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El sector de la nanotecnologia esté creciendo rapidamente y se prevé que se
convierta en una de las tecnologias clave en el siglo XXI.

El nimero de solicitudes de patente europea para invenciones relacionadas con la
nanotecnologia se ha mas que triplicado desde mediados de los afios noventa del
siglo XX. La naturaleza interdisciplinar de la nanotecnologia supone un reto tanto
para las oficinas de patentes como para los representantes legales, los inventores
y los solicitantes.

Este folleto explica como iniciar la busqueda de invenciones en el sector de la
nanotecnologia en bases de datos de patentes, y qué tener en cuenta si tiene
previsto presentar una solicitud de patente de nanotecnologia ante la Oficina
Europea de Patentes.

Con el fin de realizar un seguimiento de las repercusiones de la nanotecnologia
sobre el desarrollo de nuevos productos, la Oficina Europea de Patentes emplea
la definicion siguiente para identificar las patentes en esta area:

El término nanotecnologia abarca las entidades con un tamafio geométrico
controlado de al menos un componente funcional inferior a los 100 nanémetros
(hm) en una o mas dimensiones susceptibles de determinar un efecto fisico,
quimico o biolégico intrinseco a dicho tamafio.




Una patente es un titulo legal que protege
una invencioén técnica por un periodo de
tiempo limitado.

Concede al titular el derecho a impedir que
terceros exploten la invencion en los paises
para los que se le ha concedido.

Al presentar una solicitud de patente, los
solicitantes deben divulgar los detalles del
funcionamiento de su invencion. Todas las
patentes se publican, de forma que todo el
mundo puede beneficiarse de la informacion
en ellas contenida.

¢, Qué es una patente?

P 0 67 195 A

Los documentos de patente constan de

una primera pagina que contiene informacién basica, como el titulo de la
invencién y el nombre del inventor

una descripcion detallada de la invencioén en la que se indica codmo se
construye, como se usa y qué ventajas aporta en comparacion con lo que
ya existe

reivindicaciones con una definicién clara y concisa de qué es lo que la
patente protege legalmente

dibujos

Los documentos de patentes describen las tecnologias de forma mas
precisa y detallada que cualquier otro tipo de documento; en consecuencia,
frente a un problema técnico, no hay mejor forma de averiguar cuales son
las soluciones ya existentes, que examinar las patentes.
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Busqueda de informacion de

2 patentes de nanotecnologia
|

Buscar documentos de patentes de nanotecnologia puede ayudarle a

e encontrar aquello que ya existe y sobre lo que construir

e seguir la pista de quién hace qué

e evitar la infraccién de los derechos de patente de otras personas
* mejorar la calidad de sus solicitudes de patente

Para facilitar la busqueda, se clasifica cada patente. El niUmero total de
patentes es tan amplio que un sistema de clasificacion es fundamental. Todas
las oficinas de patentes del mundo emplean la Clasificacion Internacional de
Patentes (IPC).

El Sistema de Clasificacion Europeo (ECLA) es una extension de la IPC y lo
usa la Oficina Europea de Patentes. Tanto la IPC como el ECLA se dividen
en ocho secciones, A-H, que a su vez se subdividen en clases, subclases,
grupos y subgrupos.

Las ocho secciones de la IPC y del ECLA

Necesidades corrientes de la vida

Técnicas industriales; transportes

Quimica; metalurgia

Textiles; papel

Construcciones fijas

Mecanica; iluminacion; calefaccién; armamento; voladura
Fisica

Electricidad

I ®TmTmOoo o>
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Clasificacién de patentes

de nanotecnologia
l

Desde principios de 2011, en la busqueda de patentes se puede usar la
subclase”B82Y” para encontrar documentos relacionados con la nanotecnologia
en las bases de datos de patentes mundiales. B82Y es una subclase de la IPC y
del ECLA. Esta disponible en Espacenet.

