PARTEC 1 CAPITULO IX

Parte C — Directrices para el examen de fondo (indice)

Contenido.

Capitulo I Introduccion

Capitulo I Contenido de la solicitud argentina (salvo reivindicaciones)
Capitulo lll  Las Reivindicaciones

Capitulo IV Patentabilidad
CapituloV  Prioridad
Capitulo VI Procedimientos de examen



PARTEC a CONTENIDO

PARTE C

DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE FONDO

Contenido

Capitulo | Introduccién

Capitulo Il Contenido de la solicitud argentina (salvo reivindicaciones)

oo
WP

6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.

General

Declaracion por la que se solicita la patente (Solicitud de Presentacion)
Descripcion

Dibujos

Forma y contenido de los dibujos
Calidad de impresion

Fotografias

Resumen

Invenciones relativas a material biol6gico
Disponibilidad al puablico

No disponibilidad al publico

Suficiencia de la descripcién

Deposito

Aspectos Procedimentales

Materia Prohibida

Capitulo Ill Las Reivindicaciones

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
34
4.

No o

General

Forma y contenido de las reivindicaciones
Clase de reivindicaciones

Categorias

Reivindicaciones independientes y dependientes
Referencias entre reivindicaciones
Reivindicaciones de “producto por proceso”
Claridad e interpretacion de las reivindicaciones
Concisiéon, namero de reivindicaciones

Soporte en la descripcion

Unidad de invencion

Capitulo IV Patentabilidad

1.
2.

General
Exclusiones a la patentabilidad



PARTEC b CONTENIDO

2.1

2.1.1
a)
b)
c)

2.1.2

Introduccién

Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;
Descubrimientos

Teorias cientificas

Métodos matematicos

Las obras literarias o artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como

las obras

a)
2.1.3
para

de

a.
214
2.1.5

2.1.6
2.1.7

HOXNOOO AW

0

cientificas
Creaciones estéticas
Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,

juegos o para actividades econémico-comerciales, asi como los programas

computacion

Programas de computaciéon

Presentacion de la informacion

Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnostico
aplicables al

cuerpo humano y los relativos a animales

La yuxtaposicion de invenciones

Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza
Excepciones a la patentabilidad

Aplicacion industrial

Novedad

Generalidades

Conflicto con solicitudes argentinas

Andlisis de novedad

Divulgacion no perjudicial

Actividad inventiva

Método problema y solucion

CapituloV Prioridad

1.

2.
2.5
251
252
2.5.3

Derecho de Prioridad

Determinacion de la fecha de prioridad

Algunos ejemplos de determinacion de fechas de prioridades

Publicacion intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad
Publicacion intermedia de otra solicitud argentina

Multiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud

con una

254
3.

publicacion intermedia de una de las invenciones
Verificacion de la prioridad invocada (“primera solicitud”)
Requisitos para invocar prioridad

Capitulo VI Procedimientos de Examen

1.

Inicio de la fase de examen de fondo



PARTEC c CONTENIDO

1.1 Pago de latasa de examen de fondo
1.2  Orden de prelacion
2. Procedimiento de examen en general
3. Examen de fondo
3.1 General
3.2 Validez del documento de prioridad
3.3  Estudio de la solicitud
3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)
4. Enmiendas y correcciones
4.1  Definiciones
4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensidén de las enmiendas
4.3 Generalidades
4.4  Examen de las enmiendas
45 Materia Adicional
46  Correccion de errores
4.7  Procedimiento para decidir si las enmiendas y las correcciones son
aceptables
4.8 Procedimiento para correcciones
49 Tests para determinar la extensidn no permisible de materia (también
llamados tests
para materia agregada)
4.10 Test de novedad
4.10.1 Cuando usar el test de novedad
4.10.2 Como usar el test de novedad
4.10.3 Cuando el test de novedad no puede ser usado
4.11 Test de novedad modificado
4.11.1 Generalidades
4.11.2 Como usar el test de novedad modificado
4.12 Test para determinar lo que es esencial para la invencion o “test de
esencialidad”

5. Entrevista con el solicitante

6 El trabajo con la coordinacién

7. La busqueda y el informe de la busqueda
8. Solicitudes Divisionales

9 Solicitudes adicionales

10. Observaciones de terceros

11. Laconcesion de patente

12.  Anuncio de la concesion de una patente

ANEXO | Guia parala evaluacion de actividad inventiva

ANEXO Il  Método problemay solucién

ANEXO Il Ejemplos ilustrativos sobre los conceptos dados en C, VI, 4.1
ANEXO IV Analisis de Novedad

ANEXOV Pautas generales parala preparacion de resumenes



PARTEC d CONTENIDO

ANEXO VI Criterio de examen para solicitudes complejas

ANEXO VIl Proteccion de las patentes relacionadas con programas de
computacion

ANEXO VIII Definiciones referentes al Capitulo IV.

ANEXO IX Solicitudes vinculadas a métodos de negocios



PARTEC 1 CAPITULOI

CAPITULO |
INTRODUCCION

1. En la presente Parte, el término "examinador" designa al profesional
especializado dependiente de la ANP que realizara el examen de fondo. La
Administracion Nacional de Patentes es el 6rgano responsable de la decision final.

2. La actitud del examinador es muy importante. Siempre intentara ser constructivo
y atento. Si bien seria inapropiado que un examinador pasara por alto cualquier
deficiencia importante en una solicitud, deberd tener sentido comdn y no buscar
objeciones irrelevantes. Debera tener en cuenta que, sujeto a los requerimientos
de la ley 24.481, la redaccion de la descripcidn y reivindicaciones de una solicitud
de patente argentina es responsabilidad del solicitante o de su representante
autorizado.

3. La atencién de los examinadores también debera estar particularmente dirigida
hacia el cumplimiento de la instruccion contenida en el péarrafo 2.3 de la
Introduccion General de las presentes Directrices. Esto no so6lo se aplica en
relacion con otros departamentos de la Oficina sino también a los distintos
miembros de la ANP, quienes no deberan repetir el trabajo del examinador
principal.

4. En el resto de la presente Parte, se intenta tratar los requerimientos de la
solicitud establecidos en capitulos anteriores y concentrar las cuestiones de
procedimiento en el Capitulo VI. Sin embargo, no siempre resulta practico marcar
un limite entre estos dos aspectos del trabajo.
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CAPITULO Il

CONTENIDO DE LA SOLICITUD ARGENTINA
(SALVO REIVINDICACIONES)

1 General

2 Declaracién por la que se solicita la patente (Solicitud de Presentacion)
3 Descripcién

4, Dibujos

4.1 Formay contenido de los dibujos

4.2. Calidad de impresion

4.3] Fotografias

5. Resumen

6. Invenciones relativas a material biolégico
6.1  Disponibilidad al pablico

6.2  No disponibilidad al publico

6.2.1 Suficiencia de la descripcion

6.2.2 Deposito

6.3  Aspectos Procedimentales

7. Materia Prohibida

1. General

Los requerimientos de la solicitud de patente argentina se establecen en los arts.
12 y 19 LP. La solicitud debe contener:

0] una declaracion por la que se solicita la patente;

(i)  unadescripcion de la invencion;

(i) una o mas reivindicaciones;

(iv)  todo dibujo al cual se haga referencia en la descripcion;
(v) un resumen.

El presente Capitulo trata todos estos requerimientos, siempre y cuando le
competan al examinador técnico, con excepcion del punto (iii) que es el tema del
Capitulo 111.

2. Declaracion por la que se solicita la patente (formulario de solicitud de
presentacion) (i)

2.1 Los puntos que conforman esta declaracion se tratan en A, lll, 2. Normalmente
no son de la competencia del examinador técnico, a excepcion del titulo de la
invencion.

2.2 El titulo deberd mencionar clara y concisamente la designacion técnica de la
invencion, excluyendo todo nombre de fantasia. El examinador debera revisar el
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titulo al leer la descripcion, las reivindicaciones y toda enmienda relacionada, a fin
de asegurar que el titulo, ademas de ser conciso, indiqgue de forma clara y
representativa el objeto de la invencién. De esta manera, si las enmiendas que se
realizan modifican las categorias de las reivindicaciones, el examinador debera
controlar si es necesaria una modificacion correspondiente en el titulo (ver también
A, lll, 3.7).

3. Descripcion (ii)

3.1 La solicitud debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y
completa a fin de que toda persona normalmente capacitada en la materia técnica
pueda llevarla a cabo. A estos fines, se considera que "toda persona normalmente
capacitada en la materia técnica" es el técnico comdn que tiene conocimiento no
so6lo sobre las ensefianzas de la misma solicitud y las referencias mencionadas en
ella, sino también sobre lo que es de conocimiento general comun de la técnica a
la fecha de presentacion de la solicitud. Se asume que tiene a su disposicion los
medios y la capacidad para el trabajo y la experimentacion de rutina, que son
normales dentro del campo técnico en cuestion. Generalmente, se puede
considerar como "conocimiento general comdn” la informacién contenida en los
manuales, monografias y libros de texto bésicos sobre determinado tema. Como
excepcion, también puede considerarse la informacion comprendida en las
especificaciones de patentes o publicaciones cientificas, si la invencién
corresponde a un campo de investigacion que es tan novedoso que el
conocimiento técnico importante aiin no se encuentra disponible en los libros de
texto.

El grado de divulgacion suficiente deberé evaluarse sobre la base de la solicitud
en su conjunto, incluyendo la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos, si los
hubiera. La redaccion de la descripcibn o memoria descriptiva debera ser tal que
permita asegurar que la solicitud contenga suficiente informacion técnica como
para posibilitar que una persona normalmente capacitada ponga en practica la
invencion; y permitir al lector entender la contribucion a la técnica que ha realizado
el inventor.

3.2 La invencion debera ubicarse dentro de un contexto especificando el campo
técnico al cual pertenece.

3.3 La descripcion también deberd mencionar todo el estado de la técnica
conocido por el solicitante y que pueda ser considerado como util para el
entendimiento de la invencion y su relacibn con la técnica anterior;
preferentemente debera incluir la identificacion de todo documento que refleje la
técnica, en especial los documentos de patentes. Esto se aplica particularmente al
estado de la técnica que corresponde a la seccion de preambulo o exordio de la/s
reivindicacion/es independiente/s (ver lll, 2.2). Cuando fuera necesario, con el fin
de colocar la invencion en la perspectiva adecuada, el examinador debera requerir
la insercién en la descripcion de la técnica anterior, tales como referencias a los
documentos identificados en el informe de busqueda. Por ejemplo, si bien la
descripcion de la técnica anterior presentada inicialmente podra causar la
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impresion de que el inventor ha desarrollado la invencion a partir de cierto punto,
los documentos citados podrian demostrar que algunas etapas, o aspectos, de
ese supuesto desarrollo ya se conocian. En tal caso, el examinador debera
solicitar la inclusién de referencia a esos documentos y un breve resumen del
contenido més relevante de las mismas. La inclusion de dicho resumen en la
descripcion no viola lo establecido en el art. 19 RLP. Este ultimo establece que, si
se modifica la solicitud, por ejemplo a través de una enmienda a la luz de la
informacion adicional proveniente de los antecedentes de la técnica anterior, su
objeto no debe extenderse mas all4 del contenido de la solicitud tal como fuera
presentada originalmente. Sin embargo, se debe entender que el objeto de una
solicitud de patente argentina, bajo los considerandos del art. 19 RLP y partiendo
del estado de la técnica, esta integrado por aquellas caracteristicas que, en el
marco de la divulgacion exigida en el art. 20 LP, se relacionan con la invencion
(ver VI, 4.5). Toda supuesta ventaja de la invencion se debe ajustar si fuera
necesario a la luz de la técnica anterior. Se permiten nuevas declaraciones sobre
ventajas que no pudieran haberse deducido de la solicitud presentada
inicialmente, siempre que no se introduzcan en la descripcion, (ver VI, 4.5).

Si la técnica anterior consiste en una solicitud de patente argentina conflictiva, la
misma sera considerada bajo los términos del art. 15 LP. De esta manera, el
documento no debe ser empleado para evaluar la actividad inventiva, de modo
gue el examinador sélo debera concentrarse en determinar si existe una eventual
superposicion de derechos (ver IV, 6).

3.4 Debido a que se presume que el lector posee el conocimiento técnico general
adecuado para la técnica, el examinador no debera exigir que el solicitante incluya
tratados o informes de investigacion o documentos explicativos que se puedan
obtener de los libros de texto o que, de otra forma, fueran de conocimiento
general. Asimismo, el examinador no debera exigir una descripcién detallada del
contenido de los documentos anteriores que se han mencionado. Es suficiente
gue se indique la raz6n de la referencia, a menos que en un caso particular sea
necesaria una descripcion mas detallada para una completa comprension de la
invencion (ver también 11, 3.18).

Tampoco el examinador debe exigir una lista extensa de documentos del arte
previo relacionados con la misma caracteristica o aspecto de la técnica anterior,
bastara s6lo aquellos necesarios para definir adecuadamente el estado de la
técnica conocido. Por otra parte, el examinador no deberia insistir en la
eliminacion de toda materia innecesaria para la comprension de la invencion, salvo
cuando dicha materia sea muy extensa (ver I, 7.3).

3.5 La invencién segun se reivindica debera ser divulgada de marera tal que se
pueda apreciar el o los problemas técnicos que trata y permita comprender la
solucion propuesta. A fin de cumplir con este requerimiento, s6lo se deberan
incluir aquellos detalles que sean necesarios para aclarar la invencion. En los
casos en los que se puede comprender el objeto de una reivindicacion
dependiente ya sea por su propia redaccion o por la descripcion de la forma de
ejecutar la invencion, no serdn necesarias mayores explicaciones sobre dicho
objeto. En ese caso, sera suficiente mencionar en la descripcion que en la
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reivindicacion dependiente se presenta determinado modo alternativo de
realizacion de la invencion. Cuando la invencion consiste en descubrir cual es el
problema (ver 1V, 9.5(i)), y cuando la forma de resolver el problema (una vez
descubierto) es obvia, los datos proporcionados para su solucion pueden
practicamente ser minimos. Sin embargo, cuando existe duda con respecto a si
ciertos detalles son necesarios, el examinador no deberia insistir en su
eliminacion. Ademas, no es necesario que la invencion se presente explicitamente
bajo la forma de problema-solucién. El solicitante debera sefalar en la descripcion
todo efecto beneficioso que considere posee la invencion en relacion con la
técnica anterior, pero estas declaraciones no deberan realizarse de manera tal que
resulten en una apreciacion que desprestigie o desacredite algun producto o
proceso de la técnica anterior. Asimismo, tampoco deberia hacerse referencia a la
técnica anterior o0 a la invencion del solicitante de un modo engafioso. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, cuando mediante una presentacion ambigia se intenta dar la
idea de que la técnica anterior ha resuelto en menor grado el problema planteado,
cuando realmente no fue éste el caso. Sin embargo, se permite un comentario
equitativo segun se sefiala en 1, 7.2. Con respecto a enmiendas o adicion de una
declaracion de un problema ver VI, 4.5.5.b.

