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ONOREVOLI SENATORI.

PREMESSA

Negli ultimi decenni il diritto dei bre-
wetti ha assunto wuna importanza sempre
maggiore in relazione con 'aumento della
industrializzazione e dell’attivita di ricerca.
L’aumentato interesse degli inventori a sot-
toporre a brevettazione le loro invenzioni,
ovunque si presenti la possibilita di un loro
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sfruttamento economico, ha determinato
un sensibile aumento delle domande di bre-
vetto.

A seguito di tale evoluzione che & carat-
teristica dell’economia moderna, l'attuale
sistema dei brevetti mazionali, basato sulla
concessione di diritti d’esdlusiva limitati al
territorio di un singolo Stato, si dimostra
sempre pilt inadeguato, comportando esso
svantaggi e difficolta sia agli inventori che
agli uffici nazionali dei brevetti.
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Gli inventori, infatti, debbono attualmen-
te procedere al deposito di una separata
domanda di brevettc in ogni Stato nel quale
desideranc proteggere la propria invenzio-
ne, soddisfacendo ai requisiti previsti dalle
singole legislazicni mazionali, e con ocosti
molto elevati. Inocltre, poiche la protezione
giuridica e la durata dei prodotti differisce
nei vari Paesi, il titolare del brevetto incon-
tra non poche difficolta per affermare e di-
fendere i propri diritti. ‘

D’altra parte, gli uffici mazionali dei bre-
vetti trovanc anche essi difficolta a proce-
dere alll’esame di un sempre piu elevato nu-
mero idi domande di brevetto; 1'irrazionalita
del sistema risulta ancora pitt evidente se
si considera che i predetti uffici debbono
molto spesso esaminare parallelamente la
medesima invenzione dello stesso inventore,
sotto aspetti formali e tecnici sostanzial-
mente simili, con una pesante moltiplica-
zione del lavoro. La situazione risulta par-
ticolarmente difficile per gli uffici che pro-
cedono ad un esame della novita delle in-
venzionj sottoposte a brevettazione, gli uni
indipendentemente dagli altri, comsiderato
T'alto mumero di documenti necessari per
determinare, in ogni singolo caso, lo stato
della tecnica pertinente la novita ed il livello
inventivo del ritrovato.

Tdle situazicne ha stimolato le iniziative
internazionali tendenti, in particolare, sia
a facilitare all’inventore {’accesso alla pro-
tezione in una pluralita di Paesi mediante
la centralizzazione delle procedure di depo-
sito e di esame, sia a risparmiare agli uffici
nazionali la ripetuta esecuzione di un laworo
d’esame molto spesso identico, sia, infine,
ad unificare, per quanto possibile, il diritto
dei brevetti a livello internazionale e comu-
nitario.

Tali obiettivi, sia pure in misura diversa,
sono- stati raggiunti dalle seguenti conven-
zioni internazionali:

1) Convenzione sullunificazione di al-
cuni principi della legislazione sui brevetti
d’'invenzione, firmata a Strasburgo il 27 no-
vembre 1963;

2) Trattato di cooperazione in materia
di brevetti (Patent Cooperation Treaty -
PCT), firmato a Washington il 19 giugno
1970;

3) Convenzione sul rilascio di brevetti
europei (Convenzione sul brevetto europeo),
firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;

4) Convenzione sul brevetto europeo
per il Mercato comune (Convenzione -sul
brevetto comumitario), firmata a Lussem-
burgo il 15 dicembre 1975.

I suddetti atti internazionali, che instau-
rano un’ampia unificazione giuridica ed umna
vasta icooperazione a livello internazionale,
europeo e comunitario, sono stati firmati
anche dall’Italia, che ha sempre partecipa-
to con i propri funzionari ed esperti alla
loro lunga e complessa elaborazione, e ven-
gono ora sottoposti all’approvazione parla-
mentare al fine della loro ratifica ed ese-
cuzione.

La ratifica dei predetti accordi intermazio-
nali ¢ necessariamente collegata, al fine an-
che di evitare la coesistenza di norme di-
verse nella stessa materia e in particolare
trattamenti diversi per d titolari dei vari
tipi di brevetto, alla revisione della legisla-
zione mazionale idei breveiti al fine del suo
adeguamento e icoordinamento con le dispo-
sizioni contenute negli accondi stessi. E inol-
tre mecessario integrare la legge naziomale
con apposite disposizioni d’esecuzione degli
accordi di cui ai punti 2), 3) e 4).

Una delega al Governo, a tale scopo, ¢
stata prevista nel disegno di legge.

Nelle pagine seguenti vengono esposte,
nelle grandi linee, le finalita e le disposizioni
degli Accordi di cui trattasi.

1. — CONVENZIONE SULL'UNIFICAZIONE DI AL-
CUNI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SUI BRE-
VETTI D'INVENZIONE, firmata a Strasburgo
il 27 novembre 1963.

A) Generalita

La Convenzione, adottata nel quadro delle
attivita del Consiglio d'Eurcpa, ha il pregio
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di essere stata la prima a incidere nel diritto
materiale dei brevetti nonostante sussistano
nelle legislazioni dei wvari Paesi differenze
talvolta rilevamdti.

Essa ha inteso armonizzare mozioni fon-
damentali che sono fra le pilt importanti in
ogni sistema brevettuale, e cioe le comdi-
zicmi «di brevettabilita delle invenzioni ed il
contenuto e {'interpretazione del brevetto.

I principi giuridici stabiliti da questa Con-
venzione sono stati recepiti immutati da
altre Convenzioni (« Brevetto europeo» e
« PCT ») e sono pertanto destinati ad essere
necessariamente introdotti nelle varie legi-
slazioni nazionali sui brevetti d’invenzione.

B) Disposizioni

Le disposizioni fondamentali di tale Con-
venzione sono contenute mei primi otto arti-
coli. T primi sette hanno lo scopo di defi-
mire i requisiti richiesti affinché un’inven-
zione possa essere validamente brevettata,
T'ultimo riguarda il contenuto del brevetto
e la sua interpretazione.

L'articolo 1, mel premettere le condizioni
della brevettabilita dei ritrovati, obbliga
gli Stati contraenti a concedere brevetti per
le dnvenzioni che soddisfino a tali condizioni,
e cioé alla mnovitd, all’attivitd inventiva ed
all’applicazione industriale. In mancanza di
una soltanto di tali condizioni i brevetti de-
vono essere 'dichiarati nulli fin dall’origine.

L’articolo 2, che costituisce una delle di-
sposizioni essenziali della Convenzione, de-
finisce in forma limitativa le icategorie di
invenzioni che la legislazione degli Stati con-
traenti hanno facolta di escludere, per mo-
tivi inerenti all’ordine pubblico e al buon-
costume, dalla protezione brevettuale,

Esso tende ad assicurare una protezione
uniforme nei vari campi della tecnica elimi-
nando inoltre altri motivi di rifiuto del bre-
vetto previsti da alcune leggi naziomali,
come si verifica, ad esempio in Italia, per
le invenzioni concernenti i medicamenti e i
procedimenti per la loro fabbricazione.

Tuttavia, considerata la portata di questa
disposizione, & stato ritenuto necessario con-

sentire ai Paesi interessati di differirne tem-
poraneamente !'applicazione (art. 12).

L'articolo 3, che definisce la mozione ‘di
« applicazione industriale » quale requisito
per la brevettazione, non necessita di parti-
colari commenti in quanto allineato con lo
spinito attuale di tutte le legislazioni, con-
cordi mel ritenere che uno dei requisiti es-
senziali dell'invenzione ¢ la sua idoneita ad
essere wutilizzato in qualsiasi specie d'in-
dustria.

L’articolo 4, concernente la nozione di
« novita », comporta, al comtrario, fonda-
mentali cambiamenti mnelle legislazioni di
quei Paesi che adottano il principio della
« novita relativa » secondo il quale le prece-
denti divulgazioni invalidano la novita del-
I'invenzione solo se effettuate in determinate
conidizioni.

I paragrafi 1 e 2 di questo articolo fis-
sano invece dl criterio della « novita asso-
luta », ritenendo cosi compreso mello stato
della tecnica, e quindi opponibile alla nowvi-
ta dell'invenzione, tutto cio che ha formato
oggetto di una divulgazione tale da comnsen-
tire ad una persona esperta d'intraprendere
I'attuazione dell'invenzione, qualunque sia il
modo, il luogo o il tempo di tale divul-
gazione.

Tuttavia, l'ultimo paragrafo dell’articolo 4
ammette, a favore del wichiedente il bre-
vetto, due eccezioni al principio della nowvita
assoluta, sia pure limitate mel tempo, e cid
sia nel caso di un abuso evidente nei con-
tronti del richiedente o del suo predecesso-
re, sia nel caso che linvenzicne sia stata
esposta in una esposizione internazionale uf-
ficiale o ufficialmente riconosciuta.

Particolare interesse riveste la disposizio-
ne contenuta mel paragrafo 3 dell’articolo 4,
la quale si riferisce al caso di una domanda
di brevetto riguardante, in tutio o in parte,
la stessa invenzione che ha gid formato og-
getto di altra domanda anteriore resa pub-
blica al momento del deposito della pre-
detta successiva domanda. Questa disposi-
zione abilita gli Stati contraenti a conside-
rare come invalidata la novita dell’inven-
zione depositata dn data pill recente, ben-
che in questo caso mon vi sia stata divul-
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gazione prima del deposito della domanda.
Ne «consegue che, per la domanda piu re-
cente, potra essere concesso un valido bre-
vetto soltanto se essa, rispetto alla domanda
precedente, presenta elementi muovi e que-
sti siano di una portata tale da giustificare
la concessiome della protezione.

L’articolo 6, tuttavia, consente agli Stati
contraenti di prevedere una diversa solu-
zione comsistente nella possibilita di rila-
sciare wvalidamente il secondo brevetto per
gli elementi addizionali contenuti nella do-
manda pilt recente.

L'articolo 5, definisce 1’ « attivith inventi-
va » ¢ stabilisce che l'invenzione deve pos-
sedere una qualith « intrinseca » che si deve
aggiungere a quella della semplice nowita,
quale definita dall’articolo 4. Pertanto l'in-
venzione, anche se nuova, ¢ da considerarsi
brevettabile soltanto se essa non deriva, in
modo evidente, dallo stato delila tecnica, ma
al contrario, si discosta da esso con un
margine tale ida poter superare, nella sua
concezione, il semyplice concatenarsi di ri-
flessioni ¢ delduzioni possibili ad ogni per-
sona esperta.

L'articolo 6 & gia stato commentato in
relazione al paragrafo 3 dell’articolo 4.

L’articolo 7, tiene conto dell’istituzione di
sistemi internazionali di deposito e d’esame
comuni delle domande di brevetto ai find
dell'applicazione del sopracitato articolo 4,
pavagrafo 3, e dell’articolo 6.

L'articolo 8, stabilisce le comdizioni mini-
me alle qualj deve soddisfare il contenuto
della domanda idi brevetto e detta criteri
per la sua interpretazione.

La domanda deve contenere la descrizione
del ritrovato, corredata eventualmente da
disegni illustrativi, e almeno una « rivendi-
cazione » ossia lindicazione esatta dell’og-
getto dell'invenzione (paragrafo 1) esposta
in modo da poter essere attuata da persone
esperte (paragrafo 2). Il paragrafo 3 con-
sente di stabilire un’interpretazione uni-
forme della portata della protezione con-
ferita dal brevetto. Attualmente esistono

i

due sistemi diversi per la sua determina-
zione: alcune legislazioni, infatti, conside-
rano l'ambito della predetta protezione este-
so a tutto cid che ¢ contenuto nella descri-
zione dell'invenzione, mentre altre legisla-
zioni lo limitano invece a quanto contenuto
nelle cosiddette « rivendicazioni ». La secon-
da soluzione & quella accolta dalla Conven-
zione.

Gli articoli da 9 a 14 contengono le con-
suete disposizioni finali in merito alle con-
dizioni d’adesione, d'entrata in vigore e di
applicazione territoriale, monche alle possi-
bili riserve (amt. 12). Di esse sara trattato in
seguito unitamente a quelle previste dalle
altre convenzioni in esame.

2. — TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA
DI BREVETTI (Patent Cooperation Treaty -
PCT), firmato a Washington il 19 giugno
1970.

A) Scopi

Il trattato fistituisce una procedura inter-
nazionale di deposito delle domande di bre-
vetto. Tale deposito pud essere effettuato
presso 1'Ufficio brevetti nazionale del depo-
sitante ed esplica i suoi effetti in tutti gli
Stati icontraenti designati nella domanda.
Il sistema prevede la redazione di un « rap-
porto di ricerca » uniforme e, se el caso,
anche di un rapponto d’'esame preliminare
da parte di autorita nazionali e internazio-
nali all'uopo incaricate.

