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1. Introduzione

Intento di questa pubblicazione ¢ quello di aiutare il lettore ad imparare a leg-
gere un rapporto di ricerca ed una Opinione preliminare di brevettabilita emessi
dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO o European Patent Office) per la procedura
d’esame dei brevetti italiani e dei brevetti europei. Si cerchera di dare una chiave
di lettura per facilitare I'interpretazione delle obiezioni dell’esaminatore in modo
da aiutare il proprio consulente a finalizzare la risposta a tali obiezioni e facilitare

la concessione del relativo brevetto!.

Dal primo luglio 2008, infatti, una domanda di brevetto italiano, senza docu-
mento di priorita in un altro Paese?, puo essere analizzata e valutata dal’EPO.
L'introduzione della ricerca dello stato dell’arte non comporta solo un risparmio
nel caso di estensione internazionale o europea della domanda di brevetto, ma
rappresenta anche un rafforzamento dei brevetti italiani concessi, che saranno piu
facilmente difendibili in caso di violazione. In questo modo oggi si puo ottenere
una certificazione credibile agli occhi della concorrenza. I servizi della ricerca
dell’EPO sono gratuiti, in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico italiano
rimborsa le spese sostenute. Il depositante sara tenuto al pagamento di una tassa
aggiuntiva per la traduzione in inglese delle rivendicazioni non presentata con-

testualmente all’atto del deposito.

I Cfr. CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprieta intellettuale e i brevetti - guida pratica, Roma, 2015
e DE VITA D., Brevettare Facile, Finanze & Lavoro, collana Norme e adempimenti, Napoli, 2010.

2 Si fa riferimento ai brevetti il cui primo deposito venga effettuato in Italia. Sul concetto di priorita v. infra, p.
28.




2. Come creare un brevetto

Il brevetto € un documento tecnico e giuridico che deve descrivere I'invenzione:

» tecnicamente in modo che chi legge la descrizione capisca I'invenzione e

sia in grado di riprodurla,

* legalmente, in modo che, attraverso la lettura della descrizione, si possa

individuare la contraffazione.
Quindi, il brevetto si rivolge a diversi soggetti:

» il titolare e il suo rappresentante legale (mandatario), I'esaminatore
ufficiale di Stato, le Corti dei vari gradi di giudizio che interpretano
quanto e scritto (alla Iuce delle varie legislazioni), i traduttori, i potenziali
investitori, 1 potenziali contraffattori, gli avvocati, i giudici e anche i

ricercatori

e ognuno leggera a modo suo, ponendo l'accento sugli aspetti che piu lo

interessano.

La prima pagina del documento contiene una serie di informazioni di carattere
giuridico:
» eventuale data di priorita, data di pubblicazione, data di concessione, tipo

di documento, numero del documento, Paesi designati, titolare, inventore,

rappresentante legale;
e di carattere informativo:

» titolo del brevetto, classificazione e, in genere, riassunto dell'invenzione.

Poiché il brevetto € scritto nella lingua della nazione in cui € stato depositato, le
informazioni contenute nella prima pagina potranno essere difficilmente indi-
viduabili. A tal fine, queste informazioni sono state indicizzate mediante codici
INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

Il codice INID - ST.9 identifica gli elementi bibliografici dei brevetti http:/www.
wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf




“Anatomia” di un brevetto:

Per capire come scrivere una descrizione brevettuale, puo essere utile esaminare
un brevetto noto, come quello concesso negli Stati Uniti per un ordine di acquisto
su internet eseguibile con una sola operazione, anche detto one-click patent. Lo
esamineremo solo dal punto di vista della presentazione delle informazioni,

senza entrare nel merito dei contenuti.

Come si potra osservare, tutte le informazioni contenute nella prima pagina sono
codificate attraverso i codici INID (di cui sopra) per cui, ad esempio, il numero
(45) indichera sempre la data di rilascio del brevetto e il numero (54) sempre il
titolo.
Il titolo deve:

» essere breve e attinente a quanto descritto nel brevetto

* non superare i 500 caratteri

* non contenere nomi di fantasia o marchi

3 Per una descrizione articolata della struttura di un brevetto cfr. W.G. HANCHUK, From Ideas to Assets:
Investing Wisely in Intellectual Property, Ed. by Bruce Berman. New York, New York: John Wiley & Sons,
Inc., 2002, pp. 27-64 (in part. Cap. II).




COME LEGGERE UN BREVETTO
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I requisiti cui deve sottostare il riassunto (o abstract) dell'invenzione sono i

seguenti:
* non essere troppo lungo (in genere meno di 150 parole);

il suo scopo ¢ quello di permettere all'Ufficio brevetti nazionale o europeo
e al pubblico di determinare attraverso una veloce lettura la natura tecnica

dell’invenzione.

Di solito si trova su un foglio separato della domanda, dopo le rivendicazioni, ma

compare sempre sulla prima pagina del brevetto.




I campo del riassunto nel documento brevettuale ¢ fondamentale quando si

effettua una ricerca sui brevetti gia esistenti, al fine di valutare lo stato della tec-

nica in un dato settore.

COME LEGGERE UM BREVETTO

LISISEr L LA,

United States Patent 111 Patent Number: 060411

Hariman et al. [25]  Dhate of Patent: Kep. 2K, 1999

|54] METHOD AN SYSTEM FUKE PLACING A |'LI||_ Cnasl Koftware Sofl eales virlnal shopging
FURCHASE (HIVER ¥TA A cwl.” Sop. b, 19, M2 Comy s 1K 1956,

M UNBCATH S NETWORK

Inventori — 175 [irveniors Perh Hurtmas: Jullres 1. Bemas; Shel

Kuphan; Jed Spiegd. sl of Scaulc, T
Wash

73] Aosigree: Amaanngom, Ine., Scallle, Wash

| | Appl. Mo SREIE0A]

p Ui Sep §, 1508

%, Scp 23, |--l\ CMP

it B 13, 18 Camibridge Publshisg, ke, | AT R e
Imi. 17 . . LoAWE L Tiel al 1 L0 gk ducide ary_addiypos
I | L& CL ... ; ;lu_; h 1.._ 7. B4 5N T ™

Campo della ricerca —

(Lisl cusotinecd on mexl page.)
Priauiry Fsaner—lames P Tamecd

(R RN I"'-v-nl'\l !
75, \."\. 'h.
Lssistenl Eramaner—ilome i Ko Smiih

Referimenti citati— ™/ Ausorsiey, Agens, o Frmi—Perkins Coke LLP

LS PATENT IHHCUMENTS
57 ABSTIALT

WERUT  Mahmn
LAE Paymc I:I
T Beass
LIS Boees
TR Lovies o al
S Damch el ol

IN PATENT DOCUMENTS

rcnw Al -
THSSET A2 "
BAETATAZ w
ERAINAY oL
WO sl 1
W AT wan
W ARTIATY o

s P
v\-'m-.l 4 thie purchiaser :Ir-.-. '\-||!. pikeringg o the grodhict by
“Javen Shoppring Can and Java Walkl Onacks  sclostion of the axler baton
mmeree mitisthve " Mar. 31, 1997, lafu-

ATIHIER PUU I AT NS

2p Cledms, 11 Druwing Shesis

Classificazione

Le pagine successive riportano la descrizione dell’invenzione, che si articola nei

seguenti paragrafi.

Il campo tecnico dell'invenzione, riporta in maniera esplicativa il titolo, arric-

chito di particolari tecnici, ed € solitamente sintetico.




Campo tecnico
dell'invenzione

3,960,411

1
METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A
PURCHASE ORDER VIA A
COMMUNICATIONS NETWORK

[ mcwmicalnen |
‘The presenl invention relates o s compuier method and

sysiem for placing am onder amd, more panicularly, i &
methedd and systom for ordering flems over the Inflernol

HACKGHROUND OF THE INVENTION

The Intemel comprises a vasl numbser af computors and
compuier networks that are intereonnected through comas-
miation links, The mlercomnected computens exchange
information using varius services, such s electonic msil,
Ciopher, and the World Wide Web (“WWW5), The WWW
service allows a server compuier sysiem (ie., Web server or
Wl site ) b seoel graphical Web pages of inlormation 1o a
remuole client compaler sysiem. The remaole clienl computer
syslem can then display the Web pages. Esch resource (¢.2.,
campuior or Wb paged ol the WWW s umigucly kontifiable
by a Uniform Resource Locasor (“URL). To view a specilic
Wel page, a clienl compuler system specilies (be URL for
that Webh page in & reqgeest (e.g., a HyperTexi Tramsfer
Protosal (“HTTI) regjuest). The request s foewarnded o the

Web server thal sapporis that Web page. When thai Web

server oo (he reguest, i seods that Web page 1o the
clienl compuier syslem. When the clien? compuler system
receives that Web page, it ivpically displays ihe Web page
using a brossor. A browser is a special-purpose application
peoggram than effects the requesting of Weh pages and the
displaying of Web pages.

Currently, Web pages are typically defined wsing Hyper-
Text Markup Langsage ("HTMLT) HTML provicks a slan-
dard sel of tags thal defie bow a Web page = 1o be
displaved. When & user indicates 1o the browser 1o display &
Weh page, the browser sends a requesi o the server com-
puter system o transfer 10 tbe clienl compaier syslem an
HTML document that defines 1be Web page. When ihe
requested HTML. docament is received by the client com-
putcr systom, the browser dimplays the Web page as defined
by the HTML document. The HTML document contains
various tags thal controd ibe displaying ol 1ex1, graphics,
controls, and other feamsres. The HTML. decumend may
contain URLs of other Web pages available on thal server
computer syslem or ether server compuler systems.

The World Wide Wb is especially comducive m conduet-
ing ekctromic commerce. Many Web servers bave buen
devebaped ihmough which vendorm can sdvenics and sell
product The products can include ilens (eg., musec) that
are delivered electromically o the purchaser over the Imemet
amdl flems (e, books) that ane delivensd through conven-
tional disiribution chanmels {e.g., a common camierh. A
BEIVED COmpEler SVAlem may provide an clecnmic version
af a catalog that lisis the #ems thal are available. & wser, who
Is a potential purchases, may browse through the catalog
using a browser amd select various ilems 1bal are W be
jpurchased. When the wser has completed selecting the ilems
e be purchased, the server compuier syslem (ben prompls
the wser for imformation & complete the ordening of the
items. Thiz purchascr-specific order inlormation may
include the purchaser's name, the purchmser’s eredil card
number, and a shipping adkdress for the order. The server
computer system iben typieslly confirms the onder by send-
ing a confirming Web page 1o the clieni compuier system and
sehedules shipment of the fems

Hince the parchaser-specific order information contains
sensilive mbormation (eg. 8 oedil cand oumbee), both

B
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vemdlors and purchasers wanl io ensure the securnily of sach
miormalion, Scourily 5 a comem because inlormation
trapsmitied owver the Imernct may pass throwgh varioes
miermeliake compuler sysicms on s way o ils linal desti-
mation. The information could be mlercepled by an umscru-
puloms person an an istermediate sysiem, To help cosure the
securily of the sensilive information, varioes encryplion
techniques are wsed when transmitting such information
Ierween & clivol computer system and 3 server compaler
systiem. Evenm though such encrypied mformntion can be
miurevpled, becawse the mlormalion s eoeryplad, 6l &
gemerally uscless i ibe nierceptor. Neveriheless, there i
always a posaibility 1hat such scemitive information may be
sucoessfully decrypted by the intercepior. Therelore, il
wirnild be desirable 1o minimire the sensitive information
tramsmiticd when placimg an ordor.

The scloction ol lbe variows dons [rom b clecinmic
calabogs is gemerally based on the “shopping can™ model,
When the purchaser scbects an nem from the lecironic
calabog, the server compusler syatem melaphorically adds
thal ilem 1o a shopping carl. When the purchaser s done
selocting ilems, then all the ilems in the shopping carl are
“ehecked o™ (ic., onlered) when ihe purchiser provides
billingg and shipmenl infoemalson. In some misdels, when a
purchaser selects any one isem, then tha bem is “checked
vul”™ by awlomaltically prompling the user For the hillmg and
shipment information. Althsegh the shopping can masdel is
wery Hoxible and miuitive, @ has 3 dowmsice in thal @
requires mamy mleractions by the purchaser. For example,
the purchaser sclects the varmus ilems [rom e electronic
calabog, and then imdicates ihat the selection i= compleie.
The puschaser is then prescaed with an order Web page that
prompis lbe purchaser for the purchaser-spocific onber infor-
matson w0 complete the order, Thar Web page may be
prefilled with information thal was providesd by the pur-
chaser when placing anoiher order. The information is then
walidate] by the server compuler sysiem, amd the orler =
compleied. Such an onlering mode] can be problematic for
acouple of reasons, 17 a punctaser is ordering only oo ilgm,
then the overhead of confirming the variows sseps of the
ordering process aml wailiog for, viewing, and spdating the
purchaser-specilic onler information can be mach more than
the overhesd of scleciing the em sell, This overhem
makes the purchase of a single Bom combersome. Also, with
such an ordering model, each time an order is placed
semsilive informalion is transmitled over b lnlornet. Each
time the sensitive infwrmation is iransmitled over the
R, i is P wr bing it il gy o),

SUMMARY OF THE INVENTION

An embadiment of the present invention provides. a
melbad and sysiem for ondering an item from a cliem
syasenm. The ¢l system s provided with an identilier tha
hentifios a customer. The clienl system displays information
that ddestifies ihe jtem and displays an indication of sn
action (.g.. 2 single actiom such as clicking a mouss bullon)
thal a purchaser is o perform o oeder the identificd item. In
reapones o he indicates] action bing r-:rl‘u'm::l. the <hemt
system sends 0 a server system the provided klentifier and
a regjuest i order the ontificd fem. The server sysiem uscs
the idemifier 1o klentify additionsl information needed o
gemerate an order for ihe flem and then geoerates (be onder.

