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G li accordi Gatt (General Agreement
on Tariffs and Trade), di cui i Trip’s

(Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) costituiscono parte in-
tegrante e il cui atto finale è stato sotto-
scritto il 15 aprile 1994 a Marrakesh da
117 Stati, si sono sviluppati in seguito
alla necessità di disporre di adeguati
strumenti atti a ridurre le distorsioni e gli
ostacoli al commercio internazionale,
causati da un’inadeguata applicazione
dei diritti connessi alla Proprietà Intellet-
tuale, e di istituire un quadro multilatera-
le di principi, sanzioni e regole per com-
battere la contraffazione internazionale.
Marrakesh ha segnato anche la creazio-
ne dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio (Wto), strumento di vigilan-
za dell’effettiva attuazione dei Gatt e di
controllo del regolare svolgimento delle
relazioni commerciali fra tutti gli Stati
membri. Per quanto riguarda i Trip’s,
essi propongono una struttura sistemati-
ca di riferimento cui devono uniformarsi
gli Stati firmatari e che interpreta la Pro-
prietà Intellettuale, anche nei suoi
aspetti monopolistici, come strumento
funzionale allo sviluppo del commercio
attraverso omogenee regole di concor-

renza e competizione interna-
zionale.
Negli accordi Trip’s vengono
definiti gli standard minimi di
protezione richiesti per i vari
aspetti della Proprietà Intellet-
tuale, con l’impegno, da parte
degli Stati membri, di adeguarsi
ad essi per prevenire e reprime-
re la contraffazione.
Importanti cambiamenti nelle legislazioni
dei vari Paesi sottoscrittori dei Gatt si so-
no avuti in conseguenza dell’applicazio-
ne dei principi generali sanciti dai Trip’s.
Fra i tanti, gli Usa hanno varato una se-
rie di leggi a correzione e integrazione
dei loro principi preesistenti. I numerosi
cambiamenti apportati sono tutti nella di-
rezione di una progressiva armonizza-
zione con le legislazioni vigenti negli altri
Paesi. La modifica forse più evidente,
che si innesta su una fondamentale di-
versità, per altro mantenuta, del sistema
brevettuale americano rispetto a quello
europeo, è relativa alla definizione della
data da attribuire alla proprietà di un’in-
venzione. Cioè, in Usa, nel caso che tito-
lari diversi rivendichino i diritti per una
stessa invenzione, la priorità ne è attri-
buita non a colui che abbia depositato
per primo (first-to-file) la relativa doman-
da di brevetto, ma a colui che riesca a
dimostrare di aver concepito e/o realiz-
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zato per primo l’invenzione (first-to-in-
vent). La legge brevettuale americana
adotta perciò il cosiddetto principio del
“first-to-invent”, secondo il quale ha dirit-
to al brevetto chi riesca a dimostrare di
avere per primo concepito e/o realizzato
l’invenzione, a differenza degli altri Paesi
che adottano il più pragmatico principio
del “first-to-file”, vale a dire che il brevet-
to viene assegnato a chi per primo depo-
sita la relativa domanda.
La vecchia legge americana applicava il
principio del first-to-invent solo a inven-
zioni concepite e realizzate nel territorio
americano. Per le invenzioni all’estero
poteva essere invocata soltanto la data
del deposito di una domanda di brevet-
to, senza poter provare di aver inventato
in una data anteriore. Questo aspetto
della legge americana, che è stato sem-
pre considerato discriminatorio in quan-
to non garantiva ai cittadini non ameri-
cani lo stesso trattamento riservato agli