Il PCT, pertanto, si limita a razionaliz-
zare wsoltanto la prima parte della proce-
dura brevettuale, riservando il suo comple-
tamento (esame dell’intenzione e concessio-
ne del brevetto) agli Uffici nazionali degli
Stati membri in conformita alle singole nor-
me nazionali. A livello mondiale, a causa
della idiversita dei principi economici e dei
sistermi brevettuali esistenti, non & stato in-
fatti possibile arrivare ad una unificazione
dell'intera procedura per dl rilascio dei bre-
vetti, cosa che & stata invece realizzata, a
livello europeo, con la « Convenzione sul
brevetto europeo ».
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Nonostante la predetta limitazione, que-
sto Trattato comporta comunque sensibili
vantaggi, ed in particolare:

1) risparmia al richiedente le serie dif-
ficolta e le rilevanti spese che attualmente
sono connesse alla molteplicita di depositi
di domande mazionali nei singoli Stati per
la stessa invenzione. Il trattato offre infatti
ta possibilita i depositare un’unica doman-
da presso un solo wufficio, in una sola lin-
gua, previo versamento di una tassa umni-
taria;

2) mediante la predisposizione del rap-
porto di micerca sulle eventuali « anterio-
nita » (ossia le precedenti conoscenze tecni-
che) riscontrate, nonche del successivo « rap-
porto di esame preliminare » (facoltativo)
circa i mequisiti di brevettabilita dell’inven-
zione, vengono forniti al richiedente gli ele-
menti necessari per valutare 'opportunita
o meno di mantenere in tutto o in parte
la propria domanda di brevetto prima di
sopportare ulteriori spese. In tal modo au-
mentano le probabilita che, particolarmente
negli Stati i oui wffici non procedono al-
l'esame di mowvita, sia concesso un maggior
numero di brevetti legalmente validi sulla
base dei risultati della ricerca e dell’esame
effettuati dalle competenti autoritd inter-
nazionali;

3) facilita gli uffici nazionali nell’esame
formale e nella ricerca documentaria per
una stessa domanda di brevetto;

4) migliora l'informazione del pubblico
circa le istanze di protezione pendenti e i
diritti ad esse connessi mediante la pubbli-
cazione, a breve termine, delle domande in-
ternazionali, corredate dei rapporti di ri-
cenca, in un apposito bollettino interna-
zionale;

5) favorisce i Paesi in wia i sviluppo
che, non disponendo di uffici brevetiuali
attrezzati e di sufficienti fonti di informa-
zione, hanno un particolare interesse a co-
noscere i nuowvi sviluppi tecnologici. A loro
favore il Trattato prevede anche 1'istituzione
di speciali servizi \d'informazione e di assi-
stenza.

B) Procedura

La procedura internazionale si svolge in
due fasi: la prima comprende il deposito,
la ricerca e la pubblicazione della domanda
internazionalle; la seconda prevede ('esame
preliminare internazionale.

a) La prima fase della procedura ha inizio
con il deposito di una domanda interna-
zionale presso un wufficio, detto «ufficio
ricevente », che, di norma, ¢ ufficio nazio-
nale dello Stato nel quale il richiedente ha
la residenza o la sede. Detto ufficio, dopo
aver proceduto all’esame formale della do-
manda, ne trasmette un esemplare a Gine-
vra per la registrazione presso {'ufficio in-
ternazionale dell'OMPI (Organizzazione momn-
diale della proprieta intellettuale) ed un se-
condo esemplare all’amministrazione com-
petente incaricata della ricerca internazio-
nale sullo stato della tecnica. Per gli Stati
europei aderenti alle Convenzioni sul « bre-
vetto europeo », eccettuata la Svezia, tale
amministrazione competente sard 1 « Uffi-
cio europeo dei brevetti » in Monaco di Ba-
viera.

Il risultato della ricerca internazionale fi-
gura nel rapporto che, mediante 1'elencazione
dellle eventuali anteriorita comnosciute, deter-
mina lo stato della tecnica pertinente alla
data che & determinante per {'apprezzamento
della nowvita e dell’attivita inventiva dell’in-
venzione.

A questo punto il richiedente, sulla base
dei risultati di tale ricerca, & in grado di
decidere se mantenere immutata la propria
domanda, ovvero se modificarla o lasciarla
cadere. Se la domanda viene mantenuta, 1"Uf-
ficio internazionale di Ginevra la trasmetie,
corredata dal rapporto «di ricerca, a tutti gli
uffici nazionali dei brevetti degli Stati desi-
gnati dal richiedente e quasi contemporanea-
mente, € comungue entro 18 mesi dalla data
di deposito o ida quella di priorita eventuail-
mente in essa rivendicata, rende pubblica la
domanda insieme al rapporto di ricerca.

Termina cosi la prima fase internazionale;
la procedura viene proseguita dagli uffici na-
zionali ai quali il richiedente & tenuto entro
20 mesi dalla data di deposito o di priorita,



Atti Parlamentari

—6 —

Senato della Repubblica — 904

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a versare le tasse nazionali ed a trasmettere
una traduzione della domanda.

Al richiedente ¢ 'data facolta, qualora desi-
gni degli Stati che fanno parte di un sistema
regionale di concessione dei brevetti, di ri-
chiedere all’ufficio regionale un brevetto re-
gicnale in sostituzione dei brevetti nazionali.
Nel caso che egli richieda, per esempio, la
concessione di un brevetto europeo, 1'Ufficio
europeo dei brevetti ha, nell’ambito di que-
sta convenzione, la medesima funzione di un
ufficio brevetti nazionale.

b) La seconda fase della procedura consi-
ste in un esame preliminare internazionale.
Essa ¢, a duplice titolo, facoltativa, sia per-
che ogni Stato pud dichiarare, formulando
apposita riserva, che non & wvincolato alle
disposizioni del trattato concermenti il pre-
detto esame, sia in quanto, anche se lo Stato
non ha fatto la riserva, il richiedente ha la
facolta di rinunziarvi.

L'esame preliminare internazionale puod
essere effettuato e produrre effetti solo nei
confronti di Stati che mon hanno fatto la
riserva e puo essere richiesto, di regola, solo
da persone che hanno la residenza o la sede
in uno dei predetti Stati, o che ne possiedono
la cittadinanza.

L'esame viene eseguito da uffici nazionali
o regionali appositamente incaricati i quali
verificano se le invenzioni, oggetto delle do-
mande, corrispondano ai requisiti previsti
dal trattato e cioé se esse sono nuove, im-
plicano un’attivita inventiva e sono suscet-
tibili di applicazione industriale.

Il risultato dell’esame figura in un rap-
porto che wiene trasmesso agli uffici bre-
vetti idegli Stati scelti dal richiedente; detto
rapporto, tuttavia, non ha il carattere di
un parere wvincolante per la successiva pro-
cedura naziomale.

Negli Stati che mon hanmo formulato la
riserva sopracitata, il richiedente deve prov-
vedere entro 25 mesi alla data di deposito
o di priorith, al versamento delle tasse na-
zionali e alla presentazione della traduzione
della domanda.

Terminata la procedura di ricerca o ed
eventualmente quella dell’'esame, gli uffici
mazionali interessati provvedono, ciascuno
per proprio conto, al rilascio del rispettivo

brevetto. Al riguardo occorre notare che il
trattato non interferisce con le norme di
procedura e di diritto materiale delle leggi
nazionali in wmateria di concessione di bre-
vetti, ad eccezione del fatto che il nichie-
dente ha la facoltd di modificare {a doman-
da e che gli Stati non possono richiedere,
per le domande internazionali, condizioni di
forma piti severe di quelle previste dal trat-
tato.

C) Finanziamento

1. — Gli uffici che operano mell’ambito
della procedura prevista dal trattato per-
cepiscono le tasse seguenti:

a) «la tassa di trasmissione » per gli
« uffici riceventi » per coprire le spese del-
Iesame formale e della trasmissione della
domanda internazionale;

b) «la tassa di ricerca » per gli uffici
che agiscono in qualita di « autorita inca-
ricata della ricerca internaziomale »;

¢) «la tassa di esame preliminare » per
gli wffici che sono incaricati di provvedere
all’esame preliminare.

I predetti uffici fissano, essi stessi, I'am-
montare delle predette tasse, che sono com-
misurate ai costi da essi sostenuti per I'ef-
fettuazione dei predetti lavori.

2. — Per la copertura delle spese dell"Uf-
ficio internazionale in Ginevra & previsto
che, al momento dell'accettazione della do-
manda internazionalle, {'ufficio ricevente pre-
levi a favore del suddetto Ufficio interma-
zionale una tassa «di base, nonche una tassa
di designazione per ogni Stato designato dal
depositante.

L’'ammontare di queste tasse, monche i
prezzi delle pubblicazioni, sono fissati dal
trattato (art. 57, paragrafo 4) in misura tale
che siano sufficienti, in circostanze normali,
a coprire tutte le spese dell'Ufficio intermna-
zionale in relazione ai compiti di ammini-
strazione del trattato.

Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad
assicurare la copertura di un eventuale di-
savanzo, mella misura in ocui non sussista
altra possibilita di coprire il deficit.
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3. — CONVENZIONE SUL RILASCIO DI BREVETITI
EUROPEI (Convenzione sul brevetto euro-
peo), firmata a Monaco il 5 ottobre 1973.

A) Premessa

La Convenzione costituisce un evento im-
portante nel settore del diritto dei brevetti
e rappresenta, attualmente, il wertice rag-
giunto dalla cooperazione europea in mate-
ria di esame e rilascio di brevetti.

La sua genesi wisale al 1960, quando la
Comunita economica europea decise di isti-
tuire un diritto unitario di proprietd indu-
striale degli Stati membri. Nel 1962 venne
pubblicato un progetto di convenzione che
prevedeva la creazione di una muova orga-
nizzazione che avrebbe dovuto provvedere
alla concessione di un brevetto unico per
il Mercato comune.

Insorsero, perd, divergenze d’ordine poli-
tico che determinarono l'arresto dei lavori.
Successivamente un comitato di esperti del-
I'Associazione europea di libero scambio
(AELS) elabord, sulla base del suddetto pro-
getto del 1962, progetti per una pilt ampia
collaborazione europea. Cio diede Uimpulso
per la ripresa dei lavori e il Consiglio dei
ministri della CEE si pronuncid a favore
di un sistema basato su due convenzioni:
una prima convenzione, aperta al pilt gran
numero possibile di Paesi europei, avrebbe
instaurato una procedura europea di com-
cessione di brevetti da parte di un ufficio
europeo dei brevetti, mentre una seconda
convenzione, riservata ai Paesi membri della
CEE (convenzione sul brevetto « comumita-
rio »), avrebbe stabilito morme di diritto
unitario per i brevetti europei concessi per
il Mercato comune.

I lavori per ['elaborazione del progetto
della prima convenzione furono ripresi nel
1969 e si conclusero con wmna conferenza
diplomatica che si tenne mel 1973 a Momaco
di Baviera, al termine della quale la Con-
venzione fu firmata da ben 16 Stati euro-
pei, fra i quali tutti i membri della CEE.

B) Scopi della Convenzione

Attualmente, chi intende proteggere la sua
invenzione in pitt Stati europei deve pre-
sentare distinte domande di brevetto per
ciascuno Stato e seguire separate procedure
di concessione, talvolta molto divergenti fira
loro, tenendo conto idei singoli diritti nazio-
nali. La situazione non solo si rivela gra-
vosa per i richiedenti, anche per gli elevati
costi che comporta, ma anche insoddisfa-
cente per gli Stati poiche essa esige attivita
e comporta spese sotto vari aspetti super-
flue in quanto le amministrazioni nazionali
devono fare un lavoro che spesso €, in gran
parte, identico.

Scopo principale della Convenzione & quel-
lo di istituire una procedura europea cen-
tralizzata di concessione di brevetti in sosti-
tuzione delle singdle procedure naziomali,
che permette al richiedente di ottenere, con
il deposito di un'unica domanda, un bre-
vetto d'invenzione che esplica i suoi effetti
contemporaneamente in tutti gli Stati eu-
ropei, designati dal richiedente medesimo.

Rispetto alla Comvenzione di Strasburgo
ed al PCT questa Convenzione va molto pilt
lontano sulla via della cooperazione inter-
nazionale in materia di brevetti prevedendo,
fra laltro, una organizzazione comune degli
Stati membri, 1'Organizzazione europea dei
brevetti e, nell’ambito idi essa, 1'Ufficio eu-
ropeo dei brevetti.

Questo sistema centralizzato di concessio-
ne idei brevetti, allontanandosi dal preceden-
te comncetto del brevetto puramente mnazio-
nale, supera il principio della « territoria-
lita » degli effetti del brevetto ora limitati
al territorio mnazionale, e presenta sensibili
vantaggi per gli inventori e per le industrie
specie per il fatto che essi dovranno seguire
un'unica procedura di concessione del bre-
vetto presso una sola autorita. Inoltre, poi-
che il brevetto viene concesso solo dopo un
severo esame dell'invenzione, i richiedenti
eviteranno, in numerosi casi, controversie
in merito alla validita del titolo di prote-
zione, fatto che si verifica sovente in questi
Paesi, come ('Italia, in cui non wiene pra-
ticato 1'esame preventivo della nowita del-
I'invenzione.
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La domanda di brevetto europeo viene esa-
minata dall’Utficio europeo dei brevetti per
verificarne la conformitd alle norme for-
mali e sostanziali del diritto in materia di
brevetti.

Se la domanda soddisfa ai requisiti pre-
scritti e se d'invenzione, oggetto della do-
manda stessa, wisponde ai criteri stabiliti
dalla Convenzione, viene comcesso il « bre-
vetto europeo » valido in tutti gli Stati eu-
ropei designati dal richiedente mella sua
domanida.

Fino al momento della concessione del
brevetto la procedura europea si svolge,
guindi, secondo norme di diritto comune;
successivamente, invece, il brevetto euro-
peo & sottoposto, per quanto concerne la
sua efficacia e le ulteriori conseguenze giu-
ridiche, al diritto degli Stati per i quali &
stato comncesso, al diritto cioe in wvigore per
i brevetti nazionali. Pertanto il brevetto eu-
ropeo corrisponde ad un fascio di brevetti
nazionali aventi per oggetto la stessa inmven-
zione, sottoposti peraltro ai singoli diritti
nazionali; ituttavia sussistono alcune ecce-
zioni al principio del regime nazionale in
quanto la Convenzione stabilisce, ad esem-
pio, una durata uniforme del brevetto euro-
peo (20 anmni) e le sitesse cause di nullitd in
tutti i Paesi contraenti.

La Convenzione contiene inoltre principi
per una maggiore unificazione del diritto
dei brevetti poiché consente espressamente
ai Paesi contraenti di sottoporre, con ac-
coridi particolari, il brevetto europeo con-
cesso per l'insieme dei doro territori ad una
unica disciplina. Gli Stati membri della CEE
hanno deciso di far uso di tale facolta ed,
a tale scopo, hanno concluso a Lussembur-
go, il 15 dicembre 1975, la Convenzione sul
« brevetto comunitario » della quale si pro-
pone la ratifica congiuntamente a gquesta
Convenzione.

