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COS'E 'ATTIVITA DI RICERCA DI
INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLA
PROPRIETA INTELLETTUALE?
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e legale?. la presentazione della domanda di
brevetto consiste in una sorta di “proposta di
scambio” tra il richiedente (o I'inventore) e lo
Stato in cui il richiedente (o |'inventore) discute
nel deffaglio la sua invenzione e in cambio
offiene un monopolio che gli garantisce il
diritto esclusivo  di realizzare, produrre e
commercializzare cid che & sfafo ideafo e che
& oggetto di domanda di brevetto. Tutto cid che
viene garantito al richiedente (o all'inventore)
come monopolio diviene di fatto pubblico e
I'accesso alla relativa documentazione puo
fornire le basi per un successivo sviluppo da

parte di ferzi'. Per questa ragione, in generale,

I'accesso alla lefteratura relativa al mondo della
Proprietd Intelleftuale consente I'acquisizione
di informazioni tecniche e/o commerciali
altrimenti non pubblicate. Normalmente questo
accesso & garantito dai singoli Stati attraverso
gli Uffici Brevetti e Marchi nazionali'.

Lattivita di ricerca di informazioni nel settore
IP  (Proprieta Intellettuale) consiste pertanto
nell’accedere e consultare la documentazione
brevettuale o la documentazione relativa alle
domande di marchio o la documentazione relativa
ai modelli e disegni o la documentazione relativa
ai nomi a dominio con diverse finalita alcune delle

quali sono di seguito descritte:
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1. Analisi dello stato dell’arte

PERCHE E QUANDO?

Prima di awviare un'attivita di ricerca e sviluppo
o di awiare una frattativa per |'acquisizione o
concessione di un fitolo di proprietd industriale
o di una licenza d'uso, & utile ricostruire il
cosiddefto “stato dell'arte”, per avere una
raccolia documentale fecnica e commerciale
relativa ad un particolare prodotfio o ad una

particolare tecnologia’.

2. Analist della prova d’uso

PERCHE E QUANDO?

la ricerca documentale nel mondo IP finalizzata
alla prova d'uso viene attivata allo scopo di
acquisire delle prove documentali che dimostrino
che un particolare prodotto o una particolare
tecnologia & tutelata da un titclo di Propriefd
Industriale, o per verificare che, se esistenti,
questi fitoli siano scaduti, o per verificare in quale
terriforio un particolare prodotto o fecnologia
viene gestito in regime di monopolio e affraverso

quali strumenti di futela’.

3. Analist delle condizioni per la
brevettabilita o registrabilita

PERCHE E QUANDO?

Questo tipo di analisi viene effettuato allo scopo
di raccogliere la documentazione relativa
allo stato dell'arte per verificare il requisito di
affivita inventiva quando si sta predisponendo
una bozza di testo brevettuale o per verificare
il requisito di distintivita per la registrazione di
un marchio o, ancora, per verificare il requisito
del cosiddefto carattere individuale per la

registrazione di un disegno o modello'.
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4. Analist del requisito di novita

PERCHE E QUANDO?

Questo tipo di analisi viene effettuato allo scopo
di raccogliere la documentazione relativa allo
stato dell'arte per verificare il requisito di novitd
quando si sta predisponendo una bozza di
festo breveftuale o per verificare il requisito
di novita: per la registrazione di un marchio o
ancora per verificare il requisito di novita per la

registrazione di un disegno o modello'.
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5. Analisi della cosiddetta “liberta
di operare”

PERCHE E QUANDO?

lanalisi dello “libertd di operare”  viene
effeftuato allo scopo di verificare se un prodotto
che si intende realizzare o commercializzare
non sia privativa esclusiva di ferzi in un

particolare ferritorio.

6. Analist del portfolio brevettuale
e dello scenario competitivo

PERCHE E QUANDO?

le ragioni per cui raccogliere informazioni
relativamente al portfolio brevetti/marchi di
una particolare azienda o per verificare un
parficolare trend dei depositi di domande
di esclusiva possono essere  molteplici.
Normalmente viene effettuata questo tipo di
analisi per strutturare una strategia di business
sulla base di osservazioni relativamente a un
parficolare prodotfio e alle modalita con cui

viene tutelato o gestito in maniera monopolista.
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UTILZZO DELLE INFORMAZIONI NEL SETTORE
DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE NELLO
SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS
(COMPETITIVE INTELLGENCE [P BASED)
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questa andlisi sviluppare o
rivalutare la propria strategia
di business*.

Ad esempio, se lo scopo di
una ricercadellostato dell'arte
& quello di avere una visione
completa relativamente ad un
particolare prodotto o a una
particolare tecnologia, questo
fipo di attivitd  andrebbe
sempre effettuata prima di
destinare degli investimenti in
Ricerca e Sviluppo o prima

destinare degli investimenti in

una particolare strategia di

marketing.

Questo tipo di affivita &
anche utile se si & dlla
ricerca dell'acquisizione di
una licenza, in modo da
poter usufruire legittimamente
dei risultati - dell'aftivita di
Ricerca e Sviluppo effeftuata
da terzi'.

Non ultimo l'analisi della
fitolaritar dei diritti di proprieta

intelletuale  pud  rivelare

informazioni preziose nella

valutazione  della  strategia

dei propri competitor.

