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P p Introduccién

En los dltimos afios se ha extendido répidamente el acceso a la
informacién tecnoldgica gracias a que cada vez hay mas documentos
técnicos en formato digital y nuevos medios electrénicos de
distribucién y consulta. Tal aumento del volumen de informacion
tecnoldgica disponible para el publico supone una mayor traba a la
hora de recopilar la informacién relevante para aumentar el caudal
de conocimientos.

La presente guia tiene como objetivo asistir a los usuarios en su
busqueda de informacién tecnolégica en los documentos de
patente, que constituyen una fuente muy fértil de informacion
técnica, juridica y comercial presentada por regla general en un
formato normalizado y en muchos casos disponible Gnicamente en
dichos documentos. Si bien la guia se centra principalmente en la
informacién de patentes, gran parte de los métodos de busqueda
presentados en este documento también seran Utiles para consultar
otras fuentes de informacién tecnolégica.

»p Cémo funciona el sistema de patentes?
Una patente cumple dos funciones importantes:

* Proteccién. Una patente otorga a su titular el derecho a impedir
que otros exploten comercialmente la invencién protegida por la
patente en un determinado pais o regién durante un
determinado periodo de tiempo, generalmente no superior a 20
afnos.

e Divulgacién. Una patente da a conocer nuevas tecnologias para
fomentar la innovacién y contribuir al desarrollo econémico.

Proteccion

Existen distintos mecanismos de presentacion de una solicitud de
patente:

* Nacional. Por regla general se presenta una solicitud en una
oficina nacional de patentes, lo cual permite patentar la invencién
y adquirir derechos sélo en el pais en el que se ha solicitado
proteccion y de conformidad con las leyes de ese pais. Es posible
presentar la misma solicitud en distintos paises, cada vez al




amparo de las leyes de patentes nacionales y efectuando los
trdmites en cada pais por separado.

* Regional. En algunas regiones es posible presentar una solicitud
de dmbito regional en una oficina regional de patentes, por
ejemplo la Organizacién Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO) o la Oficina Europea de Patentes (OEP). Una
solicitud regional de patente tiene el mismo efecto que distintas
solicitudes presentadas en los Estados miembros del acuerdo
regional en materia de patentes y es considerada, en algunos
casos, como un “grupo” de patentes por la oficina regional. La
patente obtenida se podra validar en cada pais una vez se haya
presentado su traduccién en el idioma nacional.

* Internacional. Los nacionales y las personas residentes en uno
de los Estados contratantes del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT) pueden presentar una solicitud
internacional ante las oficinas de patentes de los Estados
contratantes del PCT o en la Oficina Internacional de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Una
solicitud internacional de patente tiene el mismo efecto que las
solicitudes nacionales en cada uno de los Estados contratantes
del PCT designados. Lo esencial del procedimiento de solicitud
de patente se lleva a cabo en la fase internacional, pero sélo se
podré obtener una patente en cada Estado designado en la
subsiguiente fase nacional.

Las oficinas de patentes no siguen los mismos procedimientos; atn
asi, el procedimiento descrito a continuacién es el que se utiliza mas
frecuentemente para conceder una patente:

* Presentacion. El solicitante elige la via de presentacién (nacional,
regional o internacional) y presenta una solicitud. La presentacién
inicial conformaré la “solicitud de prioridad” que puede dar lugar
a otras solicitudes nacionales, regionales o internacionales
presentadas en el “plazo de prioridad” de un afo estipulado por
el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial.

e Examen formal. La oficina de patentes comprueba si se cumplen
todos los requisitos administrativos, por ejemplo, si se le ha
adjuntado a la solicitud toda la documentacién pertinente y se
han abonado las tasas de presentacion.

* Busqueda del estado anterior de la técnica. En muchos paises,
aunque no en todos, la oficina de patentes hace una busqueda
del estado anterior de la técnica, es decir, consulta la informacién
tecnoldgica pertinente que es de dominio publico en la fecha de
presentacion de la solicitud de patente. La oficina consulta bases
de datos muy completas, somete la solicitud a examinadores



expertos en el campo técnico en cuestion y redacta un “informe de
busqueda” en el que se comparan las cualidades técnicas de la
invencion reivindicada y el estado anterior de la técnica.
Publicacién. En la mayoria de los paises se publica la solicitud de
patente 18 meses después de la fecha de prioridad, que es la
fecha de presentacién de la primera solicitud.

Examen de fondo. El examinador se refiere al informe de

busqueda del estado anterior de la técnica, en su caso, para
comprobar si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad,
es decir, si la invencién es nueva, supone actividad inventiva y es
susceptible de aplicacion industrial, siempre por referencia al
estado anterior de la técnica descrito en el informe de busqueda.
El examinador puede aprobar la solicitud de patente sin
modificaciones, modificar las reivindicaciones para reflejar el estado
anterior de la técnica o denegar la solicitud.

Oposicién. Muchas oficinas de patentes prevén un plazo de
oposicion de terceros a la patente concedida, si consideran que no
cumple de hecho los requisitos de patentabilidad.

Apelacion. Muchas oficinas admiten un recurso de apelacién
después del examen de fondo o del procedimiento de oposicién.

Procedimiento de concesién de patentes

Presentacién
de la solicitud

Examen

Busqueda del
estado anterior
de la técnica

Publicacion

Oposicién
(en algunos casos)

Apelacion

(en algunos casos)




Divulgacion

La divulgacién es la otra funcién importante del sistema de patentes:
las patentes dan a conocer nuevas tecnologias para impulsar la
innovacién y contribuir al desarrollo econémico.

Una patente ofrece proteccion de carécter territorial, sélo en la
jurisdiccion en la que se ha concedido, pero los documentos de
patente contienen informacién universal, son un medio de
divulgacién que pueden consultar todas las personas y organizaciones
a nivel mundial para adquirir conocimientos relativos a avances
técnicos.

PP ;Qué interés puede tener la informacién de
patentes?

La informacién de patentes es un recurso importante para los
investigadores e inventores, los empresarios, las empresas y los
profesionales del &mbito de las patentes. Tal informacién puede
servir a los usuarios para:

* evitar la duplicacién de iniciativas de investigacion y desarrollo;

* determinar la patentabilidad de sus invenciones;

* evitar que se vulneren los derechos de patentes de otros
inventores;

e valorar sus propias patentes o las patentes de otros inventores;

* explotar la tecnologia de solicitudes de patentes que no hayan
sido concedidas y de patentes que no sean validas en
determinados paises o ya no estén vigentes;

* aprender mas sobre las actividades de innovacién y los planes de
la competencia;

e orientar adecuadamente las decisiones de explotacién: concesién
de licencias, alianzas tecnolégicas, fusiones y adquisiciones;

* determinar las principales tendencias en determinados sectores
técnicos de interés publico, por ejemplo aquellos que guardan
relacién con la salud o el medio ambiente para sustentar la
planificacion de politicas.



PP ;Qué tipo de informacién contienen los
documentos de patente?

Al hablar de informacién de patentes nos referimos a lo que se
publica en los documentos de patente y a la informacién que puede
obtenerse analizando las estadisticas sobre presentacion de
solicitudes, es decir:

* informacidn técnica: la descripcién y los dibujos de la invencién;

¢ informacién juridica: las reivindicaciones que delimitan el
alcance de la patente y la situacién juridica de una patente;

e informacién pertinente para la actividad empresarial: los
datos de identificacion del inventor, la fecha de presentacién de
la solicitud, el pais de origen y otros datos;

¢ informacién pertinente para la determinacién de politicas
publicas: el anélisis de tendencias de presentacién de solicitudes
de patentes es un elemento de informacién Util para los
responsables de politicas, por ejemplo para determinar
estrategias y politicas industriales nacionales.