The server syslem receives and siores the additionsl
mformation for castomens using various compuier sysicms
w0 (hal the server syslem can generale such onders. The
server sysicm slores the receividd additional mformation in
association wilh an klentifier of the osslomer axl providks
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1
METHOD ANMIF SYSTEM FOR PLACING A
IFURCHASE DHIER VIA A
COMMUNICATIONS NETWORK

TECHNICAL FIELD
The presenl invention relates (o & computer method and

sysigm for placing am onder amd, more particularly, 1 &
methoe] and system for ordering ilems over the Insemct
BACKGROUND OF THE INVENTION ]
The Inbernel comprises a vast number of compubors and
computer networks thal are intercomneced through comams-
nicalion links, The mlercomnecied compulers exchangs
information using varus services, such ms electmonic mail,
Giopher, and the World Wide Wb (“WWW7), The W
service allows a server computer sysiem {ie., Web zerver or
Wels site ) o seoxl graphical Wb pages of inlormation o &
remoite client compuler sysiem. The remate clienl compuier
synlem can then display the Web pages, Each resoures (e.2.

compuicr of Web page) of the WWW s uniguely klentifiable

hw a Unifrm Resource Locasor (<URL") To view & specific
Welbs page, a lwnl compiler sysben spucifies (e URL for
thai Web page in & reqeest fe.g. a HyperTexi Tramsfer
Protossal (*HTT) raquest). The reques] s lewardisd o the

‘Web server thal sapporis that Web page. When that Web

server mevives the regjuest, it seods that YWeb page 1o the
clieml computer syslem. When the cliend compaler system
rexerves that Wb page, it tyvpically displays ibe Wb page
using a brisaser. A browser is a spocial-purpose applicalion
prgram ihar effects the requesting of Weh pages and the
displaying of Webh pages.

Currenily, Weh pages are typically defined wsing Hyper:
Text Markiap Langiage ("HTML"). HIML providks a slan-
dard sei of tags thal defise bow a Web page & o bo
:|n|lh1jﬂ| When & user indicales 1o the heoaser 1o display &
Web page, the browser sends a request o the srver oom-
muter system o trensfer e ibe clienl compuier syslcm an
HTML documen that delines (be Web page. When the
requesied HTMI. docoment is received by the client com-
putcr systom, the brewser displays the Web page as defined
by the HITML documend. The HTMI. document contains
various tags thal coalrod (b displaying ol text, graphic,
controls, and other festwres. The HTML documensd may
coiitsln URLs of ather Web iages svailihle on tha server
compuier syslem or other server compuier systoms.

The World Wids Web s especially comdugive o condugt-
ing ekt commerce. Maoy Web servers bave buen
dovebapad ikrough which vendorm can sdvenics and rell
pouduct The products can nclude ilers (o, mse) it
wre delivered eleciromical ly io the purchsser over the lmiernei
aml jiems (e £.x booka) thal ane delwvensd through conven-
tional distribution chanmels {e.g., a common camier). A
AEIVEE eompaler syalom may provide an clstronic version
af a catalog that lisis the #oms that are available. & wor, who
I8 a potestial purchaser, msy browse hiough the calalog
using a browser aml select varnous ilems thal are & be
purchased. When the sser has compleied selecting the ilems
1o be purchased, the ssrver compuber syslem Ben prompis
the wser for infiemation w0 compleie the ordening of the
items. This purchaser-specific order information may
include the purchaser's name, ihe purchmser's credii card
number, and a shipping acklress for the order. The server
conmyputer system then typically confirmes the order by send-
ing a comfirming Wb page o the clion! com puler system and
sehedules shapment of b flems

Since the parchmsereapecific order information contains
sunsilive mlormation (v.g., a aedil cand oumber), bolh
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vemlons aml purchasers want io ensure the secumily of sach
misemalmon, Securily |\ a comern because  ialormalion
tramsmitled over the lmemel may pass theoegh varines
micrmediale conapuber syskems on i way 1o s linal desti-
maticn. The information could be microepied by an umscru-
pruloms person al an intermediale syslem To hebp ensurg the
sgourily ol tho sonsilive information, varioas gncryplion
echniques are wsed when ransmiving such informanion
bsctwwoen & clicol compuber system and 4 serer compaler
system. Ewven ihough such encrypied imformmiion can be
misrovpled, becawss the mlormalion s eodryplad, 6l &
gemcrally uscless ip the inerceptor. Neverlheless, there i=
always a posaibility that such seositive information may be
sucomssfully decrypled by the inlerceptor. Therelore, il
wonild be dessrable 1o minimere the sensitive information
tramsmitlod whon placimg an order.

The sclection ol (he variows ilens [om 1be clectronic
calalogs is generally based on the “shopping can®™ model.
Wheii the plrchasei selécts an e o e eleciione
calabog, the server compwier system metaphorically adds
thal ilern 1o a shopping carl. Whea the purchaser is done
sclocling ilems, then all the ilems in the shopping carl are
“checked oml” (e, onderal) when e purchascr provides
Iillingg and shipmonl infrmalion. [n some models, when a
purchaser selecis any one sem, iben ihat bem s “dheckel
vl by awlomalically prompting the uscr For the hillmg and
shipmen! information. Althssgh the shopping canl maodel i=
wery floxible and miuitive, @ haos a dowmsice in thal o
requires many imleractions by the purcheser. For example,
the purchaser sclects the varmis ilems from e elecironic
calabog, and then mdicates ihat the selection is compleio.
I puschaser is then presemted with sn onder Web page that
prrompls |k purchaser o the purchasor-spocific oo infor-
mation & complete the order, That Web page may he
prefilled with information thal was provided by the purs
chaser when placing another order, The information is then
walidated by the scrver computer sysiem, amd the onder =
compleled. Such an onlering mode] can be problematic for
a couple ol reasons, 10 a purchaser is oplering only ooe ilem,
thon the overhead of confirming (he variows siops of tho
ordering process amd waltiog for, viewing, and epdating the
purchaser-specific onder informaison can bo mech more than
the cverhesd of selecuing ihe pem dscll, This overbesd
makes the purchase of a single #em cambersome. Also, with
such am ondering model, each time an order i= placed
semsitive information is transmitled over the Inleret. Each
time the sensitive inEwmation i lmnsmilled over the

T, b s suscepitle we being imeresped smd desryposl,
SUMMARY OF THE INVENTION
An emb of the present invention provides a

melbekl and sysiem for omlering an item from a clienl
syspem. The clwnl system w provded with an identifier that
ichontifios a cusiomor. The clienl system displays information
that ddemtifles b jtem snid displavs an indication of &
action {e.g. a single action such as clicking a mouss buttony
that a purchases is o perform o oeder the idemificd ivem. In
responss b e indicated action ing perlormed, the clical
sysiem senils o @ server system the provided identificr and
a rogques) ko order the iontificd #om. The sorver syslem uscs
the idemtifier 1o iemify additionsl informstion needed o
gemerale an order for (be flem and then generates (ke order.

The server sysiem reccives aml siores the additional
mformation for cestomens using various comgiuter sysicms
so lhal the server syslem can generale such ordes. The
server sysiem slones the received additionsl mformation in
association wilh an klemtifier of the cestomer amsl provides

» definisce il problema tecnico da risolvere;

» descrive i tentativi compiuti da altri per risolvere il problema;

» spiega perché si avverte una forte necessita nei confronti dell'invenzione;

10



e ATTENZIONE: nello stato dell’arte non si discute dell’'invenzione.

Per la stesura dello stato dell’arte esistono due scuole di pensiero, entrambe
condivisibili. Vi € chi consiglia di scriverlo in maniera semplice e sintetica, in
particolare se si prevede di depositare all’estero, al fine di ridurre i costi di tra-
duzione. Un altro orientamento ritiene che lo stato dell’arte debba essere reso
interessante e debba discutere alcuni o tutti i riferimenti rilevanti reperiti nella
ricerca (indipendentemente dalla lunghezza): cido potrebbe attirare I'attenzione
del’Esaminatore e agevolarlo nella valutazione della domanda di brevetto.

In ogni caso, dalla lettura dello stato dell’arte, deve risultare in modo chiaro ed
evidente che I'arte nota presenta delle problematiche tecniche che I'invenzione
si propone di risolvere, quindi potra valere la pena di esplicitare con chiarezza il

problema tecnico posto dall’arte nota.

Il breve sommario dell'invenzione deve:
* riassumere I'invenzione “come rivendicata’;
» evidenziare gli scopi, le caratteristiche e i vantaggi;
e descrivere forme di realizzazione alternative,

al fine di rendere chiaro in che modo e con quali elementi tecnici I'invenzione
si propone di risolvere il problema tecnico posto dall’arte nota. I “trucchi del
mestiere” del Mandatario risiedono principalmente nel parafrasare eventuali
rivendicazioni troppo ampie ed evitare un linguaggio eccessivamente denso di
tecnicismi giuridici. Talvolta, il breve sommario dell'invenzione € molto sintetico
e si riduce ad una frase standard del tipo «Il presente trovato é espresso e caratteriz-

zato nella rivendicazione principale».
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1
METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A
FURCHASE DEDER VIA A
COMMUNICATIONS NETWORK

TECHNICAL FIELD
‘The presenl invemion relates o s computer method and
system for placing an opder and, more paricularly, 0 s
method and systom for ordering fems over the Inlernol
BACKGHOUND OF THE INVENTION

‘The Internel comprises & vasl number of computons and
computer networks that ane interconnected through comams-
mation links, The mlercomnecicd compulen exchangs
information using varius services, such ms electronic mail,
Giopher, and the World Wide Web {“WWW"), The WWW
sorvice allows o server compuier sysiem (e, Web server or
Wieh site) ko scoxl graphical Wieh pages ol information 1o &
remoite client compuler sysiem. The remote clienl computer
syslem can then display the Web pages. Esch resouree (2.,

computcr of Web page) of the WWW s unigucly kentifiable

by a Unifrm Resource Locasor (“URL"). To view a specilic
Wb page, a climl compuler system specilies (b URL for
thai Weh page in & reqedst {e.g., a HyperTex Tramsfer
Prostogol (*HTT) reguest). The reques] s lorwandid o the

‘Web server thal sapporis that Web page. When that Web

server meecives the reguest, it seods (hat Wb page 10 the
clienl compuber sysiem. When the client compailer systom
receivis that Weh page, it typically displays the Webh page
using a brivaser. A browser is a spocial-purpose application
program that effects the requesting of Weh pages and the
displaying of Web pages.

Currenily, Wb pages are typically defined wsing Hlyper:
et Markisp Langiaage ("HTML™), HTML providis a alan-
dard set of fags thal defise bow a Web page B o bo
displaved. When s user indicales 10 the browser 1o display &
Web page. the browser sends a request e the server com-
puter system o eransfer 10 ibe clicnl compwicr syslem an
HTML document that defines tbe Web page. When the
requested HTMI. docament is received by the client com-
putcr sysiom, the browser dimplays the Web page as defined
by the HTML document. The HTML documenl contains
various tags thal eootrol (b displayiog ol lext, graphics,
contmols, and other feateres. The HTMIL. document may
contsin URLs af ather Web pages svailable on that server
compuier syslem or odher server compuicr sysioms.

The World Wide Web s especially conducive o conduct-
ing ekdmonic commerce. Maoy Web servers bave buen
deveboped ihrough which vendom can sdvesniss and sall
produch. The products can include flcos (cg., mumic) ihat
wre delivered electronically 1o the purchsser aver the Imlermet
amdl fiems (eg.. Bbooks) thal are delvensd through conven-
tional distributicn ch b (0., a camierh. A
BEIVER eompaler syslem may provide an chstronic version
of a catalog that lisis the #oms thal ar available. A wor, who

is a potential purchases, may browse ihrough ihe catalog s

using # browser amd selecl varous ilems lhal are W bo
purchased. When the ser has completed selecring ihe ilems
o be purchascd, the server compuber syslcm (ben prompls
the wser for information @ compleie the ordening of the
items. This purchascr-specific order information may
inchude the purchaser's name, the purcheser’s credin cand
number, and a shipping address for the order. The server
computer system (hen typically confirms the onder by send-
ing a confirming, Weh page 1o the clionl compuler system and
schedules shapment of 1he flems

Since the parchmserspecific onder information conkains
sensibive mivrmation (eg., a owdil cad oumber), both

M
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wemdons and purchascrs wanl 1o cosure T securnly of sach
mformalion. Socarity s a conoem becauso information
mapsmitied over the Imernct may pass throsgh varioes
mlermediic compuber sysboms on s way o ils linal desti-
mafiicn. The information could be migrcepied by an umscrus
puloms person an an isermediane system. To help ensure the
sgcurily of the sensilive information, variows encryplion
techniques are wsed when trensmitting such information
Ietwien & cliesl compuber sysiem and & server compaler
system. Even ibough such encrypicd mformniion can be
mivrovpled, bocamss the mlormalion s eoiryplal, 6l &
gemenally uscless o ibe nerceptor. Nevertheless, there =
always a posaihility thal such seosilive informalion may be
suooessfully decrypled by the interceptor. Therelore, il
wiriild b dessrable 1o minimise the sensitive iaformation
tramsmitled whon placing, an ordor.

The selection of the variows ilers [mom 1be clesironic
calabogs i generelly based on the “shopping can” model.
When the purchaser schects an nem from e elecironic
calabog, ihe server compwier sysiem melbsphorically adds
thal ileen 1o a shoppang carl. Whes the purchaser is done
selocting, ilems, then all the ilems in the shopping carl are
“checked owl” (1., onderad) when the purchaser provides
billineg and shipmenl infmation. ln some models, when a
purchaser selects any onc sem, then that em s “checkel
vul™ by amtomatically prompting the user For the billmg amd
shipmenl imformation. Althosgh the shopping can maodel =
wery fluxible and miuitive, @ has a dowmside in that il
reduires many mieractions by the purchaser. For example,
the purchaser selects the varsous ilems [om be elecironic
calabog, and then mdicabes ihat the selection is compleio.
The puschaser is then presemied with sn onder Web page tha
prompis (ke purchaser or be purchasor-spocific onder infor-
maiion & compleie the order, Thar Web page may be
prefilled with information thal was provided by the purs
chaser when placing another order. The information is then
walidatoad by the server compuler sysiem, amd the onder =
compleied. Ssch an ordering mode] can be problematic for
acouple of reasons, 17 a punchaser is ondering cnly ome flem,
thon the overhead of confirming he varioes siops of the
orddering process and waltiog for, viewing, and epdating the
purchaser-apecilic ander information can bo mach more than
the overhesd of sclecting ihe fem wscll, This overbesd
makes the purchase of a single Bem cambersome. Also, with
such an ordering model, each time sn order is placed
semsilive informativn is ransmitled aver e Inlernet. Each
time the sensitive inBwmation is transmilled over the
Tnsermn, i is suscepibile v being imeroeped s ey,

SUMMARY OF THE INVENTION

An embodiment of the present invention provides a
melbsl and sysiem for ondering an item from a client
syspem. The clwml systens s provided with an wentifber tha
whontifics a cusiomor. The client system displays information
that ddestifies ibe jem snd displays an indecation of =
action {e.g.. 2 single action sach as clicking a miiss bullon )
that a purchaser is 1o perform o ceder the idemtified item. In
responss b e indicated action being perlormed, the clical
system sereds 0 a server system the provided klentifier amd
a roqques] o order the klontifiod decm. The sorvor sysiom uses
the identifier 1o idemify additicasl information needed B
gemerate an order for the flem and then generabes the onder.