C) Contenuto della Convenzione

La Convenzione & divisa in « parti », sud-
divise a loro volta in «capitoli»; essa &
completata da un Regolamento di esecuzio-
ne e da quattro Protocolli che sono parte
integrante della Convenzione medesima.

Considerata 1importanza di questa Con-
venzione per la protezione delle invenzioni
che copre una gran parte idei Paesi europei,
sembra opportuno esporre qui di seguito,
nelle sue grandi linee, il contenuto del nuo-
vo diritto europeo dei brevetti, seguendo
l'ordine delle parti.

Parte I. — Premesse alcune disposizioni
di carattere generale, la Comvenzione pre-
vede listituzione dell’ « Organizzazione eu-
ropea dei brevetti » (cap. II) e la sua orga-
nizzazione interna e finanziaria. I.’Organiz-
zazione & costituita dall Ufficio europeo dei
brevetti (disciplinato al cap. III) e dal Con-
siglio di amministrazione (cap. IV). L'Uffi-
cio europeo dei brevetti effettua la conces-
sione di brevetti europei, sotto il controllo
del Comsiglio di amministrazione. Esso si
articola in -divisioni ¢ commissioni.

All capitolo I1, articolo 14, si da una solu-
zione all'importante problema delle lingue.
Lingue wfficiali di procedura davanti all'Uf-
ficio europeo dei brevetti sono il tedesco,
il francese e linglese. Tuttavia, poiche i
sono altre lingue wfficiali megli Stati parte-
cipanti alla Convenzione, questa iconsente
ai cittadini di questi Stati di depositare i
documenti nella propria lingua a condizione
che successivamente si provveda a fornire
una traduzione in una delle lingue di pro-
cedura.

Per compensare i costi delle traduzioni,
la Convenzione prevede, inoltre, la riduzio-
ne di alcune tasse di procedura (regola 6,
par. 3). Tale disposizione ¢ particolarmente
importante per i richiedenti italiani che po-
tranno depositare inizialmente le loro do-
manide «di brevetto europeo e la relativa do-
cumentazione in lingua italiana.

Il capitolo V regola i problemi d'ordine
finanziario dell’Organizzazione europea dei
brevetti. Esso contiene disposizioni sulla co-
pertura delle spese dell’Organizzazione, il
bilancio, la verifica dei conti, il regolamento
finanziario e quello delle tasse.

Parte II. — Riunisce le disposizioni di
diritto sostantivo che regolano le condizioni
oggettive e soggettive della concessione dei
brevetti, gli effetti del brevetto e i diritti
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patrimoniali inerentj alle domande di bre-
vetto. S
Il brevetto europeo & concesso per le in-
venzioni rispondenti a determinate icomdi-
zioni concemnenti la mowvitd, il livello inven-
tivo e lapplicazione industriale, che costi-
tuiscono la concreta espressione delle odier-
ne concezioni internazionali e concordano
con i principi fissati mnella Convenzione di
Strasburgo sull'unificazione.

Puo ottenere un brevetto europeo l'inven-
tore o il suo avente causa (cap. II), qualora
vengano depositate pilt domande per la me-
desima invenzione da parte di richiedenti
diversi, la data del deposito della domanda
¢ determinante per la concessione del bre-
vetto.

Il capitolo II fissa la durata della prote-
zione per tutti gli Stati contraenti per un
periodo uniforme di 20 anni.

Si & igia detto che la Convenzione si ispira
al principio dell’assoggettamento del bre-
vetto europeo, a decorrere dalla sua conces-
sione, alla legislazione dei singoli Stati, la
quale determina il contenuto giuridico dellla
protezione conferita dal brevetto europeo,
cioe la pontata del diritto esdlusivo acqui-
sito. Anche le violazioni del brevetto euro-
peo vengono igiudicate in base alle singole
leggi nazionali. La portata della protezione
« europea » deve, comunque, essere uguale
a quella di un brevetto mazionale.

In linea di principio, il testo della do-
manda o del brevetto europeo che fa fede
¢ quello redatto in una delle tre lingue di
procedura idell'Ufficio europeo idei brevetti.
La Convenzione consente tuttavia agli Stati
che hanno wna lingua diversa la facolta di
stabilire che le domande di brevetto euro-
peo ed i brevetti europei hanno effetto mel
loro territorio soltanto se la descrizione del-
Iinvenzione venga tradotta mnella propria
lingua ufficiale.

Il capitolo IV, infine, tratta della doman-
da di brevetto europeo in quanto oggetto
di proprieta (trasferimento e costituzione di
diritti, licenze).

Parte I1I. — La domanda di brevetto euro-
peo, in base alle prescrizioni stabilite nel
capitolo I, deve contenere la designazione

del o degli Stati nei quali il richiedente do-
manda di essere protetto, la designazione del-
Uinventore, la descrizione e gli eventuali di-
segni illustrativi, rispettando l'esigenza del-
l'unita dell'invenzione.

Il deposito della domanda pud aver luogo
presso l'Ufhicio europeo dei brevetti a Mo-
naco o a L’Aja, oppure presso la competente
autorita nazionale, ove wid sia permesso o
prescritto «dal diritto nazionale. L'uno o !'al-
tro deposito idebbono comunque adeguarsi
alle disposizioni nazionali (come quelle wi-
genti in Italia per motivi di interesse mili-
tare) secondo le quali il deposito all’estero
¢ vietato oppure permesso soltanto a deter-
minate condizioni.

Il capitolo II contiene disposizioni con-
cernenti il cosiddetto diritto di prioritd (os-
sia la facolta dell'inventore di far walere la
data di deposito i una precedente doman-
da nazionale di brevetto alla quale data vie-
ne fatta risalire la movitd dell’invenzione).

Parte IV. — In questa parte viene disci-
plinata la procedura davanti all'Ufficio euro-
peo, a partire dal deposiio della domanda
fino alla concessione del brevetto.

Nella procedura di concessione propiia-
mente detta si devono distinguere due fasi.
In primo luogo si esamina se la domanda di
brevetto presenta i requisiti formali pre-
scritti. Si provvede quindi alla redazione dei
rapporti di ricerca che permette di verifica-
re se 'invenzione risponde ai requisiti di no-
vita e di livello inventivo. Entro termini sta-
biliti la domanda di brevetto ed il rapporto
di ricerca vengono pubblicati.

La seconda fase ha inizio soltanto quando
il richiedente presenta la richiesta di esame
della sua domanda. Egli dispone a tale scopo
di un termine di sei mesi a decorrere dalla
data in oui il Bollettino europeo dei brevetiti
ha menzionato la pubblicazione del rappor-
to di ricerca; tale pubblicazione riveste, in-
fatti, particolare importanza per il richie-
dente il quale, sulla base delle eventuali an-
teriorita citate in detto rapporto, pud valu-
tare lo stato della tecnica precedente e la
effettiva portata della propria invenzione
ed ¢ quindi in condizioni di decidere sulla
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opportunita o meno di dar seguito alla pro-
cedura per l'ottenimento del brevetto.

Il predetto termine di sei mesi & perento-
rio, la sua imosservanza viene considerata
come ritiro della domanda di brevetto.

Durante questa fase 1'Ufficio europeo dei
brevetti esamina se la domanda risponde a
tutti i requisiti formali e sostanziali even-
tualmente icon richieste di notizie e chiari-
menti al richiedente ¢ finalmente decide in
merito alla concessione del brevetto.

Parte V. — Entro il termine di nove mesi
chiunque pud fare opposizione al brevetto
concesso, sulla base dei tre diversi motivi
stabiliti all’articolo 100 (mancanza dei re-
quisiti di brevettabilitd del ritrovato, insuf-
ficiente chiarezza nell’esposizione del modo
di attuarlo, richiesta di ampiezza di prote-
zione superiore a quella indicata origina-
riamente mella domanda). La procedura di
opposizione, cui possono pantecipare anche
determinati terzi interessati, deve essere
considerata come una procedura di anmnul-
lamento a livello europeo. Essa si conclude
con la revoca del brevetto (con effetto ex
tunc) o con il suo mantenimento, eventual-
mente in forma modificata.

Parte VI. — L’Uflicio europeo dei brevet-
ti opera mediante divisioni e commissioni.
Contro ogni decisione delle divisioni dell"Uf-
ficio europeo idei brevetti & prevista la pos-
sibilita idi mn ricorso alle competenti « com-
missioni di ricorso »; tale possibilita & perc
esclusa per le decisioni delle divisioni di ri-
cerca e, ovwiamente, per quelle delle stesse
« commissioni ‘di wricorso ». Infatti, sebbe-
ne questa Parte della Convenzione preveda
anche una « Commissione di ricorso allarga-
ta », questa non costituisce, in effetti, una
« terza istanza » poicheé essa si pronuncia
solamente su questioni di principio a nichie-
sta di una « commissione di ricorso » o del
Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti,
al fine di assicurare una giurisprudenza uni-
forme dell’Ufficio europeo.

Parte VII. — 1l capitolo 1 contiene alcu-
ne jprescrizioni idi carattere gemerale appli-

cabili alle procedure vigenti presso i wvari
dipartimenti dell'Ufficio europeo dei bre-
vetti.

Nel capitolo II si stabilisce in qual modo
il pubblico deve essere informato e puo
prendere conoscenza di quanto puod interes-
sarlo in materia di domande idi brevetti e di
brevetti europei, ed inoltre come le autorita
dei diversi Paesi contraenti siano tenute a
cooperare e, se del caso, a scambiare infor-
mazioni con 1'Ufficio europeo.

Il capitolo III contiene delle disposizioni
relative alla rappresentanza legale degli in-
teressati dinanzi all’'Ufficio europeo dei bre-
vetti.

Parte VIII. — In questa parte sono rego-
late tre diverse questioni. Nel capitolo I
sono indicati i casi in cui la domanda euro-
pea pud venir trasformata in una domanda
di brevetto nazionale. Essi si suddividono
in due categorie; mella prima rientrano, da
un llato, i casi in cui una domanda europea,
depositata tramite wun’autoritd nazionale,
non ¢ stata da questa wultima trasmessa o
non ¢ stata trasmessa in tempo utile all"'Ufh-
cio europeo dei brevetti (ad esempio mel
caso i invenzioni di carattere riservato) e,
dall’altro, i casi in cui una domanda, depo-
sitata presso 1'Ufficio europeo dei brevetti
nel periodo iniziale della sua attivita, non
ha potuto essere esaminata perche rientra
in mun settore della tecnica al quale non si &
ancora estesa, in detto periodo, l'attivita
dell’'Ufficio. In tutti questi casi gli Stati con-
traenti sono tenuti ad esaminare la doman-
da europea in base alla procedura maziona-
le attribuendo alla domanda di brevetto ma-
zionale la stessa data di priorita della do-
manda europea.

La seconda categoria comprende i casi in
cui ad una domanda europea non abbia fat-
to seguito {la concessione idel brevetto o in
cui un brevetto gid concesso venga revoca-
to a seguito idi un’azione di opposizione. In
tal caso gli Stati hanno facolta di trattare
la domanda come domanda nazionale.

Nel capitolo II, all’articolo 138, sono elen-
cati cinque motivi in base ai quali puod es-
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sere dichiarato mullo un brevetto europeo
gia concesso. Alcuni di essi coincidono con
quelli che permettono di presentare un’op-
posizione (quest'ultima infatti, come gia si
¢ osservato a proposito della Parte V, ¢ in
pratica una procedura di annullamento). La
enumerazione & tassativa, con la conseguen-
za che gli Stati contraenti nmon possono wi-
correre ad altri motivi per dichiarare nullo
un brevetto europeo, salvo nei casi in cui lo
Stato abbia formulato una riserva tempora-
nea ai sensi dell’articolo 167 {(del cui con-
tenuto si trattera mella parte concernente la
facolta di riserva prevista dalle singole con-
venzioni).

Inoltre lo stesso capitolo II contiene di-
sposizioni (articolo 139) tendenti ad evita-
re che un'invenzione sia protetta in uno Sta-
to, contemporaneamente, da un brevetto
europeo € da un brevetto nazionale (il cosid-
detto cumulo di protezione).

In particolare & stabilito che gli Stati de-
vono prevedere, in caso di conflitto fra un
brevetto europeo ed un brevetto mnazionale
che beneficiano di priorita differenti, conse-
guenze di diritto (in particolare la nullita
del diritto posteriore) uguali a quelle stabi-
lite in caso i conflitto tra diritti nazionali.
Nel caso, invece di conflitto fira un brevetto
europeo ed uno nazionale aventi la stessa
data i prioritd, la Convenzione demanida
alla legislazione nazionale il regolamento
del conflitto, ad esempio, la nullita del bre-
vetto europeo owvero di quello nazionale.

Il capitolo III contiene alcume prescri-
zioni che gli Stati contraenti devono rispet-
tare all’atto della riscossione idelle tasse an-
nuali dovute per il brevetto europeo. Esso
stabilisce inoltre in quale misura la Con-
venzione sia applicabile ai modelli di utili-
ta nazionali (le cosiddette piccole invenzio-
ni, tutelate anche nella nostra legge).

Parte IX. — Si ¢ gia indicata, sotto il ti-
tolo « Scopi della Comvenzione », l'ipotesi
che gruppi di paesi prevedano una regola-
mentazione uniforme delle conseguenze giu-
ridiche el brevetto europeo per linsieme
dei loro territori. Cid hanno concordato i

!

Paesi della CEE mediante 1'adozione della
Convenzione sul « Brevetto comunitario ».
Le disposizioni di questa Parte sono neces-
sarie per assicurare una stretta concordan-
za fra le due Convenzioni.

Parte X. — Questa Parte contiene dispo-
sizioni relative alla concessione del brevetto
europeo mediante la procedura prevista dal
PCT sopra esaminata.

Parte XI. — Contiene una serie di dispo-
sizioni transitorie che stabiliscono, fra l'al-
tro, il funzionamento del Comsiglio di am-
ministrazione nel periodo iniziale dell’Ufh-
cio europeo dei brevetti. Il Consiglio di am-
ministrazione pud stabilire che le attivita
dell’Uflicio europeo 'dei brevetti non si esten-
dano immediatamente a tutti i settori della
tecnica e indicare determinati campi cud
esse devono temporaneamente Jimitarsi.