Mas concretamente, la informacién de patentes incluye lo siguiente:

* solicitante: nombre de la persona o de la empresa que solicita la
proteccion de una determinada invencion;

* inventor: nombre de la persona o personas que han inventado la
nueva tecnologia y desarrollado la invencién;

e descripcion: explicacién clara y concisa de las tecnologias
existentes y conocidas relacionadas con la nueva invencién y de
la idoneidad de dicha invencién para resolver problemas que no
aborda la tecnologia existente; se suelen aportar ejemplos
concretos de aplicacién de la nueva tecnologia;

* reivindicaciones: definicion legal de la materia que el solicitante
considera como su invencién y para la cual solicita o ha obtenido
proteccion; la reivindicacion se redacta en una sola frase
expresada en términos juridicos, en la que se define la invencion
y sus caracteristicas técnicas singulares; las reivindicaciones deben
ser claras y concisas, y basarse completamente en la descripcion;




solicitud de prioridad: la primera solicitud de patente
presentada que servird de base para las siguientes solicitudes
nacionales, regionales o internacionales que se presenten en el
plazo de prioridad de un afio;’

fecha de prioridad: fecha de presentacion de la primera
solicitud de patente a partir de la cual esté protegida la invencién
si se aprueba la solicitud y que marca el inicio de un plazo de
prioridad de un afio para presentar otras solicitudes de patentes;
fecha de presentacién de la solicitud: fecha de presentacion
de una solicitud de patente en una determinada oficina de
patentes, a partir de la cual estara protegida la invencion si se
aprueba la solicitud;

Estados designados: en el caso de solicitudes de patentes
regionales o internacionales, los paises a los que pueden
extenderse los derechos;

situacion juridica: indica si se ha concedido o no la patente; en
el primer caso, los paises o regiones en los que se ha concedido;
también indica si la patente esta vigente, ha expirado o ha sido
invalidada en un determinado pais o region;

citas y referencias: algunos documentos de patente también
contienen referencias a informacién tecnoldgica conexa
descubierta por el solicitante o examinador de la patente durante
la tramitacion; pueden aparecer referencias o citas de
documentos de patente y documentos de otro tipo;

datos bibliograficos: son aquellos datos que suelen aparecer en
la primera pagina de un documento de patente o en las
solicitudes correspondientes, es decir, datos de identificacién de
los documentos, datos sobre presentacion de solicitudes
nacionales, datos sobre prioridades, fecha de publicacion, datos
de clasificacion y otros datos concisos en relacion con el
contenido técnico del documento;

cédigos de tipo de documento: se utilizan para distinguir los
documentos de patente publicados, sefialando el tipo de
documento y su situacion (véase la Norma ST.16 de la OMPI); por
ejemplo, el cédigo Al indica que se trata de una solicitud
publicada que incluye el informe de blsqueda internacional (ISR),
el codigo A2 corresponde a una solicitud publicada sin dicho
informe y el cédigo A3 a un informe de busqueda internacional
publicado que no consta en la solicitud de patente;

Un conjunto de solicitudes basadas en la primera solicitud de patente constituyen
una “familia de patentes”. La consulta de los distintos documentos que
constituyen una familia de patentes permite saber en qué paises o regiones ha
pedido proteccién el solicitante y dar a conocer traducciones de la solicitud en
distintos idiomas.



e cdédigos INID (“Identificacién numérica internacionalmente
acordada en materia de datos [bibliogréficos]”): identifican
distintos elementos de los datos bibliogréficos (véase la Norma
ST.9 de la OMPI); por ejemplo, el cédigo 11 corresponde al
nimero de la patente y el cédigo 54 al titulo de la invencién;
véase la lista completa de cédigos INID en:
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-09-01.pdf#INID

* cédigos de paises: cddigos de dos letras que se corresponden a
los paises (véase la Norma ST.3 de la OMPI); por ejemplo, “WO"
es el cédigo de la Oficina Internacional de la OMPI; véase la lista
de cédigos de paises en:
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf#codes

Ejemplo de la portada de una solicitud de patente
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PP ;Dénde se encuentra la informacién de patentes?

La informacién de patentes se pone a disposicion del publico en
distintas bases de datos, cada una abarca un conjunto especifico de
documentos de patente. No existe hoy dia una base de datos que
incluya todos los documentos de patente publicados en el mundo,
por lo que se precisa consultar varias fuentes para encontrar los
documentos de patente que interesan particularmente al usuario.

Muchas oficinas de patentes nacionales y regionales permiten
acceder gratuitamente en linea a sus propias bibliotecas de patentes
y a determinados documentos de patente de otras oficinas. En la
siguiente direccién aparece una lista completa de bases de datos
nacionales de patentes:
http://www.wipo.int/patentscope/es/search/national_databases.html

La OMPI brinda acceso gratuito en linea a todas las solicitudes
internacionales de patentes presentadas en el marco del PCT? y los
documentos conexos mediante su servicio de blsqueda PATENTSCOPE®:
http://www.wipo.int/patentscope/es

Asimismo, varios prestatarios de servicios comerciales y entidades sin
animo de lucro han creado bases de datos gratuitas en linea con
informacion sobre patentes. Algunos de ellos ofrecen servicios de
pago de valor anadido que incluyen la traduccién de informacién de
patentes y una clasificacién sistematica adicional, por ejemplo la
estructura y reacciones quimicas o las secuencias bioldgicas.

Existen igualmente servicios de busqueda profesionales que pueden
investigar sobre el estado anterior de la técnica en nombre de un
posible solicitante de patente y que resultan Utiles tras conseguir los
resultados deseados en una primera busqueda.

Se puede consultar una amplia lista de prestatarios de servicios de
patentes en: http://www.piug.org/vendors.php

2 Mas informacién sobre el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes en:
http://www.wipo.int/pct/es/treaty/about.htm



P p ;Coémo se plantea la bisqueda de informacién de
patentes?

La consulta de los documentos de patente permite estar informado
de la evolucién reciente en muchos campos de la técnica. Es mas,
los avances maés recientes de algunos dmbitos técnicos se describen
inicialmente, y algunas veces exclusivamente, en los documentos de
patente. Ahora bien, es fundamental tener presente que la fuente de
informacién consultada es limitada, porque ninguna fuente de
informacion abarca todo la informacién acerca de una tecnologia ni
toda la informacion de patentes disponible. Es posible que sélo haya
entradas para un determinado periodo de tiempo o determinados
paises, o no se pueda obtener informacién exhaustiva con las
herramientas de busqueda disponibles.

Una busqueda eficiente de documentos de patente y otras fuentes
de informacién tecnoldgica supone, con frecuencia, un conocimiento
profundizado del &mbito técnico al que pertenece la invencién. La
familiarizacién con la terminologia y los temas especificos de dicho
campo permitird determinar criterios de busqueda apropiados.

Los siguientes criterios pueden facilitar la busqueda de patentes
pertinentes:

e palabras clave

* clasificacion de patentes

* fechas (por ejemplo, fecha de prioridad, fecha de presentacion
de la solicitud, fecha de publicacién, fecha de concesion)

* numeros de referencia o de identificacion de la patente (nimero
de la solicitud, nimero de publicacién, nimero de la patente)

* nombres de los solicitantes/cesionarios o inventores

Los criterios retenidos por los distintos servicios de busqueda varian;
algunos admiten mas criterios de busqueda que otros.

Los servicios de busqueda también se distinguen unos de otros por
las secciones de los documentos de patente que se pueden
consultar utilizando tales criterios. En la mayoria de los servicios de
busqueda se puede consultar la informacién bibliogréfica y la
portada, es decir, toda la informacién de una solicitud de patente,
excepto la descripcion y las reivindicaciones. El servicio de busqueda
PATENTSCOPE® de la OMPI y algunos otros servicios permiten hacer




una busqueda en todo el texto, incluidas la descripcién y las
reivindicaciones. Es probable que toda la informacién de los
documentos de patente mas antiguos no esté disponible para
consulta. Por ejemplo, en algunos casos sélo se podran consultar
dichos documentos utilizando como criterios el titulo o el nimero

de referencia de la patente.

Plazo de publicacién después de la presentacion de la primera solicitud
de patente. Entre la fecha de prioridad y la publicacion transcurren 18
meses. Ahora bien, el titular de una patente puede impedir que la
tecnologia, que es objeto de la patente, sea explotada por terceros con
fines comerciales a partir de la fecha de prioridad. Es conveniente
investigar la documentacién de patentes en el pais o regién
considerados para conocer las publicaciones mas recientes y evitar
vulnerar los derechos de otras personas.

