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ANEXO A LA CIRCULAR C. 6717

Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas

Propuesta de estructura para comentarios

(Argentina)

Comentarios y propuestas que podrán presentar los miembros y observadores del SCP en relación con las siguientes cuestiones, sin por ello limitarse a las mismas:
1)
Unidad de la invención

P1.
¿Cuál es la norma que, en virtud de la legislación aplicable en su país/región, permite que se reivindique un grupo de invenciones en una única solicitud de patentes?  Sírvase especificar las disposiciones pertinentes de la ley y/o reglamentos, así como cualquier directriz pertinente.  Sírvase asimismo especificar la metodología que aplica su oficina a fin de determinar la conformidad con la norma aplicable.

a- La norma que permite que se reivindique un grupo de invenciones en una única solicitud de patentes es el art. 17 de la Ley 24.481 (T.O. 1996) que establece que “La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan  con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga  reglamentariamente”.

 El art. 17 del Reglamento de la Ley establece que “Cuando la solicitud de patente comprenda más de una invención, deberá ser dividida antes de su concesión. A tales efectos, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES intimará al solicitante para que peticione la división en el plazo de TREINTA (30) días desde la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud.”

b- La metodología que aplica la A.N.P  a fin de determinar la conformidad con el art. 17 de la Ley 24481 (T.O) se asimila a la práctica de la Oficina europea .

El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 LP deberá ser una relación técnica que se exprese en las reivindicaciones en términos de las mismas o correspondientes características técnicas especiales. La expresión “características técnicas especiales” significará, en cualquier reivindicación, las características técnicas especiales o características que definen la contribución que la invención reivindicada, considerada como un todo, realiza sobre el arte previo. Una vez que las características técnicas especiales de cada invención hayan sido identificadas, se deberá determinar si hay o no una relación técnica entre las invenciones y más aún, si esta relación involucra o no estas características técnicas especiales. Por otra parte, no será necesario que las características técnicas especiales en cada invención sean las mismas. La relación requerida podrá encontrarse entre las características técnicas correspondientes. 

Una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorías diferentes podrán constituir un grupo de invenciones enlazadas de esta forma de modo de constituir un único concepto inventivo general. Se permitirá la inclusión de cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de categorías diferentes en la misma solicitud:

(i) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto, y una reivindicación independiente para el uso de dicho producto; o

(ii) además de una reivindicación independiente para un proceso dado, una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso; o

(iii) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso.

Sin embargo, mientras un grupo único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones (i), (ii) o (iii) anteriores será siempre permitido, el examinador no estará obligado a aceptar una pluralidad de dichos grupos. La proliferación de reivindicaciones que surja de un efecto combinado de esta clase deberá ser aceptada sólo excepcionalmente.

La falta de unidad puede ser directamente evidente a priori, es decir antes de considerar las reivindicaciones en relación con el arte previo o pueden sólo ser evidentes a posteriori, es decir, luego de tomar en consideración 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 cláusula principal de manera tal de dejar dos o más reivindicaciones independientes sin un concepto inventivo común.

Aunque la falta de unidad puede aparecer a posteriori así como a priori de la determinación de la contribución real que hace la invención al estado de la técnica a partir del conocimiento del estado de la técnica, deberá recordarse que la falta de unidad de invención no es motivo de nulidad de la patente concedida en procedimientos posteriores.

Por consiguiente, aunque la objeción deberá ser ciertamente hecha e insistir en una modificación en casos claros, no deberán tomarse criterios formados sobre la base de una estrategia estrecha, literal o académica. Esto es así, particularmente cuando la posible falta de unidad de invención no necesita una búsqueda adicional. Debe haber una amplia y práctica consideración del grado de interdependencia de las alternativas presentadas, en relación con el estado del arte que fuera revelado en el informe de búsqueda. Si el material común de las reivindicaciones independientes es bien conocido y la materia técnica restante de cada cláusula difiere de la de las otras sin que exista algún concepto nuevo unificador, común a todas, entonces habrá claramente falta de unidad de invención. Si, por otro lado, hay un concepto común o principio que es nuevo e inventivo, entonces no corresponderá realizar objeción alguna por falta de unidad de invención. Para determinar qué está permitido entre estos dos extremos, no pueden darse reglas rígidas y cada caso deberá ser considerado sobre sus propios méritos.

P2.
¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar la norma existente en la práctica y, en caso afirmativo, cuáles son dichas dificultades?

Habida cuenta que la ley vigente otorga 30 días corridos al solicitante para que conteste la intimación a dividir su solicitud de patente, el inconveniente que encontramos en su aplicación es que  siendo el plazo por examen de fondo por 60 días, la Oficina se ve obligada a definir un nuevo circuito de notificación para estos casos.

P3.
¿Qué debería revisarse y cómo podría mejorarse la norma actual?

Está en estudio en estos momentos.

P4.
¿Tiene alguna propuesta acerca de si debería abordarse o no, y de qué manera, una norma armonizada sobre la unidad de la invención que fuera aceptable tanto para las oficinas examinadoras como para las no examinadoras en el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT)?