americani, è stato radicalmente modifi-
cato. Pertanto per tutte le domande di
brevetto depositate in Usa da un cittadi-
no di un Paese firmatario dei Trip’s, a
partire dal 1 gennaio 1996 è possibile
dimostrare, ove opportuno, una data di
concepimento e/o realizzazione dell’in-
venzione anteriore a quella della data di
deposito della corrispondente domanda
di brevetto. Questa facoltà è stata con-
cessa nell’ambito delle pari opportunità
che gli Usa devono riservare ai Paesi fir-
matari degli accordi Gatt-Trip’s. In ogni
caso i documenti atti a comprovare
un’attività di ricerca devono essere
conformi ai requisiti richiesti dall’Ufficio
Brevetti americano per essere ammessi
come mezzi di prova. 
Diventa allora fondamentale la funzione
svolta dai quaderni di laboratorio nel ca-
so in cui più inventori/ricercatori depositi-
no indipendentemente domande di bre-
vetto aventi per oggetto sostanzialmente
la medesima richiesta di privativa. Infatti,
in caso di controversie, chi riesce a di-
mostrare di avere inventato per primo,
anche contro inventori americani e utiliz-
zando quaderni di laboratorio compilati
non in Usa, avrà diritto al brevetto. Ana-
logamente, nel caso che qualcuno impu-
gni il brevetto proclamando di esserne
l’inventore, il quaderno tenuto secondo
le norme riconosciute e accettate
dall’Us-Pto (United States-Patent and
Trademark Office), potrà stabilire quan-
do è stata concepita l’invenzione e rea-
lizzata per la prima volta.
Un’altra importante conseguenza degli
accordi Gatt è stata la possibilità, per tito-
lari di domande di brevetto americane
con priorità estere, di superare obiezioni
di mancanza di novità o di attività inventi-
va a fronte di documenti di stato della
tecnica antecedenti il deposito della do-
manda prioritaria, dimostrando di aver
realizzato l’invenzione prima della pubbli-
cazione del documento opposto nel cor-
so dell’esame da parte dell’Us-Pto (pro-
secution). Basta presentare una Declara-
tion al riguardo di almeno un inventore,
con allegate le pagine rilevanti dei qua-
derni di laboratorio. Unico limite, che co-
munque vale anche per le domande con
priorità americana, è che non si possono
superare obiezioni basate su documenti
pubblicati più di un anno prima del depo-
sito della domanda prioritaria.
Ovviamente, in tutti i casi in cui si pre-
sentano quaderni di laboratorio o altri
documenti in lingua diversa dall’inglese,
occorre che gli stessi siano accompa-
gnati da traduzione asseverata. Nel caso

di eventuali “deposition” può essere ne-
cessaria la presenza di un interprete.

La procedura di Interference

Una peculiarità della procedura che con-
duce alla concessione di un brevetto in
Usa è l’Interference, promossa dall’Us-
Pto nei casi in cui vengano depositate, in
tempi vicini, domande di brevetto di in-
ventori diversi, che proteggano sostan-
zialmente la stessa invenzione. Lo scopo
dell’Interference è appunto quello di sta-
bilire chi abbia diritto a ottenere il brevet-
to, avendo per primo concepito e/o rea-
lizzato l’invenzione. Solo circa l’1% delle
domande di brevetto presentate al Pto
viene coinvolto in un procedimento di In-
terference e, considerando che ogni an-
no le domande depositate solo almeno
100 mila, ogni anno si istruiscono alme-
no mille pratiche di Interference.
Come detto in precedenza, secondo la
legge brevettuale americana, la proprietà
di un trovato spetta non a chi ha deposi-
tato per primo una domanda di brevetto
al riguardo, ma a chi ha realizzato per
primo l’invenzione rivendicata nella do-
manda di brevetto: è il principio del first-
to-invent, contrapposto a quello del first-
to-file tipico delle legislazioni di tutti gli al-
tri Paesi. Di conseguenza, quando l’Us-
Pto si accorge che sono pendenti due o
più domande di brevetto sullo stesso ar-
gomento, depositate entro un certo perio-
do di tempo, instaura una procedura di
“Interference”, diretta a stabilire chi fra gli
inventori delle domande di brevetto coin-
volte ha concepito e/o realizzato per pri-
mo l’invenzione. Chi riuscirà a dimostrare
di aver inventato per primo otterrà il bre-
vetto, mentre le altre domande di brevet-
to coinvolte saranno abbandonate, alme-
no per la parte coinvolta nell’Interference.
La procedura di Interference può essere
molto complessa e durare vari anni. Ov-
viamente, il costo della procedura può ri-
sultare proibitivo, quindi solo se la posta
in gioco è elevata vale la pena di andare
fino in fondo. Nella maggior parte dei ca-
si la controversia è risolta con un accor-
do fra le parti, in base al quale una parte
abbandona la sua domanda in cambio di
certi vantaggi, come per esempio la con-
cessione di licenza a condizioni favore-
voli sul brevetto che verrà concesso
all’altra parte. Qualunque accordo che
faccia terminare l’Interference deve es-
sere depositato presso l’Us-Pto.
Ecco cosa si intende per “concepire e/o
realizzare l’invenzione”.
Anzitutto, proclamando l’Interference, il