Parte XII. — Contiene le consuete dispo-
sizivni finali concernenti la ratifica, I'ade-
sione, le riserve, 'entrata in vigore, le revi-
sioni, il compeonimento delle controversie fra
gli Stati contraenti e la denuncia della Con-
venzione.

Particolare interesse riveste l'articolo 164:
esso dichiara che il Regolamento di esecu-
zione e 1 vari Protocolli allegati sono parti
integranti della Convenzione.

Circa il contenuto delle riserve che pos-
sono formulare gli Stati (articolo 167) in me-
rito ai brevetti europei concessi nei settori
della chimica, della farmaceutica, degli ali-
mentari e dell’agricoltura, si riferira in un
capitolo separato.

L’entrata in vigore della Convenzione &
subordinata a due condizioni (articolo 169):
la ratifica di almeno sei Stati e un determi-
nato numero complessivo di domande di
brevetti nazionali, in essi depositate. Tale
norma assicura che 1'Organizzazione euro-
pea ¢ istituita soltanto al momento in cui
essa comprende un territorio economica-
mente importante per la protezione dei bre-
vetti in relazione agli obiettivi della Conven-
zione.
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D) Protocolli.

La Convenzione sul brevetto europeo &
completata da quattro Protocolli che ne
fanno parte integrante e che vengono, qui
di seguito, brevemente illustrati.

1) Protocollo sul riconoscimento. — L'ar-
ticolo 60 determina la persona abilitata a «i-
chiedere un brevetto europeo. D’altra parte
l'articolo 61 prevede che, nel caso in cui una
decisione giudiziaria riconosca a persona di-
versa dal richiedente il diritto alla conces-
sione del brevetto europeo, detta persona
possa proseguire per proprio conto la pro-
cedura relativa alla domanda, ovwero depo-
sitare una nuova domanda oppure, infine,
richiedere semplicemente il rigetto della do-
manda. Con tale scelta & consentito alla per-
sona abilitata di salvaguardare i propri di-
ritti sulla domanda gia nel corso della pro-
cedura davanti 1'Ufficio europeo dei brevetti.

Tuttavia, tale decisione giudiziaria ha ef-
fetto per gli Stati designati mella domanida
di brevetto soltanto ise essa ¢ da essi rico-
nosciuta: cosa che pud comportare difficolta
procedurali, conflitti idi competenze ed il ri-
schio di sentenze differenti da uno Stato al-
T'altro.

Questo Protocollo tende appunto ad elimi-
nare detti inconvenienti mediante norme
che vincolano gli Stati in merito sia alla com-
petenza giurisdizionale sia al riconoscimen-
to delle decisioni pronunciate in altri Stati.
Esse si ispirano, in particolare, alla Conven-
zione el 27 settembre 1968 tra gli Stati CEE
concernente Ja icompetenza giurisdizionale
e Vesecuzione delle decisioni in materia ci-
vile e commerciale.

2) Protocollo sui privilegi e le immunita.
— Al fine idi assicurare il regolare funziona-
mento idelle Organizzazioni internazionald
negli Stati che le ospitano, solitamente si ri-
conoscono ad esse alcuni privilegi ed im-
munita, stabiliti, per {'Ufficio europeo, con
un Protocollo speciale. La portata delle
immunitd e dei privilegi previsti da questo
Protocollo consistono nell'inviolabilita dei
locali e degli archivi dell'Ufficio e in de-
terminate immunitd dei funzionari rispetto

alla giurisdizione e alle procedure esecutive;
essi corrispondono all’attuale prassi interna-
zionale che intende unicamente assicurare il
libero funzionamento dell’Organizzazione eu-
ropea e non gia stabilire vantaggi perso-
nali a favore dei funzionari dell'Organizza-
zione medesima (come risulta anche dall’ar-
ticolo 19, ai sensi del quale I'Ufficio europeo
dei brevetti ha il dovere di togliere 'immu-
nitd e di sopprimere privilegi qualora essi
impediscano il normale corso della giu-
stizia).

3) Protocollo sulla centralizzazione. — 11
sistema del brevetto europeo, che si basa
sulla centralizzazione, mell'Ufficio europeo
dei brevetti, della procedura di concessione
dei brevetti specie per quanto concerne la
ricerca e l'esame di novitd, ha richiesto la
incorporazione mell'Ufficio europeo, prevista
da questo Protocollo, dell'Istituto interna-
zionale dei brevetti dell’Aja, Istituto di ri-
conosciuta icompetenza internazionale in ma-
teria.

D’altra parte, ¢ stato necessario prevede-
re nel Protocollo una decentralizzazione pro-
gressiva della procedura, limitata comunque
ad un periodo transitorio di 15 anni, allo
scopo di contenere la prevedibile riduzione
del volume di lavoro degli Uffici mazionali
dei brevetti, consentenido ad essi di assolve-
re a compiti i ricerca o idi esame delle do-
mande i brevetto europeo per comto del-
1'Ufficio europeo, a determinate condizioni
ed in misure decrescente nel tempo.

Il Protocollo in conseguenza prevede:

a) L’incorporazione nell’ Ufficio europeo
dei brevetti dell'Istituto internazionale dei
brevetti dell’Aja, che diviene la Direzione
generale della ricerca del predetto Ufficio,
e creazione di un’Agenzia della stessa Dire-
zione generale a Berlino, costituita dal per-
sonale e dagli impianti dell’attuale diparti-
mento della ricerca dell’Ufficio brevetti te-
desco. Gli Stati membri del predetto Istitu-
to, fra cui I'Italia, sono impegnati ad adot-
tare le misure mecessarie atte a consentire
la predetta incorporazione, rimanendo inte-
so che gli obblighi contratti dall'Istituto
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verso i suoi Stati membri saranno assunti
dall’Ufficio europeo.

b) La rinuncia da parte degli Stati con-
traenti ad espletare le funzioni di ricerca
ed esame ivi comprese quelle che essi avreb-
bero potuto svolgere mel contesto del Trat-
tato PCT.

¢) Il trasferimento temporaneo di lavori
di ricerca ed esame su domande di brevet-
to europee ad alcuni servizi nazionali dei
brevetti che sono in grado di condurre la
procedura in una delle lingue wfficiali del-
I'Uflicio europeo.

d) L'’estensione progressiva della ricerca
su dooumentazione redatta in lingue diverse
da quelle di lavoro dell'Istituto dell’Aja (in-
glese, francese, tedesco e olandese).

A tale proposito merita ricordare 1'impor-
tante ruolo che il Protocollo riserva alla
Agenzia italiana dell'Istituto internazionale
dei brevetti dell’Aja istituita dall’Accordo
del 17 aprile 1972 frra il Governo italiano ed
il predetto Istituto, ratificato e reso esecu-
tivo con la legge 16 luglio 1974, n. 446.

In base a tale Accordo scopo preminente
dell’Agenzia, da istituirsi a Roma quale
« servizio 'decentralizzato » dell’'Istituto del-
T'Aja, & quello di eseguire ricerche in meri-
to alla mowita delle invenzioni sottoposte a
brevettazione sullla documentazione brevet-
tuale e tecnico-scientifica in lingua italiana,
ad integrazione della stessa ricerca effettua-
ta a L’Aja sulla documentazione straniera
in dotazione dellIstituto.

La Sezione I, paragrafo 1 del Protocollo,
che stabilisce l'incorporazione dell'Tstituto
nell'Ufficio europeo, prende anche in comsi-
derazione 1'Agenzia, sia pure subordinata-
mente alla conclusione di un nuovo Accor-
do fra il Governo italiano e 1'Organizzazione
europea, al fine di armonizzare il funziona-
mento ed il finanziamento dell’Agenzia con
la struttura della nuova Organizzazione.

Oltre ai compiti di ricerca su domande di
brevetto nazionali, la Sezione V del Proto-
collo autorizza 1’Agenzia a svolgere attivita
di ricerca nella documentazione italiana per

le domande di brevetto europeo, obbligato-
riamente per quelle depositate da residenti
in Italia e facoltativamente, almeno per un
primo periodo (cfr. Sezione VI), per gli stra-
nieri.

Attualmente ¢ in corso di esame la for-
mulazione del muovo accordo, sostitutivo
di quello precedentemente stipulato con
I'Istituto.

Analoga autorizzazione puo essere confe-
rita dall’'Organizzazione europea (Sezione V,
paragrafo 3) agli Uflici nazionalli dei brevet-
ti di Stati contraenti aventi una lingua di-
versa da quella di procedura dell'Ufficio eu-
ropeo.

Tali disposizioni concordano con Iinte-
resse italiano costantemente manifestato
anche dai nostri ambienti industriali a che
la documentazione brevettuale italiana, e
quindi i diritti da essa derivanti, vengano
tenuti in debita considerazione durante la
procedura di esame di novita delle domande
di brevetto europeo.

4) Protocollo relativo all'interpretazione
dell’articolo 69 della Convenzione. — La de-
scrizione di un'invenzione & corredata dal
riassunto nel quale sono indicate specifica-
tamente le rivendicazioni oggetto del bre-
vetto.

E da notare, tuttavia, che i sistemi dei
vari Paesi attribuiscono una diversa impor-
tanza alle « rivendicazioni » al fine di deter-
minare la portata della protezione: alcuni,
infatti, limitano detta protezione solo a ¢id
che & stato esplicitamente rivendicato men-
tre altri, come quello italiano, sono meno
rigidi poicheé ammettono che i limiti della
protezione possono desumersi dal conte-
nuto sia delle rivendicazioni, sia della de-
scrizione e degli eventuali disegni.

L'articolo 69 della Convenzione, ripreso
dalla Convenzicne di Strasburgo (articolo 8,
paragrafo 3), stabilisce che i limiti della
protezione sono determinati dalle « rivendi-
cazioni », ma che le descrizioni ed i disegni
devono tuttavia essere tenuti in considera-
zione per la loro interpretazione.

Viene cosi dettata un'’interpretazione au-
tentica per fissare, nel modo pitt uniforme



Atti Parlamentari

— 14 —

Senato della Repubblica — 904

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibile, i limiti della protezione del bre
vetto europeo negli Stati contraenti, me-
diante 'equo contemperamento dei due cri-
teri indicati all’articolo 69.

E) Finanziamento.

La Convenzione si basa sul principio del-
l'autosuflicienza finanziaria dell’Ufficio euro-
peo dei brevetti, quando esso abbia raggiun-
to il suo pieno regime d’attivita (articolo 40,
paragrafo 1).

Per la copertura delle spese l'articolo 7
prevede tre diverse fonti di entrata:

1) le emtrate proprie dell’'Organizzazio-
ne, costituita dai diversi tipi di tasse ed in
particolare da quelle relative alla procedura
di concessione 'del brevetto (articolo 38);

2) i versamenti degli Stati contraenti a
favore dell’Organizzazione europea, stabiliti
in una ideterminata percentuale delle tasse
da essi annualmente riscosse per il mante-
nimento in wigore dei brevetti europei nel
proprio territorio contenuta entro il 75 per
cento delle tasse da essi percepite (artico-
lo 39).

Le tasse i ioui al punto 1), come anche le
tasse annuali di cui al punto 2), saranno fis-
sate dall’Organizzazione in modo da equi-
librare il proprio bilancio;

3) eventuali contribuziomni finanziarie
eccezionali degli Stati contraenti nei casi
in cui le entrate sopraddette risultino insuf-
ficienti. Detti contributi sono previsti a ti-
tolo di prestiti, produttivi di interesse, da
restituirsi agli Stati non appena le entrate
proprie  dell’'Onganizzazione lo consenti-
ranno.

N

Il calcolo dei contributi finanziari & sta-
bilito in base ad un criterio di ripartizione
fissato dalla Convenzione stessa (articolo 40,
paragrafo 3), che tiene conto della presumi-
bile utilizzazione della procedura europea di
concessione di brevetti da parte dei cittadi-
ni dei singoli Stati. Sulla base dei calcoli pitt
recenti, si prevede per ['Italia una percen-
tuale di contribuzione pari al 7,27 della spe-
sa globale dell’'Ufficio.

4. — CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER
IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul bre-
vetto comunitario) — firmata a Lussem-
burgo il 15 dicembre 1975.

A) Premessa.

La conclusione dei Trattati di Roma del
1957, istitutivi idella Comunitad economica
europea ¢ dell’Euratom, dette nuovo impul-
so alle iniziative per l'europeizzazione della
protezione della proprietd industriale ed,
in particolare, dei brevetti d'invenzione.

Al Mercato comune occorre, in effetti, un
brevetto unitario per origine e contenuto:
solo cosi, infatti, ¢ possibile stabilire iden-
tiche condizioni di concorrenza ed elimina-
re quegli ostacoli, costituiti principalmente
dai breveiti nazionali, ad una libera circola-
zione delle merci all'interno della Comu-
nita.

Poco tempo dopo la conclusione dei pre-
detti trattati 1idea di una convenzione che
regolasse, al tempo stesso, la concessione
del brevetto ed i suoi effetti in maniera uni-
taria e centralizzata dette luogo a trattati-
ve che condussero ad un primo progetto di
accordo che prevedeva non soltanto una pro-
cedura comune di concessione di brevetti,
ma anche tutte le disposizioni necessarie alla
creazione di una situazione unitaria del di-
ritto di protezione anche dopo il rilascio
del brevetto.

Come gia accennato nella premessa alla
relazione sulla Convenzione idel « brevetto
europeo » le predette trattative, interrotte
nel 1965 per wvarie ragioni, prevalentemente
politiche, furono riprese mnel 1969 su una
base differente, con la previsione di due di-
stinte convenzioni: la prima quella sul « bre-
vetto europeo », aperta a tutti gli Stati euro-
pei e limitata quasi esclusivamente alla pro-
cedura per la concessione di un brevetto che,
dopo il rilascio, costituisce un insieme di
titoli di protezione mazionale sottoposti alle
legislazioni degli Stati per 1 quali esso & stato
concesso; l'altra, rappresentata da questa
convenzione, limitata ai soli Stati comuui-
tari, che regola in maniera umitaria gli ef-
fetti del predetto brevetto europeo conces-
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so per l'insieme degli Stati della CEE (chia-
mato percid « brevetto comunitario »), con
carattere autonomo rispetto alle legislazioni
nazionali.

