
DOMANDE DI BREVETTO DA PCT

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO TELEMATICO



RICHIESTA DI INGRESSO IN FASE NAZIONALE DA PCT

STEP 1 - Selezione modalità e tipo di deposito

Per gli utenti registrati al sistema telematico dell’UIBM, il deposito può essere effettuato in modalità telematica tramite il portale dei servizi online dell’UIBM,
https://servizionline.uibm.gov.it , selezionando una delle due tipologie:

- “Domanda di brevetto per invenzione industriale da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale”

- “Domanda di brevetto per modello di utilità da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale”

2

https://servizionline.uibm.gov.it/


STEP 2 - Dati identificativi del deposito

● La richiesta di ingresso in fase nazionale deve essere depositata selezionando come tipologia: “Ordinaria” oppure “Contemporanea”.
NOTA BENE. Se la domanda (richiesta di ingresso in fase nazionale) ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'UIBM, in fase di esame,
invita il Richiedente ad effettuare una conversione ai sensi dell’art. 84 comma 2 del D.Lgs. 30/05. In questo caso, è necessario selezionare la tipologia
“Convertita” e compilare il campo addizionale “Domanda originaria”, indicando pertanto il numero di deposito della richiesta di ingresso in fase nazionale
che si intende convertire.

● Il titolo deve essere inserito in italiano e deve essere la traduzione puntuale del titolo della domanda internazionale come pubblicata.

● Solo per le domande di brevetto per invenzione industriale è obbligatorio indicare il numero delle rivendicazioni, in quanto determinano l’ammontare dei
diritti di deposito da pagare. I diritti di deposito sono calcolati sulla base delle rivendicazioni oggetto della pubblicazione internazionale (WO), come
depositate o come eventualmente emendate ai sensi dell’art. 19. Non incidono sul calcolo delle tasse le rivendicazioni modificate successivamente alla
pubblicazione (dopo i 18 mesi), ai fini dell’esame preliminare e ai sensi dell’art. 34 PCT o modificate ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 30/05, (artt. 28 e 41 PCT).

● Il numero della domanda PCT deve essere indicato rigorosamente secondo il formato PCT/XXAAAA/NNNNNN.
Non è corretto inserire in questo campo il numero di pubblicazione internazionale (WO).

● La designazione degli inventori è obbligatoria. Aver designato gli inventori nel form PCT/RO/101 della domanda internazionale non esclude il doverli

indicare anche all'atto dell'apertura della fase nazionale.
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STEP 3 - Classificazione proposta

L’indicazione della Classificazione non è obbligatoria.

Si consiglia di inserire esclusivamente una o più delle classificazioni assegnate dal Rapporto di Ricerca Internazionale.
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STEP 4 - Priorità

● E’ obbligatorio riportare i dati di ogni priorità rivendicata nella fase internazionale della domanda PCT, specificando se questa derivi da una
precedente domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.
La rivendicazione di priorità deve ricalcare quanto indicato durante la fase internazionale in termini di:

- Paese/Ente di deposito

- Numero di domanda

- Data di priorità

● Solo il titolare della domanda antecedente può rivendicarne la priorità. La rivendicazione di priorità può essere effettuata da un soggetto diverso solo

nel caso in cui il nuovo richiedente sia in grado di fornire prova di essere successore o avente causa del precedente depositante (art. 169 comma 2 del

D.Lgs. n. 30/2005). Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’art.

196, comma 1 lettera A del CPI.

● E’ facoltà del richiedente depositare - già nella fase internazionale della procedura - la suddetta dichiarazione ai sensi della regola 4.17 PCT, utilizzando

una formulazione standardizzata, concordata dagli Stati contraenti. Qualora tale documento sia presentato durante la fase internazionale, l’UIBM non

richiede ulteriori adempimenti a meno che non dubiti della veridicità delle dichiarazioni rese nella fase internazionale (Regola 51bis.2 PCT).
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STEP 5 - Richiedente/i

● Il Richiedente o i Richiedenti della richiesta di apertura della fase nazionale italiana devono essere gli stessi dichiarati nella domanda PCT, a meno della
dimostrazione di un atto di cessione (con dichiarazione ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera A).

● Eventuali modifiche relative ai dati anagrafici dei richiedenti già registrati dall’IB durante la fase internazionale non richiedono ulteriori adempimenti.
● Qualora tali cambiamenti non siano stati comunicati all’IB durante la fase internazionale, all’atto della presentazione della richiesta di ingresso in fase

nazionale è possibile riportare l’indirizzo aggiornato del richiedente, includendo una dichiarazione - firmata dal richiedente o dal mandatario - relativa

a suddetto cambio, che consenta all’Ufficio di interpretare eventuali difformità rispetto a quanto riportato nella pubblicazione internazionale.
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STEP 6 - Domicilio elettivo / Rappresentante / Mandatario

● Il domicilio deve essere eletto in un paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE), ai sensi dell’art. 147 CPI.