The server syslem reccives amdl sioges the sdditiong
mformation for ceslomems using various compuior sysicms
s thal the server syslem can generale such orlers. The
server sysiem slones ihe receivi additionsl mformaiion in
association wilh an klemtiier of the cestomer axl providhs

Sommario dell’invenzione
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Breve descrizione
dei disegni

Descrizione
dettagliata

3

the identifier 1o the cliem system, When regue
clicnl systom, the server sysicm provides information
describing e item b the reguesting Cleal system. When e
SEPVET SYsiem reeeives a mequest rom a clicn system, the
server system comitines the additional information stored in
associsison wilh the identificr included in the request io

4
already sored 8 1he server system, there & no nesl
for such sensitive information 1o be ransmimed via the
Imternel or other communications. medium

FIGS, 1A-1C illusirate single-action ordering i one
embodiment of the present invention. FIG, 1A illusiries the
display of & Web page describing an ilem thal may be

elfect W ordening of e ilcm onlered. This cxample Web page was senl [rom ihe server
systea o the clienl system when the purchsses negquesied 1o

BRIEF DESCRIFTION OF THE DRAWINGS review delailed information aboul the ikem. This example

i Wb page contaims a summary descriplion section 101, a

FIGS. 1A-1C illustrate simgle-acison ordoring in onc
embodiment of the present invention

FIG. 2 is a block diagram illesérating an embodiment of
the presenl invention.

FIG. 3 s a flow diagram of a roetine ihat enables
single-action ordering for & cuslomer.

FIG. 4 is & fow disgram ol a routine o generale 3 Web
page in which sing oa ordering is casbled

FIG. 8 is a flow disgram of & routine which processcs
sangle=aclion order.

FIG. & & a flow diagram of a routine for gencraling a
single-action order summary Web page

FIG. 7 & a llow disgram of a routine that implements an
expesdited onber scbection algorithen

FIGS. 8A-8C illustrate & hicrarchical data catry mecha-
nism in one embodiment.

5

DETAILED DESCRIPTION OF
INVENTION

THE

The presemt invention provides a meihod and sysiem for
sangle-action ondering of flems in a clicodserver coviron-
ment, The single-action ordering system of the presenl
invem reduces the namber of purchaser incractions
needed Lo place an order and reduces The amount of sosilive
information ibai is trapsmiiied berween a clicnl syssem and
& server system, In ome embodiment, the server system
assigns a unicue clicm idontificr 10 cach clicmt system. The
server syslom also stores parchaser-specific onder infom
i o variows posential purchasees, The purchaser-specific
ader information may bave been oollected from & previous
order placed by the purchascr. The server system maps cach
client weatifbr 10 4 puschaser (hal may s il clent system
W place an onder. The server sysicm may map ihe clicnl
identificrs 1o the purchaser whio last placed an osder using
that clicnl syssom. When a parchaser wasils o place an order,
the purchascr wses 4 clicns sysiem 10 send ihe reguest for
information descrilving the item o be ondered along with s
elient identificr. The server system determines whether the
clicnl identifier for thal clsent system is mapped 1o a pur-
chaser. I so mapped, the server sysiem deicrmines wheiber
single-action ordering is enabled for that purchaser ar that
client systiem. IT enshled, 1he server system sends the
redjuested information (c.g. via 2 Web page) W |'r.¢ clicnt
compuler sysicm along w indiction of ihe singhe
action 0 perform o place the onder for the ilom. When
sangle-action ord s enabled, the purchaser soed only
perfonm a single action (c.g., click a mowse banon) 1o onder
ihe item. When ibe puschaser performs ihat single action, ihe
client system mdifies. the scrver sysiem, The server system
thwen completes the onder by sdding ibe purchaser-specific
oplder information for the purchaser that is mapped 1o that
elient ientifier 1o the slem order information (e.g., product
identificr and guantity). Thus, omoe (b descriplion of an
iem s displaved, the purchaser pecd only lake a single
action o place 1he order 1o puschase that Blem. Ao, since
ihe client idemtifier identifics parchascr-specific onder infor-
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shopping can sect sangle-action orbering
103, amcd 5 detailed description section 1, One sl
the art woukl appreciale ihal these varkes seclions can be
omiticd or rearranged or sdapied i various ways. In geocral,
the parchaser need only be aware of the ilem of dems e be
ardered by the single action and of the single action necded
o place ibe onder. The summary descriplion and tbe detailed
deseription sections provide information that identifics and
describes. the inemis) 1hst may be ordered. The shopping can
section provides the conventional capability o add the
described vom o a shopping can. The server sysiom adds
the: sammary deseription, the detailed description, and the
shopping can sections to each Web page for m that may
be ordered. The server system, howewe
single-action ondering secton when sngle-action ordering is
enabled for thar parchaser anihai clieni system, (One skilked
in the art would sppreciate that a singhe Web page on the
server system may coatain all these sections bul the singhe-
aclion ordering section can be sclectively mchaded or
exchaded before sending the Web page o the chient sysiem.)
This example single-action ordering section allows the pur.
chascr 1o specily with a single click of 2 It B
onder ihe described iiem. Once ihe purchasee clicks the
mouse bunion, the item is ordered, unless. the purchaser (hen
takes some sction 10 modify the order. The single-action
ondering sockon conlans a sngle-action ordering bullon
108y, purchaser identificaiion sshsection 10346, and single-
action ondering information sshsections 3¢ and W03 The
purchaser infomation subscetion displays enough infonma-
w0 Bhat 1 purchaser cam venly that 1he served syslem
correcily recognizes the purchaser, To redwce the chances of
s informaticn being intercepied. the server sysiem
scnels only enough infoemation so that the purchaser s
confident thst the scrver svsiem correctly identificd the
purchaser bl yet poil enoagh information b be uselul ke an
unscrupuloes interceptor. The sdditional informalicn sub-
sectioas allow the piichases 10 obtaln various sellings of
i on pelated 1o the single-action order-
the shipping acklress, the
purchaser can select the “check shipping address™ label. In
response to this sebection, the server system may regquire the
purchaser (o perform a “login™ =0 that the iemtity of the
purchaser can be verified belore the shipping informalion i
viewed or modified. The server sysiem then sends & Wieh
page 1o the client system for display and possible modifi-
cation of the shipping address. In this way, the Iransmilting
of e scosilive shipping ackliess can be avoided unloss
regquesied by ibe verified puschaser,

When ihe purchaser selecis the single-action orcering
buttion, the client sysiem scnds a message W the sorver
system requesting that the displayed ilem be orderned, Afler
the server svalem processes the message, the servied syslem
provides i the clicnt systcm a new Web page thal confirms
meoipd of the smgle-action onler. FIG. 18 illusirakes the
display of a Web pape confirmieg a single-action order. The
confirming Web page contains essentially the same infos-
mafion as ihe Web page describing the i ifem fi.e., FIG. TA)

Breve descrizione dei disegni

* “Breve” significa sintetico, cio¢ utile ad aiutare il lettore ad individuare il

cuore dell'invenzione.

* “Prospettiva”, “vista frontale”, “vista superiore”, “vista posteriore”, “vista in

sezione”, “vista delle singole parti” e una minima spiegazione aggiuntiva

possono bastare.

Purtroppo ancora non € possibile depositare figure a colori. Le figure accettate

sono solo quelle in bianco/nero, che per una gran parte dei brevetti ¢ accettabile,
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ma che ad esempio per i brevetti farmaceutici e biotech puo rappresentare un
limite. Si € cercato di sensibilizzare gli uffici brevetti (almeno 'EPO), ma per ora
il deposito € ancora in B/N. Se il colore € una caratteristica importante, gli esa-
minatori (almeno quelli dell’EPO) potrebbero accettare, durante l'iter d’esame, la
sottomissione degli stessi disegni a colori.

Un processo puo essere rappresentato attraverso uno schema a blocchi come

quello di seguito esemplificato, che viene considerato a tutti gli effetti una figura.
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Qui appresso riportiamo un tipico modo di eseguire un disegno. Come si puo

notare, il disegno non € quotato ed ¢ realizzato con tratto a matita chiaro e

definito, inoltre i numeri di riferimento non sono assegnati a tutti gli elementi,

ma solo a quelli che saranno rilevanti per spiegare 'essenza dell'invenzione.

IV 1Y9 808 | d3

Descrizione dettagliata dell'invenzione

La descrizione dettagliata dell'invenzione quanto deve essere completa?

deve essere scritta in termini cosi completi, chiari, concisi e precisi da
permettere a qualsiasi esperto del ramo sia di riprodurre sia di utilizzare

I'invenzione;
deve definire precisamente 'invenzione che é rivendicata, in modo tale da
distinguerla dall’arte nota;

deve descrivere in modo completo una forma di realizzazione specifica;

deve descrivere il miglior modo per realizzare I'invenzione; soprattutto,
deve costituire la base per stilare le rivendicazioni e riformularle durante

’
I'esame.

16



Quindj, per descrivere dettagliatamente gli elementi che sono presenti nelle riv-

endicazioni, la “descrizione dettagliata dell'invenzione” deve:
» far emergere la soluzione del problema tecnico posto dall’arte nota;

» descrivere un dispositivo o un processo con tutti i dettagli che servono

affinché I'esperto del ramo possa riprodurre 'invenzione;
* contenere un commento relativo ai risultati degli eventuali esempi.

Alla fine della descrizione si devono evidenziare il piu possibile i vantaggi
dell'invenzione, in quanto potranno costituire un valido supporto per le argo-
mentazioni in favore della non ovvieta dell'invenzione.

Atale proposito si rimanda alla sezione “Rivendicazioni” per comprendere meglio

la “descrizione dettagliata dell'invenzione”.
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9

Although the i|gmi|||||l has been described as hl'\rillg'l'"\r“
slages, il could be implemented in an incremental fashion
where (e assessment of e st and seoond slages ane
recdone afier cach onder is scheduled. One skilled in the an
wasikl recogmize that there are other prasible combinatsns
of these stages which still express the same cssential algo-
rithem

FIGS, BA-BC illusiraic a hicrarchecal data eolry mecha-
aism inone embodiment, When collecting infomation from
2 user, a Wb page wpically consisis of a long series of data
eniry fields that may oot all fit onio the dsplay at ibe same
tims. Thuss, a user necds 1o scroll throwgh the Web page 1o
enter (he mformatson. When the data entry ficlds do o fin
anlo the display a1 the same time, it is difficull for the wser

11k
selection using any podmting device may be effected by the
purchascr. Allbough & single sction may be preceded by
muliphe physical movements of the purchaser {¢.g., m
& mouise &0 ka3 mouse poinber 15 over a utloa), the s
action gencrally refers 1o a single event reccived by a clicm
sysicm (hat imdicates 1o place the order. Finally, the pur-
chaser can be abemately idemified by & unigue customer
wlentifier that = provided by the customer when the cus-
tomer initisls scess (o (e server sysiem and senl o the

0 server sysiem with cach message. This customer identificr

conll e also siored persisiently on the clicnl sysiem so thal
the purchaser does mol peed 0 re-cnber their customer
cach lime sccess is initlated. The scope of the
present invention is defined by ibe claims that follow,

b el an overall undersianding of the type and orgamzation e We ¢laim
of the data 1o be enieresl. The hicrarchical dats eniry mecha- L. A method of placing an erder for an item comprising:
aism allows a user o usderstand the overall I.lrganl.fulll._lllm winder comrol of & clicnl syssem,
the: data 1 '_": entered even though the all "'"_" entry fishds displaying information weatifying the flem; and
would not fit omo the display at the same time. FIG. A in response 1o only a single aciion being performed,
illusarates snoutline For ol .J_\-l1|l|l]r ] 1o he I_'Lllnl mn. 20 sending a request o onder the flem along with an
The sample form contaims varous sections identified by identifber of & purchaser of the ilem o & server
leniers A, B, C, amd 1. When the user sebects the star banon, Sysiem;
then seetion Acxpands w include ihe data cotry ficlds for the wnder control of a single-action ondering compoment of
customer name and sidress, FIG. BB illusirsies the expan- ibe server sysicm.
sion off section A, Since only -n-'lili:l A has been Fh:ﬂm-hh 28 receiving the PR—r
K. mar cn . view [ha. dais iniry Sk of. mection 4. o retrieving additional information previously stored for
summary information of the olhes sections sl the same lime the parchaser identificd by the ientifier in ihe
Tt user then eoters data in the various data entry ficlds that peceived request; and
afe ill\'r‘ll_\ttll l!ll"ll u|nI|_1|_:lllt|_ e user \rk\.-ls- L'IlFIlI:I the penerating an erder s purchase the requested ilem for the
mexi ar previous butions. The pext builon causes section A 2 purchaser idenificd by the identificr in the received
i e ."'.""'IH'"] f""l section B o .“'"'.*k'd w0 ihat request using (he retrieved additonal information; and
financial information may be entersil. FIG. 8C ilustrates the fullilling the generaicd onder 10 complele purchase of the
expansion of section B If the previous bulton is selecied, e g 1he generalesl ler 1 compiels p e e
then section A would collapse amd be displayad s shown in - : .
FIG. BA. This collapsing and sxpanding is repeated for cach s wisereby the item s ordered withoul using 2 shopping can
scetion. Al any time during the data entry, if an cmor is ardering modlel ) -
detecicd, then a Web page is gencrsied with the cror 2. The '“‘“_""II .“[ I"I“m 1 whercin the 5"]‘.’!“3'““ ol
mcssags in chas proximity (5., on th line bekow) o the | Aformation includes displaying information indicating the
data eniry fick] that contains the error. This Web page is then . - E
displayed by the clico sysien 1o inform the user of the error. a0 -.'Ii:?l..:nl|:u4'lT:|‘::l.:l of ¢laim 1 wherein the single action is . .
In sddition, cach of the data “cowry” fickds may ool be . ; —_— Ri i ioni
edlitable until the wser clicks on the u|a:.- entry field or selects 4. The metbod of claim 1 wherein the single setion is Ivancicaziom
an odil butlon associnled with the duts coiry fickd, In this | SPeaking of & sounsd : y
way, the user is prevented from insdversenily changing the 5. The method of claim 1 wherein & user of the clicnl
contenis of an edil field. When the user clicks on & dala entry system docs ot need 1o explicitly identify themscbves when
field, a new Wb page is prescoted o the uscr thai allows fior placing an onder . 5
the ediling of the daia associsled with the field. When editing €. A slicat sysiem for ordering an itlem comprising;
is compleae, the edited data is displaved in the data “entry™ an identifier thal identifies & customer; o
field, Because the fields of ihe form are ihus not direcily 4 display component for displaying information identify-
editable. neither “named-submit™ buttons nor Java are s ing the ilcm;
needed, Also, the form is more compact because the various a single-gction ordering component that in response to
dais eniry aplions {e.g.. mdio bution) ane displaved only on performance of only a single action, sends a request to
the new Weh page when il fickl is in be edised & merver system i order ihe identified item, the request
Although the present invention hes been described in including the lentifier s that the server system can
terms. of f'-riuuhr::ﬂlhm!inluillx it is mot imtended that the s |'-:I= dtkllili“mr! mf-lernam-n needed 1o \"'TF:\EIIT I:u
invention he limited o these embodiments. Modification arder amd =0 that the server system can fullill the
within the spirit of the imvention will be apparent 1o those y.:hncr:-lmi order I:«::nlrﬂ:l: purch--lc of the iem; and
skilledd im the an. For example, the server sysiem can map a a shopping can ordening component that in response bo
client ientificr 10 mubiiple costomers who have recenily perfomance of an add-o-shopping-can action, sends a
wscdl the ¢licnl sysiem. The server system can then allow the o request to the server system o wild the dlem o a
wser 1o klentify themee bves by selecting one of the mappings shopping cart,
hased preferably on a display of partial purchaser-specific T. The cliend sysiem of claim & whercin the display
arder informaticn. Alko, various different single sctions can componem i & hrowser.
be used 1o effect the placement of an order. For example, & B, The cliem sysiem of claim & whergin the predefined
voice command may be spoken by the purchaser, 3 key may o3 action is the clicking of & mouse bution
be depressed by ibe purchaser, s buttion on & lelevision 9. A server sysicm for gencrating an order comprising:
remeie control device may be depressed by the purchaser, or a shopping cart ordering component; and

