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PERCHÉ FARE UNA RICERCA 
BREVETTUALE, QUALI SONO GLI 

STRUMENTI 



Perché brevettare?
• Freedom To Operate

• Accesso a finanziamenti

• Valorizzazione della ricerca

• Reputazione 

• Diversificazione del business



Cos’è un brevetto
Definizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Un’invenzione è definita come una soluzione nuova

e innovativa in risposta a un problema tecnico.

L’invenzione può … congegno, prodotto, metodo o

procedimento completamente nuovo o … un

miglioramento di un dato prodotto o procedimento

già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già

esiste in natura non può essere qualificata come

un’invenzione.



REQUISITI
Novità - l’invenzione non deve essere già compresa
nello stato della tecnica …tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima
della data del deposito.. Ad esempio…la
pubblicazione in un giornale scientifico, la
presentazione in una conferenza, …renderla non
brevettabile (anche se la predivulgazione è dello
stesso autore dell’innovazione). …impedire la
rivelazione accidentale delle invenzioni prima di
depositare una domanda di brevetto ..necessario
comunicare a terzi ...far sottoscrivere a questi
ultimi accordi di segretezza …

Novità (art. 46 CPI, art. 54 EPC)

Inventività (art. 48 CPI, art. 56 EPC)

Applicazione industriale (art. 49 CPI, art. 57 EPC)



REQUISITI

Attività inventiva – ..un’invenzione ha attività inventiva
quando, per una persona esperta nel campo
tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica. Non sono inventivi: il cambio di un’unità
di misura,..la sostituzione e il cambiamento di un
materiale, la sostituzione di una parte, l’applicazione di
una precedente invenzione a un campo diverso da
quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita.
Può essere brevettata, ..combinazione che applichi una
formula nota a un processo anch’esso noto, sempre
però che ne derivi un quid novi, consistente in un
progresso dello stato della tecnica.

Novità (art. 46 CPI, art. 54 EPC)

Inventività (art. 48 CPI, art. 56 EPC)

Applicazione industriale (art. 49 CPI, art. 57 EPC)



REQUISITI

Industrialità – ..un’invenzione è
considerata atta ad avere
un’applicazione industriale …compresa
quella agricola. Un’invenzione non può
pertanto essere un semplice processo
intellettuale, ma deve essere
producibile, utile e in grado di generare
effetti pratici...

Novità (art. 46 CPI, art. 54 EPC)

Inventività (art. 48 CPI, art. 56 EPC)

Applicazione industriale (art. 49 CPI, art. 57 EPC)



La vita di un brevetto



Come è fatto un brevetto



Come è fatto un brevetto

LA 

DESCRIZIONE 

E’ LA PARTE 

ESPLICATIVA DI 

UN BREVETTO 

CHE DEVE 

CONSENTIRE A 

UN TERZO DI 

POTERLO 

REPLICARE

AMBITO

STATO 

DELL’ARTE 

CHE 

IDENTIFICA 

IL 

PROBLEMA 

TECNICO

SOMMARIO, 

SOLUZIONE E 

DISEGNI



Come è fatto un brevetto

LE 

RIVENDICAZIO

NI SONO LA 

PARTE LEGALE 

CHE LIMITA 

L’AMBITO DI 

PROTEZIONE 

CONFERITO AL 

BREVETTO



CLAIM DI PRODOTTO, DI 
PROCESSO, DI USO

• ART.84 EPC

The EPC refers to different "categories" of claim
("products, process, apparatus or use").

…Product claim includes a substance or
compositions, physical entity (e.g. object, article,
apparatus, machine, or system of co-operating
apparatus)

…Process claim claims the use of some material
product for effecting the process is implied.



CLAIM DI PRODOTTO, DI PROCESSO, 
DI USO

RULE 43 - Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection
is sought in terms of the technical features of the
invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

• (a) a statement indicating the designation of the
subject-matter of the invention and those technical
features which are necessary for the definition of the
claimed subject-matter but which, in combination, form
part of the prior art;

• (b) a characterising portion, beginning with the
expression "characterised in that" or "characterised by"
and specifying the technical features for which, in
combination with the features stated under sub-
paragraph (a), protection is sought.

