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Innovare non copiare …

MA COPIARE E’ LECITO?
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SI, copiare è lecito!

Se la tecnologia non è brevettata
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- Diritto d’autore 

- Brevetto

Apparato di norme e principi per la tutela delle 

creazioni dell’ingegno umano

- Know-How
- Marchio
- Disegno - Modello

Proprietà Intellettuale e Industriale

COS’E’?

Introduzione



Proprietà intellettuale  e Innovazione 

• innovare = inventare + sfruttare commercialmente

• incrementale = usando le competenze interne all’azienda

• radicale = cercando nuove competenze in azienda

• Open Innovation = processo o una metodologia di 

innovazione di tipo cooperativo, che si avvale di idee interne 

ed esterne e di sbocchi verso il mercato sia interni che esterni 
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MA...
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Innovare è rischioso:

• Tempi lunghi

• Alto impiego di risorse

• Utilizzo di capitali

• Coinvolgimento di molteplici competenze

• In tempi diversi coinvolgimento di Fornitori – Consulenti –

Clienti



PG. 10
1. Competere Innovando

• ridurre il rischio legato all'innovazione = capire dove si colloca l'innovazione

nell'impresa. L’impresa si trova inserita in un contesto dinamico, dove diversi elementi

interagiscono tra loro:

Materie prime

Semilavorati

Componenti

innovazione

Ulteriore Know-how

Nuova Tecnologia

Esperienza / 

Conoscenze segrete

= 

Know How / 

Ricerca

pregressa Atri aspetti creativi€

Aspetto estetico

Segni distintivi

impresa

S

O

L

U

Z

I

O

N

I

P

R

O

B

L

E

M

I

PRODOTTI/PROGETTI

VENDUTI

€

REGALATI

(se non acquisiti

in monopolio)
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Come ridurre i rischi
Quali strumenti tecnico-legali
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2. Come ridurre il rischio

(2) COME RIDURRE IL RISCHIO

Brevetti

Diritti d’autore

Disegni – Modelli (registrati)  

Marchi

Policy aziendale sul segreto

Nuova Tecnologia

Atri aspetti creativi

Aspetto estetico

Segni distintivi

Ulteriore Know-how

I prodotti immateriali sono difendibili e «negoziabili» se TUTELATI
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Alcuni diritti IP in uno Smartphone

Trade marks:

• Made by “Apple"

• Product “iPhone X"

• Software “iOS 11.0"

Patents:

• Data-processing methods

• Semiconductor circuits

• Chemical compounds

• …

Copyrights:

• Software code

• Instruction manual

• Ringtone

• …

Trade secrets:

?

Designs (some of  them registered):

• Form of  overall phone

• Arrangement of  button in oval shape

• Three-dimensional wave form of  the case

• …

© Apple

Introduzione



Il brevetto

Tutela dell’innovazione tecnologica



PG. 15

Cos’è il «brevetto»?

Una possibile definizione:

“un diritto di monopolio concesso dallo Stato ad una invenzione che

possieda i requisiti, per un periodo di tempo limitato”



3. Natura giuridica del brevetto

Brevetto: origini

• Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C

“Se un cuoco inventa un nuovo piatto delizioso,

a nessun altro cuoco sarà consentito di preparare tale piatto per un anno.

Durante tale periodo, solo l’inventore potrà trarre vantaggio dai profitti economici del proprio

piatto.

Questo motiverà altri cuochi a competere in questo tipo di invenzioni”

Requisiti

Esclusiva 

Beneficio 

per la comunità

Limite temporale

PG. 16
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BREVETTO = Patto Stato-Inventore

• In presenza di un’invenzione avente determinati requisiti, tramite il brevetto lo Stato 

riconosce all’inventore dei diritti di esclusiva

• In cambio è richiesto che l’inventore descriva l’invenzione in modo  

sufficientemente completo e chiaro. Riproducibilità.

• Beneficio per la comunità 

- Incentivo al progresso tecnico

- Divulgazione invenzione

Introduzione



NATURA GIURIDICA DEL BREVETTO

• Strumento giuridico di tutela della proprietà intellettuale. 

• Non conferisce una autorizzazione ad attuare una invenzione.

• Conferisce una esclusiva temporanea di sfruttamento dell’invenzione. Diritto di 

ESCLUDERE terzi. 

