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Onorevoli Senatori. – La Convenzione
sul brevetto europeo nel nuovo testo risul-
tante dal Trattato di revisione («Act revising
the Convention on the grant of European pa-

tents of 5 October 1973, last revised at 17
December 1991») sottoscritto al termine
della Conferenza diplomatica che ha avuto
luogo a Monaco di Baviera dal 20 al 29 no-
vembre 2000 introduce modifiche di ampio
rilievo alla Convenzione base ed il testo mo-
dificato entrerà in vigore, ai sensi dell’arti-
colo 8, paragrafo 1, del Trattato di revisione
due anni dopo il deposito da parte del quin-
dicesimo Paese membro dello strumento di
ratifica o di adesione, o il primo giorno del
terzo mese successivo al deposito dello stru-
mento di ratifica o di adesione da parte del
Paese membro che ha proceduto in tale senso
come ultimo tra tutti i Paesi membri, qualora
ciò si verifichi in anticipo. Il 13 dicembre
2005 la Grecia ha depositato, quale quindice-
simo Stato membro, il proprio strumento di
ratifica. Da ciò consegue che la Convenzione
sul brevetto europeo, come riveduta integrata
e modificata dall’Atto di revisione in esame,
entrerà in vigore il 13 dicembre 2007.

Gli obiettivi dichiarati del Trattato di revi-
sione sono: modernizzare la Convenzione di
Monaco e assicurare la sua adattabilità nel
lungo periodo ai mutamenti delle condizioni
politiche, economiche e giuridiche.

Con il nuovo Trattato, la Convenzione di
Monaco è stata adattata al Trattato TRIPs
ed al Patent Law Treaty 2000 (PLT 2000)
ed al tempo stesso è stata resa più flessibile
attraverso il trasferimento di alcune norme di
dettaglio dal testo della Convenzione al rego-
lamento.

Con l’entrata in vigore del nuovo testo
della Convenzione, il vecchio testo, valido
fino a quel momento, non sarà più applicato

(articolo 8, paragrafo 2, del Trattato di revi-

sione).

Un’importante novità introdotta dal Trat-
tato è quella relativa alla istituzionalizza-

zione della Conferenza intergovernativa.

L’articolo 4-bis (introdotto ex novo dal Trat-

tato) prevede che una Conferenza dei Mini-

stri degli Stati membri competenti in materia

di brevetti dovrà tenersi almeno ogni cinque

anni per discutere di argomenti concernenti

l’Organizzazione europea dei brevetti ed il

sistema europeo dei brevetti. Tale Confe-

renza intergovernativa non costituisce peral-

tro un nuovo organo dell’Organizzazione eu-

ropea dei brevetti.

Il Trattato ha introdotto un nuovo sistema

per adattare la Convenzione di Monaco alla

normativa internazionale. L’articolo 33 della

Convenzione è stato modificato in modo da
consentire al Consiglio di amministrazione

dell’organizzazione europea dei brevetti di

modificare, entro limiti determinati, la Con-

venzione stessa in modo da renderla coerente

ai trattati internazionali e alla legislazione

europea in materia brevettale. In sostanza

con questo nuovo sistema, in caso di nuovi

accordi raggiunti in sede di Unione europea

(EU), World Intellectual Property Organiza-

tion (WIPO) e World Trade Organization

(WTO), sarà possibile un adeguamento agli

stessi della Convenzione di Monaco senza

necessità d’indire una nuova conferenza di-

plomatica. È stata poi introdotta (articolo

35) una nuova disciplina in materia di voto

nel Consiglio di amministrazione, disciplina

concernente le maggioranze richieste in rela-

zione alla materia oggetto della decisione e

sono stati modificati l’articolo 69 della Con-

venzione (in tema di limiti della protezione

derivante dal brevetto europeo) ed il Proto-

collo sull’interpretazione di tale norma al
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fine di promuovere una maggiore uniformità
nell’applicazione della stessa da parte dei
giudici nazionali.

Il Trattato ha poi introdotto tutta una serie
di norme di natura tecnica finalizzate, in al-
cuni casi, a conferire un supporto giuridico a
prassi già consolidate (in particolare il si-
stema cosiddetto "BEST" in tema di esame
delle domande di brevetto), in altri a miglio-
rare il sistema brevettuale, adattandolo alle
esigenze emerse nel corso degli anni (ad
esempio, la previsione di una procedura di
revisione delle decisioni prese dalle Camere
di ricorso per una casistica assai ristretta).

La Conferenza diplomatica del 2000 non
ha peraltro raggiunto intese su una serie di
temi di grande rilievo quale, in particolare,
la brevettabilità delle invenzioni biotecnolo-
giche e di quelle concernenti programmi
per computer. Questi temi, per i quali si è ri-
tenuto necessario un ulteriore approfondi-
mento, specialmente a livello comunitario,
sono stati rinviati ad altra Conferenza diplo-
matica (il cosiddetto basket two) da convo-
carsi quando sarà stato raggiunto un suffi-
ciente consenso.