3.6 Si se determina que una reivindicacion independiente define una invencion
patentable, de la solicitud debe ser posible derivar un problema técnico.

3.7 Si se incluyen dibujos, en primer lugar deberan ser descriptos brevemente, de
manera similar a la siguiente: "La Figura 1 es una vista en planta del
transformador; la Figura 2 es una elevacion lateral de dicho transformador; la
Figura 3 es una elevacién final que apunta en la direccion de la flecha X de la
Figura 2; la Figura 4 es un corte longitudinal tomado a través de AA de la Figura
1". Cuando fuera necesario hacer una referencia en la descripcidén a elementos de
los dibujos, se debera indicar tanto el nombre del elemento como su numero, en
otras palabras una referencia del tipo:

"3 se conecta a 5 a través de 4" no es correcta, mientras que si la referencia se
hace de la siguiente forma: "la resistencia 3 se conecta al capacitor 5 a través del
interruptor 4” seria admisible.

3.8 La descripcion y los dibujos deberan ser coincidentes entre ellos,
especialmente en lo que respecta a numeros y otros simbolos de referencia, y se
debe explicar cada numero o simbolo. No obstante, cuando se eliminan parrafos
completos como resultado de enmiendas efectuadas en la descripcidon, puede
resultar tedioso eliminar todas las referencias superfluas de los dibujos , en tal
caso, el examinador no debera observar con demasiada rigurosidad este tipo de
defectos. Nunca se debera dar la situacion inversa, es decir, “todos los numeros o
simbolos de referencia utilizados en la descripcion deben siempre figurar en los
dibujos”.

3.9 Se debe proporcionar una descripcion detallada de al menos una forma de
realizar la invencion. Como la solicitud esté dirigida a la persona normalmente
capacitada en la técnica, no es necesario ni conveniente que se den los detalles
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de las caracteristicas auxiliares conocidas, sin embargo la descripcion debe
divulgar toda caracteristica esencial para la realizacién de la invencion de manera
suficientemente clara y completa como para que resulte evidente para la persona
normalmente capacitada en la técnica la forma de llevar a cabo la invencion. En
muchos casos, bastara con un unico ejemplo o modo de realizacion, sin embargo
cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, la descripcion debera
aportar un numero de ejemplos o0 modos de realizacion alternativos o variaciones
gue sean suficientes para cubrir el area protegida por las reivindicaciones, en caso
contrario, la solicitud no debera ser considerada como que cumple con los
requerimientos del art. 20 LP. Sin embargo, se debe prestar atencién a cada caso
en particular. Existen algunos en los cuales se ilustra un campo técnico de un
modo muy amplio por medio de un limitado nimero de ejemplos o inclusive un
s6lo ejemplo (ver también lll, 6.3). En estos ultimos casos, la solicitud debe
contener, ademas de los ejemplos, informacién suficiente que permita a la persona
normalmente capacitada en la técnica, mediante sus conocimientos generales
comunes, realizar la invencién en toda el area reivindicada sin que requiera de un
esfuerzo indebido y sin la necesidad de ejercitar la actividad inventiva.

3.10 Es responsabilidad del solicitante garantizar que proporciona la divulgacion
suficiente en el momento inicial del deposito de la solicitud, es decir, que aquélla
cumpla con los requerimientos del art. 20 LP con respecto a la invencion tal como
se reivindica en todo el pliego reivindicatorio. Si las reivindicaciones definen la
invencion, o una caracteristica de la misma, en términos de parametros (ver lll,
4.7a), la solicitud presentada inicialmente debe incluir una descripcion clara de los
métodos utilizados para determinar los valores de los pardmetros, a menos que
una persona normalmente capacitada en la técnica supiera qué método utilizar o
gue todos los metodos dieran el mismo resultado (ver I, 4.10).

Si la divulgacién es realmente insuficiente, dicha deficiencia no podra salvarse
posteriormente agregando nuevos ejemplos o caracteristicas sin lesionar el art. 19
RLP, que exige que los complementos, correcciones o modificaciones introducidas
no impliguen una extension de la solicitud original. En consecuencia, en esas
circunstancias, normalmente se debe rechazar la solicitud. No obstante, si la
deficiencia surge soOlo con respecto a algunos modos de realizacién de la
invencion y no a otros, se podra remediar restringiendo las reivindicaciones para
corresponderlas solamente con los modos de realizacion suficientemente
descriptos , eliminando de la descripcion los restantes.

3.11 Ocasionalmente, se presentan solicitudes en las cuales existe una
insuficiencia fundamental en la invencion en el sentido de que una persona
capacitada en la técnica no puede llevarla a cabo; en ese caso, no se cumple con
los requerimientos del art. 20 LP lo cual es esencialmente insalvable. Cabe
destacar dos instancias para este caso. En primer lugar, cuando el desempefio
exitoso de la invencién depende de la probabilidad, es decir, cuando la persona
normalmente capacitada, siguiendo las instrucciones para la realizacion de la
invencién, descubre que los supuestos resultados de la invencion son irrepetibles
0 que el éxito para obtener dichos resultados se logra de una manera poco
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confiable. Un ejemplo de lo expuesto, consiste en un proceso microbiolégico que
comprende mutaciones.

Este caso debera diferenciarse, en primer término, de aquel donde se garantizan
repetidos aciertos en la obtencién de los resultados, aunque esté acompafnado por
una proporcién de fallas, como puede surgir por ejemplo, en la fabricacion de
pequefios nucleos magnéticos o componentes electrénicos; en este ultimo caso,
no surgen objeciones conforme al art. 20 LP, siempre que las partes satisfactorias
puedan ser rapidamente clasificadas mediante un procedimiento de prueba no
destructivo.

En segundo término, cuando el desempefio exitoso de la invencién es imposible
debido a que seria contrario a las leyes fisicas debidamente establecidas, esto se
aplica por ejemplo, a una maquina de movimiento perpetuo.

Si las reivindicaciones por una maquina de tales caracteristicas apuntan a su
funcion, y no meramente a su estructura, surge una objecién no solo conforme al
art. 20 LP sino también al art. 4 (e) LP que establece que la invencion en ese
caso no es susceptible de aplicacion industrial.

3.12 La descripcion debera indicar explicitamente la forma en la cual la invencion
puede explotarse en la industria, si esto no resulta evidente de la descripcion o de
la naturaleza de la invencién. La expresion "puede explotarse en la industria”" tiene
el mismo significado que “susceptible de aplicacion industrial”. En vista del amplio
significado que el art. 4 (e) LP otorga a esta Ultima, se espera, en h mayoria de
los casos, que sea evidente la manera en la cual la invencion pueda explotarse en
la industria, con el fin que el examinador no exija una descripcidon mas explicita
sobre ese punto. Sin embargo, pueden existir algunas instancias por ejemplo, en
relacion con los métodos de prueba, donde la forma de explotacion industrial no es
aparente y en consecuencia el examinador deba exigir que el solicitante realice
una declaracion en ese sentido.

3.13 La forma y orden de presentacion de la descripciobn deberd ser la
especificada en la Parte A de las presentes Directrices a menos que, debido a la
naturaleza de la invencion, una forma o un orden distinto posibiliten una mejor
comprensién o una presentacion mas econémica.

Ya que el solicitante posee la responsabilidad de describir la invencion de manera
clara y completa, el examinador no deberia objetar la forma de presentacién de la
misma a menos que considere que dicha objecion fuera absolutamente necesaria.
Algunas discrepancias con los requisitos especificados en el art. 12 LP (ver Parte
A, Cap.lll, punto 3.8) es aceptable, siempre que la descripcion sea clara y
ordenada y que contenga toda la informacion solicitada. Por ejemplo, los requisitos
mencionados pueden obviarse si la invencién se basa en un descubrimiento
fortuito, si su aplicacion practica es considerada util, o si la invencion abarca un
terreno absolutamente nuevo. Ademas, ciertas invenciones técnicamente simples
pueden ser comprendidas completamente mediante una sintética descripcion y
una minima referencia a la técnica anterior.

3.14 Aungue la descripcion debera ser clara y directa evitando vocabulario de la
jerga técnica innecesario, el uso de términos técnicos reconocidos es aceptable, y
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frecuentemente serd recomendable. Los términos técnicos poco conocidos o
formulados especialmente pueden permitirse siempre que sean definidos
adecuadamente y que no exista para ellos un equivalente reconocido
corrientemente. Este razonamiento puede extenderse a los términos extranjeros
cuando no exista un equivalente en idioma espafiol. No debera permitirse el uso
de términos con un significado ya establecido para que expresen otro diferente si
esto fuera a generar confusion. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las
cuales un término puede ser tomado de manera legitima de una técnica analoga.
La terminologia y los signos empleados deben ser constantes en toda la solicitud.

3.14a En el caso patrticular de las invenciones en el campo de la computacién, las
listas de programas en lenguajes de programacién no pueden ser aceptadas
como Unica divulgacién de la invencion. La descripcion, al igual que en otros
campos técnicos, debera ser redactada en su mayor parte en lenguaje corriente,
acompafada, si es necesario, por organigramas u otros elementos auxiliares para
su comprension, a fin que la invencién sea comprendida por los expertos en la
técnica, que pudieran no ser especialistas en programacion. Pueden aceptarse
extractos breves de programas redactados en lenguajes de programacion
utilizados comunmente, si sirven para ilustrar un ejemplo de realizacion de la
invencion.

3.15 Cuando existan consideraciones cuantitativas de las propiedades de un
material se deberan especificar las unidades pertinentes. Si esto se realiza
mediante referencia a un estandar publicado (por ej. un estandar de tamarfos de
colador), y se hacen referencias a dicho estdndar mediante iniciales o abreviaturas
similares, este debera identificarse adecuadamente en la descripcion.

Las unidades fisicas deben expresarse en las unidades reconocidas en la practica
argentina, generalmente en el sistema métrico, utilizando unidades SIMELA
(Sistema métrico legal argentino, decreto 878/89), constituido por unidades,
multiplos y submultiplos, prefijos y simbolos del Sistema Internacional de Unidades
(S1) y las unidades ajenas al Sl que se incorporaron para satisfacer requerimientos
de empleo en determinados campos de aplicacién. Todo valor que no cumpla con
este requisito debe expresarse también en las unidades reconocidas en la practica
internacional. Los valores en el sistema pulgada / libra, en general, no cumplen
con los criterios “reconocidos en la practica internacional”.

Para las férmulas matematicas deben emplearse los simbolos de uso general.
Para las formulas quimicas deben emplearse los simbolos, los pesos atdbmicos y
las formulas moleculares de uso general.

En resumen, se deberan utilizar los términos técnicos, signos y simbolos
aceptados generalmente en el campo en cuestion.

3.16 No es recomendable la utilizacibn de nombres propios, marcas o hombres
registrados o palabras similares para referirse a materiales o articulos cuando
dichas palabras indican el origen o cuando se relacionen a una gama de productos
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diferentes. Si se utiliza dichas palabras, el producto debe ser identificado
adecuadamente, cuando sea necesario para cumplir con los requisitos del art. 20
LP, sin dependencia de la palabra, para permitir que el experto realice la invencion
en la fecha de presentacion. Sin embargo, cuando dichas palabras se han
aceptado como términos descriptivos estandar y han adquirido un significado
preciso (por ej. apositos “Curitas”, calentador de agua “Calefén”, capa “Teflon”,
almidon de maiz “Maizena” etc.) pueden permitirse sin mayor identificacion del
producto al que se relacionan.

3.17 Si el examinador tiene razones para sospechar que una palabra utilizada en
la descripcion es una marca registrada, deberd requerir al solicitante que
identifique a la palabra como tal o que manifieste que, en su conocimiento, la
palabra no es una marca registrada. Por otro lado, en el caso de que el solicitante
manifieste que una palabra es una marca registrada y el examinador supiese que
esta afirmacién es incorrecta, deberd requerirle al solicitante que la modifique
adecuadamente.

3.18 Las solicitudes de patentes argentinas pueden contener referencias a otros
documentos ya sea como parte de la técnica anterior o bien como parte de la
divulgacion de la invencion.
Cuando la referencia se relaciona con la técnica anterior, pueden incluirse en la
solicitud presentada originalmente o bien pueden presentarse en una fecha
posterior (ver Il, 3.3y 3.4).
Cuando la referencia se relaciona directamente a la divulgacion de la invencion
(por ej. detalles de uno de los componentes de un aparato reivindicado) el
examinador debera previamente considerar si el contenido del documento es
realmente esencial para la realizacion de la invencion de acuerdo a lo establecido
por el art. 20 LP. En caso contrario, se debera eliminar de la descripcion la
expresion comunmente utilizada " el documento citado se incorpora como
referencia”, o cualquier otra expresion de la misma naturaleza. Si las ensefianzas
del documento citado como referencia resultan indispensables para llevar a cabo
la invencion, el examinador debera exigir que se incorporen dichas ensefianzas
expresamente en la descripcion a los fines de cumplir con los requerimientos del
art. 20 LP, debido a que las especificaciones de la solicitud de patente con
respecto a las caracteristicas esenciales de la invencion, deberan entenderse por
si solas, es decir, sin que sea necesario remitirse a otros documentos para su
comprension.

Sin embargo, tal incorporacion esta sujeta a las siguientes restricciones:

La descripcion de la invencién tal como fue presentada, no debe dejar dudas al

examinador acerca de que:

- el objeto para el cual se pretende la proteccion comprenda caracteristicas
divulgadas en un documento de referencia y no en la solicitud propiamente
dicha;
dichas caracteristicas contribuyan a alcanzar el objetivo técnico de la invencién
y, de esta manera, se encuentren comprendidas en la solucion del problema
técnico en el que subyace la invencion, la cual es objeto de la solicitud;
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gue las caracteristicas en cuestion, pertenecen a la descripcién de la invencion
tal como se presento y;

dichas caracteristicas se definan con precision y sean identificables dentro de
la totalidad de la informacion técnica del documento de referencia.

Existe la posibilidad de que el examinador haya requerido al solicitante a través de
un informe de aclaraciones previas, que presente el documento al cual se hace
referencia, con el objeto de poder llevar a cabo una busqueda significativa.(Art.27
LP).

Si para la divulgacion de la invencion, en la solicitud presentada inicialmente, se
hace referencia a un documento, se debera considerar el contenido relevante del
documento como parte integrante del contenido de la solicitud a los fines de citar
dicha solicitud como antecedente para posteriores solicitudes.

Resulta muy importante que, cuando una referencia apunta solamente a una parte
especifica del documento al cual se hace referencia, dicha parte sea claramente
identificada en la referencia.

4. Dibujos (iv)
4.1 Formay contenido de los dibujos

Los requerimientos relacionados con la forma y el contenido de los dibujos se
encuentran estipulados en la Parte A y en el anexo Ill del instructivo para la
presentacion de solicitudes de patentes de invencion.