• Monopolio limitato nel tempo (durata - quasi ovunque fissata in - 20 anni dal 

deposito della domanda). Alla scadenza, l’invenzione diviene di pubblico dominio. 

1. Natura giuridica del brevetto PG. 18



2. LA BREVETTABILITA’
Tutela dell’innovazione tecnologica
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Che cosa è brevettabile:

soluzioni
nuove

e

di un problema 

tecnico

atte ad avere un’ applicazione industriale

(Art. 45(1) CPI, Art. 52(1) EPC)

inventive

La brevettabilità



4. Invenzioni brevettabili

Art. 45 CPI (Oggetto del brevetto):

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni

nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere

un'applicazione industriale.

Requisiti di brevettabilità:

- novità

- inventività (non-ovvietà);

- industrialità

- liceità

OGGI: i requisiti di brevettabilità

PG. 21



5. Primo requisito sostanziale

Art. 46 CPI (Novità):

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello

stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato

reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o

all'estero prima della data del deposito della domanda di

brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una

utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Criticità: Le predivulgazioni da parte dello stesso inventore

pregiudicano il requisito della novità

La richiesta di brevetto deve essere depositata prima di 

ogni presentazione o vendita del prodotto!

PG. 22



6. Secondo requisito sostanziale

Art. 48 CPI (Attività inventiva):

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se,

per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente

dallo stato della tecnica.

evidenza = ovvietà

La soglia di accesso alla tutela è relativamente bassa, non è richiesto un

notevole progresso tecnico ma solo l’assenza di evidenza/ovvietà.

Spesso per pregiudizio si brevetta meno di quanto non lo si potrebbe

perché non si percepisce il fatto di aver realizzato una invenzione

brevettabile.

La maggior parte delle invenzioni che sono oggi brevettate sono in realtà

perfezionamenti di soluzioni già esistenti, che comunque garantiscono

maggior competitività al prodotto e/o all’azienda.

PG. 23



PG. 24

“L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente

chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa

attuarla ….”
Art. 51(2) – D.lgs. n. 30/2005

Art. 83 – EPC

Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità. 

Perché: certezza diritto dei terzi (inventore non può violare il “social-contract”)
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“Il brevetto è nullo:…

se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della

domanda iniziale ….”
Art. 76 (1) – D.lgs. n. 30/2005     Art. 123 (2) – EPC

Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità. 

Quindi è indispensabile inserire tutte le informazioni nella domanda 

iniziale (inventor cannot reshape the monopoly)
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Cosa non fare quando si intende depositare una domanda di brevetto

• Non pubblicare prima di depositare

es.: no articoli, press release, conferenze 

presentazioni/poster/proceedings o blog

• No vendite di prodotti incorporanti l’invenzione prima di 

depositare 

• No presentazioni prima di depositare

ad eccezione delle situazioni in cui si è firmato un non-

disclosure agreement (NDA)

• Richiedere appena possibile  un parere professionale!

• Depositare la domanda di brevetto prima che lo facciano 

altri!
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2. Come ridurre il rischio

INVENZIONE
SOLUZIONE ORIGINALE AD UN PROBLEMA TECNICO

La soluzione è un “insegnamento” che si esprime attraverso

prodotto - processo - metodo (uso)

Brevetto è un documento tecnico-giuridico avente una STRUTTURA

codificatasi nel tempo che riflette la definizione di invenzione

A) Tecnica nota: inconvenienti/limiti problema tecnico

B) Soluzione proposta (invenzione)

C) Descrizione dettagliata invenzione

(forme di realizzazione – Varianti realizzative)

D) Rivendicazioni

- delimitano – sintetizzano l’essenza dell’insegnamento

- definiscono un’astrazione della soluzione

- includono tutte (possibili) forme concrete di realizzazione

- escludono le soluzioni note 
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Il documento brevettuale
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2. Come ridurre il rischio

Nome dell’ente brevettuale

Tipologia di protezione

Data di pubblicazione

Numero di domanda

Data di deposito

Stati designati

Data di priorità

Richiedente

Il 
frontespizio

Numero di 
pubblicazione

Classificazione Europea

Inventore

Mandatario

Titolo

Riassunto

Figura rappresentativa
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2. Come ridurre il rischioLa descrizione

