BREVETTI

LA TUTELA BREVETTUALE
IN ITALIA: procedure e strategie

Liter di brevettazione in Italia nelle sue fasi principali:
procedura di brevettazione, costi amministrativi,
strategie di tutela ed eventuali riconoscimenti internazionali




Introduzione

iter di brevettazione in
Iralia ¢ piuttosto sem-
plice e consiste nella re-
dazione di un testo che
comprende un riassunto,
una descrizione detta-
gliata dell'invenzione, un
elenco di rivendicazioni'
e i disegni (se necessari). Al testo sono
allegate le informazioni bibliografiche
relative al richiedente? (nome, domi-
cilio), all'inventore, nonché la ricevuta
di pagamento delle tasse di deposito.
Il testo della domanda di brevetto pud
essere scritto in qualsiasi lingua, con
obbligo di inviare una traduzione in
italiano entro due mesi dalla data di
deposito della domanda.
Al deposito della domanda, che puo
essere on-line, cartaceo o postale, se-
guird una fase di verifica dei requisiti
di brevettabilita e una fase d’esame che
si concludera con il rifiuto oppure la
concessione del titolo.

PROCEDURA DI
BREVETTAZIONE

Liter di brevettazione in Italia ¢ sche-
matizzato nella Figura 1.

Il deposito di una domanda di bre-
vetto per invenzione industriale pud
essere effettuato per via telematica
(soluzione consigliata non solo per
i costi ma anche per la durata del
procedimento) oppure consegnan-
dola in formato cartaceo presso una
qualsiasi Camera di Commercio o
spedendola tramite servizio postale al
Ministero dello Sviluppo Economico,
DGTPI-Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM).

La domanda di brevetto pud essere
presentata dal richiedente (inventore
o datore di lavoro) oppure da un con-
sulente in proprieta industriale attra-
verso un mandato (lettera d’incarico).
In quest’ultimo caso il richiedente do-
vra pagare un’imposta di bollo.

Al ricevimento del fascicolo, 'UIBM
effettua una verifica formale® della
documentazione, dopo un esame da
parte del Ministero della Difesa.

Una domanda di brevetto non ¢ ri-
cevibile se 1) non ¢ identificabile il
richiedente, 2) non risulta valido il
domicilio elettivo, 3) se manca la de-
scrizione o se questa non ¢ completa
oppure se fa riferimento a un disegno
che non ¢ presente ed infine se 4) i di-
ritti di deposito non sono stati assolti.
La mancanza della ricevuta di paga-
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mento dei diritti di deposito compor-
ta un ritardo nell’assegnazione della
data di deposito ¢ questo pud costi-
tuire un problema perché ¢ proprio a
partire da questa data che viene calco-
lato il periodo di priorita per 'esten-
sione all’estero e la valutazione della
prior art.

Nel caso di invenzioni biotecnologi-

Nel caso
di invenzioni
biotecnologiche
deve essere allegata la

sequenza nucleotidica
0 amminoacidica in un
formato standard
internazionale di
riferimento

che deve essere allegata la sequenza
nucleotidica 0 amminoacidica in un
formato standard internazionale di
riferimento.

Se il fascicolo ¢ completo, sard in-
viato all'Ufficio Europeo dei Brevet-
ti (EPO) per l'esame dei requisiti di
brevettabilitd entro cinque mesi dalla
data di deposito della domanda®.

La ricerca di anteriorita riguarda solo
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FIGURA 1 ITER DI BREVETTAZIONE IN ITALIA
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le domande di brevetto per invenzio-
ne industriale per le quali non ¢ riven-
dicata la prioritd ai sensi dell’articolo

4 CPI (Codice della Proprieta Indu-
striale).

La procedura d'esame,
che non prevede
osservazioni di terze

parti, si conclude conla
concessione oppure il
rigetto del titolo

LEPO invierd allUIBM i risulta-
ti della ricerca (rapporto di ricerca)
e lopinione di brevettabilita entro
quattro mesi dalla ricezione del fasci-
colo brevettuale.

La verifica dei requisiti di brevet-
tabilita (novita, attivita inventiva e
applicazione industriale) ¢ effettuata
sulle rivendicazioni e se queste non
sono scritte in modo sufficientemente
chiaro da essere comprensibili, 'esa-
minatore utilizzera le informazioni
contenute nella descrizione’.