Questa seconda convenzione ¢ stata firma-
ta a Lussemburgo dai rappresentanti dei
nove Stati della CEE ed entrera in wigore
tre mesi dopo che sard avvenuto il deposi-
to degli strumenti di ratifica di tutti i pre-
detti Stati firmatari che abbiano anche ra-
tificato la convenzione sul « brevetto euro-
peo » (articolo 98).

B) Scopi della Convenzione.

L'unificazione delle norme giuridiche rea-
lizzata con la Convenzione sul brevetto euro-
peo non ¢, di per se&, sufficiente alle esigen-
ze del Mercato comumne, atteso che detta
Convenzione mon solo consente al titolare
del brevetto la libera scelta degli Stati mem-
bri nei quali intende chiedere la protezione,
ma stabilisce che il brevetto europeo, dopo
il suo rilascio, segue la disciplina, autono-
ma, dei singoli diritti mazionali mei Paesi
per i quali & concesso. In conseguenza, tale
brevetto, separatamente in ciascuno Stato,
puo estinguersi o decadere, essere annulla-
to o dimitato, avere infine titolari diversi.

Tale frazionamento del brevetto europeo
in vari diritti nazionali non determina quin-
di quella situazione unitamnia, giuridica ed
economica, in materia di dinitto di prote-
zione, indispensabile in un Mercato comune
i cui obiettivi principali sono la libera cir-
colazione delle merci e l'uniformitd delle
condizioni di concorrenza mell'intero terri-
torio comumitario, attualmente ostacolate
dalla esistenza di diritti di protezione diver-
samente disciplinati nei differenti Stati
membri.

In conseguenza, scopo fondamentale della
Convenzione sul brevetto comunitario & quel-
lo di rendere omogenea, per quanto possi-
bile, la protezione di diritti brevettati negli
Stati della CEE, assicurando ad essi un
uguale diritto di protezione e stabilendo

chiaramente la naturale entitd ed attuabili-
td della protezione delle invenzioni, ed incl-
tre la titolarita dei diritti. Il brevetto comu-
nitario consente la protezione nell'intero ter-
ritorio comunitario ed esplica i suoi effetti
in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Il diritto che regola gli effetti dei brevet-
ti europei concessi per gli Stati della Comu-
nita completa, per tali Stati, la disciplina
« europea ».

La Conwenzione istituisce quindi un ordi-
namento comune che regola gli effetti dei
brevetti europei concessi per gli Stati della
Comunita. Ai sensi dell’articolo 2 della Con-
venzione i suddetti brevetti sono denomina-
ti « brevetti comunitari » (paragrafo 1), han-
no il carattere unitario sopra illustrato (pa-
ragrafo 2) ed inoltre presentano un carat-
tere autonomo rispetto alle legislazioni na-
zionali (paragrafo 3) in quanto sono sotto-
posti solo alle disposizioni di questa Conven-
zione e a quelle della Convenzione sul « bre-
vetto europeo » che si applicano obbligato-
riamente a tutti i brevetti europei.

Occorre tuttavia osservare che con il bre-
vetto comunitario la situazione giuridica
relativa ad un’invenzione protetta nella CEE
non risulta ancora completamente unificata
in allcuni settori, quali ad esempio: il diritto
contrattuale, il diritto di licenza ed i di-
ritto sull'invenzione dei lavoratori dipen-
denti, eccetera.

Per talune materie le risoluzioni allegate
alla Convenzione prevedono una continua-
zione del processo di unificazione del di-
ritto.

C) Relazioni con altri accordi internazionali

Per quanto riguarda il coordinamento di
questa Convenzione con gli altri accordi pre-
cedentemente illustrati occorre precisare che
essa costituisce:

1) un accordo particolare ai sensi del-
Particolo 142 della Convenzione sul brevetto
europeo che consente ad un gruppo di Stati
contraenti idi stabilire che i brevetti euro-
pei, nei quali detti Stati sono designati,
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avranno un carattere unitario e che pertan-
to potranno essere concessi solo per l'in-
sieme di tutti questi Stati;

2) un trattato di brevetto regionale ai
sensi dell’articolo 45 del Trattato PCT che
regola la concessione di brevetti regionali
sulla base di una domanda internaziona-
le PCT;

3) un accordo che contribuisce alla rea-
lizzazione degli obiettivi della CEE. Il col-
legamento tra il Trattato di Roma e la pre-
sente Convenzione risulta evidente dall’ar-
ticolo 93 della Convenzione il quale stabi-
lisce che nessuna delle sue disposizioni puo
essere invocata contro 1'applicazione di una
disposizione del predetto Trattato istitutivo
della CEE.

s,

La Convenzione & altresi aperta alla par-
tecipazione degli Stati non comunitari, pre-
vio apposito accordo ed a condizione che
essi non solo siano parte della Convenzione
sul brevetto europeo, ma che abbiano anche
costituito con la CEE un'unione doganale
o una zona di libero scambio (art. 96).

D) Contenuto della Convenzione

La Convenzione si compone di un pream-
bolo e 103 articoli distribuiti in nove « par-
ti» di cui alcune suddivise in « capitoli »;
ad essa € unito il Regolamento di esecuzione
che costituisce parte integrante della Con-
venzione.

Si illustra qui di seguito, per grandi linee
e seguendo 1'ordine delle parti, il contenuto
di questa Convenzione ponendo in partico-
lare rilievo igli articoli di maggiore interesse.

PREAMBOLO

Esso indica Tobiettivo della Convenzione |

che istituisce un regime comunitario dei
brevetti che contribuisce alla realizzazione
delle finalith del Trattato istitutivo della
CEE e diretto ad eliminare ostacoli alla
libera circolazione delle merci e distorsioni
nella concorrenza che possono risultare dal-

la limitazione territoriale propria dei diritti
nazionali di protezione.

Il preambolo evidenzia inoltre i rapporti
con gli altri accordi internazionali preceden-
temente commentati (parte C).

PARTE PRIMA (disposizioni generali ed isti-
tuzionali)

a) Nel capitolo I (disposizioni generali)
Varticolo 1 definisce il contenuto della Con-
venzione come un diritto brevettuale comu-
ne agli Stati CEE applicabile a tutti i bre-
vetti ewropei rilasciati, ai sensi della Con-
venzione sul brevetto europeo, per i predetti
Stati, nonche alle relative domande.

L'articolo 2 stabilisce che il brevetto eu-
ropeo rilasciato per la totalita degli Stati
della CEE wiene denominato « brevetto co-
munitario », con carattere unitario ed auto-
nomo. Dal principio del rcarattere unitario,
secondo il quale gli effetti prodotti dal bre-
vetto comunitario devono essere uniformi
in tutto il territorio della Comunita, deriva
la conseguenza che gli Stati contraenti non
possono avvalersi idelle miserve consentite
dall’articolo 167 della Convenzione sul bre-
vetto europeo, come sara illustrato a pro-
posito delle riserve ammesse dalle quattro
Convenzioni.

Il principio dell'unita sopporta eccezioni
nel caso dell’esistenza di brevetti nazionali
anteriori (artt. 37, 83 ¢ 84) o «di diritti na-
zionali basati su una precedente utilizzazio-
ne o possesso personale (art. 38), nonche
della concessione di licenze obbligatorie (ar-
ticolo 46).

L’articolo 3 fissa il principio della desi-
gnazione congiunta degli Stati CEE: essa ¢&
presunta anche nel caso in cui essi non
siano tutti esplicitamente designati melle
domande di brevetto.

b) 1 successivi articoli del capitolo I pre-
vedono listituzione degli organi speciali
presso 1'Ufficio europeo dei brevetti (arti-
colo 4) indicati nel capitolo 1I, e stabilisco-
no la competenza della Corte di giustizia
delle Comunitd europee (art. 5) nei casi
espressamente previsti dalla Convenzione
(ricorso per cassazione, articolo 63; pro-
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nuncia pregiudiziale, articolo 73; controver-
sia fra Stati, articolo 101). Infine 1'articolo 6
fissa il principio che gli Stati potranno con-
tinuare a rilasciare brevetti nazionali per i
quali, comunque, la Convenzione contiene
delle disposizioni (artt. 81 e 82) tendenti al
conseguimento degli obiettivi comunitari.
A guesto riguardo & utile segnalare la « Riso-
luzione relativa al riordinamento del diritto
nazionale in materia di brevetti », allegata
alla Convenzione che impegna gli Stati mem-
bri ad armonizzare le proprie legislaziond
nazionali con il diritto brevettuale europeo.

Capitolo II: organi speciali e 'uso delle
loro lingue uffficiali. Sono costituiti da una
divisione di amministrazione dei brevetti,
competente per tutti gli atti amministrativi
concernenti i brevetti comunitari, e da istan-
ze di annullamento dei brevetti (divisioni
d’annullamento, in pnimo grado, e commis-
sioni 'di annullamento competenti a decidere
sui ricorsi comtro le decisioni delle predette
divisioni e della divisione d'amministra-
zione).

Tl capitolo I1I costituisce un comitato ri-
stretto del Consiglio d’amministrazione del-
I'Organizzazione europea dei brevetti. Esso
ha compito di vigilare sugli organi speciali
predetti ed altre competenze (artt. 20 e 25).

Tl capitolo IV precisa, in base all’artico-
lo 146 della Convenzione sul brevetto euro-
peo che regola i contributi finanziari degli
Stati membri, le norme necessarie al finan-
ziamento dei predetti organi speciali.

PARTE SECONDA

Il diritto materiale fissato dalla Conven-
zione sul brevetto europeo (che consiste es-
senzialmente mnel diritto di brevettabilita)
viene qui completato da norme che deter-
minano i diritti che il brevetto comumnitario
attribuisce al titolare.

Il capitolo I determina il diritto al bre-
vetto comunitario. L’articolo 27 regola la
rivendicazione del diritto al brevetto comu-
nitario. Poiche in base all’articolo 60 della
Convenzione sul brevetto europeo, il diritto

al brevetto compete allinventore o al suo
avente icausa, nel caso in cui il brevetto
comunitario venga rilasciato a persona non
abilitata, 1'articolo 27 stabilisce che la per-
sona abilitata possa rivendicare il trasferi-
mento del brevetto comunitario. Inoltre nel
caso di un’invenzione fatta da pilt persone,
lo stesso articolo stabilisce che alla persona
parzialmente abilitata & accordata la conti-
tolarieta del brevetto comunitario. I predetti
diritti devono essere fatti valere in giudizio
nel termine perentorio di due anni dalla
data di pubblicazione della notizia della
concessione del brevetto, salvo il caso di
malafede del titolare.

L’articolo 28 determina gli effetti del cam-
biamento di proprieta, particolarmente nei
confronti del precedente titolare o idi un suo
eventuale licenziatario.

Il capitolo II determina gli effetti del bre-
vetto comunitario. Esso conferisce un di-
ritto di wutilizzazione esclusiva dell’inven-
zione consentendo al titolare idi wvietare ad
altri di servirsi dell’oggetto del brevetto
senza il suo consenso. ‘Gli articoli 29 e 30
che contengono un elenco esauriente delle
azioni vietate ai terzi (divieto di fabbrica-
zione dell’oggetto brevettato, di utilizzazione
di un procedimento brevettato, ecc.), tendo-
no ad assicurare al brevetto comumitario
effetti protettivi per quanto possibile non
inferiori a quelli attribuiti, negli Stati con-
traenti, dai brevetti nazionali.

D’altro lato l'articolo 31 sottrae al pre-
detto divieto una serie di azioni specifica-
tamente definite che rispondono, d’altra
parte, ad eccezioni ormai generalmente ac-
colte.

Particolare rilievo assume [larticolo 32
mediante il quale la Convenzione ha sostan-
zialmente codificato la giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunitd europee
stabilendo che i diritti derivati dal brevetto
comunitario devono intendersi esauriti quan-
do il prodotto tutelato sia stato messo in
commercio in uno degli Stati della CEE dal
titolare del brevetto o con dl suo esplicito
consenso; ©id in quanto si presume che il
titolare abbia gia ottenuto il compenso che
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gli deriva dall’attuazione dell’invenzione nel
mercato comune.

Al principio dell’esaurimento del diritto
sono previste eccezioni come nel caso in cui
esistano ragioni tali da giustificarlo in base
alle regole del diritto comunitario (art. 32),
ovvero nel caso di immissione in commercio
sulla base di una licenza obbligatoria (arti-
colo 46, ultima frase del paragrafo 1), non-
cheé nel caso in cui un licenziatario oltre-
passi un limite impostogli dalla licenza (art.
43, paragrafo 2).

Analloga disposizione & stata prevista nel-
la Convenzione (art. 81) per quanto riguarda
lesaurimento dei diritti conferiti dai bre-
vetti nazionald.

L’articolo 34 stabilisce che il titolare del
brevetto possa richiedere un compenso ra-
gionevole a qualsiasi terzo che, nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione della do-
manda e la concessione del brevetto, abbia
utilizzato l'invenzione. Tuttavia gli Stati con-
traenti, melle cui lingue non siano state pub-
blicate le « rivendicazioni », possono dispor-
re che il predetto effetto si produca soltanto
se il richiedente fornisce una traduzione di
dette rivendicazioni.

L'articolo 35 stabilisce che la dichiarazio-
ne di nullita del brevetto comunitario ha
efficacia ex tunc, salvi i diritti dei terzi.

L’articolo 36 precisa che gli effetti del
brevetto sono determinati esclusivamente
da iquesta Convenzione, ciog, in particolare,
dagli articoli da 29 a 32. Lo stesso articolo,
tuttavia, dispone che le istanze relative alla
contraffazione del brevetto comunitario (ces-
sazione degli atti di concorrenza sleale, ri-
sarcimento del danno, calcolo dei danni, ec-
cetera) debbono essere esaminati, dn attesa
dell’elaborazione di un apposito regolamen-
to comumitario previsto in una risoluzione
annessa alla Convenzione, in base al diritto
nazionale applicabile in materia di contraf-
fazione di brevetti nazionali nello Stato in
cui ha sede 'autorita giudiziaria adita.