Rivendicazione(i)

Le rivendicazioni rappresentano la parte piu importante del brevetto in quanto
definisconol’oggetto elaportatadeidirittidi proprietaintellettuale del richiedente.
Le rivendicazioni sono redatte in un linguaggio specifico, che solo il mandatario
conosce appieno: € quindi consigliabile non cimentarsi da soli nella redazione
delle rivendicazioni oppure, sara bene prevedere una successiva revisione da
parte di un mandatario. Ad esempio, ogni rivendicazione deve essere conte-
nuta in una proposizione di senso compiuto, senza punti; il punto va alla fine.

I termini ‘comprendente’ e ‘costituito da’ hanno significati completamente diversi.
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* o«

“Comprendente” significa: “gli elementi seguenti e forse anche altri”; “Costituito

da” significa: gli elementi seguenti e solo quelli.

Esistono due tipi fondamentali di rivendicazioni, quelle relative a oggetti tangi-
bili, quali un prodotto, un manufatto, una composizione, un dispositivo; quelle

relative ad attivita concernenti un processo, un metodo, un impiego.

La rivendicazione puo essere:

» indipendente e deve contenere tutti e solo quegli elementi che permettono
di definire I'invenzione in modo che appaia nuova e non ovvia a fronte

dell’arte nota.

» dipendente, quando la rivendicazione dipende da un’altra e include tutte

le limitazioni della rivendicazione sottintesa;

e con dipendenze multiple: la rivendicazione dipende a sua volta da piu di

una rivendicazione.

In genere le tasse previste per le rivendicazioni hanno un costo variabile a sec-
onda del Paese.

Ogni rivendicazione deve essere formulata in modo da definire solo le carat-
teristiche essenziali dell'invenzione, mentre tutte le funzionalita accessorie non
saranno menzionate, al fine di evitare una inutile limitazione della protezione
conferita dalla richiesta stessa (ad esempio, in una rivendicazione non sara men-
zionato lo specifico voltaggio di alimentazione di un amplificatore, perché un
amplificatore con gli stessi elementi tecnici, ma diverso voltaggio non violerebbe

il brevetto).

Scopo delle rivendicazioni dipendenti € quello di specificare i dettagli
dell'invenzione in modo tale da avere modo di recuperare delle limitazioni che
possono essere utili nel corso dell’esame di merito della domanda di brevetto

(prosecution).

I vincoli dati dalla costruzione verbale delle rivendicazioni e i requisiti necessari
per esplicitare il loro contenuto tecnico sono quelli che poi dettano le condizioni
per una descrizione adeguata.

Una descrizione adeguata, a sua volta, permette di trovare elementi per soste-

nere le modifiche da apportare, a fronte delle obiezioni sollevate in sede d’esame.
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Come scrivere allora la descrizione di un dispositivo meccanico? Immaginando
che il dispositivo sara rivendicato in termini di ‘prodotto’, nella descrizione si
dovranno individuare tutti gli elementi che permettono al dispositivo di svolgere
la funzione che risolve il problema tecnico inizialmente posto. Quindi gli ele-
menti andranno descritti per poi poterli elencare nelle rivendicazioni, mentre
nella descrizione si dovranno descrivere anche le modalita di funzionamento
degli elementi e del dispositivo nel suo complesso. Nelle rivendicazioni non sara
necessario entrare nei particolari costruttivi, come potrebbero essere le viti di

collegamento, o le dimensioni.

Se si vuole rivendicare un composto, nella descrizione se ne dara una rappre-
sentazione grafica: ad esempio potra essere descritto con la sua formula chimica
(o la sua sequenza peptidica/amminoacidica). La formula potra essere una for-
mula generale e si dovranno indicare analiticamente i vari sostituenti (non basta
dire ‘catena alchilica’, ne va indicata la lunghezza). Si deve indicare almeno un
modo per ottenere il prodotto, altrimenti si andra incontro a obiezioni di insuf-
ficiente descrizione. Si deve specificare a cosa serve e come si pud impiegare
il prodotto e, se ci sono piu sostituenti nella formula generale, bisognera che
I'impiego sia dimostrato con esempi per almeno un composto rappresentativo di
ciascun sostituente (questo per rendere chiaro che lo scopo dell'invenzione € rag-
giungibile attraverso tutti i componenti racchiusi nella formula generale). Quindi
la descrizione terminera con una serie di esempi che dovranno essere descritti

come si farebbe per una pubblicazione scientifica.

Se si vuole rivendicare una composizione, i requisiti della descrizione per sup-
portare le rivendicazioni sono analoghi a quelli che abbiamo indicato per il
‘composto’. Andranno quindi indicati la fonte di approvvigionamento dei singoli
componenti, i range compositivi di essi, i metodi per preparare le composizioni
(anche se sono banali) e gli impieghi, dando prova dell’effettivo funzionamento
o effetto tecnico. Se l'effetto tecnico € nell’ambito medico, i test in vitro possono

essere sufficienti a dimostrare l'efficacia.

Per quanto riguarda le rivendicazioni di processo € necessario indicare innanzi-
tutto i passaggi fondamentali e poi entrare nel dettaglio delle condizioni operative.
E fondamentale sapere che una rivendicazione di processo é piu debole di una di

prodotto (il prodotto lo trovo sul mercato e lo confronto con la rivendicazione,
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per il processo non é cosi) ed € ancora piu debole quel processo che non lascia
tracce nel prodotto (un'impurezza, ad esempio). Quindi il consiglio é quello di
trovare una caratteristica quantificabile che individui univocamente il prodotto
ottenuto con il processo rivendicato. Si potra cosi aggiungere una rivendicazione

di prodotto a quelle di impiego, in modo da rafforzare il brevetto.

3. La procedura di brevettazione

Benché ogni Stato presenti le sue peculiarita e differenze riguardo alle procedure

brevettuali, le fasi seguenti sono comunque comuni alle procedure di molti Paesi:

Prima fase

i) Deposito di una domanda di brevetto nella quale sono inclusi generalmente:

» la domanda ufficiale o I'istanza (con nome e indirizzo del/dei richiedente/i

e del/degli inventore/i);

* la descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, gli eventuali disegni e le

sequenze, nel caso di brevetti biotecnologici;

* eventualmenteunacopialegalizzatadiunadomandadibrevetto precedente
depositata in un altro Paese, che attesta il diritto di rivendicare la priorita

di una o piu domande depositate meno di 12 mesi prima;

ii) esame degli aspetti formali della domanda volti ad accertare se essa sia

accettabile;

iii) pubblicazione da parte dell’Ufficio Brevetti della domanda nella forma depos-
itata, attualmente 18 mesi dopo la data del deposito o la data della priorita (se
questa € rivendicata). Le pubblicazioni brevettuali dei principali Paesi sono dis-

ponibili in banche dati accessibili via Internet;

iv) menzione della pubblicazione della domanda di brevetto nel bollettino uffi-
ciale pubblicato dall’Ufficio Brevetti. Il bollettino indica i dati piu importanti (la
data del deposito, la priorita, I'eventuale data di pubblicazione, il richiedente,

I'inventore, la classificazione ed il titolo della domanda). Scopo del bollettino &
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di informare il pubblico dell’esistenza delle domande di brevetto e dei brevetti

concessi. Molti bollettini sono resi disponibili su Internet;

v) eventuale ricerca documentale per accertare la novita e l'attivita inventiva
della domanda, che sfocia nella preparazione di un rapporto di ricerca, che molti

Uffici pubblicano insieme alla domanda di brevetto.

Seconda fase

1) L'esame relativo alla brevettabilita, anche chiamato esame di merito, tiene
conto del risultato della ricerca documentale e termina con la concessione o il
rifiuto del brevetto. In caso di concessione, viene pubblicato il fascicolo di bre-
vetto, contenente le rivendicazioni che, a seguito dell'intervento dell’'esaminatore,
potrebbero presentare un ambito di tutela piu ristretto di quello incluso nella
domanda originariamente depositata. In alcuni Paesi la concessione di un bre-
vetto non € preceduta da una ricerca documentale e dall’esame di merito. Inoltre,
in quei Paesi in cui vengono ancora effettuati una ricerca ed un esame, questi
non sono sempre realizzati automaticamente, ma generalmente su richiesta del
titolare. Una breve lista dei vari sistemi di brevettazione € riportata di seguito a

titolo di esempio non esaustivo:

e concessione senza ricerca documentale ed esame di merito, definito

“sistema a sola registrazione”, per es. in Svizzera, Belgio, Lussemburgo;

e concessione dopo una ricerca documentale ed un esame di merito: in
alcuni Paesi I'esame di merito € svolto automaticamente dopo il deposito
della domanda, per es. Stati Uniti, Svezia, Austria. In altri Paesi 'esame
di merito viene effettuato su richiesta, come per es. nel caso del brevetto

europeo.

La concessione di un brevetto € menzionata anche nel bollettino ufficiale. Sia le
domande di brevetto che i1 brevetti concessi, con informazioni ad essi relativi,

sono inseriti in un registro gestito dall’'Ufficio Brevetti.

ii) Nella disciplina brevettuale di alcuni Paesi, come per esempio nella normativa
sul brevetto europeo e in quella della Germania, € prevista la possibilita che sog-

getti terzi possano depositare un’opposizione contro la concessione del brevetto,
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in particolare sulla base di nuova documentazione non rilevata precedentemente
durante la fase d’esame, dalla quale risulti che 'invenzione non € brevettabile a
causa di mancanza di novita o di attivita inventiva. Questa possibilita offerta a
terzi di fare opposizione presso I'Ufficio Brevetti contro I'avvenuta concessione,
fa si che i brevetti riconfermati dopo 'opposizione (anche in maniera emendata)

abbiano una maggiore certezza giuridica.

iii) Nella maggior parte dei Paesi € prevista la possibilita di presentare ricorso
contro le decisioni di rifiuto della domanda di brevetto o contro le decisioni delle

divisioni di opposizione dell’Ufficio Brevetti.

Terza fase

i) Lamaggior parte dei Paesi prevede il pagamento di tasse di mantenimento in
vita, periodiche, fino alla scadenza massima della vita del brevetto prevista dalle

leggi, generalmente 20 anni;

ii) in caso di violazione dei diritti sul brevetto (contraffazione) il titolare o avente
causa puo agire a tutela del proprio brevetto; viceversa, soggetti terzi possono
agire giudizialmente per far valere la nullita del brevetto in casi espressamente

previsti dalla disciplina brevettuale;

iii) il brevetto puo essere sfruttato economicamente.
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Procedura per ottenere un brevetto italiano
Deposito della domanda di brevetto.

Per ottenere un brevetto in Italia, € necessario presentare domanda all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, attraverso la procedura di deposito telematico oppure

presso una delle Camere di Commercio.

La data della domanda di deposito assume grande rilievo in quanto € da tale

momento che:
» viene valutato il requisito della novita;
 sicostituisce il “diritto di privativa” e quindi decorre il ventennio di durata;

» grazie al diritto di priorita, tale data diventa la data di deposito nei Paesi

esterl.

Per questo, nel caso in cui un altro inventore abbia realizzato la medesima inven-
zione e abbia depositato una domanda di brevetto, il conflitto verrebbe risolto a
favore di chi ha depositato per primo.

Una volta depositata, la domanda resta segreta per 18 mesi, fino alla pubblica-
zione; € da questa data che il brevetto produce i suoi effetti, ossia puo essere
fatto valere contro terzi. Il richiedente puo chiedere la pubblicazione anticipata,
comunque non anteriore ai 90 giorni rispetto ai 18 mesi previsti. I 90 giorni cos-
tituiscono il termine concesso all’Autorita militare italiana per valutare un pos-
sibile interesse dello Stato nel caso in cui I'invenzione risulti rilevante ai fini della
difesa nazionale.

Nei mesi successivi 'UIBM effettua le proprie verifiche formali al termine delle
quali invia all’'EPO il fascicolo, affinché I'ufficio europeo esegua una ricerca docu-
mentale sulla brevettabilita dell'invenzione oggetto della domanda e rediga una
opinione scritta sulla brevettabilita dell'invenzione rivendicata.

In base al contenuto del rapporto di ricerca e dell'opinione scritta possono essere
prese decisioni maggiormente ponderate sulla strategia brevettuale da attuare
negli stadi successivi.