Antes de la introduccion de B82Y, la OEP usaba sus propias etiquetas “YO1N”
dentro del ECLA para identificar los documentos de nanotecnologia. Los 170.000
documentos publicados antes de enero de 2011 y etiquetados con los simbolos
YO1N se transfirieron a los simbolos correspondientes en B82Y.

El nuevo esquema B82Y en IPC/ECLA es un reflejo casi exacto de los codigos
YO1N reemplazados.

La subclase de nanotecnologia B82Y se divide en nueve grupos principales, ocho
de los cuales estan relacionados con areas especificas de la nanotecnologia.
Gracias a ellos vera limitado el nUmero de documentos aparecidos en las listas de
resultados cuando busque una solucién técnica especifica.

Cédigo Titulo

B82Y NANOTECNOLOGIA

B82Y5/00  Nanobiotecnologia o nanomedicina, por ejemplo: ingenieria de proteinas
o administracion de medicamentos

B82Y10/00 Nanotecnologia para procesamiento, almacenaje o transmision de
informacion, por ejemplo: informatica cuéntica o I6gica de electrén tnico

B82Y15/00 Nanotecnologia para interaccion, detecciéon o accionamiento, por
ejemplo: puntos cuanticos como marcadores en pruebas de proteinas o
motores moleculares

B82Y20/00 Nanodptica, por ejemplo: éptica cuantica o cristales fotonicos

B82Y25/00 Nanomagnetismo, por ejemplo: impedancia magnética,
magnetorresistencia anisétropa, magnetorresistencia gigante o
magnetorresistencia con efecto tunel

B82Y30/00 Nanotecnologia para materiales o ciencia de las superficies, por
ejemplo: nanocompuestos

B82Y35/00 Métodos o aparatos para medir o analizar nanoestructuras
B82Y40/00 Manufactura o tratamiento de nanoestructuras
B82Y99/00 Materia no prevista en otros grupos de esta subclase
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Busqueda de patentes de

nanotecnologia en Espacenet
I

Puede usar los cédigos de la subclase B82Y para buscar documentos de
patentes en la base de datos de Espacenet en www.epo.org/espacenet.

Espacenet es una base de datos de patentes por Internet gratuita facilitada
por la OEP. Contiene mas de 70 millones de documentos de patentes de todo
el mundo.

Puede recuperar documentos de patentes relacionadas con la nanotecnologia
introduciendo el simbolo de clasificacion B82Y en los campos de busqueda
de ECLA o IPC de la pantalla Busqueda avanzada de Espacenet

2. Search terms
Enter keywonds in English - cin-anier axpands e feld you ane in
Keyword(s) in title: | plastic and bicycle
I -
tide orabsiract | hair
[
Publication numbar: | WOR008014520
1 4
Application numbar. | DE1907 1031696
[ ]
Prioty number: | WOTIGSUS 15628
[ 1
Publication dam: | YYyymmad
r ]
Applicantis): | Instt Pastour
C = 1
tnventoris) § Smm
|
European Classication [ECLAY | FO3GINO
AT

Obtendra mas de 100.000 resultados (en la fecha de publicacion de este folleto).

More than 100,000 results found in the Worldwide database for:
BB2Y as the European Classification
Only the first 500 results are displayed.

Puede limitar su busqueda combinando la subclase B82Y en los campos de
busqueda de ECLA o IPC con otros términos de busqueda, por ejemplo una
palabra clave en el campo del titulo o del resumen.

En la pagina siguiente le mostramos un ejemplo.
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' Busqueda de patentes de
nanotecnologia mediante el uso
| de clasificaciones y palabras clave

05

Supongamos que desea averiguar qué invenciones existen en el ambito de los
ordenadores de ADN.

2. Search terms.

Emiar kaywords in English - ciri-anier xpands ne fieid you are in

Keyword(s) in tde: | pasic and bicyce

(s — — |

Keyword(s) in tide or abstect | e

]

Pubdication number: | __WO2008014520

[ |
number: | DE199710310686

[ |

Priodiy number: 1 WOSS5U515625

[ ]
date: i

[

Si simplemente introduce B82Y en el campo de busqueda del ECLA y escribe el
término ordenador de ADN en el campo palabra clave, obtendra un gran nimero
de resultados, muchos de los cuales no son relevantes porque se refieren a la
informatizacién de secuencias de ADN procedentes de datos de secuenciacion.