Nel capitolo III vengono disciplinati il
rapporto tra un brevetto comunitario pit
recente ed un diritto nazionale preesistente
(art. 37), e gli effetti prodotti sul brevetto
comunitario dai diritti basati su una prece-

dente wutilizzazione nazionale e i diritti di
possesso personale (art. 38). In tali dpotesi
il brevetto comunitario & assimilato a un

brevetto nazionale.

Il capitolo 1V si occupa del brevetto co-
munitario considerato come oggetto di pro-
prieta. A tal fine l'articolo 39 contiene il
principio dell’assimilazione del brevetto co-
munitario, in tutti 4 territori nei quali pro-
duce i suoi effetti, ad un brevetto nazionale
di un determinato Stato contraente (in ge-
nere, lo Stato nel quale il richiedente aveva
il suo domicilio o la sua sede alla data del
deposito della domanda di brevetto). I di-
ritto nazionale & applicabile ai trasferimenti,
alle procedure d'esecuzione e a quelle di
fallimento, nonche alle licenze contrattuali
concernente i brevetti comunitari (articoli
41-44).

Infine P'articolo 45 dichiara che tali norme
sono applicabili anche alle domande di bre-
vetto europeo nelle quali sono designati gli
Stati contraenti.

Il capitolo V regola la concessione di li-
cenze obbligatorie sul brevetto comunitario.

Per i brevetti mazionali, le leggi brevet-
tuali degli Stati contraenti gid prevedono,
quando ricorrono determinate condizioni, la
concessione di licenze obbligatorie. Analo-
gamente, in attesa idella regolamentazione
comunitaria dell'istituto della licenza obbli-
gatoria (impegno risultante da una apposita
« Risoluzione » annessa alla Convenzione) le
competenti autoritd di ciascuno Stato, con-
formemente alla propria legislazione nazio-
nale (art. 46), potranno concedere, con de-
terminate limitazioni e garanzie, licenze ob-
bligatorie sul brevetto comunitario, limitate
al territorio maziomale.

Tuttavia Vapplicazione della legislazione
nazionale alla concessione di licenze obbli-
gatorie ai brevetti comunitari viene limitata

‘dall'articolo 47. Infatti, contrariamente alle

attuali prescrizioni dei wvari regimi giuridici
nazionali (in Italia il decreto del Presidente
detla Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849),
questo articolo stabilisce che mon costitui-

! sce criterio per la concessione della licenza

obbligatoria su un brevetto comunitario il
fatto che nello Stato contraente interessato
il prodotto non sia fabbricato mella quan-
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titd necessaria al fabbisogno nazionale sem-
pre che nello stesso Stato tale prodotto,
fabbricato in un altro Stato della CEE, ven-
ga immesso in commercio in quantita ad
esso sufficiente. La norma, chiaramente ispi-
rata al pnincipio della libera circolazione
delle merci nel Mercato comune, non & tut-
tavia applicabile al caso di licenze obbliga-
torie concesse per motivi di pubblico inte-
resse (sanitd, difesa, ecc).

Analoga regolamentazione ¢ stabilita dal-
larticolo 82 per la concessione di licenze
obbligatorie sui brevetti nazionali per man-
cata o insufficiente attuazione dell’inven-
zione nell’ambito della CEE.

Sull’applicazione di entrambe le disposi-
zioni (artt. 47 e 82) wi ¢ facoltdh di riserva
degli Stati durante un periodo tramsitorio
(come sard illustrato in seguito).

PARTE TERZA

Contiene i principi per il mantenimento
in vigore del brevetto comunitario sui quali
si fondono le sue possibilita di estinzione,
decadenza, limitazione ed annullamento.

Nel capitolo I, I'articolo 29 stabilisce le
norme per il pagamento delle tasse annuali
dovute per il mantenimento in wvigore del
brevetto comunitario. Tl titolare deve pagare
un’unica tassa annuale all'Ufficio europeo
dei brevetti in luogo delle tasse annuali che
dowvrebbero essere altrimenti pagate, per i
brevetti europei, separatamente in ogni Sta-
to contraente interessato. L'importo delle
tasse e le modalita di pagamento sono fis-
sate da apposito regolamento (art. 26).

L’articolo 50 stabilisce che un brevetto
comunitario pud formare oggetto di rinun-
cia soltanto nella sua totalitd (e non quindi
per una singola « rivendicazione » 0 per un
determinato Stato). Tuttavia, € consentito
al titolare di limitare la portata del bre-
vetto (in genere a causa di una sua possibile
nullith parziale) salvaguardando, al tempo
stesso, gli interessi del pubblico mediante
il Controllo dell’Ufficio e la pubblicazione
di un nuovo fascicolo del brevetto cosi li-
mitato.

L'articolo 51, infine, determina il momen-
to dell’estinzione e decadenza del brevetto
comunitario (per decorrenza del termine
della sua durata; per rinuncia; per deca-
denza in conseguenza del mancato pagamen-
to delle tasse).

Il capitolo II, stabilisce la procedura se-
condo la quale il titolare pud rinunciare ad
una parte del brevetto comunitario. In piri-
ma istanza & competente la divisione di
annullamento ed in seconda istanza la com-
missione di annoullamento dell’Ufficio euro-
peo dei brevetti.

A norma dell’articolo 52 tale limitazione
concerne, su richiesta del titolare, la modi-
fica delle rivendicazioni, della descrizione
e dei disegni (contenuto materiale del bre-
vetto) e inoltre anche la limitazione territo-
riale del brevetto comunitario, per uno o
pitt Stati contraenti, nell’ipotesi di diritti
nazionali preesistenti in uno degli Stati
membri.

In base all’articolo 53 1'Ufficio europeo
verifica d'ufficio se al brevetto « limitato »
non si oppongono le cause di nullita pre-
viste dall’articolo 57.

Nel capitolo 111, sono indicate, in concor-
danza con la Convenzione sul brevetto euro-
peo, le cause di nullita del brevetto comu-
nitario e la procedura per l'annullamento.
Il carattere unitario del brevetto comuni-
tario richiede che esso possa essere dichia-
rato nullo soltanto da un’autorith centrale
europea, 'Ufficio europeo dei brevetti, se-
condo un diritto materiale uniforme.

Agli Stati contraenti ¢ data tuttavia fa-
colta di derogare a questo sistema centra-
lizzato di annullamento durante un periodo
transitorio (come sara illustrato trattando
delle « riserve »).

Ai sensi dell’articolo 56 chiunque pud de-
positare la domanda di annullamento senza
essere tenuto a dimostrare di avere un inte-
resse processuale alla dichiarazione di nul-
lita. La domanda pud essere depositata solo
se non ¢ pendente la procedura di opposi-
zione (di cui all’articolo 99 e seguenti della
Convenzione sul brevetto europec) o se &
gia scaduto il termine per proporre l'oppo-
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sizione stessa; cid in quanto 1opposizione
e la domanda di annullamento perseguono
lo stesso scopo, ossia la soppressione, con
effetto retroattivo, del brevetto comunitario.

Peraltro, poiché wn titolare potrebbe chie-
dere, anche dopo che il suo brevetto si sia
estinto o sia decaduto (con effetto ex nunc
ai semsi dellart. 51) il risarcimenta dei
danni per una presunta contraffazione pre-
cedentemente avvenuta, il paragrafo 3 dello
stesso articolo 56 prevede espressamente che
la domanda di annullamento pud essere pre-
sentata anche dopo l’estinzione o la deca-
denza del brevetto comunitario.

IL’articolo 57 elenca le cause che possono
determinare I'annullamento del brevetto co-
munitario: esse corrispondono a quelle pre-
viste dagli articoli 138 ¢ 139 della Comven-
zione sul brevetto europeo. Nel caso di esi-
stenza di diritti nazionali anteriori, la nul-
lita viene pronunciata unicamente per quan-
to riguarda lo Stato contraente nel quale
sussiste detto diritto (paragrafo 3).

I successivi articoli di questo capitolo
trattano delle procedure di esame della do-
manda, delle decisioni della divisione di
annullamento, nonche della ripartizione del-
le spese (dichiarazione di nullith oppure de-
cisione di mantenimento del brevetto).

PARTE QUARTA

Vi ¢ disciplinata la procedura di ricorso
davanti alla commissione di annullamento
dell'Ufficio europeo dei brevetti ed il ricor-
so per cassazione alla Corte di giustizia
delle Comunita europee.

Per quanto concerne il ricorso per cas-
sazione, l'articolo 63 enumera, al paragra-
fo 2, i motivi su cui esso puo fondarsi; in
base all'articolo 173 del Trattato istitutivo
della CEE il ricorso per cassazione pud es-
sere proposto per violazione di norme che
prescrivono una determinata forma e per
violazione delle norme di questa Comven-
zione o di qualsiasi regola di diritto rela-
tivo alla sua applicazione. La giurisdizione
della Corte &, quindi, di puro diritto; nel
caso di giudizio di rinvio la commissione
di annullamento deve uniformarsi a quanto
ha statuito la Corte.

PARTE QUINTA

L'articolo 64 richiama le disposizioni ge-
nerali relative alla procedura ed alla rap-
presentanza prevista nella parte settima, ca-
pitoli I e III della Convenzione sul bre-
vetto europeo, applicabili per analogia.

Neji successivi articoli viene prevista la
istituzione del registro ufficiale dei brevetti
comunitari (art. 65), la pubblicazione perio-
dica di un « Bollettino dei brevetti comu-
nitari » (art. 66) le modalita dell’informa-
zione del pubblico e degli organi ufficiali
(art. 67).

PARTE SESTA

Tratta della competenza e della proce-
dura nelle azioni riguardanti i brevetti co-
munitari, in particolare mei procedimenti di
contraffazione.

Il capitolo I contiene un rinvio generale
alle norme della « Convenzione sulla compe-
tenza giurisdizionale e l'esecuzione delle de-
cisioni in materia civile € commerciale (con-
venzione di esecuzione) » del 27 settembre
1968, salvo specifica disposizione contraria
della presente Convenzione.

Per J'esercizio delle azioni di contraffa-
zione viene sabilita in linea generale la
competenza nazionale del foro del conve-
nuto, o di quello dell’attore se il convenuto
non ha il domicilio o una stabile organizza-
zione in uno degli Stati contraenti. Solo nel
caso in cui entrambe le parti non abbiano
un icollegamento con uno degli Stati con-
traenti sopravviene la competenza giurisdi-
zionale della Repubblica federale di Germa-
nia. Tale competenza pud tuttavia essere
derogata dall’attore cui € comsentito sce-
gliere il giudice dello Stato contraente in
cui sia stato compiuto un atto di contraf-
fazione.

Competenza esclusiva sia per quanto con-
cerne le licenze obbligatorie sia il diritio
al brevetto da parte dei lavoratori dipen-
denti viene infine attribuita al giudice dello
Stato contraente la oui legge nazionale &
applicabile al caso concreto (art. 69).
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L’articolo 70 contiene anche uma regola
di competenza diretta, statuendo che nel-
Tambito dello Stato la cui competenza ¢
stabilita dai due precedenti articoli, giudice
competente & quello che do sarebbe ratione
loci o ratione materiae per le azioni riguar-
danti un brevetto nazionale. In caso di in-
compatibilita viene applicato il principio
prioritario.

Alla Corte di giustizia delle Comunita vie-
ne anche atiribuita una competenza inci-
denter tantum per quanto riguarda l'inter-
pretazione della Convenzione e la walidita
degli atti adottati per la sua esecuzione,
analogamente a quanto dispone l'articolo
177 del Trattato di Roma per gli atti della
Commissione della CEE ¢ per le morme del
Trattato (art. 73).

Il capitolo II afferma il principio gene-
rale, del resto pacifico, che alle azioni di
cui al capitolo precedente si applicano le
regole di procedura del giudizio nazionale
(art. 74), e stabilisce inoltre che incombe
alla persona diversa dall’attore che ha fab-
bricato un prodotto ddentico la prova libe-
ratoria iche il procedimento ¢ diverso (ar-
ticolo 75).

I procedimenti riguardanti brevetti comu-
nitari in corso «i concessione la cui deci-
sione puo incidere sui procedimenti nazio-
nali, possono comportare la sospensione di
questi ultimi in attesa della decisione co-
munitaria (artt. 77 e 78).

PARTE SETTIMA

Regola le incidenze del sistema dei bre-
vetti comunitari sul diritto nazionale.

L’articolo 6 stabilisce che i singoli Stati
contraenti potranno continuare a rilasciare
brevetti naziomali validi sul proprio terwi-
torio.

Con cio, tuttavia, non si ¢ inteso consen-
tire che ad una stessa invenzione possa es-
sere conferita wuna protezione ocumulata,
mediante un brevetto icomunitario ed un
brevetto nazionale. Al wiguardo gia Uarti-
colo 139 della Convenzione sul brevetto eu-
ropeo esclude una protezione cumulata nei
casi di titoli di protezione con diversa data

di deposito o di prorita. Nel caso di titoli
di protezione concernenti la stessa inven-
zione dello stesso titolare ed aventi uguale
data idi deposito o di priorita, I'articolo 80
della presente Convenzione stabilisce la pre-
valenza del brevetto comunitario e dispone
che il brevetto mazionale cessi di produrre
i suoi effetti quando il brevetto comunita-
rio non pud pilt essere soggetto a revoca
a seguito di una procedura d’opposizione.

L’articolo 83 disciplina gli effetti sul bre-
vetto comunitario dei diritti nazionali pre-
esistenti derivanti da brevetti che non siano
stati pubblicati in virth della legislazione
sulla segretezza delle invenzioni wvigenti in
un determinato Stato.

