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Normativa nazionale di riferimento

* Codice Penale, Articoli 216 e 218 (1997)

* Principi Generali di Diritto Civile (1986, emendati nel 2009)

* Legge sui Contratti (1999)

* Legge Brevetti (1984, emendata nel 1992, nel 2000 e nel 2008)

* Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti (2001, emendato nel 2002 e nel
2010)

* Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto (2012)

» Misure di Attuazione delle Sanzioni Amministrative sui Brevetti (2010)

* Misure per Disciplinare le Attivita delle Agenzie Brevettuali (2003, emendate nel
2011)

» Disposizioni dell’Ufficio Brevetti Cinese sull’Attuazione in Cina del Trattato di
Cooperazione in Materia di Brevetti (1993)

* Regolamento sulla Tutela Doganale dei Diritti di Proprieta Intellettuale (1995,
sostituito nel 2004 ed emendato nel 2010)

Materiale di consultazione

» Guida per 'Esame dei Brevetti (2010, Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale)

Convenzioni internazionali (data di entrata in vigore)

» Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprieta Industriale (1985)

« Convenzione Istitutiva dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta Intellettuale
(1980)

» Accordo di Strasburgo Relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti (1997)
* Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT, 1994)

* Regolamento del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (2011)

» Accordo sugli Aspetti Afferenti al Commercio dei Diritti di Proprieta Intellettuale

(TRIPS, 2001)
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Legge Brevetti

Ordine numero 8 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese
La “Decisione del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo sulla
Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese” & stata approvata il
27 dicembre 2008 nella 6° Seduta del Comitato Permanente del 11° Congresso

Nazionale del Popolo, di seguito pubblicata ed entrera in vigore il 1 ottobre 2009.

27 dicembre 2008 Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Hu Jintao

Questa Legge e stata adottata il 12 marzo 1984 nella 4° Seduta del Comitato
Permanente del 6° Congresso Nazionale del Popolo, emendata per la prima volta il 4
settembre 1992 nella 27° Seduta del Comitato Permanente del 7° Congresso
Nazionale del Popolo a seguito della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti
della Repubblica Popolare Cinese”, emendata per la seconda volta nella 17° Seduta
del Comitato Permanente del 9° Congresso Nazionale del Popolo il 25 agosto 2000 a
seguito della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica
Popolare Cinese”, emendata per la terza volta nella 6° Seduta del Comitato
Permanente del 11° Congresso Nazionale del Popolo il 27 dicembre 2008 a seguito

della “Decisione sulla Revisione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare

Cinese”.

Capitolo | Principi generali

Capitolo 1l Requisiti per la concessione del brevetto
Capitolo 11l Domanda di brevetto

Capitolo IV Esame e approvazione della domanda di brevetto
Capitolo V Durata, decadenza e nullita del diritto brevettuale
Capitolo VI Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto
Capitolo VII Tutela dei diritti brevettuali

Capitolo VIII  Disposizioni supplementari
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Capitolo |

Principi Generali

Articolo 1
Questa Legge € elaborata allo scopo di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei
titolari di brevetti, incoraggiare I'attivita creativa e favorirne la realizzazione, migliorare
I'abilita ad innovare, promuovere il progresso scientifico-tecnico e lo sviluppo

economico e sociale.

Articolo 2
Nella presenta Legge per “invenzione/creazione” si intendono invenzioni, modelli di
utilita e disegni industriali.
Con il termine “invenzione”, si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica proposta per
un prodotto, un procedimento o il loro miglioramento.
Con il termine “modello di utilita”, si fa riferimento alla nuova soluzione tecnica
proposta a fini pratici per la forma, struttura o la loro combinazione di un prodotto.
Con il termine “disegno industriale”, si fa riferimento alla nuova progettazione della
forma, del disegno, della loro combinazione o di quella di colore e forma/disegno di un

prodotto, ed abbia valore estetico ed applicabilita industriale.

Articolo 3
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato € competente per la
disciplina delle attivita brevettuali a livello nazionale; accoglie ed esamina le domande
di brevetto e concede il brevetto ai sensi della Legge.
I competenti dipartimenti amministrativi per brevetti dei governi locali di province,
regioni autonome e municipalita disciplinano le relative attivita nelle rispettive aree

amministrative.
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Articolo 4
Qualora sia necessario mantenere confidenziale I'invenzione/creazione oggetto di una
domanda di brevetto, nel caso cui sia coinvolta la sicurezza nazionale o un interesse

rilevante, si applicano le relative disposizioni dello Stato.

Articolo 5
Nessun diritto brevettuale sara concesso su un’invenzione/creazione laddove questa
sia contraria alla normativa vigente, alla morale pubblica o all’interesse pubblico.
Nessun diritto brevettuale sara concesso su un’invenzione/creazione realizzata sulla
base di risorse genetiche laddove I'acquisizione o utilizzo di queste violi le disposizioni

contenute nelle leggi o nei regolamenti amministrativi.

Articolo 6

Si considera invenzione/creazione da lavoro dipendente quella realizzata allo scopo di
compiere quanto assegnato dal datore di lavoro, oppure quella realizzata utilizzando
principalmente risorse materiali e tecniche del datore di lavoro. La titolarita della
domanda di brevetto per invenzione/creazione da lavoro dipendente spetta al datore
di lavoro che diventa il titolare del brevetto qualora la domanda sia approvata.

Per invenzione/creazione non da lavoro dipendente, la titolarita della domanda di
brevetto spetta all'inventore/creatore che diventa il titolare del brevetto qualora la
domanda sia approvata.

Per invenzione/creazione realizzata utilizzando risorse materiali e tecniche del datore
di lavoro, qualora nel contratto concluso tra il datore di lavoro e I'inventore/creatore sia
pattuita la titolarita della domanda di brevetto e del brevetto viene rispettata tale

pattuizione.

Articolo 7
Nessuna entita o individuo pud impedire che [linventore/creatore richieda la

brevettazione dell’invenzione/creazione non da lavoro dipendente.
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Articolo 8
Per I'invenzione/creazione realizzata da due o piu entita o individui in collaborazione,
o per quella realizzata da un’entita o individuo su mandato di altra entita o individuo, la
titolarita della domanda di brevetto spetta a quelli che I'hanno realizzata in
collaborazione o all’entita/individuo che I'ha realizzata per conto del mandatario, fatto
salvo quanto pattuito diversamente; qualora la domanda sia approvata, I'entita o

individuo che I'ha depositata diventa il titolare del brevetto.

Articolo 9

Solo un tipo di brevetto puo essere concesso per la medesima invenzione/creazione.
Tuttavia, nel caso in cui un richiedente presenti nello stesso giorno domande di
brevetto sulla medesima invenzione/creazione sia per modello di utilitd sia per
invenzione, laddove il richiedente dichiari di rinunciare al diritto brevettuale del
modello di utilita acquisito precedentemente e non ancora scaduto, il brevetto per
invenzione puo essere concesso.

Nel caso in cui due o piu richiedenti presentino domanda di brevetto sulla medesima

invenzione/creazione, il diritto brevettuale sara concesso a chi la presenti per primo.

Articolo 10

La titolarita della domanda di brevetto nonché il brevetto possono essere cedulti.

Nel caso in cui I'entita o l'individuo cinese ceda la titolarita della domanda di brevetto
od il brevetto ad individuo, impresa o altra organizzazione straniera, deve adempiere
alle relative formalita secondo quanto previsto dalle relative disposizioni contenute in
leggi e regolamenti amministrativi.

Qualora venga ceduta la titolarita della domanda di brevetto o del brevetto si deve
concludere un contratto in forma scritta e trascriverlo presso il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato affinché questo ne dia pubblico
awiso. La cessione della titolaritd della domanda di brevetto o del brevetto diventa

efficace a partire dal giorno in cui ne viene effettuata la trascrizione.
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Articolo 11

Una volta concesso il brevetto per invenzione o per modello di utilita, fatto salvo
quanto previsto altrimenti nella presente Legge, nessuna entita o individuo puo
sfruttare tale brevetto senza autorizzazione del suo titolare, ovvero, non deve produrre,
utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare prodotti brevettati allo scopo
della loro realizzazione e commercializzazione, inoltre non deve utilizzare il
procedimento brevettato o usare, mettere in commercio, vendere o importare i prodotti
direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato.

Una volta concesso il brevetto per disegno industriale, nessuna entita o individuo puo
sfruttare tale brevetto senza autorizzazione del suo titolare, ovvero non deve produrre,
mettere in commercio, vendere o importare i prodotti brevettati come disegno

industriale allo scopo della loro realizzazione o commercializzazione.

Articolo 12
Per sfruttare il brevetto altrui, I'entita o individuo deve concludere con il titolare un
contratto di licenza per il suo sfruttamento e corrispondergli il compenso per il suo
utilizzo. 1l licenziatario, oltre quanto pattuito nel contratto, non ha facolta di

permettere ad alcuna entita o individuo di sfruttare tale brevetto.

Articolo 13
A seguito della pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione, il richiedente
pud chiedere all’entita o individuo che sfrutta la sua invenzione di corrispondergli un

opportuno compenso.

Articolo 14
Qualora un brevetto per invenzione di un’impresa od istituto statale abbia
un’importanza rilevante per interessi statali o pubblici, il relativo dipartimento
competente del Consiglio di Stato ed i governi delle province, regioni autonome e
municipalita possono, dopo I'approvazione del Consiglio di Stato, decidere di
diffondere ed applicare tale brevetto entro i limiti previsti nellapprovazione e

permettere all’entita designata di sfruttarlo. L’'entita che sfrutta il brevetto deve
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corrispondere al titolare il compenso per I'uso, secondo quanto stabilito dalle relative

disposizioni dello Stato.

Articolo 15
Qualora i co-titolari dei diritti della domanda di brevetto o del brevetto abbiano pattuito
come esercitarli, cio viene attuato. In assenza della pattuizione, i co-titolari possono
sfruttare singolarmente il brevetto o permettere ad altri il generico utilizzo del brevetto;
nel caso in cui venga permesso ad altro I'uso del brevetto, il compenso da cio ottenuto
deve essere ripartito fra i co-titolari.
Oltre alla circostanza di cui al comma precedente, per esercitare i diritti della domanda

di brevetto o del brevetto, deve esservi il consenso di tutti i co-titolari.

Articolo 16
Per l'invenzione/creazione da lavoro dipendente, I'entita a cui & stato concesso |l
brevetto deve premiare il suo inventore/creatore; dopo lo sfruttamento di tale brevetto
allinventore/creatore deve essere corrisposto un ragionevole compenso sulla base
dellampiezza del suo utilizzo e della sua applicazione nonché dei relativi benefici

economici ottenuti.

Articolo 17
L’inventore/creatore ha diritto di essere indicato come inventore/creatore nel
documento relativo al brevetto.
Il titolare del brevetto ha diritto di contrassegnare i suoi prodotti brevettati e le relative

confezioni con la relativa indicazione.

Articolo 18
Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera, che non ha domicilio
abituale o sede commerciale nel territorio cinese, presenti la domanda di brevetto in
Cina, si applica la presente Legge ai sensi dell’accordo sottoscritto tra la Cina ed |l
paese al quale il richiedente appartiene o del trattato internazionale a cui entrambi i

paesi aderiscono oppure sulla base del principio di reciprocita.
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Articolo 19

Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera che non ha domicilio
abituale o sede commerciale nel territorio cinese, depositi la domanda di brevetto od
effettui altre operazioni riguardanti il brevetto in Cina, deve delegarle ad un’agenzia
brevettuale autorizzata a norma di legge.

Qualora un’entita o individuo cinese depositi la domanda di brevetto od effettui altre
operazioni riguardanti il brevetto in Cina, pud delegarle ad un’agenzia brevettuale
autorizzata a norma di legge.

L’agenzia autorizzata per le attivita brevettuali deve osservare le leggi ed i regolamenti
amministrativi, depositare la domanda di brevetto ed effettuare altre operazioni
riguardanti il brevetto secondo quanto indicato nell’incarico ricevuto; I'agenzia si
assume la responsabilita di mantenere confidenziale quanto inventato/creato dal
rappresentato, salvo quanto gia pubblicato con la domanda di brevetto e reso noto nel
pubblico avviso. Le misure integrative che disciplinano le agenzie autorizzate saranno

elaborate dal Consiglio di Stato.

Articolo 20

Qualsiasi entita o individuo che depositi domanda presso un paese straniero per la
brevettazione di un’invenzione o modello di utilita realizzato in Cina, deve prima
presentare la richiesta al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato affinché quest’ultimo effettui 'esame di confidenzialita di tale domanda. La
procedura, la durata dellesame di confidenzialita etc. vengono effettuate in accordo
con quanto previsto dal Consiglio di Stato.

L’entita o individuo cinese pu0 depositare la domanda internazionale di brevetto ai
sensi dei relativi trattati internazionali a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce.
Qualora il richiedente depositi la domanda internazionale di brevetto, deve rispettare
guanto previsto nel comma precedente del presente Articolo.

Le domande internazionali di brevetto vengono trattate dal dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato in accordo con i relativi trattati
internazionali a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce, la presente Legge e le

relative disposizioni del Consiglio di Stato.
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Laddove non venga rispettato quanto stabilito al primo comma del presente Articolo,
qualora venga depositata domanda di brevetto in Cina per la corripondente invenzione
o modello di utilita oggetto della domanda presso il paese straniero, non verra

concesso il brevetto cinese.

Articolo 21

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato e la Commissione per
il Riesame dei Brevetti devono trattare le domande e le richieste riguardanti i brevetti
ai sensi della Legge ed in conformita ai requisiti di oggettivita, imparzialita, correttezza
e tempestivita.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve pubblicare
completamente, correttamente e tempestivamente le informazioni riguardanti i brevetti,
nonché pubblicare periodicamente i Bollettini Brevettuali.

Prima della pubblicazione della domanda di brevetto o del pubblico avviso, i
dipendenti del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ed |l
personale coinvolto si assumono la responsabilita di mantenere confidenziale quanto

contenuto nella domanda.

Capitolo Il

Requisiti per la concessione del brevetto

Articolo 22
L’invenzione ed il modello di utilita brevettati, devono possedere i caratteri di novita,
creativita ed applicabilita.
Per novita si intende che tale invenzione o modello di utilita non & compreso
nell’attuale stato della tecnica né & oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto
depositata da qualsiasi altra entita o individuo al dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato, e cio € indicato a seguito del suo deposito nella

pubblicazione della domanda di brevetto o0 nel documento oggetto di pubblico avviso.
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Per creativita si intende che, rispetto allattuale stato della tecnica, l'invenzione
presenta distinte caratteristiche sostanziali ed un rilevante progresso, mentre il
modello di utilita presenta caratteristiche sostanziali ed un progresso.

Per applicabilitd si intende che tale invenzione o modello di utilita pud essere
realizzato od utilizzato e che da cio deriveranno effetti positivi.

Per “attuale stato della tecnica” nella presente Legge, si fa riferimento allo stato della
tecnica reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della

data di deposito della domanda di brevetto.

Articolo 23
Il disegno industriale brevettato non deve essere compreso tra quelli gia esistenti né
oggetto di alcuna precedente domanda di brevetto depositata da qualsiasi altra entita
o individuo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, e cio é
indicato nel documento brevettuale contenuto nel pubblico avviso dopo la data di
deposito della domanda.
Il disegno industriale brevettato deve essere chiaramente diverso da quelli esistenti o
dalle combinazioni delle caratteristiche di quelli gia esistenti.
Il disegno industriale brevettato non deve essere in contrasto con alcun diritto legittimo
acquisito prima della data di deposito della relativa domanda di brevetto.
Per “disegni esistenti” nella presente Legge, si fa riferimento a quelli che sono stati
resi accessibili al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di
deposito della domanda di brevetto.

Articolo 24
L’invenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto non perde la caratteristica
della novita, qualora si trovi in una delle seguenti circostanze nei sei mesi antecedenti
la data di deposito:
1) che sia stata esposta per la prima volta in un evento espositivo internazionale
organizzato o riconosciuto dal governo cinese

2) che sia stata pubblicata per la prima volta in una determinata conferenza

accademica o tecnica
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3) che quanto inventato o creato sia stato rivelato da terzi senza il consenso del

richiedente.

Articolo 25
Non sara concesso alcun brevetto qualora I'oggetto della domanda sia ricompreso fra
uno di quelli di seguito elencati:
1) scoperte scientifiche
2) principi e metodi per attivita intellettuali
3) metodi di diagnosi e terapeutici per malattie
4) varieta vegetali e razze animali
5) sostanze ottenute tramite processi di trasformazione nucleare
6) progettazione bidimensionale del disegno, del colore o della combinazione di
entrambi utilizzata principalmente a scopo indicativo.
Relativamente al punto 4) del precedente comma, possono essere brevettati in
accordo con quanto previsto dalla presente Legge i processi produttivi delle varieta

vegetali e delle razze animali.

Capitolo IlI

Domanda di brevetto

Articolo 26

Qualora si depositi domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilita,
devono essere forniti il modulo di domanda, la descrizione con il suo riassunto e le
rivendicazioni.

Il modulo di domanda deve includere il titolo dell'invenzione o del modello di utilita, il
nome dell'inventore, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente nonché
altre informazioni.

La descrizione deve includere un’esplicita e completa presentazione dell’invenzione o
modello di utilita, conforme al requisito di applicabilita da parte degli esperti tecnici del

settore; in caso di necessita devono essere altresi allegate tavole esplicative. Nel
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relativo riassunto devono essere brevemente descritti i punti tecnici essenziali
dellinvenzione o modello di utilita.

Nelle rivendicazioni si devono indicare chiaramente e brevemente, in base alla
descrizione, la portata della tutela del diritto brevettuale per la quale e presentata la
domanda.

Per l'invenzione/creazione principalmente realizzata utilizzando risorse genetiche, |l
richiedente deve indicare nella documentazione della domanda di brevetto le fonti
dirette ed originarie di tali risorse; qualora non possa indicare le fonti originarie, deve

darne motivazione.

Articolo 27
Qualora si depositi la domanda di brevetto per disegno industriale, devono essere
forniti il modulo di domanda, le immagini o fotografie del disegno industriale ed una
sua breve presentazione.
Il disegno industriale che il richiedente intende proteggere attraverso il brevetto, deve

essere chiaramente rappresentato nelle immagini o fotografie fornite.

Articolo 28
Il giorno in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riceve
la documentazione della domanda di brevetto & considerato come la data di deposito
della domanda. Nel caso in cui tale documentazione venga inviata attraverso servizio
postale, & considerato come data di deposito della domanda il giorno di spedizione

indicato nel timbro postale.

Articolo 29
Entro dodici mesi a partire dalla data in cui il richiedente abbia depositato per la prima
volta in uno stato estero domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita, o
entro sei mesi se trattasi di disegno industriale, qualora egli depositi nuovamente la
domanda di brevetto per il medesimo oggetto in Cina, pud beneficiare della priorita ai
sensi dell’accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale il richiedente appartiene
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o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono oppure sulla base del
principio di reciprocita.

Entro dodici mesi a partire dalla data in cui il richiedente abbia depositato per la prima
volta in Cina domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita, qualora egli
depositi nuovamente domanda di brevetto per la medesima invenzione o modello di
utilita al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, puo beneficiare

della priorita.

Articolo 30
Per rivendicare la priorita, il richiedente deve fornire la relativa dichiarazione in forma
scritta nel momento in cui viene depositata la domanda ed entro tre mesi fornire copia
della documentazione relativa alla prima domanda di brevetto; si considera che non
venga rivendicata nessuna priorita nel caso in cui non sia presentata alcuna
dichiarazione in forma scritta o copia della documentazione fornita entro il termine

indicato.

Articolo 31

Ogni domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita deve includere solamente
un’invenzione o modello di utilita. Qualora due o piu invenzioni o modelli di utilita
derivino da una sola idea inventiva, possono essere presentati in una sola domanda
per singolo brevetto.

Ogni domanda di brevetto per disegno industriale deve includerne solamente uno. In
caso di due o piu disegni industriali simili di un prodotto, oppure di due o piu disegni
industriali di prodotti dello stesso settore nonché venduti od utilizzati congiuntamente,

posSsoNno essere presentati in una singola domanda di brevetto.

Articolo 32
In qualsiasi momento precedente la concessione del brevetto, il richiedente puo

ritirare la domanda di brevetto.
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Articolo 33
Il richiedente puo modificare i contenuti della documentazione della domanda di
brevetto, tuttavia, nel caso di invenzione o modello di utilita, le modificazioni non
possono oltrepassare I'ambito riportato nella descrizione e nelle rivendicazioni, nel
caso di disegno industriale non possono oltrepassare I'ambito rappresentato nelle

immagini o fotografie originali.

