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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0458-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“TURBINA FRANCIS CON ALABE CORTO Y BANDA CORTA”

ANDRITZ HYDRO LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-48)
PATENTES DE INVENCION

VOTO 0370-2022

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

dieciséis minutos del cinco de setiembre del dos mil veintidos.

Conoce este Tribunal recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria Vargas
Uribe, cedula 1-0785-0618, en su condicion de apoderada especial de la empresa ANDRITZ
HYDRO LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadd, domiciliada en
6100 Trans-Canadda Hwy, Pointe-Claire, Quebec H9R 1B9, Canad4, contra la resolucién
emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:06 horas del 2 de noviembre

del 2021.
Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 1. Mediante escrito recibido el 9 de
febrero de 2017, la licenciada Maria Vargas Uribe de calidades y en la representacion
citada, solicitd la inscripcion de la patente de invencién denominada “TURBINA FRANCIS
CON ALABE CORTO Y BANDA CORTA”.

2. El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitidos los informes técnicos

preliminares fase 1, fase 2 y el informe técnico concluyente con relacién a la patente
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presentada, mediante resolucion dictada a las 11:24:06 horas del 2 de noviembre del 2021,
resolvid denegar la solicitud de patente de invencion pedida, con fundamento en el criterio
del informe concluyente donde el examinador indica que las reivindicaciones 1 a 13 no
poseen unidad de invencion porque se trata de dos invenciones diferentes. Conforme a ello,
y considerando que las reivindicaciones 1 a 9 refieren a un concepto inventivo, las analiza,
pero considera que estas no poseen altura inventiva respecto a los documentos D1 y D2. En
relacion con las reivindicaciones de la 10 a Ia 13 no las estudia por considerar que se trata de

otra invencion diferente a la solicitada.

3. Inconforme con lo resuelto y ante el Tribunal la apelante expuso como agravios, lo

siguiente:

Solicita el nombramiento de un nuevo perito, ya que las discusiones técnicas que se van a
indicar en la apelacion significan justamente el por qué esta solicitud no contiene materia no
considerada invencion, si es novedosa, y si posee nivel inventivo para que sea protegida en

Costa Rica.

Indica que la patente si cuenta con unidad de invencion, ya que las reivindicaciones del grupo
1 (reivindicaciones 1-9) y las reivindicaciones del grupo 2 (reivindicaciones 10-13)
comprende “un grupo de invenciones interrelacionadas de tal manera que ellas son parte de
un ‘“concepto inventivo general tinico” como se especifica en el Manual Centroamericano.
Las reivindicaciones del Grupo 1 se dirigen a un rodete de turbina hidraulica Francis. Las
reivindicaciones del Grupo 2 se dirigen a una turbina hidraulica Francis. Las reivindicaciones
de la turbina hidraulica Francis en el Grupo 2 comparten el concepto inventivo general inico
del rodete de turbina hidraulica Francis mencionado en las reivindicaciones del Grupo 1.
Ademas, el informe concluyente afirma que la turbina esta conformada por mas elementos,
pero estos son convencionales en el arte y no impactan el concepto inventivo general inico

del rodete de la turbina hidraulica Francis. En cuanto al nivel inventivo indica que el
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examinador evalud unicamente las reivindicaciones del grupo uno, sea de la 1 a la 9, para

determinar que no cumplen con el requisito de actividad inventiva.

Manifiesta que la opinion del examinador en el Informe Preliminar Fase 2 (“El Informe Fase
2”") es contradictorio. La reivindicacion 1 independiente menciona “una banda que tiene una
proporcion de longitud de banda de no mas de 17% (0.17), donde la proporcion de longitud
de banda es una proporcion de la longitud de la banda a lo largo de una direccion paralela a
un eje de rotacion de un rodete y un didmetro de la banda en una unién con un borde de
salida.” En el Informe Fase 2, el examinador afirma que “DI no logra definir un rodete para
una turbina hidraulica de tipo Francis con una proporcion de longitud de banda y una
proporcion de longitud de periferia no mayor de 17%.” En el informe Fase 2 el examinador
ademas afirma: “D2 tampoco logra definir un rodete para una turbina hidraulica de tipo
Francis con una proporcion de longitud de banda y una proporcion de longitud de periferia

no mayor de 17%.”