Pto designa un “Count in Interference”,
cioè una rivendicazione che riguarda l’in-
venzione, perché le parti coinvolte pos-
sono aver rivendicato la loro invenzione
in modo formalmente diverso. Ogni parte
coinvolta deve copiare detto Count nella
sua domanda di brevetto. Possono es-
sere designati più Count.
Il Count verrà concesso alla parte che ri-
sulterà aver realizzato per prima l’inven-
zione (actual reduction to practice). Op-
pure, può vincere la competizione la par-
te che dimostrerà di aver concepito per
prima l’invenzione (conception), anche
se l’ha realizzata dopo di un’altra parte
coinvolta, purché possa dimostrare di
aver sviluppato diligentemente l’idea in-
ventiva (diligence), fino all’”actual reduc-
tion to practice”. In certi casi, “concep-
tion” e “actual reduction to practice” non
possono che coincidere.
Un caso classico è quello dell’Interferen-
ce sul polipropilene cristallino, il cui
Count era: “Normally solid polypropyle-
ne, consisting essentially of recurring
propylene units, having a substantial cry-
stalline polypropylene content”.
Nessuna delle parti coinvolte ha potuto
dimostrare di aver concepito un argo-
mento così complesso prima di averlo
realizzato e quindi tutta la battaglia ha ri-
guardato la data in cui le parti, ottenuto il
prodotto, ne avevano compresa la strut-
tura (recurring propylene units... substan-
tial crystalline polypropylene content) in
base a determinate analisi, realizzando
così l’actual reduction to practice.
La procedura di Interference è condotta
secondo regole complesse, stabilite dal-
la legge e dalla giurisprudenza. Si può
dire che ci sono essenzialmente due fa-
si: in una prima fase il Pto, esaminando
le domande di brevetto coinvolte e le
memorie presentate in contraddittorio
dalle parti, stabilisce una graduatoria
provvisoria di priorità. Per esempio, il Pto
decide che la parte A (senior party) ha,
provvisoriamente, diritto all’assegnazio-
ne del Count, a meno che la parte B (ju-
nior party), nella seconda fase, possa di-
mostrare che il Count deve essere attri-
buito a lei. Spesso con la prima fase ter-
mina l’Interference, se la “junior party”
(che può essere più di una) si rende con-
to che non ha elementi per cambiare la
situazione, per cui si ritira. Se invece la
junior party convince il Pto di poter ribal-
tare la graduatoria di priorità, si passa al-
la seconda fase, nella quale ogni parte
presenta testimoni e/o documenti a sup-
porto della propria tesi. Le testimonianze
(cosiddette “deposition”) avvengono in
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presenza degli avvocati delle parti e di
un “Court Reporter”, che ha il compito di
far giurare i testimoni, autenticare i docu-
menti presentati e stenografare tutto
quanto è detto nell’aula. Ogni testimone,
dopo aver presentato giuramento, viene
interrogato dall’avvocato della sua parte
(direct examination) e successivamente
controinterrogato dagli avvocati delle
parti avverse (cross examination). Tutto
quanto detto è poi riportato nei verbali,
giorno per giorno. È da tener presente
che la procedura può essere interrotta in
qualsiasi momento per accordo tra le
parti e, come detto sopra, tale accordo
deve essere depositato all’Us-Pto.
Alla fine della seconda fase, il Board of
Patent Appeals and Interferences del
Pto, dopo aver letto le Memorie conclusi-
ve e, eventualmente sentito le parti in
un’udienza, decide a chi spetta il Count.
Contro la decisione del Pto, le parti soc-
combenti possono appellarsi, ricorrendo
a una Corte Distrettuale. Contro la deci-
sione di quest’ultima, c’è la possibilità di
ricorrere alla Corte d’Appello Federale. A
questa Corte si può anche ricorrere di-
rettamente contro la decisione del Pto,
senza passare attraverso l’appello alla
Corte Distrettuale. Entrambe le procedu-
re presentano il pro e il contro, da valuta-
re caso per caso. Infine resta la possibi-
lità di un ricorso alla Corte Suprema.
È importante tener conto di un altro
aspetto della procedura di Interference.
Può succedere che il Pto non si accorga
dell’esistenza di due domande di brevet-
to riguardanti la stessa invenzione e che
una delle domande sia concessa. In
questo caso, il titolare dell’altra domanda
ha un anno di tempo per richiedere al
Pto che detta domanda sia posta in In-
terference con il brevetto concesso. Se il
Pto ritiene che ci siano argomenti suffi-
cienti per aprire una procedura di Interfe-
rence, avviserà il titolare del brevetto
concesso, che così si troverà coinvolto,
inaspettatamente, nella controversia.
Dopo di che, l’Interference decorre con
la procedura usuale e alla fine il brevetto
concesso è confermato oppure è revo-
cato, con concessione della materia ri-
vendicata all’altra parte.
È evidente che un’Interference che passi
attraverso tutti gli stadi possibili può es-
sere estremamente costosa.