La mayor parte son formales, sin embargo el examinador algunas veces podra
considerar los requerimientos de dicho anexo Ill. De dichos requerimientos, el
Unico punto que probablemente podra causar dificultades consiste en determinar
si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. En el caso de
diagramas de circuito, diagramas en bloque y diagramas de flujo, referencias
escritas aclaratorias para los distintos bloques de los sistemas complejos (por
ejemplo, almacenamiento de nudcleos magnéticos, integradores de velocidad)
pueden considerarse indispensables desde un punto de vista practico, si son
necesarias para permitir que un diagrama sea interpretado clara y rdpidamente.

4.2 Calidad de impresion

Si la calidad de los dibujos originales no es satisfactoria, el examinador debe exigir
gue el solicitante presente los dibujos con la calidad suficiente que permita lograr
una duplicacion de calidad aceptable. Sin embargo, el examinador deberia tener
cuidado con posibles extensiones del objeto de invencion original (art. 19 RLP).
4.3 Fotografias

Las fotografias se encuentran permitidas Unicamente como aclaratorios de los
dibujos previamente aceptados y no para ilustrar la invencién por si misma (A, I,
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3.10). Cuando resulta imposible representar en un dibujo un elemento de la
invencion que se debe mostrar, seran permitidas las fotografias en reemplazo de
los dibujos para ilustrar la invencién (por ejemplo, microfotografias de particulas
poliméricas). Las fotografias deben ser en blanco y negro, directamente
reproducibles y cumplir con los requerimientos aplicables para los dibujos (por
ejemplo, tamafio del papel, margenes, etc.). En el caso de fotografias de calidad
original insuficiente para la duplicacion, el examinador no debera exigir la
presentacion de mejores fotografias, ya que el riesgo de infringir lo establecido por
el art. 19 LP es evidente. En tal caso, se aceptara para reproduccion la fotografia
de calidad insuficiente.

5. Resumen (v)

Las consideraciones generales relativas al resumen se encuentran estipuladas en
A, lll, 2.3. El resumen se relaciona con la solicitud a los efectos de su
presentacién y publicacion, y la ANP determinard la forma final si asi fuera
necesario.

En términos generales, el examinador debera exigir enmiendas del resumen en los
casos que no cumpla con los requisitos establecidos en Parte A de las presentes
Directrices. No obstante, debe observarse que no posee efecto legal sobre la
solicitud, es decir que, por ejemplo, no puede utilizarse para interpretar el alcance
de la proteccion o para justificar el agregado de un nuevo objeto en la descripcion.

6. Invenciones relativas a material bioldgico

Las solicitudes relativas a material biol6gico estan tratadas en las previsiones de
los art. 20 LP y art. 20 RLP.

Si una invencion trata sobre el uso de o implica material biolégico que no esta
disponible al publico y no puede ser descripto en forma clara y completa en una
solicitud de patente, de modo tal que la invencién pueda ser ejecutada por una
persona normalmente versada en la materia, el solicitante debera efectuar el
depdsito de la cepa en una institucion autorizada para ello antes de la fecha de
presentacion de la solicitud, y Por otro lado, toda vez que la invencién involucre
material bioldgico previamente disponible en una institucion autorizada o se trate
de material conocido y de facil acceso para cualquier persona versada en la
materia, no se requerira deposito.

Asi cuando se reivindica un proceso microbioldgico, el cual involucra el uso de un
microorganismo, el examinador debera determinar si el material biolégico estaba
previamente disponible yo si la descripcion es suficientemente clara y completa
como para satisfacer los requerimientos establecidos por el art. 20 LP. (ver Parte
A, Cap. lll, punto2.8)

6.1. Disponibilidad al publico
Por un lado el material biolégico puede ser conocido por estar facilmente

disponible para aquellos expertos en la materia; como por ejemplo, la levadura
para cocina o Bacillus natto que esta disponible comercialmente, o puede ser una
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cepa standard preservada u otro material biolégico que el examinador sabe que ha
sido preservado en una institucion depositaria y que esta disponible al publico.

Por otra parte el solicitante puedo haber brindado en la descripcion suficiente
informacion, tanto caracteristicas identificatorias del material biolégico como la
disponibilidad previa en una institucion depositaria reconocida para los propositos
del art. 20 RLP.

En cualquiera de los casos, la Oficina no requerira del solicitante la presentaciéon
de un certificado de depdsito por tratarse de material ya conocido, el cual figura
suficientemente divulgado en la descripcion. Si el solicitante no hubiera brindado
informacion o la misma fuera insuficiente acerca de la disponibilidad publica y el
material biol6gico fuera una cepa particular que no cae dentro de las categorias
conocidas como las mencionadas anteriormente, entonces el examinador debe
asumir que el material biolégico no esta disponible al publico.

6.2. No-disponibilidad al publico

Si el material biolégico nuevo no estuviera disponible al publico a la fecha de
presentacion de la solicitud, el examinador debera chequear:

6.2.1 Suficiencia de la descripcién.

La solicitud tal como fue presentada, brinda toda la informacién relevante que
puede disponer el solicitante, de acuerdo con la caracteristica del material
biolbgico.

Esa suficiencia en la descripcion se refiere a la clasificacion del material biolégico
y a las diferencias sustanciales con el material biolégico conocido. Para este
proposito el solicitante debe, dentro de sus posibilidades, indicar caracteristicas
bioguimicas y morfoldgicas y la descripcion taxondémica propuesta. La informacion
del material biolégico en cuestidon que es generalmente conocida por el experto en
la materia al dia de la presentacion de la solicitud, deberd ser provista por el
solicitante. Si fuera necesario debera ser suministrada a través de experimentos
en concordancia con la literatura standard relevante. Para caracterizar una
bacteria, una bibliografia relevante podria ser, por ejemplo, R.E. Buchanan, N.E.
Gibbons: Bergey’'s Manual of determinative bacteriology. Contra estos
conocimientos, la informacion debe entonces ser brindada en cada caracteristica
relevante morfologica o fisiolégica para el reconocimiento y propagacion del
material biologico, por ejemplo, el medio de crecimiento (ingredientes que lo
componen), en particular cuando éste ha sido modificado.

Las abreviaturas para el material biolégico o del medio deben ser escritas
completas al menos una vez.

Si es depositado un material biolégico que no puede reproducirse a si mismo pero
si puede reproducirse en un sistema biologico (virus, bacteriofagos, plasmidos,
vectores, ADN, ARN, libre), la informacién indicada anteriormente, sera también
requerida para ese sistema biolégico. Si, por ejemplo, otro material es citado, tal
como célula huésped o virus “helper”, que no pueden ser suficientemente
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descriptos 0 no estan disponible al publico, ese material debe ser depositado
antes de la fecha de presentacion de la solicitud y caracterizado en forma acorde.
Adicionalmente debera ser descripto el proceso para producir el material biolégico
dentro de este sistema bioldgico.

6.2.2 Deposito

Si una invencion involucra material bioldgico que no esta disponible al publico y no
puede ser descripto en forma clara y completa en una solicitud de patente', de
modo tal que la invencidén pueda ser ejecutada por una persona normalmente
versada en la materia, el solicitante debera efectuar el depdésito de la cepa en
una institucién autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL antes de la fecha de depésito de la solicitud en la
Republica Argentina.

El certificado de depdsito de microorganismos debera presentarse en original o
copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del
original.(ver Parte C, cap.ll, punto 6.2.2 'y 6.2.3)

Al momento de realizar la presentacion nacional el solicitante debera consignar en
el formulario de solicitud de patente de invencion:

a) lafecha de depadsito,

b) elnombre ydireccidén de lainstitucion depositaria,

c) el pais depositarioy,
dentro de los 90 dias corridos debera declarar (si no lo hizo al momento de la
presentacion):

d) los datos identificatorios del depositante,

e) el numero de acceso al depdsito y,

f) la clasificacion del material biolégico depositado.

La ANP tendra por “no invocado” el depésito de microorganismo cuando a la fecha
de presentacion de la solicitud no se hubiesen cumplido los requisitos enumerados
en los puntos a) b) y c).

La ANP tendr& por “no invocado” el depdsito de microorganismo cuando habiendo
transcurrido 90 dias corridos desde la fecha de presentacion de la solicitud, el
solicitante no haya declarado lo expuesto en los puntos d), e) y f), salvo casos de
fuerza mayor debidamente justificados.

El certificado de depoésito debera presentarse en original o copia suscripta por el
apoderado dejando constancia que es copia fiel del original. Si el mencionado

1 por otro lado, toda vez que la invencién involucre material biolégico previamente disponible en una
institucién autorizada o se trate de material conocido y de facil acceso para cualquier persona versada en la
materia (es responsabilidad del solicitante aportar la informacion necesaria para demostrar 1o expuesto

precedentemente), no se requerira el depdésito. EI examinador de la ANP sera quien determine si el material
biol6gico estaba previamente disponible y/o si la descripcién es claray completa para satisfacer |0s requisitos
del articulo 20 delaLP.
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certificado no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen Preliminar
Administrativo, el mismo sera requerido en la vista correspondiente. En caso de no
acompanfarse se tendrd como no invocado el depésito en cuestion y el solicitante
no podra valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la divulgacion
de la invencion, por lo que en instancias del Examen de Fondo se evaluara si este
incumplimiento constituye un defecto insalvable con relacion a los citados
requisitos.

Cuando el solicitante y el depositante sean diferentes personas, debera declararse
en la solicitud el nombre y la direccion del depositante, como asi también debera
suministrarse una declaracion del depositante que autorice al solicitante a referirse
en su solicitud al material biolégico depositado, dejando sentado por escrito, que
ha dado consentimiento irrevocable y sin reservas para que el material depositado
esté disponible al publico. Si el mencionado documento no se hubiera presentado
a la fecha de realizar el Examen Preliminar Administrativo, el mismo sera
requerido en la vista correspondiente. En caso de no acompafarse se tendra
como no invocado el certificado de depdsito en cuestion con las consecuencias
correspondientes. EI documento de autorizacién debera presentarse en original o
copia suscripta por el apoderado dejando constancias que es copia fiel del original.

Cuando el solicitante y el depositante tienen la misma identidad, y el depésito fue
hecho en una institucion depositaria reconocida, se puede asumir que las
condiciones bajo las cuales ha sido hecho el depdsito son tales que el
microorganismo esta disponible publicamente.

La institucion depositaria nhombrada debe ser una de las instituciones autorizadas
para ello. El INPI aceptara los certificados de deposito de microorganismos de
instituciones reconocidas por la OMPI o aquellas que cumplan con los requisitos
gue exige la LP, es decir que:

a) sean de caracter permanente;

b) no dependan del control de los depositantes;

c) dispongan del personal y de las instalaciones adecuados para comprobar
la pertinencia del depdsito y garantizar su almacenamiento y conservacion sin
riesgo de contaminacion, y

d) brinden medidas de seguridad necesarias para reducir al minimo el
riesgo de pérdida del material depositado.

En todo momento a partir de la fecha de publicacion de la solicitud de patente, el
publico podrd obtener muestras del microorganismo en la institucion depositaria
bajo las condiciones ordinarias que rigen esa operacion (art. 20 RLP).

El depdsito es obligatorio respecto de todas las invenciones que involucran
microorganismos aislados de la naturaleza u obtenidos por mutacion inducida, ya
gue no hay seguridad de que el mismo microorganismo pueda ser redescubierto
por otros 0 que el mismo mutante pueda ser inducido una segunda vez.



PARTEC 15 CAPITULO I

En el caso de microorganismos obtenidos por ingenieria genética, es frecuente
gue la memoria descriptiva contenga bda la informacién necesaria para ejecutar
la invencién de forma adecuada.

6.3 Aspectos Procedimentales

1-Si los datos del depésito fueron invocados en el formulario de presentacion y
figuran en la memoria pero el solicitante no presentd el certificado: Se intimara al
solicitante a presentar el certificado en la vista de Examen Preliminar.

2- Si los datos del depdsito fueron invocados en el formulario de presentacién y el
solicitante presentd el certificado correspondiente, pero los datos no fueron
consignados en la memoria. Se intimara al solicitante a incorporar los datos en la
memoria descriptiva.

3-Si el solicitante no invoc6 ni presentd el certificado de depdsito de
microorganismo ni figuran en la memoria los datos del depésito:

a) Si el microorganismo fue obtenido por un procedimiento no reproducible o que
no garantiza la obtencién de los mismos resultados, es decir, la Gnica forma de
acceder a los mismos es que se provea de una muestra de la cepa descripta o
utilizada; cualquier agregado posterior para satisfacer los requisitos legales
incurrira en una extension de lo divulgado originalmente lesionando lo dispuesto
por el art. 19 RLP. Por lo expuesto, la ANP no intimara al solicitante para que
presente el certificado de depdsito ni le requerird b inclusion de los datos en la
memoria descriptiva, sin embargo hara constar que las clausulas afectadas (o la
solicitud completa) no podran prosperar por incumplimiento de los articulos
pertinentes ya mencionados.

b) Si el microorganismo en cuestion fue obtenido por un procedimiento
reproducible a la luz de la descripcion, es decir, lo divulgado en la descripcion es
suficiente para que el experto en la materia pueda reproducir el invento y obtener
el mismo microorganismo; la ANP no solicitara el deposito.

7. Materia Prohibida

7.1 Hay categorias de materia especificamente prohibida, las cuales son definidas
enC, IV, 3.6.

Debe notarse que Unicamente se omitira la publicacion en los casos en que el
objeto de la solicitud tenga relaciéon con: incitaciéon al disturbio o a actos de
desorden, actos criminales, raciales, religiosos o propaganda discriminatoria
similar.

7.2 Es necesario diferenciar entre una frase difamatoria o peyorativa (las cuales
no estan permitidas), de un comentario aceptable, por ejemplo esta permitido una
declaracion del solicitante relacionada con una desventaja obvia o generalmente
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reconocida, o relacionada con alguna desventaja encontrada y verificada por el
mismo solicitante, de un producto o proceso de la técnica anterior.

7.3 La materia irrelevante esta especificamente prohibida solo si es “obviamente
irrelevante o innecesaria”, por ejemplo, si no tiene soporte en el objeto de la
invencién o si es un antecedente perteneciente al arte previo relevante.

La materia a ser removida puede ser irrelevante o innecesaria en la descripcion
originalmente presentada. Sin embargo, podria ser materia que se tornara
irrelevante o innecesaria sélo en el transcurso del procedimiento de examen, por
ej. mediante una limitacion de las reivindicaciones de la solicitud a una de las
distintas alternativas originales.

Cuando la materia es removida de la descripcion, esta no debe ser incorporada
dentro de las especificaciones de la solicitud de patente por referencia a la materia
correspondiente en la solicitud publicada o en cualquier otro documento (ver
también C, Il, 4.18).