Approximataly 660 results found in the Worldwide database for:
DNA computer in the title or abstract
Only the first 500 resuits are displayed.
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Puede filtrar estos resultados “indeseados” combinando la clase B82Y en el
campo de busqueda del ECLA con el término ordenador de ADN en el campo
del titulo o del resumen. Esta nueva busqueda produce 22 resultados (en la
fecha de publicacion de este folleto).

2. Search terms.
Enter keywords in English - cir-ener expands me fleld you are in
Kayword(a) in fitle: § plashe and bicyche
[ d
ille or abadract: | i
DA ']
Publication number: i DOM
C —d
mber. | DESST 1001690
| d
Prionty number: i WO
gl
i yyymmaa
I — :i
Applisaniis): | et Pasieur
[ d
i Smith
L al
Euraponn Classficanon (ECLAL | FOIGIND
1“ 'l

22 results found in the Worldwide database for:
DNA computer In the title or abstract AND BB2Y as the European Classification

Si se fija en los ocho cédigos de nanotecnologia, vera que ordenadores de
ADN se encuentra en el cédigo B82Y10, “Nanotecnologia para procesamiento,
almacenaje o transmision de informacion”.
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La combinacion de este nuevo codigo con las palabras clave ordenador de
ADN en Busqueda avanzada...

2. Search terms
Enier keywords in English - it in
m i %
Kayword(s) in Sile or abstract | hair
[BA corpyier =d
Publication number § WOZO0B0 14520
e — — T
number. § DE19971031686
[ |
Prionty numbar | WOHRSUS 158825
[ 4
Py 1
| 5
Applicantisl | T Paseur
N gl = = —
i | s
=
& [ECLAY: | FO3OTNO
5 |
Ivemationsl Patent Classification (IPC). | HOIMINZ
| 4

...reduce el nimero de resultados aparecidos en la lista a 12.
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-
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Haga clic en el titulo del documento para visualizar los datos biograficos,
incluido el simbolo del ECLA (en este caso GO6N3/12D), a continuacion haga
clic sobre el simbolo del ECLA para descubrir qué abarca.

Also published a8 -+ P 1IASARD (B3
CEPQIIZIE (A1)
O UBSLitaee b

Bibliographic data: JP 9128445 (A)

At In my patnts list Previous A2 » Nem * Repot daia sro - Pt
M) SEQUENCES USEFUL FOR COMPUTATION
Pagebookmerk P $12Be4S (A] - DNA SERUENCES USEFUL FOR COMPUTATION
Publication date: 19970418
Inverntor(s): ERUTEUNL BALMU
Appisant(s): NEG CORP +

Classificaton: - inernational GOEFTRON GOSNINL GOENTROD: (PL1-T) GOEF1 180
-Europesn:  SERIER0G HENIIID
Apslication number: J°1#9001 4661 TRBNOSTE
Priority numbar{s)  US19850557763 19951103
B iew NPADOC nater Samsty.
B Yirw ini ol GG documenn

Fing classifenson(s) for keyworas
 e—
Find Oescripson for 8 syma!

—

Search the European classification

MANO-TECHNOLOGY
SPECIFIC USES OR

Vewsscion o ARCREEGHY
4 BERYBO0 BERYISRO0 »

STRUCTURES;

E B,
o ooo

ology for
o

[ shownotes

Copy o search form |

BE2Y1000 ()
| Gisar [ Coor |

Si a continuacién introduce GO6N3/12D en una nueva blusqueda en el campo
del ECLA de la Busqueda avanzada de Espacenet, obtendra 236 resultados
(en la fecha de publicacion de este folleto) que, a pesar de no contener las
palabras ADN u ordenador en el titulo o el resumen, estan relacionadas con
ordenadores de ADN e informatica de ADN.

