I'[A®

ITALIAN TRADE AGENCY

Procedura di registrazione del Brevetto ai sensi del Patent Act del 1970

Definizioni ai sensi del Patents Act, 1970:

L'articolo 2 (m) del Patents Act del 1970 definisce il "brevetto" come un brevetto per qualsiasi invenzione
concesso ai sensi della presente legge. La legge estende la sua protezione alle invenzioni originali e ai
procedimenti tecnici, che sono ulteriormente definiti nella sezione 2 (j), (ja) e (l) della legge come segue,

(j) "invenzione": un nuovo prodotto o processo che comporta un'attivita inventiva e che puo essere
applicato a livello industriale;

(j bis) "attivita inventiva": una caratteristica di un'invenzione che comporta un progresso tecnico rispetto
alle conoscenze esistenti o che ha un significato economico o entrambi e che rende I'invenzione non ovvia
per una persona esperta nel settore,

() per "nuova invenzione" si intende qualsiasi invenzione o tecnologia che non sia stata anticipata da
pubblicazioni in qualsiasi documento o utilizzata nel Paese o in altre parti del mondo prima della data di
deposito della domanda di brevetto corredata da un fascicolo completo, vale a dire che I'oggetto non sia
di dominio pubblico o che non faccia parte dello stato dell'arte.

Il processo di registrazione dei brevetti é il seguente:

Il processo inizia con I'esecuzione di ricerche brevettuali prima del deposito della domanda di brevetto.
Dopo aver determinato la novita dell'invenzione, la domanda di brevetto pud essere depositata presso
|'Ufficio Brevetti Indiano in una delle sue sedi: Delhi, Mumbai, Chennai o Kolkata. La domanda di brevetto
puo essere depositata presso I'Ufficio Brevetti Indiano come domanda provvisoria o come domanda non
provvisoria.

FASE 1: Ricerca di brevetti

Le ricerche vengono condotte per conoscere la novita di un'invenzione. In generale, si ritiene sicuro
effettuare ricerche brevettuali prima del deposito della domanda di brevetto.



FASE 2: Redazione del brevetto
Fase 2: redazione del brevetto non provvisorio

La specifica di brevetto completa € un documento legale depositato presso |'ufficio brevetti per
rivendicare i diritti di un'invenzione e i suoi dettagli. La redazione di un brevetto completo/non provvisorio
e un documento legale redatto in linguaggio tecno-giuridico e definito dai confini stabiliti dalle
rivendicazioni dell'invenzione.

La bozza di brevetto € una rappresentazione di fronte all'ufficio brevetti e la decisione dell'ufficio brevetti
sulla concessione del brevetto sara presa sulla base della bozza stessa.

La struttura della redazione della specifica completa & la seguente:

Titolo dell'invenzione - Scegliete un titolo adatto all'invenzione entro 15 parole che possa indicare la vostra
domanda di brevetto;

Descrizione tecnica - Una breve descrizione del settore a cui appartiene la domanda di brevetto e in
particolare dell'obiettivo che si prefigge di risolvere.

Background dell'invenzione - Un background su cosa sono i brevetti convenzionali, su cosa manca alle
domande di brevetto convenzionali e su come la presente domanda di brevetto completa risolve tali
mancanze.

Sintesi dell'invenzione - La sintesi della domanda di brevetto completa & generalmente in linea con le
rivendicazioni e talvolta & una parafrasi delle caratteristiche e della struttura dell'invenzione rivendicata.

Breve descrizione dei disegni - Include una breve introduzione dei disegni che supportano
diagrammaticamente le rivendicazioni della domanda di brevetto.

Descrizione dettagliata dei disegni - Questa sezione elabora i disegni in dettaglio per fornire una
conoscenza approfondita della domanda di brevetto completa e supportare le rivendicazioni con ulteriori
dettagli, come i dettagli sperimentali della domanda di brevetto completa e i vantaggi della domanda di
brevetto.

Rivendicazioni - Questa sezione & estremamente importante e deve essere redatta in modo ampio,
specificando gli aspetti innovativi dell'intera domanda di brevetto.

Abstract dell'invenzione - Questa sezione & una sintesi delle caratteristiche principali della domanda di
brevetto completa.

FASE 3: Deposito della domanda di brevetto

Il deposito di una domanda di brevetto e il primo passo per ottenere un brevetto. Una domanda
depositata come domanda provvisoria viene generalmente presentata per rivendicare una data di priorita
rispetto ad altre domande. Una domanda di brevetto é costituita da una serie di moduli preparati secondo
I'Indian Patent Act, 1970. Il fascicolo provvisorio o completo viene depositato nel modulo 2 dell'Indian
Patent Act del 1970. Se viene depositata una domanda di brevetto provvisoria, entro 12 mesi dal deposito
deve essere depositato il fascicolo completo.



FASE 4: Pubblicazione della domanda di brevetto

Una volta depositata la domanda, allo scadere dei 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorita,
se precedente, la domanda viene pubblicata su una rivista ufficiale ed & aperta al pubblico.

FASE 5: Opposizione alla sovvenzione

Dopo la pubblicazione, I'invito ad opporsi & reso disponibile al pubblico, per cui ogni persona/parte
interessata puo presentare una richiesta al controllore e pud opporsi al brevetto scrivendo una domanda
al controllore.

FASE 6: Esame della domanda di brevetto/procedura di brevetto

La domanda di brevetto viene esaminata solo se e stata presentata una richiesta di esame. La richiesta di
esame deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorita.
L'esaminatore dei brevetti esamina la domanda di brevetto ed emette un rapporto d'esame. Il rapporto
d'esame contiene una serie di obiezioni sollevate dall'esaminatore. La risposta a un rapporto d'esame
deve essere depositata entro 12 mesi dall'emissione del rapporto stesso. Se necessario, I'esaminatore
convoca il richiedente o il suo agente per un'audizione. Questa fase € chiamata "prosecuzione del
brevetto".

FASE 7: Concessione di un brevetto

Dopo che tutte le obiezioni al rapporto d'esame sono state raccolte e I'esaminatore e soddisfatto della
risposta del richiedente, la domanda viene messa in ordine di concessione. Se invece I'esaminatore non &
soddisfatto della risposta e delle argomentazioni del richiedente, puo respingere la domanda.

Fase 8: Rinnovo

Una volta concesso, il brevetto deve essere rinnovato ogni anno pagando la tassa di rinnovo. Un brevetto
in India puo essere rinnovato per un periodo massimo di 20 anni dalla data di deposito del brevetto.

Analisi:

Il processo di registrazione dei brevetti previsto dal Patents Act del 1970 e essenziale per le
aziende/proprietari di invenzioni e know-how tecnico per garantire i propri diritti di proprieta intellettuale
in caso di violazione o infrazione. Il successo della registrazione consente ai titolari di brevetti non solo di
intraprendere azioni legali, ma anche di accrescere il valore commerciale dei loro brevetti conferendo loro
diritti esclusivi di utilizzo e distribuzione.

Il presente documento é il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich,
in qualita di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso I'ITA (Italian Trade Agency),
nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate,
né pud dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno pud utilizzare la relazione/articolo come
base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno é responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo ipr.newdelhi@ice.it.