Capitolo IV
Esame e approvazione della domanda di brevetto

Articolo 34
Dopo la ricezione della domanda di brevetto per invenzione, qualora il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a seguito del’esame preliminare la
valuti conforme ai requisiti stabiliti nella presente Legge, ne da pubblicazione una
volta compiuti diciotto mesi a partire dalla data di suo deposito. Il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato pud pubblicarla anticipatamente a
seguito di istanza del richiedente.

Articolo 35

Nel caso di domanda di brevetto per invenzione il dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato ne effettua I'esame sostanziale dopo che il
richiedente ne faccia richiesta in qualsiasi momento entro tre anni dalla data di
deposito; qualora il richiedente non richieda I'esame sostanziale senza ragionevole
motivo, dopo la scadenza del termine si considera la domanda ritirata.

Se il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritiene
necessario, pud autonomamente effettuare 'esame sostanziale della domanda di

brevetto per invenzione.
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Articolo 36

Per richiedere I'esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione, |l
richiedente deve altresi fornire i materiali di consultazione relativi all’invenzione
disponibili al momento di deposito della domanda.

Laddove sia gia stata presentata domanda di brevetto per invenzione in uno stato
estero, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato puo chiedere
al richiedente di fornire, entro un termine assegnato, i materiali di ricerca che sono
stati raccolti per la verifica della domanda nonché l'esito della stessa; qualora il
richiedente, senza ragionevole motivo, non fornisca detti materiali entro il termine

assegnato si considera la domanda ritirata.

Articolo 37
Laddove il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a seguito
dellesame sostanziale ritenga la domanda di brevetto per invenzione non conforme ai
requisiti stabiliti nella presente Legge, deve notificarlo al richiedente e chiedergli o di
presentare le sue considerazioni entro un termine assegnato oppure di modificare la
domanda; dopo la scadenza del termine si considera la domanda ritirata qualora il

richiedente non dia risposta senza ragionevole motivo.

Articolo 38
Qualora dopo la presentazione delle considerazioni o le modificazioni sulla domanda
di brevetto per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato la ritenga ancora non conforme alle disposizioni della presente Legge, deve

rigettarla.

Articolo 39
Laddove dopo I'esame sostanziale non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di
brevetto per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato decide di concedere il brevetto per invenzione, emette I’Attestato di Brevetto per
Invenzione, registra i dati e ne da pubblico avviso. Il diritto brevettuale per invenzione

e efficace sin dalla data di pubblico awviso.
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Articolo 40
Laddove dopo I'esame preliminare non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di
brevetto per modello di utilita o disegno industriale, il dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato concede il brevetto per modello di utilita o per
disegno industriale, emette il corrispondente Attestato di Brevetto, registra i dati e ne
da pubblico avviso. Il diritto brevettuale per modello di utilita o disegno industriale e

efficace sin dalla data di pubblico avviso.

Articolo 41

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato istituira la
Commissione per il Riesame dei Brevetti. Laddove il dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di brevetto, il richiedente
puod presentare istanza di riesame alla Commissione entro tre mesi dalla ricezione
della notifica del rigetto. La Commissione a seguito del riesame adotta una decisione
e la notifica al richiedente.

Laddove il richiedente non concordi con la decisione emessa dalla Commissione per il
Riesame dei Brevetti, puo intentare causa presso il tribunale del popolo entro tre mesi

dalla ricezione della notifica della stessa.

Capitolo IV
Durata, decadenza e nullita del diritto brevettuale

Articolo 42
Il diritto brevettuale per invenzione dura venti anni, invece i diritti brevettuali per
modello di utilita e per disegno industriale durano dieci anni, a decorrere dalla data del

deposito della domanda.

Articolo 43

Il titolare del brevetto & tenuto a corrispondere la tassa annuale a partire dall’anno in

cui e concesso il brevetto.
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Articolo 44
Il brevetto decade prima del termine della durata della tutela qualora si verifichi una
delle ipotesi di seguito elencate:
1) non sia corrisposta la tassa annuale prevista
2) il titolare dichiari in forma scritta di rinunciare al brevetto.
Nel caso in cui il brevetto decada prima del termine, il dipartimento amministrativo

brevettuale del Consiglio di Stato lo registra e ne da pubblico awviso.

Articolo 45
Sin dal giorno in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato da
pubblico avviso della concessione del brevetto, qualunque entita o individuo puo
richiedere alla Commissione per il Riesame dei Brevetti di dichiararne la nullita se
questi ritiene che la concessione del brevetto sia stata contraria ai sensi della

presente Legge.

Articolo 46

A seguito di richiesta per dichiarazione di nullita del brevetto, la Commissione per il
Riesame dei Brevetti deve tempestivamente effettuare le verifiche e prendere la
decisione nonché notificarne I'esito sia a chi ha presentato la richiesta sia al titolare. II
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato registra la decisione di
nullita del brevetto e ne da pubblico awviso.

Laddove la parte non concordi con la decisione di dichiarare la nullita o il
mantenimento del brevetto emessa dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti,
guesta puo, entro tre mesi a partire dalla ricezione della relativa notifica, intentare
causa presso il tribunale del popolo. Il tribunale del popolo deve notificare alla
controparte, nel procedimento di dichiarazione di nullita, la richiesta di partecipare alla

lite come terza parte.

Articolo 47

Il brevetto & considerato come inesistente sin dall’origine laddove ne sia dichiarata la

nullita.
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La decisione di nullita di brevetto non ha effetto retroattivo relativamente all’esito di
conciliazioni o alle pronunce emesse dalla corte del popolo e gia eseguite, né alle
decisioni sul trattamento delle controversie riguardanti la violazione di brevetto, gia
applicate o eseguite coattivamente, né ai contratti gia adempiuti di cessione o di
licenza per lo sfruttamento del brevetto. Tuttavia, i danni cagionati a causa della
malafede del titolare del brevetto, devono essere risarciti.

Nella circostanza di cui al comma precedente del presente Articolo, non viene
restituito il risarcimento precedentemente corrisposto per la violazione di brevetto, né
il compenso per lo sfruttamento od il pagamento per la cessione del brevetto
dichiarato nullo, tuttavia, laddove cio sia evidentemente contrario al principio di equita,

ne viene corrisposta una restituzione totale o parziale.

Capitolo VI

Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto

Articolo 48

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato pud concedere, ad
un’entita o individuo che lo richieda, licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un
brevetto per invenzione o modello di utilitd conformemente ai requisiti per lo
sfruttamento del relativo brevetto, qualora sussista una delle circostanze di seguito
elencate:

1) che, senza ragionevole motivo, il titolare non abbia affatto o sufficientemente
sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della sua concessione e per quattro
anni a partire dal giorno della data di deposito della domanda

2) che lo sfruttamento del brevetto da parte del titolare sia stato riconosciuto ai
sensi della normativa vigente come atto monopolistico ed in tale caso la licenza

obbligatoria viene concessa allo scopo di eliminarne o diminuirne gli effetti.

Articolo 49
Nel caso in cui nel Paese si verifichi un’emergenza nazionale o una situazione

straordinaria, oppure con l'obbiettivo di perseguire interessi pubblici, il dipartimento
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amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato puo concedere la licenza obbligatoria

per lo sfruttamento del brevetto per invenzione o per modello di utilita.

Articolo 50
Per ragioni di salute pubblica, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio
di Stato puo concedere licenze obbligatorie per produrre medicinali brevettati ed
esportarli in altri paesi o regioni, conformemente a quanto previsto nel trattato

internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese aderisce.

Articolo 51

Qualora un’invenzione o modello di utilita brevettato comporti un notevole progresso
tecnico che produca rilevanti risultati economici rispetto ad un’invenzione o modello di
utilita precedentemente brevettato ed il suo sfruttamento dipenda dall’'utilizzo
dellinvenzione o modello di utilita precedentemente brevettato, il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato puo, a seguito della richiesta del
titolare del brevetto posteriore, concedergli licenza obbligatoria per lo sfruttamento del
precedente brevetto.

Qualora la licenza obbligatoria sia concessa a seguito della circostanza descritta al
comma precedente del presente Articolo, il dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato puo, a seguito della richiesta del titolare del brevetto precedente,

concedergli licenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto successivo.

Articolo 52
Qualora I'invenzione/creazione oggetto della licenza obbligatoria riguardi la tecnologia
a semiconduttore, lo sfruttamento di tale brevetto € limitato alluso finalizzato al
perseguimento di interessi pubblici e dell’obbiettivo di cui al punto 2) dell’Articolo 48

della presente Legge.

Articolo 53
L’obbiettivo dello sfruttamento del brevetto oggetto della licenza obbligatoria deve

essere principalmente la fornitura per il mercato interno del Paese, fatte salve le




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale I TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

circostanze riguardanti licenze obbligatorie previste al punto 2) dell’Articolo 48 e

all’Articolo 50 della presente Legge.

Articolo 54
L’entita o individuo, nel presentare la richiesta di licenza obbligatoria per I'utilizzo di un
brevetto, nei casi previsti al punto 1) dell’Articolo 48 ed all’Articolo 51, deve fornire le
prove atte a dimostrare di avere gia chiesto al titolare del brevetto autorizzazione per il
suo uso, fornendo condizioni ragionevoli, ma non I'abbia ottenuta entro un termine

congruo.

Articolo 55

Dopo aver adottato la decisione sulla concessione della licenza obbligatoria, il
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve tempestivamente
notificarla al titolare del brevetto, registrare la concessione e darne pubblico avviso.

Nella decisione di concessione della licenza obbligatoria, 'ambito di sfruttamento e la
durata del brevetto devono essere stabiliti sulla base della motivazione della licenza
obbligatoria. Qualora la ragione per la quale & stata concessa la licenza obbligatoria
venga meno e non si sia piu verificata, il dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato deve, a seguito della richiesta del titolare del brevetto, verificare tale

circostanza e conseguentemente disporre la revoca della licenza obbligatoria.

Articolo 56
L’entita o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria non pud essere l'unico a
beneficiare del diritto di sfruttamento del brevetto né ha il diritto di permettere a terzi di

sfruttarlo.

Articolo 57
L’entita o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria deve corrispondere al titolare
del brevetto un ragionevole compenso, oppure tale questione viene risolta in base a
quanto disposto dal trattato internazionale a cui la Repubblica Popolare Cinese

aderisce. Nel pagamento del compenso, la relativa somma viene stabilita attraverso le
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consultazioni tra le due parti, in mancanza di accordo essa viene decisa dal

dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 58
Laddove il titolare non concordi con la decisione del dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato di concedere la licenza obbligatoria del suo brevetto,
oppure l'entita o individuo che acquisisce la licenza obbligatoria od il titolare non
concordi con la decisione riguardante il compenso emessa dal dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, pud intentare causa presso il
tribunale del popolo entro tre mesi a partire dalla data di ricezione della relativa

notifica.

Capitolo VI

Tutela dei diritti brevettuali

Articolo 59
Per stabilire la portata della tutela del brevetto per invenzione o modello di utilita si
utilizza come criterio quanto descritto nelle rivendicazioni che e possibile spiegare
nella descrizione e nelle tavole allegate.
Per stabilire la portata della tutela del brevetto per disegno industriale si utilizza come
criterio quanto rappresentato nelle immagini o fotografie del prodotto ed & possibile
fornire una breve spiegazione del disegno industriale in esse rappresentato.

Articolo 60
Lo sfruttamento di un brevetto in assenza di autorizzazione da parte del titolare
rappresenta una violazione di brevetto, la controversia provocata da tale situazione
viene risolta attraverso consultazione tra le parti interessate. Nel caso in cui le parti
non intendano dialogare o non venga raggiunto alcun accordo, il titolare del brevetto o
la controparte puo intentare causa presso il tribunale del popolo o puo richiedere al
competente dipartimento amministrativo per brevetti il trattamento della controversia.

Nel trattare le controversie, i dipartimenti amministrativi per brevetti, qualora




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale I TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

riconoscano sussistere le violazioni, possono ordinare ai trasgressori I'immediata
cessazione degli atti illeciti. Laddove questi non concordino con gli esiti delle
controversie possono intentare causa presso i tribunali del popolo ai sensi della Legge
di Procedura Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese entro quindici giorni a
partire dal giorno di ricezione delle relative notifiche. Nel caso in cui il trasgressore
non intenti causa dopo la scadenza né cessi di commettere la violazione, Il
competente dipartimento amministrativo per brevetti puo richiedere al tribunale del
popolo di eseguire I'ordine coattivamente. | competenti dipartimenti amministrativi per
brevetti possono, a seguito della richiesta delle parti interessate, procedere ad un
tentativo di conciliazione sullammontare del risarcimento, se in tal modo non viene
raggiunto un accordo, le parti interessate possono intentare causa presso il tribunale

del popolo ai sensi della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 61

Qualora una controversia per violazione di brevetto per invenzione riguardi il nuovo
procedimento produttivo di un prodotto, le entita o individui che producono i prodotti
oggetto della presunta violazione devono fornire prova attestante che il procedimento
produttivo da loro utilizzato sia diverso dal procedimento brevettato.

Qualora una controversia per violazione di brevetto riguardi il modello di utilita o
disegno industriale brevettato, il tribunale del popolo o il competente dipartimento
amministrativo per brevetti, allo scopo di giudicare o trattare il caso, puo chiedere al
titolare o alla parte interessata di fornire e utilizzare come prove i rapporti di
valutazione del brevetto, rilasciati dal dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato a seguito della ricerca, analisi e valutazione sul relativo modello di

utilita o disegno industriale.

Articolo 62
Nelle controversie riguardanti la violazione di brevetto, non costituisce violazione del
diritto brevettuale se il presunto trasgressore fornisce prove attestanti la tecnologia o |l
disegno sfruttato da esso come gia compreso nell’attuale stato della tecnica o nei

disegni esistenti.
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Articolo 63
Chi falsifica un brevetto, se ne assume la responsabilita civile ai sensi di legge, inoltre
il competente dipartimento amministrativo per brevetti gli ordina di correggere la
propria condotta, ne da pubblico avviso, gli confisca i ricavi illeciti e pud altresi
comminargli una sanzione pecuniaria fino a quattro volte 'ammontare dei ricavi illeciti;
qualora questi non vi siano, la sanzione pecuniaria pué ammontare fino a RMB
200.000. Se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilita

penale ai sensi di legge.

Articolo 64

Laddove il competente dipartimento amministrativo per brevetti in base alle prove gia
raccolte, avvii la procedura investigativa del caso riguardante la falsificazione di
brevetto, puo raccogliere le informazioni relative a quanto sospetto lesivo consultando
le parti interessate; effettuare accertamenti nella localita in cui € avvenuto tale atto;
consultare e duplicare contratti, fatture, libri contabili e qualsiasi altro materiale
riguardante I'atto; esaminare i prodotti relativi all’atto, sigillarli o sequestrarli se ci sono
prove dimostranti che questi siano oggetto di falsa indicazione brevettuale.

Durante il processo in cui il dipartimento amministrativo per brevetti adempie alle sue
funzioni e compiti, ai sensi di quanto previsto nel comma precedente, le parti
interessate devono assistere e coadiuvare il dipartimento e non devono boicottare od

ostacolare il suo lavoro.

Articolo 65
L’ammontare del risarcimento per violazione di brevetto altrui viene determinato in
base al danno effettivo cagionato al titolare del brevetto dalla violazione; se il danno
effettivo & di difficile valutazione puo essere risarcito sulla base del ricavo illecito
acquisito dal trasgressore attraverso la violazione. Se il danno effettivo subito dal
titolare e il ricavo illecito sono di difficile definizione, l'ammontare del risarcimento sara
determinato moltiplicando opportunamente il compenso ottenuto dalla licenza per lo
sfruttamento del brevetto. Tale ammontare deve anche includere le ragionevoli spese

che il titolare ha affrontato per contrastare gli atti in violazione del proprio diritto.
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Se sia il danno effettivo sia il ricavo illecito sia il compenso ottenuto dalla licenza per lo
sfruttamento del brevetto non possono essere definiti, il tribunale popolare condanna il
trasgressore al pagamento di un risarcimento che pud ammontare, in base alla
tipologia del brevetto, al carattere dell’atto illecito ed alla gravita del caso, da RMB
10.000 fino a RMB 1.000.000.

Articolo 66
Qualora il titolare del brevetto o la parte interessata sia in possesso di prove
dimostranti che qualcuno stia commettendo o stia per commettere un atto in
violazione del proprio brevetto e che, se non fermato in tempo, cagionera danni
irrimediabili al suo diritto o interesse legittimo, pud, prima di citare questi in giudizio,
richiedere al tribunale del popolo di adottare le misure finalizzate alla cessazione
dell’atto del trasgressore.
Chi ha presentato la richiesta deve fornire una garanzia economica al momento della
presentazione, pena il suo rigetto.
Il tribunale del popolo deve emettere una decisione entro quarantotto ore dalla
ricezione della richiesta. Qualora si verifichi una particolare circostanza per cui sia
necessario posticipare tale termine, il tribunale deve decidere entro le ulteriori
guarantotto ore; una volta emesso l'ordine di cessazione di tale atto deve
immediatamente darne esecuzione. Qualora una parte interessata non concordi con
la decisione, pud richiederne una revisione; non sara sospesa l'esecuzione della
decisione durante la revisione.
Se chi ha presentato la richiesta non intenta causa entro quindici giorni dall’adozione
del provvedimento di ordine di cessazione dell’atto da parte del tribunale del popolo,
quest’ultimo deve revocare tale provvedimento.
Laddove la richiesta sia infondata, chi 'ha presentata deve risarcire i danni cagionati

dalla sospensione del comportamento conseguente all’'ordine del tribunale.

Articolo 67
Al fine della cessazione dell’atto che viola il brevetto, nel caso in cui sussista il rischio

che le prove vadano perse, distrutte o successivamente diventino difficili da acquisire,




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale I TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

il titolare del brevetto o la parte interessata puo, prima di intentare causa, richiedere al
tribunale del popolo il sequestro probatorio.

Il tribunale del popolo, nelladottare tale sequestro, pud esigere una garanzia
economica da chi ha presentato la richiesta; qualora non venga fornita rigetta la
richiesta.

Il tribunale del popolo deve emettere una decisione entro quarantotto ore dalla
ricezione della richiesta; una volta stabilita 'adozione del sequestro probatorio, deve
immediatamente darne esecuzione.

Se chi ha presentato la richiesta non intenta causa entro quindici giorni dall’adozione

del sequestro probatorio, il tribunale del popolo deve revocarlo.

Articolo 68

Il limite di tempo entro cui & possibile citare in giudizio il trasgressore del diritto
brevettuale e di due anni a decorrere dal giorno in cui il titolare del brevetto o la parte
interessata sia o0 debba essere consapevole dell’atto di violazione.

Nel caso in cui non sia stato corrisposto un compenso per l'utilizzo di un’invenzione
dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e prima della sua concessione, |l
limite temporale entro cui € possibile citare in giudizio per ottenere il pagamento del
compenso € di due anni a decorre dal giorno in cui il titolare sia o debba essere
consapevole dell’utilizzo della propria invenzione da parte di terzi, tuttavia, tale limite
temporale decorre dal giorno della concessione del brevetto se prima di questo

momento il titolare ne era gia o dovesse esserne a conoscenza.

Articolo 69
Il comportamento di un’entitd o individuo non & considerato violazione di brevetto
qualora consista in una delle ipotesi di seguito elencate:
1) utilizzare, mettere in commercio, vendere od importare i prodotti brevettati o
prodotti direttamente acquisiti attraverso il procedimento brevettato, dopo che questi
siano venduti dal titolare del brevetto o dall’entita o individuo da questi autorizzato
2) continuare la produzione e l'utilizzo nellambito originale, nel caso che prima

della data di deposito della relativa domanda di brevetto, un’entita o individuo gia
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produceva i medesimi prodotti od utilizzava lo stesso procedimento produttivo, oppure
abbia gia compiuto le necessarie operazioni preparatorie per la produzione dei
medesimi prodotti o I'utilizzo dello stesso procedimento produttivo

3) utilizzare, per necessita, quanto brevettato in attrezzature od equipaggiamenti di
mezzi di trasporto esteri che attraversano temporaneamente aree, acque o0 spazi aerei
territoriali cinesi ai sensi dell’accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese del quale i
mezzi sono originari o del trattato internazionale a cui entrambi i paesi aderiscono,
oppure sulla base del principio di reciprocita

4) utilizzare il brevetto ad esclusivo scopo di ricerca o di sperimentazione scientifica
5) produrre, utilizzare, importare medicinali brevettati od attrezzature mediche
brevettate allo scopo di fornire informazioni necessarie a valutazioni ed approvazioni
amministrative, oppure produrre od importare tali medicinali o attrezzature

esclusivamente per chi deve compiere dette azioni.