Q Algunos servicios de busqueda les proporcionan sistemas de

notificaciones, por ejemplo de noticias RSS, para que sigan
informados de la evolucién de un determinado sector tecnoldgico.

Busqueda por palabras clave

Las bases de datos de informacién de patentes propician en general
busquedas utilizando palabras clave que describen la tecnologia o el
problema que se pretende resolver con una tecnologia.

A continuacién, se desglosan algunos trucos para agilizar y
aprovechar al méximo la busqueda:

* Operadores légicos (operadores booleanos). Se pueden
combinar o excluir palabras clave con los “operadores
booleanos”: “AND”, "ANDNOT" (o simplemente “NOT"), “OR",
“XOR" y “NEAR", por ejemplo:




tennis AND ball > documentos en los que aparecen
ambas palabras “tennis” y “ball”

tennis NOT ball 2> documentos en los que aparece la
palabra “tennis” pero no “ball”

tennis OR ball > documentos en los que aparece la
palabra “tennis”, la palabra “ball” o
ambas

tennis XOR ball > documentos en los que aparece bien la

palabra “tennis” bien la palabra “ball”,
pero no ambas

tennis NEAR ball > documentos en los que aparecen
ambas palabras “tennis” y “ball”
separadas por un determinado niimero
de palabras®

El operador “NEAR" puede ser Util para incluir distintas
expresiones pertinentes que contienen las dos palabras indicadas
(por ejemplo, “metal cutting”, “cutting metal”, “cutting of
metal”, y “cutting through metal”) y excluir documentos en los
que aparecen dichas palabras sin relacién entre si (quedarian
incluidos si el usuario utiliza el operador “AND").

Palabras truncadas. Se pueden truncar las palabras, es decir,
escribir sélo la raiz y completarla con un operador comodin que
generalmente es un asterisco (*), un signo de interrogacién (?), el
signo del délar ($) o el signo de porcentaje (%) para ampliar el
ambito de busqueda, por ejemplo:

elect* > todos aquellos documentos en los que aparecen
palabras que empiecen por “elect”, por ejemplo
“electricity”, “electrical”, “electron” (, aunque
también se incluiran palabras como “election”,
“electoral”, etc., que probablemente no sean
pertinentes en una blsqueda de tecnologias de

la electricidad)

En algunos servicios de busqueda es posible truncar una palabra al
principio o al final, pero en el servicio de busqueda PATENTSCOPE®
de la OMPI'y en muchos otros sélo es posible truncarla al final.
En algunos servicios de busqueda se considera que todas las
palabras que introduce el usuario son raices, sin que se tenga
que afiadir un comodin.

En el servicio de busqueda PATENTSCOPE® de la OMPI, la opcién de busqueda por
defecto con el operador NEAR es de cinco palabras. El usuario puede determinar
su propia opcién anadiendo (:) y el nimero de palabras deseado después del
operador NEAR (por ejemplo, “tennis NEAR:10 ball”).




* Anidacién de términos. La “anidacién” de palabras consiste en
utilizar paréntesis para organizar una consulta y aclarar las dudas
que puede plantear una sintaxis de busqueda confusa, por
ejemplo:

tennis AND ball OR racket =  esta blsqueda puede dar dos series
de resultados diferentes

(tennis AND ball) OR racket =  documentos en los que aparecen
ambas palabras “tennis” y “ball” o
la palabra “racket”

tennis AND (ball OR racket) = documentos en los que aparece la
palabra “tennis” y sendas palabras
“ball” o “racket”

Sin los paréntesis, el orden de aplicacién de los distintos
operadores puede variar en cada servicio de busqueda. Por
tanto, conviene utilizar la funcion de anidacién al combinar los
operadores booleanos en pos de conseguir los resultados de
busqueda deseados.

* Oraciones. Al encerrar un grupo de palabras entre comillas (“*),
todo lo que aparezca entrecomillado sera considerado como un
solo término. Dichas comillas sirven, pues, para buscar una
oracién entera y no palabras por separado, por ejemplo:

tennis ball 2  documentos en los que aparecen las dos
palabras “tennis” y “ball” (implicitamente se
considera que es una busqueda con el
operador “AND")

“tennis ball” &  documentos en los que aparece la
expresion “tennis ball”




Varios idiomas. Hay que tener presente a la hora de acometer una
busqueda que los documentos de patente estan en varios idiomas. Por
ejemplo, en las solicitudes internacionales de patentes presentadas en el
marco del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), el titulo
y el resumen deben aparecer en inglés y francés, pero los deméas elementos
de la solicitud (por ejemplo, la descripcion vy las reivindicaciones) pueden
redactarse en otros idiomas. Asi pues, la busqueda con palabras en inglés
se cefira a aquellos documentos escritos en dicho idioma.

Asimismo, no cabe perder de vista que, aun cuando se utilice la interfaz de
busqueda en espafiol, el motor de busqueda propondra los documentos
en el idioma en que se haya realizado la consulta de palabras clave
introducidas en la ventana de busqueda. De esta manera, se sortearan
documentos en inglés par una busqueda con palabras clave en inglés,
documentos en espanol para las palabras clave en espafiol, etc. Es mas,
algunas lenguas sélo representan una infima parte de la base de datos y
llevar a cabo una busqueda en dicho idioma acotara necesariamente los
resultados.

Esto podria acarrear resultados insospechados. Términos que se
ortografian de la misma manera no significan necesariamente lo mismo en
dos idiomas. Por ejemplo, “vent” es abertura o boquilla en inglés, pero en
francés (“vent”) significa “viento”.

Errores de ortografia. Puede haber palabras mal ortografiadas, pese a los
mecanismos de control de calidad que se aplican a lo largo del
procedimiento de concesién de patentes.

Sinénimos o nombres cientificos. Es frecuente que existan distintos
términos técnicos o comunes para describir las tecnologias.

Busque posibles sinénimos (los diccionarios técnicos especializados

sirven de ayuda) y trate de determinar un concepto general que sea

fundamental en la invencion (caracteristica técnica esencial o tema
técnico fundamental) y combine las palabras clave aplicando las
estrategias de busqueda descritas anteriormente (operadores
booleanos, truncacién de palabras y anidacién).

Busqueda a partir de la clasificacién de patentes

Todos los documentos de patente se clasifican con referencias dnicas
de un sistema normalizado que identifica el grupo o grupos
tecnoldgicos a los que pertenece la invencion descrita en el
documento. Las referencias asignadas por examinadores de patentes
profesionales a los documentos de patente y demés documentos
son independientes del idioma y de la terminologia. Por lo tanto, la




busqueda de documentos de patente a partir de la clasificacion
puede paliar las limitaciones de una blsqueda que se acote a
palabras clave.

El sistema de la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP) conoce
un gran éxito. Para més informacién acerca del sistema de la CIP
consulte: http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

La CIP abarca practicamente todas las tecnologias imaginables y se
actualiza periédicamente para mejorar el sistema y tomar en
consideracion la evolucidn técnica. En su octava edicion se han
dividido los dmbitos tecnoldgicos en unos 70.000 campos o grupos.
Cada uno se corresponde con una determinada tecnologia
identificada mediante un “simbolo de clasificacion” formado por una
serie de cifras y letras. Los simbolos de la CIP suelen aparecer en los
datos bibliograficos que figuran en los documentos de patente
publicados.

El sistema de la CIP esta organizado en niveles jerarquicos. Los
distintos niveles, del mas alto al mas bajo, son los siguientes: seccio-
nes, clases, subclases y grupos (grupos principales y subgrupos). Cada
seccion conlleva un titulo y un cédigo representado por una letra:

Necesidades corrientes de la vida

Técnicas industriales diversas; transportes

Quimica; metalurgia

Textiles; papel

Construcciones fijas

Mecénica; iluminacién; calefaccién; armamento; voladura
Fisica

Electricidad

IO mMmQOoO >

Por ejemplo, el cédigo “C21B 7/10" indica lo siguiente, desde la
seccion (nivel jerarquico mas alto) hasta el subgrupo (nivel jerarquico
mas bajo):

Seccién C: quimica; metalurgia

Clase C21: metalurgia del hierro

Subclase C21B: fabricacién del hierro o del acero
Grupo principal C21B 7/00: altos hornos

Subgrupo C21B 7/10: enfriamiento; sus dispositivos

L 2

Una busqueda basada en, por ejemplo, la subclase C218B,
proporcionara todas las entradas clasificadas en el grupo principal
C21B 7/00, pero también las que figuran en los grupos principales
C21B 3/00, C21B 5/00 y otros que tengan la misma estructura.