Por consiguiente, usar la clase B82Y en combinacién con palabras clave,
asi como con otros cédigos ECLA, mejora los resultados obtenidos en las
busquedas relacionadas con nanotecnologia en Espacenet.

Para saber mas sobre cémo usar Espacenet, haga clic en Obtener asistencia
en la parte izquierda de la pantalla de Espacenet y siga las indicaciones del

asistente.
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I Requisitos legales para la
obtencion de patentes de
| hanotecnologia

Requisitos basicos para las solicitudes de patentes europeas

Todas las solicitudes de patentes europeas, incluidas las relacionadas con
la nanotecnologia, deben cumplir los requisitos del Convenio Europeo de
Patentes (CEP).

Para que se le conceda la patente de nanotecnologia:

e suinvencion debe ser nueva (el principio de “novedad”)
e debe suponer una actividad inventiva, y
e debe ser susceptible de aplicacion industrial

Ademas, la invencion debe describirse suficientemente y las reivindicaciones
de la solicitud deben ser claras, concisas y estar apoyadas por la descripcion.

¢ Cémo averiguo si mi invencién es nueva?

Al intentar determinar si una invencioén es nueva o no, puede resultar util

consultar catélogos y publicaciones del ambito comercial para ver qué existe

ya en el mercado.

Sin embargo, la fuente de informacién mas importante en la que consultar las
invenciones ya existentes es la amplia colecciéon de documentos de patentes
publicados que describen el estado de la técnica relevante. Una busqueda de
las patentes publicadas en Espacenet le dara indicios sobre la novedad de su

invencion.
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1. Novedad y tamano

Para que una invencion se considere patentable, debe ser nueva, es decir,
no deben existir pruebas de que dicha invencién se haya descrito con
anterioridad.

Por lo que se refiere a la nanotecnologia, la cuestion es si la fabricacion de
un dispositivo ya conocido pero méas pequefio es una novedad en si misma.
En términos generales, éste no suele ser el caso. Las solicitudes de patentes
que tienen por objeto la reduccién de una entidad deben reunir criterios
adicionales para satisfacer el requisito de novedad.

Una versién mas pequefia de un dispositivo conocido se considera nueva si su
efecto es el mismo que el del dispositivo de mayor tamaio pero mejorado, de
forma que resulta razonable suponer que el tamafo se ha seleccionado a propdsito.

En general, si existe un efecto técnico que resulta mejorado en un subrango
seleccionado, el dispositivo es nuevo y no simplemente parte del estado
anterior de la técnica.

Ejemplo

En nanotecnologia, las invenciones a menudo se definen por el rango
paramétrico. Por ejemplo, la particula A tiene un diametro en el rango de los
20 - 30 nm. ¢Qué ocurre si una particula B del mismo material es conocida y
tiene un didmetro inferior a 1 pm?

A primera vista, parece que la particula A no es nueva porque el rango
reivindicado de 20 — 30 nm ya se incluye en el rango inferior a 1 pm de la
particula B. No obstante, A se considerara nueva siempre que el subrango
seleccionado sea:

e limitado en comparacion con el rango conocido

¢ |o suficientemente alejado de cualquiera de los ejemplos especificos descritos
en el estado anterior de la técnica y de los extremos del rango conocido

® no sea una miniaturizacion arbitraria de la particula conocida

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas | 15
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2. Actividad inventiva

Para ser patentable, una invencién también debe ser el producto de una
actividad inventiva.

La novedad y la actividad inventiva son criterios distintos. Existe novedad
cuando hay una diferencia entre la invencion y el estado de la técnica. La
pregunta “;existe actividad inventiva?” solo se plantea si existe novedad. La
respuesta a esta pregunta es positiva si un especialista en el campo técnico
de la invencion y familiarizado con el estado anterior de la técnica no hubiese
llegado —por si solo— a la solucién que aporta la invencion.

Cuando se evalla si una invencién nanotecnoldgica incluye o no actividad
inventiva, la pregunta clave suele ser si la miniaturizacién del dispositivo
conocido es inventiva. ¢Se trata Unicamente de seleccion al azar o surge una
nueva ventaja técnica gracias a la reduccion de tamafio?