7.4 Generalmente las observaciones a la materia que cae dentro de la prohibiciéon
estipulada en el art. 7 a) LP, se realizan en instancias del examen preliminar
técnico, momento en el cual se requerira la remocién de la misma de la solicitud,
si asi fuera posible (ver C, Il, 7.1).
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CAPITULO 1l

REIVINDICACIONES

Contenido

1. General

2. Forma y contenido de las reivindicaciones
3. Clase de reivindicaciones

3.1 Categorias

3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes
3.3 Referencias entre reivindicaciones

3.4  Reivindicaciones de “producto por proceso”
Claridad e interpretacion de las reivindicaciones
Concision, numero de reivindicaciones

Soporte en la descripcion

Unidad de invencion

No ohs

1-Generalidades

La solicitud de patente no podra comprender mas que una sola invencion o un
grupo de invenciones relacionadas entre si de tal manera que integren un unico
concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito
deberan ser divididas de acuerdo a lo dispuesto por el art.17 LP y RLP.

Las reivindicaciones definiran el objeto sobre el cual se solicita la proteccion,
debiendo ser claras y concisas. Podran ser una o0 mas y deberan fundarse en la
descripcion sin excederla (art. 22 LP).

La reivindicacién o las reivindicaciones deberan contener:

a) un preambulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo titulo
con que se ha denominado la invencién, comprendiendo a continuacion todos los
aspectos conocidos de la invencién surgidos del estado de la técnica mas
préximo;

b) una parte caracteristica en donde se citaran los elementos que
establezcan la novedad de la invencion y que sean necesarios e imprescindibles
para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger;

c) si la claridad y comprension de la invencion lo exigiera, la reivindicacion
principal, que es la unica independiente, puede ir seguida de una o varias
reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicacion de la que dependen
y precisando las caracteristicas adicionales que se pretenden proteger. De igual
manera debe procederse cuando la reivindicacion principal va seguida de una o
varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realizacion de la
invencion (art. 22 RLP).

Tal como lo expresa el art. 22 LP, las reivindicaciones deben:
definir el objeto cuya proteccién se busca;
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ser claras y concisas.

Ademas podran ser una 0 mas y deberan estar fundadas en la descripcion sin
excederla.

Desde el momento que las reivindicaciones determinan la extension conferida por
una patente o solicitud, la claridad de las mismas es de fundamental importancia.
Sin embargo, las reivindicaciones no deben considerarse aisladamente, ni
tampoco deben considerarse en un sentido estrictamente literal.

2. Formay contenido de las reivindicaciones

2.1 Las reivindicaciones deberdn ser redactadas en términos de las
“caracteristicas técnicas de la invencion”. Esto significa que las reivindicaciones no
deberan contener ninguna declaracion referida, por ejemplo, a ventajas
comerciales u otras materias no técnicas, aunque pueden ser permitidas
declaraciones de propdsito si ellas ayudan a definir la invencion.

No es necesario que todas las caracteristicas sean expresadas en términos de
una limitacion estructural. Pueden ser incluidas en una reivindicaciéon
caracteristicas funcionales, a condicion que una persona experta en la materia no
tenga dificultad en la provisién de los medios que permitan ejecutar esta funcion
sin necesidad de ejercitar la actividad inventiva. Por lo tanto serdn permitidas
reivindicaciones referidas al uso de la invencién, en el sentido de su aplicacién
técnica siempre que cumpla con los requisitos del art. 4 LP y no se encuentre
comprendida dentro de las exclusiones del art.6 LP.

2.2 El art. 22 RLP define la forma de redaccion en dos partes que deben adoptar
las reivindicaciones, al respecto establece:

La reivindicacion o las reivindicaciones deberan contener:

a) un preambulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo titulo con
gue se ha denominado la invencion, comprendiendo a continuacion todos los
aspectos conocidos de la invencién surgidos del estado de la técnica mas
proximo;

b) una parte caracteristica en donde se citaran los elementos que establezcan la
novedad de la invencidén y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a
cabo, definitorios de lo que se desea proteger.

Con referencia al inciso a) cabe sefalar que cuando la ley establece que “las
reivindicaciones deben contener un predmbulo o exordio indicando desde su
comienzo con el mismo titulo con que se ha denominado la invencidon” se
interpreta como que dicho exordio o preambulo debera contener una indicacion
de la designacion del objeto de la invencion que se pretende proteger con dicha
reivindicacion, por ejemplo la categoria técnica general: aparato, procedimiento,
etc., al que la invencion se refiere, seguido a continuacion por todos los aspectos
conocidos de la invencion surgidos del estado de la técnica més proximo. Esta
indicacion de caracteristicas del arte previo sélo es aplicable a reivindicaciones
independientes y no a reivindicaciones dependientes.
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Resulta claro, que deberan indicarse Unicamente aquellas caracteristicas técnicas
del arte previo gue sean relevantes para la invencion.

Por ejemplo, si la invencion se refiere a una camara fotografica, pero la actividad
inventiva reside Uunicamente en el obturador, sera suficiente que la primera parte
de la reivindicacion exprese: “Una camara fotografica incluyendo un obturador de
plano focal”, no siendo necesario referirse a otras caracteristicas conocidas de la
camara, tal como el lente o el visor.

En la segunda parte, o “parte caracteristica”, se citaran los elementos que
establezcan la novedad de la invencion y que sean necesarios e imprescindibles
para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.

La parte caracteristica puede comenzar preferentemente con una frase del tipo
“caracterizado por”, aunque el término “que comprende” u otro similar también es
aceptable.

En dicha parte caracteristica se debera detallar las caracteristicas técnicas que en
combinacion con las caracteristicas detalladas en la primera parte o exordio, se
desean proteger, por ejemplo, las caracteristicas que la invencion agrega al arte
previo.

Si un Unico documento citado en el informe de busqueda de antecedentes del arte
previo, revela que una o mas caracteristicas de la segunda parte de las
reivindicaciones fueran ya conocidas en combinacion con las caracteristicas
citadas en la primera parte de la reivindicacion, y que tal combinacion tuviese el
mismo efecto que ellas tienen en la combinacion completa de todas las
caracteristicas de la invencion, el examinador podra requerir por razones de
claridad, que tales caracteristicas sean transferidas a la primera parte. Ello no
implica limitacién alguna en el alcance de esa reivindicacion.

Sin embargo, si la reivindicacion se refiere a una combinacion novedosa, y la
division entre las caracteristicas del arte previo y las correspondientes a la parte
caracteristica se pueden llevar a cabo en mas de una forma sin perder precision,
el solicitante no debera ser intimado a adoptar otra division de las caracteristicas,
diferente de la que él ha elegido, a menos que existan razones substanciales o su
version sea incorrecta.

2.3 Supeditado a lo que se expresa en 2.2a, el examinador requerira al solicitante
gue siga la forma de redaccién en dos partes antes indicada, en donde, por
ejemplo, resulte claro que su invencion radica en una mejora que se distinga de
una combinacion conocida de partes o pasos. Sin embargo, pueden darse casos
en los que, debido a la naturaleza de la invencion, pueda no ser apropiada esta
forma de redaccion de las reivindicaciones, por ejemplo, porque daria un
encuadre engafoso o deformado de la invencion o el arte previo. Ejemplos de
invenciones que pueden requerir de una redaccion diferente son:

(i) la combinacion de elementos conocidos, en donde la actividad inventiva esta
Unicamente en la combinacion;
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(i) la modificacion de un procedimiento quimico conocido, por €j. por omisién de
una sustancia o sustitucion de una sustancia por otra; y

(iif) un sistema complejo de elementos funcionalmente relacionados, en donde la
actividad inventiva reside en cambios en varios de estos elementos o0 en sus
interrelaciones.

En los ejemplos (i) y (i), la forma de reivindicacién en dos partes puede ser
artificial e inapropiada, mientras que en el ejemplo (iii) podria conducir a una
reivindicacion intrincada y larga. Otro ejemplo en donde la forma de reivindicacion
en dos partes puede ser inadecuada es cuando la invencion consiste en un
compuesto quimico nuevo o grupo de compuestos. Probablemente surgiran otros
casos en los que el solicitante pueda aducir razones convincentes para formular la
reivindicacion de una forma diferente.

2.3 a Cuando se examina si una reivindicacién cumple o no con la forma indicada
por el art. 22 inc. a) y b) RLP es importante evaluar si esta forma es apropiada. Al
respecto se debera tener en cuenta que el propdsito de la forma de reivindicacion
en dos partes es el de permitir al lector ver claramente que caracteristicas
necesarias para la definicion del objeto reivindicado son, en combinacion, parte del
arte previo. Si en la descripcién del invento se hace una referencia bastante clara
y completa de las caracteristicas del arte previo, cumpliendo con el requerimiento
del art. 12 b2) LP no deberé insistirse sobre la forma de reivindicacion en dos
partes.

Las reivindicaciones, asi como la descripcion, pueden contener formulas quimicas
0 matematicas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero
sélo si para el objeto propuesto resulta deseable el uso de tablas. En vista del uso
de la palabra “deseable”, el examinador no deberé objetar el uso de tablas en
reivindicaciones donde esta forma es conveniente.

3. Clases de reivindicaciones
3.1Categoria de reivindicaciones

3.1.1 Existen “categorias” de reivindicaciones (productos, procesos, aparatos o
uso). Para muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en mas de una
categoria para la obtencion de una proteccion completa. De hecho, existen solo
dos categorias basicas de reivindicaciones, a saber:

reivindicaciones para una entidad fisica (producto, aparato);
reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).

El primer tipo basico de reivindicacién (reivindicacion de producto), puede incluir
una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto quimico o una mezcla de
compuestos) asi como también cualquier entidad fisica (p. ej. objeto, articulo,
aparato, maquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la
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habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de direccién que
incorpora un circuito de realimentacion automética"; "un vestido tejido
comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de
comunicacion que comprende una pluralidad de estaciones de transmision y
recepcion”.

El segundo tipo béasico de reivindicacion (reivindicacion para actividades) es
aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algun producto material
para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales,
sobre energia, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de
control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP).

3.1.2 Hay casos en los cuales el solicitante redacta sus reivindicaciones de modo
gue, aunque redactadas de manera diferente, realmente caen dentro de la misma
categoria y tienen efectivamente el mismo alcance. En estos supuestos, el
examinador debera tener en cuenta que la presencia de tales reivindicaciones
diferentes puede ayudar al solicitante a obtener proteccion completa para su
invencion. Por consiguiente, aunque el examinador no debera permitir una
proliferacién innecesaria de reivindicaciones independientes, como tampoco
debera adoptar un enfoque rigido o demasiado académico frente a la presencia de
un numero de reivindicaciones que estan redactadas de manera diferente pero de
efecto aparentemente similar.

3.1.3 Sujeto a que se satisfagan las condiciones de unidad de invencién exigida
por el art. 17 LP, una solicitud puede contener dos o mas reivindicaciones
independientes en la misma categoria cuando no sea apropiado, teniendo en
cuenta el objeto propuesto por la solicitud, cubrir este objeto con una Unica
reivindicacion. Esto significa que el examinador podra permitir dos o mas
reivindicaciones independientes en la misma categoria en casos apropiados con
tal que haya un Unico concepto inventivo (art. 17 LP) y que las reivindicaciones en
su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 RLP con relacién
a que las mismas deban ser claras y concisas (5.1). Al aplicar este principio el
examinador debera tener en cuenta los comentarios 3.1.2 en lo que concierne a
reivindicaciones de alcance aparentemente similar. Hay otras circunstancias
donde puede no ser apropiado cubrir el objeto propuesto de una invencion con
una reivindicacion independiente Unica en una categoria particular, por ejemplo,
cuando k invencion se refiere al mejoramiento en dos articulos separados pero
interrelacionados de manera tal que puedan venderse separadamente, pero que
cada uno conlleva la misma idea inventiva, tal como una ficha y tomacorriente
eléctrico, o un transmisor y receptor. Otro ejemplo, en el caso de una invencién
referida a circuitos eléctricos del tipo rectificador-puente, para el cual podria ser
necesario incluir reivindicaciones independientes separadas para una disposicion
monofasica y polifasica que incorpore dichos circuitos, desde el momento en que
el nidmero de circuitos que se necesitan por fase es diferente en las dos
disposiciones.
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Ejemplos adicionales son aquellos donde la invencion radica en un grupo de
compuestos quimicos nuevos y hay un numero de procedimientos para la
fabricacion de tales compuestos.

3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes

3.2.1 Todas las solicitudes podran contener una o mas reivindicaciones referidas a
las caracteristicas esenciales de la invencién (reivindicacion independiente). Cada
una de dichas reivindicaciones puede ir seguida por una 0 mas reivindicaciones
referidas a “modos particulares de realizacion” de la invencion. Es evidente que
cualquier reivindicacion referida a modos de realizacidn particulares (reivindicacion
dependiente) también debe incluir efectivamente las caracteristicas esenciales de
la invencion, y en consecuencia, debe incluir todas las caracteristicas de al menos
una reivindicaciéon independiente.

3.2.2 El art. 22 inc. ¢) RLP establece “si la claridad y comprension de la invencién
lo exigiera, la reivindicacion principal, que es la Gnica independiente, puede ir
seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la
reivindicacion de la que dependen y precisando las caracteristicas adicionales que
pretenden proteger. De igual manera debera procederse cuando la reivindicacion
principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos
particulares o de realizacion de la invencién.”
El parrafo relativo a “modos particulares o de realizacion de la invencién” deberéa
interpretarse en un sentido amplio, entendiendo que el pliego reivindicatorio puede
contener reivindicaciones de una misma categoria (por ej. categoria de entidad
fisica como ser una reivindicacion de producto seguida de otras reivindicaciones
de producto que cubran los distintos modos particulares), como asi también
reivindicaciones de distintas categoria (por ejemplo categoria de entidad fisica y
de actividad como ser una reivindicacién para productos y una reivindicacion de
proceso para su elaboracién) que cubren los distintos objetos (realizacién) que
forman parte de la invencion y se encuentran reunidos bajo un mismo concepto
inventivo en general (art.17 LP).
Aunque el art. 22 RLP establece que la reivindicacion principal es la Unica
independiente, cualquier otra reivindicacion de igual o distinta categoria (entidad
fisica o actividad) que contenga todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion, aunque contenga una referencia a otra, también debe interpretarse
como independiente y analizarse como tal.
Por ejempilo:

Reivindicacion 1: Producto

Reivindicacion 2: Proceso para obtener el producto de lareiv. 1
Aunque la reivindicacion n° 2 contiene una referencia a la reivindicacion
independiente n° 1, aquella también es una reivindicacion independiente.

Cualquier reivindicacion que incluya todas las caracteristicas de cualquier otra
reivindicacion es denominada “reivindicacion dependiente”. Una reivindicacion
dependiente debera contener, si es posible en su comienzo, una referencia a la
reivindicacién de la cual depende, lo cual significa que contiene todas sus
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caracteristicas. Desde el momento en que una reivindicacion dependiente no
define por si misma todas las caracteristicas del objeto que reivindica, expresiones
como “caracterizado por” no son necesarias en tal tipo de reivindicacion, pero de
todos modos son permitidas. Una reivindicacion que define otras particularidades
de la invencion, puede contener todas las caracteristicas de otra reivindicacion
dependiente, y debe por lo tanto referirse a dicha reivindicacion. Asimismo, en
algunos casos, una reivindicacion dependiente puede definir una caracteristica
particular o caracteristicas que pueden ser agregadas apropiadamente a mas de
una reivindicacion previa (independiente o dependiente).