El examinador admite que ninguno de los documentos define “una banda que tiene una
proporcion de longitud de banda no mayor de 17%” como se menciona en la reivindicacion
1, pero luego rechaza las reivindicaciones afirmando que ambos documentos definen “una
banda con una proporcion de longitud de banda y una proporcion de longitud de periferia no
mayor de 17%”. Si ningin documento define la proporcion de longitud de banda reivindicada
como expresamente ha sido admitido por el examinador, ambos documentos no pueden
entonces definir la proporcion de longitud de banda como se afirma posteriormente a la

anterior afirmacion que realizo el examinador.

Indica que los argumentos del examinador son l6gicamente inconsistentes y no respaldan el
rechazo de nivel inventivo. Ni el informe concluyente ni la resolucion de denegatoria

proporcionan razonamientos adicionales que respalden el rechazo de nivel inventivo.

Insiste que el presente concepto inventivo proporciona un borde de ataque del alabe de rodete

y la banda que precede una unién entre el borde de ataque con la corona en la direccion
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giratoria, que resulta en una carga mas uniforme en los alabes que reducen el riesgo de
cavilacion. Reduciendo el riesgo de cavilacion, el rodete que tiene alabes cortos (por ejemplo,
con un borde de ataque y una banda que tiene una proporcién de longitud de banda no mayor
que 17%) se vuelve practico. Indica que reivindicaciones similares han sido consideradas
patentables en muchos paises que incluyen los Estados Unidos, Canad4, Corea, Australia, y

Japon.

4. Una vez aceptado el perito en segunda instancia que recay6 en el ingeniero Luis Diego
Solano Monge, el 19 de abril de 2022 rindi6é informe técnico ante esta instancia visible a

folios 38 a 42 del legajo de apelacion en el que indica:

Unidad de invencion: En contraposicion con lo establecido por el examinador en
los informes técnicos preliminares en fase 1 y fase 2 y en el informe técnico
concluyente. Se determina que la solicitud cumple con este requisito porque

describe un tnico concepto inventivo.

Claridad: Las reivindicaciones 3; 4; 7; 8; 9; 12; y 13 no cumplen con el requisito
de claridad. Ya que no estan redactadas como indica la legislacion: Segun la
legislacion costarricense, las reivindicaciones dependientes deben indicar el numero
de la reivindicacién de la cual dependen. En este caso se indica en estas
reivindicaciones: “...segun cualquiera de las reivindicaciones x - x...”. Por ello, al
no sefialar especificamente el nimero de la reivindicacion de la que dependen, estas
reivindicaciones incumplen con el requisito de claridad y quedan excluidas del

analisis de los requisitos de patentabilidad.
Opinion final del peritaje:

La presente solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad para las
reivindicaciones 1;2; 5; 6; 10y 11 del pliego aportado como parte de la contestacion

al ITP fase 2 con fecha 16/3/2021 localizadas en los folios 78 a 82 del expediente
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2017-0048. Por lo anterior se recomienda la proteccion para las reivindicaciones

sefaladas.

5. Trasladado el peritaje al apelante este expone como argumentos para que se conceda la

patente para todas las reivindicaciones lo siguiente:

En el informe preliminar segunda fase el examinador indicé: “Las reivindicaciones 1 a 13
presentes en la contestacion al ITP1 son claras y concisas pues se resuelven los problemas de
claridad planteados. Asimismo, se encuentran debidamente redactadas segun lo exige la ley,
y asi ha sido reconocido por el mismo Registro de la Propiedad Industrial, al otorgar patentes

cuyas reivindicaciones poseen este tipo de redaccion.

Indica que las reivindicaciones 3, 7 y 12 no presentan problema alguno en cuanto a
multidependencia, ya que las tres dependen de una reivindicacion independiente y de otra

dependiente que no depende de una reivindicacion multiple.

Insiste que las reivindicaciones cuestionadas en esta instancia por claridad 3; 4; 7; 8; 9; 12;
y 13 habian sido reconocidas por cumplir con la claridad exigida por la ley costarricense en
el examen técnico, fase 2, el nuevo examinador nombrado ante el Tribunal Registral
Administrativo reconocid expresamente que las reivindicaciones 1; 2; 5; 6; 10y 11 cumplen

con el requisito de claridad y que ademas son concisas.
El apelante solicita: se confirme el otorgamiento de las reivindicaciones 1,2, 5,6, 10y 11.