In generale i principali

obiettivi  della Competitive

Infelligence IP base sono

* Analizzare i competitor
e i potenziali "pericoli”
derivanti  dai  fitoli  di
proprieta intelleftuale dei
competitor;

 FEliminare o minimizzare i
rischi di investimenti in R&D

che non portino a risultati

che possano garantire un posizionamento

nel mercato:

® Accrescere la competitivita riducendo al

minimo i tempi di reazione ovvero essere gia
informati di cid che potrebbe costituire un
ostacolo allo sviluppo del proprio business
e aver gid posto le basi per una soluzione
che possa garantire il posizionamento

nel mercato:

* |ndividuare nuove opportunita di business.
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CHE TIPO DI INFORMAZION
DOVREBBE SEMPRE MONITORARE
UN'AZIENDA?

Informazioni riguardanti le strategie in termini
di IP adottate dai principali competitor;

Informazioni che possano supportare una
propria strategia che possa garantire il
posizionamento nel mercafo nonosfante i

competitor.
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COSA CONITRIBUISCE AL SUCCESSO DI UN PRODOTTO NEL MERCATO?

Innovazione + Marchio + Design

l'analisi della titolarita dei diritti su brevetti, marchi e design di un particolare prodotto pud rivelare
molto del successo del prodotto stesso nel mercato.
Inolire, 'analisi dello stato dell'arte relativamente ai titoli di proprieta industriale esistenti pud confribuire

in ogni fase della realizzazione di un prodotto potenzialmente innovativo.
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Patents | Trademarks | Gls
Utility Models | Trade secrets

Ind. Designs | Patent | Copyright

Patents / Industrial Designs /

Utility models Trademarks | Gls All IP Rights

Commercialization
Marketing

Product

Financing Desipi

Literary /artistic
creation

Copyright | Related Rights All IP Rights

Font: WIPO Smes 2010
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CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO
ESSERE OTTENUTE DAl BREVETTI#e

Intellectual Property Awareness and Enforcement:
Innovative Services for the Mediterranean Smes

anche le collaborazioni con Universitd o le
collaborazioni inferaziendali nello  sviluppo
di nuovi prodotti o processi. Questo tipo di
informazioni  risultano essere estremamente
utili nel caso in cui sia necessario identificare
compefenze specifiche e acquisizione di

knowhow.

Identificazione delle strategie di

Sviluppo dei principali competitor
L'organizzazione dei risultati di una ricerca
documentale in forma grafica, in modo da
evidenziare la  tecnologia  maggiormente

oggetto di domanda di brevetto, i fitolari del

maggior numero di domande e l'estensione
geografica dei brevetti, offre I'opportunita di
identificare ferritori o segmenti del mercato

ancora non coperti.

Scoperta di nuovi trend e nuove
Tecnologie

| ricercatori documentali sanno che & possibile
effettuare  delle  ricerche che consentano
di identificare le tecnologie maggiormente
oggetto di domanda di brevetto e gli Stati in
cui vengono presentate queste domande.

In questo senso & quindi possibile identificare

I'origine di una parficolare  fecnologia e
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CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO
la strategia di tutela infernazionale pud consentire di identificare fempestivamente dove questa ESSERE OTTENUTE DA' /\/\ARCI_” D| |/\/\PRESA8

fecnologia troverd affermazione.

Ricerca di licenze
l'identificazione dei titolari di brevetti su una particolare fecnologia consente di identificare anche

possibilita di acquisizione di licenze d'uso con notfevole risparmio in termini di investimenti in Ricerca

e Sviluppo.
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Inoltre, le informazioni relative ai depositi di Pertanto la raccolta di informazioni nel campo

marchi sono molfo imporfanti se: dei marchi di impresa consente di oftenere

* |‘azienda non pud utilizzare il marchio * informazioni riguardanti i competitor;

perché gia registrato per gli stessi prodotti/
servizi da altri, quindi puo essere richiesto in
licenza:;

'azienda ha necessita di reperire informazioni
in merito ad un particolare prodotto di cui
& nofo solo il marchio ma non il titolare di
eventuali altri diritti di propriefd industriale;
'azienda & inferessata aricostruire il portfolio

brevetti/marchi di un competitor per poterne

ricostruire la strategio commerciale.

informazioni riguardanti  nuovi frend  di
mercafo;
informazioni  riguardanti  la  strafegia
commerciale di una particolare azienda;
informazioni riguardanti prodotti di prossima
immissione nel mercato;

informazioni riguardanti la strategia di tutela
ferriforiale del marchio e quindi i mercati

che I'azienda ha intenzione di coprire.




CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO
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CONCLUSIONI

Nella cosiddefta “era dell’economia della conoscenza”, i titoli di proprietd intellettuale sono
divenuti un mezzo strategico di supporto ad ogni fase del processo che porta da un'idea creativa
all'immissione nel mercato del risultato di tale idea. Ne consegue che I'utilizzo delle informazioni
offenute da un'analisi dei fitoli di proprietd intellettuale posseduti dai principali attori che dominano
un partficolare mercato diviene inevitabilmente uno strumento strafegico di valutazione di rischi e

opportunita nell'affrontare un nuovo prodotto o processo.
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