Todas las reivindicaciones dependientes deberan agruparse juntas por el alcance
y del modo mas apropiado posible. El ordenamiento debera ser tal que permita
gue la asociacion de reivindicaciones conexas sea facilmente determinado, y su
significado en la asociacion, facilmente interpretado.

El examinador debera elevar una objecién si el arreglo de las reivindicaciones es
tal que provoca falta de claridad en la definicién del objeto a ser protegido. En
general, sin embargo, cuando la correspondiente reivindicacion independiente es
admisible, el examinador no debera preocuparse por el objeto propuesto en las
reivindicaciones dependientes, partiendo de la base que esta convencido de que
ellas son verdaderamente dependientes y por lo tanto no amplian de ninguna
manera el alcance de proteccion de la invencion definida en la correspondiente
reivindicacién independiente (ver lll, 3.1.3).

3.2.2.a. Si para las reivindicaciones independientes se adopta la forma de
reivindicacion en dos partes, las reivindicaciones dependientes podran referirse a
detalles adicionales de caracteristicas no sélo de la parte caracteristica sino
también del preambulo o exordio.

Una reivindicacion, ya sea independiente o dependiente, podra referirse a distintas
alternativas en la medida que estas alternativas sean de similar naturaleza y
podran ser claramente sustituidas unas por otras y también en la medida que el
ndmero y la presentacion de alternativas en una reivindicacion no le resten
claridad o dificulten su interpretacion (ver lll, 7.4).

3.3 Referencias

Una reivindicacion podra contener una referencia a otra reivindicacion, incluso si
no es una reivindicacion dependiente como la definida en el art. 22 inc. ¢) primer
parrafo RLP.

Algunos ejemplos:
Reivindicaciones referidas de distinta categoria

Un ejemplo de esto es una reivindicacion referida a una reivindicacion de diferente
categoria (por ej.: “Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicacion
1...”, o “Procedimiento para la manufactura del producto de la reivindicacion 1...")
(ver lll, 3.2.2).

Reivindicaciones referidas de igual categoria.
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Ejemplo de esto es una situacién como la del toma-corriente macho y hembra del
ejemplo de 3.1.3, una reivindicacion para una de las partes referida a la otra parte
cooperante, por ej. “Tomacorriente macho para cooperar con el tomacorriente
hembra de la reivindicacion 1..”, no es una reivindicacion dependiente.
Referencias de una reivindicacion a otras podran ser aceptadas también cuando
caracteristicas alternativas que pueden ser sustituidas unas por otras, son
reivindicadas en reivindicaciones separadas.

Ejemplo de esto es una maquina incluyendo, entre otros, una caracteristica X
seguida por reivindicaciones adicionales para alternativas tal como "Una maquina
segun la reivindicacion 1 modificada en que la caracteristica X es reemplazada por
la caracteristica Y".

En todos estos ejemplos, el examinador debera considerar cuidadosamente, por
un lado el alcance de aquella reivindicacion que contiene la referencia y que
necesariamente incluye todas las caracteristicas técnicas de la reivindicacion a la
gue esta referida y por otro lado, el alcance de aquellas que, aun conteniendo una
referencia, no incluyen todas las caracteristicas técnicas de la clausula a la cual
esté referida (ver ejemplos en lll, 3.3).

Cabe sefalar, que en las circunstancias donde no resulta apropiado cubrir el
objeto propuesto de la invencion con una reivindicacién independiente Unica en
una misma categoria, podra ser necesario cubrir las diferentes alternativas a
través de varias reivindicaciones independientes, las cuales no contedran una
referencia a otra.

Ejemplo 1:

1-Composicién detergente de pH acido para el lavado de frutas que comprende A,
ByC.

2-Composicion detergente de pH basico para el lavado de frutas que comprende
A, BYE.

Ejemplo 2:
1-Ventilador de pared que comprende la caracteristica A.
2-Ventilador de techo que comprende la caracteristica A.

En este caso el examinador estudiara cuidadosamente el alcance de tales
reivindicaciones con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos en el
art.17 LP.

Si el concepto de unidad de invencién se da por satisfecho, el examinador podra
aceptar dichas reivindicaciones con caracter de excepcién cuando no sea posible
una redaccion adecuada empleando una clausula independiente Unica en
cumplimiento del art. 22 LP.

En el caso de una reivindicacion de un producto y reivindicaciones de
procedimiento y uso referidas al producto, si el producto es patentable no es
necesario investigar la patentabilidad de las reivindicaciones de procedimiento que
inevitablemente conduce a la manufactura del producto y tampoco de las
reivindicaciones de uso referidas a la clausula de producto (ver IV, 9.8).
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Ejemplo

1- Producto (nuevo e inventivo)

2- Proceso para la obtencién del producto de la Reiv. 1
3- Uso del producto de la Reiv. 1

En cualquier otro caso, la patentabilidad de la reivindicacion a la cual se hace
referencia no implica necesariamente la patentabilidad de la reivindicacion
independiente que contiene la referencia.

Ejemplo
1-Proceso para la obtencion del producto A.
2-Producto A obtenido por el proceso de la Reiv. 1.

Que el proceso de la reivindicacion 1 sea patentable (es decir que sea novedoso,
inventivo y demuestre aplicacion industrial) no implica que el producto obtenido a
través de €l sea también materia patentable.(ver 3.4)

3.4 Reivindicaciones de producto por proceso

Cuando un producto es dificil de definir por su estructura podra ser definido
adecuadamente por medio del proceso que permite obtenerlo. Si el proceso es
correctamente descripto, conducird inevitablemente a la obtencién del producto en
cuestion.

En otras palabras, el hecho que un producto sea obtenido por un proceso que
demuestra ser novedoso e inventivo, no garantiza que el producto sea nuevo e
inventivo. Pero si no existen dudas de que el producto definido por un proceso es
nuevo e inventivo, una reivindicacion de “producto por proceso” es aceptable (ver
4.7.b).

Se define como reivindicacion de “producto por proceso” a una reivindicacién de
producto (entidad fisica) que se caracteriza a través de parametros de un proceso
(actividad).

3.4.1 Cuando se emplean reivindicaciones de producto por proceso:
Se emplearan reivindicaciones de este tipo cuando no exista otra manera de
definir al producto debido a que:

Es dificil definir al producto por su estructura.

No existen en la memoria descriptiva de la solicitud pardmetros inherentes al
producto que permitan ser incorporados a las reivindicaciones para su
definicién clara y completa.

Existen parametros pero resultan insuficientes o incorrectos para definir el
producto.

3.4.2 El examinador deberé tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas
al momento de evaluar la novedad de las reivindicaciones del tipo “producto por
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proceso” por cuanto que las mismas caracterizan al producto por su proceso de
obtencibn y no sus caracteristicas intrinsecas especificas (estructura,
composicién, parametros fisico-quimicos etc.). En otras palabras, que un proceso
sea nuevo e inventivo no le confiere necesariamente novedad y actividad inventiva
al producto que de él se obtiene.

Las reivindicaciones de “producto por proceso” deberan ser interpretadas en el
sentido absoluto, es decir tomando al producto independientemente de su proceso
de obtencion.

La reivindicacion de producto como tal debe implicar una solucién técnica a un
problema técnico, la cual no es obvia a la luz del estado de la técnica.

3.4.3. El examinador debera determinar si:
existe evidencia de que el proceso conduce inequivocamente a productos
diferentes de los revelados por el estado de la técnica y que ademas dichas
diferencias no sean obvias, o bien que a través de las modificaciones
introducidas en los parametros del proceso resulta otro producto (art. 4 LP), es
decir que la evidencia demuestre que el producto es patentable per se;
la evidencia se corresponde con parametros inherentes al producto;
el producto que se reivindica pierde novedad si no se define estructuralmente,
ni se mencionan todas las condiciones especificas necesarias para obtener el
producto cuya novedad debe ser demostrada (por ejemplo por medio de test
comparativos).

3.4.4 Habiendo determinado que el producto es patentable “per se”, tal como se
indica en el punto anterior, el examinador debera analizar la redaccion de las
reivindicaciones de “producto por proceso”.

Las reivindicaciones de producto por proceso deben caracterizarse a través de
todas las etapas que son esenciales y que conducen inevitablemente al producto
gue se pretende proteger. Tal es el caso de las reacciones quimicas, las que rara
vez conducen a un producto Unico, debiendo ser necesario indicar no sélo los
materiales de partida y los pardmetros de proceso sino también por ejemplo, el
método por el cual la mezcla de reactantes fue tratada.

Ademas:

La ANP aceptara definir las reivindicaciones de “producto por proceso”
combinando caracteristicas de proceso con caracteristicas estructurales de
producto (reivindicaciones hibridas).

3.4.5 Cuando en la memoria descriptiva no exista evidencia suficiente, para
establecer que el proceso de la invencidn al que se reconoce materia patentable,
conduce a productos nuevos e inventivos, el examinador debera rechazar, en
instancias del examen de fondo, las clausulas de *“producto por proceso”
basandose en que:
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No existe prueba suficiente en la memoria descriptiva de que el proceso
patentable le confiera caracteristicas nuevas e inventivas al producto que de él se
obtiene, por lo que las clausulas de “producto por proceso” no satisfacen los
requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 LP y en consecuencia deben ser
eliminadas.

El solicitante podra aportar mediante un escrito aparte, datos comparativos que
permitan establecer univocamente que los productos obtenidos por el proceso de
la invencién son efectivamente nuevos e inventivos.

Aunqgue no se permitir4 caracterizar al producto por dichos nuevos parametros, si
se podran aceptar las clausulas de “producto por proceso” (ver lll, 3.4).

4. Claridad e interpretacion de las reivindicaciones

4.1 Tanto las reivindicaciones individuales como consideradas en su totalidad
deben ser claras. La claridad de las reivindicaciones adquiere gran importancia
puesto que su funcidn es definir el objeto por el cual se solicita proteccion. Dado
las diferencias en el alcance de la proteccion que puede ser adjudicada a las
distintas categorias de reivindicaciones, el examinador debera asegurarse que los
términos utilizados en una reivindicacion no dejen dudas respecto a su categoria.

4.2 Cada reivindicacion debera ser leida dando a las palabras el significado vy el
alcance que ellas tienen normalmente en el arte previo, salvo que, en casos
particulares, la descripcion otorgue a las palabras un significado especial, ya sea
mediante una definicion explicita o de otro modo. Mas aun, si este significado
especial se presenta, el examinador debera requerir que la reivindicacion sea
corregida de modo que el significado de ésta sea claro por la sola lectura de la
misma. Las reivindicaciones deben también ser leidas tratando de extraer el
sentido técnico de las mismas. Dicha lectura puede involucrar un alejamiento del
estricto significado literal de las palabras utilizadas en las reivindicaciones.

4.3 Cualquier inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripcién debera
evitarse. Esto puede arrojar duda sobre la extension de la proteccién y por lo tanto
derivar en reivindicaciones poco claras. Tales inconsistencias pueden ser de los
siguientes tipos:

a) Simple inconsistencia verbal

Por ejemplo, existe en la descripcion una afirmacion que sugiere que la invencion
esta limitada a una caracteristica particular pero las reivindicaciones no estan
limitadas de esa manera; ademas, la descripcidon no pone especial énfasis en esta
caracteristica y no hay razon para creer que la caracteristica sea esencial para la
realizacion de la invencion. En tal caso, la inconsistencia podra ser eliminada ya
sea ampliando la descripcion a lo expresado en las reivindicaciones o limitando las
reivindicaciones a lo expresado en la descripcion. Similarmente, si las
reivindicaciones estdn mas limitadas que la descripcién, las reivindicaciones
podran ser ampliadas o la descripcidén podra ser limitada.
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b) Inconsistencia respecto a aparentes caracteristicas esenciales

Por ejemplo, podr4 parecer, ya sea por los conocimientos técnicos generales, o
por lo que estd afirmado o implicito en la descripcién, que cierta caracteristica
técnica descripta pero no mencionada en una reivindicacion independiente es
esencial para el funcionamiento de la invencion, o en otras palabras, es necesaria
para la solucion del problema al cual se refiere la invencion. En tal caso la
reivindicacion no resulta clara, ya que una reivindicacion independiente no solo
debera ser comprensible desde un punto de vista técnico, sino que también
debera definir claramente el objeto de la invencion, esto significa que deberan
indicarse todas las caracteristicas esenciales de la misma.

Si, con respecto a esta objecion, el solicitante muestra onvincentemente, por
ejemplo, por medio de documentos adicionales u otra evidencia, que la
caracteristica no es de hecho esencial, el examinador podrd permitir que retenga
la reivindicacion sin correcciones y, de ser necesario, enmendar la descripcién en
su lugar.

La situacion opuesta en la que una reivindicacidbn independiente incluye
caracteristicas que no parecen esenciales para el desempefio de la invencion no
sera objetable. Ello es materia de eleccion del solicitante. EI examinador debera,
por lo tanto, no sugerir que una reivindicacion sea ampliada por la eliminacién de
caracteristicas aparentemente no esenciales.

c) Parte de la materia técnica de la descripcién y/o los dibujos no es cubierta por
las reivindicaciones.

Por ejemplo, todas las reivindicaciones especifican un circuito eléctrico que
emplea dispositivos semiconductores, pero una de las realizaciones en la
descripcion y los dibujos emplea en su lugar valvulas de alto vacio. En tal caso, la
inconsistencia podra normalmente ser permitida, si no introduce falta de claridad
en las reivindicaciones o0 en la memoria descriptiva, en virtud que es
responsabilidad del solicitante determinar la extension de la descripcion, en
consecuencia el examinador no debera, en general, realizar una observacion en
este sentido.

No obstante, si como consecuencia del examen de fondo se introduce limitaciones
a las reivindicaciones, el examinador debera prestar atencion a que las mismas no
introduzcan falta de claridad en la memoria descriptiva (por ejemplo cuando se
introduce en las reivindicaciones un *“disclaimer” como consecuencia de un
antecedente que afecta la novedad).

4.3a Declaraciones generales en la descripcion que implican que el alcance de la
proteccion puede ser extendido de modo no definido ni preciso (generalmente al
final de la descripcién), deberan ser objetadas. En particular, se debera objetar
cualquier afirmacién que pretenda ampliar el alcance de la proteccion fundado en
el “espiritu” de la invencién.

