TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0161-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL
SOBREPESO Y DE LA OBESIDAD”

OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-0004)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 681-2015

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

con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelacién interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Vasquez,
mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-461-0803, en
representacion de la empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., una sociedad
constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de
la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con

treinta y seis minutos del siete de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
06 de enero de 2015, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor, casado,
abogado, vecino de San José, con cedula de identidad 1-544-0035, en representacion de la
empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., solicito la inscripcion de la patente de
invencion denominada “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y
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DE LA OBESIDAD”.

SEGUNDO. Que el dia 07 de enero de 2015, la perito examinadora del Registro Dra. Lara

Aguilar Morales, emitié minuta de rechazo de plano de la solicitud.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos
del siete de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de
Patentes de Invencion, resolvio: “...POR TANTO / Con fundamento en las razones
expuestas y citas de ley, se resuelve: I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente
de Invencién No. 2015-0004, denominada “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL
SOBREPESO Y DE LA OBESIDAD” por no ajustarse lo solicitado, a la materia de
patentabilidad exigida por la legislacion nacional para este tipo de solicitudes, de
conformidad con lo establecido en los articulos 1.4.b) de la Ley de Patentes de Invencion,
Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, nimero 6867. Il. Ordenar la
devolucion del 50% de la tasa de presentacion pagada. (...). NOTIFIQUESE...”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Gamboa Vasquez, en la
condicidn indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio y en virtud

de que fuera admitida la apelacion conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion

dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como
hecho demostrado y de importancia para el dictado de la presente resolucion, el siguiente:
1.- Que una vez analizada la solicitud presentada por OREXIGEN THERAPEUTICS
INC., la perito Dra. Lara Aguilar Morales, determind que ésta versa sobre materia excluida
de patentabilidad segun lo dispuesto en el articulo 1.4 inciso b) de la Ley de Patentes de
Invencién y el articulo 27.3 del acuerdo sobre los ADPIC, por tratarse de métodos

terapéuticos para el tratamiento de personas o animales, (folios 13 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este
Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente

resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que
la Autoridad Registral, con fundamento en el andlisis previo que realizara la Dr. Lara
Aguilar Morales, Examinadora de Patentes de ese Registro, rechaza de plano la solicitud
por considerar que la misma no contiene materia patentable de conformidad con lo

establecido en el articulo 1, inciso 4. b) de la Ley 6867.

Por su parte, la representacion de la empresa apelante, expresa en sus agravios que el
rechazo de plano dictado por el Registro viola el principio del Debido Proceso, toda vez
que no se ha dado oportunidad al contradictorio respecto del analisis rendido por la Dra.
Lara Aguilar Morales, lo cual les deja en estado de indefension. Afirma que si bien es
cierto, el inciso 4b) del articulo 1 de la Ley de Patentes, excluye de patentabilidad los
llamados “métodos terapéuticos”. Sin embargo, si son patentables los productos,
especialmente las sustancias 0 composiciones y las invenciones o aparatos, siendo que en

este caso se refiere a composiciones, Kits, usos, sistemas y métodos para tratar el sobrepeso
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y la obesidad. Por ello, es mediante dictamen técnico que se debe determinar si lo
peticionado es o no patentable. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea admitido su

recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El articulo 1 de la Ley de Patentes de
Invencidn, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de
1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), en su inciso 1) define el concepto de
invencion: “..1.- 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 fabricacién y estara
protegida por la patente de invencion.” Aunado a ello, en el inciso 4.b) excluye de
patentabilidad, entre otros: “b) Los métodos de diagnoéstico, terapéuticos y quirdrgicos

’

para el tratamiento de personas o animales.’

De este modo, en el anélisis previo realizado por la perito Aguilar Morales, recomienda

RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada, manifestando que:
“Se observa que la solicitud no contiene materia patentable en sus reivindicaciones
de la 1 a la 35, de acuerdo a la ley 6867 el articulo 1, inciso 4b y segun el articulo
27.3 del acuerdo sobre los ADPIC por tratarse de métodos terapéuticos para el
tratamiento de personas o0 animales; la materia que se esta tratando de proteger
describe el uso de compuestos quimicos para el tratamiento de sujetos con
trastornos de sobrepeso u obesidad; debido a razones éticas y de dificultad para
controlar en la practica su observancia, no se concede en la legislacion
costarricense la proteccion sobre métodos de tratamiento sobre seres humanos o
animales, debido también, a que estos no cumplen con los requisitos de
patentabilidad, pues un método terapéutico que se aplica al cuerpo humano o
animal, no es susceptible de aplicacion industrial ...” (Ver folio 14).
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Con fundamento en ello, el Registro de la Propiedad Industrial decide el rechazo de plano
de la solicitud, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 15, inciso 3) del Reglamento a la
Ley de Patentes (Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J), el cual regula lo referente a esta
figura, estableciendo al respecto:
“..3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procedera a
rechazarlas de plano, mediante resolucién razonada, concediendo la devolucién

del 50% de la tasa de presentacion pagada.” (el énfasis ha sido agregado).