Articolo 70
Se un’entita o individuo utilizza a scopo commerciale, mette in commercio o vende i
prodotti che violano un brevetto non sapendo che un soggetto produce o vende tali
prodotti senza autorizzazione del titolare del brevetto, non si assume la responsabilita

del risarcimento se dimostra I'origine legittima di tali prodotti.

Articolo 71
Qualora un soggetto depositi domanda di brevetto presso un paese straniero,
violando ['Articolo 20 della presente Legge, e conseguentemente riveli segreti
nazionali, sara punito con sanzione disciplinare-amministrativa comminata dall’entita
di cui fa parte o dalla competente istituzione a livello superiore; se il comportamento

costituisce reato se ne accerta la responsabilita penale ai sensi di legge.

Articolo 72
Qualora un soggetto usurpi all’inventore/creatore la titolarita della domanda di brevetto

dellinvenzione/creazione non da lavoro dipendente, o usurpi i diritti ed interessi ai




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale l TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

sensi della presente Legge, sara punito con sanzione disciplinare-amministrativa

dall’entita di cui fa parte o dalla competente istituzione a livello superiore.

Articolo 73

| competenti dipartimenti amministrativi per brevetti non devono partecipare alle
attivita commerciali in cui i prodotti brevettati vengono promossi al pubbilico.

Qualora il dipartimento amministrativo per brevetti violi quanto previsto nel comma
precedente, la competente istituzione a livello superiore o quella che lo sorveglia gli
ordina di correggere la condotta ed eliminarne gli effetti negativi, confisca gli eventuali
guadagni illeciti; in caso di particolare gravita, commina la sanzione disciplinare-
amministrativa al personale che e direttamente competente ed agli altri funzionari

responsabili.

Articolo 74
Qualora il funzionario addetto a svolgere attivita di competenza dellamministrazione
brevettuale o attivita relative ad essa, abusi del proprio potere, non adempia ai suoi
doveri o compia frodi a fini personali, se il comportamento costituisce reato deve
accertarsene la responsabilita penale ai sensi di legge; se il comportamento non

costituisce reato, € soggetto a sanzione disciplinare-amministrativa ai sensi di legge.

Capitolo VI

Disposizioni supplementari

Articolo 75
Nel depositare domanda di brevetto presso il dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato o nelladempiere alle altre formalita riguardanti il brevetto, si

devono corrispondere le tasse previste.

Articolo 76

La presente Legge entra in vigore il 1 aprile 1985.
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Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti

Questo Regolamento é stato emanato il 15 giugno 2001 con Ordine numero 306 del
Consiglio di Stato, emendato per la prima volta il 28 dicembre 2002 a seguito della
Decisione del Consiglio di Stato sulla Revisione del Regolamento di Attuazione della
Legge Brevetti, emendato per la seconda volta il 9 gennaio 2010 a seguito della
Decisione del Consiglio di Stato sulla Revisione del Regolamento di Attuazione della

Legge Breuvetti.

Capitolo |

Principi Generali

Articolo 1

Questo Regolamento e elaborato ai sensi della Legge Brevetti della Repubblica

Popolare Cinese (di seguito in breve “Legge Brevetti”).

Articolo 2
Tutte le formalita previste dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento devono
essere effettuate in forma scritta o in altro modo previsto dal dipartimento

amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 3

Tutti i documenti da fornire ai sensi della Legge Brevetti e del presente Regolamento
devono essere redatti in lingua cinese; se esistono, vanno adottati i termini tecnici
uniformati dallo Stato; per i nomi ed i luoghi stranieri nonché per i termini tecnici che
non hanno una traduzione univoca in lingua cinese, deve essere riportata anche la
versione in lingua originale.

Laddove le attestazioni da presentare ai sensi della Legge Brevetti e del presente
Regolamento siano in lingua straniera, se il dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato lo ritiene necessario, puo richiedere alla parte interessata di

fornire la relativa versione in lingua cinese entro un termine assegnato; il documento
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viene considerato come non presentato qualora non si fornisca la traduzione entro la

scadenza di tale termine.

Articolo 4
Per tutti i documenti inviati al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato attraverso servizio postale, si considera come data di deposito del documento |l
giorno di spedizione indicato nel timbro postale; qualora il giorno di spedizione
indicato dal timbro postale non sia leggibile, a meno che la parte interessata fornisca
la relativa prova, si considera come data di deposito del documento il giorno della sua
ricezione da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.
Tutti i documenti rilasciati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato possono essere consegnati direttamente alla parte interessata, oppure
attraverso servizio postale o altra modalita. Nel caso in cui la parte interessata deleghi
le attivita riguardanti il brevetto ad una agenzia, tali documenti saranno consegnati a
quest’ultima; se non é stata delegata alcuna agenzia, i documenti saranno consegnati
alla persona di riferimento indicata nel modulo di domanda.
Per quanto concerne i documenti inviati dal dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato attraverso servizio postale, si considerano ricevuti dalla parte
interessata compiuti quindici giorni dalla data della loro spedizione.
Per i documenti che devono essere consegnati direttamente, come previsto dalle
relative disposizioni del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato,
si considera come giorno di ricezione la data di consegna.
Nel caso in cui I'indirizzo a cui i documenti devono essere consegnati non sia servibile
ed il servizio postale non risulti effettivo, sara possibile darne notifica alla parte
interessata attraverso pubblico avviso. Compiuto un mese dal pubblico awviso, i

documenti si considerano come consegnati alla parte interessata.

Articolo 5
Nel compiuto dei termini previsti nella Legge Brevetti e nel presente Regolamento e
sempre escluso il primo giorno. Per i termini di tempo calcolati in base ad anni o mesi,

la scadenza sara il medesimo giorno dell’'ultimo mese; se in tale mese non esiste tale
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giorno, sara considerato come scadenza il suo ultimo giorno; qualora il giorno di
scadenza coincida con un giorno festivo, si considera come scadenza il primo giorno

lavorativo successivo.

Articolo 6
Qualora, a causa di forza maggiore, la parte interessata non abbia rispettato un
termine assegnato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
oppure previsto dalla Legge Brevetti o dal presente Regolamento e
conseguentemente il suo diritto brevettuale venga meno, entro due mesi a partire
dalla data in cui 'impedimento cessa e comunque non oltre due anni da detto termine,
la parte interessata puo richiedere la reintegrazione del suo diritto brevettuale.
Oltre alla circostanza prevista nel comma precedente, qualora a causa di ragionevole
motivo la parte interessata non abbia rispettato un limite di tempo previsto dalla Legge
Brevetti o dal presente Regolamento e conseguentemente il suo diritto brevettuale
venga meno, entro due mesi a partire dalla ricezione della relativa notifica puo
chiedere la reintegrazione del suo diritto brevettuale al dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato.
Nella reintegrazione del diritto brevettuale ai sensi del primo e secondo comma del
presente Articolo, la parte interessata deve presentare richiesta di reintegrazione del
brevetto indicandovi le ragioni. Se necessario, deve allegare le relative attestazioni ed
effettuare le relative formalita obbligatorie prima che venga meno il diritto brevettuale;
nella reintegrazione ai sensi del secondo comma del presente Articolo, deve altresi
corrispondere la tassa per la reintegrazione del diritto brevettuale.
Qualora la parte interessata richieda di posticipare il termine assegnato dal
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve ragionevolmente
motivarlo al dipartimento ed adempiere alle relative formalita entro [l'originaria
scadenza.
Le disposizioni di cui ai primi due commi del presente Articolo non sono applicabili ali

periodi indicati negli Articoli 24, 29, 42 e 68 della Legge Brevetti.
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Articolo 7

La domanda di brevetto nella quale & coinvolto un interesse di difesa nazionale e
conseguentemente e necessario mantenere la domanda confidenziale, viene ricevuta
ed esaminata dall'istituzione per la difesa nazionale competente in brevetti; qualora il
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia ricevuto una
domanda di brevetto che coinvolga l'interesse della difesa nazionale ed & necessario
mantenerla confidenziale, deve tempestivamente trasmetterla allistituzione per la
difesa nazionale competente in brevetti affinché la esamini. Laddove dopo I'esame di
tale istituzione non sussistano motivi per rigettare la domanda, il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato emette la decisione sulla
concessione del brevetto di difesa nazionale.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ritenga che
nella domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita sia coinvolta la sicurezza
nazionale o l'interesse pubblico e sia necessario mantenerla confidenziale, deve
tempestivamente decidere di trattarla come domanda di brevetto confidenziale e
notificarlo al richiedente. Le specifiche procedure sull’esame, riesame della domanda
di brevetto confidenziale e dichiarazione di nullita di brevetto confidenziale saranno

disciplinate dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 8
Per invenzione o modello di utilita realizzato in Cina di cui all’Articolo 20 della Legge
Brevetti, si fa riferimento a quanto sostanzialmente contenuto nella soluzione tecnica
dell’invenzione o modello di utilita realizzato nel territorio cinese.
Qualsiasi entita o individuo che voglia depositare domanda presso un paese estero
per la brevettazione di un’invenzione o modello di utilita realizzato in Cina, deve prima
richiedere I'esame di confidenzialita al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato in una delle seguenti modalita:
1) in caso di domanda di brevetto da depositare direttamente in un paese estero o
di domanda internazionale di brevetto da depositare alla competente amministrazione
straniera, cio deve essere preventivamente richiesto al dipartimento amministrativo

brevettuale del Consiglio di Stato esplicitando la soluzione tecnica
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2) in caso si intenda depositare la domanda di brevetto in un paese estero o la
domanda internazionale di brevetto presso la competente amministrazione straniera
dopo che tale domanda sia gia stata depositata al dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato, cid deve essere preventivamente richiesto al
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Qualora una domanda internazionale di brevetto sia depositata al dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, sara simultaneamente considerata

presentata la richiesta per 'esame di confidenzialita.

Articolo 9

Dopo la ricezione della richiesta presentata ai sensi dell’Articolo 8 del presente
Regolamento, qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
ritenga dopo I'esame della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita che
quanto in essa contenuto coinvolgerebbe la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico
e conseguentemente sarebbe necessario mantenerla confidenziale, deve
tempestivamente notificare al richiedente che sara effettuato 'esame di confidenzialita;
nel caso in cui il richiedente non riceva tale notifica compiuti quattro mesi dalla data in
cui egli ha depositato la domanda, puo depositare, per tale invenzione o modello di
utilita, domanda di brevetto in un paese estero o domanda internazionale di brevetto
alla competente amministrazione straniera.

Laddove il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato notifichi che,
in accordo con quanto previsto al precedente comma, dovra effettuare 'esame di
confidenzialita, deve tempestivamente decidere e notificare al richiedente se
mantenere la domanda confidenziale o0 meno. Nel caso in cui il richiedente non riceva
la notifica della decisione, compiuti sei mesi dalla data in cui egli abbia presentato la
richiesta, puo depositare, per tale invenzione o modello di utilita, domanda di brevetto
in un paese estero o domanda internazionale di brevetto alla competente istituzione

straniera.
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Articolo 10
L’invenzione/creazione contraria alla normativa vigente ai sensi dell’Articolo 5 della
Legge Brevetti, non include quellinvenzione/creazione il cui solo sfruttamento sia

proibito dalla normativa vigente.

Articolo 11
Per quanto concerne la data di deposito, a cui si fa riferimento nella Legge Brevetti, si
intende la data della priorita rivendicata nella domanda di brevetto, se sussiste, fatte
salve le circostanze previste agli Articoli 28 e 42 della Legge Brevetti.
Per quanto concerne la data di deposito a cui si fa riferimento nel presente
Regolamento, si intende la data di deposito di cui all’Articolo 28 della Legge Brevetti,

fatto salvo quanto disposto altrimenti.

Articolo 12
Per invenzione/creazione da lavoro dipendente realizzata allo scopo di compiere
quanto assegnato dal datore di lavoro, di cui all’Articolo 6 della Legge Brevetti, si fa
riferimento a:
1) quella realizzata nello svolgimento del proprio lavoro
2) quella realizzata nello svolgimento di un compito, aggiuntivo al proprio lavoro,
assegnato dal datore di lavoro
3) quella relativa allo svolgimento del proprio lavoro e delle proprie funzioni o del
compito assegnato dal datore di lavoro che venga realizzata entro un anno dal
pensionamento, dalla scadenza del contratto di lavoro, o dal trasferimento presso altro
datore di lavoro.
Il datore di lavoro di cui allArticolo 6 della Legge Brevetti include anche quello
temporaneo; per risorse materiali e tecniche del datore di lavoro di cui all’Articolo 6
della Legge Brevetti si fa riferimento a capitali, attrezzature, parti, accessori, materiali
primari e documenti tecnici di settore non accessibili al pubblico, appartenenti al

datore di lavoro.
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Articolo 13
Per inventore/creatore ai sensi della Legge Brevetti, si intende il soggetto che abbia
offerto il proprio contributo innovativo circa le caratteristiche sostanziali
dellinvenzione/creazione. Nel corso della realizzazione dell’'invenzione/creazione, non
sono inventori/creatori i soggetti che effettuano attivita organizzative, rendono
conveniente l'utilizzo delle risorse materiali e tecniche o svolgono qualsiasi altra

attivita di assistenza.

Articolo 14

Ai fini della cessione del brevetto, ad eccezione del caso in cui questo venga ceduto ai
sensi dell’Articolo 10 della Legge Brevetti, la parte interessata deve effettuare le
relative formalita presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato fornendo attestazioni o documenti legali.

Il titolare di brevetto, qualora concluda con terzi un contratto di licenza per lo
sfruttamento del brevetto, deve entro tre mesi dal giorno in cui il contratto diviene
efficace, depositarlo presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato affinché quest’ultimo lo archivi.

Nel caso di brevetto dato in pegno, le parti coinvolte devono congiuntamente
effettuare la trascrizione del pegno presso il dipartimento amministrativo brevettuale

del Consiglio di Stato.

Capitolo II

Domanda di brevetto

Articolo 15
Qualora si depositi la domanda di brevetto in formato cartaceo, la relativa
documentazione deve essere fornita al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato in duplice esemplare.
Qualora si depositi la domanda di brevetto nelle altre forme previste dal dipartimento

amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato questa deve essere conforme ai

requisiti previsti.
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Qualora si depositi la domanda di brevetto al dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato o si effettuino altre operazioni riguardanti il brevetto incaricando
un’agenzia brevettuale, deve essere simultaneamente fornita la lettera d’incarico in cui
vengono indicati i poteri ad essa conferiti.

Qualora la domanda di brevetto presenti due o piu richiedenti ed il suo deposito non
sia delegato ad alcuna agenzia brevettuale, si considera come rappresentante il primo
richiedente indicato nel modulo di domanda, fatto salvo quanto diversamente in esso

specificato.

Articolo 16
Nel modulo di domanda di brevetto per invenzione, modello di utilita o disegno
industriale, devono essere riportate chiaramente le informazioni di seguito elencate:
1) il titolo dellinvenzione, modello di utilita o disegno industriale
2) laddove il richiedente sia un’entita o individuo cinese, devono essere indicati la
ragione sociale od il nome, 'indirizzo, il codice di avviamento postale nonché il codice
di impresa/organizzazione od il numero del documento d’identita; laddove Il
richiedente sia una persona, impresa od altra organizzazione straniera, devono
essere di essa indicati il nome o la ragione sociale nonché la cittadinanza od il paese
o regione in cui I'impresa o I'organizzazione e registrata
3) il nome dellinventore/creatore
4) laddove la domanda di brevetto sia depositata da un’agenzia brevettuale
incaricata, devono essere indicati la ragione sociale ed il codice di organizzazione
dell’agenzia incaricata nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero
di telefono dell’agente designato dall’agenzia
5) laddove la priorita sia rivendicata, si deve indicare la data in cui il richiedente ha
effettuato il primo deposito della domanda di brevetto (di seguito in breve “domanda
precedente”) nonché il suo numero ed il nome dell’amministrazione che I'ha ricevuta
6) lafirma o il timbro del richiedente o del’agenzia brevettuale incaricata
7) lalista dei documenti allegati alla domanda
8) lalista dei documenti integrativi

9) altre informazioni da indicare obbligatoriamente.
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Articolo 17
Nella descrizione si deve indicare il titolo dellinvenzione o del modello di utilita
oggetto della domanda di brevetto, e questo deve corrispondere a quello indicato nel
modulo di domanda. Nella descrizione devono essere riportate chiaramente le
informazioni di seguito elencate:
1) il settore tecnico: quello a cui appartiene la soluzione tecnica che si intende
tutelare tramite brevetto
2) le tecnologie correlate: quelle che potrebbero essere utili per la comprensione, la
ricerca e I'esame sull'invenzione o modello di utilita oggetto della domanda di brevetto;
nel caso in cui sia possibile, devono altresi essere citati i documenti che si riferiscono
a tali tecnologie
3) i contenuti dell'invenzione: i problemi tecnici risolvibili attraverso I'invenzione o |l
modello di utilitd e la ragione per la quale viene adottata tale soluzione tecnica nonché
i risultati positivi che possono essere raggiunti attraverso I'invenzione o il modello di
utilitd confrontandolo con l'attuale stato della tecnica
4) le tavole esplicative: laddove sono comprese tavole esplicative, di ciascuna deve
essere fornita una breve presentazione
5) la concreta modalita di sfruttamento: devono essere dettagliatamente descritti i
migliori modi attraverso i quali il richiedente ritiene di realizzare I'invenzione o modello
di utilita; se necessario si puo ricorrere ad esempi o tavole esplicative.
Il richiedente del brevetto per invenzione o modello di utilita deve redigere la
descrizione rispettando il modo e l'ordine previsto nel comma precedente e per ogni
parte indicare il relativo titolo, fatto salvo il caso in cui in altro modo e ordine, ed
attraverso un piu breve testo, sia comunque possibile presentare gli elementi
essenziali di tale invenzione o modello di utlita in modo complessivamente
comprensibile ad altri.
| termini e le frasi contenuti nella descrizione della domanda di brevetto per invenzione
o modello di utilita devono essere univoci e precisi, non devono essere usate citazioni
del tipo “quanto presentato nelle rivendicazioni ” e simili, né espressioni a carattere

promozionale o commerciale.
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Qualora la domanda per invenzione includa una o piu sequenze di nucleotide o di
amminoacido, nella descrizione deve essere compresa la lista delle sequenze, redatte
in accordo con le disposizioni del dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato. Il richiedente, deve presentare tale lista come parte indipendente
della descrizione nonché una sua copia su supporto elettronico in accordo con quanto
previsto dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

La descrizione della domanda di brevetto per modello di utilita deve includere le tavole
che descrivono forma, struttura o loro combinazione del prodotto che si intende
brevettare.

Articolo 18

Le tavole allegate alla domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita devono
essere disposte in ordine numerico crescente e contrassegnate come “tavola numero
1, tavola numero 2, etc.”

| riferimenti non presenti nella parte scritta della descrizione per invenzione o modello
di utilita non devono comparire nelle tavole, come anche i riferimenti che non
compaiano nelle tavole non devono essere indicati nella parte scritta della descrizione.
Ciascun riferimento nelle tavole che indica lo stesso componente deve essere usato in
maniera univoca in tutta la documentazione della domanda.

Nelle tavole non possono essere compresi altri riferimenti oltre i necessari.

Articolo 19

Nelle rivendicazioni si devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione o
modello di utilita.

Laddove vi siano piu rivendicazioni, devono essere indicate attraverso numeri arabi.

| termini tecnici usati nelle rivendicazioni devono corrispondere a quelli usati nella
descrizione, i termini tecnici possono essere rappresentati da formule chimiche o
matematiche, ma non da tavole. Ad eccezione del caso in cui sia assolutamente
necessario, non devono essere usate citazioni del tipo “come quanto scritto nella

descrizione” o “come indicato da tavole”.
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Per illustrare le caratteristiche tecniche nelle rivendicazioni e per facilitare ad altri la
comprensione del contenuto delle stesse, € possibile inserire fra parentesi, dopo la
relativa caratteristica tecnica, i riferimenti nelle tavole allegate alla descrizione . |
riferimenti nelle tavole, non possono rappresentare una limitazione a quanto

rivendicato.