Poiché il vecchio testo non sarà più appli-
cabile a partire dal 13 dicembre 2007, per
non creare situazioni differenti tra gli Stati

che adottano testi diversi, il nostro Paese,
ove non depositasse per tale data, si trove-
rebbe privo di qualunque tutela in materia

di registrazione dei brevetti in sede europea.

Gli Stati membri che hanno già depositato

lo strumento di ratifica sono (in ordine cro-
nologico) Slovacchia, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania
Spagna, Monaco, Polonia, Islanda, Lituania,

Lettonia, Gran Bretagna, Grecia, Finlandia.
Francia, Germania ed Italia non hanno an-
cora provveduto al deposito.

Gli strumenti di ratifica devono essere de-
positati presso il Governo della Repubblica
federale tedesca (articolo 4 del Trattato), al

quale è demandato il compito di redigere co-
pie autentiche del Trattato, di trasmetterle ai
Governi degli Stati Membri e di notificare ai
suddetti Governi il deposito degli strumenti

di ratifica o di adesione la data di entrata
in vigore del Trattato (articolo 9).

Dall’attuazione delle disposizioni intro-
dotte nel presente Atto non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, conseguentemente, non si provvede

a redigere la relazione tecnico-finanziaria di
cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468.
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Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

Necessità dell’intervento normativo

La Convenzione sulla concessione di brevetti europei è stata firmata
a Monaco il 5 ottobre 1973 ed è stata ratificata dall’Italia dalla legge 26
maggio 1978, n. 260.

Detta Convenzione mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi ade-
renti, nel campo della protezione delle invenzioni, attraverso la istituzione
di una procedura univoca intesa a definire norme procedurali comuni.

Attesa la necessità di ammodernare gli aspetti sostanziali e formali
del sistema brevettale, gli Stati aderenti, nel contesto crescente della inte-
grazione economica e del processo di sviluppo economico a livello mon-
diale, hanno istituito nel novembre 2000 la Conferenza diplomatica con il
compito di realizzare, in linea con il mandato ricevuto, un processo di re-
visione della Convenzione sia sul piano sostanziale sia su quello tecnico-
procedurale e finanziario.

Analisi del quadro normativo

Di significativo interesse sul piano della composizione e del funzio-
namento degli organi previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, ap-
pare la novità introdotta dall’articolo 4-bis che istituisce a cadenza quin-
quennale, una Conferenza dei Ministri degli Stati aderenti alla Conven-
zione, finalizzata alla valutazione e all’esame dei problemi emersi a livello
organizzativo del sistema brevettuale.

L’articolo 11, paragrafo 5, riconosce al Consiglio di amministrazione,
d’intesa con il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, la possibilità,
per un periodo limitato, di cooptare esperti nazionali nelle materie giuri-
diche nella Commissione ampliata di ricorso.

Con l’articolo 33 si prevede che il Consiglio di amministrazione
possa apportare, senza l’intervento della Conferenza diplomatica, ed entro
limiti ben determinati, quelle modificazioni all’occorrenza ritenute neces-
sarie.

Con l’articolo 35 viene introdotta una nuova disciplina in materia di
voto nel Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti oggetto
delle decisioni adottate.

Premesso quanto sopra, è da sottolineare che la revisione ha assunto
nella maggior parte dei casi una valenza più tecnico-procedurale che so-
stanziale.
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Si cita, ad esempio, la decisione di trasferire da L’Aja all’Ufficio
centrale di Monaco la sezione di ricerca e ciò in linea con il cosiddetto
progetto pilota BEST, che sancisce la opportunità di una sintesi procedu-
rale attinente alle fasi dell’esame e della ricerca dell’iter brevettuale.

In materia di copertura delle spese, significativa appare la previsione
di istituire all’occorrenza, con l’articolo 37, nuove fonti di finanziamento
per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre con l’articolo 38 ven-
gono incluse tra le risorse proprie dell’Organizzazione anche quelle dei
fondi di riserva delle pensioni.

Di notevole portata appare il contenuto dell’articolo 42 che vincola la
gestione delle risorse di bilancio ai princı̀pi definiti nel regolamento finan-
ziario i cui requisiti sono disciplinati dal successivo articolo 50.

Significativa rilevanza assumono anche gli aspetti intrinseci degli ar-
ticoli 52, 53 e 54 per le implicazioni che comportano sul piano econo-
mico-produttivo per le imprese di settore interessate.

Viene, infatti, sancito il principio che la brevettabilità dei metodi di
trattamento e di diagnosi, per assenza di applicazione sul piano industriale,
debba essere considerata non più come una esclusione aprioristica, bensı̀,
semplicemente, come una eccezione.