Successivamente viene emessa dall’'UIBM una lettera Ministeriale con cui si inol-
tra il rapporto di ricerca, 'opinione scritta e i documenti menzionati dal rap-
porto di ricerca. Si invita il richiedente a rispondere ai rilievi mossi nell’Opinione

scritta entro un termine perentorio, pena la decadenza del brevetto. Tale termine
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scade in genere tre mesi dopo la pubblicazione della domanda: pertanto, si deve

rispondere ai rilievi mossi entro il 21° mese dalla data di deposito.

Il richiedente puo apportare integrazioni e modifiche alle rivendicazioni ed
eventualmente anche al testo della descrizione, purché non ne estenda il con-
tenuto originale, pena la nullita della domanda di brevetto. E consigliabile
modificare le rivendicazioni a fronte dello stato dell’arte rivelato dal rapporto
di ricerca per rafforzare il brevetto e ridurre le possibilita che in una eventu-
ale causa di nullita il brevetto venga dichiarato nullo per mancanza dei req-
uisiti di brevettabilita. In questa fase, 'ausilio di un consulente brevettuale &
vivamente raccomandato per non mettere in pericolo la domanda di brevetto.
Alla fine dell’esame si puo avere la concessione del brevetto o il rifiuto, oppure,
ove ne ricorrano gli estremi, 'UIBM puo chiedere la conversione del brevetto per
invenzione in modello di utilita. In genere la concessione € attesa entro il terzo
anno di vita della domanda di brevetto, in linea con le procedure di concessione

di altre nazioni.
Procedura di rilascio

Dopo la messa a disposizione del pubblico, la domanda di brevetto viene esami-
nata dalla competente divisione dell’Ufficio Italiano Brevetti che tiene conto delle
osservazioni e modifiche al testo della domanda di brevetto sottoposte a seguito
dell’emissione della lettera ministeriale.

Questo esame ¢ diretto, oltre che alla verifica dei requisiti formali, anche alla
verifica dei criteri di brevettabilita dell'invenzione. Tale esame comunque non
esclude che l'accertamento dei requisiti sostanziali della novita e dell’attivita
inventiva o originalita possa avvenire anche successivamente, nel corso di un
eventuale giudizio di nullita e le conclusioni potrebbero essere ribaltate.

Anche uffici brevetti di altri Paesi provvedono ad accertare la sussistenza dei req-
uisiti formali e sostanziali di brevettabilita e talvolta possono arrivare a conclu-
sioni sulla brevettabilita di un’invenzione diverse da quelle dell’Ufficio Italiano
Brevetti.

E di tutta evidenza il diverso peso che assume un brevetto a seconda che esso
sia stato rilasciato da un Paese senza esame (brevetto debole) o da un Paese con
esame (brevetto forte). E necessario anche distinguere il diverso livello di qualita

dell’esame brevettuale fatto dagli uffici brevetti “con esame”. A tale proposito, non
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e consigliato farsi illusioni circa il fatto che, se un particolare ufficio brevetti ha
concesso un brevetto, sia quasi automatico che anche un altro ufficio lo conceda.
Terminato I'esame, e in caso di esito positivo, 'Ufficio Italiano Brevetti provvede
a rilasciare all'inventore il suo titolo brevettuale; in caso contrario gli comunica
il rigetto della domanda. Entro i successivi novanta giorni, 'inventore puo ricor-

rere alla Commissione dei Ricorsi.
Commento

Il deposito della domanda di brevetto in Italia, preliminarmente al deposito di
una domanda all’estero, € sempre consigliato sia ai soggetti persone fisiche sia
a persone giuridiche, quali societa ed enti collettivi. Il suo costo ¢ relativamente
contenuto e permette anche di guadagnare alcuni mesi (i 12 mesi previsti per
esercitare il diritto di priorita) durante i quali possono essere intrapresi contatti
per lo sfruttamento o per il trasferimento totale o parziale dei diritti o, infine,
spesso per rendersi gia conto se I'invenzione abbia o meno possibilita di successo
sul mercato ed evitando quindi di affrontare spese molto piu elevate. Inoltre,
grazie alla procedura attraverso la quale 'UIBM finanzia interamente il costo del
rapporto di ricerca e dell'opinione scritta redatta dal’EPO, il costo globale della

procedura si riduce notevolmente per il titolare.

Come ottenere un Brevetto Europeo
Il deposito della domanda

Per tutelare I'invenzione tramite un brevetto europeo, si deve depositare la rela-
tiva domanda presso I'Ufficio Europeo dei Brevetti nella sede centrale di Monaco
di Baviera o presso i dipartimenti dell’Aja o di Berlino, oppure presso 1'Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi a Roma.

I documenti di deposito sono simili a quelli necessari per il deposito di una
domanda dibrevetto italiano. La domanda di brevetto europeo deve essere redatta
in lingua francese o tedesca o inglese, che sono le lingue di lavoro dell’Ufficio
Brevetti Europeo. Tuttavia € possibile, per un richiedente italiano, depositare la
domanda in italiano e fornire una traduzione in una delle tre lingue citate entro

il termine di un mese. Puo valere la pena di depositare la domanda in lingua
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italiana in quanto, eventuali errori di traduzione e/o di interpretazione del testo
in altra lingua, potranno essere emendati facendo ricorso al testo italiano deposi-
tato. In caso contrario questa possibilita € preclusa.

Al deposito della domanda si deve anche decidere in quali Stati europei si intenda
ottenere la tutela. Dato il costo limitato delle tasse di designazione, € consigliabile
designare tutti gli Stati membri del sistema europeo dei brevetti e, al momento
della concessione, decidere definitivamente quali Stati sono di interesse per lo
sfruttamento del brevetto. Poiché la concessione del brevetto europeo avviene
dopo alcuni anni dal deposito, in genere anche piu di tre anni dopo, la mancata
designazione iniziale di alcuni Stati comporta l’esclusione irrevocabile di tali Stati
dall’ambito geografico di protezione del brevetto.

Ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE o, nell’'acronimo inglese,
EPC, ovvero European Patent Convention), in caso di urgenza, € possibile ottenere
una data di deposito provvisoria, mediante il deposito di una semplice descrizione
senza rivendicazioni in una qualunque lingua, a condizione che i documenti in
forma completa vengano depositati entro un mese e in una delle lingue ufficiali‘.
Ovviamente si tratta di una procedura da utilizzare con cautela, solo come “sal-
vagente”, per le implicazioni che potrebbe avere sulla validita del brevetto stesso
in una fase successiva della procedura di esame brevettuale. Infatti, I’eccessivo
rigore con cui I'EPO applica il principio giuridico di divieto di aggiungere mate-
ria nuova, non descritta nel testo della domanda di brevetto iniziale, rende quasi

vana l'esistenza di una tale possibilita procedurale.
La procedura di rilascio

La domanda di brevetto viene esaminata sotto 'aspetto della regolarita formale
dalla sezione di deposito. La sezione di deposito invia la domanda, una volta
ritenuta conforme, ad una divisione di ricerca che stila un primo rapporto sulla
brevettabilita a seguito di una ricerca delle anteriorita. Tale rapporto viene comu-
nicato al depositante, il quale ha sei mesi di tempo per inoltrare una richiesta
di esame, palesando cosi l'intenzione di voler continuare la procedura di bre-

vettazione. In caso contrario la domanda é considerata ritirata. Se si decide di

*La domanda di brevetto italiana e quella di brevetto europeo godono, fino alla concessione, della protezione
provvisoria conferita rispettivamente dagli art 53.2 e 54 cpi (che recepisce I’art 67 della Convenzione sul
Brevetto Europeo). Per maggiori indicazioni, cfr.: http://www.bugnion.it/brevetti det.php?id=404#sthash.

SABAIdIc.dpuf
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proseguire la procedura brevettuale europea, la domanda passa al vaglio della

divisione di esame che effettua I’esame di merito.

Successivamente, e a fronte del pagamento della tassa d’esame, ladomanda di bre-
vettoviene esaminatanel merito perstabilire se possiedairequisitidibrevettabilita.
Leobiezionisarannocontenutenell’Opinionescrittaallegataal RapportodiRicerca.
La commissione d’esame dell’EPO é costituita da tre esaminatori, uno dei quali &
I’Esaminatore capo (c.d. senior Examiner).

Tutte le obiezioni e commenti relativi al brevetto dovranno essere inviate per
iscritto, entro i termini fissati dall’'Ufficio, al primo Esaminatore, che € colui che
ha condotto la ricerca. Sara costui a proporre alla commissione brevetti il rigetto
o la concessione del brevetto.

Il secondo Esaminatore opera nella medesima area tecnologica del primo Esa-
minatore e, nel caso in cui quest’ultimo nutra qualche dubbio, puo consultare il
secondo Esaminatore per un confronto.

L'’Esaminatore capo sara coinvolto solo nella fase finale della procedura, cioé
quando si dovra decidere se rigettare o concedere il brevetto. Questi controlla il
brevetto e verifica 'opinione del primo Esaminatore.

Nell'ipotesi in cui ne abbia fatto richiesta e qualora la commissione lo reputi nec-
essario, il titolare verra convocato personalmente in udienza per essere sentito, al

fine di fare chiarezza sugli aspetti dell'invenzione che potrebbero essere tutelati.

Qualora sussistano tutti i requisiti sostanziali di brevettabilita dell'invenzione,
I'EPO rilascia il brevetto; in caso contrario emana un provvedimento di rifiuto,

suscettibile di ricorso davanti alla Commissione dei Ricorsi dell’EPO.

Entro nove mesi dalla concessione, eventuali soggetti terzi potranno fare oppo-
sizione al brevetto adducendo nuove prove a supporto della non brevettabilita. In
questo caso il contraddittorio non avverra piu tra il richiedente e gli esaminatori,

ma con l'opponente o gli opponenti:
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Figura 3-1 Per gentile concessione di un Esaminatore dell’EPO.

Opposizione al rilascio del Brevetto Europeo

Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del rilascio del brevetto, qualsiasi sog-
getto interessato puo proporre opposizione, aprendo cosi un’eventuale terza fase,
che si svolge nel contraddittorio tra I'opponente e il depositante davanti ad una
divisione di opposizione.

Se la divisione ravvisa la fondatezza dei rilievi del’'opponente, revoca il brevetto.
In caso contrario rigetta 'opposizione, mantenendo il brevetto nella sua forma
originale. Una decisione di carattere intermedio puo essere quella secondo cui la
divisione di opposizione decide di mantenere il brevetto in una forma emendata
che ha un ambito di protezione piu ristretto.

Contro le decisioni della divisione di opposizione € ammesso ricorso dinanzi alle

Commissioni dei Ricorsi del’EPO.

La pubblicazione della domanda di brevetto e del brevetto

La pubblicazione della domanda di brevetto, nella forma in cui é stata depositata,
avviene 18 mesi dopo la data di deposito o dopo la data di priorita, se € stata
rivendicata una priorita. Se fossero state rivendicate piu priorita sara presa in
considerazione la data della priorita anteriore rispetto alle altre. Solitamente, il
rapporto di ricerca viene aggiunto alla domanda pubblicata e in tal caso il codice
di pubblicazione € Al. Se il rapporto di ricerca non € pronto al momento della
pubblicazione della domanda, questa viene pubblicata con il codice A2 e il rap-
porto di ricerca sara pubblicato, separatamente, piu tardi con il codice A3. All’atto

della pubblicazione, le domande di brevetto ricevono un proprio numero di
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pubblicazione, diverso dal numero di domanda, che rispetta la sequenza numer-
ica delle pubblicazioni.

Il brevetto europeo, dopo la concessione, viene pubblicato nella sua versione
finale, eventualmente modificata in corso di esame con il codice di pubblicazione
BL

Una ulteriore pubblicazione, cui viene dato il codice B2, puo eventualmente
essere effettuata se il brevetto viene modificato nel corso dell’opposizione.

La pubblicazione delle domande di brevetto europeo o dei brevetti europei
¢ menzionata nel Bollettino Europeo dei brevetti liberamente accessibile in

internet.

4. I requisiti di brevettabilita

Un’invenzione descritta in una domanda di brevetto diviene “invenzione brevet-
tata” a seguito della concessione del titolo brevettuale. Tale concessione avviene
attraverso una procedura amministrativa volta a valutare se I'invenzione descritta
possieda, tra gli altri requisiti, i criteri e le condizioni di brevettabilita previste nel
Paese in cui si richiede il brevetto.

Esamineremo i requisiti di brevettabilita secondo la Convenzione sul Brevetto
Europeo (CBE) o European Patent Convention (EPC) e secondo la legge italiana®
(codice di proprieta industriale o CPI) che recepisce la legislazione europea,
avendo |'Italia aderito a tale Convenzione.

Innanzitutto va detto che la disciplina, tanto italiana quanto europea, non defi-
nisce I'invenzione, limitandosi ad indicare quali requisiti essa debba avere per

poter accedere al brevetto.

Art. 45(1) CPI - Art. 52(1) EPC
* Possono costituire oggetto dibrevetto per invenzione le invenzioni nuove
che implicano un’attivita inventiva e sono atte ad avere un’applicazione

industriale

Generalmente, nella letteratura in tema di brevetti viene definita «‘Invenzione’ la

soluzione tecnica di un problema tecnico».

5 CPI - Codice della Proprieta Industriale
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Quindi i concetti astratti e le idee non sono brevettabili.

Alcuni esempi di cio che € o non € considerato invenzione sono riportati nella

tabella che segue®:
NON BREVETTABILE

Scoperta

* nuova sostanza trovata in natura
* nuova proprieta di un materiale noto

e nuovo meccanismo d’azione
di un farmaco noto

NON BREVETTABILE
Teoria Scientifica

* teoria della semiconduttivita

NON BREVETTABILE

Metodo Matematico

e matrice di semplificazione del calcolo

NON BREVETTABILE
Creazione Estetica

e disegno di uno pneumatico

BREVETTABILE

Invenzione=soluzione di un problema tecnico

« applicazione della sostanza naturale

« manufatto realizzato con quel mate-
riale per un’applicazione specifica

* impiego del farmaco per una malattia
che si sviluppa con quel meccanismo

BREVETTABILE

¢ nuovo semiconduttore

BREVETTABILE

» calcolatore che impiega la matrice

BREVETTABILE

» disegno di battistrada che permette
maggiore aderenza sul bagnato

Una volta stabilito che sussiste un’invenzione, si arrivera alla concessione del rela-

tivo brevetto solo se risultano sussistenti tutti e quattro i seguenti requisiti: novita,

originalita (o attivita inventiva o non ovvieta), industrialita, liceita. Inoltre il bre-

vetto non verra concesso se l'invenzione non risultera sufficientemente e chiara-

mente descritta in modo che 'esperto del ramo possa riprodurla (enablement) e se

le rivendicazioni dovessero estendere indebitamente 'ambito di copertura del

¢ La seguente tabella ¢ tratta da CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprieta intellettuale e i brevetti -

guida pratica, Roma, 2015, 17.
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relativo brevetto. Questi ultimi due concetti sono difficilmente comprensibili ai
non addetti ai lavori; in ogni caso cercheremo di esaminare in modo chiaro tutti

questi requisiti nel seguito.
Novita - Art. 46(1),(2) CPI — Art. 54(1),(2) EPC

1) “Un’invenzione € considerata nuova se non appartiene allo stato della

tecnica.”