Settore tecnico 
dell’invenzione

Scopi e problema tecnico 
dell’invenzione

Sintesi delle figure 

Descrizione dettagliata di 
una forma di realizzazione 
dell’invenzione

Numero di colonna

Numero di riga

Numero paragrafo

Effetti tecnici 
dell’invenzione

Vantaggi tecnici conseguiti
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2. Come ridurre il rischioLa rivendicazione principale

Parte caratterizzante

Preambolo

Rivendicazione principale 
(prodotto)

Riferimenti alfanumerici dei 
disegni
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I disegni

Fig. 1 Numero della figura

Freccia

Riferimento alfanumerico
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Cenni alle procedure di brevettazione
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• Brevetti nazionali

– Un brevetto nazionale è valido solo nel paese in cui è concesso

– Anche i non-residenti possono richiedere un brevetto

– Un anno di priorità per successive domande di brevetto in altri paesi

• Brevetto Europeo

– E’ equivalente a brevetti nazionali nei paesi in cui è convalidato (il richiedente 

sceglie i paesi)

• Patent Cooperation Treaty (PCT)

– Un’unica domanda per oltre 140 paesi

– Dopo la fase iniziale, la domanda internazionale prosegue in un fascio di procedure 

d’esame nazionali

– Le decisioni che implicano i costi maggiori possono essere posticipate fino a 30-31 

mesi dal deposito

• N.B. Non esiste un “brevetto internazionale”!

Le procedure di brevettazione:
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Procedura italiana - Timeline

Deposito IT di
base

Rapporto di Ricerca + 
Ministeriale (no per 
MUT)

8-10 mesi

PCT

EP

Singole estensioni 
nazionali:
-DE, FR, …
- USA,
- AU,
- Cina,
- …

12 mesi max.

Esame IT 
(23 mesi max.)

rigetto

concessione

Traduzione 
rivendicazioni

Conversione a 
MUT

Le procedure di brevettazione: ITA
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Procedura EP - Timeline

Data di priorità

Rapporto di Ricerca + 
Written opinion

Circa 16 mesi

Nazionalizzazione nei paesi di 
interesse:
(DE, FR, GB, ES, TK, …);

-Eventuale traduzione delle riv. o di 
tutto il testo;
- annualità

Esame requisiti formali

Pubblicazione domanda e 
rapporto di ricerca

Circa 18 mesi

Tassa di esame +
Replica alla WO

6 mesi

Contraddittorio scritto con 
l’esaminatore
(può durare mesi o anni)  

Concessione del brevetto:
-Tassa di concessione
-Traduzione riv. in FR e DE  

Possibile opposizione da 
parte di terzi

Entro 9 
mesi

Dopo concessione:
- Procedura di 
limitazione o di 
revoca

Le procedure di brevettazione: EP



37Le procedure di brevettazione: EP



38Brevetto Europeo Unitario: forse nel 2022?

- NO nazionalizzazioni 

- mantenimento e contenzioso sono unitari (tribunale unico)

- validità e contraffazione si applicano a tutti gli stati membri
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Procedura PCT - Timeline

Le procedure di brevettazione: PCT

Singole estensioni 
nazionali:
-DE, FR, …
- USA,
- AU,
- Cina,
- Europa
- …
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Cenni alle procedure di brevettazione
La procedura PCT



4. Altre forme di tutela
Il brevetto per Modello d’Utilità – Il Modello Ornamentale
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Il brevetto per 

Modello d’Utilità
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43

BREVETTO PER 

MODELLO DI UTILITÀ

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di 
applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili 
ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in 
particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di 
parti

Esempio: coltello con impugnatura ergonomica

- No metodi o procedimenti

- Durata: 10 anni

Altre forme di tutela

Il modello d’utilità
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Procedura di concessione MUT

• Deposito (stessa documentazione e stesse modalità della domanda per 
invenzione)

• No ricerca

• No esame

• Concessione

La presenza dei requisiti di brevettabilità è lasciata all’eventuale 
contenzioso con i terzi.