Il quaderno di laboratorio: requisiti,
proprietà e aspetti legali connessi

Nel corso delle “deposition” ogni parte
presenta i suoi testimoni e i documenti a
supporto delle testimonianze. Può esse-
re presentato qualsiasi documento, pur-
ché datato e firmato, comprovante quan-
to è stato fatto a suo tempo relativamen-
te all’invenzione.
È evidente quindi il ruolo chiave del qua-
derno di laboratorio(1), che, quale requisi-
to base, deve avere le pagine numerate
e rilegate, in modo che non se ne possa-
no aggiungere o togliere.
In tutte le ditte americane è invalsa da
tempo immemorabile la pratica di dare a
ogni scienziato o tecnico il suo quader-
no, che deve essere tenuto secondo re-
gole precise. È buona norma scrivere
qualsiasi cosa si faccia e riportare anche
le idee che passano per la testa del tec-
nico, perché possono venire utili succes-
sivamente, secondo il principio: “don’t
say it, write it”.
È da tener presente che i quaderni di la-
boratorio non devono essere delle “belle
copie”, su cui si riporta quanto è provvi-
soriamente scritto su foglietti volanti, ma
sono dei brogliacci in cui si scrive tutto
quanto si fa. Le cancellature devono es-
sere fatte in modo che si possa leggere
quanto è cancellato. Spazi bianchi in
ogni pagina devono essere evitati e, se
ci sono, devono essere annullati. Inoltre,
non ci devono essere falsificazioni o al-
terazioni dello scritto. Ogni pagina deve
riportare la data e la firma dell’operatore.
Nella stessa pagina possono essere ri-
portate più prove, con date successive.
Si devono usare penne biro o a inchio-
stro; mai scrivere a matita. Tutto quanto
sopra non è un’inutile pignoleria, ma si
tratta di accorgimenti necessari per evi-
tare contestazioni, da parte degli avvo-
cati di parte avversa, circa la veridicità di
quanto è scritto nei quaderni e di quando
è stato scritto. Ogni ricercatore, poten-
ziale inventore, deve mantenere aggior-
nato il proprio quaderno, datare e anno-
tare consecutivamente il proprio lavoro,
sia la routine sia le idee nuove, annotare
le idee dei collaboratori e tutte le attività
di terzi delle quali gli potrà venire richie-
sta evidenza in futuro.
Se l’obiettivo del ricercatore è la soluzio-
ne di un problema tecnico, egli dovrà de-
finire nel Quaderno quale sia il problema
alla base o lo scopo degli esperimenti in-
trapresi per risolverlo e quindi gli stadi
sperimentali che sono stati completati.
Inoltre, le annotazioni scritte dovranno

