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RODUZIONE ALL
OPRIETA’ INTELLETTUAL

- La tutela della proprieta intellettuale e se
piu un’attivita strategica per le imprese a
contenuto innovativo e/o tecnologico

« Fondamentalmente un’impresa innovativa h
Interesse a tutelare:

» L’'innovazione tecnica —Invenzioni e modelli di util
> Il design — Modelli e disegni

» Il brand o la garanzia di provenienza — |l mar
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TRODUZIONE Al

BREVETTI/SEGRETI AZIENDALI
PUBBLICAZIONI DIFENSIVE
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INTRODUZIONE ALLA
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

e una soluzione nuova ed
originale di un problema
tecnico atta ad essere
realizzata e applicata in
campo industriale




INTRODUZIONE ALLA
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

La tutela

Una privativa industriale (brevetto o
registrazione) e un titolo in forza del quale e
conferito un monopolio temporaneo di
sfruttamento dell'oggetto della privativa
consistente nel diritto esclusivo di:

= realizzarlo
= disporne o farne oggetto di commercio

= utilizzarlo



RODUZIONE ALL
PRIETA’ INTELLETTUAL

BIRCO tutelare qualcosa ? @)

» Hali risolto un problema difficile ?
 Hal applicato nuova tecnologia a un prodo

e Hali fatto qualcosa in modo nuovo, miglior
pil economico, innovativo?

* Ti piacerebbe essere copiato dai concorr
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INTRODUZIONE ALL
OPRIETA’ INTELLETTUAL

— Possiamo proteggere ogni NUOVA invenzione ne
seguenti categorie:
* Procedimenti (algoritmi di controllo, processi di produzione)
* Macchinari e dispositivi
* Prodotti
« Composizioni chimiche della materia
* Nonché perfezionamenti di questi procedimenti, macchinari, prodotti, etc

— Durante lo sviluppo, cerca l'innovazione dappertu
* Prodotti/Componenti Design/Montaggi

* Processi di produzione

* Procedimenti di controllo, Algoritmi di controllo aventi un effetto tec
* Lay-out particolari di sistemi (e.g. Transmission Powerflow, Contro
Applicazioni peculiari di tecnologie esistenti
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LE INVENZIONI E | BREVETTI

» Possono essere oggetto di brevetto
le invenzioni nuove che implicano
attivita inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.

» Possono costituire un'invenzione un
prodotto, un metodo o un
procedimento di lavorazione, uno
strumento o un dispositivo meccanico €
un nuovo uso di prodotto gia noto.



LE INVENZIONI E | BREVETTI

* Invenzioni di perfezionamento: l'attivita
Inventiva si sostanzia nel miglioramento di una
soluzione gia raggiunta;

* Invenzioni di combinazione: impiego
congiunto di due o piu invenzioni preesistenti;
* Invenzioni di traslazione: una precedente

Invenzione e utilizzata per risolvere un diverso
problema tecnico



LE INVENZIONI E | BREVETTI

e un trovato che fornisce a
macchine o parti di esse, a
strumenti, utensili o
oggetti di uso in genere
particolare efficacia o
comodita di applicazione o
iImpiego.




LE INVENZIONI E | BREVETTI

Il brevetto

Il brevetto e un titolo in forza del quale viene
conferito un monopolio temporaneo di
sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto
consistente nel diritto esclusivo di:

= realizzarlo
= disporne o farne oggetto di commercio



ENZIONI E | BREV

Durata privative
s 20 anni per le invenzioni
10 anni per i modelli di utili
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LE INVENZIONI E | BREVETTI

BREVETTO

Attivita
Inventiva




LE INVENZIONI E | BREVETTI

Quando un'invenzione presenta il requisito della ?

Secondo la legge un'invenzione
€ nuova quando al momento del

deposito della domanda di Stato della tecnica Si
brevetto non e compresa nello intende tutto cio che e
stato della tecnica: e cioe l'idea reso accessibile al
alla base dellinvenzione non & pubblico prima della
gia stata, con qualunque mezzo, data di deposito della
resa accessibile al pubblico In domanda.

ltalia o all'estero.



VENZIONI E | BREVE

Quando un'invenzione presenta il
requisito dell’ ?