Articolo 20
Le rivendicazioni devono comprendere quella indipendente e possono anche
includerne dipendenti.
La rivendicazione indipendente deve illustrare complessivamente la soluzione tecnica
di invenzione o modello di utilita ed esprimere le caratteristiche tecniche essenziali di
questa.
Le rivendicazioni dipendenti devono, in base alle caratteristiche tecniche integrative

dell'invenzione o del modello di utilita, definire ulteriormente la rivendicazione citata.

Articolo 21

La rivendicazione indipendente per invenzione o modello di utilithd, composta da una
premessa e da una parte in cui vengono illustrate le caratteristiche, deve essere
redatta conformemente ai seguenti requisiti:

1) premessa: vi si deve indicare chiaramente I'argomento relativo alla soluzione
tecnica oggetto dell'invenzione o modello di utilita che si intende proteggere tramite
brevetto nonché le sue specifiche caratteristiche tecniche condivise con I'attuale stato
della tecnica piu pertinente

2) caratteristiche: si utilizzano parole quali “la sua caratteristica é...” indicando le
caratteristiche tecniche dell'invenzione o modello di utilita maggiormente innovative
rispetto all’attuale stato della tecnica piu pertinente. Tali caratteristiche, insieme a
guelle indicate nella premessa, definiscono la portata della tutela che si intende
proteggere attraverso il brevetto.

Nel caso in cui per la peculiarita dell’invenzione o modello di utilita non sia opportuno
descrivere le caratteristiche nella modalita prevista nel precedente comma, la

rivendicazione indipendente puo essere redatta secondo altra modalita.
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Solo una rivendicazione indipendente pud essere presentata per ciascuna invenzione
o modello di utilita, che verra indicata prima delle rivendicazioni dipendenti per la

stessa invenzione o modello di utilita.

Articolo 22
La rivendicazione dipendente per invenzione o modello di utilita € composta da una
parte di riferimento e da una distintiva, e deve essere redatta conformemente ai
seguenti requisiti:
1) la parte di riferimento: vi si devono indicare il numero e I'argomento di ciascuna
rivendicazione citata
2) la parte distintiva: vi si devono indicare le caratteristiche tecniche integrative.
Nella rivendicazione dipendente €& permesso citare solo le rivendicazioni
precedentemente rappresentate. Una rivendicazione multipla dipendente si riferisce a
quella che cita due o piu rivendicazioni precedentemente rappresentate, che devono
essere citate come alternative. Tale rivendicazione multipla dipendente non potra

essere citata in un’altra rivendicazione multipla dipendente.

Articolo 23

Nel riassunto della descrizione si deve indicare in modo chiaro e sintetico quanto
esposto nella domanda, ossia il titolo dell'invenzione o modello di utilita ed il settore
tecnico a cui appartiene nonché esplicitare i problemi tecnici risolti attraverso tale
invenzione o modello di utilita, i punti essenziali della soluzione tecnica e le principali
funzioni dell'invenzione o modello di utilita.

Il riassunto puo includere la formula chimica maggiormente idonea a spiegare tale
invenzione; se vi sono tavole allegate alla domanda di brevetto, si deve fornire altresi
una tavola particolarmente idonea a dimostrare le caratteristiche tecniche di tale
invenzione o modello di utilita. Per quanto riguarda la dimensione ed il livello di
chiarezza della tavola, si considera tale tavola conforme ai requisiti qualora ridotta alla
dimensione di 4x6 cm sia ancora possibile distinguere i diversi dettagli rappresentati
nella tavola. La parte scritta del riassunto non puo superare i trecento caratteri cinesi

né comprendere espressioni a carattere commerciale e promozionale.
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Articolo 24
Se nell'invenzione oggetto della domanda di brevetto & coinvolto un nuovo materiale
biologico non ancora accessibile al pubblico, e la descrizione di questo non é
sufficiente, a parere degli esperti tecnici del settore cui I'invenzione appartiene, per
poterla sfruttare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dalla Legge Brevetti e
dal presente Regolamento, il richiedente deve altresi adempiere alle seguenti
formalita:
1) prima della data di deposito della domanda, o al piu tardi in tale data (nel caso di
priorita rivendicata si fa riferimento alla data di priorita), deve fornire un campione del
materiale biologico allistituzione riconosciuta dal dipartimento brevettuale del
Consiglio di Stato affinché questa lo conservi, e fornire, unitamente alla domanda o al
piu tardi entro quattro mesi dalla data di suo deposito, le attestazioni di conservazione
e quella di vitalita, rilasciate dall’istituzione in cui € conservato il campione; il materiale
biologico si considera come non conservato se non sono presentate le relative
attestazioni
2) fornire nella documentazione allegata alla domanda di brevetto i documenti
riguardanti le caratteristiche di tale materiale biologico
3) per la domanda di brevetto in cui e coinvolto il campione conservato del
materiale biologico, si deve indicare nel modulo di domanda e nella descrizione il
nome scientifico (anche in latino), il nome e lindirizzo dellistituzione in cui &
conservato il campione, nonché la data ed il numero di conservazione; se nella
domanda non vengono indicate le suddette informazioni, queste devono essere fornite
entro quattro mesi a partire dalla data di deposito; se non sono presentate entro tale

termine, si considera tale campione non conservato.

Articolo 25
Laddove il richiedente del brevetto per invenzione effettui il procedimento di
conservazione del campione del materiale biologico come previsto all’Articolo 24 del
presente Regolamento, dopo la pubblicazione della domanda, se un’entita o individuo

ha bisogno di utilizzare tale materiale biologico a scopi sperimentali, deve richiederlo
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al dipartimento brevettuale del Consiglio di Stato, indicando chiaramente le
informazioni di seguito elencate:

1) il nome, o la ragione sociale, e I'indirizzo del richiedente

2) la promessa di non divulgare tale materiale biologico a nessuna terza parte

3) la promessa di utilizzarlo prima della concessione del brevetto solo per scopi

sperimentali.

Articolo 26

Nella Legge Brevetti, per risorse genetiche si fa riferimento ad elementi umani, animali,
vegetali, microrganici o altro in cui sono contenute entita con funzione genetica e che
possiedono valore effettivo o0 potenziale; nella Legge Brevetti, per
invenzione/creazione realizzata sulla base di risorse genetiche si fa riferimento
allinvenzione/creazione realizzata utilizzando la funzione genetica di tali risorse.

Se linvenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto € realizzata sulla base di
risorse genetiche, il richiedente deve indicarlo nel modulo di domanda e compilare un
apposito modulo elaborato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato.

Articolo 27
Qualora nella domanda di brevetto il richiedente chieda di tutelare dei colori, deve
fornire le immagini o fotografie a colori.
Per ogni prodotto oggetto di domanda di brevetto per disegno industriale, il richiedente

deve presentare le immagini o fotografie relative a quanto si intende tutelare.

Articolo 28
Nella breve presentazione del disegno industriale devono essere indicati il titolo, la
funzione del prodotto oggetto della domanda di brevetto, nonché le caratteristiche
essenziali del disegno e un'immagine o fotografia, tra quelle allegate, designata come
quella il piu possibile idonea ad illustrarle. Nel caso in venga richiesto di tutelare dei
colori o di omettere una o piu immagini o fotografie, cio deve essere indicato nella

breve presentazione.
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Nel caso in cui sia presentata una domanda di brevetto per due o piu disegni
industriali simili, relativi al medesimo prodotto, nella breve presentazione uno di essi
deve essere designato quale disegno base.

Nella breve presentazione non devono essere utilizzate espressioni a carattere

commerciale e promozionale né possono comparire le funzioni del prodotto.

Articolo 29
Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato lo ritenga
necessario, puo richiedere al titolare della domanda di brevetto per disegno industriale
di fornire un campione o modello del prodotto oggetto della domanda. Le dimensioni
di tale campione o modello non possono superare i 30 cm di lato e come peso i 15 Kg.
Non possono essere presentati come campioni o modelli articoli che possano

facilmente deperire o rompersi né quelli pericolosi.

Articolo 30

Per quanto concerne l'evento espositivo internazionale riconosciuto dal governo
cinese, di cui al punto 1) dell’Articolo 24 della Legge Brevetti, si fa riferimento
allevento espositivo internazionale registrato presso I'Ufficio Internazionale delle
Esposizioni* o riconosciuto da questultimo, come previsto nella Convenzione
Relativa alle Esposizioni Internazionali.

Per quanto concerne la conferenza accademica o tecnica di cui al punto 2)
dell’Articolo 24 della Legge Brevetti, si fa riferimento a quella organizzata e tenuta dal
relativo dipartimento del Consiglio di Stato o associazione accademica nazionale.
Qualora linvenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto ricada nella
previsione di cui al punto 1) o 2) dell’Articolo 24 della Legge Brevetti, cido deve essere
dichiarato dal richiedente contestualmente al deposito della domanda di brevetto, ed
entro due mesi a partire dalla data di deposito deve essere fornita la relativa
attestazione rilasciata dall'organizzazione che ha tenuto I'evento espositivo

internazionale o la conferenza accademica o0 tecnica, dimostrando che

' Bureau International des Expositions
2 Convention Relating to International Exhibitions
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I'invenzione/creazione sia gia stata esposta o pubblicata ed indicando altresi la data di
esposizione o pubblicazione.

Qualora linvenzione/creazione oggetto della domanda di brevetto ricada nella
previsione di cui al punto 3) dell’Articolo 24 della Legge Brevetti, il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, qualora lo ritenga necessario, puo
chiedere di fornire la relativa attestazione entro un termine assegnato.

Qualora il richiedente non fornisca la dichiarazione o attestazione, prevista al terzo
comma del presente Articolo, oppure non fornisca l'attestazione entro il termine
assegnato, alla sua domanda di brevetto non trova applicazione quanto previsto

all’Articolo 24 della Legge Brevetti.

Articolo 31

Qualora il richiedente rivendichi la priorita estera® in accordo con quanto previsto
allArticolo 30 della Legge Brevetti, la copia della documentazione relativa alla
precedente domanda deve essere attestata dallamministrazione che [I'ha
originariamente accolta. Nel caso in cui il dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato abbia acquisito in copia la documentazione della precedente
domanda tramite I'interscambio di banche dati informatiche o altro metodo, ai sensi
dell’accordo tra tale dipartimento e 'amministrazione che ha originariamente accolta la
domanda, si considera tale copia come gia presentata dal richiedente. Qualora il
richiedente rivendichi la priorita domestica®, nel caso in cui abbia indicato nel modulo
di domanda la data ed il numero di deposito di quella precedente si considera gia
presentata la copia della documentazione ad essa relativa.

Nel rivendicare la priorita, qualora nel modulo di domanda siano omesse o0 errate una
o due informazioni, fra le quali la data di deposito ed il humero della domanda
precedente e I'amministrazione che ha originariamente accolta la domanda, |l
dipartimento deve notificare al richiedente di correggere o fornire tali informazioni
entro un termine assegnato; se il richiedente non vi provvede entro tale termine, la

priorita della domanda si considera come mai rivendicata.

® Riferita alla precedente domanda depositata all'estero
* Riferita alla precedente domanda depositata in Cina
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Qualora il nome o la ragione sociale del richiedente che rivendica la prioritd non
corrisponda a quanto indicato nella copia della documentazione relativa alla
precedente domanda, deve essere fornita la documentazione che attesti la cessione
della titolarita della priorita o la priorita della domanda si considera mai rivendicata.

Il titolare della domanda di brevetto per disegno industriale, nel rivendicare la priorita
estera, qualora nella sua precedente domanda non sia inclusa una breve
presentazione del disegno industriale, e quella fornita ai sensi dell’Articolo 28 del
presente Regolamento non vada oltre 'ambito definito dal’immagine o fotografia
relativa alla precedente domanda, cio non influenzera la decisione di riconoscere al

richiedente la priorita della domanda.

Articolo 32
Il richiedente nella medesima domanda puo rivendicare una o piu priorita; qualora ne
rivendichi piu di una, la data di priorita da considerare € quella della prima domanda di
cui si rivendica la priorita.
Nel rivendicare la priorita domestica, qualora la precedente sia una domanda di
brevetto per invenzione, il richiedente pud depositare domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilita per il medesimo oggetto; qualora la precedente sia una
domanda di brevetto per modello di utilita, il richiedente puo depositare domanda di
brevetto per modello di utilita o invenzione per il medesimo oggetto. Tuttavia, nel
depositare la domanda successiva, I'oggetto della precedente domanda non pud
essere la base per rivendicare la priorita domestica se sussiste una delle circostanze
di seguito elencate:
1) il richiedente ha gia rivendicato la priorita estera o quella domestica
2) il brevetto é gia stato concesso
3) sitratta di domanda divisionale, depositata in accordo con le relative disposizioni.
Laddove il richiedente rivendichi la priorita domestica, la sua precedente domanda

sara considerata ritirata il giorno in cui deposita la domanda successiva.
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Articolo 33
Qualora un richiedente, che non abbia domicilio abituale o sede commerciale nel
territorio cinese, depositi domanda di brevetto o rivendichi la priorita estera , |l
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, se lo ritiene necessario,
puo chiedergli di fornire la seguente documentazione:
1) Tlattestazione della sua cittadinanza nel caso in cui sia un individuo
2) il documento attestante in quale paese o regione sia registrata nel caso in cui sia
un’impresa o altra organizzazione
3) il documento attestante che il paese a cui appartiene il richiedente ammetta che
entita o individui cinesi possano beneficiare nel medesimo paese dei diritti di brevetto,

di priorita ed altri brevettuali alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Articolo 34
Qualora due o piu invenzioni o modelli di utilita realizzati sulla base di una sola idea
inventiva siano presentati in un’'unica domanda per singolo brevetto, in accordo con
quanto previsto al primo comma dell’Articolo 31 della Legge Brevetti, tali invenzioni o
modelli di utilita devono essere inter-connessi fra loro nell’ambito tecnico e possedere
in comune una o piu identiche o corrispondenti caratteristiche tecniche determinate.
Per “caratteristica tecnica determinata” si intende quella che possiede un’invenzione o

modello di utilita che abbia contribuito a determinare I'attuale stato della tecnica.

Articolo 35

Qualora due o piu disegni industriali simili per lo stesso prodotto siano presentati in
una domanda per singolo brevetto, in accordo con quanto previsto al secondo comma
dell’Articolo 31 della Legge Brevetti, gli altri disegni per tale prodotto devono
assomigliare al disegno di base indicato nella breve presentazione. | disegni simili per
una domanda di brevetto per disegno industriale non possono essere piu di dieci.

Per quanto riguarda “due o piu disegni industriali di prodotti dello stesso settore
nonché venduti od utilizzati congiuntamente e che siano presentati in una domanda
per singolo brevetto”, di cui al secondo comma dell'Articolo 31 della Legge Brevetti, si

intendono prodotti appartenenti alla stessa classe della pertinente classificazione che
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abitualmente vengono venduti o utilizzati simultaneamente ed i cui specifici disegni
industriali sono realizzati a partire da un’identica idea di progettazione.

Qualora due o piu disegni industriali siano presentati in una domanda per singolo
brevetto, nel titolo di ogni immagine o fotografia del rispettivo prodotto oggetto di
disegno industriale il richiedente deve inizialmente indicare con numeri I'ordine di ogni

disegno industriale.

Articolo 36

Per ritirare la domanda di brevetto il richiedente deve presentare un’istanza al
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato indicandone il titolo
dellinvenzione/creazione, il numero e la data di deposito.

Laddove l'istanza riguardante il ritiro della domanda di brevetto sia presentata dopo
che il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato abbia gia
compiuto i preparativi per la stampa della pubblicazione della domanda di brevetto, la
documentazione viene comunque pubblicata; deve essere tuttavia dato pubblico
awviso dellistanza, riguardante il ritiro della domanda di brevetto, nel successivo

Bollettino Brevettuale.

Capitolo Il

Esame e approvazione della domanda di brevetto

Articolo 37
Nelle procedure di esame preliminare, esame sostanziale, riesame e dichiarazione di
nullita, qualora un funzionario nello svolgere una qualsiasi di tali procedure si trovi in
una delle seguenti circostanze, deve spontaneamente astenersi dalla sua trattazione
in quanto la parte interessata o altra persona coinvolta puo ricusarlo:
1) che sia parente prossimo della parte interessata o dellagente da questa
delegato

2) che egli sia in conflitto d’interessi con la domanda di brevetto o con il diritto

brevettuale




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale I TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

3) che egli sia in rapporti con la parte interessata alla concessione del brevetto o
con I'agente da questa delegato, se cio puo influire sull'imparzialita nello svolgimento
delle procedure

4) che sia uno dei componenti della Commissione per il Riesame dei Brevetti ed

abbia anche esaminato la domanda originaria.

Articolo 38
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, dopo aver ricevuto |l
modulo di domanda, la descrizione (per modello di utilita deve includere le tavole) e le
rivendicazioni in caso di invenzione o modello di utilita, oppure, dopo aver ricevuto |l
modulo di domanda, le immagini, le fotografie e la breve presentazione in caso di
disegno industriale, deve stabilire la data di deposito, assegnare un numero alla
domanda e notificare cio al richiedente.

Articolo 39
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato non accoglie la
domanda di brevetto e da notifica di cio al richiedente laddove la documentazione
della domanda presenti una delle seguenti caratteristiche:
1) sia omesso il modulo di domanda, la descrizione (in caso di domanda per
modello di utilita siano omesse le tavole) o le rivendicazioni in caso di domanda per
invenzione o modello di utilita; oppure sia omesso il modulo di domanda, immagini o
fotografie o la breve presentazione in caso di disegno industriale
2) non sia redatta in lingua cinese
3) non sia conforme al primo comma dell’Articolo 121 del presente Regolamento
4) sia omesso il nome, la ragione sociale o l'indirizzo del richiedente nel modulo di
domanda
5) sia evidentemente non conforme a quanto previsto all’Articolo 18 ed al primo
comma dell’Articolo 19 della Legge Brevetti
6) non sia indicato o comunque difficile da definire che tipo di domanda di brevetto

sia (domanda per invenzione, modello di utilita o disegno industriale).
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Articolo 40
Qualora nella descrizione si faccia riferimento a tavole, nel caso in cui non vi sia
alcuna tavola allegata oppure alcune siano omesse, il richiedente deve, entro |l
termine assegnato dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato,
fornirle oppure dichiarare di voler eliminare nella descrizione i riferimenti alle tavole.
Nel primo caso, la data di deposito della domanda corrisponde al giorno in cui il
richiedente presenti le tavole o le invii attraverso servizio postale al dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nel secondo la data di deposito

rimane quella originaria.

Articolo 41
Qualora nello stesso giorno (si fa riferimento alla data di deposito o, nel caso di
priorita rivendicata, alla data di priorita) due o piu soggetti depositino la domanda di
brevetto su identica invenzione/creazione, dopo aver ricevuto la relativa notifica dal
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, questi devono
consultarsi per determinare chi sia il richiedente del brevetto.
Qualora il medesimo richiedente presenti nello stesso giorno (con riferimento alla data
di deposito) domande di brevetto su identica invenzione/creazione sia per modello di
utilita sia per invenzione, deve dichiarare nella domanda che per [lidentica
invenzione/creazione €& depositata anche un’altra domanda di brevetto; se questo non
€ precisato si procedera ai sensi del primo comma dell’Articolo 9 della Legge Brevetti,
ossia solo un tipo di brevetto potra essere concesso per la medesima
invenzione/creazione.
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nel pubblico avviso
riguardo la concessione del brevetto per modello di utilita deve anche pubblicare la
dichiarazione del richiedente di avere simultaneamente depositato la domanda di
brevetto per invenzione ai sensi del secondo comma del presente Articolo.
Laddove dopo I'esame non vi sia alcun motivo per rigettare la domanda di brevetto
per invenzione, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
notifica al richiedente di presentare, entro un termine assegnato, l'istanza di rinuncia

al diritto brevettuale del modello di utilita acquisito precedentemente. Se il richiedente
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dichiara di rinunciarvi, il dipartimento concede il brevetto per invenzione e nel pubblico
avviso della concessione unisce altresi Iistanza del richiedente di rinuncia al brevetto
per modello di utilita; in caso contrario, il dipartimento rigetta la domanda di brevetto
per invenzione. Nel caso in cui il richiedente non dia seguito alla suddetta notifica
entro il termine assegnato, la domanda di brevetto per invenzione si considera ritirata.
Il relativo brevetto per modello di utilita decade a partire dal giorno in cui € dato

pubblico avviso della concessione del brevetto per invenzione.