También se deberd elevar una objecion, en los @sos en que se reivindica una
combinacién de caracteristicas, cuando se haga cualquier declaracion que diga
gue la proteccion se solicita no solo por la combinacién en su conjunto, sino por
caracteristicas individuales o sub-combinaciones, sin que las mismas hayan sido
especificamente definidas.
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4.4 Una reivindicacion independiente deberd especificar claramente todas las
caracteristicas esenciales necesarias para definir la invencion, excepto que tales
caracteristicas estén implicitas en los términos genéricos utilizados, por ej.: una
reivindicacién por una “bicicleta” no necesita mencionar la presencia de ruedas.

Si una reivindicacion se refiere a un procedimiento para producir el producto de la
invencion, el procedimiento, tal como se lo reivindica, debera ser tal que, cuando
se lleva a cabo de manera que resulte razonable para una persona experta en el
arte, necesariamente tenga como resultado final dicho producto particular; de otra
manera hay inconsistencia interna y por lo tanto falta de claridad en las
reivindicaciones. En el caso de reivindicar un producto, si el producto es bien
conocido, y la invencion consiste en la modificacion de ciertos aspectos, es
suficiente que la reivindicacion identifigue claramente el producto y especifique
gue aspecto se modifica y de que manera.

Cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones
deberan ser redactadas de modo de incluir todas las caracteristicas técnicas de la
invencion que sean esenciales para conseguir el efecto técnico.

4.5 Se sugiere no utilizar en las reivindicaciones términos ambiguos como
“angosto”, “ancho” o “fuerte”, a menos que el término tenga un significado
reconocido en una aplicacion particular, por ej. “alta frecuencia” con relacién a un
amplificador, y este sea el significado que se pretende dar. Si el término no tiene
un significado reconocido deberd, si es posible, ser reemplazado por uno mas
preciso que se encuentre en alguna otra parte de la divulgacién original. Cuando
no haya base en la divulgacion para una cefinicion clara, y el término no sea
esencial, teniendo en cuenta la invencion, deberd normalmente ser aceptado en la
reivindicacion, ya que su eliminacion implicaria una ampliacién del objeto mas alla
del contenido de la solicitud tal como se presentd originalmente, y en
consecuencia resultard en una contravencion al art. 19 RLP. Sin embargo un
término poco claro no puede permitirse en una reivindicacion si dicho término es
esencial para la invencion. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado
por el solicitante para diferenciar su invencion del arte previo.

4.5a El solicitante debe prestar particular atencion al emplear la palabra “casi’ o
“aproximadamente”. Tales palabras pueden ser usadas por ejemplo para un valor
particular (por ej. “casi 100° C”), o para un rango (por ej. “casi x por casi y”). En
cada caso, el examinador debera utilizar su criterio para determinar si el
significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leida en su
conjunto. Sin embargo, dichas palabras solo podran permitirse si su presencia no
impide que la invencién pueda distinguirse sin ambigledades del arte previo en lo
gue respecta a novedad y actividad inventiva.

4.5b El uso de marcas comerciales y expresiones similares en reivindicaciones no
debera permitirse a menos que su uso sea ineludible; ellas podran emplearse
excepcionalmente si son generalmente reconocidas con un significado preciso (ver
también I, 4.16 y 4.17).
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4.6 Expresiones como "preferentemente”, "por ejemplo”, "tales como” o "mas
particularmente" deberan observarse cuidadosamente para asegurar que ellas no
introduzcan ambigtedad. Las expresiones de este tipo no tienen efecto limitante
sobre el alcance de una reivindicacion; es decir, la caracteristica que sigue a
cualquier expresion de este tipo debera ser considerada totalmente opcional.

4.7 El area definida por las reivindicaciones debera ser tan precisa como lo
permita la invencion. Como regla general, no deberan ser permitidas
reivindicaciones que pretendan definir la invencion o bien una determinada
caracteristica, por medio del resultado a ser alcanzado. Sin embargo, se podran
permitir si la invencion solo puede ser definida en tales términos y si el resultado
puede ser directa y positivamente verificado por pruebas o procedimientos
adecuadamente especificados en la descripcién y comprendiendo nada méas que
prueba y error. Por ejemplo, la invencion podra referirse a un cenicero en el cual
un cigarrillo encendido se extinguird automéaticamente debido al perfil vy
dimensiones relativas del cenicero. Lo ultimo puede variar considerablemente de
modo dificil de definir, mientras que se mantiene el efecto deseado (para
caracteristicas funcionales ver 2.1 y 6.5). Desde el momento que la reivindicaciéon
especifica la construccién y forma del cenicero tan claramente como sea posible,
podra definir las dimensiones relativas por la referencia al resultado a ser
alcanzado, siempre que la especificacién incluya indicaciones adecuadas para
permitir al lector determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de
prueba de rutina.

Parametros

4.7a Cuando la invencion se refiere a un compuesto quimico, este podra
caracterizarse en una reivindicacion de diversas maneras, por ej. por su férmula
guimica, como producto de un procedimiento, o excepcionalmente por sus
parametros. Los pardmetros son valores caracteristicos, que podran ser valores
de propiedades directamente mensurables (por ej. el punto de fusibn de una
sustancia, la resistencia a la flexion de un acero, la resistencia de un conductor
eléctrico) o podran ser definidos por combinaciones matematicas variables en
forma de férmulas. Por regla general, no se deberd permitir caracterizar un
compuesto quimico Unicamente por sus parametros. Sin embargo, sera
permisible en los casos donde la invencién no puede definirse adecuadamente de
ninguna otra manera, con tal que esos parametros puedan ser determinados en
forma clara y precisa, ya sea por lo indicado en la descripcion o por
procedimientos objetivos que son usuales en el arte. Lo mismo se aplica a una
caracteristica vinculada a un procedimiento que es definido por parametros. Casos
en que son empleados pardmetros no usuales, o se utiliza un aparato no accesible
para medir el/llos parametro/s, deberan examinarse detenidamente, puesto que
ellos podran disfrazar la carencia de novedad (ver IV, 7.5).

4.7b Reivindicaciones para productos definidas desde el punto de vista de un
procedimiento de fabricacion seran admisibles Unicamente si los productos como
tales cumplen los requerimientos de patentabilidad, por ej. que sean nuevos e
inventivos. Un producto no sera considerado novedoso por el solo hecho que es
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producido por medio de un procedimiento nuevo. Una reivindicacién que define un
producto desde el punto de vista de un procedimiento deberd ser interpretada
como una reivindicacion del producto como tal y la reivindicaciéon debera tomar
preferentemente la forma "Producto X obtenible por el procedimiento Y", o
cualquier redacciéon equivalente, en lugar de "Producto X obtenido por el
procedimiento Y" (ver I, 3.4).

4.8 Si una reivindicacion comenzara con palabras tales como: "Aparato para llevar
a cabo el procedimiento, etc....", esto debera ser interpretado como un aparato
adecuado para efectuar el procedimiento. Si un documento perteneciente al
estado de la técnica revelara un aparato que de otra manera poseyese todas las
caracteristicas especificadas en las reivindicaciones, pero que no fuese adecuado
para el propésito indicado, o que requiriese de modificaciones que permitiera darle
ese uso, no deberd, normalmente ser considerado como anticipando la
reivindicacion. Consideraciones similares se aplicaran a reivindicaciones para un
producto con un uso particular. Por ejemplo si una reivindicacion se refiere a "Un
gancho para una grua" esto implica p. ej. fortaleza y dimensiones particulares en el
gancho. Por lo tanto, el gancho de un anzuelo de cafia de pescar no podra
anticipar nunca tal reivindicacién, pero un gancho que tenga la fortaleza y
dimensiones necesarias y poseyese todas las otras caracteristicas especificadas
en la reivindicacion, privara a la reivindicacién de novedad independientemente de
haberse indicado su uso en una gria o no. De la misma manera, una
reivindicacion por una sustancia o composicién para un uso particular debera
interpretarse como significando una sustancia o composicion adecuada para el
uso indicado; un producto conocido que a prima facie es igual que la sustancia o la
composicion definida en la reivindicacion, pero que esta en una forma que lo torna
inadecuado para el uso indicado, no privara a la reivindicacion de novedad, pero si
el producto conocido esta en una forma en la que es de hecho conveniente para el
uso indicado, aunque nunca se haya descripto para ese uso, privard a la
reivindicacion de novedad (para uso en un método de diagndstico, terapéutico o
quirdrgico (ver 1V, 4.2).

4.8a Cuando una reivindicacion por un aparato busca definir la invencién por
referencias a caracteristicas del uso al que el aparato esta destinado, puede
resultar en una falta de claridad.

Tal es el caso particular donde las reivindicaciones no solo definen a una entidad
por si misma, sino que especifican su relacion con una segunda entidad la cual no
es parte de la entidad reivindicada.

Antes de considerar una restriccion a la combinacion de dos entidades debera
recordarse siempre que el solicitante tiene derecho a una proteccién
independiente de la primer entidad per se, aun si esta fue inicialmente definida por
su relacion con la segunda entidad. Puesto que la primer entidad puede a
menudo ser producida y comercializada independientemente de la segunda
entidad, usualmente sera posible obtener una proteccion independiente a través
de una redaccion adecuada de las reivindicaciones (por ejemplo por reemplazo de
la palabra conectado por conectable).
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Si no fuese posible dar una definicion clara de la primera entidad per se, entonces
la reivindicacion estara dirigida a una combinacion de la primera y la segunda
entidad (por ejemplo motor con una cabeza de cilindro o motor que comprende
una cabeza de cilindro).

La ANP permitird definir las dimensiones y forma de la primer entidad en una
reivindicacion independiente por referencia generales a las dimensiones y a la
forma de una segunda entidad, la cual no forma parte de la primera entidad
reivindicada pero que se relaciona con ésta a través de su uso.

Esto se aplica particularmente cuando las medidas de una segunda entidad sean
en la misma forma estandarizadas (por ej. el montaje de un soporte para la
patente de un vehiculo, donde el marco del soporte y los elementos de fijacién son
definidos con relacion a la forma exterior de la chapa patente).

Sin embargo, referencias a una segunda entidad, la cual podra no ser considerada
como sujeto a estandarizacion, podra también ser suficientemente claro en los
casos en que la persona experta en la materia tuviera alguna pequefia dificultad
para inferir la restriccion resultante del alcance de la proteccion para la primer
entidad (por ejemplo una lamina de cobertura para emplearse en la envoltura de
fardos agricolas, donde el largo y ancho de la misma son definidos en funcion de
la circunferencia ancho y diametro del fardo). Esto no implica necesariamente que
tales reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la segunda entidad ni
gue ellas deban referirse a una combinacion de la primera y la segunda entidad.
Especificamente la longitud, el ancho y/o la altura de la primer entidad sin
referencia a la segunda podra resultar en una falta de garantia respecto de los
limites del alcance de la proteccion.

4.8b Para evitar ambigtiedad en el pliego reivindicatorio, se debera tener especial
cuidado al valorar reivindicaciones que emplean el término “en” para definir la
relacion entre diferentes entidades fisicas tales como aparato, producto o entre
entidades fisicas y actividades como ser entre producto y uso o entre diferentes
actividades. Ejemplos de reivindicaciones redactadas de esta forma son las que
siguen:

1. Cabezal de Cilindro en un motor de cuatro tiempos.

2. En un aparato de teléfono con un dial automatico, un dial detector de tono y un
controlador de caracteristicas, el dial detector de tono comprende.....

3. En un proceso que usa medios de alimentacion de electrodo de un aparato de
soldadura por arco, un método para el control de la corriente y el voltaje del
arco de soldadura que comprende los pasos de ....

4. En un proceso/sistema /aparato etc..... la mejora consiste en....

En los ejemplos 1 a 3 el énfasis esta puesto en el funcionamiento completo de las
sub-unidades (cabezal de cilindro, dial detector de tono, método para el control de
la corriente y el voltaje del arco de soldadura) més bien que en la unidad completa
en la cual sub-unidad esta contenida (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso).



PARTEC 33 CAPITULO I

Esto puede crear falta de claridad si la proteccidon buscada esté limitada a la sub-
unidad “per se” o sobre la unidad como un todo.

Por razones de claridad este tipo de reivindicaciones deberan estar dirigidas en
cada caso a una unidad con (0 que comprende) una sub-unidad (por ejemplo un
motor de cuatro tiempos que comprende un cabezal de cilindro) o bien una sub-
unidad definida per se especificando su propdsito (por ejemplo un cabezal de
cilindro para un motor de cuatro tiempos). Lo antedicho podra ser seguido solo si
el solicitante lo desea y solo si existe un fundamento para esto en la divulgacion
original de acuerdo con el art. 19 RLP.

Con reivindicaciones del tipo indicadas en el punto 4, el uso de la palabra “en” a
veces genera falta de claridad si la proteccion es buscada para la mejora
solamente o para todas las caracteristicas definidas en la reivindicacion. Aqui
también es esencial asegurar que la redaccion sea clara.

Sin embargo reivindicaciones del tipo “uso de una sustancia como un anticorrosivo
en composiciones de pintura o lacas pinturas” seran aceptables aplicando el
concepto del segundo uso no medico (ver IV, 7.6 segundo parrafo).

4.9 A efectos del examen de fondo, una reivindicacion de "uso" de una forma tal
como "el uso de sustancia X como un insecticida" debera observarse como
equivalente a una reivindicaciéon de "procedimiento” de la forma "un procedimiento
para matar insectos que usa sustancia X". De este modo, una reivindicaciéon de la
forma indicada no deberd interpretarse como dirigida a la sustancia X reconocible
(p. €j. por aditivos adicionales) sino como destinada al uso de un insecticida.
Similarmente, una reivindicacion para "el uso de un transistor en un circuito
amplificador" seria equivalente a una reivindicacion de “procedimiento de
amplificacion que usa un circuito que contiene el transistor” y no debera
interpretarse como dirigido a “un circuito amplificador en el que se usa el
transistor”, ni a "un procedimiento para usar el transistor en construir tal circuito".
(ver Parte C, cap. IV, punto 4).

4.10 Las reivindicaciones no deberan, con respecto a las caracteristicas técnicas
de la invencién, hacer referencias a la descripcidén o a los dibujos excepto cuando
sea absolutamente necesario. En particular, tales referencias no deberan indicarse
normalmente como "tal como lo descripto en parte... de la descripcion”, o "como lo
ilustrado en la Figura 2 de los dibujos". Deberd observarse enfaticamente la
redaccion de la clausula. La carga esta sobre el solicitante, quien debera
demostrar que es absolutamente necesario hacer referencia a la descripcion o a
los dibujos en casos apropiados. Un ejemplo de una excepcidén permisible sera
cuando la invencion involucra alguna forma particular, ilustrada en los dibujos,
pero que no puede facilmente definirse o en palabras o por una férmula
matematica simple. Otro caso especial es cuando la invencion se refiere a
productos quimicos para los cuales algunas de sus caracteristicas pueden
definirse Unicamente por medio de gréaficos o diagramas.