L’articolo 84, infine, considerato che certe
invenzioni possomno, a determinate condizio-
ni, essere protette anche mediante modelli
o certificati di wtilith in alcuni Stati com-
iraenti {(Italia, Francia e Repubblica fede-
rale di Germania), stabilisce che anche que-
sti particolari titoli di protezione produ-
cono, nei confronti dei brevetti comumitari,
effetti di diritti preesistenti, nel senso che
si applica anche ad essi I'interdizione della
protezione cumulata ed il principio dell’esau-
rimento dei diritti nazionali.

PARTE oTTAVA

Contiene alcune disposizioni « transito-
rie ». Di esse & di grande rilievo quella con-
tenuta nell’articolo 86 che comcerne la pos-
sibilita di opzione, da parte del richiedente,
tra il brevetto comunitario ed il brevetto
europeo. La norma rappresenta una deroga
temporanea al principio pilt sopra esami-
nato, stabilito dall’articolo 3, secondo il qua-
le, per assicurare al brevetto comunitario il
carattere unitario, la designazione degli Sta-
ti della CEE pud essere fatta solo congiun-
tamente e la designazione di uno o piu di
detti Stati vale come designazione di tutti.
Al contrario, in base al primo comma del-
I'articolo 86, il richiedente di un brevetto
europec pud chiedere durante un periodo
transitorio, anzicheé un unico brevetto comu-
nitario valido nell'intero Mercato comune,
un brevetto europeo wvalido solo negli Stati
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della CEE da lui espressamente designati.
All'atto del deposito della domanda di bre-
vetto egli dovra comunque precisare, com
una dichiarazione non pili revocabile, che
non intende ottemere un brevetto comumi-
tario.

Conseguenza di detta dichiarazione & che
la presemte Convenzione, in linea di massi-
ma, non si applica alla domanda di brevet-
to in questione la quale, se concorrono i ne-
cessari requisiti, sfocia mella concessione di
un brevetto europeo che, mei singoli Stati
della CEE designati, produce gli effetti pre-
visti dalla Convenzione sul brevetto euro-
peo, cioe gli effetti di un brevetto nazionale.

Tuttavia il paragrafo 3 stabilisce che, an-
che in tale situazione, trovano applicazione
alcune importanti disposizioni della presen-
te Convenzione (divieto del cumulo di pro-
tezione, olausole economiche ecc.).

Altre importanti disposizioni di questa
parte, contenute negli articoli 88, 89 e 90,
costituiscono vere e proprie riserve che sa-
ranno esaminate pitt oltre.

PARTE NONA

L'ultima parte della Convenzione contie-
ne le disposizioni delle Convenzioni interna-
zionali consuete in materia di ratifica, ade-
sione, applicazione territoriale, entrata in
vigore e revisione.

Per quanto riguarda le adesioni, l'artico-
lo 95 stabilisce il principio che ogni Stato
che diventa membro della CEE deve aderire
aila presente Convenzione e l'articolo 96 pre-
vede la possibilita di partecipazione alla
Convenzione anche di Stati terzi che siano
collegati alla CEE da un'unione doganale o
da un accordo costitutivo di una zona di
libero scambio.

Infine, in base alle esigenze comunitarie,
Particolo 98 stabilisce che la Convenzione
entrera in vigore dopo la ratifica da parte
di tutti i nove Stati della Comunita. Lo
stesso articolo subordina l'entrata in wvigore
della Convenzione anche al fatto che, per
tutti i predetti Stati, sia gid entrata in vi-
gore la Convenzione di base sul brevetto
europeo.

FINANZIAMENTO

Le spese risultanti dall’applicazione della
Convenzione sono wcoperte dalle tasse an-
nuali stabilite per il mantenimento in wvi-
gore del brevetto comunitario (art. 49). Una
percentuale non superiore al 75 per cento
dell'importo di tali tasse, che saranno ri-
scosse dalla divisione di amministrazione,
& destinata al finanziamento del bilancio
dell'Ufficio europeo dei brevetti (ant. 39 del-
la Convenzione di Monaco) mentre una per-
centuale non inferiore al 25 per cento ri-
mane disponibile per il funzionamento degli
organi speciali e per altre spese. Si ritiene
che, allorche il sistema brevettuale comu-
nitario avra raggiunto il pieno regime di
attivita, tale percentuale delle tasse sara
sufficiente alla copertura di dette spese. Du-
rante il periodo di avviamento del sistema
sard invece mnecessaria una contribuzione
finanziaria degli Stati membri.

A tal fine, articolo 24 disciplina i diritti
e gli obblighi degli Stati contraemti: per
quanto concerne gli obblighi, il paragrafo 1
di tale articolo applica anche alla Conven-
zione comunitaria la chiave di ripartizione
stabilita all’articolo 40 della Comvenzione
sul breveito europeo, mentre il paragrafo 2
ripartisce fra gli Stati, in base allo stesso
criterio, la parte dei proventi delle tasse
annuali che non viene versata all' Ufficio eu-
ropeo dei brevetti. Il paragrafo 3 dello stes-
so articolo prende in considerazione 1'even-
tualitd che il regime finanziario cosi costi-
tuito possa essere sostituito in futuro da
un finanziamento CEE.

5. — RISERVE CONSENTITE DALLE QUATTRO
CONVENZIONI

1) Convenzione di Strasburgo

Questa Convenzione iconsente, all’artico-
lo 12, di formulare due tipi di riserva limi-
tati nel tempo:

I) per un periodo di dieci anni uno
Stato comtraente puo escludere la conces-
sione di brevetti per i prodotti alimentari
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e farmaceutici, noncheé per certi procedi-
menti agricoli o orticoli.

Al riguardo devesi rilevare che la vigente
legislazione italiana (regio decreto 29 giu-
gno 1939, m. 1127) si oppone solo alla con-
cessione di brevetti per i prodotti farma-
ceutici (art. 14).

Si ritiene, tuttavia, che non si debba for-
mulare una riserva in tal senso per i mo-
tivi che vengono illustrati al successivo
punto 3) trattando della « Convenzione sul
brevetto europeo» che prevede un'uguale
facolta di riserva;

IT) gli Stati possono, per un periodo di
cinque anni, oltre che mei casi previsti dal-
l'articolo 4 (abuso evidente a danno del
richiedente ed immunita derivante da una
esposizione internazionale), concedere bre-
vetti validi anche nei casi in cui vi sia stata
divulgazione da parte dell'inventore o idi un
terzo da lui informato durante i sei mesi
precedenti il deposito della domanda di
brevetto.

In merito occorre osservare che, attual-
mente, la nostra legislazione concede una
protezione temporanea alle invenzioni che
figurano in esposizioni (artt. 8 ¢ 9) o ven-
gono pubblicate in atti di societd o accade-
mie scientifiche nazionali legalmente rico-
nosciute (art. 17) a condizione che la do-
manda di brevetto venga depositata entro
i dodici mesi successivi.

L’esperienza ha perd dimostrato, specie
in conseguenza dell’aumentata tendenza de-
gli inventori ad estendere all’estero la pro-
tezione brevettuale dei propri ritrovati, che
lavvalersi di tale concessione comporta
spesso un 'danno per gli stessi inventori nei
Paesi ove la precedente divulgazione dell’in-
venzione in Italia viene interpretata come
atto distruttivo della novitd dell’invenzione,
requisito essenziale per la sua brevettazione.

Pertanto risulta opportuna una revisione
della mnostra legislazione su questo punto
limitando le immunitd a quelle previste da
questa Convenzione e riprese anche nella
Convenzione sul brevetto europeo (art. 55).
Non c¢’¢ motivo, quindi, di avvalersi di que-
sta riserva.

2) Trattato di cooperazione (PCT)

Consente agli Stati di formulare alcune
riserve (art. 64), delle quali solo la prima,
in wvirthh della quale uno Stato pud dichia-
rare che non ¢ wincolato dalle disposizioni
del capitolo IT del Trattato concernente
I'esame preliminare internazionale, riveste
particolare interesse. A parte la considera-
zione che l'attuale procedura di concessione
del nostro brevetto mazionale non compor-
ta un vero esame preventivo della movitd,
anche nell'ipotesi che detto esame venisse
in futuro eseguito anche in Italia, appare
dubbio che il rapporto di esame interna-
zionale possa effettivamente facilitare 1’ope-
ra dell’esame nazionale, considerato che il
valore del rapporto rimane discutibile al-
meno fino a quando le condizioni di dirit-
to materiale della novita e dell’attivita in-
ventiva non siano unificate in tutti gli Stati
membri del Trattato.

Si ritiene, pertanto, opporiuno avvalersi
di tale riserva.

3) Convenzione sul brevetto europeo

L’articolo 167 di questa Convenzione enu-
mera le riserve che gli Stati contraenti sono
autorizzate a formulare in occasione della
firma o del deposito degli strumenti di ra-
tifica o d’adesione.

In base a dette miserve gli Stati possono:

1) non riconoscere o dichiarare nulli i
brevetti europei concernenti prodotti chi-
mici, farmaceutici o alimentari, nonché de-
terminati procedimenti agricoli o orticoli,
conformemente alle disposizioni in wvigore
per i brevetti nazionali;

2) accordare ai brevetti europei una
durata della protezione inferiore ai venti
anni;

3) escludere 'applicazione delle dispo-
sizioni del « Protocollo sul riconoscimento »
annesso alla Convenzione.

Peraltro le suddette facoltd di riserva
sono, in pratica, consentite solo agli Stati
non appartenenti alla CEE. Infatti, come
si ¢ gid ricordato, la Convenzione sul bre-
vetto comunitario stabilisce, all’articolo 2,
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che il brevetto comunitario deve avere ca-
rattere unitario, ossia che esso pud essere
concesso, annullato o estinguersi solo se per
tutti gli Stati membri, e gli effetti che pro-
duce debbono essere uniformi in detti Stati.
In conseguenza la formulazione della pre-
detta riserva infrangerebbe questo princi-
pio fondamentale della Convenzione. Da cio
consegue c¢he una riserva temporanea per il
riconoscimento di brevetti concernenti i pro-
dotti farmaceutici (i soli prodotti, in quanto
i brevetti relativi ai procedimenti per ila
loro produzione dovrebbero comunque es-
sere riconosciuti validi) potrebbe essere for-
mulata dall'Ttalia soltanto qualora fosse ri-
tenuto conveniente rinviare, comunque per
un periodo assai dimitato, la ratifica della
Convenzione sul brevetto comunitario.

Anche sulla base delle opinioni espresse
nei nostri ambienti interessati ¢ da ritenersi
che il ricorso alla predetta procedura non
sia conveniente jper i seguenti motivi:

1) inopportunita di avvalersi di detta
riserva per uno Stato che ha gid firmato
un’altra Convenzione che mnega il ricorso
ad essa;

2) ritardo nella ratifica della Conven-
zione comunitaria con relativo rinvio della
sua entrata in wvigore e conseguente reazio-
ne megativa megli ambienti comunitani ove
¢ auspicata una sollecita instaurazione del
nuovo regime brevettuale;

3) inadeguatezza del periodo intercor-
rente fra la ratifica delle due Convenzioni,
durante il quale avrebbe effetto la riserva,
che non consentirebbe comunque, il gradua-
le adattamento alle esigenze comunitarie da
parte di talune nostre piccole industrie far-
maceutiche.

D’altronde, tale riserva & stata introdotta
nella Convenzione specificatamente a favore
di quei Paesi la cui industria farmaceutica
¢ ancora in via di sviluppo, mentre la no-
stra industria ha raggiunto il grado di matu-
raziome necessario per il passaggio alla fase
brevettuale che potra incentivarne l'ulte-
riore sviluppo ponendola in condizioni pari-
tarie di concorrenza con le altre industrie
straniere. Il brevetto costituisce un forte

stimolo alla ricerca scientifica e compensa
I'inventore di un nuovo medicinale delle ri-
levanti spese di ricerca ed al tempo stesso,
ponendo fine alla imitazione delle altrui
invenzioni, salvaguarda la serieta del settore
farmaceutico, consente prezzi pilt conve-
nienti i qualli, infatti, sono di norma conse-
guenza di una produzione su larga scala che
puo realizzarsi quando la produzione non
¢ dispersa tra una isin troppo numerosa
schiera di imprese marginali.

Poiché ¢ opinione prevalente che sia op-
portuno procedere congiuntamente alla rati-
fica della presente Convenzione e di quella
sul brevetto comunitario, rimane in comse-
guenza predlusa tale facoltd di riserva.

Cosl operando, e procedendo alla neces-
saria armonizzazione della legislazione na-
zionale, si potra pervenire a quella brevet-
tazione dei farmaci che, da molti anni or-
mai, ¢ stata richiesta da parte delle indu-
strie nazionali che intendono effettivamente
fondare i loro programmi sulla ricerca ori-
ginale e produttiva nell'interesse dell’econo-
mia nazionale e della sanitd pubblica.

4) Convenzione sul brevetto comunitario

Le facolta di riserva previste da questa
Convenzione sono contenute negli articoli
88, 89 e 90.

All’atto della firma della Convenzione il
nostro plenipotenziario ha dichiarato che il
Governo italiano intende avvalersi delle pre-
dette riserve per i motivi qui di seguito
itlustrati.

a) Riserva dell’articolo 88

La scelta delle lingue melle quali viene
effettuata la pubblicazione del fascicolo del
brevetto comunitario presemta aspetti deli-
cati ed ¢ stata lungamente dibattuta mnel cor-
so della conferenza diplomatica per l'ado-
zione di questa Convenzione.

Infatti, mentre da un lato risultava oppor-
tuno limitare al massimo il costo del bre-
vetto comunitario, dall’altra parte vi erano
esigenze d’informazione del pubblico che
premevano affinché il brevetto comunitario
venisse pubblicato in tutte le lingue uffe-
ciali della Comunita.
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Nel testo della Convenzione (art. 33) era
stato stabilito, quale compromesso tra le
suddette due esigenze, che la pubblicazione
del brevetto, gia prevista nella Convenzione
sul brevetto europeo (comprendente la de-
scrizione dell'invenzione in una delle lingue
ufficiali dell’'Ufficio europeo dei brevetti
— inglese, francese e tedesco — e le « riven-
dicazioni » tradotte anche nelle altre due
lingue) fosse integrata, per i brevetti comu-
nitari, con la pubblicazione delle « riven-
dicazioni » anche nelle altre lingue della
Comumnita.