En este sentido, respecto del informe elaborado por la perito, se manifiesta el Registro en la
resolucion venida en Alzada, indicando:
“..Segun analisis previo realizado por la Dra. Lara Aguilar Morales se observa
que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a la 35 no contiene materia patentable,
por referirse a un método terapéutico para el tratamiento de personas o animales./
(...), analizado el expediente manifiesta la examinadora que las reivindicaciones 1y
5 son independientes y las reivindicaciones 2-4, 6-35 son dependientes y todas

contienen materia no patentable. ...~

De lo anterior se desprende claramente que el objeto de las presentes diligencias no resulta
materia patentable segin nuestro ordenamiento, dado que lo pretendido constituye materia
excluida de patentabilidad, razon por la cual considera este Tribunal, hizo bien el Registro

de la Propiedad Industrial en proceder al rechazo de plano de la concesion solicitada.

Con relacion a lo alegado por el apelante, en el sentido de que se produjo una violacion al
Debido Proceso, en virtud de que no se le notificd el informe de la perito, con lo cual se le
dejo6 en estado de indefensidn, ya este Tribunal se manifestd; en forma reiterada, respecto
de la figura del rechazo de plano, dentro de otros en el Voto No 497-2014, de las 14:05
horas del 26 de junio de 2014:
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“(...) Respecto del rechazo de plano, en el Manual de Examinadores del Régimen
Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe
evaluar las solicitudes de inscripcidn del area especifica de ejecucion, realizando
un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusion de patentabilidad
contempladas en la Ley de Patentes de Invencion, en aplicacion de toda la
normativa vigente y las instancias competentes, con el fin de determinar mediante
un andlisis técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario

amerita el rechazo de plano.

De este modo, ha verificado este Tribunal que el informe elaborado por la
examinadora, (...) (anexado a la Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra
debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el analisis técnico
correspondiente, determind la profesional que la solicitud presentada por la
empresa (...), no es materia patentable en nuestro pais, en razon de lo cual lo
correspondiente era el rechazo de plano, siendo esa recomendacion aceptada por
la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante una
resolucién también debidamente motivada y acorde con lo establecido por la ley

para tales efectos, procedio a rechazar de plano la solicitud.

Es asi que, no resultaba necesario que ese informe técnico fuera notificado a la
parte interesada, por cuanto, tal como se afirmo en el Voto No. 1015-2013, en que
fundamenta el apelante su reclamo, ello no genera indefension, en razon de que la
empresa solicitante pudo ejercer su derecho de defensa con los recursos
establecidos al efectos por la ley (revocatoria ante la propia Oficina de Patentes y
apelacion en subsidio para ante este Tribunal) en contra de la resolucion venida en
Alzada, por cuanto al ser una solicitud manifiestamente infundada no procedia
darle tramite, siendo que el solicitante debié fundamentar de manera satisfactoria

su recurso, modificando el cuerpo reivindicatorio si era necesario, con el fin de que
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la Autoridad Registral aceptara continuar con el tramite hasta efectuar el examen

de fondo, lo cual no sucedid en este caso.

Por lo expuesto, considera este Organo Superior que tanto el dictamen rendido por
la perito (...) como la resolucion apelada han sido suficientemente motivados, ya
que en ellos hay una relacion clara de los elementos que llevaron a concluir que las
reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, (...)”" (Voto No 497-
2014, de las 14:05 horas del 26 de junio de 2014)

Advierta el recurrente que lo indicado en el VVoto parcialmente transcrito resulta de plena
aplicacion en este caso, toda vez que si existe un informe pericial previo, esto es, un
analisis técnico elaborado por la Dra. Lara Aguilar Morales y siendo que, su representacion
no ejercid su derecho al presentar los recursos de revocatoria ante la Autoridad Registral o
de apelacion ante este Organo Superior, procediendo a modificar el cuerpo reivindicatorio,
con el fin de ajustarlo a nuestra legislacion y en razon de ello no resultan atendibles en esta

instancia sus alegatos.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Véasquez, en representacion de
OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., en contra de la resolucién dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial, Seccién Patentes de Invencidn, a las catorce horas con treinta y

seis minutos del siete de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

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, Ley
No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Vasquez, en
representacion de  OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Seccion Patentes de Invencion, a las
catorce horas con treinta y seis minutos del siete de enero de dos mil quince, la que en este
acto se confirma, rechazando de plano la solicitud de inscripcion de la invencion
denominada “METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y DE LA
OBESIDAD”. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta
resolucion que se dejard 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

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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