PREAMBO

LO

INVENZIO

NE



CLAIM

La claim DIPENDENTE è

particolare e definisce cosa

proteggere specificatamente

La claim INDIPENDENTE è

generica e determina la

vastità della copertura



PATENT DRAFTING 
Problem Solving Approach

Identificazione 

del problema 

tecnico

Identificazione 

del problema 

tecnico

• Soluzione 
proposta

Identificazione 
prior art (PA)

Identificazione 
prior art (PA)

•Closest e close PA

tabella DDn

vs. CCn

tabella DDn

vs. CCn

•allineamento tra 

soluzione problema 

tecnico e FTO

In caso di disallineamento 
patent reshaping (o 

variazione del wording o 
del concept inventivo)

In caso di disallineamento 
patent reshaping (o 

variazione del wording o 
del concept inventivo)



PATENT DRAFTING 
Problem Solving Approach

Identificazione del 

problema tecnico

Identificazione del 

problema tecnico
• Soluzione proposta

INVENZIONEINVENZIONE

Ricerca dello stato dell’arte



Ricerca prior art

• Prima di iniziare un progetto: indirizzare la ricerca 
applicata

• Per depositare un brevetto: closest prior art+patent
design

• Per valorizzare un brevetto: identificazione di 
licensee e FTO

• Per analisi quantitativa, come indicatore di 
innovazione



Motore di ricerca uso Plus

Google Non Patent

Literature (NPL)

+Patent Literature

(PL)

Overview Prior art 

(anche immagini)

Google patent PL Disegni

Espacenet PL Il più esaustivo

USPTO PL

WIPO PL

Questel Orbit Elaborazione del 

dato

Strumenti



Strumenti





Ricerca dei documenti PA

1. Ricerca tramite Keywords (in title or abstract)

2. identificazione e ricerca con gli autori o 
«competitor» scientifici più noti (in inventors)

3. Partendo dagli autori di un articolo 
importante per il settore ed estendendolo agli 
autori citati. Inserire i nomi identificati in 
Espacenet (+NPL)

4. Identificazione e ricerca con top player di 
settore (in applicants)

5. Identificata la PA verificare tra i documenti 
citati nel ESR (o altri rapporti ricerca) se anche 
questi possano influire sulla brevettabilità



Rapporto di ricerca

Nel rapporto di ricerca sono citati i documenti identificati 

dall’esaminatore e ritenuti di rilievo.

Perché anticipatori (X) del brevetto depositato, oppure perché in 

associazione ad altri documenti (Y) fanno risultare ovvio il brevetto 

depositato.





La ricerca CPC



CC1, CC2,…, CCn sono le caratteristiche chiave cui ha portato l’analisi della propria invenzione. Ogni CC è 
un aspetto della propria invenzione che determina un vantaggio tecnico rispetto a precedenti invenzioni. 
Un vantaggio tecnico non è una mera scelta progettuale, ma qualcosa che risolve un problema senza il 
quale l’invenzione non funziona. 

Documenti reperiti (DR1, DR2,…, DRn), ossia i risultati della ricerca brevettuale o le pubblicazioni.

Individuare quindi, per ciascun DR se ogni CC (della propria invenzione) sia stata esplicitamente (P) o 
implicitamente (P) anticipata o se non ne sia stata affatto menzione (Ð).

Caratteristiche

chiave (CC)

Documenti

reperiti (DR)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

DR1

DR2

DR3

DR4

DR5

DR6

�
Explicitly

�
Implicitly

�
Not

Disclosed Disclosed Disclosed

L’identificazione della closest prior art e delle 
caratteristiche distintive



Closest Prior Art

• In base alle corrispondenze tra CC e DR, scegliere la closest
prior art, ovvero il documento con più elementi comuni 
(numero minore di Ð), e che punta verso un obiettivo simile 
a quello dell’invenzione.

• Spiegare quindi perchè la closest prior art è il documento 
DRn, e con il massimo dettaglio tecnico possibile, qual è 
l’effetto tecnico della differenza/delle differenze (CC conÐ) 
rispetto alla closest prior art. 

• Formulare il problema tecnico obiettivo (objective technical
problem), ossia il problema risolto grazie all’ottenimento di 
questo effetto tecnico.



Il problema tecnico

Il problema tecnico che la presente invenzione intende affrontare riguarda la realizzazione di

un dispositivo impiantabile XXX per produzione di energia YYY che non abbia bisogno di

batterie, né di alimentazione via cavo.

Soluzione

La soluzione proposta nella presente invenzione è un dispositivo impiantabile XXX passivo

(senza batteria) per la conversione di energia YYY in YYY1

Il dispositivo medico proposto, consta di tre elementi fondamentali (Figura 6):

•Una superficie che accumula cariche

•Un convertitore di energia

•un elemento che trasferisce l’energia

Dalla ricerca PA è stato identificato un brevetto che anticipa tutti e 3 gli elementi

fondamentali

 

Caratteristiche 

chiave (CC) 

 

 

 

Documenti 

reperiti (DR) 

superficie che 

accumula 

cariche 

convertitore di 

energia 

elemento che 

trasferisce 

l’energia 

Unchargable  
Integrated Devices 

for Harvest and 

transfer of Energy 

� � � 

DR2    

Closest Prior Art



PATENT DESIGN

• Da un attenta analisi il sistema di conversione e modulazione dell’energia si è 
dimostrato diverso tra la soluzione proposta e il brevetto “Unchargable
Integrated Devices for Harvest and transfer of Energy”.