Otro caso especial adicional es cuando la invencion se caracteriza por medio de
pardmetros. En la medida que las condiciones para definir la invencion de esta
manera se cumplan (ver 4.7a), entonces la definicién de la invencién debera surgir
totalmente y por si misma de la reivindicacion toda vez que esto sea
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razonablemente factible. En principio, el método de medida es necesario para una
definicion no ambigua del parametro. El método de y medios para la medida de los
valores de pardmetro no necesitan estar en las reivindicaciones cuando:

a) la descripcion del método es tan larga que su inclusion haria a la
reivindicacion poco clara por falta de concisiéon o dificil de comprender; en
ese caso la reivindicacion deberia incluir una referencia a la descripcion;

b) una persona experta en el arte sabria que método emplear, por ej. porque
hay un Gnico método o porque un método particular es utilizado
comunmente;

c) todos los métodos conocidos dan el mismo resultado (dentro de los limites
de exactitud de medida).

Sin embargo, en todos los otros casos el método de y los medios para la medida
deberdn incluirse en las reivindicaciones desde el momento que las
reivindicaciones definen el objeto por el que se busca proteccion (art. 22 LP).

4.11 Si una solicitud contiene dibujos y la comprensién de las reivindicaciones
podra ser mejorada estableciendo una conexién entre las caracteristicas
mencionadas en las reivindicaciones y los correspondientes signos de referencia
de los dibujos, resultara apropiado incluir luego de las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones los signos de referencia entre paréntesis.

Si existen numerosas modalidades de realizacion, sélo las referencias de la
modalidad mas importante serd necesario incluir en la/s reivindicacion/es
independiente/s.

Si las reivindicaciones se redactan siguiendo la modalidad de dos partes (art. 22
inc. (a) RLP), los signos de referencia de los dibujos no so6lo deben incorporarse a
la parte caracteristica sino también al exordio de la reivindicacion.

Los signos de referencia incluidos en las reivindicaciones no deberan interpretarse
como una limitacion al alcance de la materia protegida en las mismas, ellas sélo
cumplen la funcion de hacer mas facil su entendimiento. En ese caso no habra
objecion en contra de la inclusién de una declaracion general en la descripcion de
que los signos de referencia no deberan interpretarse como una limitacién a las
reivindicaciones.

En el caso que el solicitante agregara texto a los signos de referencia entre
paréntesis ubicados en las reivindicaciones, podria implicar falta de claridad (art.
22 RLP). Expresiones tales como “medios de seguridad (tornillo 13, aguja 14)” o
“el conjunto de valvulas (asiento de valvula 23, elemento de valvula 27, el asiento
de vélvula 28)” no son signos de referencia en el sentido indicado més arriba, sino
por el contrario son caracteristicas especiales. Consiguientemente resulta poco
claro en qué medida las caracteristicas agregadas a los signos de referencia son
una limitacién o no. En consecuencia, tales caracteristicas entre paréntesis no
serdn generalmente permisibles. Sin embargo, referencias adicionales a esas
figuras en donde los signos de referencia particulares deben ser encontrados,
como "(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)”, no seran objetables.

La falta de claridad puede aparecer también con expresiones entre paréntesis que
no incluyan signos de referencia, p. ej. " (concreto) ladrillo moldeado”.
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En contraste, expresiones entre paréntesis con un significado generalmente
aceptado son admisibles, p. e]. "(meta)acrilato” que es conocido como una
abreviatura para "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en férmulas
matematicas o quimicas tampoco sera objetable.

“Disclaimer”

4.12 Generalmente, el objeto propuesto por una reivindicacién se define por medio
de caracteristicas positivas. Sin embargo, el alcance de una reivindicacién podra
ser limitado por medio de una "caracteristica negativa" o exclusion (disclaimer);
en otros términos, un elemento claramente definido por caracteristicas técnicas
podra expresamente excluirse de la proteccion reivindicada, por ejemplo, a fin de
cumplimentar el requerimiento de novedad.

Un disclaimer o caracteristica negativa podra usarse unicamente cuando el resto
del objeto propuesto reivindicado no pueda definirse de una manera mas clara y
concisa por medio de caracteristicas positivas. El arte previo especifico podra ser
excluido por medio de una caracteristica negativa, incluso en ausencia de soporte
para el objeto excluido en la solicitud original. Sin embargo, se debera tener
especial cuidado que la redaccién del disclaimer no infrinja lo establecido en el art.
19 RLP.

“Comprende” vs. “consiste”

4.13 Mientras que en el lenguaje cotidiano la palabra “comprende” puede tener
ambos significados, es decir: incluye o contiene, en la redaccion legal de
reivindicaciones de una patente de invencion requiere ser interpretado en el
sentido mas amplio como sinénimo de incluye, contiene o abarca.

Por otro lado si una reivindicacién para un compuesto quimico se caracterizara por
consistir de los componentes A, B y C expresados por sus proporciones
porcentuales, el término “consiste en” excluird la posibilidad de cualquier
componente adicional, y en consecuencia los porcentajes indicados en la
reivindicacion deberan ascender al 100 %.

5.Concision, numero de reivindicaciones

5.1 El requerimiento de que las reivindicaciones sean concisas se refiere a las
reivindicaciones en su totalidad asi como a las reivindicaciones individuales.

El nimero de reivindicaciones debera ser considerado en relacién a la naturaleza
de la invencion que el solicitante desea proteger.

La indebida repeticion de palabras, por €j. entre una reivindicacion y otra, debera
ser evitada mediante la utilizacion de la forma dependiente de reivindicaciones
(referencias literales a reivindicaciones precedentes).

Con respecto a reivindicaciones independientes en la misma categoria, ver |l
3.1.3.

En lo que hace a las reivindicaciones dependientes, mientras no se hace objecion
a un numero razonable de dichas reivindicaciones dirigidas a caracteristicas
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particulares de la invencion, el examinador debera objetar una multiplicidad de
reivindicaciones de naturaleza trivial.

6. Soporte en ladescripcion

6.1 Las reivindicaciones deberan estar soportadas por la descripcion. Esto
significa que debera haber una base en la descripcidn para sustentar el objeto
cubierto por cada reivindicacion. El alcance de las reivindicaciones no debera ser
méas amplio que el justificado por el alcance de la descripcion y los dibujos.

6.2 La mayoria de las reivindicaciones seran generalizaciones de uno o mas
ejemplos particulares. El alcance de generalizacién permisible es un tema que el
examinador deberd juzgar en cada caso particular a la luz del arte previo
relevante. Asi, una invencién que abre un campo nuevo habilita a una mayor
generalidad en las reivindicaciones que otra invencion que esta vinculada con
adelantos en una tecnologia conocida. Una adecuada redaccion de la
reivindicacion sera aquella que no sea tan amplia que vaya mas alla del alcance
de la invencion, ni tan limitada que prive al solicitante de una justa proteccion por
la divulgacion de su invencién. Se debera permitir al solicitante que cubra a través
de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él
ha descripto. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes
cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o usos que el solicitante
les atribuye en la descripcion, le sera permitido que redacte sus reivindicaciones
en concordancia con ello. Después de la fecha de depdsito, solo podra hacerlo si
no contraviene lo dispuesto por el art. 19 LP.

6.3 Por regla general, una reivindicacion debera considerarse apoyada por la
descripcion a menos que excepcionalmente haya razones bien fundadas para
creer que un experto de nivel medio sera incapaz, sobre la base de la informacién
dada en la solicitud tal como fue presentada, de extender las ensefianzas
particulares de la descripcién a la totalidad del campo reivindicado, usando los
métodos de experimentacion de rutina o de andlisis. El soporte debera ser sin
embargo de caracter técnico; afirmaciones o declaraciones vagas, sin ningun
contenido técnico no proveeran sustento a lo reivindicado.

El examinador deberéa realizar una objecion de falta de sustento Unicamente si
tiene razones bien fundadas. Cuando se eleva una objecién, las razones deberan
preferentemente estar apoyadas especificamente por un documento publicado.

6.4 El tema del soporte en la descripcion es ilustrado por los ejemplos que se
exponen a continuacion:

a) una reivindicacion se refiere a un procedimiento para el tratamiento de toda
clase de "material de propagacion de plantas” sometiendo a las mismas a
un choque controlado de frio para provocar resultados especificos, en tanto
la descripcion revela el procedimiento aplicado a un solo de tipo de planta.
Desde el momento que es bien conocido que las plantas varian
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ampliamente sus propiedades, hay razones bien fundadas para creer que el
procedimiento no es aplicable a todas las plantas de siembra. A menos que
el solicitante pueda proveer una evidencia convincente que el
procedimiento es aplicable en general, debera restringir su reivindicacion al
tipo particular de planta al que se refiri6 en la descripciébn. Una mera
afirmacion que el procedimiento es aplicable a todas las plantas de siembra
no es suficiente;

b) una reivindicacién se refiere a un método especifico de "moldeo de resina
sintética" para obtener ciertos cambios en las caracteristicas fisicas. Todos
los ejemplos descriptos se refieren a resinas termoplasticas y el método es
tal que parece inapropiado para resinas termorigidas. A menos que el
solicitante pueda proveer evidencia que el método es aplicable a las resinas
termorigidas, debera restringir su reivindicacion a resinas termoplasticas.

Se debera hacer notar que, aunque una objecién de falta de sustento en la
descripcidon sea una objecion de acuerdo a lo establecido por el art. 22 LP y RLP
puede frecuentemente, (como en los ejemplos antes indicados) ser también
considerada como una objecion de insuficiencia de la divulgacion de la invencion
bajo los términos del art. 20 LP y RLP basando la objecion en que la divulgacion
es insuficiente para permitir que una persona experta lleve a cabo la "invencion”
sobre la totalidad del amplio campo reivindicado (aunque suficiente con respecto a
una invencion limitada).

En el examen de fondo, es indistinto si la objecion se realiza argumentando falta
de sustento (art. 22 LP y RLP) o insuficiencia en la divulgacion (art. 20 LP);
aunque en caso de conflicto con terceras partes el Unico argumento valido seré el
de la insuficiencia en la divulgacion.

6.5 Una reivindicacion podréa definir ampliamente una caracteristica en términos de
su funcién, aun cuando se ha dado para esa caracteristica un Unico ejemplo en la
descripcion, si el lector experto pudiese apreciar que podrian usarse para la
misma funcion otros medios. Por ejemplo, "medios detectores de posicion final" en
una reivindicacién podran estar soportados por un unico ejemplo que comprende
una llave conmutadora de fin de carrera, siendo obvio para la persona experta que
por ej. una célula fotoeléctrica podria usarse en su lugar. Sin embargo, si el
contenido entero de la solicitud es tal que transmite la impresion que una funcion
sera llevada a cabo de una manera particular, sin ninguna indicacion que
contemple la utilizacién de medios alternativos, y una reivindicacion se formulara
de tal manera que incluyera otros medios, o todos los medios, para desarrollar la
misma funcion, entonces correspondera una objecion.

Ademas, podra no ser suficiente que la descripcion afirme meramente y en
términos vagos que otros medios pueden adoptarse, si no es aclarado
razonablemente cuales podrian ser o como podrian ellos utilizarse.

Cuando cierto objeto es descripto claramente en una reivindicacion de la
presentacién original de la solicitud, pero no es mencionado en ninguna parte de la
descripcion, sera permisible enmendar la descripcion para que incluya este objeto.



PARTEC 38 CAPITULO I

Cuando la reivindicacion es dependiente, sera suficiente si se menciona en la
descripcion que la reivindicacién describe una realizacion particular de la invencion
(verll, 4.5).

7. Unidad de invencién

7.1 El art. 17 LP establece que: “La solicitud de patente no podra comprender mas
gue una sola invencidn o un grupo de invenciones relacionadas entre si de
manera que integren un Unico concepto inventivo en general. Las solicitudes que
no cumplan con este requisito habran de ser divididas de acuerdo con lo que se
disponga reglamentariamente”.

La segunda de estas alternativas, es decir, un grupo relacionado por un concepto
Unico, podra dar origen a una pluralidad de reivindicaciones independientes dentro
de una misma categoria (como en los ejemplos dados en “categorias de
reivindicaciones”) (ver |lll, 3.1.3), pero el caso mas usual seré el de una pluralidad
de reivindicaciones independientes de categorias diferentes.

7.2 El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 LP debera ser una
relacion técnica se exprese en las reivindicaciones en términos de las mismas o
correspondientes caracteristicas técnicas especiales. La expresion “caracteristicas
técnicas especiales” significara, en cualquier reivindicacion, las caracteristicas
técnicas especiales o caracteristicas que definen una contribuciébn que la
invencion reivindicada, considerada como un todo, realiza sobre el arte previo.
Una vez que las caracteristicas técnicas especiales de cada invencion hayan sido
identificadas, se deberd determinar si hay o no una relaciéon técnica entre las
invenciones y mas aun, si esta relacion involucra o no estas caracteristicas
técnicas especiales. Por otra parte, no sera necesario que las caracteristicas
técnicas especiales en cada invencion sean las mismas. La relacion requerida
podra encontrarse entre las caracteristicas técnicas correspondientes. Un ejemplo
de esta correspondencia podria ser el siguiente: En una reivindicacion la
caracteristica técnica especial que proporciona resiliencia (elasticidad) podria ser
un resorte de metal, mientras que en otra reivindicacion la caracteristica técnica
especial que proporciona resiliencia puede ser un bloque de goma.

Una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorias diferentes podran
constituir un grupo de invenciones enlazadas de esta forma de modo de constituir
un unico concepto inventivo general. Se permitira la inclusion de cualquiera de las
siguientes combinaciones de reivindicaciones de categorias diferentes en la
misma solicitud:

() ademas de una reivindicacion independiente para un producto dado, una
reivindicacién independiente para un proceso adaptado especialmente para la
fabricacion de dicho producto, y una reivindicacion independiente para el uso de
dicho producto; o
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(i) ademas de una reivindicacion independiente para un proceso dado, una
reivindicacion independiente para un aparato o medios disefiados especialmente
para llevar a cabo dicho proceso; o

(i) ademas de una reivindicacion independiente para un producto dado, una
reivindicacion independiente para un proceso adaptado especialmente para la
fabricacion de dicho producto y una reivindicacion independiente para un aparato
o medios disefiados especialmente para llevar a cabo dicho proceso.

Sin embargo, mientras un grupo Unico de reivindicaciones independientes de
acuerdo con cualquiera de las combinaciones (i), (ii) o (iii) anteriores sea siempre
permitido, un examinador no estara obligado a aceptar una pluralidad de dichos
grupos que podrian surgir por la aplicacion adicional de lo estipulado en lll, 3.1.3
(art. 17 LP). La proliferacion de reivindicaciones que surja de un efecto combinado
de esta clase debera ser aceptada sélo excepcionalmente.

7.3 Es esencial que un Unico concepto inventivo general enlace las
reivindicaciones en las diferentes categorias. La presencia en cada reivindicacion
de expresiones tales como “adaptado especialmente” o “disefiado
especificamente” no implicara necesariamente que un Unico concepto inventivo
general esta presente.