Un'invenzione presenta il requisito
dell'originalita (cosiddetta "attivita inventiva")
guando non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica: la soluzione che
I'invenzione presenta non deve cioe apparire
ovvia ad una persona esperta del ramo cui
I'invenzione attiene.
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NVENZIONI E | BREVET

uando un'invenzione presenta il requisit
dell’ ?

La legge richiede ai fini della brevettabilita
dell'invenzione che essa sia atta ad avere
un‘applicazione industriale: di fatto, I'industrialita si
base sul fatto che I'invenzione sia riproducibile con
aratteri costanti e sia tecnicamente realizzabile,
prescindere dalla convenienza economica
dell'operazione.
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VENZIONI E | BREVET

Quando un'invenzione presenta il
requisito della ?

Un'invenzione e ritenuta illecita dalla legge,
e pertanto non brevettabile, quando la sua
attuazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico o al buon costume. La nozione di
buon costume e variabile nel tempo e
viene individuata e concretizzata dai
giudici di volta in volta, caso per caso.
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LE INVENZIONI E | BREVETTI

Scoperte, teorie scientifiche, metodi
matematici
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INVENZIONI E | BREVET

» L'utilizzo del processo oggetto delle
rivendicazioni o la messa in commercio
orodotto ottenuto adoperandolo

e |a fabbricazione o messa in commercio d
prodotto oggetto delle rivendicazioni

 |a fabbricazione o messa in commercio
un prodotto oggetto delle rivendicazio
estinato a nuovo uso (brevetto d'u
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NZIONI E I BR
EE RICERCHE DI ANTERIORITA?

Stato dell’arte

Evita la Liberta di

d-u;.)ll‘caflc?ne . ’ attuazione
attivita di ricerche
Stimola la R&S Squzpm a9
problemi tecnici

Opportunita di
licenza

Contraffazione
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RICERCHE SULLO STATO DELL'ARTE

e fornire informazioni generali su un settore
tecnologico

e prima di iniziare un progetto R&D

* banca dati bibliografica mondiale e letteratura
tecnico/scientifica

Risultati (circa 100
con titolo e e ampi ed esaustivi
riassunto)




ROCEDURE DI DEPOS

ONTENUTO DEL TESTO BREVETTGE

Titolo
Riassunto
Descrizione
Rivendicazioni
Disegni
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)JCEDURE DI DEPOS

IpOlogie di brevetto per invenzions

* Brevetto nazionale (disciplinato dal
Codice della Proprieta Industriale)

» Brevetto Europeo (disciplinato dalla
European Patent Convention)

Domanda di brevetto internazionale
secondo Il Patent Cooperation Treat
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CEDURE DI DEPO

Brevetto Nazionale

»* PUO essere ottenuto per un’inven
Industriale ed ha durata di 20 anni.

% Puo essere ottenuto per un modello di u
ed ha durata di 10 anni.

» Spiega | suol effetti imitatamente al ter
ello Stato Italiano
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ROCEDURE DI DEPOSI

< E un brevetto per invenzione industriale
cui validita e estesa agli Stati contraenti dell
Organizzazione Europea dei Brevetti.

¢ Conferisce al titolare gli stessi diritti che
deriverebbero da un brevetto nazionale

% | termini, 'ambito di protezione e la
ciplina sono identici in tutti gli Stati
aenti
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LE PROCEDURE DI DEPOSITO
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OCEDURE DI DEPO

Validita territoriale e principio del first to file

= Viene concesso dall' U.l.B.M e reso accessibll
pubblico dopo 18 mesi, gli effetti decorrono
dall’accessibilita al pubblico

= Dal 1 luglio 2008 e possibile avere un rapporto
ricerca di anteriorita sull'esistenza di documen
brevettuali e non

Modifiche al contenuto della domanda di br
Lettera interlocutoria di rifiuto
oncessione
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MINISTERO DELLE ATTIVITA" PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PUN LO EVILUPPO PRODUTTIVO £ LA COMPETITRVITA'
UFFICIC ITALIANG BABVETT! E MARCHI

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
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CEDURE DI DEPO
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EDURE DI DEPC
lI'brevetto europeo

\ltri Stati

Extension States (States recognising European Patents)