Particolare importanza assumono, infine, l’articolo 69 della Conven-
zione riguardante i limiti della protezione derivante dal brevetto europeo
ed il Protocollo sull’interpretazione di detta norma al fine di promuovere
una maggiore uniformità nell’applicazione della norma stessa da parte dei
giudici nazionali.

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

A seguito di un’attenta valutazione dell’impatto delle modifiche rece-
pite, non sembrerebbero sussistere elementi sia formali che sostanziali di
contrasto con la normativa nazionale vigente.

Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Da un esame obiettivo del contenuto e della natura degli emenda-
menti da recepire non sembra sussistano elementi tali da ingenerare una
incompatibilità sul piano normativo con l’ordinamento comunitario da
un lato, e con quello delle regioni dall’altro.

A conferma di quanto sopra, appare opportuno sottolineare l’orienta-
mento della Conferenza diplomatica del 2000 di astenersi dal legiferare
nel campo delle biotecnologie, tenuto conto della esistenza in materia di
una direttiva comunitaria.
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Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il

trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si rilevano elementi di incertezza in materia di coerenza con le
fonti legislative primarie volte al trasferimento di funzioni alle regioni ed
agli enti locali.

Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle

possibilità di delegificazione

Non risulta che la materia sia stata oggetto di precedenti interventi
legislativi ed appare evidente l’impossibilità per il futuro che la stessa
possa essere oggetto di delegificazione al di fuori di un quadro normativo
convenzionale.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

Il testo in questione non fa ricorso a nuove definizioni e, trattandosi
di normativa internazionale, è da ritenere inesistente qualsiasi riferimento
normativo alla legislazione interna.

Parimenti è da ritenere esclusa la possibilità di un eventuale ricorso al
processo di novella legislativa relativamente alle integrazioni e alle modi-
fiche apportate che, comunque, non comportano alcun effetto abrogativo
sulla legislazione nazionale.

Al momento non risulta in pendenza alcun giudizio di costituzionalità
relativamente alla Convenzione sulla concessione di brevetti europei, né
risultano all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia
analoga.

La Convenzione sulla concessione di brevetti europei disciplina agli
articoli 37 e seguenti sugli aspetti finanziari riguardanti l’Organizzazione
europea dei brevetti.

La Conferenza diplomatica del 2000 non ha apportato modifiche di
rilievo ai citati articoli.

Infatti da un’attenta disamina dei contenuti finanziari previsti, non
emergono sostanziali innovazioni se non talune di carattere tecnico-proce-
durale.

Giova ricordare, in particolare, che non hanno subı̀to modifiche l’ar-
ticolo 39, che disciplina i versamenti degli Stati contraenti in base alle
tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei, e l’arti-
colo 40, che disciplina l’importo delle tasse e dei versamenti, nonché la
corresponsione di contributi finanziari eccezionali.

Risulta, pertanto, inalterato il tasso di percentuale degli introiti da
versare all’Ufficio brevetti europeo relativamente alle tasse incamerate
per il mantenimento in vigore dei brevetti europei.
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Dall’attuazione, pertanto, delle disposizioni introdotte nel presente
Atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
e, conseguentemente, non si provvede a redigere la relazione tecnico-fi-
nanziaria di cui all’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

La Convenzione sulla concessione di brevetti europei ha lo scopo di
rafforzare la cooperazione tra i Paesi aderenti nel campo della protezione
delle invenzioni attraverso la istituzione di una procedura univoca intesa a
definire norme procedurali comuni.

La citata Convenzione, quindi, riguarda in modo prioritario questa
Amministrazione ed in particolare il mondo dell’impresa ed in genere
dei cittadini che intendono intraprendere qualsiasi attività economico-pro-
duttiva.

Le modifiche, perciò, apportate alla citata Convenzione, a seguito
della Conferenza diplomatica del 2000, dirette a modernizzare il sistema
del brevetto europeo, mirano in sostanza a tutelare maggiormente le esi-
genze economiche e giuridiche dei destinatari attraverso uno snellimento
dell’iter procedurale e a garantire, quindi, la trasparenza della procedura
davanti all’Ufficio europeo senza che sia abbassato il livello qualitativo
universalmente riconosciuto.

È da ritenere, in conclusione, che gli obiettivi di fondo previsti dalle
modifiche alla Convenzione, sia nel medio che nel lungo periodo, possano
ritenersi raggiunti attraverso la prevista ratifica dell’atto.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Atto recante la revisione
della Convenzione sul rilascio dei brevetti
europei, fatto a Monaco il 29 novembre
2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al-
l’Atto di cui all’articolo 1, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in confor-
mità a quanto disposto dall’articolo 8 del-
l’Atto stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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