Nel rapporto di ricerca sono citati i
documenti rilevanti, ciascuno dei
quali viene contrassegnato con una
lettera (X, Y, A, ecc.). Nell'opinione
scritta I'esaminatore del’EPO espri-
me un parere sulla brevettabilita della
domanda. Tale parere non ¢ vincolan-
te ma, dal momento che 'UIBM ne
terra conto, il richiedente ¢ tenuto a
rispondere, anche nel caso in cui sus-
sistano i requisiti.

La replica alla comunicazione Mini-
steriale dovra essere effettuata entro tre
mesi dalla pubblicazione della doman-
da, che ¢ resa accessibile al pubblico
dopo diciotto mesi® dal deposito.
Finché una domanda non viene con-
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cessa, ¢ possibile correggere aspetti
non sostanziali, introdurre nuovi
esempi realizzativi o limitare la descri-
zione, i disegni e/o le rivendicazioni,
avendo l'accortezza di non ampliare
'ambito di tutela.

La procedura d’esame, che non preve-
de osservazioni di terze parti, si con-
clude con la concessione oppure il ri-
getto del titolo. Al rifiuto, puo seguire
una comunicazione di conversione
del brevetto in modello d’utilita (se
sussistono i requisiti).

Qualora la domanda di brevetto fosse
respinta, il richiedente puo presenta-
re un’istanza di appello entro sessanta
giorni dal ricevimento della comuni-
cazione ¢ pagando una tassa di 518 €.
Il ricorso non ¢ accolto se il richie-
dente non ha provveduto a replicare
alla lettera Ministeriale’. Il provvedi-
mento di rifiuto, basato sul mancato
riscontro ad una Ministeriale, ¢ an-
nullabile solo se 'UIBM non fornisce
la prova dell'avvenuta comunicazione
della stessa al richiedente®.

Prima della concessione del brevetto ¢
possibile depositare eventuali doman-
de divisionali.

Dopo la concessione non ¢ prevista
alcuna procedura di opposizione e
'unico modo per contestare la vali-

ditd di un titolo brevettuale ¢ quel-
lo di instaurare una causa di nullita
presso una delle Sezioni specializzate
in materia di proprietd industriale e
intellettuale.

DIRITTI DI DEPOSITO
E TASSE DI
MANTENIMENTO

Le tasse sono suddivise in due tipo-
logie: 1) diritti di deposito e 2) man-
tenimento in vita del brevetto oltre il
quarto anno di deposito.

Limporto dovuto per i diritti di depo-
sito ¢ piuttosto modesto (50 €)° se la
procedura viene eseguita in modalita
telematica, mentre il costo per il depo-
sito cartaceo ¢ superiore e dipende dal
numero di pagine della domanda (v.
Tabella 1). Il costo minimo ¢ di 120 €,
a cui si aggiungono 40 € di diritti ca-
merali, pili altri 45 € per ogni rivendi-
cazione nel caso in cui il numero delle
rivendicazioni sia superiore a dieci.

La tassa di 200 € sulle rivendicazioni
in inglese ¢ evitabile se viene fornita la
traduzione.

Il mancato pagamento dei diritti di
deposito comporta il posticipo della
data di deposito (che sard quella del
pagamento dell'F24).

DIRITTO DI DEPOSITO

on-line h 50,00€

Cartaceo < 10 pagine

Cartaceo 10 + 20 pagine

120,00€

160,00€

Cartaceo 20 + 50 pagine — 400,00€

Cartaceo > 50 pagine — 600,00€

per ogni rivendicazione oltre la decima
45,00€

senza traduzione in inglese delle
rivendicazioni _ 200,00€

-€ 100,00€ 200,00€ 300,00€ 400,00€ 500,00€ 600,00€ 700,00€

Importo della tassa

TABELLA 1 - DIRITTI DI DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE (FONTE: UIBM)



TASSE ANNUALI

700,00 €

600,00 €

650,00 €

600,00 €

500,00€

530,00 €

400,00 €

410,00€

300,00€

310,00€

200,00€

170,00€

120,00 €
100,00 €

230,00€
200,00 €

5°anno 6°anno 7°anno 8°anno 9°anno 10°anno 11°anno 12°anno 13°anno 14°anno 15°anno