AL Albania

BA Bosnia and Herzegovina

MK the former Yugoslav Republic of Macedonia

RS Serbia (legal successor of the former State Union of
Serbia and Montenegro into the Co-operation and Extension
Agreement)

tates invited to accede to the EPC

e former Yugoslav Republic of Macedonia
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LE PROCEDURE DI DEPOSITO

PRIMO DEPOSITO IT

/
DEPOSITO EPO =
RICERCA
\ J PUBBLICAZIONE
—

ESAME

Rilascio brevetto/rigetto domanda —m

BREVETTI NAZIONALI OPPOSIZIONE

RICORSO
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ione di brevettabili

1. State of the art

The following documeants are referred to in this communication; the numbering will be ad-
hered ta in the rest of the procedure;

D1: EP-A-0 119 519 (WACHTER KURMITTEL GMBH DR} 26 September 1984 (1984-09-

26)
D2: DE 198 12 779 A [KAUFMANN & SOHN) 30 September 1999 (19%9-09-30)

2. Novelty

The document Dt discloses (the references in parentheses applying to this document):

a container cap comprising a body presenting an inner side facing the container {12) and
an outer side, the container comprising a chamber (16) presenting an access aperture (22)
facing said outer side of said cap and able to contain a product, 2o rendering it accessible
from outside.

The subject-matter of claim 1 is therefore not new (Aricle 54(1) and (2) EPC).




CEDURE DI DEPO
itera ufficiale dell’esaminate

nica al richiedente le motivazioni per cui la d
evetto non corrisponde ai requisiti di brevet
ita, livello inventivo, chiarezza, sufficienz
crizione etc.)

oppure

unica la decisione di rifiuto della domanda
oppure

nica I'accettazione da parte dellEPO della do
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LE PROCEDURE DI DEPOSITO

Ll Analisi della lettera ufficiale ed individuazione del suoi punti critici

Q

a

Essendo la “novita” una caratteristica oggettivamente rilevabile, le
argomenazioni su questo punto non richiedono una Ilunga
argomentazione

Sulle obiezioni di livello inventivo, e utile analizzare il problema tecnico
risolto, e analizzare se la combinazione di due o piu documenti di
“‘prior art” avrebbero potuto rendere ovvia la soluzione di tale problema

Se particolari  caratteristiche  (eventualmente  oggetto  di
sottorivedicazioni) sono nuove e offrono vantaggi tecnici, queste
possono formare oggetto di una rivendicazione principale emendata

In tutti i casi e importante evitare di aggiungere materia nuova (“new
matter”) per non dare origine a future obiezioni sull’Articolo 123(2)
EPC
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USO DEI BREVETTI DA PARTE DELLE SPIN-OFF UNIVERSITARIE
“IL CASO SALENTEC”

Art. 7 dellalegge 383 del 2001
“ quando il rapporto di lavoro intercorre con un’universita o con
una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali
finalita di ricerca il ricercatore e titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall’invenzione “

Art. 65 del C.P.I.

L’'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da comunicazione
all’universita’

Il ricercatore ha diritto a non meno del 50% dei profitti generati dal

brevetto
L’universita puo adottare un Regolamento interno con cui
disciplina i rapporti con il ricercatore inventore e stabilisce la
quota dei profitti spettante all’Ateneo derivanti dallo sfruttamento
dei brevetti e come licenza e come cessione”



REVETTI DA PARTE DELL
UNIVERSITARIE
“IL CASO SALENTEC”
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®-9-8 SA ENTEC
e advanced technologies

€¢. Spin off
< |dell’Universita del Salento




Salentec: carta di identita

» Salentec s.r.l. &€ una delle prime aziende accreditate Spin Off
dellUniversita del Salento”.

» Fondata nel febbraio 2005 da sei ricercatori con una consolidata
esperienza accademica e professionale nel settore del'ingegneria dei
materiali.
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Le due anime di Salen‘tec

> Ricerca:

v" Brevetti e licensing: protezione dei risultati delle proprie
attivita di sviluppo sui nuovi materiali/processi.

v' Progettualita: partnership accademico/industriali mirate alla
realizzazione di attivita di R&S (Progetto Industria 2015-

Efficienza Energetica.