2) “Lo stato della tecnica é costituito da tutto cio che € 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 qualsiasi altro mezzo.”

Un’invenzione quindi non € ritenuta nuova quando essa € stata resa accessibile
al pubblico in qualunque parte del mondo prima della data di deposito della
relativa domanda di brevetto, mediante una divulgazione scritta od orale, un uso
o mediante qualsiasi altro mezzo di divulgazione che si possa immaginare.

Il concetto fondamentale sotteso al requisito della novita € quindi la “non acces-
sibilita al pubblico”. Pertanto, perché l'invenzione sia considerata divulgata, non
basta semplicemente che essa sia comunicata ad una o piu persone, ma € neces-
sario che la comunicazione della stessa sia fatta in maniera completa ad una o
piu persone che siano in grado di comprenderla tecnicamente e di attuarla o,

perlomeno, di descriverla a soggetti in grado di attuarla.

Esempio: Costituisce divulgazione dell'invenzione il fatto che essa sia stata descritta
in una pubblicazione scientifica, illustrata in una conferenza pubblica, esposta
in fiere o esposiziont ufficiali oppure commercializzata, sempre che questi eventi
realizzino quellaccessibilita come sopra descritta. Anche la presentazione di una
invenzione ad un potenziale cliente costituisce sostanzialmente una divulgazione al
pubblico e ne pregiudica la brevettabilita.

Tra le anteriorita distruttive della novita vanno anche considerate tutte le
domande di brevetto depositate e pubblicate. La stessa struttura naturale di una
domanda di brevetto prevede, infatti, con la descrizione dell'invenzione, anche

la sua divulgazione in dettaglio, in modo tale da consentire ad altri di realizzarla.
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Va sottolineato che, anche se i summenzionati fatti, distruttivi della novita, siano
avvenutial difuori del territorio nazionale e in un tempo ormairemoto, l'invenzione
st intende comunque divulgata.

Nella maggior parte dei Paesi anche la divulgazione, ad esempio tramite una
pubblicazione scientifica, da parte dello stesso autore, é distruttiva della novita della
domanda di brevetto successivamente depositata.

L'inventore, per realizzare I'invenzione, potrebbe comunque avere I'esigenza di
descriverla ad altri. Ebbene, se queste persone sono vincolate al segreto sia per
legge (come nel caso dei collaboratori dipendenti), sia contrattualmente (attra-
verso la sottoscrizione di un accordo di segretezza), tale comunicazione non cos-

tituisce comunque divulgazione pregiudiziale all'ottenimento di un brevetto’.

E quindi brevettabile solo cid che non é stato mai reso accessibile al pubblico
in alcun modo scritto o orale. Anche gli atti di vendita, ancorché fatti dallo
stesso titolare o inventore rientrano negli atti di divulgazione. In altre parole,
un’invenzione soddisfa il criterio di novita solo se non € stata conosciuta mai da

nessuno prima, in alcun luogo, tempo e modo.

Secondo lalegge, con il termine “nuovo” s'intende qualcosa di “diverso” dal pree-
sistente. In altre parole, se esiste una divulgazione uguale all'invenzione descritta
nella domanda di brevetto, ovvero, se tutti gli elementi essenziali dell'invenzione,
come rivendicati nelle rivendicazioni, sono presenti in un unico documento di
tecnica nota o risultano altrimenti noti, la domanda di brevetto verra rifiutata.

In sintesi:
e Il requisito della novita non ha limiti temporali o territoriali.

» Per stato della tecnica o stato dell’arte s’'intende quello che ¢é gia stato reso
disponibile al pubblico, ovvero I'insieme dei documenti, pubblicati almeno
il giorno prima della data di presentazione della domanda all’'ufficio

brevetti, senza tener conto del luogo di pubblicazione o della lingua.

* L'inventore non deve dimostrare che la sua idea € nuova. Ogni richiesta di

7 Cfr. CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprieta intellettuale e i brevetti - guida pratica, Roma, 2015,
pp. 18 ss.
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brevetto presuppone lanovita, fino a che non siriesca a provare il contrario.

* La combinazione di piu documenti divulgati, ciascuno di essi indicanti
una parte dell'invenzione, non puo essere usata come prova contro la
novita. Solo un unico documento che descriva tutti gli aspetti essenziali

dell'invenzione puo pregiudicare la novita di un brevetto.

* Per “pubblico” o “collettivita” s’intende anche una sola persona non

vincolata a tenere il segreto.

e Una conferenza, anche se accessibile a pochi invitati, presuppone che
questi non siano vincolati da clausole di confidenzialita, quindi € una

divulgazione pubblica.

* Una tesi e discussa in pubblico, quindi € una divulgazione a tutti gli effetti
a far data dal giorno della discussione (mai depositare una domanda di

brevetto dopo aver discusso una tesi).

» Costituisce divulgazione quanto reso pubblico anche ad una sola persona

che riesca a capire come funziona l'invenzione.

* Unarticolo digiornale, un dizionario, un’enciclopedia o unlibro prevedono

che almeno una persona li abbia letti, quindi pregiudicano la novita.
* Una pagina Web oppure un blog su Internet sono divulgazioni pubbliche.

* Lavendita diun’invenzione ¢ considerata come una divulgazione pubblica
solo se la collettivita sia in grado di smontare 'apparecchio e capire come

funziona.

I1 secondo requisito basilare affinché un’invenzione sia considerata brevettabile &
I'inventivita, o attivita inventiva o originalita o inventive step.

Originalita - Art. 48 CPI - Art. 56 EPC:

“Un’invenzione ¢ considerata come implicante un’attivita inventiva se, per una
persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica”.

«Appurata I'esistenza del requisito della novita, nello svolgimento della valutazi-
one della brevettabilita, la domanda di brevetto deve successivamente passare al

vaglio del piu delicato e complesso esame della sussistenza dell’originalita, definita
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«attivita inventiva» nella disciplina brevettuale europea ed in particolare nella
CBE, mentre viene definita «<non ovvieta» nel sistema brevettuale statunitense.
Un’invenzione implica un’attivita inventiva se, per una persona esperta del ramo,
essa non risulta deducibile in modo ovvio dal complesso patrimonio delle con-
oscenze rese accessibili (stato della tecnica). Quello dell'«<Esperto del ramo» € un
concetto astratto che corrisponde ad un esperto ordinario, provvisto di cultura
generale comune nel campo specifico dell'invenzione sotto esame alla data del
deposito della domanda di brevetto. Cio vuol dire che I'invenzione, quella soluzi-
one nuova di un problema tecnico, deve essere ritenuta dall’esperto del ramo, in
base alle conoscenze acquisite alla data del deposito della domanda di brevetto,
come non scontata, non banale, non evidente. Ovviamente il requisito di origi-
nalita, in alcuni casi, € appurato nel corso dell’esame di merito svolto da un ufficio

brevetti o nel corso di una apposita causa in tribunale»3.

8 Cfr. CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprieta intellettuale e i brevetti - guida pratica, Roma, 2015,
p. 19.
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Esempi per chiarire il concetto di attivita inventiva:
1) I casiin cui risulta la mancanza di una attivita inventiva o dove lesistenza di una

invenzione ¢ incerta sono quelli in cui l'invenzione non realizza altro che:

la combinazione di due elementi noti di per sé, dai quali non deriva un effetto
inatteso (=sinergico);

la giustapposizione di diversi mezzi noti di per sé, dalla quale si ha solo un
effetto additivo;

la trasposizione di una soluzione tecnica nota in un ramo della tecnica ad un
altro settore, strettamente connesso al primo dal punto di vista tecnico;
un'equivalenza, per es. nel caso in cui alcuni mezzi specifici siano sostituiti da
altri mezzi che hanno la stessa funzione e sostanzialmente lo stesso effetto dei
primi.

11) I casi in cut si puo presumere che esista una attivita inventiva sono quelli in cui

[tnvenzione realizza:

un effetto inatteso o sorprendente;

un effetto sinergico generato dalla combinazione di elementi noti;

una soluzione pratica ad un problema rimasto insoluto per molto tempo,
perfino se la soluzione proposta sembra essere piuttosto semplice dopo che
linventore l'abbia descritta nel brevetto;

una soluzione in cui un pregiudizio tecnico viene superato.

La tabella ¢ tratta da CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprieta intellettuale e i brevetti - guida
pratica, Roma, 2015, p. 19.
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Caratteristiche tecniche

Un principio generale e giurisprudenziale che si evince dall’EPC, benché non
esplicitato espressamente nei suoi articoli, € che una invenzione, per essere bre-
vettabile, deve anche apportare un contributo tecnico allo stato della tecnica. A
tale concetto viene riservata una attenzione minore per quelle invenzioni che
interessano tecnologie quali la chimica, la meccanica, I'elettrotecnica, ’elettronica
o la fisica, in quanto tale principio € insito in esse. Esso ha tuttavia assunto
un’importanza di primo piano quando si € trattato di porre una discriminante
tra la brevettabilita e I'esclusione dalla brevettabilita delle invenzioni correlate
con il software.

In effetti, nel corso dei tre decenni trascorsi dalla nascita del brevetto europeo,
la giurisprudenza europea nella sua evoluzione ha ammesso alla brevettazione
le invenzioni relative al software ogni qualvolta esse abbiano apportato un con-
tributo tecnico, fatte salve le altre condizioni indispensabili alla brevettazione di

una invenzione, ovvero la novita, l'attivita inventiva e I'industrialita.
Profilo del tecnico del ramo

Per esperto del ramo (o skilled man o man skilled in the art) si intende un soggetto
che:

* hauna vasta conoscenza nel suo campo tecnico di appartenenza;
* haun orientamento pratico ed un atteggiamento cauto;
* non va contro i pregiudizi del settore;

» svolge il suo lavoro in modo routinario e riempie gli eventuali vuoti di

conoscenza solo mediante cio che € noto nel settore;

e ¢ in grado di apportare le opportune modifiche o aggiustamenti solo

quando questi coinvolgono pochi e calcolabili rischi;

* puo essere costituito da un team di esperti.

Per comprendere il concetto di ovvieta possiamo prendere questo esempio, un

po’ fantasioso, rappresentato nella figura 4-2 °:

® L’immagine e il relativo commento esplicativo sono tratti da DE VITA D., Brevettare Facile, Finanze & Lavoro,
collana Norme e adempimenti, Napoli, 2010, p. 35
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Indichiamo con D1 il documento di tecnica nota che descrive il «<robot-scoiattolo»

e riporta il disegno in figura.

Figura 4-2.

«Immaginiamo che lo stato dell'arte preesistente alla data di deposito dell’invenzione sia
un robot simile a uno scoiattolo. Le parti essenziali dell'invenzione sono il corpo (1), le
orecchie (2) e la coda (3).

Indichiamo con la lettera A un altro automa a forma di topo. Noterete che il
corpo (1) € uguale a quello rappresentato in D1 mentre le orecchie (2) e 1a coda (3)
sono diverse.

A € nuovo rispetto a D1 perché presenta delle differenze.

Tuttavia le orecchie e la coda di A presentano le stesse funzioni di orecchie e coda

di DI, percio si dira che A € nuovo ma non inventivo rispetto a DI1.

Esaminiamo ora la seconda macchina B. Questa ¢ un robot a forma di giraffa.
Anche in questo caso il corpo (1) € uguale a D1 ma esistono altre differenze (il
lungo collo e le zampe) che svolgono una funzione diversa dalle zampe e dal collo
di DI: essi risolvono un problema, permettono di mangiare le foglie degli alberi

senza doversi arrampicare. Percio B € nuovo e inventivo rispetto D1.

In breve, le differenze devono essere tali da migliorare I'invenzione rispetto allo
stato dell’arte: in altre parole, non basta che due trovati siano diversi per essere

inventivi, le differenze devono poter risolvere un problema»'°.

10V, DE VITA D., Brevettare Facile, Finanze & Lavoro, collana Norme e adempimenti, Napoli, 2010, p. 35.
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Ricordiamo che la definizione di “invenzione” € quella data sopra e che il prob-
lema deve essere un problema tecnico, risolto con mezzi tecnici. In altre parole,
«un’invenzione che non risolve alcun problema € un po’ come una chiave che

non apre nessuna porta. Le chiavi senza porte non servono a nulla»!.

Viene da chiedersi a questo punto, anche leggendo le obiezioni sollevate
nell’Opinione scritta di brevettabilita, se il concetto di non ovvieta sia un con-
cetto astratto e soprattutto soggettivo. Ebbene, la risposta € no, 'ovvieta non &
un criterio soggettivo dietro il quale si trincera I'esaminatore per bocciare una

domanda di brevetto.

Secondo la pratica consolidata del’EPO, per la valutazione dell’'znventive step si
utilizza la metodologia del cosiddetto problem and solution approach, anche detto
«problema e soluzione». Il primo stadio di analisi di questa procedura consiste nel
determinare la closest prior art, il documento cioé che ha piu elementi in comune
con quanto rivendicato (attenzione non con I'invenzione in sé, ma con cio che é

stato rivendicato!) e che chiameremo D1.

Dall’analisi emergeranno delle differenze (o gia presenti nella rivendicazione
indipendente o presenti nella descrizione dell'invenzione. In quest’'ultimo caso
tali differenze andranno inserite nella rivendicazione che si sta prendendo in

esame).

Lo stadio successivo dell’analisi secondo il problem and solution approach € quello
di stabilire I'obiettivo problema tecnico da risolvere a fronte della closest prior art.

A tale riguardo, si deve determinare:

1) leffetto tecnico risultante dalla o dalle caratteristiche distintive, quelle

differenze cioé che sono state ritrovate a fronte dell’analisi;
2) indicare l'effetto tecnico prodotto da queste caratteristiche distintive;
3) individuare nel testo un supporto chiaro per tale effetto tecnico;

4) chiarire quindi che l'obiettivo problema tecnico risolto a fronte del

documento DI risolve il problema tecnico individuato.