• Procedendo a ritroso si è cercato di determinare se questa nuova differenza 
rispetto allo stato dell’arte risolvesse un nuovo problema.

• Effettivamente la nuova modulazione e il sistema di conversione era più 
efficiente rispetto al brevetto Unchargable Integrated Devices for Harvest and 
transfer of Energy.

• A questo punto la soluzione proposta non era più un dispositivo impiantabile 
XXX passivo (senza batteria) per la produzione di energia YYY in YYY1

• ma un sistema di conversione e modulazione dell’energia in un… un dispositivo 
impiantabile XXX passivo (senza batteria) per la produzione di energia YYY in 
YYY1

• che si traduce in un brevetto di metodo se tale sistema si traduce soltanto in un 
protocollo diverso basato sul un dispositivo impiantabile XXX passivo (senza 
batteria) per la produzione di energia YYY in YYY1

• oppure in un brevetto di dispositivo e metodo se tale sistema si traduce sia in 
una componente del device che in un protocollo 



• In Conclusione Se la soluzione proposta risulta nota
non è detto che l’invenzione non sia brevettabile, è
importante capire se la stessa possa soddisfare
altre necessità, e rimodulando l’idea trovare un
aspetto risolutivo più microscopico rispetto a
quanto già identificato.

PATENT DESIGN



PATENT DESIGN

Design 
conservativo

buone probabilità di 

concessione senza ulteriori 

modifiche

il brevetto è un indicatore nei progetti, sia in fase di

submission che come rendicontazione output.

Oppure il brevetto serve per la FTO. i.e. uno

strumento è usato in clinica e prodotto da un certo

fornitore, il medico vuole evitare che altri medici o

aziende lo brevettino costringendolo all’acquisto.



PATENT DESIGN

Design espansivo

scarse probabilità di 

concessione senza 

modifiche

il brevetto è finalizzato al 

licensing (license out, spin 

off)



PATENT DESIGN



LE INVENZIONI DISRUPTIVE SI COLLOCANO IN UN 
SETTORE DOVE C’è POCA CONOSCENZA E MOLTO 
SPAZIO PER LA NUOVE 
TECNOLOGIE

IDEA

PRIOR ART

PRIOR ART

PRIOR ART



IDEA

PRIOR ART

PRIOR ART

PRIOR ART

LE INVENZIONI DISRUPTIVE HANNO UNA ESTENZIONE 
DELLA PROTEZIONE MOLTO VASTA E RIESCONO AD 
ESPLORARE LO STATO 
DELL’ARTE



IDEA

PRIOR ART

PRIOR ART

LE INVENZIONI INCREMENTALI HANNO UNA 
ESTENZIONE DELLA PROTEZIONE RIDOTTA, LO STATO 
DELL’ARTE MOLTO POPOLATO NE LIMITA ANZI LA 
PORTATA INIZIALE



PATENT DESIGN

• Per poter espandere il perimetro della protezione
in maniera più vasta e scalabile è necessario
riflettere e fornire più informazioni possibile nella
relazione brevettuale. Tale informazioni devono
essere relative alle caratteristiche distintive, alle
forme realizzative identificate, ma è utile una
riflessione più approfondita sulle possibili soluzioni
alternative.



L’Invention Disclosure è il punto di

partenza che definisce la protezione

dell’invenzione. L’inventore deve

identificare ed evidenziare gli aspetti

inventivi. Un’Invention Disclosure

incompleta lascerà scoperti aspetti

dell'invenzione che potranno essere

sfruttati dai concorrenti per sfruttare la

tecnologia riuscendo ad evitare le

violazioni. Un buon brevetto include tutte

le forme di realizzazione e gli ambiti di

applicazione. Questo permetterà, in

seguito alla ricezione del rapporto di

ricerca, di correggere in corsa il brevetto;

anche per lo sfruttamento commerciale è

importante poter espandere il perimetro

della protezione in maniera più vasta e

scalabile possibile.