» Produzione:

» Industrializzazione dei prodotti/processi piu innovativi con le
maggiori prospettive di mercato (dispositivi biomedicali per
applicazioni dentali).

~ Politica della qualita: certificazione CE di prodotio e del
sistema di gestione della qualita ISO 9001.

Sfruttamento delle royalties derivanti da cessioni di licenze
d’'uso dei brevetti o dal trasferimento completo del know how
sviluppato per le aziende.




Core business activity:
CERAMICHE DENTALI

/SINCERT ‘i\

SISTEMA DI GESTIONE M
.’ CERW‘CA‘;O M'
& ITALCERT :’"

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 13485

» Dispositivi medici in ossido di zirconio (ZrQ,) fresabile per applicazioni dentali.

»Dicembre 2009: produzione e commercializzazione dei primi lotti certificati CE.

© 2011 Laforgia, Bruni & Partners
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Core business activity:
CERAMICHE DENTALI

| Nuova realta nel settore odontotecnico: lavorazioni CAD CAM sui CT

Elaborazione virtuale
Scansione 3D

Ponti, impianti, Lavorazione CAM con Componente in Zirconia

capsule, occlusioni utensili diamantati presinterizzato
sinterizzate '

© 2011 Laforgia, Bruni & Partners
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Produzioni speciali:
strumenti analitici custom

In partnership con Reologica, (azienda svedese leader nella
produzione di strumenti per reologia) Salentec ha sviluppato il
primo reometro in grado di effettuare test di viscosita sino a
1750° C su vetri e metalli fusi (Pat. ref. BA2009A000031).

© 2011 Laforgia, Bruni & Partne
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Misure a supporto degli spin off

Livello locale

» Progetto ITER, provincia di Lecce,
(certificazione CE e ISO 9001).

» Progetto Evolvo, provincia Brindisi (sostegno
alla formazione).

Livello regionale

» BONUS ASSUNZIONI, Regione Puglia (misura
3.12, azione B2, POR 2000-2006).

» VOUCHER Regione Puglia, (progetto ILO
Puglia Dgr 499/2007).

Livello nazionale

» Bonus investimenti, D.|. 3/6/2008, n.97
(investimenti nelle aree svantaggiate) .

» D. Lgs 297/99 a valere sui FAR.
» Bando Start-up, legge 46/82, F.I.T.




IL RUOLO DEL CONSULENTE IN
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Delineare un nuovo prodotto come identificato da analisi di
mercato, indagini a campione su clientela qualificata, analisi
concorrenza, ecc. Il costo target, il time to market e gli obiettivi
di qualita dovranno essere ugualmente definiti.

Definizione delle principali specifiche, delle prestazioni target e
del lifetime. Inoltre, identifica: il settore della tecnica ed | settori
affini, i competitors, le soluzioni chiave da verificare /
Identificare con la successiva ricerca brevettuale.

Aggiornamento del cliente circa l'esistenza di domande di
brevetto e di brevetti inerenti il prodotto in sviluppo e definizione
di una o piu idee di soluzione innovative, che siano perseguibili
dall’azienda.



OLO DEL CONSULEN
ROPRIETA’ INTELLETTUAL

nsulente brevettuale fornisce i suggerimenti legali at
on interferire nei brevetti altrui che possono creare li
IFattuazione dell'attivita inventiva dell’'azienda

QUESTA VERIFICA RIDUCE IL RISCHIO
DI COSTI ELEVATI IN INIZIATIVE
GIA’ COPERTE DA BREVETTI
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JOLO DEL CONSULE
OPRIETA’ INTELLETTUAL

Redige la descrizione del brevetto, prepara |
disegni e formula le rivendicazioni.

 Traduce il tutto in inglese, francese o tedesco
per il deposito all’estero.

* Difende i requisiti di novita dell’invenzione, d
livello inventivo e di industrialita da eventua
biezioni di esaminatori brevettuali.
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CONCLUSIONI

La tutela della proprieta intellettuale € un
strategica e non un centro di costo per le az
soprattutto per quelle innovative.

« La gestione della IP necessita di compet
altamente specialistiche. E’ opportuno rivolge
consulenti IP non soltanto per il filing di
domanda, ma anche per Ila gestione
valorizzazione del portafoglio brevetti e marc
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