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] Come affrontare un brevetto di terzi

Ing. Simone P. Ercolani

Primum:

Intelligere

- Le rivendicazioni
- La questione lessicale

- La questione esegetica

Secundum:

Pars destruens

- L'invalidita del titolo

- Le caratteristiche
aggredibili

Tertium:

Pars construens

- L'eliminazione di una
caratteristica rivendicata

- La sostituzione di una
caratteristica rivendicata

- La riproduzione di una
realizzazione anteriore
libera
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1 Primum: Intelligere

Ing. Simone P. Ercolani

Descrizione

Rivendicazione principale

"1. Dispositivo luminoso..."

"2.Dispositivo secondo la rivendicazione
1."

J/

.

N

"3.Dispositivo secondo la rivendicazione 1
02.."

J/

Ve

N\

"4. Dispositivo secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti ..."

J

mgt



"Analisi dei titoli brevettuali altrui” e snsreavariew™? M3t
ovvero "De castrum capiendis” Ing. Simone P. Ercolani

1 Primum: Intelligere

Rivendicazioni indipendenti limite massimo della tutela,
ossia vietato riprodurre l'insieme

delle caratteristiche elencate in
tali rivendicazioni

Rivendicazioni dipendenti relative a caratteristiche
- facoltative, riproducibili se non
si riproducono le rivendicazioni

indipendenti
IT 102000900853090 (Barilla)
RIVENDICAZION!
1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito 2, Snack (24) farcito secondo la rivendicazione 1, in cui

da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione detto ripieno {25) cremoso & sostanzialmente anidro, a base di zuccheri
sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per e grassi.

5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.
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- Primum: Intelligere - IT 102000900853090 (Barilla)
v’ La questione lessicale:
* Gerundi e participi
 "detto"

» "sostanzialmente"
sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per

RIVENDICAZIONI
1. Snack (24} farcito comprendente un invelucro costituito

da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione

* Unasola -f rase per rivendicazione 5 almenoe 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

"1. Snack farcito che comprende un involucro costituito da
una cialda tubolare piu o meno rettilinea, di sezione piu o
meno rettangolare, con uno spessore inferiore a 3mm per
almeno 80% della sua superficie, e che e farcito con un

ripieno cremoso.”
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J Primum: Intelligere
v’ La questione esegetica:

* [T 102000900853090 (Barilla)

o Interpretare la rivendicazione RIVENDICAZION]
indipendente: 1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito
* Alla luce della descrizione e delle figure da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione
* Alla luce delle ordinarie conoscenze del sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per
settore tecnico 5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

5 Ragionevole e prudente:

* Dare anche una ampia interpretazione
letterale

* Generalizzare i termini "1. Snack farcito che comprende un involucro costituito da

una cialda [o wafer, a partire da una pastella molto
zuccherata — pagg. 1 e2] tubolare [ottenute per
arrotolamento — pag. 3] pit 0 meno rettilinea, di sezione piu
0 meno rettangolare, con uno spessore inferiore a 3mm per
almeno 80% della sua superficie, e che e farcito con un
ripieno cremoso [sostanzialmente anidro e preferibilmente
dolce — pag. 5].




@@mgt

X—"Analisi dei titoli brevettuali altrui" e areawaret
ovvero "De castrum capiendis” Ing. Simone P. Ercolani

J Secundum: Pars Destruens .
- —— : « IT 102000900853090 (Barilla)
v’ Uinvalidita del brevetto altrui

o Solitamente: mancanza di novita, RIVENDICAZIONT
attivita inventiva, sufficien za di 1. Snack (24] farcito comprendente un involucro costituito
descrizione almeno delle rivendicazioni da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione
in dipen den ti (+ que I Ie per nOi ri Ievan ti ) sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per

5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

o Pubblicazioni brevettuali anteriori
* Ricerca di anteriorita
o Predivulgazione:

* Catena logica delle prove ("Chain of
evidences")

e Testimonianze

* "Ragionevole probabilita"” o "oltre ogni
ragionevole dubbio"?

(" WARNING: )

- Molti requisiti di validita sono soggettivi (es.
attivita inventiva)

- Spesso difficile provare la predivulgazione

\_ J

* Anteriorita
« WO09628035A1 (D1)
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(J Secundum: Pars Destruens

* [T 102000900853090 (Barilla)

v’ Le rivendicate caratteristiche
aggre d ] b i I i RIVENDICAZIONI
. . 1. Snack (24} farcito comprendente un involucre costituito
o Caratteristiche superflue da una cialda (145) tubolare sostanzialmente rettlines, di sezione
o Cara t teris tiC he ecceSSivamen te 5 :)stanzi:;;e:t; rettangolare, e_werlte Iu‘nn spessal.'e -inferiore a 3 mm per
3 . . meno ella sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.
limitative
o Meglio: combinazione di caratteristiche * Caratteristiche aggredibili
suPerf lue o eccessivamente limitative * la cialda tubolare é "sostanzialmente rettilinea" e
* ['involucro ha "sezione sostanzialmente rettangolare”
* o spessore della cialda é "inferiore a 3mm"
* jlripieno é "cremoso”
I PRESTII
{ =
(" WARNING: )

— A seconda della interpretazione della
rivendicazione, puo cambiare il significato
della caratteristica

o1 3 ~ - Y, ~
\§ J S et
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J Tertium: Pars Construens

v’ L'eliminazione di una caratteristica
o Riproduzione delle caratteristiche della

* [T 102000900853090 (Barilla)

RIVENDICAZIONI

1. Snack (24} farcito comprendente un involucre costituito

r i ven di caz i one i n dip en den te ad da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione
eccezio ne d i una cara tteri stica sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per
. . . . 5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.
o Caratteristica deve essere eliminata e
NON sostituita
* |l Vostro prodotto:
* Snack NON farcito (privo di ripieno cremoso)
(" WARNING: )

- Contributory Infringement
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J Tertium: Pars Construens

* [T 102000900853090 (Barilla)

v La sostituzione di una caratteristica
o Riproduzione delle caratteristiche della L Snak 8 i e
. . . . . . TAC] arcito comprendente un involucro costituito
riven d’ cazione in d’p en den te ad da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione
ecce zio ne di una ca ratteri stica Che é sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per
SOS ti tui ta da una d iV ersa cara tt er i St i ca 5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

o Caratteristica sostituita non deve essere

] * |l Vostro prodotto:
una variante banale

* Snack con cialda avente spessore maggiore di 3mm e/o
sezione circolare dell'involucro

(" WARNING: N
- Equivalenza tecnica
—> Inutili le caratteristiche "aggiuntive"

\_ J
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J Tertium: Pars Construens
v’ La riproduzione di una anteriorita

* IT 102000900853090 (Barilla)

libera RIVENDICAZIONI
—. . . 1. Snack (24} farcito comprendente un involucre costituito
o Riprodurre identicamente una da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilines, di sezione
rea Ii 220 zio ne an te rio re d i Ii be ro sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per
S fru t tamen tO N O N pu 6 rien trare 5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.
nell'ambito di tutela delle rivendicazioni |
indipendenti Il Vostro prodotto:
. . . . * Snack identico a quello di D2 (D2 scaduto nel 2010)
o Brevetti anteriori scaduti sono

identicamente riproducibili

(" WARNING: N

= Non introdurre "perfezionamenti"

—> Assicurarsi dell'assenza di diritti anteriori
validi nei territori di Vs. interesse

\_ J
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Grazie!