Invention Disclosure



• Problema tecnico

• Soluzione

• Vantaggi

• Stato dell’arte 

Scientifico

• Stato dell’arte 

brevettuale

• Applicazione 

industriale

Relazione Brevettuale



La ricerca prior art per la 
valorizzazione di un brevetto

• Identificazione licensee

• Due diligence

• Analisi di mercato

• Analisi competitor

• Analisi applicazioni e 
settori

• Check contraffazione

Photo by Fancycrave on Unsplash



La ricerca prior art per la 
valorizzazione di un brevetto
• Identificazione licensee

• Analisi applicazioni e settori

Nel presentare una tecnologia ad un’azienda è consigliabile 
suggerire applicazioni e dimensioni dei mercati. In modo da 
suscitare interesse e creare consapevolezza dei possibili usi.

Brevetto su 

embedded 

system

Sensoristica: 

integrato uno 

strumento per la 

misurazione e 

controllo delle 

temperatura 

ambientale

Medical devices: 

integrato in una 

MedTech per il la 

misurazione 

della 

temperatura 

corporea



La ricerca prior art per la 
valorizzazione di un brevetto

• Identificazione (licensee) technology broker 

Non solo motori di ricerca e database ma anche 
social network.

i.e. LinkedIn: ci sono

technology broker che

fanno comunicazione

sugli ambiti di loro

competenza. Si può

presentare le proprie

tecnologie e

stimolarne l’interesse



La ricerca prior art per la 
valorizzazione di un brevetto

• Identificazione licensee

• Analisi competitor

• Analisi applicazioni e settori

Integrabilità del proprio brevetto con altri brevetti al fine 
della valorizzazione tramite patent pooling

Un competitor può diventare un licensee proponendo la 
licenza per l’implementazione del proprio pacchetto 

Una nuova applicazione può determinare un nuovo 
cliente, cui proporre un iniziativa di co-development per 
un successivo crosslicensing o licenze esclusive per 
settore



PATENT RESHAPING - Esempio 
Anticorpi

Antigene nuovo+Ab nuovo brevettabile

Antigene noto+Ab nuovo può essere ovvio

1° Soluzione 
wording + 

2° Soluzione 
descrizione

Le caratteristiche sono determinanti 
nel determinare l’inventività. 

elevata affinità porzione variabile = 
riconoscibilità range ampio Antigeni,

elevata affinità porzione costante = 
iperstrutture complesse (pentavalenti) 

quindi a maggiore avidità



PATENT RESHAPING - Esempio 
apparato chirurgico robotizzato

valvola

interfaccia 
software

braccio 
robotico

Singolarmente

NOTI

valvola

interfaccia 
software

braccio 
robotico

Metodo di 
gestione 

del sistema

NON NOTO



CRISPR

• Sistema di gene editing. Una forbice molecolare in
grado di tagliare siti determinati di DNA con elevata
efficienza e specificità

• La macchina molecolare è un complesso costituito da
un filamento di RNA che permette di riconoscere una
sequenza di DNA complementare, e tagliarla in un
punto preciso. Cambiando la sequenza di RNA cambia il
sito di taglio. Cambiando il tipo di forbice cambia la
tipologia di taglio (transferasi, fosfolipasi, metilasi,
ligasi,…)

• Il sistema ha applicazioni nella diagnostica, in gene
therapy, CAR-T (immunologia), in sistemi di cleavage,..



Il brevetto (EP) dell’università della California



claims
• 1. A composition comprising:

(a) a chimeric Cas9 protein, …
(i) has DNA modifying activity, or
(ii) exhibits the ability to increase or decrease transcription, or
(iii) has enzymatic activity that modifies a polypeptide associated with DNA;and
(b) a DNA-targeting RNA, …
(i) …..complementary to a sequence in a target DNA, and
(ii) a protein-binding segment that interacts with said chimeric Cas9 protein, ….to form a double 
stranded RNA …
2. A method of modifying a target DNA, ….
3. A method of modulating site-specific transcription ….
4. A method of modifying a polypeptide associated with a target DNA, ….
5. A kit comprising:
(a) a chimeric Cas9 protein, (b) a DNA-targeting RNA
6. The composition of (previous) claim …wherein said dsRNA duplex has a length of from 8 base pairs 
(bp) to 30 bp.
…..
15. The composition of (previous) claims …wherein the target DNA is present in a bacterial cell, an 
archaeal cell, a single-cell eukaryotic organism, a plant cell, a cell from an invertebrate animal, or a cell 
from a vertebrate animal.
…
17. The composition of (previous) claims …wherein …DNA modifying activity …is selected from: 
methyltransferase activity, demethylase activity, DNA repair activity, DNA damage activity, deamination 
activity, dismutase activity, alkylation activity, depurination activity, oxidation activity, pyrimidine dimer 
forming activity, integrase activity, transposase activity, recombinase activity, polymerase activity, ligase 
activity, helicase activity, photolyase activity, or glycosylase activity.
….
21. The composition of any one of claims 1, or 6 to 10, or 12 to 20, or the kit of any one of claims claims
5 to 10, or 12 to 20, for use in a method of therapeutic treatment of a patient.