Articolo 42

Qualora in una domanda di brevetto siano comprese due o piu invenzioni, modelli di
utilita o disegni industriali, il richiedente puo, prima della scadenza del termine di cui al
primo comma dell’Articolo 54 del presente Regolamento, presentare domande
divisionali di brevetto per ogni oggetto al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato; tuttavia, non e possibile presentare tali domande divisionali nel
caso in cui la domanda originaria sia gia stata rigettata, ritirata o considerata tale.
Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ritenga una
domanda di brevetto non conforme a quanto disposto dall’Articolo 31 della Legge
Brevetti e dall’Articolo 34 o 35 del presente Regolamento, notifica al richiedente che
deve modificare la domanda entro un termine assegnato, se il richiedente entro tale
termine non vi provvede, tale domanda si considera ritirata.

Nelle domande divisionali non si puo variare il tipo di domanda di brevetto originaria.

Articolo 43
Per le domande divisionali presentate ai sensi dell’Articolo 42 del presente
Regolamento, la data di deposito rimane quella originaria, nel caso di priorita
rivendicata puo essere la data di priorita. Tuttavia, nelle stesse non si puo superare
I'ambito definito nella domanda originaria.
Nel depositare le domande divisionali devono essere adempiute le formalita previste
dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento.
Nei moduli di domanda per le domande divisionali, devono essere riportati il numero e

la data di deposito della domanda originaria; nel presentarle, il richiedente deve fornire
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copia della documentazione della domanda originaria e nel caso in cui in essa sia

rivendicata la priorita, deve altresi essere fornita copia della relativa documentazione.

Articolo 44
Per esame preliminare ai sensi degli Articoli 34 e 40 della Legge Brevetti, si intende la
verifica riguardante la circostanza che per tale domanda di brevetto siano o meno stati
forniti tutti i documenti elencati agli Articoli 26 e 27 della Legge Brevetti e gli altri
necessari, nonché la circostanza che tali documenti siano o meno conformi ai modelli
predisposti, infine 'esame preliminare concerne le verifiche di seguito elencate:
1) che la domanda di brevetto per invenzione sia 0 meno chiaramente compresa tra
le ipotesi previste agli Articoli 5 e 25 della Legge Brevetti, violi 0 meno quanto disposto
all’Articolo 18, al primo comma dell'Articolo 19, al primo comma dell'Articolo 20 della
Legge Brevetti, all’Articolo 16 od al secondo comma dell’Articolo 26 del presente
Regolamento, inoltre chiaramente violi 0 meno quanto previsto al secondo comma
dell’Articolo 2, al quinto comma dell’Articolo 26, al primo comma dell’Articolo 31,
all’Articolo 33 della Legge Brevetti, od agli Articoli da 17 a 21 del presente
Regolamento
2) che la domanda di brevetto per modello di utilita sia 0 meno chiaramente
compresa tra le ipotesi previste agli Articoli 5 e 25 della Legge Brevetti, violi 0 meno
quanto disposto all’Articolo 18, al primo comma dell’Articolo 19, al primo comma
dell’Articolo 20 della Legge Brevetti, agli Articoli da 16 a 19 o da 21 a 23 del presente
Regolamento, inoltre chiaramente violi 0 meno quanto previsto al terzo comma
dell’Articolo 2, ai commi secondo o quarto dell’Articolo 22, ai commi terzo o quarto
dell’Articolo 26, al primo comma dell’Articolo 31, all’Articolo 33 della Legge Brevetti o
all’Articolo 20 oppure al primo comma dell’Articolo 43 del presente Regolamento, che
la domanda di brevetto violi o meno quanto disposto all’Articolo 9 della Legge Brevetti
e conseguentemente il brevetto non possa essere concesso
3) che la domanda di brevetto per disegno industriale sia 0 meno chiaramente
compresa tra le ipotesi previste all’Articolo 5 ed al punto 6) del primo comma
dell’Articolo 25 della Legge Brevetti, violi o meno quanto disposto all’Articolo 18, al

primo comma dell’Articolo 19 della Legge Brevetti, agli Articoli 16, 27, 28 del presente
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Regolamento, inoltre chiaramente violi 0 meno quanto previsto al quarto comma
dell’Articolo 2, al primo comma degli Articolo 23 o 33, al secondo comma dell’Articolo
27, al secondo comma dell’Articolo 31 della Legge Brevetti, al primo comma
dell’Articolo 43 del presente Regolamento, violi o meno quanto disposto all’Articolo 9
della Legge Brevetti e conseguentemente il brevetto non possa essere concesso

4) che i documenti allegati alla domanda siano 0 meno conformi a quanto disposto
all’Articolo 2 o al primo comma dell’Articolo 3 del presente Regolamento.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al
richiedente le considerazioni riguardanti le suddette verifiche, chiedendogli di
presentare le sue considerazioni o fornire i documenti omessi entro un termine
assegnato; qualora il richiedente non risponda entro tale termine, la sua domanda
viene considerata ritirata. Qualora dopo la presentazione delle considerazioni o dei
documenti richiesti, il dipartimento amministrativo brevettuale continui a non ritenere la

domanda conforme alle disposizioni suddette, la rigetta.

Articolo 45
Oltre ai documenti della domanda, il richiedente deve fornire altresi altri eventual
documenti inerenti la domanda di brevetto. Saranno considerati come non forniti i
documenti che ricadono in una delle ipotesi di seguito elencate:
1) sono redatti senza l'utilizzo del modello previsto oppure non sono compilati
conformemente a quanto disposto
2) non presentano le relative attestazioni conformemente a quanto previsto.
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al

richiedente che i documenti sono ritenuti come non forniti.

Articolo 46
Qualora il soggetto richieda di pubblicare anticipatamente la sua domanda di brevetto
per invenzione, deve richiederlo al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato. Questo dopo aver svolto 'esame preliminare su tale domanda, ad

eccezione del caso in cui la domanda venga rigettata, deve immediatamente darne

pubblicazione.
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Articolo 47
Nell’indicare il prodotto del disegno industriale oggetto della domanda di brevetto
nonché la classe a cui questo appartiene, il richiedente deve utilizzare Ila
classificazione per i prodotti di disegno industriale pubblicata dal dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato. Nel caso in cui non sia indicata la
classe di appartenenza del prodotto, oppure sia indicata in maniera errata o non
precisa, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato puo reperirla

o0 modificarla.

Articolo 48
Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione ed
il pubblico avviso sulla concessione del brevetto, chiunque pud presentare al
diparitimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato le proprie
considerazioni riguardo la non conformita alla Legge Brevetti della domanda,

fornendone le motivazioni.

Articolo 49
Qualora il richiedente per ragionevole motivo non possa fornire i materiali di ricerca o
I'esito dellesame svolto presso un paese estero, di cui all’Articolo 36 della Legge
Brevetti, deve dichiararlo al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di

Stato e fornirli appena li acquisisca.

Articolo 50
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, nell’effettuare
autonomamente I'esame della domanda di brevetto come previsto al secondo comma

dell’Articolo 35 della Legge Brevetti, deve notificarlo al richiedente.
Articolo 51

Il richiedente del brevetto per invenzione pud autonomamente proporre modifiche

della documentazione relativa alla domanda, quando presenta la richiesta del’'esame
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sostanziale o nei tre mesi seguenti la ricezione della notifica circa l'inizio della
procedura dell’esame sostanziale, emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato.

Il richiedente del brevetto per modello di utlita o disegno industriale puo
autonomamente proporre modifiche della documentazione relativa alla domanda nei
due mesi seguenti la data di deposito.

Qualora il richiedente intenda modificare la documentazione della domanda a seguito
della ricezione della notifica circa le considerazioni dellesaminatore, deve altresi
correggerla come indicato nella notifica.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato pud autonomamente
correggere gli evidenti errori su caratteri e segni presenti nella documentazione della

domanda di brevetto, in tale caso il dipartimento deve notificarlo al richiedente.

Articolo 52
Per richiedere la modifica di descrizione o rivendicazioni della domanda di brevetto
per invenzione o modello di utilita, deve essere presentata la pagina sostitutiva nella
forma prevista, ad eccezione di cambiamenti, inserimenti o cancellazioni riguardanti
solo alcune parole. Per quanto concerne la modifica riguardante immagini o fotografie
della domanda di brevetto per disegno industriale, deve essere presentata la pagina

sostitutiva come previsto.

Articolo 53

Ai sensi dell’Articolo 38 della Legge Brevetti, a seguito dellesame sostanziale, la
domanda di brevetto per invenzione deve essere rigettata nei seguenti casi:

1) nella domanda sussiste una delle circostanze di cui agli Articoli 5 o 25 della
Legge Brevetti, oppure 'oggetto non & brevettabile ai sensi dell’Articolo 9 della Legge
Brevetti

2) la domanda non é conforme a quanto previsto al secondo comma dell’Articolo 2,
al primo comma dell’Articolo 20, all’Articolo 22, ai commi terzo, quarto o quinto
dell’Articolo 26 ed al primo comma dell’Articolo 31 della Legge Brevetti o al secondo

comma dell’Articolo 20 del presente Regolamento
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3) le modifiche per la domanda non sono conformi a quanto previsto all’Articolo 33
della Legge Brevetti, oppure la domanda divisionale non e conforme a quanto previsto

al primo comma dell’Articolo 43 del presente Regolamento.

Articolo 54
Entro due mesi dalla ricezione della notifica riportante la concessione del brevetto,
emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, |l
richiedente deve adempiere alle formalita per la registrazione. Effettuate tali formalita,
il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato concede il brevetto,
emette I'Attestato di Brevetto e ne da pubblico avviso.
Qualora il richiedente non adempia alle formalita per la registrazione entro il termine

suddetto, si considera abbia rinunciato al diritto di ottenere il brevetto.

Articolo 55
Laddove a seguito dellesame non sussistano motivi per rigettare la domanda di
brevetto confidenziale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
decide di concedere il brevetto, emette I'Attestato di Brevetto confidenziale e ne

registra le relative informazioni.

Articolo 56

Dopo aver dato pubblico avviso della concessione del brevetto per modello di utilitd o
disegno industriale, il titolare del brevetto o la parte interessata di cui all’Articolo 60
della Legge Brevetti puo richiedere al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato di rilasciare il rapporto di valutazione del brevetto.

Colui che presenta detta richiesta, deve fornire I'apposito modulo indicando in esso |l
numero del brevetto. Ogni richiesta € limitata ad un singolo brevetto.

Qualora il modulo di richiesta del rapporto di valutazione del brevetto non sia
compilato come previsto, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato deve informare il richiedente di correggerlo entro il termine assegnato. Laddove

il soggetto non vi provveda, la richiesta e considerata come non presentata.
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Articolo 57
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve, entro due mesi
dalla ricezione della richiesta, rilasciare il rapporto di valutazione del brevetto. Nel
caso in cui piu soggetti presentino la richiesta per il rilascio del rapporto di valutazione
sullo stesso brevetto per modello di utilith o disegno industriale, il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ne rilascia la stessa versione e

gualunque entita o individuo puo visionare o ottenere il duplicato di tale rapporto.

Articolo 58
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato laddove rilevi errori nel
pubblico avviso o nei documenti pubblicati del brevetto, deve tempestivamente

correggerli e darne pubblico awviso.

Capitolo IV

Riesame della domanda di brevetto e dichiarazione di nullita del brevetto

Articolo 59
La Commissione per il Riesame dei Brevetti € composta da esperti tecnici e
professionisti legali designati dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio
di Stato. Il responsabile del dipartimento ricopre lincarico di direttore della

Commissione.

Articolo 60
Nel richiedere alla Commissione per il Riesame dei Brevetti il iesame della domanda
di brevetto, ai sensi dell’Articolo 41 della Legge Brevetti, si deve presentare apposito
modulo, indicando le motivazioni e, se necessario, allegando altresi le relative
attestazioni.
Laddove la richiesta per il riesame non sia conforme a quanto previsto al primo
comma dell’Articolo 19 o al primo comma dell’'Articolo 41 della Legge Brevetti, la

Commissione per il Riesame dei Brevetti non I'accetta e lo notifica al richiedente

riportando le ragioni.
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Laddove il modulo di richiesta per il riesame non sia conforme a quanto previsto, il
soggetto che I'ha presentato deve correggerlo entro il termine assegnato dalla
Commissione, in caso contrario tale richiesta per il riesame si considera come non

presentata.

Articolo 61

Nel presentare la richiesta per il riesame oppure nel rispondere alla notifica del
riesame emessa dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, il richiedente puo
modificare la documentazione della domanda di brevetto; tuttavia le modifiche devono
essere limitate al solo scopo di evitare la decisione di rigetto o di correggere i difetti
riportati nella notifica del riesame.

La documentazione modificata della domanda di brevetto deve essere fornita in
duplice esemplare.

Articolo 62
La Commissione per il Riesame dei Brevetti dopo aver ricevuto il modulo di richiesta
per il riesame, lo deve trasferire all’ufficio del dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato, che ha precedentemente esaminato la domanda di brevetto in
guestione, affinché svolga la relativa verifica. Qualora il suddetto ufficio acconsenta a
revocare la sua decisione, sulla base della richiesta di riesame, la Commissione per il
Riesame dei Brevetti emette conseguentemente la sua decisione e ne da notifica a chi

ha richiesto il riesame.

Articolo 63
Dopo il riesame della domanda di brevetto, qualora la Commissione per il Riesame
dei Brevetti non ritenga la richiesta conforme alle disposizioni contenute nella Legge
Brevetti o nel presente Regolamento, deve darne comunicazione a chi ha richiesto il
riesame, chiedendogli di presentare le proprie considerazioni entro un termine
assegnato. Se entro tale termine esse non vengono presentate, tale richiesta per |l
riesame si considera ritirata. Nel caso in cui dopo la presentazione delle

considerazioni o delle modifiche, la Commissione per il Riesame dei Brevetti ritenga
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ancora la richiesta non conforme alle disposizioni contenute nella Legge Brevetti o nel
presente Regolamento, deve emettere una decisione sull’esito del riesame,
confermando la precedente decisione di rigetto della domanda di brevetto.

Dopo il riesame della domanda di brevetto, la Commissione per il Riesame dei
Brevetti, qualora ritenga la precedente decisione di rigetto non conforme alle
disposizioni contenute nella Legge Brevetti o nel presente Regolamento oppure
ritenga che la documentazione modificata della domanda di brevetto abbia eliminato i
difetti indicati nella precedente decisione di rigetto della domanda di brevetto, I'annulla

e chiede all'ufficio che ha precedentemente effettuato I'esame di proseguirlo.

Articolo 64
Chi ha presentato la richiesta di riesame puo ritirarla prima che la Commissione per il
Riesame dei Brevetti emetta la relativa decisione.
La procedura di riesame termina se la richiesta e ritirata prima della decisione emessa

dalla Commissione.

Articolo 65

Nel richiedere la nullita, anche solo parziale, del brevetto ai sensi dell’Articolo 45 della
Legge Brevetti, devono essere forniti alla Commissione per il Riesame dei Brevetti, in
duplice esemplare, il modulo per la richiesta di nullita e le prove necessarie. Nel
modulo per la richiesta di nullita, si devono citare tutte le prove fornite e indicare
dettagliatamente le ragioni a supporto della richiesta, presentando le prove sulle quali
si basa ogni ragione.

Per ragioni a supporto della richiesta di nullita del brevetto di cui al comma precedente,
si intende quanto permetta di considerare I'invenzione/creazione oggetto del brevetto
concesso non conforme a quanto previsto dalla Legge Brevetti all’Articolo 2, al primo
comma dell’Articolo 20, agli Articoli 22 e 23, ai commi terzo e quarto dell’Articolo 26, al
secondo comma dell’Articolo 27 o all’Articolo 33 o0 a quanto previsto dal presente
Regolamento al secondo comma dell’Articolo 20 o al primo comma dell’Articolo 43;

oppure che tale invenzione/creazione ricada in una delle ipotesi previste agli Articoli 5
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0 25 della Legge Brevetti o non sia brevettabile ai sensi dell’Articolo 9 della stessa

Legge.

Articolo 66
La Commissione per il Riesame dei Brevetti non accetta la richiesta di nullita del
brevetto qualora non sia conforme a quanto disposto al primo comma dell’Articolo 19
della Legge Brevetti o all’Articolo 65 del presente Regolamento.
Dopo aver emesso la decisione a seguito della richiesta di nullita, la Commissione per
il Riesame dei Brevetti non accetta la richiesta di nullita del brevetto se ripresentata
per le medesime ragioni basate su identiche prove.
Se la richiesta di nullita del brevetto per disegno industriale, presentata sulla base di
non conformita ai sensi del terzo comma dell’Articolo 23 della Legge Brevetti, non
contiene prove sul conflitto tra il diritto ed altro legittimo diritto acquisito
precedentemente, la Commissione non l'accetta.
Qualora il modulo per la richiesta di nullita del brevetto non sia compilato come
previsto, chi ha presentato la richiesta deve correggerlo entro il termine assegnato
dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti; se non si provvede alla correzione

entro tale termine, la richiesta si considera non presentata.

Articolo 67
Dopo che la richiesta di nullita del brevetto sia stata accolta dalla Commissione per il
Riesame dei Brevetti, chi 'ha presentata pud, entro un mese a partire dalla data di
presentazione della stessa, aggiungere ragioni o prove supplementari. Le ragioni o
prove aggiunte dopo tale periodo possono non essere prese in considerazione dalla

Commissione.

Articolo 68
La Commissione per il Riesame dei Brevetti deve consegnare al titolare del brevetto la
copia del modulo per la richiesta di nullita del brevetto e della relativa documentazione,

invitandolo a presentare le proprie considerazioni entro il termine assegnato.
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Il titolare del brevetto e chi ha presentato la richiesta di nullita devono, entro il termine
assegnato, rispettivamente rispondere alla notifica di avvenuta consegna della
documentazione e a quella riportante I'avvio della procedura di verifica della richiesta.
Se entro tale termine non si ricevono risposte, cio non influenza la trattazione della

richiesta da parte della Commissione per il Riesame dei Brevetti.

Articolo 69
Nel corso della procedura di verifica della richiesta di nullitd del brevetto, il titolare del
brevetto per invenzione o modello di utilitd pud modificare le proprie rivendicazioni,
tuttavia non puo essere ampliata I'originaria portata della tutela.
Il titolare del brevetto per invenzione o modello di utilitd non pud modificare né la
descrizione né le tavole ed il titolare per disegno industriale non pud modificare né le

immagini né le fotografie né la breve presentazione.

Articolo 70

A seguito di richiesta delle parti interessate o della necessita data dal caso, la
Commissione per il Riesame dei Brevetti puo decidere di trattare la richiesta di nullita
del brevetto attraverso procedura orale.

Qualora la Commissione decida di trattare la richiesta in tal modo, deve inviare la
relativa notifica alle parti interessate, indicandovi la data ed il luogo della procedura
orale, e le parti devono rispondere alla notifica entro il termine in essa indicato.
Qualora chi ha presentato la richiesta di nullita del brevetto non risponda entro il
termine suddetto alla notifica relativa alla procedura orale e non vi partecipi, la
richiesta di nullita si considera ritirata; qualora il titolare del brevetto non partecipi alla

procedura orale, essa puo essere svolta in sua assenza.

Articolo 71
Nel corso della procedura per la richiesta di nullita del brevetto, il termine assegnato

dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti non puo essere prorogato.
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Articolo 72
Chi ha presentato la richiesta di nullita del brevetto puo ritirarla prima che la
Commissione per il Riesame dei Brevetti prenda una decisione a riguardo.
Nel caso in cui la richiesta di nullita del brevetto sia ritirata o considerata ritirata, la
procedura di nullitd termina. Tuttavia, tale procedura non termina se la Commissione
ritiene che, sulla base delle verifiche svolte fino a quel momento, sia in grado di

prendere una decisione sulla nullita totale o parziale del brevetto.

Capitolo V

Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto

Articolo 73

L’espressione “non abbia affatto o sufficientemente sfruttato il brevetto”, di cui al punto
1) dell’Articolo 48 della Legge Brevetti intende che la modalita o la capacita di
sfruttamento del brevetto adottata dal titolare e dai suoi licenziatari non riesce a
soddisfare la domanda nel mercato interno di prodotti o procedimenti brevettati.

Per medicinali brevettati, di cui all’'Articolo 50 della Legge Brevetti, si fa riferimento a
qualsiasi prodotto brevettato o qualsiasi prodotto direttamente ottenuto da un
procedimento brevettato, necessario in campo medicinale a risolvere problemi di
salute pubblica, inclusi i principi attivi farmaceutici brevettati necessari per realizzare |l

prodotto e gli strumenti di diagnosi necessari ad utilizzarlo.