Los subgrupos también se subdividen afiadiendo uno o méas puntos
antes del titulo para indicar la posicion jerarquica de cada subgrupo.
Un subgrupo sefialado con determinado nimero de puntos
constituye una subdivisién del subgrupo mas préximo anterior que
tenga un punto menos. En el ejemplo siguiente, los subgrupos CO2F
17461 y CO2F 1/469 (nivel de dos puntos) son subdivisiones del
subgrupo CO2F 1/46 (nivel de un punto).

Niveles de puntos de la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP)
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En la actual edicién de la CIP (la octava) se ha introducido un nuevo
sistema de clasificacion de dos niveles que permite ajustarse a las
diversas necesidades de las oficinas de propiedad intelectual
pequefias, medianas o grandes y del publico en general. El sistema
est4 organizado en un nivel bésico y un nivel avanzado, que viene a
ser un nivel mas completo que comprende unos 50.000 subgrupos
adicionales. Si se buscan documentos de patente con los simbolos
de la CIP es fundamental determinar en qué nivel se han clasificado
los documentos en la base de datos que se utiliza.

Los simbolos del nivel avanzado se suelen imprimir en letra cursiva y
los simbolos del nivel bésico en caracteres ordinarios (ho en cursiva).
Los codigos de clasificacion que aparecen en negrita corresponden a
la informacién sobre la invencién, en tanto que los caracteres
corrientes (no en negrita) indican informacién adicional que no
guarda relacién con la invencién. Por ejemplo:

B28B 1/00 => nivel avanzado, informacion sobre la invencion
B28B 1/00 => nivel basico, informacién sobre la invencion
B28B 1/00 =>» nivel avanzado, informacién adicional

B28B 1/00 =>» nivel basico, informacién adicional

Obsérvese que el simbolo de la CIP del ejemplo anterior puede ser
un cédigo del nivel bésico o del nivel avanzado.

En el sitio Web de la OMPI (http://www.wipo.int/tacsy) se pueden
buscar palabras clave para determinar cuéles son los simbolos
pertinentes de la CIP. Una busqueda por palabras clave permitira
obtener una lista de cédigos de la CIP relacionados con tales palabras.




Existen otros sistemas de clasificacion, dignos de interés, empleados
en diversas oficinas de patentes:

e El sistema de la Clasificacion Europea de Patentes (ECLA), que se
inspira en la CIP, pero presenta otras subdivisiones en subgrupos
especificos;

* El sistema File Index (Fl) de la Oficina Japonesa de Patentes,
basado en la CIP pero con subdivisiones adicionales y otros
elementos de clasificacion (“F terms”) que se utilizan para indicar
determinados aspectos o caracteristicas técnicas de una
invencion;

* El sistema de Clasificacion de Patentes de los Estados Unidos de
América, utilizado por la Oficina de Patentes y Marcas de dicho
pais, que es diferente (no estd basado en la CIP).

jAtencion!

No todo esta reclasificado en la CIP. La CIP se revisa periédicamente
para reflejar la evolucién tecnolégica. La octava edicion de la CIP entré
en vigor el 1 de enero de 2006. Las solicitudes de patentes publicadas
después de la entrada en vigor de la nueva edicion de la CIP suelen
conllevar los codigos de la edicion mas reciente, pero se puede dar el
caso de que algunos documentos de patente mas antiguos no se
reclasifiquen inmediatamente (o simplemente no se reclasifiquen), de
modo que habré que utilizar los simbolos de las ediciones anteriores de
la CIP o algln otro método de blsqueda (distinto de la CIP) para
localizarlos.

Busqueda por nimero/fecha

En cada etapa del proceso de atribucion de patentes se asigna un
nimero de identificacién dnico a los documentos de patente, esto es:

* un ndmero de solicitud,

® un nimero de publicacién, y

* un ndmero de patente cuando una autoridad nacional o regional
competente concede la patente.

En los documentos de patente se registran igualmente algunas
fechas significativas:

* la fecha de la solicitud,

* la fecha de publicacién, y

* lafecha de prioridad (fecha de presentacién de la solicitud de
patente en base a la que se reivindica la prioridad).



Si se aprueba una solicitud nacional o regional de patente, se indica
la fecha de concesion. Cuando una solicitud internacional de patente
se registra en la fase nacional, la solicitud se completa con un
numero de solicitud nacional, una fecha de registro en la fase
nacional y, ulteriormente, informacién sobre su situacién (concesion,
denegacién o retiro).

Es posible localizar documentos de patente utilizando los nimeros
de identificacion y las fechas significativas. Algunos servicios de
busqueda permiten utilizar operadores para delimitar la bisqueda
atendiendo a los campos numéricos, incluidos los campos de fechas.
Los operadores de magnitudes habituales son: mayor que (>), menor
que (<), mayor que o igual a (>=), inferior o igual a (<=) y diferente
de (<>). En el servicio de blsqueda PATENTSCOPE® de la OMPI se
utiliza el operador -> para indicar todo lo incluido entre dos fechas,
por ejemplo:

DP/20070908 -> 20071231 > los documentos publicados
(DP) entre el 8 septiembre de
2007 y el 31 de diciembre de
2007

En el servicio de blsqueda PATENTSCOPE® de la OMPI pueden
utilizarse distintos formatos de fechas:

AAAAMMDD, por ejemplo: 19981201

DD.MM.AA o DD.MM.AAAA,  por ejemplo: 1.12.97 6 1.12.1997
DD/MM/AA o DD/MM/AAAA, por ejemplo: 1/12/97 6 1/12/1997
DD-MM-AA o DD-MM-AAAA, por ejemplo: 1-12-97 6 1-12-1997




Diferentes formatos de fechas y nimeros. El formato de los nimeros y
las fechas puede ser diferente en cada base de datos. Los nimeros de
identificacién de patentes pueden ser mas o menos largos y pueden
incluir codigos de paises, codigos de regiones, cédigos alfabéticos que
indican el tipo de proteccion, ceros, espacios, caracteres especiales
(barras, comas, puntos y otros caracteres) y cédigos de tipo de
documento. Cada oficina de patentes determina el formato de los
numeros que asigna a sus documentos y esos nlimeros pueden cambiar
con el tiempo si la oficina modifica sus practicas de numeracién o se
reforma la legislacion. Los nimeros de patentes se registran en algunas
bases de datos con el mismo formato adoptado por la oficina que ha
concedido la patente, pero muchas bases de datos, en particular las que
recopilan documentos de patente de distintas oficinas, adaptan los
numeros de referencia a su propio formato.

Por ejemplo, una solicitud de patente publicada por la Oficina Italiana de
Patentes y Marcas se identificard con el nimero de publicacion
MO2006A000199 (formado por un cédigo de region, el afio, un cédigo
alfabético que indica el tipo de proteccién y un nimero de serie que
incluye tres ceros), pero en el portal de blsqueda esp@cenet se
inscribira con el nimero de publicacién IT2006MO00199 (se afiade un
cédigo de pais y se suprimen el cédigo alfabético que indica el tipo de
proteccion y uno de los ceros del nimero de serie).

La Norma ST.10/C de la OMPI determina una forma de abreviar los
numeros de referencia de patentes y puede consultarse en:
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-10-c.pdf. No obstante,

como no hay normas universales en materia de formatos de
numeros y fechas, es muy importante consultar la documentacion
de la base de datos para que la bisqueda sea eficaz.

Busqueda por nombre del solicitante/cesionario o
del inventor

Una forma répida de conseguir informacion relativa a las actividades
desarrolladas en el ambito de las patentes para una persona, una
empresa O una organizacion consiste en introducir los nombres
correspondientes como criterios de blusqueda de documentos de
patente. En este caso se podré utilizar la misma técnica descrita para
la busqueda por palabras clave (operadores légicos, truncamiento
de palabras, anidacion y oraciones).