Il brevetto (EP) dell’università della California



Il brevetto (EP) del Broad Inst./MIT/Harvard



• 1. A computer implemented method for selecting a CRISPR complex for 
targeting and/or cleavage of a candidate target nucleic acid sequence within a 
cell, comprising the steps of:
(a) determining amount, location and nature of mismatch(es) of guide sequence 
of potential CRISPR complex(es) and the candidate target nucleic acid sequence,
(b) determining contribution of each of the amount, location and nature of 
mismatch(es) to hybridization free energy of binding between the target nucleic 
acid sequence and the guide sequence of potential CRISPR complex(es) from a 
training data set,….cleavage will occur at location(s) of mismatch(es) by the 
CRISPR complex wherein step (b) is performed by
defining a thermodynamic model having a set of weights linking effective free 
energy of hybridization Z to local free energies G;
defining a training set of guide RNA/target DNA sequence pairs;
...
3. The method of claim 1 or claim 2 wherein step (b) is performed by
determining known local free energies, ΔGij(k), 
4. The method of any one of claims 1 to 3, …calculated ..free energy of 
hybridization Z for each guide RNA/target DNA

• ….
8. A computer implemented method … in a genome of a eukaryotic organism

Il brevetto (EP) del Broad Inst./MIT/Harvard



I due brevetti precedenti sono stati concessi in licenza a EDITAS (Broad) e 
Crispr Therapeutics (UniCal) a partire dai quali hanno depositato nuovi 
brevetti dipendenti. Questo porterà royalties alle istituzioni licenziatarie, 
ritorni economici alle aziende e sviluppo scientifico sulla tecnologia per 
tutta la società

licensed CRISPR 

patents from the 

Broad Institute's Feng 

Zhang

E. Charpentier wt. 

LICENSE AGREEMENT 

on CRISPR/CAS9 from 

Univ. 

California/Vienna



CRISPR for cancer

Immunotherapy

CRISPR for 

hemoglobinopathies

I nuovi brevetti dipendenti proteggono l’utilizzo di CRISPR 

nell’immunoterapia e nella trattamento delle 

emoglobinopatie. 



•



Il caso Cellectis. Un nuovo utilizzo di CRISPR 
e un nuovo paradigma nella terapia CAR-T 
antitumorale



Brevetti di secondo uso medico

• La presenza di una sostanza o composizione
farmaceutica non esclude la possibilità di brevettare la
stessa come primo o secondo uso farmaceutico.

• Questa analogia NON è immediatamente trasferibile al
settore delle invenzioni del settore dell’ingegneria delle
costruzioni (cpc E), meccanica (cpc F), della fisica (cpc G)
e dell’elettronica (cpc H).

Quindi un invenzione preesistente che rivendica un
sistema attuato elettricamente non è automaticamente
brevettabile quale sistema di attuazione pneumatica

Per quanto il secondo dispositivo sia nuovo rispetto
all’invenzione preesistente, deve essere dimostrata la non
ovvietà per un esperto medio del settore.



Eccezioni delle eccezioni
Brevettabilità dei geni Art.81, 81 quinquies CPI, 35 U.S. Code § 101 - Inventions
patentable

Il caso Myriad Genetics per la brevettabilità dei geni BRCA1 e BRCA2
(https://www.leagle.com/decision/infdco20100330948).

• Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, the US Supreme
Court definitively and famously held that “A naturally occurring DNA segment
is a product of nature and not patent eligible merely because it has been
isolated.”

• Il gene secondo la corte non era proteggibile ma lo era la sequenza cDNA

• Ai fini dell’applicazione industriale=la PCR, il cDNA è un componente
fondamentale della tecnologia.

• In questo modo il kit per la diagnosi del cancro alla mammella
commercializzato dall’azienda è protetto da un brevetto funzionale.

• se un’invenzione risulta in un primo momento
priva dei requisiti, non fermarsi ad una prima
interpretazione, ma cercare di capire
l’applicazione dell’invenzione e
proteggerlaraccogliere più informazioni possibili
dai ricercatori e discutere le alternative



Fonti

• https://www.epo.org/index.html

• https://worldwide.espacenet.com/

• http://www.uibm.gov.it/

• http://www.jointto.it/

• La tabella della closest prior art credits to Ing. M. 
Celestino – ABM (Agenzia Brevetti e Marchi)

• https://labiotech.eu/
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