In assenza di regolare elezione del domicilio, i provvedimenti relativi alla domanda saranno pubblicati nell’ALBO online dell’UIBM.

● Aziende e Consulenti di paesi facenti parte dell’UE o dello SEE dovranno obbligatoriamente indicare per le comunicazioni un indirizzo p.e.c.

Un consulente in proprietà industriale o un avvocato europeo o estero possono svolgere la professione in Italia in maniera occasionale.

E’ però necessario richiedere preventivamente l’accreditamento alla sezione speciale dell’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale.

● L’eventuale lettera d’incarico deve essere presentata necessariamente prima della concessione del brevetto.
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STEP 7 - Documentazione allegata

● Alla richiesta di ingresso in fase nazionale deve essere allegata la traduzione in italiano del testo completo della domanda internazionale come

pubblicato, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, artt. 55 e 160bis del CPI. Inoltre, per richiedere l'apertura della fase nazionale il testo

completo in lingua italiana - come pubblicato - deve essere accompagnato dagli eventuali emendamenti (art. 1 comma 2, DM 13/11/2019).

● Pertanto, nel caso in cui l’UIBM agisca come Ufficio Designato (art. 22 PCT): la documentazione per l’ingresso in fase nazionale è costituita dal testo

completo della domanda internazionale come pubblicato (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni, se presenti), il quale include la

documentazione di primo deposito nonché eventuali emendamenti delle sole rivendicazioni apportati ai sensi dell’art. 19 PCT, qualora presenti,

accompagnati dalla relativa dichiarazione (Statement art. 19 PCT).

● Nel caso in cui l’UIBM agisca come Ufficio Eletto (art. 39 PCT): la documentazione per l’ingresso in fase nazionale è costituita dal testo completo della

domanda internazionale come pubblicato, il quale include la documentazione di primo deposito nonché eventuali emendamenti delle sole
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rivendicazioni apportati ai sensi dell’art. 19 PCT, qualora presenti, accompagnati dalla relativa dichiarazione (statement art. 19 PCT). La traduzione degli

eventuali emendamenti apportati al testo della domanda internazionale (descrizione, rivendicazioni e riassunto) ai sensi dell’art. 34 PCT, allegati al

Rapporto Preliminare Internazionale (Annexes IPRP Chapter II) emesso dall’IPEA, non è necessaria nel caso in cui tali emendamenti risultino superati

da ulteriori successive modifiche apportate alla documentazione.

● Se la domanda è presentata in lingua diversa dall’italiano, ai sensi dall’art. 55 comma 1 e dall’art. 160-bis comma 1A, il termine per la presentazione

della traduzione in italiano è di 2 mesi non prorogabili a partire dalla data di presentazione della richiesta di apertura della fase nazionale, art. 1

comma 6 D.M. 13/11/2019. Il Sistema di deposito genera un alert non bloccante qualora la descrizione in italiano non sia presente.

● E’ obbligatorio allegare una Dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana della domanda PCT rispetto al testo originale come

depositato o come pubblicato presso l’OMPI firmata dal richiedente o dal suo rappresentante. Sul sito web dell’UIBM al link

https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/FACSconformita.pdf. è disponibile un FACSIMILE di dichiarazione di conformità della traduzione. E’ possibile

inserire tale dichiarazione anche all’interno dei documenti brevettuali firmati digitalmente (in calce a descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni).

● Se eccezionalmente si deposita all’atto di ingresso in fase nazionale tutta la documentazione in una lingua diversa dall’italiano e non corrispondente

alla lingua di pubblicazione internazionale, all’atto dello scioglimento riserva per la presentazione della traduzione in italiano, occorrerà dichiarare la

conformità della stessa non solo al testo originale come pubblicato ma anche al testo nella lingua con cui si è aperta la fase nazionale.

● E’ possibile depositare contestualmente ai documenti obbligatori anche eventuali modifiche ai sensi dell’art. 172 CPI, sia nella versione “con evidenza

delle modifiche” sia nella versione “definitiva”. In alternativa, tali modifiche potranno essere presentate successivamente, sia spontaneamente che in

risposta ad una richiesta dell’Ufficio.