' Cfr. DE VITA D., op. cit., 36
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L'aspetto successivo da esaminare ¢ se per lo skilled man sarebbe stato ovvio
trovare la soluzione al dato problema tecnico in un secondo documento (D2) che

descriva l’elemento di differenza trovato, connesso all’effetto tecnico individuato.

Infine giudicare se I'arte nota (D1) contenesse:
i) suggerimenti o accenni che avrebbero condotto lo skilled man a combinare
le caratteristiche di D1 con quelle di D2 al fine di risolvere il problema

tecnico;

ii) indicazioni che non suggerissero o sconsigliassero di combinare le

caratteristiche di D1 con quelle di D2.

Nel caso 1) 'invenzione risultera ovvia a fronte della combinazione di D1 con D2,

mentre nel caso ii) si concludera per la non ovvieta dell'invenzione.

Consiglio: e sempre bene indicare nella descrizione quanti piu vantaggi possibili
dellinvenzione, supportandoli con adeguata sperimentazione. Questi vantaggi
potrebbero essere utili per supportare un effetto migliorativo della vostra invenzione.
Se invece l'invenzione porta a risultati equivalenti, molto difficilmente si potra
sostenere la non ovvieta dell’ invenzione.

Per capire piu a fondo questo concetto, facciamo un altro esempio. Immaginiamo
di voler brevettare una macchina del caffé con chiusura a baionetta. Supponiamo
che questa sia nuova rispetto alle classiche macchine del caffé con chiusura ad
avvitamento.

Si dovra valutare se la combinazione “classica macchina per il caffé con chiusura
avite” e “meccanismo di chiusura a baionetta” sia inventiva nell’ambito specifico
di una macchina del caffe.

Per convincere 'esaminatore della non ovvieta si dovra evidenziare il problema
che si vuole risolvere sostituendo la chiusura a vite con quella a baionetta. Ci si
dovra domandare: che problemi presentano le comuni macchine da caffé? Forse
la chiusura a vite non permette un serraggio adeguato, oppure la pressione rag-
giunta con la chiusura a baionetta € superiore, permettendo la fuoriuscita di un

caffe piu cremoso?

Perché questa sostituzione non € ovvia? Solo se si riesce a rispondere in modo

convincente a questadomanda, ladomanda di brevetto sara considerata inventiva.
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La risposta “non ci aveva ancora pensato nessuno” é bandita dalla tecnica
brevettuale di ottenimento di un brevetto! Non rispondete mai cosi!

I1 modo migliore per rispondere a queste domande e soddisfare il criterio della
non ovvieta € quello di analizzare I'aspetto “inventivo” adottando l'approccio

standardizzato del problem and solution approach indicato sopra.
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Figura 4-3. I’immagine ¢ tratta dal database Espacenet
(https://worldwide.espacenet.com/)

Indichiamo con D1 un documento che descriva la comune macchina da caffé con
chiusura a vite.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare sopra, nel caso dell'invenzione, la chi-
usura tra la camera alta e quella bassa della macchina da caffé ¢ a baionetta, quindi
il meccanismo di chiusura ¢ diverso da quello descritto in DI e I'invenzione ¢ da
considerare nuova.

Passiamo al secondo criterio: la presenza di attivita inventiva.

Supponiamo che 'esaminatore abbia trovato, oltre al documento D1, anche un
altro documento D2 nello stesso campo tecnico o in un campo tecnico vicino
(non deve essere necessariamente una macchina del caffé) che descrive I'attacco
a baionetta.

Se si sostituisce il tipo di chiusura descritta in DI con quella descritta in D2, cosa
cambia?

Da D2 ¢ tecnicamente evidente che il sistema a baionetta fornisce una chiu-

sura diversa da quella a vite. Grazie allo scatto del meccanismo, la coppia di
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serraggio trale due camere € sempre la stessa, indipendente dalla forza dell’'utente
dell’apparecchio. Questa differenza ¢ detta effetto tecnico.

Basandosi su questo effetto tecnico, occorre definire il problema oggettivo
risolto dall'invenzione. Ad esempio: una persona debole, facendo il caffé con DI,
potrebbe non stringere a sufficienza le due camere tra loro, determinando un
abbassamento di pressione e un caffe di qualita peggiore. Per lo stesso motivo una
persona troppo forte potrebbe stringere fino al punto di rompere 'apparecchio.

L'esaminatore tornando ad esaminare DI, si chiedera: I'inventore di D1, trovan-
dosi dinanzi al problema oggettivo della domanda di brevetto, come lo risolver-
ebbe? In altre parole: come garantire una coppia di serraggio costante?

Se da D2 risulta evidente che l'attacco a baionetta garantisce una coppia di ser-
raggio costante, allora la vostra domanda di brevetto non sara inventiva, risultera
cioe ovvia a fronte degli insegnamenti combinati di D1 e D2.

Per concludere: una macchina da caffé con chiusura a baionetta potrebbe essere
inventiva?

Dipende dal secondo documento trovato e da come ¢ stata formulata la domanda
di brevetto.

Se nella vostra domanda non € descritto un effetto, molto probabilmente questa
sara rifiutata, in quanto l'invenzione sarebbe giudicata come una semplice vari-
azione di D], quindi non inventiva.

Se, invece, la chiusura diversa serve a regolare la pressione tra le due camere in
modo indipendente dalla forza con cui viene chiusa, non si potrebbe pitt combin-
are DI con una qualunque divulgazione di una chiusura a baionetta, ma solo con
una, nello stesso campo tecnico dell'invenzione, che risolve il problema descritto

dalla domanda di brevetto 2.

L'applicabilita industriale o Industrialita

Ai sensi dell’Art. 57 EPC e dell’Art. 49 CPI, un’invenzione € atta ad avere
un’applicazione industriale se il suo oggetto puo essere fabbricato o utilizzato in
un procedimento, non importa se industrialmente o artigianalmente, purché

comunque con risultati costanti e riproducibili.

Esempio: nel primo caso, la produzione di un nuovo tipo di utensile che sia
riproducibile in una serie di esemplari e, nel secondo, un nuovo processo di
lavorazione che dia risultati costanti.

12 Cfr. DE VITA D., op. cit., 37-38.
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Cio portera ad escludere dalla brevettabilita un’invenzione che, pur essendo
teoricamente possibile, non sarebbe comunque tecnicamente realizzabile al

momento del deposito della domanda di brevetto.

Esempio: un procedimento per la realizzazione di un nuovo tipo di lega metallica
che richieda temperature cosi elevate che nessun altoforno sarebbe attualmente in
grado di raggiungere.

La fattibilita tecnica non deve pero essere confusa con quella che puo essere poi
l'utilita dell'invenzione come risultato tecnico o economico rispetto alla situazi-
one esistente; né tanto meno l'invenzione deve costituire necessariamente un
progresso tecnico e, al limite, potrebbe essere concesso un brevetto per una
invenzione che ottenga risultati peggiori di una invenzione precedentemente

nota, per lo meno secondo le leggi di molti Paesi industrializzati.

Esempio: un nuovo procedimento di fabbricazione di lampadine che, comportando
la sostituzione di alcuni materiali, si presenti inizialmente pin costoso di un
procedimento precedente ma che poi, in seguito alla variazione dei costi delle materie
prime, diventi piu economico del precedente.

5. Come rispindere alle obiezioni
dell'opinione di brevettabilita

L’iter d’esame in Italia e secondo I’Ufficio Europeo dei
Brevetti

Dal primo luglio 2008 esiste un accordo tra I’'EPO e il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) in forza del quale chi presenta una domanda di brevetto nazi-
onale all’ufficio brevetti italiano ottiene una ricerca dello stato dell’arte (Rapporto
di ricerca) e un’opinione di brevettabilita, eseguiti dal’EPO. L'esame sostanziale
della domanda viene poi proseguito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il
conseguimento di un brevetto nazionale.

Per ottenere il Rapporto di Ricerca € necessario tradurre almeno le rivendica-
zioni in inglese (il brevetto originale resta in italiano, giacché si tratta a tutti gli

effetti di un brevetto nazionale). Nel caso in cui tali rivendicazioni non vengano
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depositate si paghera la tassa relativa e ne verra effettuata una traduzione auto-
matica. L'accordo stipulato tra il MISE e 'EPO non prevede oneri aggiuntivi
per il cittadino, in quanto € lo Stato Italiano che paga la tassa d’esame al posto
del titolare del brevetto. Questa procedura, come abbiamo avuto modo di dire
precedentemente, € certamente un vantaggio economico notevole per i cittadini
italiani che intendano depositare un brevetto. La strada del deposito italiano cui
far seguire 'estensione in priorita costituisce quindi una strategia preferenziale, e
meno costoso, rispetto al primo deposito all’estero tramite procedura internazi-
onale (PCT) o europea (EP).

L'iter d’esame seguito dall’'Ufficio Europeo dei Brevetti ricalca sommariamente
gli stadi di quello italiano, con la differenza di essere piu oneroso economica-

mente e di richiedere sia una tassa per la ricerca sia per il successivo iter d’esame.

Al termine dell’esame degli aspetti formali, sia 'EPO, sia 'UIBM trasmettono
un Rapporto di Ricerca (Search Report) al richiedente con allegati i documenti

menzionati nel Rapporto.

I1 rapporto di ricerca € cosi strutturato:
la prima colonna a destra presenta un codice utilizzato dal’EPO per indicare

I'importanza del documento.

e il codice X rappresentava l'indicatore relativo ad un documento con il
piu elevato livello di rilevanza possibile in termini di novita. A partire dal
2011, il codice X possiede una duplice valenza, ovvero esso rappresenta
I'indicatore relativo ad un documento che, preso da solo, si presenta

particolarmente rilevante in termini di novita e/o di attivita inventiva.

Nel Registro brevettuale europeo (European Patent Register) e in diversi database
brevettuali a pagamento, viene oggi utilizzata una nuova categoria di citazione:
la lettera I. Essa sta ad indicare che un singolo documento ¢ particolarmente rile-
vante in termini di attivita inventiva. Tuttavia nel rapporto di ricerca continuera
ad apparire solo la lettera X per indicare il piu elevato livello di rilevanza possibile

in termini di novita o di attivita inventivals.

il codice Y indica che il documento citato € particolarmente rilevante se

13 Sul punto v. EPO, Patent Information News, Issue 4/2015, reperibile al link: http://documents.epo.org/projects/
babylon/eponet.nsf/0/23032395ecf4ba77¢1257f1e00593a9b/SFILE/patent_information news 0415 en.pdf
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combinato con uno o piu documenti della stessa categoria, ovvero che tale

combinazione inficia la novita e/o l'attivita inventiva.

e il codice A indica documenti dello stesso ambito tecnico dell'invenzione,
che sono rilevanti per comprendere lo stato dell’arte, ma che non

pregiudicano la sua validita;
e 1l codice D indica un documento citato nella domanda di brevetto;
* il significato dei restanti codici € indicato in fondo al rapporto di ricerca .

La seconda colonna identifica i documenti e cita i passaggi (paragrafo e figure)
che sono rilevanti per I'invenzione.

La terza colonna indica quali rivendicazioni sono pregiudicate.

Il caso ideale per il richiedente € un rapporto di ricerca con soli documenti citati
di tipo «A», poiché questo presume la concessione del brevetto. E molto raro che

questo accada.

Al rapporto di ricerca viene allegata una «opinione scritta» di brevettabilita

dell'invenzione in base ai documenti citati nel rapporto di ricerca.

14 Per I’esplicazione dei diversi indicatori utilizzati nel rapporto di ricerca cfr. EPO’s Guidelines for Examination,
Part B, Chapter X, Section 9.2, reperibili al link https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
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Figura 5-1 Rapporto di Ricerca emesso dall’EPO

Numere di domanda

Classificazione internazionale
dei brevetti

"_""‘"--- Numere di rivendicazione

per la quale il documento
indicato & rilevante

Esaminatore

Diciotto mesi dopo la data di deposito, la domanda di brevetto viene pubbli-

cata, e pertanto resa accessibile al pubblico, con o senza rapporto di ricerca, e la

domanda di brevetto entra a far parte a tutti gli effetti dello stato della tecnica.

Quindi la pubblicazione, a questo stadio della procedura, non comporta auto-

maticamente la concessione, in quanto, a seguito dell’esame, questa potra essere

concessa o rifiutata o ritirata.
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K& [DE]) 15 December 1994 (1994-12-15)
A * pages 6,7; figure 1 * 3-8
5iY DE 298 80 063 UL (GEZE GMBH [DE]) 1,2
27 April 2660 (2000-04-27)
& * the whole document * 3-8
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Figura 5-2 Rapporto di Ricerca emesso dall’EPO per lo Stato Italiano

La comunicazione ufficiale

Una comunicazione ufficiale, sia da parte dell’ufficio brevetti e marchi italiano, sia

emessa dagli esaminatori del’EPO, puo contenere due tipi di commenti:
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Osservazioni: piccoli errori formali da correggere, quali errori grammaticali o
altre modifiche minori (ad esempio, si chiede di citare nella descrizione un certo

documento considerato rilevante);

Obiezioni: si tratta di difetti e mancanze tali da pregiudicare la concessione del
brevetto. Le obiezioni tipiche sono in genere le seguenti:
* linvenzione non ¢ un’invenzione (Art. 52 e 53 EPC) e quindi non &

brevettabile;
* linvenzione non € nuova (pregiudica 'articolo 54 EPC);
* linvenzione non ¢ inventiva (pregiudica I'articolo 56 EPC);

» l'invenzione non é chiara (le rivendicazioni devono essere chiare e concise

ed essere supportate dalla descrizione). (pregiudica Art 84 EPC);

e non c’e unita di invenzione (la domanda di brevetto deve riferirsi solo a
un’invenzione o a un gruppo di invenzioni correlate tra loro in modo tale

da costituire un singolo concetto inventivo generale) (Art 82 EPC).

Un ulteriore esempio, mutuato da un caso concreto, relativo al requisito
dell’attivita inventiva € riportato qui appresso.

Ipotizziamo che un inventore abbia depositato una domanda di brevetto e riceva
un’opinione negativa in cui l'esaminatore presenta delle obiezioni e intende
rifiutare la domanda di brevetto. Vediamo come rispondere nel modo giusto alla
comunicazione ufficiale.