TABELLA 2 — TASSE ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DI UN BREVETTO NAZIONALE (FONTE: UIBM

Le tasse di mantenimento di un bre-
vetto devono essere pagate, con fre-
quenza annuale, a partire dal quinto
anno'® dalla data di deposito della
domanda (v. Tabella 2). Il versamen-
to della tassa pud essere effettuato nei
sei mesi successivi la scadenza, con
la corresponsione di una mora pari a
100 €. LUIBM notifica al titolare che
il mancato pagamento comporta la
decadenza del brevetto ¢ tale comu-
nicazione viene annotata nel Registro
dei brevetti e pubblicata sul bollettino
ufficiale dell'UIBM entro un mese
dalla notifica. 1l titolare della privativa
puo, eventualmente presentare appel-
lo, entro sessanta giorni dalla suddetta

PCT (convalida
in Italia alla
scadenza)

pubblicazione. Dal momento che non
sempre 'UIBM tiene traccia dei paga-
menti, il titolare deve conservare tutte
le ricevute per rispondere ad eventuali
accertamenti.

STRATEGIE DITUTELA

La tutela giuridica d’invenzione in Ita-
lia pud essere conseguita in molteplici
modalicd (v. Figura 2).

La pili immediata ¢ quella di effettua-
re il deposito di una domanda di bre-
vetto nazionale ma non ¢ 'unica. Una
tutela provvisoria pud essere ottenuta
depositando una domanda dii brevet-
to internazionale (PCT), indicando

Brevetto EP
Convalidain Italia
alla concessione
Brevetto unitario

I'UIBM come Ufhcio ricevente e poi
convalidando il titolo in Italia oppure
attraverso la procedura europea, richie-
dendo il brevetto unitario oppure effet-
tuando una convalida in Italia. Infine,
un brevetto concesso a San Marino ri-
sulta efficace anche in Italia e viceversa.
Questo riconoscimento reciproco non
si applica per i titoli ottenuti sulla base
di procedure sovranazionali e quindi
un brevetto italiano che deriva da un
brevetto europeo concesso sara efficace
solo in Italia.

NOTE

1 Le rivendicazioni delineano I'ambito di
tutela giuridica della domanda di brevetto.

2 Il richiedente é una persona fisica o
giuridica che detiene i diritti patrimoniali
sull'invenzione.

3 Viene effettuata una preselezione

delle domande e nel caso in cui risulti
“assolutamente evidente” 'assenza

dei requisiti o I'oggetto della domanda
rientri in una delle categorie escluse dalla
brevettazione ai sensi dell'articolo 45 CPI, la
domanda non sara inviata all’'EPO.

4 Tale prassi é stata introdotta a partire da
luglio 2008.

5 Per questo motivo conviene che anche
il testo della domanda (e non solo le
rivendicazioni) sia tradotto in inglese.

6 Il titolare puo richiedere, in fase di deposito,
I'anticipata accessibilita al pubblico, ovvero
che la domanda di brevetto sia pubblicata
decorsi novanta giorni dalla data di deposito.

7 Ricorso 7429 - 14/03/2016 — 33/16 Pres.
Ragonesi - Est. Libertini - FIORILLO EMILIO
¢/ UIBM “La proposizione di un ricorso
contenente la postuma risposta alla c.d.
‘ministeriale’; che andava invece formulata
nel termine assegnato in quella fase avanti
all’Ufficio, si infrange contro il dettato
dell’articolo 173 CPI, non essendo consentito
nello stadio giurisdizionale integrare
precedenti lacune e/o omissioni estranee alla
sfera del suo sindacato.”

8 Ricorso 7357 - 09/11/2015 - 24/16 Pres.
Ragonesi - Est. Scuffi SYSTEM HOLZ S.PA. ¢/
UIBM

9 Le Universita e gli enti pubblici di ricerca
sono esentati dal pagamento dei diritti di
deposito.

10 Entro l'ultimo giorno del mese in cuila
domanda di brevetto é stata depositata.

SITOGRAFIA

Deposito Domanda di UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi):
domanda brevetto a San https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
nazionale TUTELA Marino Epo (Ufficio Europeo Brevetti): https://www.
IN ITALIA epo.org
Banca dati brevetti nazionali: https://www.
uibm.gov.it/banacadati/
FIGURA 2 - POSSIBILI STRATEGIE DI TUTELA PER | BREVETTI IN ITALIA I
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