Tale soluzione non & stata perd ritenuta
soddisfacente, specie da parte italiana, con-
siderato che dal contenuto delle sole riven-
dicazioni non & sempre possibile avere una
idea sufficientemente chiara della natura
dell'invenzione e dell’entita della protezione
conferita dal brevetto, anche in relazione
all’esigenza di salvaguardare i diritti dei
terzi.

Cio avrebbe costretto gli operatori eco-
nomici italiani, in particolare le medie e
piccole industrie, a dover ricorrere con fre-
quenza, ciascuna per proprio conto, all’ope-
ra «di traduttori con un rilevante aumento
di lavoro e di spesa.

Il problema & stato risolto con l'adozione
di una norma che consente agli Stati la fa-
colta di subordinare la possibilitd di esten-
dere al proprio territorio 1 diritti derivanti
dal brevetto comunitario alla condizione che
il titolare depositi una traduzione della de-
scrizione dell'invenzione mella lingua wffi-
ciale di detto Stato.

Nessun termine & indicato per il deposito
di detta traduzionme. La presentazione della
traduzione deve avvenire presso 1'Ufficio
europeo dei brevetti che ne annota la data
nel registro dei brevetti comunitari e ne
trasmette copia al servizio centrale della
proprieta industriale dello Stato interessato.

Con la formulazione di questa riserva 1'Uf-
ficio centrale brevetti potra entrare in pos-
sesso delle traduzioni in lingua italiana della
descrizione delle invenzioni protette in Ita-
lia da brevetti comunitari e porle cosi a
disposizione del pubblico.

b) Riserva dell’articolo 89

Come gia riferito, gli articoli 47 ed 82 di
questa Convenzione limitano la facoltd degli
Stati CEE di concedere licenze obbligatorie
per mancata o insufficiente utilizzazione ri-
spettivamente di brevetti comunitari e di
brevetti nazionali.

L’articolo 89 conferisce tuttavia agli Stati
contraenti una facolta di riserva nei con-
fronti delle disposizioni dei predetti articoli.

All'atto della firma si & ritenuto conve-
niente avvalersi di detta riserva la quale ha
effetto per dieci anni, eventualmente proro-
gabili per altri cinque al massimo. La riser-
va cessera comunque di avere effetto quan-
do sara instaurata la normativa prevista
dalla « Risoluzione relativa ad una regola-
mentazione comune della concessione di li-
cenze obbligatorie su un brevetto comumni-
tario », allegata alla Convenzione.

c¢) Riserva dell’articolo 90

Nell’articolo 76 € stabilito il principio che,
nel caso di un’azione per contraffazione di
un brevetto comunitario davanti ad wuna
autoritd giudiziaria nazionale, questa deve
considerare wvalido detto brevetto. In tal
modo si & inteso separare la competenza
nella procedura di contraffazione, attribui-
ta ai tribunali naziomali (art. 69), da quella
di annullamento del brevetto che & invece
esclusivamente riservata all’'Ufficio europeo
(art. 56 e segg.).

D’altra parte, considerato che la legisla-
zione mazionale di alcuni Stati contraenti
consente al giudice la possibilitd di statuire,
in un’azione per contraffazione, anche sulla
validita del brevetto, & sembrato opportuno
consentire agli Stati di applicare, in via tran-
sitoria (dieci anni, estemsibili fino a quin-
dici) la propria legislazione nazionale anche
nei confronti del brevetto comunitario.

L'esercizio della facoltd di riserva & su-
bordinato ad una serie di condizioni limita-
tive. Infatti Uautoritd giudiziaria nazionale
pud pronunciarsi solo sull’effetto del bre-
vetto comunitario sul territorio del proprio
Stato, subordinatamente al preventivo con-
senso delle parti e basandosi esclusivamen-
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te sulle cause di nullitd espressamente pre-
viste dall’articolo 57. Inoltre, qualora 1'Uf-
ficio brevetti europeo si sia gia pronunciato,
in una procedura di annullamento o di limi-
tazione, sulla waliditd dello stesso brewvetto,
autorith giudiziaria naziomale & temuta ad
uniformarsi alla precedente decisione.
Anche in questo caso, inoltre, & previsto
(paragrafo 5) che la riserva cessera di avere
effetto quando entreranno in wigore gli ac-
cordi particolari previsti dalla « Risoluzione
relativa ai litigi sui brevetti comunitari »,
anch’essa allegata alla Convenzione.

6. — NOTE CONCLUSIVE

a) 1l sistema risultante dall’applicazione
delle Convenzioni di Strasburgo, di Wash-
ington, di Monaco e di Lussemburgo costi-
tuisce nel suo insieme do strumento giuri-
dico pitt moderno e pit idoneo per la pro-
tezione internazionale delle invenzioni in
base ai principi accolti nella maggior parte
dei Paesi industriali.

Infatti la ricerca delle anteriority e 1'esa-
me di brevettabilita dei ritrovati secondo
i criteri stabiliti nella Convenzione di Stra-
sburgo e ripresi dalle altre tre Convenzioni
costituiscono l'ordinario metodo di lavoro
dei maggiori wffici brevetti nazionali, non
soltanto europei.

La concessione del brevetto europeo costi-
tuisce il risultato della ricerca sullo stato
della tecnica e dell’esame di novita del ri-
trovato effettuato da un ufficio comune che
rilascia un titolo di protezione di mguale
contenuto in tutti gli Stati membri; mentre
il brevetto comunitario ¢ un titolo umico
e comune di protezione che risponde alle
esigenze del Trattato di Roma.

I due brevetti rispondono quindi ad esi-
genze diverse: prevalentemente di natura
procedurale il primo, di diritto sostanziale
per i Paesi CEE il secondo. Entrambi si
pongono accanto al brevetto nazionale, che
rimane in wvigore e sembra amcora adatto
alle dimensioni delle imprese attive soltanto
in campo nazionale e di coloro che, con un
costo minore, vogliono, in un primo tempo,
saggiare sul mercato interno la wvalidita del
ritrovato.

Le varie normative possono integrarsi, re-
ciprocamente e costituiscono anche un ordi-
namento applicabile per i gradi, anzitutto
in relazione alle diverse e wvarie esigenze
degli inventori (che sono in pratica, le indu-
strie, poiché Uinventore isolato rappresenta
ormai un caso infrequente). La gradualita
concerne sia settori tecnologici ai quali si
applica l'esame, sia determinate procedure
amministrative e giudiziarie, oggetto di spe-
cifiche riserve, che consentono un piti age-
vole trapasso dalle attuali procedure nazio-
nali a quella internazionale centralizzata.
Le procedure mazionali dovranno, peraltro,
adeguarsi, ove occorra, alla mnuova norma-
tiva, perché mon sembra ne possibile né lo-
gico che i diritti nazionali di brevetto pos-
sano discostarsi, nella loro essenza ed effi-
cacia, da quelli previsti nelle comvenzioni
internazionali. In tal modo l'inventore potra
disporre di titoli di protezione mon cumu-
labili e sufficientemente armonizzati, e de-
stinati mel tempo ad una maggiore unifica-
zione attraverso accordi ulteriori e comple-
mentari (ad esempio in materia di licenze
e di centralizzazione della giurisdizione per
la contraffazione).

Il sistema ¢ idoneo alle esigenze degli
inventori e dell'industria moderna, facilita
il TJavoro e la collaboraziene degli uffici na-
zionali in base ad una documentazione bre-
vettuale uniformemente dlassificata e ridu-
ce notevolmente le spese di procedura e di
concessione del titolo di protezione. Cio wale
non soltanto per la domanda internazionale
di brevetto prevista dal PCT, unica e valida
per un gran numero di Stati, ma ancor piu
per il brevetto europeo che, valido negli Sta-
ti contraenti, richiede una spesa all’incirca
uguale a quella che l'inventore dovrebbe so-
stenere, facendo ricorso alle singole procedu-
re nazionali, per ottenere protezione in soli
tre Stati, ricevendo per tutti un brevetto «for-
te », ossia esaminato in base a criteri obiet-
tivi da istanze internazionali specializzate.

Quanto al brevetto comumitario, esso ri-
chiede in pilt soltanto una modica spesa
destinata a coprire gli oneri di amministra-
zione del competente ufficio.

Le spese dell’ufficio europeo e per gli or-
gani speciali del brevetto comunitario nel
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periodo «di avviamento dovranno essere as-
sunte dagli Stati membri, ma dovranno es-
sere ad essi rimborsate, con gli interessi
frattanto maturati, allorche Uufficio euro-
peo sard finanziariamente autonomo: infatti
il regolamento delle tasse & stabilito in base
al principio dell’autosufficienza finanziaria
dell’Ufficio europeo.

Va infine ricordato che il sistema com-
porta una notevole e sempre pili ampia spe-
cializzazione professionale dei tecnici, dei
giuristi e degli amministratori mazionali che
potranno inserirsi mella nuova organizzazio-
ne brevettuale. E questo un altro walido
motivo di collaborazione fira i vari Paesi che
si traduce in un generale vantaggio dell’in-
dustria e quindi nell’economia di detti Paesi.

b) Le considerazioni che precedono wal-
gono particolarmente per il nostro Paese,
ove la ricerca documentaria vera e propria
¢ effettuata soltanto da alcuni consulenti
specializzati e da alcuni grandi complessi
industriali.

Fra i grandi Paesi industriali, I'Ttalia & il
solo che adotta ancora il sistema della regi-
strazione della domanda di brevetto, senza
effettuarme un vero e proprio esame sotto
il profilo della movita ed originalith anche
se il nostro Ufficio centrale brevetti non si
limita ad un semplice controllo formale
della domanda, ma interviene, in una certa
misura, anche mel merito del ritrovato. Ac-
certato, in primo luogo, che esso mon con-
trasti con le leggi, con le norme dell’ordine
pubblico e del buon costume e che mon
costituisca un medicamento od un procedi-
mento per la sua produzione, 1'Ufficio esa-
mina il ritrovato stesso anche sotto il pro-
filo della sua idoneita all’applicazione indu-
striale e provwede alla sua dlassificazione.
Trattasi, tuttavia, di un esame molto som-
mario in quanto, a causa della inadeguatez-
za dei mezzi tecnici, nonche dell’inesistenza
di una struttura amministrativa specializ-
zata, non gli & possibile procedere ad un
vero e comunque soddisfacente esame circa
la novita ed il livello inventivo del ritrovato.

Tale esame era stato previsto mel regio
decreto 13 settembre 1934, n. 1602, sulle
privative industriali, normativa che non

entro in vigore per la mancata emanazio-
ne del suo regolamento di esecuzione; inol-
tre il regio decreto-legge 24 febbraio 1939,
n. 317, convertito nella legge 2 giugno
1939, n. 739, aveva introdotto una graduale
applicazione della predetta normativa dif-
ferita in tempi successivi a seconda delle
varie materie (invenzioni, modelli e marchi)
poi non pilt attuata soprattutto a causa del-
le difficolta conseguenti allo stato di guerra.
Occorre tuttavia rilevare che la vigente leg-
ge italiana in materia «di brevetti per inven-
zioni industriali (regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127) richiede per uma walida bre-
vettazione la nowvitd assoluta del ritrovato,
quale anche prevista nel nuovo sistema in-
ternazionale di protezione delle invenzioni.

Soltanto la mancata attuazione dei prov-
vedimenti predetti impedisce all'Ufficio di
espletare tali necessari adempimenti che
presuppongono adeguate attrezzature anche
per quanto concerne da disponibilita di per-
sonale specializzato.

L’applicazione della normativa contenuta
nelle Convenzioni internazionali dovrebbe
anche consentire, quindi, l'atteso allinea-
mento del mostro ordinamento con quello
dei Paesi industrializzati pitt progrediti e
cio anche al fine di evitare la coesistenza,
in Italia, di titoli di protezione brevettuale
nazionali ed internazionali, di diverso va-
lore. Fra l'altro il momento appare partico-
larmente opportuno per prevedere un mi-
glioramento qualitativo dell’esame delle do-
mande di brevetto nazionale considerata la
prevedibile riduzione quantitativa di dette
domande specie in comseguenza dell’immi-
nente instaurazione della procedura euro-
pea di concessione di brevetti.

A tal fine sarebbe opportuna una preci-
sazione dei compiti del nostro Ufficio cen-
trale brevetti, integrato da un ufficio di ri-
cerca documentaria sullo stato della tecnica.
La riforma della nostra legge brevettuale &
del resto da tempo all’esame di una speciale
commissione istituita presso il Ministero
dellindustria, del commercio e dell’artigia-
nato: compito non agevole e di lunga lena,
facilitato tuttavia dalla constatazione che
una buona parte della mostra attuale nor-
mativa (segnatamente in materia di licenze
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obbligatorie, di invenzioni dei dipendenti,
delle procedure di nullitah e di contraffa-
zione) non & sostanzialmente diversa da
quella stabilita nelle quattro Convenzioni.

L’attivita di detta commissione si inqua-
dra mella delega richiesta dal Governo mel
presente disegno di legge di ratifica ed ese-
cuzione per |'armonizzazione ed il coordina-
mento della legge interna con la normativa
stabilita in dette Comvenzioni.

¢) A sensi dell’articolo 169, la Convenzio-
ne per il brevetto europeo entra in vigore
tre mesi dopo il deposito di sei strumenti
di ratifica effettuato da sei Stati membri
nei quali sia stato compilessivamente depo-
sitato, nel 1970, un numero complessivo di
180.000 domande di brevetto. Poiche dei se-
dici firmatari della Convenzione (i « nove »
della CEE, pilt Austria, Svizzera, Swvezia,
Norvegia, Grecia, Monaco e Liechtenstein)
la Germania, il Regno Unito, la Francia, i

Paesi Bassi, la Svizzera ed il Lussemburgo
hanno gia deposi