Altre forme di tutela

Il modello d’utilità
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Requisiti brevettabilità MUT

• Novità assoluta (come per invenzione)

• Grado di originalità inferiore all’invenzione 
(“Concetto innovativo”)

• Possibilità di conversione da invenzione a 
modello di utilità (e viceversa)

N.B. Non è un brevetto di “utilizzo” o di 

“applicazione”

45

Altre forme di tutela

Il modello d’utilità
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Brevetto di invenzione o modello di utilità?

• Nel dubbio, posso depositare entrambi 
contemporaneamente (Art. 84 CPI) e, alla luce del 
rapporto di ricerca dell’UIBM, ritirare l’uno o l’altro

se RR negativo, non si lascia traccia nelle banche dati

Altre forme di tutela

Il modello d’utilità
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Il Modello o Disegno



3. I MODELLI REGISTRATI
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Disegni o modelli industriali registrati (Art. 31 C.P.I.)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto

dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle

caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura

superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento,

a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi

tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto

complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri

tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

DURATA 25 ANNI (rinnovabile di 5 anni in 5 anni)
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3. I MODELLI REGISTRATI

Un disegno industriale può essere:

 Di carattere tridimensionale

(come la forma di un prodotto).

 Di carattere bidimensionale

(decorazioni superficiali, forme, linee o colori di un prodotto).

 Una combinazione di una o più di queste caratteristiche.
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3. I MODELLI REGISTRATI

Novità e carattere individuale
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3. I MODELLI REGISTRATI

Requisiti di registrabilità

• Requisito 1 – Novità – Il disegno industriale non deve essere identico ad un

qualsiasi disegno modello già noto.

• Requisito 2 – Carattere individuale - Il disegno o modello deve suscitare

nell’utilizzatore informato una impressione generale di differenza rispetto ai

disegni industriali o modelli (registrati o non) già noti.

• Criticità – Predivulgazioni lesive della novità – Ma negli USA ed in UE è

previsto istituto dell’anno di grazia.



3. I MODELLI REGISTRATI

53

CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

- Priorità:

Chiunque avrà regolarmente depositato … una domanda di brevetto di disegno

o modello industriale …, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli

altri Paesi, d’un diritto di priorità…

… I termini di priorità saranno di 6 mesi per i disegni o modelli industriali

Primo deposito

1 luglio 2020

- Singolo Paese (Italia)

- Modello comunitario

- Modello Internazionale

6 mesi

Estensione estero

1 gennaio 2020

- Singoli Paesi

- Modello Comunitario

- Modello Internazionale

Paese durata

Italia/Com./Int. 25 anni

Stati Uniti 14 anni dalla 

concessione oppure 

15 anni se dpositati

dopo il 13 Maggio 

2015.

Brasile 25 anni

Cina 10 anni

Giappone 20 anni dal grant

India 15 anni

Sud Africa 15 / 10 anni



3. I MODELLI REGISTRATI
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CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

MODELLO COMUNITARIO 

REGISTRATO

- Procedura presso EUIPO (Alicante)

- Durata: 25 anni dalla data di deposito

- Rinnovo: ogni 5 anni

- Carattere unitario

UK NO dal 1 gennaio 2021



3. I MODELLI REGISTRATI
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CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

MODELLO INTERNAZIONALE

- Procedura presso WIPO (Ginevra)

- Durata: 25 anni dalla data di deposito

- Rinnovo: ogni 5 anni

- Carattere non unitario (fascio di registrazioni)

- Designazione dei paesi all’atto del deposito

- Fino a 100 modelli in una singola domanda di 

registrazione
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• Esempi di design industriali registrati

Altre forme di tutela

Il modello ornamentale
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• Esempi di design industriali registrati

Parte di macchina 

per fare  la pasta

Parte di battitore 

per ulivi

Icona

Interfaccia grafica

Parte di tavolo

Indumenti

Altre forme di tutela

Il modello ornamentale
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Altre forme di tutela

Il modello ornamentale
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Altre forme di tutela

Il modello ornamentale
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Altre forme di tutela

Il modello ornamentale
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Esempio di tutela complementare

Brevetto + Design registrato



Come ridurre il rischio …

Contrastare la contraffazione



PG. 63
2. Come ridurre il rischio

I diritti conferiti al brevetto
ITALIA - Art. 56 CPI :

Facoltà esclusiva di attuare invenzione – di “trarre profitto”

Senza autorizzazione del titolare è vietato:

- produrre – usare – mettere in commercio –

vendere – importare

- applicare il procedimento

– mettere in commercio, vendere e importare il prodotto direttamente

ottenuto con il procedimento brevettato
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2. Come ridurre il rischio

COME RIDURRE IL RISCHIO

Verifico che la soluzione proposta non includa parti che siano a rischio di 

contraffazione di diritti azionabili di terzi

Si ha contraffazione se:

 il prodotto rientra nella dichiarazione di esclusiva che riassume l’insegnamento 

brevettato, cioè:

il prodotto rientra nell’ambito definito dalle valide RIVENDICAZIONI di altri
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Brevettabilità v. Interferenza
Brevettabilità:

-guarda all’innovazione dell’insegnamento ideato

insegnamento NON deve discendere identicamente o in modo intuibile da 
insegnamento anteriore

L’interferenza
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Brevettabilità v. Interferenza
“Interferenza”/contraffazione:

-guarda al prodotto dell’Azienda o del “terzo”, esclusa interferenza se:

prodotto NON rientra nella dichiarazione di esclusiva

che riassume l’insegnamento brevettato

L’interferenza
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Raccolta rapida ed efficiente delle informazioni essenziali 

su chi sta sviluppando una soluzione di interesse ed in 

che modo la implementa – analisi di dove e come 

svilupperà nel futuro …

Cosa posso fare prima di iniziare a innovare?

… evitare investimenti inutili.
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… il 25% di tutta la R&D (*) ...

… viene sprecata ogni anno nel cercare soluzioni già note e a volte 

brevettate.

NON iniziare una attività di R&D sino a che non 

hai fatto una ricerca brevettuale!

(*) Fonte : European Patent Office
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- Enabling disclosure reperibili prevalentemente nelle pubblicazioni
brevettuali

Pubblicate

altrove

Pubblicate 

nei brevetti

80% enabling disclosure presenti solo nei brevetti!

- Pubblicazioni brevettuali  datazione certa e obbligo di 
sufficienza di descrizione   enabling disclosures

Perché una ricerca brevettuale?

Disponibilità di 
banche dati 
brevettuali 
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10%

Tutelate

90%

Di pubblico dominio

Si possono trovare importanti soluzioni gratuite!

Pubblicaizone brevettuale
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In funzione delle necessità sono eseguibili innumerevoli tipologie di ricerche quali:
 Knock Out Patentability;
 Patentability/Novelty;
 Collection/State of the Art;
 Landscape;
 Infringement/Non-Infringement;
 Freedom to Operate/Clearance;
 Invalidity/Validity;
 Examination;
 Accelerated Examination.

In funzione di ogni specifica situazione sono consigliabili ricerche di tipo nominativo piuttosto che di
tipo tematico, ad esempio limitate mediante lo studio di apposite parole chiave o limitate mediante le
apposite classificazioni (ad esempio classificazione internazione IPC -International Patent
Classification- o classificazione comunitaria CPC -Cooperative Patent Classification).

6. La ricerca brevettuale
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Alcune banche dati 

brevettuali

http://worldwide.espacenet.com/

https://register.epo.org/

http://oami.europa.eu/

http://patentscope.wipo.int/

http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

6. La ricerca brevettuale

http://worldwide.espacenet.com/
https://register.epo.org/
http://oami.europa.eu/
http://patentscope.wipo.int/
http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
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QUALE USO del BREVETTO?

- Evitare di farsi controllare dei clienti evitando di 

condividere la soluzione con i fornitori nostri 

competitor

- Controllo fornitori perché non possano proporre i 

componenti/soluzioni ai miei competitor

- Ritorno degli investimenti grazie un uso della

innovazione in modo esclusivo
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- Raccogliere le informazioni sugli ulteriori sviluppi 

della soluzione da parte di terzi

- Patrimonializzare le conoscenze sviluppate in 

azienda (… lecito copiare soluzioni NON brevettate)

- Dichiarare la paternità della soluzione

QUALE USO?



78

- Accedere alle agevolazioni fiscali

Patent BOX – StartUp innovative –

rivaluazione beni immateriali ecc..

- Avere le “armi” per contrastare la contraffazione

QUALE USO?



1. LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
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STRATEGIA

MOMENTO GIUSTO
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