Articolo 74

Laddove sia presentata una richiesta di licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un
brevetto, deve essere altresi presentato al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato I'apposito modulo di richiesta, con indicate le ragioni ed allegate le
relative attestazioni.

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve mandare una
copia del suddetto modulo al titolare del brevetto, che deve presentare le proprie
considerazioni entro il termine assegnato dal dipartimento; nel caso in cui non le

presenti entro tale termine, cid non influenza il dipartimento nel prendere la decisione.
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Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato intenda
decidere il rigetto della richiesta di licenza obbligatoria o la concessione di
quest’'ultima, prima dell’emissione della decisione il dipartimento deve notificare il
contenuto della decisione e le relative motivazioni sia a chi ha presentato la richiesta
sia al titolare del brevetto.

Qualora il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato prenda la
decisione di concedere la licenza obbligatoria, ai sensi dell’Articolo 50 della Legge
Brevetti, tale concessione deve essere altresi conforme alle disposizioni presenti nei
trattati internazionali, a cui la Cina ha aderito, in materia di concessione di licenze

obbligatorie per risolvere problemi di salute pubblica, fatte salve le riserve poste.

Articolo 75
Qualora si richieda al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, ai
sensi dell’Articolo 57 della Legge Brevetti, di decidere la somma del compenso da
licenza obbligatoria, chi presenta la richiesta deve presentare I'apposito modulo
allegando la documentazione attestante che le due parti, dopo consultazione, non
sono arrivate ad un accordo. Il dipartimento deve prendere la decisione entro tre mesi

dalla ricezione del modulo e darne notifica ad entrambe.

Capitolo VI
Premio e compenso per I'inventore/creatore dell’invenzione/creazione

dalavoro dipendente

Articolo 76
L’entita a cui & stato concesso il brevetto deve premiare I'inventore/creatore, di cui
all’Articolo 16 della Legge Brevetti, per I'invenzione/creazione da lavoro dipendente, la
modalita e 'ammontare del premio o del compenso vengono pattuiti tra le parti o
disposti nel regolamento interno elaborato dall’entita ai sensi della normativa vigente.
Il premio o il compenso per l'inventore/creatore corrisposto dall’impresa o istituto,
viene trattato in accordo con le disposizioni contenute nei sistemi finanziari e contabili

dello Stato.




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale I TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

Articolo 77

In assenza sia della pattuizione sulla modalita ed ammontare del premio o del
compenso per linvenzione/creazione da lavoro dipendente tra l'entita a cui €
concesso il brevetto e linventore/creatore, sia delle disposizioni sul tema nel
regolamento interno, [l'entitd deve corrispondere il premio  pecuniario
allinventore/creatore entro tre mesi dal pubblico avviso della concessione del brevetto.
Il premio per il brevetto d’'invenzione non puo essere inferiore a RMB 3.000; quello per
modello di utilita o disegno industriale non puo essere inferiore a RMB 1.000.

Nel caso in cui l'invenzione/creazione sia realizzata a seguito di quanto proposto
dallinventore/creatore, I'entita a cui &€ concesso il brevetto deve corrispondergli il

premio pecuniario a condizioni favorevoli.

Articolo 78
In assenza sia di pattuizione sulla modalita ed ammontare del premio o del compenso
per I'invenzione/creazione da lavoro dipendente tra I'entita a cui &€ concesso il brevetto
e l'inventore/creatore, sia di disposizioni sul tema nel regolamento interno dell’entita,
nel corso della durata del brevetto e dopo lo sfruttamento dello stesso, ogni anno
I'entita deve ricavare almeno il 2% dal profitto annuale guadagnato dallo sfruttamento
del brevetto per invenzione o modello di utilita, in caso di brevetto per disegno
industriale la percentuale € almeno lo 0,2%, come compenso da corrispondere
all'inventore/creatore, oppure, in considerazione della percentuale suddetta, I'entita
corrisponde all’'inventore/creatore il compenso in unica soluzione. Laddove l'entita a
cui € concesso il brevetto dia licenza per lo sfruttamento dello stesso ad altra entita o
individuo, dei conseguenti ricavi deve essere corrisposto all’inventore/creatore di tale

brevetto almeno il 10% come compenso.
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Capitolo VII

Tutela del diritto brevettuale

Articolo 79
Per competenti dipartimenti amministrativi per brevetti, di cui alla Legge Brevetti ed al
presente Regolamento, si intendono amministrazioni brevettuali istituite dai governi di
province, regioni autonome e municipalita o dai governi delle citta che comprendono
distretti, con grande mole di lavoro amministrativo brevettuale e nelle condizioni di

poterlo trattare.

Articolo 80
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve fornire un
orientamento professionale ai competenti dipartimenti amministrativi per brevetti
riguardo la trattazione delle controversie brevettuali, I'investigazione e sanzionamento
degli atti illeciti relativi alla contraffazione di brevetti e la conciliazione delle

controversie sul tema.

Articolo 81
Qualora la parte interessata richieda di trattare le controversie riguardanti la violazione
di brevetti o chieda di conciliare le controversie brevettuali, la competenza per la
trattazione o la conciliazione spetta al competente dipartimento amministrativo per
brevetti del luogo in cui la controparte ha domicilio o dove € avvenuta la violazione.
Qualora due o piu dipartimenti amministrativi per brevetti abbiano la competenza per
trattare una controversia brevettuale, la parte interessata puo presentare la propria
richiesta ad uno di essi; qualora la parte interessata presenti la richiesta a due o piu
dipartimenti, il primo che I'accoglie € competente.
Nell’eventualita che tra i dipartimenti amministrativi per brevetti vi sia una disputa
riguardante la competenza, questi richiedono che venga assegnata dal dipartimento
amministrativo per brevetti del loro comune governo superiore; in assenza di tale

comune organo superiore, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di

Stato assegna la competenza.
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Articolo 82
Nella trattazione della controversia riguardante la violazione di brevetto, la controparte
nella controversia puo richiedere al competente dipartimento amministrativo per
brevetti di sospenderne la trattazione qualora la richiesta di nullita del brevetto da lei
presentata sia gia accolta dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti.
Qualora il competente dipartimento amministrativo per brevetti ritenga che la
motivazione per la sospensione della trattazione, presentata dalla controparte, sia

chiaramente infondata, pud non sospendere la trattazione.

Articolo 83
Qualora il titolare del brevetto contrassegni i suoi prodotti e le loro confezioni con la
relativa indicazione brevettuale, come previsto all’Articolo 17 della Legge Brevetti,
deve utilizzare l'indicazione nella modalita prevista dal dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato.
Qualora l'indicazione brevettuale non sia usata conformemente a quanto previsto al
comma precedente, il competente dipartimento amministrativo per brevetti ordina di

correggerla.

Articolo 84
| seguenti comportamenti sono atti illeciti di falsificazione di brevetti di cui all’Articolo
63 della Legge Brevetti:
1) contrassegnare con il simbolo brevettuale, prodotti non brevettati o le loro
confezioni, prodotti con brevetto decaduto o dichiarato nullo, oppure indicare senza
autorizzazione sui prodotti o sulle loro confezioni il numero di brevetto altrui
2) commercializzare i prodotti di cui al punto 1)
3) indicare nel manuale o in altro documento relativo al prodotto una tecnologia o
disegno come brevettato quando non si dispone di tale diritto, o indicare come
brevetto concesso la domanda di brevetto oppure utilizzare senza autorizzazione il
numero di brevetto altrui e conseguentemente comunque indurre il pubblico a ritenere

che tale tecnologia o disegno sia brevettato
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4) falsificare o alterare l'attestato di brevetto, il documento brevettuale o la
documentazione della domanda di brevetto

5) altra condotta che confonde il pubblico, facendo ritenere brevettata una
tecnologia o disegno che invece non lo é.

Non si considera atto illecito di falsificazione di brevetto l'indicazione brevettuale
apposta su prodotti brevettati o su loro confezioni prima del termine del diritto
brevettuale ai sensi della normativa vigente ed essi vengano messi in commercio o
venduti dopo tale termine.

A chi commercializza falsi prodotti brevettati non essendone a conoscenza e puo
dimostrarne l'origine legittima, il competente dipartimento amministrativo per brevetti

ordina di terminarne la commercializzazione ma non commina la sanzione pecuniaria.

Articolo 85
Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 60 della Legge Brevetti, a seguito della
richiesta delle parti interessate, il competente dipartimento amministrativo per brevetti
puo conciliare le controversie brevettuali relative a quanto di seguito elencato:
1) latitolarita della domanda di brevetto o del brevetto
2) lindividuazione dell’inventore/creatore
3) il premio e/o compenso per l'inventore/creatore del brevetto da lavoro dipendente
4) il compenso non corrisposto per l'utilizzo di un’invenzione avvenuto tra la
pubblicazione della domanda di brevetto e la sua concessione
5) altre controversie brevettuali.
Per richiedere al competente dipartimento amministrativo per brevetti la conciliazione
delle controversie di cui al punto 4) del comma precedente, la parte interessata deve

presentare relativa richiesta dopo la concessione del brevetto.

Articolo 86
Qualora una parte interessata, a seguito di controversia sulla titolarita della domanda
di brevetto o del brevetto, abbia gia presentato la richiesta di conciliazione al

competente dipartimento amministrativo per brevetti o abbia gia intentato causa
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presso il tribunale popolare, puo richiedere al dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato di sospendere la relativa procedura.

Laddove la parte interessata richieda la sospensione della procedura ai sensi del
comma precedente, essa deve presentare al dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato I'apposito modulo di richiesta con allegata una copia del
documento riportante I'accoglimento del caso da parte del competente dipartimento
amministrativo per brevetti o del tribunale popolare ed il relativo numero di brevetto o
di domanda di brevetto.

Una volta che l'esito della conciliazione emesso dal competente dipartimento
amministrativo per brevetti o la pronuncia emessa dal tribunale popolare sia divenuta
effettiva, la parte interessata deve, presso il dipartimento amministrativo brevettuale
del Consiglio di Stato, adempiere alla formalita relativa alla ripresa della procedura
precedentemente sospesa. Nel caso in cui entro un anno dalla richiesta di
sospensione della procedura, la controversia sul diritto alla titolarita della domanda di
brevetto o del brevetto non abbia ancora avuto alcun esito e sia necessario
sospendere la relativa procedura, la parte interessata deve entro tale termine
richiederne la proroga. Se entro tale termine nessuna richiesta di proroga e stata
presentata, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riprende

autonomamente la procedura.

Articolo 87
Qualora, nel trattare casi civili, il tribunale popolare decida di adottare misure
preventive sulla titolarita della domanda di brevetto o sul brevetto, il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, il giorno in cui riceve la decisione
sulladozione della misura preventiva indicante il numero di domanda di brevetto o
brevetto nonché la notifica a supporto della relativa esecuzione, deve sospendere la
procedura riguardante la titolarita della domanda di brevetto od il brevetto. Se durante
tale sospensione il tribunale popolare non decide di dare seguito alla misura

preventiva, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato riprende

autonomamente la procedura.
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Articolo 88
Per sospensione delle relative procedure ai sensi degli Articoli 86 e 87 del presente
Regolamento, da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato, si intende la sospensione dell’esame preliminare, esame sostanziale o riesame
della domanda di brevetto, della concessione o della dichiarazione di nullita del
brevetto, delle formali procedure di rinuncia, trasferimento, cessione del brevetto o
della titolarita della domanda di brevetto nonché per dare in pegno il brevetto o farlo

decadere prima del suo termine.

Capitolo VI

Registrazione del brevetto e Bollettino Brevettuale

Articolo 89
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve redigere il
Registro del Brevetto, in cui registra le informazioni di seguito elencate riguardanti la
domanda di brevetto ed il brevetto:
1) la concessione del brevetto
2) il trasferimento della titolarita della domanda di brevetto o del brevetto
3) il pegno e le misure preventive sul brevetto nonché la loro venuta meno
4) l'archiviazione del contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto
5) ladichiarazione di nullita del brevetto
6) la perdita di efficacia del brevetto
7) lareintegrazione del brevetto
8) lalicenza obbligatoria per lo sfruttamento del brevetto
9) la modifica di nome o ragione sociale, cittadinanza ed indirizzo del titolare del

brevetto.
Articolo 90

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato periodicamente
divulga i Bollettini Brevettuali in cui pubblica o da pubblico awviso delle seguenti

informazioni:
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1) quanto registrato ed il riassunto della descrizione della domanda di brevetto per
invenzione

2) la richiesta di esame sostanziale della domanda di brevetto per invenzione o la
decisione del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato a
procedere autonomamente nellesame sostanziale della domanda di brevetto per
invenzione

3) il rigetto o il ritiro, la reintegrazione od il trasferimento nonché la considerazione
come ritirata della domanda di brevetto per invenzione avvenuti dopo la sua
pubblicazione o la considerazione come rinunciato il diritto di ottenere il brevetto

4) la concessione del brevetto nonché le relative informazioni registrate

5) il riassunto della descrizione del brevetto per invenzione o modello di utilita,
un’immagine o fotografia del disegno industriale

6) larivelazione di brevetto segretato di difesa nazionale o confidenziale

7) la dichiarazione di nullita del brevetto

8) il termine o la reintegrazione del brevetto

9) il trasferimento del diritto brevettuale

10) Tlarchiviazione del contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto

11) il pegno e le misure preventive sul brevetto nonché la loro venuta meno

12) la concessione della licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto

13) le modifiche di nome o ragione sociale, cittadinanza ed indirizzo del titolare del
brevetto

14) la notifica attraverso pubblico avviso di documenti inerenti il brevetto

15) le modifiche del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato

16) altre informazioni riguardanti il brevetto.

Articolo 91
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve rendere
disponibili al pubblico i Bollettini Brevettuali, i documenti pubblicati delle domande di
brevetto per invenzione e quelli dei brevetti per invenzione, modello di utilita e disegno

industriale, affinché possano essere visionati gratuitamente.
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Articolo 92
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato € competente, ai sensi
del principio di reciprocita, nello scambio dei documenti brevettuali con istituzioni di

altri paesi o territori nonché con organizzazioni brevettuali regionali.

Capitolo IX

Tasse

Articolo 93
Chi deposita domanda di brevetto o adempie ad altre formalita riguardanti il brevetto
presso il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, deve
corrispondere le tasse di seguito elencate:
1) la tassa di domanda, I'eventuale tassa supplementare di domanda, la tassa di
stampa della pubblicazione, la tassa di rivendicazione della priorita
2) la tassa di esame sostanziale per la domanda di brevetto per invenzione, la
tassa di riesame
3) latassa diregistrazione, la tassa di stampa del pubblico avviso, la tassa annuale
4) la tassa per la richiesta di reintegrazione del diritto, la tassa per la richiesta di
proroga di un termine
5) la tassa per le modifiche delle informazioni registrate, la tassa di richiesta del
rapporto di valutazione del brevetto, la tassa di richiesta per la dichiarazione di nullita
del brevetto.
Il criterio di pagamento delle tasse elencate nel comma precedente viene stabilito dal
dipartimento del Consiglio di Stato competente per la regolamentazione dei prezzi e
dal dipartimento del Consiglio di Stato competente per la finanza, in collaborazione
con il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 94

Le tasse di cui alla Legge Brevetti ed al presente Regolamento, possono essere

corrisposte direttamente presso il dipartimento amministrativo brevettuale del
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Consiglio di Stato, oppure attraverso servizio postale o bancario, oppure in altra
modalita prevista dal dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.
Qualora le tasse vengano pagate attraverso servizio postale o bancario, si deve
indicare correttamente nel modulo per il trasferimento del denaro il humero della
domanda di brevetto o del brevetto nonché il tipo di tassa da corrispondere. Nel caso
in cui le tasse siano pagate non conformemente a quanto previsto al presente comma,
il pagamento e considerato come non adempiuto.

Nel caso in cui la tassa venga pagata direttamente presso il dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, & considerata data di pagamento il
giorno in cui € corrisposta; nel caso in cui la tassa venga pagata attraverso il servizio
postale, € considerata data di pagamento il giorno indicato nel timbro postale di
spedizione; nel caso in cui la tassa venga pagata attraverso il servizio bancario, €
considerata data di pagamento il giorno in cui la banca effettua il trasferimento del
denaro.

Qualora la tassa venga corrisposta in eccedenza, erroneamente o reiteratamente, la
parte interessata puo richiedere rimborso, entro tre anni dalla data di pagamento, al
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato che deve ottemperare

alla richiesta.

Articolo 95

Entro due mesi dalla data di deposito o entro quindici giorni dalla ricezione della
notifica riguardante l'accoglimento della domanda, il richiedente del brevetto deve
corrispondere la tassa di domanda, la tassa di stampa della pubblicazione e
I'eventuale tassa supplementare di domanda; se entro tale termine le tasse non sono
corrisposte o lo sono in misura insufficiente, la domanda é considerata ritirata.

Qualora sia rivendicata la priorita, oltre alla tassa di domanda il richiedente deve
corrispondere anche la tassa di rivendicazione della priorita; se entro il termine la
tassa non € corrisposta o lo € in misura insufficiente, la priorita € considerata non

rivendicata.
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Articolo 96
Qualora la parte interessata richieda I'esame sostanziale od il riesame della domanda,
deve corrispondere le relative tasse entro i termini previsti dalla Legge Brevetti e dal
presente Regolamento; se entro i termini le tasse non sono corrisposte o lo sono in

misura insufficiente, la richiesta & considerata non presentata.

Articolo 97
Il richiedente nelladempiere alle formalita di registrazione, deve corrispondere le
tasse di registrazione, di stampa del pubblico avviso e quella dellanno in cui &
concesso il brevetto; se entro il termine le tasse non sono corrisposte o0 lo sono in

misura insufficiente, le formalita di registrazione sono considerate non adempiute.

Articolo 98
La tassa annuale brevettuale, dopo quella dell’anno in cui il brevetto &€ concesso, deve
essere corrisposta anticipatamente entro il termine dell’anno precedente. Qualora |l
titolare del brevetto non corrisponda o corrisponda in misura insufficiente la tassa
annuale, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve
informare il titolare di adempiere al pagamento entro sei mesi dalla scadenza del
termine, comminandogli tempestivamente una multa per il ritardo; 'ammontare di tale
multa €, per ciascun mese di ritardo, pari al 5% della tassa annuale e si conteggia sin
dal primo mese successivo alla scadenza del termine; se le tasse o la multa non sono

corrisposte, il brevetto decade a decorrere dalla data del termine di pagamento.

Articolo 99
La tassa per la richiesta di reintegrazione del diritto brevettuale deve essere
corrisposta entro il termine previsto dal presente Regolamento; se non e corrisposta o
lo € in misura insufficiente, la richiesta di reintegrazione € considerata non presentata.
La tassa per la richiesta di proroga deve essere corrisposta prima della scadenza del
relativo termine; se non e corrisposta o lo e in misura insufficiente, tale richiesta e

considerata non presentata.
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La tassa per le modifiche delle informazioni registrate, la tassa di richiesta del
rapporto di valutazione del brevetto e la tassa di richiesta per la dichiarazione di nullita
del brevetto devono essere corrisposte entro un mese dalla presentazione della
relativa richiesta; se non sono corrisposte o lo sono in misura insufficiente, le relative

richieste sono considerate non presentate.

Articolo 100
Qualora il richiedente od il titolare del brevetto abbia difficolta a corrispondere le tasse
previste dal presente Regolamento, pud, come sara previsto, presentare richiesta al
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di ridurre 'ammontare
da corrispondere o di posticiparne il relativo pagamento. Le misure che disciplinano
tale riduzione o posticipazione vengono elaborate dal dipartimento del Consiglio di
Stato competente per la finanza in collaborazione con il dipartimento del Consiglio di
Stato competente per la regolamentazione dei prezzi ed il dipartimento amministrativo

brevettuale del Consiglio di Stato.

Capitolo X

Disposizioni speciali per la domanda internazionale

Articolo 101

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato ai sensi dell’Articolo
20 della Legge Brevetti, tratta la domanda internazionale di brevetto, depositata in
accordo con il trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Per qualsiasi domanda internazionale di brevetto, depositata in accordo con il trattato
di cooperazione in materia di brevetti e designante la Cina (di seguito in breve
“‘domanda internazionale”), i requisiti e le procedure riguardanti la fase di trattazione
da parte del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato (di seguito
in breve “fase nazionale cinese”) sono disciplinati da quanto previsto nel presente
Capitolo; in assenza di relative disposizioni, si applicano quelle contenute nella Legge
Brevetti e negli altri Capitoli del presente Regolamento.
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Articolo 102
La domanda internazionale presentata ai sensi del trattato di cooperazione in materia
di brevetti, con la Cina paese designato e la data di deposito gia assegnata, si
considera come presentata al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato con pari data di deposito di cui all’Articolo 28 della Legge Brevetti.