El requerimiento de que el proceso sea especialmente adaptado para la
fabricacibn de un producto se cumplimenta si el proceso reivindicado
inherentemente da por resultado el producto reivindicado. La expresion
“especialmente adaptado” no implicara que el producto no pueda ser también
fabricado por un proceso diferente. Tampoco implicara que un proceso similar de
fabricacion no pueda también ser utilizado para la fabricacion de otros productos.

El requerimiento de que el aparato o medios sean especificamente disefiados para
llevar a cabo el proceso, se cumplimenta si el aparato o los medios son
apropiados para llevar a cabo el proceso y si hay una relacion técnica tal como se
definio previamente entre el aparato reivindicado o los medios y el proceso
reivindicado. No sera suficiente para la unidad de invencion que el aparato o los
medios sean solamente capaces de utilizarse para llevar a cabo el proceso. Sin
embargo, la expresion “disefiado especificamente” no excluir4 que el aparato o los
medios puedan también ser utilizados para llevar a cabo otro proceso, o que el
proceso pueda también desarrollarse en un aparato o medios alternativos.

7.3a La unidad de invencion debera considerarse que existe en el contexto de los
productos intermediarios y finales donde:

los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural
esencial, es decir que sus estructuras quimicas basicas son las mismas o, sus
estructuras quimicas estan estrecha y técnicamente relacionadas incorporando
el intermediario un elemento estructural esencial dentro del producto final; y
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los productos intermediarios y los productos finales estdn técnicamente
interrelacionados, significando esto que el producto final se fabrica
directamente a partir del intermediario o se separa de él mediante un nimero
pequefio de intermediarios conteniendo todos el mismo elemento estructural
esencial.

La unidad de invencion podra también estar presente entre productos final e
intermediario cuyas estructuras no son conocidas, por ejemplo, como entre un
intermediario que tiene una estructura conocida y un producto final que tiene una
estructura desconocida o como entre un intermediario de estructura desconocida y
un producto final de estructura desconocida. En tales casos, debera haber
suficiente evidencia para conducir al examinador a concluir que los productos
intermediarios y finales estan estrecha y técnicamente relacionados como, por
ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial como el
producto final o incorpora un elemento esencial dentro del producto final.

Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la
preparacion de un producto final, podran reivindicarse siempre que tengan el
mismo elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final no
deberan separarse en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario
gue no es nuevo. Cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes
estructurales diferentes del producto final, la unidad de invencion no debera
exigirse que esté presente entre los intermediarios. Si los intermediarios y los
productos finales son familias de compuestos, cada compuesto intermediario
debera corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos
finales. Sin embargo, alguno de los productos finales podra no tener compuesto
correspondiente en la familia de los productos intermediarios de tal forma que las
dos familias no necesitaran ser absolutamente congruentes.

El solo hecho de que, ademas de la capacidad de usarse para producir los
productos finales, los intermediarios también exhiben otros efectos posibles o
actividades, no debera perjudicar la unidad de invencion.

7.4 Las formas alternativas de una invencion podran ser reivindicadas tanto en
una pluralidad de clausulas independientes, como se indica en lll, 7.1, o en una
sola reivindicacion (ver, Ill, 3). En el dltimo caso la presencia de las dos
alternativas como formas independientes podra no ser inmediatamente evidente.
En ambos casos, sin embargo, debera aplicarse el mismo criterio para decidir si
hay unidad de invencién o no, aunque luego la falta de unidad de invencion podra
existir también dentro de una reivindicacion unica.

7.4 a Cuando una reivindicacion unica (quimica o no quimica) defina multiples
alternativas, tal como ocurre con el Illamado agrupamiento Markush
(“reivindicaciones del tipo Markush”), la unidad de invencion debera considerarse
presente cuando las alternativas son de naturaleza similar (ver Ill, 3.2.2a).
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Cuando el agrupamiento Markush es para alternativas de compuestos quimicos,
deberan considerarse como que son de naturaleza similar cuando:

todas las alternativas tienen una propiedad o actividad comun, y;

existe una estructura comun, es decir un elemento estructural significativo es
compartido por todas las alternativas, o todas las alternativas pertenecen a una
clase de compuestos quimicos reconocida en el arte, al cual pertenece la
invencion.

Un “elemento estructural esencial esta compartido por todas las alternativas”
cuando los compuestos comparten una estructura quimica comun que ocupa una
parte importante de sus estructuras, o en caso de compuestos que tienen en
comun solo una pequeiia parte de sus estructuras, la estructura cominmente
compartida constituye una porcién estructuralmente distintiva en vista del arte
previo existente. El elemento estructural puede ser un componente Unico 0 una
combinacion de compone ntes individuales enlazados. Las alternativas pertenecen
a una “clase reconocida de compuestos quimicos”, si se espera por el
conocimiento en el arte que los miembros de la clase se comportaren de la misma
manera en el contexto de la invencion reivindicada, es decir, que cada miembro
puede sustituirse uno por el otro, con la expectativa de que el mismo resultado
pretendido pueda ser alcanzado. Si pudiera demostrarse que al menos una
alternativa de Markush no es nueva, la unidad de invencion debe ser
reconsiderada.

7.5 Si el objeto de una reivindicacion se caracteriza por un ndmero de
caracteristicas individuales que presentan una interrelacion técnica (combinacion)
o bien, constituyen una yuxtaposicion de dichas caracteristicas técnicas; ello no
implicard que exista falta de unidad de invencion. El examinador deberd interpretar
una reivindicacién de este tipo como un todo, siendo el tratamiento distinto del
referido en 7.4.

7.6 La falta de unidad puede ser directamente evidente a priori, es decir antes de
considerar las reivindicaciones en relacion con el arte previo o pueden solo ser
evidentes a posteriori, es decir, luego de tomar en consideracién el arte previo, por
ejemplo, un documento dentro del estado del arte como se define en el art. 4 (c)
LP, muestra que hay falta de novedad o de mérito inventivo en una clausula
principal de manera tal de dejar dos o mas reivindicaciones independientes sin un
concepto inventivo comun.

7.7 Aunque la falta de unidad puede aparecer a posteriori asi como a priori,
debera recordarse que la falta de unidad de invencion no es motivo de nulidad de
la patente concedida en procedimientos posteriores.

Por consiguiente, aunque la objecion debera ser ciertamente hecha e insistir en
una modificacién en casos claros, no deberan tomarse criterios formados sobre la
base de una estrategia estrecha, literal o académica. Esto es asi, particularmente
cuando la posible falta de unidad de invencidbn no necesita una busqueda
adicional. Debe haber una amplia y practica consideracion del grado de
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interdependencia de las alternativas presentadas, en relaciéon con el estado del
arte que fuera revelado en el informe de busqueda. Si el material comdn de las
reivindicaciones independientes es bien conocido y la materia técnica restante de
cada clausula difiere de la de las otras sin que exista algun concepto nuevo
unificador, comun a todas, entonces habra claramente falta de unidad de
invencion. Si, por otro lado, hay un concepto comdn o principio que es nuevo e
inventivo, entonces no correspondera realizar objecién alguna por falta de unidad
de invencion. Para determinar qué esta permitido entre estos dos extremos, no
pueden darse reglas rigidas y cada caso debera ser considerado sobre sus
propios méritos.

Reivindicaciones dependientes

7.8 No se justificard una objecion con respecto a la falta de unidad de invencién a
priori en referencia a una reivindicacion dependiente y la reivindicacion de la que
depende, porque el concepto general que tienen en comun sea la materia técnica
de la reivindicacion independiente, que esta también contenida en la reivindicacion
dependiente. Por ejemplo, la clausula 1 reivindica una cuchilla de rotor de turbina
conformada de una manera especifica, mientras que la reivindicacion 2 es para
una “cuchilla de rotor de turbina como se reivindica en la clausula 1 y producida
con una aleacion Z”. El concepto general comdn que enlaza las reivindicaciones
dependiente e independiente es “la cuchilla de rotor de turbina conformada de una
manera especifica”.

Sin embargo, si la reivindicacion independiente resultara no patentable, entonces
la pregunta seria si existe todavia una relacion entre todas las reivindicaciones
dependientes de esa reivindicacion, la cual necesitard ser cuidadosamente
considerada (ver Ill, 7.7, falta de unidad a posteriori). Puede ser que las
“caracteristicas técnicas especiales” de una reivindicacion dependiente de esa
reivindicacion independiente no patentable no estén presentes en la misma forma
en otra reivindicacion dependiente de ésta.

Unidad deinvencion con relacién ala busqueda

7.9 En muchos y probablemente la mayoria de los casos, la falta de unidad de
invencién surgird una vez efectuada la busqueda de antecedentes. El examinador
no podra rechazar una solicitud por falta de unidad, sin requerir limitacion de las
reivindicaciones; pero debera informar al solicitante que la solicitud debera ser
dividida antes de su concesion. A tales efectos, la ANP intimara al solicitante a que
peticione la division en el plazo que establezca la Ley desde la notificacion, bajo
apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud (art. 17 LP).

7.10. En caso que la ANP detectara falta de unidad de invencién, requerira al
solicitante que limite las reivindicaciones de manera tal de salvar la objecion.
También sera necesario que corrija 0 elimine partes de la descripcion. Se podran
presentar una o mas solicitudes divisionales que cubran la materia técnica
dividida.
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CAPITULO IV
PATENTABILIDAD
Contenido
1. General
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aplicables al
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2.1.7 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza
Excepciones a la patentabilidad
Aplicacion industrial
Novedad
1 Generalidades
Conflicto con solicitudes argentinas
Analisis de novedad
Divulgacion no perjudicial
Actividad inventiva
0 Método problema y solucién

BOONO OO AW

1. General

Art. 4 LP.
Art. 6 LPy RLP.
Art. 7 LP.
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1.1 Para que un producto o procedimiento sea susceptible de ser patentado debe
constituir una invencién segun los términos de la Ley de Patentes.

1.2. La Ley define qué se entiende por invencién en el art. 4 (a) LP:

“Se considerard INVENCION a toda creacion humana que permita transformar
materia o energia para su aprovechamiento por el hombre".

Asimismo, una invencion serad patentable si cumple con los tres requisitos
establecidos por el art. 4 LP, es decir:

a) la invencion debe ser “nueva”
b) la invencion debe demostrar “actividad inventiva®
c) la invencién debe ser “susceptible de aplicacién industrial”

El examinador debera verificar dos circunstancias adicionales, a saber:

() La invencidn deber& ser tal que pueda ser llevada a cabo o reproducida por
una persona versada en la materia (luego de ser instruida por la solicitud)
(art. 12(b)(3) RLP).

(i) La invencion debera ser de “caracter técnico”, en la medida en que debe estar
incluida dentro del campo técnico al cual pertenece (art. 12(b) LP), debe
referirse a un problema técnico, y debe tener caracteristicas técnicas en
términos de los cuales el objeto por el cual se solicita proteccion pueda ser
definido en las reivindicaciones (art. 22 RLP).

Aunque la Ley no requiere explicita o implicitamente que una invencion para ser
patentable deba acarrear algun progreso técnico o incluso algun efecto util, de
existir efectos ventajosos respecto al arte previo, éstos deberan ser indicados en
la descripcion (art. 12 b) 3)) RLP. Esta indicacion se sustenta en que dichos
efectos son frecuentemente importantes en la determinacién de la actividad
inventiva.

2. Exclusiones a la patentabilidad
Art. 6 LP.

2.1 Introduccion

En la consideracién de si el objeto propuesto por una solicitud es patentable de
acuerdo al art. 4 LP, el examinador deberd tener en cuenta dos cuestiones
principales.

Primero, cualquier exclusién de patentabilidad bajo el art. 6 LP y RLP y art. 7
LP se aplicara solo hasta donde la solicitud se refiere al objeto expresamente
excluido.

Segundo, el examinador no debera tener en cuenta la forma o clase de
reivindicacion, sino concentrarse en su contenido de modo de identificar la
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contribucién real que el objeto reivindicado agrega al arte previo, considerado
en su conjunto. Si esta contribucion no es de caracter técnico, no habré
invencion.

Por ejemplo, si la reivindicacion es por un articulo manufacturado conocido que
tiene un disefio pintado o cierta informacidn escrita en su superficie, la
contribucion al arte es meramente una creacion estética o presentacion de la
informacién. Similarmente, si un programa de computacion es reivindicado en la
forma de un registro fisico como por ej.. una cinta magnética o disco, la
contribucion al arte sigue siendo solo un programa de computacién. Si, por el
contrario, un programa de computacion en combinacién con una computadora da
como resultado que la computadora funcione de modo diferente desde un punto
de vista técnico, la combinacion podra ser patentable.

También debe tenerse en cuenta que la prueba basica de la existencia de
unainvencion de acuerdo a los términos del art. 4 a) LP, debe separarse de
gue el objeto propuesto sea novedoso, demuestre actividad inventiva y sea
susceptible de aplicacion industrial.

Consecuentemente, el examinador, a los efectos de estudiar la solicitud debera
evaluar en forma separada, que el invento no se encuentre contemplado como
excluido o exceptuado por los art. 6 y art. 7 LP y RLP y que cumpla con los
requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 incisos b), c), d) y e) LP.

Los items contemplados en el art. 6 LP y 6 RLP seran tratados a continuacion y
secuencialmente, con ejemplos para clarificar la diferencia entre lo que se
considera una invencién y lo que no lo es.

2.1.1. Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

a-Descubrimientos

Los productos existentes en la naturaleza en cuanto se refieran a hallazgos de materia,
son descubrimientos y como tales no se consideran invenciones.
Los productos existentes en la naturaleza no pueden patentarse por el hecho de haber
sido aislados o presentados en forma purificada y caracterizados convenientemente, ya
gue en dichos casos no existe invencion.
Si una persona encuentra una nueva propiedad de un articulo o material conocido, esto
es simplemente un descubrimiento, y no seréd patentable. Sin embargo, si una persona
aplica esta propiedad en un uso practico, ha hecho una invenciébn que podra ser
patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido (cierto tipo de
madera) es capaz de soportar un shock mecanico no seria patentable, pero un durmiente
de ferrocarril hecho con tal material podria ser patentable. Encontrar una sustancia tal
como se encuentra en la naturaleza seria un mero descubrimiento y en consecuencia no
seria patentable. Sin embargo, si para la dbtencion de dicha sustancia se desarrolla un
proceso, este proceso podria ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de una
secuencia nucleotidica que codifica determinada proteina, no serd susceptible de
proteccion ya que constituye un descubrimiento y en consecuencia no se considera
invencioén en el sentido del art. 4 LP.
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b-Teorias cientificas

Las teorias cientificas son una forma mas generalizada de descubrimientos y por
lo tanto se les aplican los mismos principios. Por ejemplo, la teoria fisica de los
semiconductores no sera patentable. Sin embargo, nuevos dispositivos
semiconductores, y procedimientos para fabricarlos podran ser patentables.

c-Métodos matematicos

Los métodos matematicos constituyen un ejemplo particula