● In caso siano presenti molteplici versioni del testo brevettuale, è bene fornire esplicita indicazione della versione dei documenti su cui debba basarsi il

procedimento di esame, ad esempio caricando una lettera di accompagnamento sotto la voce “Dichiarazioni, documenti vari”.

● E’ facoltà del depositante allegare già all’atto del deposito le argomentazioni utili per la valutazione dei requisiti di brevettabilità nella fase di esame

di merito della domanda. In alternativa, tali argomentazioni potranno essere presentate successivamente in risposta ad una richiesta dell’Ufficio.

L’UIBM, infatti, assegna sempre al richiedente - in caso di intenzione di rifiuto - il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni (art.

173, comma 7 CPI).

● Di norma il Documento di priorità è fornito durante la fase internazionale all’IB. Non è pertanto necessario presentare una traduzione in italiano del

documento di priorità. L’UIBM valuta caso per caso se richiedere tale documento successivamente, qualora questo risulti rilevante per la valutazione

della brevettabilità del trovato, come previsto dall’art. 3, comma 4, DM 13/11/2019. Se invece il Documento di priorità non è stato depositato durante

la fase internazionale, sarà necessario fornire una copia dello stesso con relativa traduzione.

● Si ricorda che - ai sensi dell’art. 192 del CPI - la richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro 2 mesi (termine perentorio)

dal termine non osservato, corredando l’istanza della prova di aver effettuato l’atto omesso e di aver pagato l’apposito diritto (di euro 300,00).
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STEP 8 - Riepilogo deposito

Il sistema genera in automatico il modello F24 corretto - da utilizzarsi per il pagamento dei diritti di deposito - riportante il riferimento del numero

assegnato alla domanda italiana.

Si ricorda che tale versamento non può essere effettuato dopo la scadenza dei 30 mesi per l’ingresso in fase nazionale, pena l’irricevibilità della

domanda stessa.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno delle FAQ al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/f-a-q-via-italiana-per-domande-pct .
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DOMANDA DIVISIONALE DI BREVETTO DA PCT
● Per il deposito di una domanda divisionale di brevetto da PCT è necessario selezionare inizialmente una delle due tipologie già menzionate: “Domanda di

brevetto per invenzione industriale da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale” oppure “Domanda di brevetto per modello di utilità da PCT. Richiesta

di ingresso in fase nazionale”.

● Nella schermata successiva, “Dati identificativi del deposito”, occorre selezionare obbligatoriamente la tipologia “Divisionale” (in tal modo i campi relativi

all’indicazione del deposito internazionale - numero domanda PCT e data deposito PCT - non saranno più visibili inoltre, la selezione di questa specifica

tipologia di domanda modificherà la schermata corrente, indicando fino al termine della procedura di deposito la nuova intestazione “Domanda di

brevetto per invenzione industriale da PCT. Divisionale” oppure “Domanda di brevetto per modello di utilità da PCT. Divisionale”).

● E’ obbligatorio compilare anche il campo addizionale “Domanda originaria nazionale ” in cui dovrà essere inserita la domanda parent, cioè la domanda

nazionale di brevetto per invenzione (il cui numero identificativo inizia con 11) o per modello di utilità (numero identificativo che inizia con 21) con la quale

si è aperta la fase nazionale di esame da PCT e a cui le divisionali verranno collegate.

STEP 2 - Dati identificativi del deposito

11



● Inserire il titolo della domanda in italiano.

● Solo per le domande di brevetto per invenzione industriale è obbligatorio indicare il numero di rivendicazioni della domanda divisionale.

● In Italia la designazione degli inventori è obbligatoria. La mancata indicazione degli stessi dovrà essere sanata prima dell’eventuale concessione.

● Non occorre indicare l’eventuale priorità di domande antecedenti, in quanto tale informazione è già contenuta all’interno della domanda parent.

● Il caricamento del dossier brevettuale - nella relativa schermata - deve riguardare esclusivamente i documenti della domanda divisionale.

● Al termine della procedura, il sistema telematico rilascia una Ricevuta identificando il deposito rispettivamente come “Domanda di brevetto per

invenzione industriale da PCT. Divisionale” (numero di domanda le cui prime due cifre sono 11) oppure “Domanda di brevetto per modello di utilità da

PCT. Divisionale” (numero di domanda le cui prime due cifre sono 21).

Si ricorda che il deposito di una domanda divisionale da PCT - comprensivo del relativo pagamento dei diritti deposito - non può essere effettuato

successivamente all’emissione di un provvedimento definitivo (di Concessione o di Rifiuto) della domanda di brevetto nazionale originaria.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili all’interno della Circolare n. 624 del 24 febbraio 2023 reperibile al link:

https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare624.pdf .
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