Articolo 103
Entro trenta mesi dalla data di priorita di cui all’Articolo 2 del trattato di cooperazione
in materia di brevetti (nel presente Capitolo in breve “data di priorita”), il richiedente
della domanda internazionale deve, al dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato, adempiere alle formalita per I'entrata nella fase nazionale cinese;
se tale termine non e rispettato, il richiedente a seguito di versamento della tassa di
ritardo puo adempiere alle suddette formalita entro trentadue mesi dalla data di

priorita.

Articolo 104
Per adempiere alle formalita per l'entrata nella fase nazionale cinese ai sensi
dell’Articolo 103 del presente Regolamento, devono essere soddisfati i seguenti
requisiti:
1) presentare una dichiarazione per I'entrata nella fase nazionale cinese, redatta in
lingua cinese ed in forma scritta, in cui siano indicati il numero della domanda
internazionale ed il tipo di brevetto
2) corrispondere le tasse previste al primo comma dell’Articolo 93 del presente
Regolamento, ovvero la tassa di domanda e la tassa di stampa della pubblicazione
nonché I'eventuale tassa di ritardo di cui all’Articolo 103 del presente Regolamento
3) fornire la versione in lingua cinese della descrizione e delle rivendicazioni
componenti la domanda originaria, nel caso in cui la domanda internazionale sia
presentata in lingua straniera
4) indicare nella dichiarazione per I'entrata nella fase nazionale cinese il titolo
dellinvenzione/creazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente

nonché il nome dell'inventore, dette informazioni devono corrispondere a quanto
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registrato presso I'Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale (di seguito in breve “Ufficio internazionale”); se nella domanda
internazionale non é indicato l'inventore, il suo nome deve essere indicato in detta
dichiarazione

5) fornire la versione in lingua cinese del riassunto nel caso in cui la domanda
internazionale sia presentata in lingua straniera, se vi € una tavola allegata alla
domanda e al riassunto, fornirne un duplicato, se in essa sono presenti riferimenti,
questi devono essere sostituiti con i rispettivi caratteri cinesi; nel caso in cui la
domanda internazionale sia presentata in lingua cinese, fornire il riassunto ed il
duplicato della tavola allegata che compongono il documento di domanda di cui alla
pubblicazione internazionale

6) nel caso in cui nella fase internazionale sia avvenuto il cambio del richiedente,
fornire i documenti attestanti che questi detiene la titolarita della domanda di brevetto
7) corrispondere I'eventuale tassa supplementare di domanda prevista al primo
comma dell’Articolo 93 del presente Regolamento.

Qualora i requisiti ai punti da 1) a 3) del primo comma del presente Articolo siano
soddisfatti, il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve
assegnare il numero di domanda, stabilire il giorno in cui la domanda internazionale é
entrata nella fase nazionale cinese (di seguito in breve “data di entrata”) e notificarlo al
richiedente.

Qualora la domanda internazionale, entrata nella fase nazionale cinese, non sia
conforme ai requisiti di cui ai punti da 4) a 7) del primo comma del presente Articolo, il
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato deve notificare al
richiedente di rettificarla entro il termine assegnato; se il richiedente non vi provvede

entro tale termine, la sua domanda si considera come ritirata.

Articolo 105
L’efficacia della domanda internazionale nel territorio cinese decade qualora si
verifichi una delle seguenti circostanze:
1) durante la fase internazionale, la domanda internazionale sia ritirata o

considerata come ritirata, oppure la sua designazione per la Cina sia ritirata
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2) entro trentadue mesi dalla data di priorita di cui all’Articolo 103 del presente
Regolamento, il richiedente non adempia alle formalita per I'entrata nella fase
nazionale cinese

3) compiuti trentadue mesi dalla data di priorita, nel’adempiere alle formalita per
'entrata nella fase nazionale cinese, il richiedente non abbia ancora soddisfatto i
requisiti di cui ai punti da 1) a 3) dell’Articolo 104 del presente Regolamento.

L’Articolo 6 del presente Regolamento non € applicabile se I'efficacia della domanda
internazionale decade nel territorio cinese a seguito di quanto previsto al punto 1);
quanto disposto al secondo comma dell'Articolo 6 del presente Regolamento non &
applicabile se l'efficacia della domanda internazionale decade nel territorio cinese a

seguito di quanto previsto al punto 2) o 3).

Articolo 106
Qualora, nella fase internazionale, la domanda sia stata modificata e ne sia richiesto
'esame sulla base della documentazione modificata, il richiedente deve presentare in
lingua cinese la versione della parte modificata entro due mesi dalla data di entrata.
Se entro tale termine il richiedente non ne provvede, le modifiche presentate nella
fase internazionale non sono nella considerazione del dipartimento amministrativo del

Consiglio di Stato.

Articolo 107

Se linvenzione/creazione oggetto della domanda internazionale sussiste in una delle
circostanze previste al punto 1) o 2) dell’Articolo 24 della Legge Brevetti e se essa e
stata indicata nel presentare la domanda internazionale, il richiedente deve indicarla
anche nella dichiarazione per I'entrata nella fase nazionale cinese e fornire la relativa
attestazione prevista al terzo comma dell’Articolo 30 del presente Regolamento, entro
due mesi dalla data di entrata; se il richiedente non indica tale circostanza o non
fornisce detta attestazione entro tale termine, I'Articolo 24 della Legge Brevetti non si
applica alla sua domanda.
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Articolo 108

Si considera gia rispettato quanto previsto al punto 3) dell’Articolo 24 del presente
Regolamento se il richiedente ha fornito I'indicazione riguardante la conservazione del
campione di materiale biologico ai sensi del trattato di cooperazione in materia di
brevetti. In detto caso, il richiedente deve, nella dichiarazione per I'entrata nella fase
nazionale cinese, indicare in quale documento € contenuta l'informazione riguardante
la conservazione del materiale biologico nonché la sua precisa ubicazione.

Nel caso in cui 'informazione riguardante la conservazione del campione di materiale
biologico sia presente nella originaria descrizione della domanda internazionale, ma il
richiedente non l'abbia indicata all’entrata nella fase nazionale cinese, egli deve
provvedervi entro quattro mesi dalla data di entrata. In caso contrario, si considera
tale campione di materiale biologico come non conservato.

Nel caso in cui il richiedente, entro quattro mesi dalla data di entrata, presenti al
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato le attestazioni di
conservazione e di vitalita del campione di materiale biologico, tali attestazioni sono
considerate presentate entro il termine previsto al punto 1) dell’Articolo 24 del

presente Regolamento.

Articolo 109
Se linvenzione/creazione oggetto della domanda internazionale € realizzata sulla
base di risorse genetiche, cid deve essere indicato nella dichiarazione per I'entrata
nella fase nazionale cinese e deve essere compilato I'apposito modulo elaborato dal

dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato.

Articolo 110
Qualora il richiedente abbia rivendicato nella fase internazionale una o piu priorita ed
esse siano ancora effettive all’entrata nella fase nazionale cinese, la dichiarazione in
forma scritta di cui all’Articolo 30 della Legge Brevetti si considera come gia
presentata.
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Il richiedente deve corrispondere la tassa di rivendicazione della priorita entro due
mesi dalla data di entrata; se non e corrisposta o lo € in misura insufficiente, la priorita
si considera come non rivendicata.

Qualora il richiedente abbia nella fase internazionale gia presentato copia del
documento della domanda precedente ai sensi del trattato di cooperazione in materia
di brevetti, nel’adempiere alle formalita per I'entrata nella fase nazionale cinese non
deve presentare tale copia al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui il richiedente non abbia nella fase internazionale presentato
copia del documento della domanda precedente, se il dipartimento amministrativo
brevettuale del Consiglio di Stato lo ritiene necessario, puo richiederla entro un
termine assegnato; se il richiedente non la fornisce, la sua priorita si considera come

non rivendicata.

Articolo 111

Qualora il richiedente entro trenta mesi dalla data di priorita chieda al dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato di anticipare la trattazione e 'esame
della sua domanda internazionale, oltre ad adempiere alle formalita relative all’entrata
nella fase nazionale cinese, deve presentare la relativa richiesta come previsto al
secondo comma dell’Articolo 23 del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Nel
caso in cui I'Ufficio internazionale non abbia ancora trasmesso la domanda
internazionale al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, |l
richiedente deve presentare la copia certificata del documento della domanda.

Articolo 112
Per la domanda internazionale di brevetto per modello di utilita, il richiedente puo
presentare richiesta di modificazione del documento della domanda entro due mesi
dalla data di entrata.
Per la domanda internazionale di brevetto per invenzione, si applica quanto previsto al

primo comma dell’Articolo 51 del presente Regolamento.
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Articolo 113
Laddove il richiedente si accorga di errori nelle traduzioni in cinese presenti nella
descrizione, nelle rivendicazioni o nei caratteri contenuti nelle tavole, sulla base
dell’originario documento della domanda internazionale pud correggerli entro uno dei
seguenti termini:
1) prima che il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
concluda i preparativi per la stampa della pubblicazione della domanda di brevetto per
invenzione o del pubblico avviso del brevetto per modello di utilita
2) nei tre mesi seguenti la ricezione della notifica circa linizio della procedura
dellesame sostanziale, emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato.
Se il richiedente corregge gli errori nelle traduzioni, deve presentare la relativa
richiesta in forma scritta e corrispondere la tassa per la correzione degli errori.
Nel caso in cui il richiedente corregga gli errori nelle traduzioni a seguito di quanto
indicato nella notifica emessa dal dipartimento amministrativo brevettuale del
Consiglio di Stato, deve adempiere alla formalita prevista al secondo comma del
presente Articolo entro il termine assegnato, se non provvede entro tale termine la

domanda € considerata ritirata.

Articolo 114

Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, a seguito del’esame
preliminare, qualora ritenga la domanda internazionale di brevetto per invenzione
conforme a quanto previsto dalla Legge Brevetti e dal presente Regolamento, deve
pubblicarla nel Bollettino Brevettuale; nel caso in cui la domanda internazionale non
sia stata presentata in lingua cinese, il dipartimento deve pubblicarne la versione
cinese del documento.

Alla domanda internazionale di brevetto per invenzione, pubblicata internazionalmente
in lingua cinese dall’Ufficio internazionale, fin dalla data di pubblicazione si applica
I'Articolo 13 della Legge Brevetti; nel caso in cui tale domanda non sia pubblicata in

lingua cinese dall’Ufficio internazionale, fin dalla data di pubblicazione del dipartimento
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amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, si applica I'Articolo 13 della Legge
Brevetti.
Per pubblicazione della domanda internazionale, di cui agli Articoli 21 e 22 della

Legge Brevetti, si intende quella prevista al primo comma del presente Articolo.

Articolo 115

Qualora in una domanda internazionale siano comprese due o piu invenzioni o modelli
di utilita, fin dalla data di entrata il richiedente puo presentare domande divisionali ai
sensi del primo comma dell’Articolo 42 del presente Regolamento.

Nella fase internazionale, qualora alcune parti della domanda non siano state oggetto
di ricerca o esame preliminare internazionale in quanto I'amministrazione incaricata
della ricerca o dellesame preliminare internazionale ha ritenuto che la domanda non
soddisfi il requisito di unita di invenzione, come definito nel trattato di cooperazione in
materia di brevetti, e non e stata corrisposta la prevista tassa supplementare, se il
richiedente, all’entrata nella fase nazionale cinese, chiede che anche le dette parti
siano da esaminare ed il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato
riconosce la correttezza di quanto ritenuto dall’amministrazione incaricata riguardo alla
mancanza di unita di invenzione, il dipartimento notifica al richiedente di corrispondere
la tassa dell’'unita di invenzione, entro un termine assegnato. Se non € corrisposta o lo
e in misura insufficiente, le suddette parti della domanda internazionale si considerano

come ritirate.

Articolo 116
Qualora, nella fase internazionale, I'ufficio ricevente estero si sia rifiutato di stabilire la
data di deposito della domanda internazionale o abbia considerato tale domanda
come ritirata, entro due mesi dalla ricezione della relativa notifica, il richiedente puo
chiedere all’'Ufficio internazionale di trasmettere copia di qualsiasi documento
componente detta domanda al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio
di Stato, adempiendo, entro lo stesso termine e presso il medesimo dipartimento,

alle formalita previste all’Articolo 103 del presente Regolamento. Ricevuti i documenti
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dall’Ufficio internazionale, il dipartimento riesamina la correttezza della decisione

presa dall’ufficio ricevente estero.

Articolo 117
Per quanto concerne il brevetto concesso a seguito della domanda internazionale, se
a causa di errata traduzione la portata della tutela di cui all’Articolo 59 della Legge
Brevetti abbia superato quella rappresentata nella lingua originaria della domanda
internazionale, si determina come portata della tutela quanto rappresentato nella
lingua originaria, nel caso in cui la portata della tutela abbia ridotto quanto
rappresentato nella lingua originaria della domanda internazionale, si determina come

portata della tutela quanto rappresentato come concesso.

Capitolo XI

Disposizioni supplementari

Articolo 118

Con il consenso del dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato,
chiunque puo visionare o duplicare il Registro del Brevetto od i documenti di domanda
del brevetto gia pubblicati o dei quali sia dato pubblico avviso, e richiedere al
dipartimento il rilascio di una copia certificata del Registro del Brevetto.

I documenti della domanda ritirata, rigettata o considerata come ritirata, compiuti due
anni dal giorno in cui essa perde efficacia, non saranno conservati.

I documenti del brevetto rinunciato, dichiarato nullo o decaduto, compiuti tre anni dal

giorno in cui esso perde efficacia, non saranno conservati.

Articolo 119
Nel deposito dei documenti della domanda di brevetto e nelladempiere alle varie
formalita presso al dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato,
deve essere apposta la firma o il timbro del richiedente, del titolare del brevetto
oppure di altra parte interessata o del suo rappresentante; nel caso in cui sia delegata

un’agenzia brevettuale, deve esserne apposto il timbro.
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Qualora la richiesta riguardi il cambio di nome dellinventore, di nome o ragione
sociale, cittadinanza o indirizzo del richiedente o titolare del brevetto, della ragione
sociale o indirizzo dell’agenzia delegata oppure del nome dellagente, si deve
adempiere alle formalita relative alle modifiche delle informazioni registrate presso il
dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, allegando i documenti

che attestino la motivazione del cambiamento.

Articolo 120
La spedizione dei documenti riguardanti la domanda od il brevetto attraverso servizio
postale, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, non tramite pacco.
Ad eccezione della prima presentazione della documentazione della domanda, nel
fornire successivamente documenti o nelladempiere alle formalita al dipartimento
amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato, € obbligatorio indicare il numero
della domanda o del brevetto, il titolo dell'invenzione/creazione ed il nome o la ragione
sociale del richiedente o del titolare del brevetto.
Possono essere spediti nella stessa lettera solo documenti riguardanti la medesima

domanda.

Articolo 121

Tutti i documenti della domanda di brevetto devono essere dattilografati o stampati, i
caratteri contenuti devono essere in inchiostro nero, accurati, chiari e senza alcuna
alterazione. Le tavole devono essere elaborate utilizzando gli strumenti di disegno ed
in inchiostro nero, tutte le loro linee devono essere chiare, della stessa dimensione e
senza alcuna alterazione.

Il modulo di domanda, la descrizione, le rivendicazioni, le tavole ed il riassunto devono
essere ordinati in tale sequenza utilizzando numeri arabi.

La parte descrittiva del documento della domanda deve essere redatta da sinistra a

destra. Dei fogli deve essere utilizzato solo un lato.
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Articolo 122
Il dipartimento amministrativo brevettuale del Consiglio di Stato elaborera la Guida per

'Esame dei Brevetti ai sensi della Legge Brevetti e del presente Regolamento.

Articolo 123
Il presente Regolamento entrera in vigore il 1 luglio 2001. Viene contestualmente
abrogato il Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti della Repubblica Popolare

Cinese pubblicato dall’Ufficio Brevetti della Cina il 21 dicembre 1992.
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Misure per la Licenza Obbligatoria

di Sfruttamento del Brevetto

Ordine Numero 64
Le presenti Misure di seguito pubblicate, adottate nella Seduta dell’Ufficio Statale della

Proprieta Intellettuale, entreranno in vigore il 1 maggio 2012.

15 marzo 2012 I Commissario dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale
Tian Lipu

Capitolo |
Principi Generali

Articolo 1
Le presenti Misure sono elaborate ai sensi della Legge Brevetti della Repubblica
Popolare Cinese (di seguito in breve “Legge Brevetti”), del Regolamento di Attuazione
della Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese e delle relative leggi e
regolamenti, allo scopo di regolare la concessione, la decisione del relativo compenso
e la cessazione della licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto per invenzione o

modello di utilita (di seguito in breve “licenza obbligatoria”).

Articolo 2
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale € competente di accogliere ed esaminare
le richieste per concedere la licenza obbligatoria, per decidere il compenso da licenza
obbligatoria e per far cessare la licenza obbligatoria nonché decidere su dette

richieste.
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Articolo 3

Le richieste per concedere la licenza obbligatoria, per decidere il compenso da licenza
obbligatoria e per far cessare la licenza obbligatoria devono essere presentate per
iscritto in lingua cinese.

Laddove un’attestazione o documento da presentare ai sensi delle presenti Misure sia
in lingua straniera, se I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale lo ritiene necessario
puo chiedere alla parte interessata di fornire entro un termine assegnato la relativa
versione in lingua cinese; I'attestazione o documento si considera non presentato se

non vi provvede entro tale termine.

Articolo 4

Qualora un individuo, impresa od altra organizzazione straniera, che non abbia
domicilio abituale o sede commerciale nel territorio cinese attui procedure relative a
licenza obbligatoria, deve delegarle ad un’agenzia brevettuale autorizzata ai sensi di
legge.

Qualora la parte interessata attui procedure relative a licenza obbligatoria incaricando
un’agenzia brevettuale, deve fornire la lettera d’incarico in cui vengono indicati i poteri
ad essa conferiti. Qualora la parte interessata sia composta da due o piu persone e
non sia incaricata alcuna agenzia brevettuale, si considera come rappresentante la

prima persona inscritta nel documento presentato, se non diversamente dichiarato.

Capitolo I

Presentazione ed accoglimento delle richieste per licenza obbligatoria

Articolo 5
Qualora il titolare del brevetto, senza ragionevole motivo, non abbia affatto o
sufficientemente sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della sua
concessione e per quattro anni a partire dal giorno della data di deposito della
domanda, I'entita o individuo in grado di sfruttare tale brevetto puo, ai sensi del punto
1) dell’Articolo 48 della Legge Brevetti, richiederne la concessione della licenza

obbligatoria.
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Qualora lo sfruttamento del brevetto da parte del titolare sia stato riconosciuto, ai
sensi della normativa vigente, come atto monopolistico ed allo scopo di eliminare o
diminuire tale effetto, I'entita o individuo in grado di sfruttare tale brevetto puo, ai sensi
del punto 2) dell’Articolo 48 della Legge Brevetti, richiederne la concessione della

licenza obbligatoria.

Articolo 6
Nel caso in cui nel Paese si verifichi un’emergenza nazionale od una situazione
straordinaria, oppure con [I'obiettivo di perseguire interessi pubblici, il relativo
competente dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato puo, ai sensi
dell’Articolo 49 della Legge Brevetti, proporre all’Ufficio Statale della Proprieta
Intellettuale la concessione della licenza obbligatoria all’entita in grado di sfruttare tale

brevetto e designato da detto competente dipartimento.

Articolo 7

A fini di salute pubblica, I'entita in grado di sfruttare il brevetto pud richiedere, ai sensi
dell’Articolo 50 della Legge Brevetti, la concessione della licenza obbligatoria per
produrre medicinali brevettati ed esportarli nei seguenti paesi o regioni:

1) paesi o regioni meno sviluppati

2) paesi o regioni sviluppati o in via di sviluppo, che siano membri
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dichiarino, tramite I'Organizzazione
stessa, la loro necessita di importare tali medicinali ai sensi del relativo trattato

internazionale.