Ademas, se confirme que las reivindicaciones 3, 7 y 12 no debieron ser objetadas por claridad
en esta instancia, ya que ademas de no haberse apelado dicho requisito por haber sido
expresamente declarado que la claridad se cumplia de conformidad con la ley en el Informe
fase 2, estas reivindicaciones no infringen los requisitos exigidos en cuanto a la forma como

estan redactadas.
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También se declare que las reivindicaciones 4; 8; 9; y 13 cumplen con el requisito de claridad,
tal y como habia sido aceptado en el Informe Técnico Fase 2, y que su forma de estar
redactadas no infringe la ley costarricense y se reconozca que la patente cumple con todos

los requisitos para su concesion.

6. Mediante auto de las diez horas del quince de junio del dos mil veintidds (folio 67 legajo
de apelacion), el Tribunal solicita al perito nombrado y como prueba para mejor resolver:
“Vistos los argumentos planteados por la parte apelante respecto del informe rendido por el
perito Ing. Luis Diego Monge Solano, que consta a folios 38 al 42 del legajo digital de
apelacion, se solicita a este profesional que dentro del término de diez dias habiles contados
a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la presente prevencion, remita a este
Tribunal: aclaracion en el sentido de analizar las reivindicaciones 3, 7 y 12 del altimo pliego
de reivindicaciones presentado por el apelante, a efecto de determinar si estas cuentan con

claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo.”

7. A folio 74 del legajo de apelacion, el perito aclara el informe rendido y reconoce el
requisito de claridad y suficiencia a las reivindicaciones 3, 7 y 12. Asimismo, recomienda la
proteccion de estas ya que, al cumplir con la claridad, también cumplen con los requisitos de

patentabilidad, sea novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

8. Trasladada la aclaracion al apelante, este solicita declarar con lugar el recurso de apelacion,
indicando que el sefior examinador encontrd patentables las reivindicaciones 1, 2, 5,6, 10y
11, y que, con base en la aclaracion indicada por parte de su representada, también concluyo
que las reivindicaciones 3, 7 y 12 cumplen igualmente con los requisitos de patentabilidad.
Por lo que son 9 reivindicaciones las que han sido aceptadas para ser protegidas en Costa
Rica, y se deben numerar como corresponde. Solicita se ordene al Registro de la Propiedad
Intelectual proceder a la inscripcion de la patente denominada “TURBINA FRANCIS CON
ALABE CORTO Y BANDA CORTA”.
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SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hechos probados los siguientes:

Que las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 correspondientes a la patente titulada
TURBINA FRANCIS CON ALABE CORTO Y BANDA CORTA, cumplen con los
requisitos de patentabilidad, seglin el peritaje rendido por el ingeniero Luis Diego Solano
Monge visible a folios 38 a 42 y su respectiva aclaracion visible a folio 74, todos del legajo

de apelacion.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con este caracter que 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 indefensién que sea necesario

sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO. La resolucién emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 11:24:06 horas del 2 de noviembre del 2021, rechaz6 la patente solicitada con

fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Huber E. Ortega Padilla.

Debido a lo anterior el apelante solicitd un peritaje ante esta instancia para tener mayor
amplitud de andlisis para la concesion o rechazo de la patente, informe que consta en los

folios 38 a 42 del legajo de apelacion y su respectiva aclaracion a folios 74 a 76.

Cotejados los respectivos estudios tanto del examinador de primera instancia y el del perito
nombrado, el Tribunal concluye que la resolucion venida en alzada se debe revocar

parcialmente.

En la primera instancia, el examinador indica que las reivindicaciones 1 a 13 carecen de

unidad de invencion, ya que las reivindicaciones 1 a 9 se refieren a un rodete de turbina
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eléctrica, y las reivindicaciones 10 a 13 consisten en turbina hidraulica, por lo contiene dos

conceptos inventivos.