Diferencias en los nombres. Ocurre con relativa frecuencia que un
solicitante aparezca con distintos nombres en los documentos de
patente. El nombre puede estar mal ortografiado, abreviado (por
ejemplo “Limited” o “Ltd.”) o haber cambiado con el tiempo (por
ejemplo, “International Harvester” cambid su razén social por “Navistar
International Corporation” en 1986).

Busqueda en determinados campos de datos

En muchos casos es conveniente buscar palabras, nimeros o
combinaciones de palabras y nimeros en un determinado campo de
datos y no en todo el documento. Por ejemplo, el usuario puede
limitar la bisqueda a una determinada palabra en el titulo o resumen
de una serie de documentos de patente.

Algunos servicios permiten introducir los elementos de busqueda en
distintos campos predeterminados.

Busqueda estructurada en PATENTSCOPE®
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Bisqueda

Otros servicios de busqueda permiten utilizar cédigos de campos
para organizar mas facilmente una busqueda. Estos cédigos
identifican de forma exclusiva determinados campos de datos de un
documento y pueden introducirse delante de los elementos de
busqueda (por ejemplo palabras clave), separados generalmente por




una barra (/) o dos puntos (:). Los cédigos de campos difieren para
cada servicio de busqueda y es necesario consultar las indicaciones
pertinentes. Si el usuario no introduce un cédigo de campo antes de
sus elementos de busqueda, la bisqueda se hara en todos los
campos de datos.

Por ejemplo, en la funcién de bisqueda avanzada del servicio de
busqueda PATENTSCOPE® de la OMPI, “DE" es el codigo del campo
"Descripcion”.

semiconductor > documentos en los que aparece la
palabra “semiconductor” en cualquiera
de los campos de datos

DE/semiconductor > documentos en los que aparece la
palabra “semiconductor” en el campo
de datos "Descripcién”

En el primer caso se obtendrian todos los documentos de patente
que contienen la palabra “semiconductor”, aunque esta palabra no
aparezca en el campo “Descripcion”. Se incluirdn pues las solicitudes
de patentes presentadas por la empresa Freescale Semiconductor,
aunque no tengan nada que ver con la tecnologia de semi-
conductores, ya que la palabra “semiconductor” aparece en el
campo “Nombre del solicitante”.

Utilizacion de citas y de informacion de referencia

Muchas solicitudes de patentes contienen referencias a documentos
de patente anteriores (solicitudes o patentes concedidas) o
informacion publicada en documentos cientificos o técnicos
(publicaciones periédicas o manuales), particularmente en la seccién
“Descripcion” de la solicitud. Ademas, durante el procedimiento de
tramitacion de una patente los examinadores preparan informes y
pueden citar documentos de patente y otros documentos en los que
se describen soluciones técnicas iguales, similares o en relacién con
la que es objeto de la solicitud de patente. La mayoria de las oficinas
de patentes, ponen estos informes a disposicién del publico. Las
citas que aparecen en los documentos de patente son Utiles para
identificar otros documentos que tratan de la tecnologia que se
investiga y aportan otros criterios de blsqueda.

Hay una norma comin empleada por los examinadores de patentes
para la clasificacion de los documentos que citan en sus informes
atendiendo a su relevancia, principalmente en las siguientes
categorias:



e Categoria X: Documentos que, de por si, anticipan la invencién
reivindicada e informan de que la invencién reivindicada no es

nueva o no satisface la condicién de actividad inventiva;

en la materia;

Véase més abajo la reproduccién de un informe que ilustra la manera
de emplear tales categorias de documentos. Para méas informacién
sobre este sistema de clasificacién de documentos citados, consulte:

Categoria A:
bésica para la

Categoria Y: Documentos que anticipan la invencién reivindicada
si se completan con uno o més documentos similares, siendo
dicha combinacién de documentos obvia para cualquier experto

Documentos que contienen informacién técnica
invencién reivindicada.

http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-14-01.pdf

Ejemplo de informe de busqueda internacional
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Recomendaciones para la busqueda de documentacion de
patentes

La busqueda sera mas eficaz si el usuario echa mano de todas las
opciones presentadas en los parrafos anteriores, combinando
palabras clave, simbolos de la CIP, limitacion de un periodo de
tiempo o un espacio numérico, segun las posibilidades del servicio
de busqueda utilizado.

Una busqueda eficaz de documentos de patente es un proceso por
etapas que empieza con una busqueda inicial general y se afina
progresivamente. Con una delimitacién inicial mas amplia se
obtendran resultados imprevistos que también pueden ser
pertinentes y se identificardn otros criterios de blusqueda para las
etapas siguientes. Sin embargo, conviene en Ultima instancia limitar
dentro de lo razonable el nimero de resultados para poder examinar
cada uno en detalle.

Al respecto, es preferible tener en cuenta las siguientes
consideraciones al determinar una estrategia de busqueda:

® Buscar con términos genéricos o mas especificos. Inicialmente
es conveniente utilizar palabras clave y simbolos de la CIP que
cubran todo el campo de la tecnologia al que pertenece la
innovacién considerada. Por ejemplo, para buscar informacion
sobre diodos luminiscentes, se puede emprender la bisqueda
con la palabra clave “semiconductor” o el cédigo de subclase
“HO1L" de la CIP (dispositivos semiconductores) en lugar del
grupo “HO1L 33/00” (dispositivos semiconductores adaptados
para la emision de luz).

e Utilizar operadores de busqueda de inclusién o exclusién. Se
pueden utilizar algunos operadores para ampliar la busqueda
(operadores de inclusién) o restringirla (operadores de exclusion).

Los operadores de inclusién son, por ejemplo, “OR" o cualquier
otro operador comodin (los resultados incluiran todas las
combinaciones de palabras basadas en la raiz a la que se aplica
el operador comodin).

Los operadores de exclusion son, por ejemplo, “AND" (sélo los
documentos que contengan las dos palabras u oraciones unidas
por este operador) y las comillas (“) (sélo los documentos que
contengan la oracién entrecomillada).



Como se indica en el siguiente diagrama, al afinar el campo de
busqueda se consigue una mayor proporcion de registros
pertinentes en los resultados de busqueda, es decir, se mejora la
precision de la busqueda. Sin embargo, al restringir el dmbito de
busqueda también se reduce el nimero de resultados pertinentes de
la busqueda.

Precisién y nimero de resultados pertinentes de la busqueda

oo ®
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‘ Resultado pertinente

Precision. En este diagrama, una busqueda més general
(representada por la linea de puntos) proporciona 23 resultados, de
los cuales solo cinco (20%) son pertinentes y una blsqueda mas
restringida (representada por la linea discontinua) arroja siete
resultados, de los cuales cuatro (mas de la mitad) son pertinentes.

Proporcién de resultados pertinentes. En la busqueda més amplia se
obtienen los cinco resultados pertinentes (100%) y en la busqueda
maés restringida cuatro de los cinco resultados pertinentes (80%).




PP ;Para qué sirve la informacién de patentes?

En los documentos de patente se encuentra mucha informacién
técnica y juridica que puede utilizarse para muchos fines, como por
ejemplo:

e ¢l estado anterior de la técnica;

e informacion sobre otras empresas del sector;

* datos para evitar la infraccion de derechos de patentes;

* laforma de evaluar las patentes;

¢ la identificacion de las principales tendencias en la evolucién de
la tecnologia.

En los siguientes apartados se ilustra la utilizacion del servicio de
busqueda PATENTSCOPE® de la OMPI con algunos ejemplos; los
procedimientos son similares en otros servicios de busqueda de
informacién de patentes y otras fuentes de informacién.

Las etapas descritas en los casos practicos son una orientacion para sus
propias busquedas.

Conocer el estado anterior de la técnica

He aqui algunos de los criterios que se utilizan para determinar la
patentabilidad de una invencién reivindicada:

e Novedad: jes nueva la invencion?
* No es evidente/supone una actividad inventiva: ;se distingue
suficientemente la invencién de las tecnologias existentes?

En pos de determinar si la invencién reivindicada satisface dichos
criterios, se precisa compararla con el estado anterior de la técnica,
esto es, el acervo intelectual de dominio publico en todo el mundo.
Los documentos de patente son una fuente importante de
divulgacién de informacién técnica. Por eso es importante acometer
una busqueda en estos documentos para determinar si una
invencién es realmente patentable.