Articolo 8
Qualora un’invenzione o modello di utilita brevettato comporti un notevole progresso
tecnico che produca rilevanti risultati economici rispetto ad un’invenzione o modello di
utilita precedentemente brevettato ed il suo sfruttamento dipenda dallutilizzo
dell’invenzione o modello di utilita precedentemente brevettato, il titolare del brevetto
successivo puo richiedere, ai sensi dell’Articolo 51 della Legge Brevetti, la

concessione della licenza obbligatoria per lo sfruttamento del precedente brevetto. Nel
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caso in cui I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale conceda la licenza obbligatoria
del precedente brevetto, il suo titolare puo altresi richiedere la concessione della

licenza obbligatoria del brevetto successivo.

Articolo 9
Nel richiedere la concessione della licenza obbligatoria, deve essere presentato
apposito modulo di richiesta che contenga i seguenti elementi:
1) il nome o ragione sociale di chi presenta richiesta, il suo indirizzo e codice di
avviamento postale nonché il nome e numero di telefono del suo referente
2) la cittadinanza di chi presenta richiesta oppure il paese o regione in cui e
registrato
3) il titolo, il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione
nonché il nome o ragione sociale del titolare del brevetto per invenzione o modello di
utilita oggetto della richiesta per la licenza obbligatoria
4) la situazione e la motivazione per cui si richiede la licenza obbligatoria nonché la
sua durata
5) laragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell’agenzia brevettuale,
se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di
telefono dell’agente designato dall’agenzia
6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un’agenzia
brevettuale deve altresi essere apposto il suo timbro
7) lalista dei documenti allegati alla richiesta
8) altri dati necessari da indicare.
Il modulo di richiesta per la licenza obbligatoria nonché i documenti ad esso allegati

devono essere forniti in duplice esemplare.

Articolo 10
Qualora la richiesta per licenza obbligatoria coinvolga due o piu titolari di brevetto, chi
la presenta deve fornire tante copie del modulo di richiesta e dei documenti ad esso

allegati quanti sono i titolari.
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Articolo 11

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi del punto 1)
dell’Articolo 48 o dell’Articolo 51 della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire le
prove, dimostrando di aver gia offerto al titolare condizioni opportune per lo
sfruttamento del brevetto e non aver ottenuto la licenza entro un termine ragionevole.

Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi del punto 2)
dell’Articolo 48 della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire la pronuncia o
decisione gia effettiva, emessa dall’istituzione giudiziaria o dal’amministrazione per la
lotta al monopolio, riguardante lo sfruttamento del brevetto riconosciuto come atto

monopolistico da parte del titolare ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12
Il relativo competente dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato, nel proporre
la concessione di licenza obbligatoria ai sensi dell’Articolo 49 della Legge Brevetti,
deve indicare le seguenti informazioni:
1) [Ilemergenza nazionale o la situazione straordinaria verificatasi oppure il
perseguimento di un interesse pubblico per cui sia necessario concedere la licenza
obbligatoria
2) il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione nonché il
nome o ragione sociale del titolare del brevetto per invenzione o modello di utilita
oggetto della richiesta per licenza obbligatoria
3) la durata della licenza obbligatoria che il dipartimento propone di concedere
4) la ragione sociale, lindirizzo, il codice di avviamento postale della entita
designata ed in grado di sfruttare tale brevetto nonché il nome e numero di telefono
del suo referente

5) altre informazioni necessarie da indicare.

Articolo 13
Qualora la richiesta per licenza obbligatoria sia presentata ai sensi dell’Articolo 50
della Legge Brevetti, chi la presenta deve fornire le informazioni relative allimportatore,

ai medicinali richiesti ed alla concessione della licenza obbligatoria.
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Articolo 14
La licenza obbligatoria non viene concessa, e ci0 verra notificato a chi ne ha
presentato richiesta, laddove sussista una delle seguenti circostanze:
1) il numero del brevetto per invenzione o modello di utilitd, oggetto della richiesta
per licenza obbligatoria, non sia indicato o sia comunque difficile da rilevare
2) idocumenti componenti la richiesta non siano redatti in lingua cinese
3) le ragioni per le quali si richiede la licenza obbligatoria siano chiaramente
infondate
4) il brevetto oggetto della richiesta per licenza obbligatoria sia decaduto o

dichiarato nullo.

Articolo 15
Qualora la documentazione della richiesta per licenza obbligatoria non sia conforme ai
requisiti previsti agli Articoli 4, 9 o 10 delle presenti Misure, chi la presenta deve
correggere gli errori o fornire quanto omesso entro quindici giorni dalla ricezione della
relativa notifica, la richiesta si considera non presentata se non vi provvede entro tale

termine.

Articolo 16
Se I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale accoglie la richiesta per licenza
obbligatoria, deve tempestivamente trasmettere copia del modulo di richiesta al
titolare del brevetto. A meno che sia diversamente chiesto, il titolare deve presentare
le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica; nel
caso in cui non le presenti entro tale termine, cido non influenza I'Ufficio Statale della

Proprieta Intellettuale nel prendere la decisione.
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Capitolo Il

Esame e decisione sulle richieste per licenza obbligatoria

Articolo 17
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve esaminare le ragioni per cui e stata
richiesta la licenza obbligatoria, le relative informazioni e le attestazioni fornite da chi
ha presentato richiesta nonché le considerazioni del titolare del brevetto; nel caso in
cui vi sia necessita di svolgere verifiche in loco, I'Ufficio deve designare almeno due

funzionari a provvedervi.

Articolo 18
Laddove chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria o il titolare del brevetto
chieda un confronto diretto, I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale lo gestisce.
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve notificare il confronto, con almeno
sette giorni di anticipo, a chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria, al titolare
del brevetto nonché ad altre eventuali parti interessate.
A meno che sia interessato segreto nazionale, segreto commerciale o aspetto privato
personale, il confronto da tenersi deve essere pubblico.
Durante il confronto, chi ha presentato richiesta per licenza obbligatoria, il titolare del
brevetto nonché altre eventuali parti interessate possono presentare le loro posizioni
ed interrogarsi prendendo spunto da prove.
E obbligatorio redigere il verbale del confronto, sul quale tutti i partecipanti devono
apporre la propria firma o timbro per approvarne il testo.
La procedura del confronto non si applica nel caso in cui la licenza obbligatoria sia
richiesta oppure ne sia proposta la concessione ai sensi dell’Articolo 49 o 50 della

Legge Brevetti.
Articolo 19

Qualora chi presenta richiesta per licenza obbligatoria la ritiri prima che [I'Ufficio

Statale della Proprieta Intellettuale emetta una decisione, la procedura di esame della

richiesta termina.
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Prima della decisione emessa dall'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale, se chi
presenta richiesta per licenza obbligatoria conclude il contratto per lo sfruttamento del
brevetto con il suo titolare, deve tempestivamente notificarlo all’Ufficio Statale della

Proprieta Intellettuale e ritirare la richiesta.

Articolo 20
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve decidere il rigetto della richiesta per
licenza obbligatoria qualora, a seguito dellesame dell’Ufficio, sussista una delle
circostanze di seguito elencate:
1) chi presenta richiesta non ha i requisiti previsti agli Articoli 4, 5, 7 e 8 delle
presenti Misure
2) la motivazione alla base della richiesta presentata non &€ conforme a quanto
previsto agli Articoli 48, 50 o 51 della Legge Brevetti
3) la motivazione alla base della richiesta presentata non € conforme a quanto
previsto all’Articolo 52 della Legge Brevetti, nel caso in cui I'invenzione/creazione
oggetto di licenza obbligatoria riguardi la tecnologia a semiconduttore
4) larichiesta per licenza obbligatoria non & conforme ai requisiti previsti all’Articolo
11 o 13 delle presenti Misure
5) le ragioni, informazioni o attestazioni fornite da chi presenta richiesta non sono
sufficienti o sono infondate.
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale, prima dell’emissione della decisione,
deve notificare il contenuto della stessa e le relative ragioni a chi presenta richiesta.
Chi presenta richiesta puo fornire le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla

ricezione della relativa notifica, se non diversamente indicato.

Articolo 21
A seguito dellesame, qualora la motivazione per cui si richiede licenza obbligatoria sia
ritenuta fondata, I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve prendere la
decisione di concedere la licenza obbligatoria, prima dell’emissione della decisione
I'Ufficio deve notificare il contenuto della stessa e le relative ragioni sia a chi presenta

richiesta sia al titolare del relativo brevetto. Le due parti interessate possono
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presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa
notifica, se non diversamente indicato.

Qualora I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale prenda la decisione di concedere
la licenza obbligatoria ai sensi dell’Articolo 49 della Legge Brevetti, prima
dell’emissione della decisione I'Ufficio deve notificare il contenuto della stessa e le

relative ragioni al titolare del brevetto.

Articolo 22
Nella decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria devono essere
presenti i seguenti elementi:
1) il nome o ragione sociale e I'indirizzo dell’entita o individuo a cui & concessa la
licenza obbligatoria
2) il titolo, il numero, le date di deposito e pubblico avviso della concessione del
brevetto per invenzione o modello di utilita oggetto della licenza obbligatoria concessa
3) I'ambito e la durata della licenza obbligatoria concessa
4) le ragioni, i fatti e le basi giuridiche su cui € concessa la licenza obbligatoria
5) il timbro dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale e la firma del responsabile
dell’Ufficio
6) la data di decisione
7) altre informazioni da indicare.
La decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria deve essere
comunicata entro cinque giorni dalla sua emissione sia a chi presenta richiesta sia al

titolare del brevetto.

Articolo 23
Qualora la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria sia presa
dall’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale ai sensi dell’Articolo 50 della Legge
Brevetti, in essa devono essere altresi indicati i seguenti requisiti:
1) i medicinali prodotti a seguito dell'ottenimento della licenza obbligatoria non
possono superare la quantita richiesta dallimportatore e devono essere

completamente ad esso esportati
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2) sui medicinali di riferimento, si deve indicare o0 apporre un simbolo indicante che
tali medicinali sono prodotti a seguito di licenza obbligatoria; se e applicabile e non
influenza considerevolmente il prezzo dei medicinali, si devono adottare speciali colori
o forme oppure utilizzare speciali confezioni dei medicinali

3) lentita a cui & concessa la licenza obbligatoria deve pubblicare la quantita dei
medicinali destinati all'importatore, nonché l'informazione riguardante le caratteristiche
distintive di cui al punto 2), sul suo sito internet o su quello del’Organizzazione

Mondiale del Commercio, prima del carico ed invio dei medicinali.

Articolo 24
Qualora I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale emetta la decisione di concedere
la licenza obbligatoria ai sensi dell’Articolo 50 della Legge Brevetti, il relativo
competente dipartimento del Consiglio di Stato comunica all’Organizzazione Mondiale
del Commercio le seguenti informazioni:
1) laragione sociale e I'indirizzo dell’entita a cui &€ concessa la licenza obbligatoria
2) il titolo e la quantita dei medicinali da esportare
3) [limportatore
4) la durata della licenza obbligatoria

5) i siti internet di cui al punto 3) dell’Articolo 23 delle presenti Misure.

Capitolo IV
Esame e decisione sulle richieste per determinare il compenso da

licenza obbligatoria

Articolo 25
Qualora si chieda di decidere il compenso da licenza obbligatoria, si deve presentare
I'apposito modulo di richiesta ed in esso indicare le seguenti informazioni:
1) il nome o ragione sociale e I'indirizzo di chi presenta richiesta

2) la cittadinanza di chi presenta richiesta oppure il paese o regione in cui e

registrato
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3) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione
della licenza obbligatoria

4) il nome o ragione sociale e l'indirizzo della controparte

5) la motivazione alla base della richiesta presentata

6) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell’agenzia brevettuale,
se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di
telefono dell’agente designato dall’agenzia

7) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un’agenzia
brevettuale deve altresi essere apposto il suo timbro

8) lalista dei documenti allegati al modulo

9) altre informazioni da indicare.

Il modulo di richiesta nonché i documenti ad esso allegati devono essere forniti in
duplice esemplare.

Articolo 26
La richiesta per decidere il compenso da licenza obbligatoria non viene accolta e cio
verra notificato a chi I'ha presentata, laddove sussista una delle seguenti circostanze:
1) la decisione riguardante la concessione della licenza obbligatoria non € ancora
emessa
2) chi presenta richiesta non ¢ il titolare del brevetto né I'entita o individuo a cui &
concessa la licenza obbligatoria
3) le due parti non si sono ancora consultate o, dopo consultazione, hanno gia

raggiunto un accordo.

Articolo 27
Qualora I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale accolga la richiesta per decidere |l
compenso da licenza obbligatoria, deve tempestivamente consegnare alla controparte
la copia del modulo della richiesta. La controparte deve presentare le proprie
considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non
diversamente indicato; nel caso in cui non le presenti entro tale termine, ci0 non

influenza I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale nel prendere la decisione.




Tutela della

\ proprieta intelle.ttuale l TA L " A

Ainisirn el Soitlyyao Eornorniin Istituto nazionale per il Commercio Estero

Durante la procedura riguardante il compenso da licenza obbligatoria, le due parti
interessate possono presentare le proprie considerazioni in forma scritta. L’'Ufficio
Statale della Proprieta Intellettuale puo, se il caso lo rende necessario, acquisirle in

forma verbale.

Articolo 28
Qualora chi presenta richiesta per decidere il compenso da licenza obbligatoria la ritiri
prima dell’emissione della decisione dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale, la

relativa procedura termina.

Articolo 29
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve emettere la decisione riguardante il
compenso da licenza obbligatoria entro tre mesi dalla ricezione del relativo modulo di

richiesta.

Articolo 30
Nella decisione riguardante il compenso da licenza obbligatoria, devono essere
indicate le seguenti informazioni:
1) il nome o ragione sociale e I'indirizzo dell'individuo o entita a cui &€ concessa la
licenza obbligatoria
2) il titolo, il numero, le date di deposito e pubblico avviso della concessione del
brevetto per invenzione o modello di utilita oggetto della licenza obbligatoria concessa
3) [l'esito della decisione e la relativa motivazione
4) il timbro dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale e la firma del responsabile
dell’Ufficio
5) la data di decisione
6) altre relative informazioni.
La decisione riguardante il compenso da licenza obbligatoria deve essere comunicata

alle due parti interessate entro cinque giorni dalla sua emissione.
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Capitolo V

Esame e decisione sulle richieste per far cessare la licenza obbligatoria

Articolo 31
La licenza obbligatoria termina automaticamente se sussiste una delle seguenti
circostanze:
1) e compiuta la durata prevista nella decisione riguardante la concessione della
licenza obbligatoria
2) €& decaduto o dichiarato nullo il brevetto per invenzione o modello di utilita

oggetto della licenza obbligatoria.

Articolo 32
Prima del compimento della durata prevista nella decisione riguardante Ila
concessione della licenza obbligatoria, qualora la causa che ha determinato la
concessione cessi di esistere ed € improbabile che torni a verificarsi, il titolare del
relativo brevetto puo richiedere all’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale di far
cessare la licenza obbligatoria.
Qualora si richieda di far cessare la licenza obbligatoria, si deve presentare I'apposito
modulo di richiesta ed in esso indicare le seguenti informazioni:
1) il nome o ragione sociale e 'indirizzo del titolare del brevetto
2) la cittadinanza del titolare oppure il paese o regione in cui € registrato
3) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione
della licenza obbligatoria che si chiede di far cessare
4) la situazione e la motivazione alla base della richiesta presentata
5) la ragione sociale ed il codice di impresa/organizzazione dell’agenzia brevettuale
se incaricata, nonché il nome, il numero di licenza professionale ed il numero di
telefono dell’agente designato dall’agenzia
6) la firma od il timbro di chi presenta richiesta, se viene incaricata un’agenzia
brevettuale deve altresi essere apposto il suo timbro
7) lalista dei documenti allegati al modulo

8) altre informazioni da indicare.
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II' modulo di richiesta nonché i documenti ad esso allegati devono essere forniti in

duplice esemplare.

Articolo 33
La richiesta per far cessare la licenza obbligatoria non viene accolta e cio deve essere
notificato a chi la presenta se sussiste una delle seguenti circostanze:
1) chi presenta richiesta non € il titolare del brevetto per invenzione o modello di
utilita oggetto della licenza obbligatoria
2) non e indicato il numero del documento contenente la decisione riguardante la
concessione della licenza obbligatoria
3) la documentazione della richiesta non e redatta in lingua cinese

4) la motivazione alla base della richiesta presentata & chiaramente infondata.

Articolo 34
Qualora la documentazione della richiesta non sia conforme a quanto previsto
all’Articolo 32 delle presenti Misure, chi la presenta deve correggere gli errori o fornire
guanto omesso entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non vi

provvede entro tale termine, la richiesta si considera non presentata.

Articolo 35
Qualora I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale accolga la richiesta per far
cessare la licenza obbligatoria, deve tempestivamente trasmettere copia del modulo di
richiesta all’entita o individuo a cui € concessa la licenza obbligatoria. L’entita o
individuo a cui & concessa la licenza obbligatoria deve presentare le proprie
considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa notifica, se non
diversamente indicato; se entro tale termine non le presenta, cid non influenza I'Ufficio

Statale della Proprieta Intellettuale nel prendere la decisione.

Articolo 36
L’'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale deve esaminare le motivazioni

rappresentate e le relative attestazioni fornite dal titolare del brevetto nonché le
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considerazioni dell’'entita o individuo a cui &€ concessa la licenza obbligatoria; nel caso
in cui vi sia necessita di svolgere verifiche in loco, I'Ufficio deve designare almeno due

funzionari a provvedervi.

Articolo 37
Qualora il titolare del brevetto ritiri la richiesta per far cessare la licenza obbligatoria
prima che I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale emetta la decisione, la relativa

procedura termina.

Articolo 38
A seguito dell’esame, qualora la motivazione per cui si richiede di far cessare la
licenza obbligatoria sia ritenuta infondata, I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale
deve decidere il rigetto della richiesta e, prima dell’emissione della stessa, deve
notificarne il contenuto e le relative motivazioni al titolare del brevetto. Il titolare puo
presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa

notifica, se non diversamente indicato.

Articolo 39
A seguito dell’esame, qualora la motivazione per cui si richiede di far cessare la
licenza obbligatoria sia ritenuta fondata, I'Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale
deve deciderne la cessazione e, prima di emettere la decisione, notificarne il
contenuto e le relative motivazioni all’entita o individuo a cui & concessa la licenza
obbligatoria. L’entita o individuo a cui & concessa la licenza obbligatoria pud
presentare le proprie considerazioni entro quindici giorni dalla ricezione della relativa
notifica, se non diversamente indicato.
Nella decisione di far cessare la licenza obbligatoria, devono essere indicati i seguenti
elementi:
1) il nome o ragione sociale e I'indirizzo del titolare del relativo brevetto
2) il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'individuo o entita a cui & concessa la

licenza obbligatoria
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3) il titolo, il numero, le date di deposito e di pubblico avviso della concessione del
brevetto per invenzione o modello di utilita oggetto della licenza obbligatoria

4) il numero del documento contenente la decisione riguardante la concessione
della licenza obbligatoria

5) ifatti e le basi giuridiche su cui si fonda la decisione

6) il timbro dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale e la firma del responsabile
dell’Ufficio

7) la data di decisione

8) altre informazioni da indicare.

La decisione di cessare la licenza obbligatoria deve essere comunicata entro cinque
giorni dalla sua emissione sia al titolare del relativo brevetto sia all’entita o individuo a

cui e concessa la licenza obbligatoria.
Disposizioni supplementari

Articolo 40
Le decisioni riguardanti la concessione e la cessazione della licenza obbligatoria
nonché il termine automatico della stessa devono essere indicati nel Registro del

Brevetto e se ne deve dare pubblico avviso nei Bollettini Brevettuali.

Articolo 41
Qualora la parte interessata non concordi con la decisione gia effettiva di concedere o
cessare la licenza obbligatoria, pu0 richiederne la revisione o0 intentare causa

amministrativa ai sensi della normativa vigente.

Articolo 42
L’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale & competente per interpretare le presenti

Misure.




Tutela della

\ proprieta fntellelttuale ITA L " A /

Aiister deltb Soityyue Eooviorriin Istituto nazionale per il Commercio Estero

Articolo 43
Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 maggio 2012. Verranno contestualmente
abrogate le Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto pubblicate
il 13 giugno 2003 a seguito dell’Ordine numero 31 dell’Ufficio Statale della Proprieta
Intellettuale e le Misure per la Licenza Obbligatoria di Sfruttamento del Brevetto
riguardante il Problema della Pubblica Salute pubblicate il 29 novembre 2005 a

seguito dell’Ordine numero 37 dell’Ufficio Statale della Proprieta Intellettuale.