El peritaje con respecto a este punto de una forma muy clara y con referencia bibliografica

explica por qué no se esta en presencia de dos conceptos inventivos, al efecto indica:

Las reivindicaciones independientes 1 y 5 hacen referencia a un rodete de una turbina
Francis mientras que la reivindicacion 10 hace referencia a una turbina hidraulica
Francis en un sentido mas amplio. La teoria referente a turbomaquinas hidraulicas
ensefla que una turbina Francis consiste como minimo en las partes de: una camara
espiral, distribuidor, rodete y tubo de aspiracion (Mataix, 2009). Asi Claudio Mataix
dice en su libro de “Turbomaquinas hidraulicas: Turbinas hidraulicas, bombas,
ventiladores” lo siguiente: “el 6rgano mas importante de una turbina Francis, como
de cualquier Turbo maquina, el rodete; los restantes 6rganos son construidos en torno
a él, antes y después del mismo, para hacer llegar al fluido al rodete o evacuado del
mismo en condiciones 6ptimas y con el maximo rendimiento” (Mataix, 2009). De lo
anterior se puede concluir que el rodete de una turbina Francis solo se puede entender
como parte de esta ultima, y la turbina Francis solo se puede entender como producto
de la interaccion de sus componentes basicos con el rodete; y es por esto que la
referencia de la reivindicacion 10 a una turbina no puede considerarse como una
ampliacion del objeto inventivo de las reivindicaciones 1 y 5 referentes a un rodete,
sino que la reivindicacion 10 hace referencia al mismo rodete y unicamente lo
enmarca dentro de su contexto natural y Gnico posible que es en interaccion con las
demas partes de una turbina Francis. Mataix, C. (2009). Turbomaquinas hidraulicas:
Turbinas hidraulicas, bombas, ventiladores. Universidad Pontificia Comillas

(Publicaciones).

En sintesis, el rodete es parte natural de la turbina y tal y como se presentan las

reivindicaciones son complementarias en la interaccion o funcionamiento.
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En relacién con la claridad, el examinador en un principio (informe técnico fase 2), habia
reconocido claridad a todas las reivindicaciones, pero las redujo de la 1 a 9 por falta de unidad

de invencion.

Por su parte el perito analiz6 la claridad de las reivindicaciones 1 a 13 e indico que la 3, 4, 7,
8,9, 12,y 13 no cumplen con el requisito de claridad, ya que no estan redactadas como indica
la legislacion. A raiz de lo anterior, el Tribunal solicitd una aclaraciéon Unicamente con
respecto a las reivindicaciones 3, 7 y 12, ya que las referidas a la 4, 8, 9 y 13, para esta
Instancia es claro que se refieren a reivindicaciones dependientes multiples, las que conforme
al articulo 9 inciso 4 del reglamento de la Ley de patentes no es posible otorgarlas. Al respecto
este numeral establece: “una reivindicacién dependiente multiple solo podra referirse de
modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base y no podra servir de base a otra

reivindicacion dependiente multiple.”

Si se observa la redaccion de la reivindicacion 3, esta indica:

Un rodete de turbina hidraulica Francis de cualquiera de las reivindicaciones 1 a
2, donde el borde de ataque tiene un 4ngulo de inclinacidon negativo, en donde un
angulo de inclinacion es el angulo entre las esquinas Q y P del borde de ataque del
alabe medido desde el eje del rodete corto a las esquinas Q y P, y donde el angulo

de inclinacion negativo es menor que 0.

La reivindicacion 4, establece:
El rodete de turbina hidraulica Francis de cualquiera de las reivindicaciones 1 a

4, donde la proporcion de longitud de banda es menor de 15% (0.15).

La reivindicacién 3 es dependiente multiple de las reivindicaciones 1 y 2, por tanto, segln lo

indica el articulo 9.4 citado, no puede servir de base a la reivindicacion 4; ademas, esta tltima
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depende de ella misma y esto es un error, por lo que se encuentran dentro de las prohibiciones

que establece el citado articulo y por ende no se pueden conceder.

En ese mismo sentido se aplica la prohibicion a las reivindicaciones 8, 9 y 13 ya que se

configuran segun su redaccion en la misma prohibicién.

Con respecto a este tema, en consultas a distintas oficinas de patentes la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual ha indicado:
Un mismo numero de oficinas afirmé que una reivindicacion multiple
dependiente no podia constituir la base de ninguna otra reivindicacion multiple
dependiente. Una de las razones aludidas fue que, si no se impusieran esas
limitaciones, las reivindicaciones multiples dependientes podrias dar lugar a
numerosisimas citas de otras invenciones en un numero reducido de
reivindicaciones, lo cual representaria para los examinadores una carga de trabajo
excesiva. Otra de las razones alegaba que no se lograria el objeto de las
reivindicaciones, es decir, la notificacion a terceros de lo que se reivindica.