Antes de realizar una busqueda en los documentos de patente
existentes para determinar si una innovacién es patentable, es
importante establecer sus caracteristicas esenciales*:

¢ El examen de estas preguntas también puede contribuir a mejorar la calidad de
una posible solicitud de patente.



* ;Qué problema resuelve su invencién?

e ;Para qué sirve su invenciéon?

e ;Qué efectos tiene su invencion?

e ;Cdémo se construye su invencion?

e ;Qué materiales 0 métodos se utilizan en la confeccién de su
invencion?

Las respuestas a estas preguntas han de resumirse en palabras u
oraciones esenciales con las que se podrd emprender una busqueda
de documentacién de patentes.

Recuerde que también puede encontrar informacién pertinente, a
los fines de determinar la patentabilidad de su invencién, en
patentes existentes en otros campos de la tecnologia que no estan
claramente relacionadas con la invencién considerada. Pongase el
caso de la invencion de una nueva pala para una turbina edlica. Las
patentes relativas al disefio de palas de rotores de helicopteros, alas
de aviones y otras estructuras aerodindmicas pueden contener
informacion pertinente sobre el estado anterior de la técnica. Por
eso, es conveniente no restringir innecesariamente la busqueda para
no pasar por alto documentos pertinentes.

Documentacion distinta de las patentes. Las publicaciones cientificas y
profesionales y otros tipos de documentos son fuentes importantes de
informacién sobre el estado anterior de la técnica en muchos campos.
Por lo tanto, merece la pena tener en cuenta dichas fuentes de
informacion para realizar una bisqueda exhaustiva del estado anterior de
la técnica.

Otras formas de proteccién de la Pl. Algunos paises protegen la Pl.
mediante patentes y también con sistemas de modelos de utilidad o
sistemas menores de patentes, entre otros. La informacion, que
contienen las solicitudes para tales formas de proteccién, también ilustra
el estado anterior de la técnica y debe considerarse al determinar la
patentabilidad de una invencion.

Derecho de patentes. Las condiciones legales de patentabilidad, como
puede ser el grado de actividad inventiva necesario para patentar una
determinada invencién, pueden variar en cada jurisdiccion. Si la
busqueda preliminar a los fines de la patentabilidad no invalida de
entrada las reivindicaciones de patente, debido al estado anterior de la
técnica, puede ser Util consultar a un especialista de patentes que
examine las posibles diferencias del Derecho.




k Caso practico

Ha creado un método para imprimir células solares en una hoja de
aluminio a baja temperatura utilizando una “tinta” de nanoparticulas.

Etapa 1. Identificar conceptos fundamentales en el campo de su
innovacion

Los conceptos fundamentales de la descripcion anterior serian:
“célula solar” (producto), “hoja de aluminio”, “tinta de nanopar-
ticulas” (materiales que se utilizan en el proceso de produccién).

Etapa 2. Determinar palabras clave para la bisqueda

La siguiente etapa consiste en determinar sinénimos, palabras clave
y oraciones relacionadas para los conceptos identificados en la
primera etapa:

célula solar: “solar cell” = “photovoltaic cell” (sinénimo)

hoja de aluminio: = "aluminium foil” (escrito de otra forma),

"aluminum foil” "metal foil” (término relacionado)

tinta de nanoparticulas: = “nanoparticle solution” (término

“nanoparticle ink” relacionado), “nanoparticle suspension”
(término relacionado)

Etapa 3. Determinar los simbolos de la CIP para la busqueda

Mediante algunas de las palabras y oraciones determinadas en las
etapas anteriores se podrén determinar los simbolos pertinentes de
la CIP, haciendo una busqueda por palabras clave en la Clasificacion
(véase: http://www.wipo.int/tacsy). Una blsqueda con la expresion
“solar cell” y las opciones predeterminadas identifica el grupo HO1L
31 como simbolo pertinente de la CIP.

Busqueda por palabras clave en la CIP
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Etapa 4: Acometer la primera bisqueda

Las primeras busquedas han de ser relativamente generales,
utilizando i) el operador booleano “OR" para combinar palabras clave
y simbolos de la CIP relacionados; y ii) un operador comodin para
incluir los plurales de palabras y oraciones. Como los simbolos de la
CIP sélo deben aparecer en el campo de la clase internacional de los
documentos de patente consultados, se podra utilizar el operador
“Clase internacional” (“IC") en el servicio de blusqueda PATENTSCOPE®
de la OMPI (funcién de busqueda avanzada) para limitar la busqueda
a los simbolos de la CIP que aparecen en este campo.

La finalidad de la primera busqueda serad encontrar una amplia serie
de solicitudes de patente que guarden relacién con el producto en
cuestion:

“solar cell*” OR “photovoltaic cell*” OR IC/HO1L-31*

Busqueda avanzada en PATENTSCOPE®

ATENTSCOFPE"
-\ & squeda en solicitudes internacionales de patente

Esta funcidn le permite efectuar la bisqueda entre 1.458 746 solicitudes internacionales
de patente y consultar |a informacidn y los documentos mas recientes que estén
disponibles en la Oficina Internacional.

Busqueda avanzada opciones(¥ resultados(®

» Fecha @ Todo " semana del:[21/08/2008 | [

» Buscaren: " la pigina de portada % Texto integro

Ejemplo: etineedle or et'syringe andnot [sew® or thread) or WO/2005/012345 or PCT/US2004/012345

Blsgueda |

La busqueda ofrece mas de 7.000 resultados, demasiados para
examinarlos en detalle. Una consulta somera indica que estos
resultados incluyen solicitudes para métodos de produccién de
células solares, su colocacion y su explotacién. También se incluyen
en los resultados un abanico mas amplio de materiales de
construccion basicos, ademas de los materiales pertinentes para la
innovacién que es objeto del examen de patentabilidad.




Resultados de la busqueda en PATENTSCOPE®
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Etapa 5: Afinar la busqueda

Teniendo en cuenta los resultados de la busqueda preliminar, se
deberad limitar la busqueda utilizando términos mas especificos
relacionados mediante el operador booleano “AND". También se
debers utilizar el método de anidacién para evitar posibles
ambigledades de sintaxis.

El operador booleano “NEAR" permite incluir documentos que
contengan expresiones como “nanoparticle solution” o “solution
containing nanoparticles”, de esta forma:

(IC/HO1L-31* OR “solar cell*” OR “photovoltaic cell*”) AND (“aluminum
foil*” OR “aluminium foil*” OR “metal foil*”) AND (nanoparticle* NEAR
(ink* OR solution* OR suspension*))

Busqueda avanzada en PATENTSCOPE®

ATENTSCOPE"
. E sgueda en solicitudes internacionales de patente

Esta funcidn le permite efectuar la blisqueda entre 1.458 746 solicitudes internacionales
de patente y consultar la informacidn y los documentos mas recientes que estén
disponibles en la Oficina Internacional.

Busqueda avanzada opciones™ resultados®

» Fecha & Todo f"Semanade|:|21mafznna v|

» Buscaren: (" la pagina de portada % Texto integro

(IC/HO1L-31* OR “solar cell®*” OR “photovoltaic cell#®”) ﬂ
AND (“aluminum foil*"”™ OR “aluminium foil*"™ OR “metal

foil*™) AND (nanoparticle* NEAR (ink* OR solution®* OR ;I
Ejemplo: etineedle or et/syringe andnot [sew* or thread) or WO/2005/012345 or PCT/U 52004/012345

Busqueda |




Ahora la busqueda produce 35 resultados, cantidad mas facil de
manejar. Entre los resultados figuran varias solicitudes internacionales
de las empresas Nanosolar Inc. y Hewlett-Packard Development
Company L.P.,, por ejemplo para un sistema de dispersiéon metélica y
formacion de film para la capa fotovoltaica activa (“Mettalic [sic]
Dispersion and Formation of Compound Film for Photovoltaic Device
Active Layer”) y un método de fabricacién de transistores con
sistema dieléctrico multicapas a partir de soluciones (“Method of
Forming a Solution Processed Transistor Having a Multilayer

Dielectric”), dos documentos que podrian ser pertinentes a la hora
de patentar su invencion.