Si el inventor simplemente ha tomado el estado de la técnica conocido y ha
efectuado la reduccién sin demostrar que el nuevo tamafo de la invencién aporta
una ventaja técnica particular, entonces no es inventiva. En otras palabras, no
existe actividad inventiva cuando la simple reduccién de dimensiones no aporta
ningun efecto adicional o sorprendente y se realiza de forma arbitraria.

No obstante, si la invencién aporta una nueva ventaja técnica que no estaba
presente en el estado de la técnica anterior, y la invencion no resulta obvia
para un experto en la materia y con un conocimiento riguroso del estado de la
técnica, entonces la miniaturizacion podria considerarse inventiva.

Ejemplo

Una de las caracteristicas de una invencioén relacionada con un transistor de
efecto de campo era que constaba de una capa aislante de un espesor de
3-18 nm.

Al evaluar si esta caracteristica suponia actividad inventiva, se decidié que
el intervalo de espesor para la pelicula dieléctrica simplemente seguia una
tendencia hacia la miniaturizacién en los dispositivos semiconductores.

El solicitante tampoco pudo demostrar ningun efecto particular provocado por
la pelicula a causa de su espesor especifico. En este caso, se considerd que
el espesor era una seleccioén arbitraria y no se concedi6 la patente.

Nanotecnologia y patentes



3. Divulgacion de la invencion

En muchos casos, la nanotecnologia es el producto de herramientas y
métodos de preparacién altamente sofisticados para manipular materiales a
escala nanométrica o incluso molecular. Cuando se aplican a un problema
muy especifico, algunos de estos métodos superan los conocimientos de la
persona medianamente especializada en la materia, e incluso de los expertos.

Por consiguiente, describir la invencion de forma lo suficientemente clara

y completa, es decir, proporcionar al experto en la materia informacién
suficiente sobre el funcionamiento de la invencién es un requisito muy
importante en las solicitudes de nanotecnologia. La solicitud presentada debe
permitir al experto explotar la invencion en el conjunto del (amplio) campo en
el que se reivindica. Para ello, el experto necesita informacién detallada sobre
los procesos y las herramientas empleados.

Ejemplo

No basta con decir “se depositaron nanoelectrodos de 5nm de didmetro sobre
un sustrato”, dado que esto no puede realizarse con métodos comunmente
conocidos.

Deben describirse las condiciones exactas para aplicar el método.

Recuerde

La claridad puede ser un problema en las solicitudes de nanotecnologia,
sobre todo si se emplean términos relativos o terminologia poco comun. Es
importante utilizar la terminologia con un significado ampliamente reconocido
o reformular la solicitud de forma mas precisa.

La solicitud en conjunto debe describir la invencion de forma que un experto
en la materia pueda aplicarla. Reducir el tamafo de algo no lo convierte
automaticamente en nuevo o inventivo.

Las invenciones basadas en la miniaturizacién siempre deberian demostrar un
efecto técnico mejorado derivado de su tamanfo.

Oficina Espafola de Patentes y Marcas
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Para saber mas:
Informacion en linea

Manual del inventor

www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/

Busqueda de documentos de patentes
invenes.oepm.es/InvenesWeb

www.espacenet.com

Presentacion de solicitudes en linea

www.oepm.es

Este folleto es una traduccién del material proporcionado por la Organizaciéon Europea de
Patentes (OEP). Ha sido traducido por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas con el permiso

de la OEP. La OEP no acepta ninguna responsabilidad sobre la precisién de la traduccion.
La version original esta disponible en la pagina web de la OEP (www.epo.org/publications)
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Paseo de la Castellana, 75 ¢ 28071 Madrid. ESPANA
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difusion@oepm.es ¢ informacion@oepm.es

INFORMACION
Tel.: 902 157 530 (horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h.)
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 9:00 a 15:00 h.). Fax: 91 349 55 97
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