El tema podría abordarse teniendo en cuenta las legislaciones vigentes en cada estado, nunca prescindiendo de ellas.

2)
Vinculación de las reivindicaciones

P5.
¿Permite la legislación aplicable en su país/región reivindicaciones independientes y dependientes?  ¿Cómo se definen una “reivindicación independiente” y una “reivindicación dependiente” en su legislación nacional/regional?

La norma que establece las particularidades de redacción de las reivindicaciones es el art. 22 de la Ley 24.481 (T.O 1996) y 22 de su Reglamento, los cuales  establecen:

Art.22 “Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla.

La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma..”

Art. 22 del Rto- La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:


a) un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;


b) un parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger;


c) si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.

Con relación a esta norma la Oficina de Patentes establece los criterios que a continuación se  señalan.

Con referencia al párrafo del art. 22 inc. c) del Rto relativo a reivindicaciones relativas a “modos particulares o de realización de la invención”, la A.N.P interpreta esta norma en un sentido amplio, entendiendo que el pliego reivindicatorio puede contener reivindicaciones de una misma categoría (por ej. Categoría de entidad física como ser un producto) que cubran modos particulares, como así también reivindicaciones de distintas categoría (por ejemplo categoría de entidad física y de actividad como ser un productos y su proceso de elaboración) que cubren los otros objetos que forman parte de la invención y se encuentran reunidos bajo un mismo concepto inventivo en general (art.17 LP).

En consecuencia todas las solicitudes presentadas en la Rep. Argentina podrán contener una o más reivindicaciones referidas a las características esenciales de la invención (reivindicación independiente). Cada una de dichas reivindicaciones independientes puede ir seguida por una o más reivindicaciones referidas a “modos particulares” de la invención. Es evidente que cualquier reivindicación referida a modos particulares (reivindicación dependiente) también debe incluir efectivamente las características esenciales de la invención, y en consecuencia, debe incluir todas las características de al menos una reivindicación independiente.

De modo que, cuando la invención involucre varios objetos, por ejemplo en distintas categorías (por ej. Reivindicaciones de producto, proceso, uso) el solicitante podrá redactar las reivindicaciones empleando una o más reivindicaciones independientes para cada categoría a los efectos de lograr una protección completa de su invención.

P6.
Siempre que se cumpla el requisito relativo a la unidad de la invención, ¿establece su legislación nacional/regional restricciones acerca del modo de vincular reivindicaciones independientes y/o reivindicaciones dependientes (por ejemplo, restricciones sobre las reivindicaciones independientes, dependencia de reivindicaciones dependientes múltiples de otras reivindicaciones dependientes múltiples y reivindicaciones dependientes múltiples que se remiten en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependen)?.

El artículo 22 inc. c) establece que “ la reivindicación principal, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.”

De modo que la única exigencia que establece el citado artículo en cuanto a la vinculación entre reivindicaciones es que las mismas, a excepción de la primera, hagan referencia a la reivindicación de la cual depende. No se establece ninguna limitación  expresa con respecto a las subordinaciones múltiples.

No obstante es una práctica de esta Oficina observar  la proliferación de reivindicaciones independientes y los casos en que la dependencia de reivindicaciones dependientes múltiples de otras reivindicaciones dependientes múltiples y reivindicaciones dependientes múltiples que se remiten en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependen, cuando introduzcan falta de claridad y concisión a las reivindicaciones tomadas tanto individualmente como en su conjunto.

P7.
¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar las restricciones actuales que se describen en la P6?  O, si su oficina no prevé dichas restricciones, ¿encuentra dificultades en la práctica debido a la falta de dichas restricciones?

Normalmente no se detectan mayores problemas en la observancia de pliegos reivindicatorios que  tengan las características señaladas en P6.

P8.
¿Tiene propuestas acerca de si debería abordarse o no y de qué manera la cuestión de las reivindicaciones independientes/dependientes/dependientes múltiples en el proyecto de SPLT?

Debería abordarse el tema más allá de cualquier cuestión vinculada con el examen propiamente dicho de una solicitud ya que existen otras implicaciones tales como que la ley 24481 dispone el pago de una tasa basada en el n°de reivindicaciones presentadas, las cuales se agrupan y enumeran en forma correlativa en el pliego reivindicatorio. Para el cálculo de dicha tasa no se contabilizan todas las posibles reivindicaciones dependientes que pudieran estar incluidas en una reivindicación dependiente múltiple . Por ejemplo:

1-A

2- A según  reiv.1

….

6-A según 1 a 5 

7.-A según 1 a 6

se paga por  7 reiv, cuando existen 16 modalidades cubiertas que podrían representar 16 reiv.

3)
Número de reivindicaciones/reivindicaciones claras y concisas

P9.
Siempre que se cumpla el requisito relativo a la unidad de la invención y que las reivindicaciones independientes y dependientes se vinculen de conformidad con los requisitos de la legislación aplicable en su país/región, ¿deberían limitarse un gran número de reivindicaciones sobre la base del requisito relativo a las reivindicaciones “claras y concisas”?  En caso afirmativo, ¿bajo qué circunstancias podría invocarse el requisito de las reivindicaciones claras y concisas?