Resultados de busqueda en PATENTSCOPE®
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La misma bulsqueda en la base de datos de solicitudes de patentes
de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos indica una
solicitud asignada a Nanosolar Inc. titulada “Formation of compound
film for photovoltaic device” (Fabricacién de film compuesto para
sistemas fotovoltaicos). De hecho, este documento de patente se
cita como documento de prioridad en la solicitud internacional de
Nanosolar Inc., que se habia encontrado anteriormente en la
busqueda en PATENTSCOPE® (“Mettalic [sic] Dispersion and Formation
of Compound Film for Photovoltaic Device Active Layer”).




Recopilar informacion sobre otras empresas del sector

Conocer a las personas y empresas que son referencias tecnoldgicas
en su sector de actividad puede resultar Gtil para planificar las
actividades comerciales, asi como de investigacion y desarrollo. La
cantidad de solicitudes y la titularidad de patentes son indicadores
de peso a la hora de determinar cuédles son los principales
innovadores en los distintos campos de la tecnologia.

Una busqueda permite consultar todos los documentos de patente,
publicados hasta la fecha, que responden a los criterios de
busqueda especificados. Aparecen nuevos sistemas relevantes para
su sector de actividad. Algunos servicios de busqueda le permiten
mantenerse informado de esta evolucién mediante servicios de
informacién por correo electrénico o por canales particulares de
noticias RSS que se actualizan continuamente con los nuevos
documentos publicados, y se pueden leer con los programas
informéticos habituales.

Secretos comerciales. Algunas empresas prefieren no solicitar la
proteccion de patentes para una innovacion, lo cual obliga a divulgar la
informacioén, y protegen sus ideas manteniéndolas en secreto,
especialmente cuando se trata de innovaciones de las que se puede
deducir el secreto de fabricacion. Asi pues, una busqueda de patentes
no permite descubrir necesariamente todas las actividades y estrategias
de innovacién de la competencia para el futuro.

Comercializacién. El titular de los derechos de patente no esta obligado
a comercializar una tecnologia y puede conceder licencias a una o mas
partes. Por lo tanto, las solicitudes de patentes publicadas no reflejan
necesariamente toda la actividad comercial de las empresas de la
competencia.




Caso practico

Su empresa produce equipos agricolas y desea informarse de la
evolucion de la tecnologia de arado en el mercado internacional.

Etapa 1. Determinar los criterios de busqueda

Lo propio seria efectuar una busqueda de solicitudes de patentes
con la palabra clave “plow” (“arado” en inglés). Ahora bien, una
busqueda por palabra clave no sera siempre exhaustiva porque:
algunas palabras se pueden escribir de otra forma (por ejemplo
“plough”); se utiliza una terminologia técnica; los conceptos no se
describen explicitamente; o las solicitudes estan redactadas en otros
idiomas. En tales casos convendria utilizar los simbolos de la CIP
para encontrar las solicitudes pertinentes.

Una busqueda en la CIP por palabras clave (véase:
http://www.wipo.int/tacsy) puede evidenciar que existen varios

grupos de la Clasificacién en relacién con la tecnologia de arado.

Busqueda por palabras clave en la CIP
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Etapa 2. Realizar la busqueda

Al parecer hay muchos grupos de la CIP que guardan relacién con su
busqueda y serfa conveniente incluir todos los grupos identificados
en la primera etapa, lo que puede hacerse con el operador
booleano “OR". Para incluir todos los subgrupos en la busqueda,
afiada un operador comodin a cada simbolo de la CIP. Como sélo le
interesa consultar las clases internacionales de los documentos de
patente, puede limitar la busqueda al campo apropiado en el
servicio de busqueda PATENTSCOPE® de la OMPI (funcién de busqueda
avanzada) utilizando el cédigo de campo “Clase internacional” (“1C")
delante de los simbolos de la CIP pertinentes de esta forma:

IC/A01B-3* OR IC/A01B-5* OR IC/A01B-7* OR IC/A01B-9* OR
IC/AO1B-11* OR IC/A01B-13* OR IC/A01B-15* OR IC/A01B-17*

Busqueda avanzada en PATENTSCOPE®

ATENTSCOPE®
-\ i squeda en solicitudes internacionales de patente

Esta funcidn le permite efectuar la bisqueda entre 1.458.746 solicitudes internacionales
de patente y consultar la informacion y los documentos mas recientes que estén
disponibles en la Oficina Internacional.

Busqueda avanzada opciones® resultades®

» Fecha @ Todo ¢ Semanadel:[21/08i2008 | [

» Buscar en: {” |a pagina de portada ¥ Texto integro

Ejemplo: etineedle or etisyringe andnot [sew* or thread) or WO/2005/012345 or PCT/U 52004/012345

Blsgqueda |

Esta busqueda genera aproximadamente 160 resultados que
incluyen solicitudes para herramientas y maquinas de labranza
(ground or soil-working tools and machines) y para una herramienta
agricola de penetracién en el suelo (agricultural cutting tool that
engages the soil).



Etapa 3. Analizar los datos

A partir de la pagina de resultados del servicio de busqueda
PATENTSCOPE® podréd navegar facilmente para analizar en detalle los
resultados y visualizar la actividad de solicitud de patentes en el
campo que le interesa en una representacion grafica, como se indica
a continuacion:

Resultados de busqueda en PATENTSCOPE®
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Esta herramienta permite obtener mucha informacién til sobre los
paises de origen de las solicitudes internacionales pertinentes segin
sus criterios de busqueda y la evolucién histérica de presentacion de
solicitudes, las subclases a las que pertenecen las solicitudes
pertinentes y los principales solicitantes en el campo en que se ha
acometido la busqueda. En el ejemplo, la representacion gréfica
indica que la empresa noruega Kverneland Klepp A.S. es el principal
solicitante en la tecnologia de arado en el PCT.

Visualizacion de los resultados de busqueda por solicitante
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Etapa 4. Mantenerse informado de la actualidad

A partir de la pagina de resultados del servicio de busqueda
PATENTSCOPE® de la OMPI también podra acceder al servicio de
noticias RSS, como se indica en la ilustracion que figura a
continuacion. Puede inscribirse a este servicio para estar siempre al
tanto de las mas recientes solicitudes internacionales de interés en
su sector de actividad, recibiendo continuamente informacién
actualizada, cada vez que se publiquen nuevas solicitudes que
respondan a los criterios especificados para la busqueda inicial.

Resultados de busqueda en PATENTSCOPE®
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Evitar la infraccion de derechos de patente

Recabar informacién acerca de las caracteristicas de las patentes
existentes y su situacion juridica en la jurisdiccion, en la que se
piensa iniciar una actividad comercial, es una forma eficaz de no
infringir los derechos de patente, y evitar los costes de las
consiguientes demandas judiciales. Puede obtener dicha informacién
haciendo una busqueda sistematica de documentos de patente, en
la que se incluyen los documentos de patente para el sistema del
PCT y para las jurisdicciones nacionales y regionales en las que
desee comercializar la tecnologia en cuestion. Una vez que se hayan
identificado los documentos de patente pertinentes, lo primero sera
examinar la situacién juridica de la solicitud de patente:

* ;Se ha concedido la patente, se ha denegado, se ha retirado o
estéd todavia pendiente?

* ,En qué paises?

e ;Esvalida todavia la patente o ha caducado?




Si una patente esta vigente en una determinada jurisdiccién en la
que desea comercializar su producto, el siguiente paso sera estudiar
las reivindicaciones de la misma. Se puede asi evitar una posible
infraccién teniendo en cuenta estas reivindicaciones y modificando
su producto.

Como las solicitudes de patente sélo se publican unos 18 meses
después de su presentacién, es importante seguir prestando
atencion a la documentacion de patentes en los sectores de las
tecnologias pertinentes para su producto. Muchos servicios de
busqueda ofrecen mecanismos de notificacion, por ejemplo de
noticias RSS, que facilitan mucho este proceso.

