bajo las leyes del Estado de Israel, domiciliada en 3 Ariel
Sharon Avenue Or Yehuda, Israel 60376, en contra de la resolucion dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:59:10 horas del 6 de julio de 2021.
Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedefio.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Jiménez Carmiol, en su
condicion dicha, solicité el registro como patente de la invencion TECNOLOGIAS
DE ANULOPLASTIA.
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Mediante informe técnico preliminar fase 1 el examinador dictaminé técnicamente
la invencion solicitada, y concluye que no cumple con los requisitos establecidos en
el articulo 6 incisos 4y 5y articulo 7 de la Ley 6867, de patentes invencion, dibujos
y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), y

articulos 8 y 13 del Reglamento a dicha ley.

El Registro de Propiedad Intelectual trasladé el informe técnico al solicitante, sin

embargo, no se pronuncid; razén por la cual resolvié denegar la solicitud.

La representacion de la empresa VALTECH CARDIO LTD. apel6 lo resuelto y
manifiesta que no contesto la audiencia por un problema con la notificacion del
informe técnico, lo cual no permiti6 que se pudieran solventar las objeciones
realizadas dejandolos en estado de indefension, por lo que solicita el beneficio pro-
usuario y el ahorro procesal, tratandose de un invento que es complicado y que a
su representada le toma tiempo y mucho dinero poder desarrollar, por lo cual

merece la proteccion que confiere la ley.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. El pliego reivindicatorio propuesto no cumple
con los requisitos de unidad de invencion y claridad (folios 46 a 49 expediente

principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que,

con tal caracter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan
vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

gue sea necesario sanear.
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de Patentes define el
concepto de invencidn como toda creacion del intelecto humano, capaz de ser
aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en
la ley, y puede ser un producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento
de fabricacion. Asimismo, establece la materia que no se considera invencién y la

gue, aun siendo invencién, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una
invencién cuyo registro se pretende se encuentran establecidos en el articulo 2
inciso 1 de la Ley de Patentes, en donde se especifica que es patentable una
invencion si cumple 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” (se agrega el subrayado). A su vez, en el
articulo 7 se agrega el requisito de unidad de la invencién, 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 Ley de
Patentes autoriza al Registro para que en la fase de calificaciéon o examen de fondo

de una solicitud pueda requerir la opinién de centros oficiales, de educacién
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superior, cientificos, tecnoldgicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o
expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de

decision por parte del operador juridico.

El Registro de la Propiedad Intelectual deneg0 la solicitud porque considero que las
reivindicaciones no poseen unidad ni claridad, ya que segun se concluye en el

informe técnico:

Se aprecian varias invenciones en la solicitud, las cuales no estan

relacionadas dentro de un mismo concepto inventivo general:

Reivindicaciones 1 a 5: Un aparato para uso en tejido humano que
comprende un ancla, respectivamente con una cabeza de ancla y un
miembro de enganche del tejido. Un controlador de ancla con un eje
longitudinal y un elemento de despliegue en el extremo distal del eje, donde
dicho elemento de despliegue se bloquea en la cabeza del ancla. A su vez,
cuando dicho elemento de despliegue se bloquea a la cabeza de ancla, una
lanza perforadora de tejidos es extendida, y cuando el elemento no esta
blogueado la lanza perforadora esté retraida.

Reivindicaciones 6 a 26: se provee un implante percutaneo con un dispositivo
de ajuste acoplado que puede bloquearse o desbloquearse. El dispositivo
también tiene una guia longitudinal y un adaptador para ser acoplado al
dispositivo de ajuste que tiene a su vez un mecanismo de desbloqueo.
Reivindicaciones 27 a 33, 44 a 80,93 a 97 y 105 a 126: se provee un aparato
con un catéter y un implante, el cual comprende una manga flexible con un
lumen y miembro de contraccion tejido a través la manga.

Reivindicaciones 34 a 43: proveen un aparato para uso en el tejido humano,

el cual tiene un catéter percutaneo, un implante y un canal de entrega del
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ancla dentro del catéter, anclas pequefias que entran en el canal y al menos
un ancla que es mas larga que dicho canal y un controlador de ancla.
Reivindicaciones 81 a 92 y 98 a 104: provee un aparato con catéter e
implante, donde dicho implante puede ser avanzado a través del catéter y
tiene una manga flexible con un lumen, con una configuracién retorcida
alrededor del eje longitudinal de la manga.

Dado que cada uno de estos 5 grupos de reivindicaciones resuelve
problemas técnicos diferentes, no existe unidad de invencién. Por otro lado,
la Gnica materia que tienen en comun es el implante de anuloplastia, lo cual,
claramente, no es nueva en el estado de la técnica.

(Ver folios 47 al 48 del expediente administrativo).
Ademas, indica que el juego reivindicatorio carece de concision y claridad.

Estas consideraciones fueron basadas en el informe técnico preliminar fase 1,
haciendo el sefialamiento de que queda pendiente la atencion de las objeciones

indicadas, con el fin de continuar con el examen de patentabilidad.

De este modo, con fundamento en el informe técnico emitido y una vez analizado
en forma integra el expediente venido en alzada, advierte este Tribunal que el
procedimiento tramitado por el Registro se encuentra conforme a derecho; tanto en
la forma como en el fondo, por lo que los agravios deben ser rechazados en razén
de que las razones alegadas por el apelante en cuanto a un problema de
notificacién, no son atribuibles al Registro de primera instancia y por ello debe ser

confirmada la resolucion.

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de
calidades indicadas, en su condicibn de apoderado especial de la empresa
VALTECH CARDIO LTD., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 07:59:10 del 06 de julio de 2021, la que en este acto
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 resolucién
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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