La risposta dovra essere inviata in forma scritta entro i termini fissati

dall’Esaminatore.
Il ferro di cavallo

Tutti sappiamo che un ferro di cavallo ¢ fatto di ferro, € cioé duro. Un inventore,
preoccupato per la salute del suo cavallo, inventa un ferro morbido, ammortiz-
zante, che giova cosi alle caviglie dell’'animale’. Pertanto presenta una domanda
di brevetto per un ferro di cavallo con la suola di gomma, come rappresentato in

figura:

15 I’esempio riportato ¢ tratto da DE VITAD., Brevettare Facile, Finanze & Lavoro, collana Norme e adempimenti,
Napoli, 2010, p. 145 ss.
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Figura 5-3

Nella descrizione l'inventore spiega, inoltre, che per evitare che la gomma si
rompa subito, s’'inserisce al suo interno una banda metallica che si snoda tra i
chiodi come in figura. Inoltre, specifica che la banda metallica ¢ perpendicolare
al piano della suola.

Nella sua domanda di brevetto rivendica I'invenzione nel modo pit ampio pos-
sibile e scrive:

Rivendicazione 1: Dispositivo per proteggere zoccoli equini, caratterizzato dal fatto che
detto dispositivo comprende una suola costituita da materiale ammortizzante e una banda
metallica integrata nella massa di detta suola.

L'esaminatore cita nel rapporto di ricerca i seguenti documenti: il brevetto DE,
pubblicato in Germania nel 1892 e il brevetto GB pubblicato in Inghilterra nel
1926.
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(1) Gomma
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Figura 5-4.

Come si puo vedere dalla figura 5-4, i brevetti descrivono entrambi un ferro di
cavallo di gomma con banda metallica che si sviluppa all'interno del piano della
suola.

A fronte della rivendicazione, 'esaminatore scrive nella sua comunicazione: La
presente domanda non soddisfa UEPC. L'oggetto della rivendicazione non e conforme al
criterio della novita definito dall’articolo 54(1) (2) EPC per il motivo seguente: DE descrive
un dispositivo per proteggere gli zoccoli di un cavallo (20) costituito da una suola ammor-
tizzante e da una banda metallica integrata nella massa di detta suola. La stessa obiezione
st applica osservando il brevetto GB, pubblicato nel 1926.

Osservate 1 documenti citati. Diversamente dall'invenzione richiesta, nessuno di
questi descrive una banda metallica perpendicolare alla suola. Lo stato della tec-
nica presenta solo il fil di ferro che si sviluppa parallelamente al piano della suola.
Cio che conta per il rilascio di un brevetto non € la descrizione, ma quel che
e richiesto nella rivendicazione. Siccome la rivendicazione definiva una banda
metallica generica, senza specificare forma o posizione, i documenti DE e GB
rientrano nei suoi confini e pregiudicano la novita della domanda di brevetto.
La rivendicazione descrive I'invenzione in modo tanto ampio da comprendere
anche i ferri di cavallo descritti in DE e GB.

Per superare l'obiezione ed evitare il rigetto della domanda, 'inventore deve
modificare la rivendicazione, introducendo la caratteristica della «perpendico-
larita». Inoltre, deve spiegare il cambiamento allegando nella lettera di risposta

la giustificazione che questa nuova caratteristica introdotta nella rivendicazione
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risolve un problema rispetto ai documenti noti, D1 e GB (ad esempio la perpendi-
colarita garantisce una maggiore resistenza alla suola che altrimenti si spaccher-
ebbe facilmente). Inoltre, deve citare i passaggi cruciali nella descrizione e/o dis-
egni del brevetto, in cui 'elemento di perpendicolarita € descritto. In altre parole,
non basta cambiare la rivendicazione: bisogna anche convincere ’esaminatore
che la modifica non € “la prima cosa passata per la mente” allo scopo di ovviare
all’obiezione, ma un cambiamento sostanziale che rende l'invenzione nuova e
inventiva (cioe deve rispettare il principio problema-soluzione descritto al para-

grafo 4).

Una rivendicazione ammissibile potrebbe essere la seguente:

Rivendicazione 1: Dispositivo per proteggere zoccoli equini, comprende una suola cos-
tituita da materiale ammortizzante e una banda metallica integrata nella massa di detta
suola, caratterizzato dal fatto che detta banda metallica é perpendicolare al piano della

suola.

In generale, per rispondere all’esaminatore dell’ufficio brevetti in modo appro-
priato ed efficace, bisogna argomentare le obiezioni punto per punto, citando i
riferimenti a supporto della propria opinione, con lo stesso linguaggio formale
utilizzato dall’esaminatore. Si consiglia di evitare commenti personali o frasi
offensive, che possano irritare il funzionario facendone di lui il vostro nemico.
Di qualunque natura siano le obiezioni, si consiglia di leggere con attenzione
le motivazioni e di studiare i documenti citati, prestando attenzione ai passaggi
indicati nella comunicazione ufficiale. Anche nel caso in cui si sia del parere che
I’esaminatore abbia torto, si suggerisce di obiettare rispettosamente, spiegando
percheé si ritiene che la rivendicazione debba essere interpretata in modo diverso
e citando il passaggio nella descrizione che supporta la vostra tesi. E’importante
ricordare, inoltre, che qualunque modificapotrasolo limitare 'ambito di copertura
dell'invenzione rispetto a quanto inizialmente presentato nella domanda di bre-
vetto originaria, ma non puo mai estendere la portata delle rivendicazioni.

Nel caso in cui si voglia integrare con ulteriori elementi, oppure si intenda inser-
ire una rivendicazione completamente nuova, si dovra citare necessariamente il
punto esatto (pagina e rigo) in cui le caratteristiche sono descritte. La deduzione
della nuova rivendicazione deve essere evidente; si consiglia inoltre di ripetere
gli stessi termini usati nella descrizione precedentemente inviata. Anche una

lieve modifica puo comportare un rigetto della domanda.
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Va ricordato che non si puo aggiungere nulla di nuovo rispetto quanto descritto
nella domanda iniziale. Se, nell’esempio del ferro di cavallo, non fosse stata
descritta la particolare posizione della banda metallica rispetto al piano della
suola di gomma, questa non si sarebbe potuta integrare in un secondo momento,

pena il rigetto della domanda.

Riportiamo ora il caso di una domanda di brevetto il cui Rapporto di Ricerca ha

evidenziato solo documenti di categoria A, a livello della domanda internazion-
ale (PCT).
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT

international application No

PCT/1T2009/000448

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

?NV. Co7C45/67 €07C49/323 CO7F5/04

According 1o International Patent Classification {IPC) or lo both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum i hed (c i ion system followed by ification symbols)

Co7C  CO7F

B¢ entation other than minimum documentation 1o the extent that such documents are included in the fieids searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, BEILSTEIN Data, CHEM ABS Data

€. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category” | Citation of document, with indication, wheare apx of the Relevant to claim No.

A JP 11 054284 A (CANON KK) 1-9
26 February 1999 (1999-02-26)
cited in the application
pages 4,5

A MINABE ET AL: ‘"Formation of 1-9
2,2’-diacyl-9,9’-bifluorenylidene isomers
from 2-acyl-9-bromoflucrene and
base-catalysed isomerisation of the formed

alkenes”

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF
JAPAN. ,

vol. 79, no. 11, 2006, pages 1758-1765,
XP002550684

CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, TOKYO.
the whole document

D Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

“T* later document published after the intemational filing date

e - . or priority date and not in conflict with the application but
A" document defining the general state of the art which is not p Py i
considerad to be of particular relevance giﬁg‘:%gndemand the principie or theory underlying the
“E" earier document but published on or after the intemnational *X* document of particular relevance: the claimed invention
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
“L* document which may tkl;x!m: cri‘oubts on priofity claim{s} or involve an inventive step when the document is taken aione
which is cited to establish the publication date of another “y* document of i " i P )
hiow ; hy particular retevance; the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered fo involve an inventive step when the
*0* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
*p* document published prior o the intemational filing date but inihe art.
iater than the priority daie claimed “&" document member of the same patent family
Date of the actual compietion of the intemational search Date of mailing of the intemational search report
15 March 2010 22/03/2010
name and malling address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patenilaan 2

NL ~ 2280 HV Rijswijk .
Tel. {(+31-70) 340-2040, .

1 Eax;(;m«?é) 340-3018 0’Sullivan, Paul

Form PCTASAZ0 (secand shest) (Aprdl 2008)

Figura 5-5

Oggetto del brevetto sono i derivati del bifluorenilidene, composti rivendicati

nella rivendicazione 1 (figura 5-6) che segue attraverso la relativa formula gener-
ale (II).
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CLAIMS

1. Bifluorenylidene derivatives and corresponding radical anions
and cations of the following general formula (II):

wherein:
Y = C = 0 and m is a positive integer >0, preferably m=1, with the
proviso that when m=0, A=boranyl;

A = H, OH, halogen, amino group, thiol group, alkyl, oxyalkyl, alkenyl,
alkynyl, aryl, boranyl.

Figura 5-6

A fronte del Rapporto di Ricerca, 'esaminatore della domanda internazionale ha
emesso la seguente Opinione Scritta sulla brevettabilita dell'invenzione (figura
5-7), che in questo caso € stata positiva e verra commentata brevemente per ren-

dere chiaro il ragionamento seguito dall’esaminatore.
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WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL
SEARCHING AUTHORITY International application No. PCT/
1T2009/000448

Reference is made to the following documents:

D1:JP 11 054284 A (CANON KK) 26 February 1999 (1999-02-26)

D2: MINABE ET AL: "Formation of 2,2-diacyl-9,9'-bifluorenylidene iso-
mers from 2-acyl-9-bromofluorene and base-catalysed isomerisation of the
formed alkenes" BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN,, vol.
79, no. 11, 2006, pages 1758-1765, XP002550684 CHEMICAL SOCIETY OF
JAPAN, TOKYO.

Novelty

The document D1 is regarded as being the closest prior art to the subject -
matter of claims 1-9, and discloses bifluorenylidene derivatives having sub-
stitution patterns such as alkyl, nitro, keto, ether, halo, amine, heteroaryl and

cyano (see DI, description pages 4-20)

The subject - matter of claim 1 differs from the compounds disclosed in D1
in that the latter do not have a keto group and/or a boranyl group in each of
the 4 substitution positions of the compounds of present claim 1. The biflu-
orenylidene compounds of D1 (see structures on pages 4-20) cover a much
broader scope than the presently claimed compounds. The compound of
D1 which is structurally closest to the compounds of present claim 1 would

appear to be compound 15 on page 6 of D1.

Document D2 discloses (see scheme 2) trisubstituted bifluorenylidene deriva-
tives wherein the substituent is acetyl and one of the 4 required positional

substitutions of the present claim is unsubstituted.

The subject - matter of claim 1 is therefore novel over D1 and D2. Dependent
claims 2-4 as well as the method and use claims employing the compounds of

claim 1 are therefore also considered novel.
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Inventive Step

D1 is the closest prior art since it also deals with the use of similar compounds
in molecular electronics. D2 is silent on the use of the compounds and is more
concerned with synthetic methodology. The difference between D1 and the
compounds of present claim 1 is outlined above. There is no demonstrated
effect associated with the difference. The problem to be solved by the present
invention may be regarded as the provision of alternative bifluorenylidene
derivatives for you in electronic devices. As mentioned above, the closest
compound of D1 to the present claims appears to be compound 15 on page
6 thereof. D1 does not provide the skilled person with an incentive to firstly

chose this particular compound among the many disclosed in D1 and make the
required changes thereto in order to arrive at the present compounds (wherein

Y= C=0 and m=1), without exercising inventive skill.

Compounds of the present application in which m=0 and A=boranyl are also
not suggested by DI, given that a boranyl group is not even mentioned therein.

The present claims are therefore considered inventive.

Form PCTIISA/237 (Separate Sheet) (Sheet 2) (EPO-April 2005)

Figura 5-7

Come si evince anche dal Rapporto di Ricerca, 'Esaminatore ha reperito nelle

banche dati solo due documenti, entrambi considerati non particolarmente rile-

vanti rispetto all'invenzione rivendicata.

Quindji, nel paragrafo “Novelty” 'Esaminatore li ha riassunti brevemente, indi-

cando gli elementi contenuti in tali documenti da ritenere rilevanti ai fini

dell’esame e che comunque costituivano delle differenze rispetto ai composti

della formula generale rivendicata.

L'’Esaminatore ha quindi concluso che i documenti D1 e D2, presi singolarmente,

non privavano l'invenzione della novita.

Nel paragrafo “Inventive Step” 'Esaminatore ha applicato la metodologia esposta

nel capitolo 3 del problem and solution approach. Pertanto:
* haindividuato la closest prior art, il documento D1 che presenta un maggior

numero di elementi in comune con 'invenzione rivendicata;
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* ha richiamato le differenze fra D1 e i composti della rivendicazione 1,
differenze che aveva indicato nel paragrafo “Novelty” alle quali, peraltro,

non ha attribuito un effetto tecnico;

e ha indicato il problema tecnico risolto dai composti dell'invenzione, cioé

“fornire derivati alternativi del bifluorenilidene per dispositivi elettronici”;

* ha quindi concluso che lo skilled man non avrebbe trovato incentivi in D1 a
modificare la formula di struttura descritta in tale documento e arrivare ai

composti dell'invenzione.

Infine analizziamo le ultime obiezioni che l'esaminatore potrebbe rivolgerci,
consigliando vivamente, per rispondere ad esse come alle altre spiegate sopra, di

rivolgervi sempre ad un consulente in proprieta industriale o mandatario.

Chiarezza

L'esaminatore non comprende la rivendicazione, cioé non capisce che cosa
I'inventorevolesse proteggere conil propriobrevettooppureobiettachel’inventore
abbia omesso degli elementi essenziali al funzionamento dell'invenzione.

Innanzitutto sara necessario capire esattamente che cosa non é risultato chiaro
all’esaminatore; in secondo luogo sara opportuno, correggendo le correzioni in

base ai suggerimenti forniti dall’esaminatore, altrimenti il brevetto verra rifiutato.
Unita

Unbrevettocheviene concessoproteggesoloun’invenzione. Quandol’esaminatore
ritiene che la domanda di brevetto non descriva un’invenzione ma piu invenzioni
diverse tra loro, chiede al titolare di dividerla in pit domande diverse. Nessuna
domanda andra persa e tutte andranno a decorrere dalla domanda inizialmente
depositata, ma dovranno essere richiesti tanti brevetti separati tra loro, ovvia-

mente pagando per i rispettivi iter di concessione.
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PUNT@ARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna

Cos’e Punto Cartesiano
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valutazioni dell’attivita inventiva.
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