Evaluar las patentes

La documentacién de patentes le permite valorar sus patentes y las
patentes de la competencia. En particular, las citas que contienen los
documentos de patente, principalmente de otras patentes, de
solicitudes de patentes o de informes de busqueda internacionales o
nacionales pueden servir para apreciar el valor de determinada
patente. Por ejemplo, el nimero de veces que se hace referencia a
una patente en documentos de patente ulteriores es proporcional a
su mérito técnico y, por tanto, a su valor.

Las oficinas de patentes y los proveedores de servicios comerciales
ofrecen varios servicios de blsqueda que permiten analizar la
informacién de las citas, en particular identificando documentos de
patente posteriores en los que se mencione una determinada
patente. La Oficina Europea de Patentes ofrece uno de esos
servicios en: http://www.epoline.org/portal/public/registerplus.

Valor de las patentes. El valor comercial de una patente depende de
muchos factores que no estén reflejados necesariamente en la
documentacion de patentes, entre ellos la capacidad que tenga el titular
de los derechos de patente o el licenciatario para comercializar
productos basados en la tecnologia protegida y la importancia del
mercado potencial.




Identtificar las principales tendencias de la evolucion
tecnolégica

Las estadisticas, que derivan de los documentos de patente,
contribuyen a esbozar las principales tendencias en los distintos
sectores de la tecnologia en cada pais en aras de fundamentar las
decisiones que deben tomar los responsables de politicas.

Tales datos pueden hallarse en las publicaciones de estadisticas de
las oficinas nacionales y regionales de patentes, en particular en los
informes anuales que muchas oficinas publican en sus sitios Web. La
OMPI pone a disposicion del publico toda una serie de estadisticas
sobre la actividad mundial relativa a patentes en:
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents.

Por regla general, se suele indicar el nimero de solicitudes de
patentes registradas, de patentes concedidas y vigentes en distintos
paises, y los datos se pueden desglosar por tipo de tecnologia, pais
de origen del solicitante o del inventor y otros criterios.

Segun los criterios escogidos, la informacion de patentes permite,
por ejemplo, destacar el aumento y las variaciones de la actividad de
patentes con el tiempo, analizar la distribucién de las solicitudes de
patentes de residentes y no residentes en un pais o determinar los
campos técnicos de mayor actividad de un pais en términos de
tramitacion de patentes.

El “indice de especializacion relativa” (véase la ilustracién que figura
en la pagina siguiente) es una de las estadisticas que se utilizan en
algunas administraciones publicas para planificar estrategias de
desarrollo industrial. Este indice es una relacién entre la cantidad de
patentes y las solicitudes de patente de un pais en una determinada
tecnologia y en todas las tecnologias. Evidencia los puntos fuertes y
débiles de un pais, segln su actividad en materia de patentes en
pos de destacar posibles campos de interés para la invencion.



indice de especializacién relativa que indica el grado de concentracién
de las actividades de patentes de un pais

Mechanical Components
) Transport
Engines, pumps, turbines
_ Machine tools
. _ Chemical engineering
lectrical devices, electrical engjneerin
Analysis, measurement, control tethnolog
Materials processing, textiles, paper
Space technology and weapons
Muclear enginearing
Thermal processes and apparatus
onsumer goods and equipment
Civil . , Hgﬂqgﬂg. printing
Wil enginesa ., oullaing, minin
O enals, metallurgy
Chemical and ?e’tml indusfry
Environmental technology
Surface technology, coating
Macroemolecular chemistry, polymers
Agncultural and food processing, etc.
Organic fine chemistry
Semiconductors
Biotechnolo
. Opti
Pharmaceuticals, cosmetics
Medical technolog
Agriculture and fo
Telecommunications
Information technology
Audio-visual technology
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Fuente: Quaterly Report: Trends and Analysis, OMPI

Caso practico

Su gobierno ha determinado que la falta de tecnologias adecuadas
para la preservacion de los alimentos es uno de los principales
obstaculos para el desarrollo del sector agropecuario de exportacion
y se plantea la posibilidad de negociar acuerdos de transferencia de
tecnologia con otros paises para facilitar la adquisicion de soluciones
apropiadas.

Etapa 1. Determinar los criterios de busqueda

A primera vista, uno de los grupos de la Clasificacion (A23L 3) esta
dedicado a la tecnologia en cuestion.




Determinar el cédigo apropiado de la CIP
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Etapa 2. Llevar a cabo la busqueda

Como toda la tecnologia considerada en este caso esta clasificada
en un solo grupo de la CIP, los criterios de blsqueda necesarios para
identificar los documentos pertinentes son particularmente sencillos.
Podra introducir el cédigo de la CIP identificado en la primer etapa
en el campo apropiado del servicio de blusqueda PATENTSCOPE®
(funcién de busqueda avanzada).

Busqueda avanzada en PATENTSCOPE®

ATENTSCOPE®
. ﬁ'squeda en solicitudes internacionales de patente

Esta funcidn le permite efectuar la bisgueda entre 1.458.746 solicitudes internacionales
de patente y consultar Ia informacidn y los documentos mas recientes que estén
disponibles en la Oficina Internacional.

Busqueda avanzada opciones( resultades™

» Fecha # Todo f‘Semanade|:|21mafznoa B
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Ejemplo: etineedle or et'syringe andnot [sew*® or thread) or WO/2005/012345 or PCTIU 52004/012345

Blsqueda |




Etapa 3. Analizar los datos

A partir de la pagina de resultados podré visualizar facilmente los
resiimenes y representaciones graficas que se reproducen mas
adelante para las solicitudes internacionales de patentes
identificadas en la etapa anterior.

Resultados de la busqueda en PATENTSCOPE®
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La herramienta de anélisis grafico le permite obtener informacién
sobre el nimero y la distribucién de solicitudes internacionales en
relacion con los criterios de busqueda utilizados en la segunda
etapa, es decir, las solicitudes en el campo de las tecnologias de
conservacion de alimentos.

Visualizacién de los resultados de busqueda por pais de origen

International Applications by Country of Origin
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Asimismo, esta herramienta permite conocer la evolucién diacrénica
de las solicitudes internacionales de patente presentadas en este
campo. El nimero de solicitudes del afio en curso sélo refleja el
nimero de solicitudes publicadas en la fecha de busqueda, por lo
que puede parecer inusitadamente reducido.

Visualizacion de los resultados de busqueda por aiio de publicacién
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PP ;Cémo puede encontrarse informacién de otras
fuentes?

Ademas de las patentes, encontrard informacién en publicaciones
académicas, libros de texto y otras fuentes de conocimientos
cientificos y técnicos. La documentacién de fuentes distintas de las
patentes es decisiva para averiguar el estado anterior de la técnica
en muchos campos de la tecnologia y, por eso mismo, es
indispensable para determinar la patentabilidad de una innovacién.

La OMPI ha establecido una lista de publicaciones que deben
consultar las oficinas de propiedad intelectual cuando se realizan
blsquedas internacionales en el proceso de tramitacién de patentes
en el sistema del PCT. Esta lista de “Documentacion minima del
PCT"” como se suele llamar esta disponible en:
http://www.wipo.int/standards/es/part_04.html

La consulta minuciosa de las publicaciones que figuran en la lista de
la documentacion minima distinta de las patentes es un requisito
para diagnosticar si la técnica de una determinada innovacién ya
existia anteriormente. Ahora bien, también habra que consultar otras
fuentes para determinar el grado de novedad de una innovacién.



Algunos proveedores de servicios comerciales, entre ellos Google
Académico y Scirus, ofrecen distintas herramientas gratuitas en linea
para la consulta de documentacién distinta de las patentes. Otros
proveedores comerciales han creado ademas servicios de busqueda
perfeccionados, de pago, que incluyen referencias cruzadas y
documentos distintos de patentes clasificados en la CIP.

Esperamos sus comentarios

Las sugerencias y preguntas pueden enviarse a patentscope@wipo.int




Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Direccion:

34, chemin des Colombettes
C.P 18

CH-1211 Ginebra 20

Suisse

Teléfono:
+41 22 33891 11

Fax:
+41 22 733 54 28

Correo electrénico:
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Visite el sitio Web de la OMPI:
http://www.wipo.int

y haga sus pedidos a la libreria electrénica de la OMPI:
http://www.wipo.int/ebookshop

Publicacion de la OMPI N° L434/3(S) ISBN 978-92-805-1744-6