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp wem 2/scp wegm 2 1.pdf)

En ese sentido y bajo un mejor analisis, el perito aclara el informe rendido y otorga también

el requisito de claridad y suficiencia a las reivindicaciones 3, 7 y 12.

Por lo anterior considera el Tribunal que las reivindicaciones 1, 2, 3,5, 6, 7, 10, 11 y 12 estan
debidamente sustentadas en la descripcion cumpliendo con lo estipulado en la ley de patentes,

inciso 4 del articulo 6, que manifiesta:

...La descripcion debera 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 y, en particular, debera indicarse expresamente la

mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invencion, dando uno o mas
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ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daria

los resultados mas satisfactorios en su explotacion industrial...

Del texto citado se desprenden dos requisitos esenciales que son la claridad y suficiencia de
la descripcion. Ya que la divulgacion de la invencion debe realizarse en términos que
permitan la comprension del problema técnico y la solucidon aportada por la invenciéon y la
solicitud debe contener la suficiente informacidon técnica para que una persona con
conocimiento medio en el arte pueda ponerla en préctica, y la divulgacion debe ser suficiente

para conocer el aporte que esta haciendo a la tecnologia.

En cuanto al nivel inventivo, la ley de patentes de invencion, en su articulo 2 indica que “una
invencion es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicacion

industrial”.
El inciso 5 del articulo 2 de la ley de rito, establece:

5. Se considerara 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 su parte el inciso 3 del mismo articulo muestra:

3. ...El estado de la técnica comprendera todo lo divulgado o hecho accesible al
publico en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha

de prioridad aplicable...

Para poder determinar la existencia o no del nivel o actividad inventiva de la patente
solicitada se debe realizar un cotejo de la tecnologia aportada por la solicitud de invencion
con la tecnologia preexistente (en este caso D1 a D4), cotejo que se realiza a luz de la

capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnologia mediante
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la aplicacion de tal capacidad.

También se puede afirmar que habra actividad inventiva cuando en el proceso creativo o sus

resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

La evidencia o no de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad de una invencioén
segun la doctrina, significa: “...que la regla técnica en la que ésta consiste sea no deducible
del estado de la técnica por un experto en la materia con conocimientos normales...”
(Fernandez Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009) Manual de la
Propiedad Industrial. Madrid. Marcial Pons. pp 126-127)

Se puede agregar que no solo implica la creacioén de algo nuevo, sino que ese algo no pueda
alcanzarse mediante la simple aplicacion de los conocimientos que ya integran la rama de la

técnica a la que corresponde la pretendida invencion.

En el caso de la presente invencién nos encontramos frente a la rama de la ingenieria
mecanica especificamente: TURBINA FRANCIS CON ALABE CORTO Y BANDA
CORTA; y que segun el peritaje de segunda instancia cumple con el requisito de nivel

inventivo.

Segtn se desprende de este peritaje y su respectiva aclaracion bajo el método de evaluacion
conocido como “problema-solucion”, se concluye que la invencion presentada tiene nivel
inventivo para sus reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 pues para un técnico en la
materia, no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado del arte. La invencion
llega a un resultado diferente y inico para la solucién al problema planteado. Dicho resultado
no es evidente para un experto pues no se deduce de DI, como el mas cercano, en

combinacion con D2, D3,y D4.

Por ende, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelacion interpuesto

por la licenciada Maria Vargas Uribe, en su condicion de apoderada especial de la empresa

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



TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr

TRA\shovenga
http://www.tra.go.cr/


TRIBUNAL @ 5 de setiembre de 2022
2022-2026 A4

REGISTRAL COSTA RICA VOTO 0370-2022

ADMlN[STRATIVO TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO Péglna 13 de 14

ANDRITZ HYDRO LTD, contra la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad
Intelectual las 11:24:06 horas del 2 de noviembre del 2021, la que en este acto se revoca
parcialmente para que se conceda la patente inicamente para las reivindicaciones 1, 2, 3, 5,

6,7,10, 11y 12.
POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente CON LUGAR el recurso de
apelacion planteado por la licenciada Maria Vargas Uribe, cedula 1-0785-0618, en su
condicién de apoderada especial de la empresa ANDRITZ HYDRO LTD, contra la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 11:24:06 horas del 2 de
noviembre del 2021, la que en este acto se revoca parcialmente para que se conceda la patente
unicamente para las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. 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 dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
Firmado digitalmente por
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