La ley 24481 establece en su art. 22  que las reivindicaciones deben ser claras y concisas. En la práctica de nuestra Oficina, pliegos reivindicatorios que poseen un  número elevado de  reivindicaciones no son observados en la medida que las mismas tomadas individualmente y en su conjunto sean claras.

P10.
¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar el requisito que se describe en la P9?  En caso afirmativo, ¿cuáles son esas dificultades?

No.

P11.
Siempre que se cumplan los requisitos relativos a la unidad de la invención y a la claridad y concisión de las reivindicaciones y que se vinculen las reivindicaciones independientes y dependientes de conformidad con los requisitos de la legislación nacional/regional, ¿puede la oficina de su país limitar el número de reivindicaciones independientes, reivindicaciones dependientes o incorporaciones distintas (tales como grandes agrupaciones de tipo “Markush” u otras grandes agrupaciones de invenciones de especies independientes)?  En caso afirmativo, ¿bajo qué circunstancias podría requerirse la limitación?

En la práctica de nuestra Oficina el objeto de invención reivindicado debe satisfacer los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4° de la Ley (es decir que deben ser nuevo, demostrar actividad inventiva y aplicación industrial) y adicionalmente no estar comprendida dentro de las exclusiones a la patentabilidad previstas por  los art. 6 y 7 de la Ley. Esto significa que el alcance de las  reivindicaciones será  limitado en la medida que, de la búsqueda de antecedentes, surja que el objeto reivindicado se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica. La suficiencia de la divulgación y la determinación de las características esenciales, la claridad de las reivindicaciones y de la memoria descriptiva son otros requisitos adicionales que se evalúan en conjunto a partir de la  comprensión del aporte técnico que la invención hace al estado de la técnica;   la ausencia (parcial) de tales requisitos puede ser el fundamento para limitar las reivindicaciones.

.

P12.
¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar la limitación que se describe en la P11?  O, si su oficina no prevé dicha limitación, ¿encuentra dificultades en la práctica debido a la falta de dicha limitación?

No existe ninguna reglamentación  que permita limitar las reivindicaciones más allá de las propias limitaciones que surjan del análisis de los requisitos mencionados en P12.

 P13.
¿Tiene alguna propuesta acerca de si debería o no y de qué manera abordarse la cuestión de la claridad y la concisión de las reivindicaciones, o cualquier otro requisito que pudiera limitar un número excesivo de reivindicaciones en el proyecto de SPLT?

No tenemos propuestas concretas.

4)
Procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o largas listas de secuencias.

P14.
¿Encuentra su oficina dificultades para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o solicitudes que contengan largas listas de secuencias, un gran número de reivindicaciones o reivindicaciones que definan la invención únicamente en términos de lo que se desea alcanzar?

El tratamiento de este tipo de solicitudes responde a los criterios  mencionados en los puntos anteriores, las dificultades comunes que se presentan son las que emanan directamente del  estudio de tales solicitudes, dificultades en la clasificación completa de la invención según los C.I de patentes,  dificultades en la búsqueda extensas de antecedentes,  control exhaustivo de las múltiples variantes de realización, determinación de los requisitos de patentabilidad etc.

P15.
¿Aplica su oficina medidas especiales a la búsqueda y/o el examen de dichas solicitudes complejas?

Por razones de economía, a los efectos de acelerar los trámites, y en virtud de los actuales márgenes de armonización internacional que se trata de obtener en la materia, el examinador de la A.N.P podrá hacer uso de los documentos resultantes de la búsqueda de antecedentes emitidos por oficinas extranjeras, en la medida que:

a) Dichas Oficinas cuenten con amplios fondos documentales para búsqueda de antecedentes y

b) La ANP cuente con la publicación del informe de  búsqueda de antecedentes realizada por oficinas extranjeras. 

Adicionalmente 

c) el examinador podrá evaluar la utilización de los exámenes de fondo realizados por otras Oficinas , en la medida que dichas Oficinas analice criterios de patentabilidad  semejantes a los que aplica  la ANP. Asimismo, dicha documentación también podrá ser presentada según criterio del titular de la solicitud, para ser tenida en cuenta por el examinador al momento de realizar el examen de fondo, o bien, requerida por el examinador conforme al art. 27 LP. 

d) En forma similar al punto anterior, el examinador podrá considerar la  utilización de las patente equivalentes concedida por las  Oficinas extranjeras que cumplan con los requisitos antes mencionados.

En todo momento el examinador deberá completar la búsqueda con los antecedentes que puedan surgir del fondo documental nacional que comprende la documentación indicada en el art. 27 II a) del reglamento de la ley 24.481 (T.O.) 

P16.
¿Tiene alguna propuesta acerca de si el SCP debería o no abordar y de qué manera los procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas?  ¿Existen, a su juicio, cuestiones que deberían incluirse en el proyecto de SPLT, o que deberían debatirse por separado?

No tenemos propuestas concretas.

[Fin del Anexo]