identificare la o le persone che hanno
completato i vari stadi dei singoli esperi-
menti, la data in cui tali stadi sono stati
completati e i risultati e le conclusioni
che si sono potute trarre da essi.
Lo scritto dovrà essere abbastanza chia-
ro perché ogni persona esperta del ramo
possa capire esattamente che cosa ab-
bia avuto in mente il ricercatore, nel caso
di un’idea, e come essa sia stata realiz-
zata in pratica. Lo scritto deve compren-
dere, ove possibile, uno schizzo o dise-
gno dell’invenzione; reagenti chimici,
schemi di reazione, dati di spettri IR o
NMR dei composti risultanti e utilità di
questi. Fondamentale è una dimostrazio-
ne di “utility” di un composto nuovo: può
non essere riconosciuta l’actual reduc-
tion to practice di un nuovo composto,
anche se avvenuta prima di altri, se non
è dimostrato anche a cosa serva.
Lo scritto deve essere aggiornato, cioè
le annotazioni devono essere fatte men-
tre gli esperimenti sono in corso.
Lo scritto deve includere osservazioni re-
lative agli stadi degli esperimenti che
non hanno portato buoni risultati e a
quelli che sono risultati migliori. Nel caso
in cui il ricercatore ritenga di essere per-
venuto a un’invenzione, la sua idea di
soluzione dovrà essere datata e registra-
ta sul suo quaderno di laboratorio.
L’idea, ovviamente, è il concepimento di
un’invenzione e può essere provata solo
mediante esternazione ad altri. Quindi,
una volta che l’idea dell’inventore è scrit-
ta e spiegata in modo completo, datata e
firmata dall’inventore, dovrà essere as-
severata da qualcun altro che non sia un
co-inventore, bensì un esperto del cam-
po, ad esempio un collega, che indicherà
per iscritto sul quaderno di laboratorio
dell’inventore e possibilmente nel proprio
Quaderno, che egli ha letto la descrizio-
ne dell’inventore e che questa era per lui
chiara, cioè un terzo non co-inventore
dovrà dichiarare e sottoscrivere di aver
capito l’invenzione (corroboration).

La corroboration
Sulla natura della “corroboration” è op-
portuna una breve spiegazione.
Supponiamo che un inventore si presenti
a deporre, sotto giuramento, sul lavoro
fatto prima del deposito della domanda
di brevetto, portando come supporto i
suoi quaderni di laboratorio con la sua
sola firma; ebbene, ciò può essere con-
siderato non sufficiente ai fini di stabilire
la data di actual reduction to practice,
oppure la data di conception accoppiata
con la dimostrazione di diligence. È ne-
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(1)Un’accurata analisi di come compilare e te-
nere aggiornato il quaderno di laboratorio vie-
ne fatta da Howard M. Kanare, “Il Quaderno di
Laboratorio”, edizione italiana a cura di A. Gi-
relli, Gruppo Editoriale Informatico (1994).



cessario che tutto ciò che l’inventore ha
scritto risulti controfirmato alla data in cui
sono state riportate le annotazioni dell’in-
ventore stesso, o poco dopo.
La persona (corroborator) che deve con-
trofirmare ogni pagina del quaderno di
laboratorio, datando la sua firma, non
deve essere uno dei co-inventori, bensì
un collega (o anche un superiore) che
non ha partecipato all’invenzione, ma
che ha visto e capito cosa faceva l’inven-
tore (o gli inventori). Infatti, alla fine di
ogni pagina, la controfirma di questo cor-
roborator è preceduta dalla dicitura “read
and understood”.
Oltre ai quaderni di laboratorio dell’in-
ventore (o degli inventori), durante una
deposition può essere utile presentare i
quaderni di collaboratori che hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’invenzione
(per esempio, analisti), ma che non sono
designati come coinventori. Questi qua-
derni devono essere datati e firmati (co-
me pure i documenti collegati, per esem-
pio: spettri di raggi X, IR, NMR, DTA
ecc.) ma non è necessario che siano
controfirmati.
Ovviamente, sono chiamati a deporre,

oltre agli inventori, i controfirmatari sud-
detti e i collaboratori, che devono auten-
ticare le loro firme e spiegare il lavoro
fatto o che hanno visto fare.
Anche altri documenti, come rapporti,
lettere ecc., se firmati e datati, possono
essere presentati per convalidare la po-
sizione di ognuna delle parti coinvolte,
ma l’elemento di gran lunga più impor-
tante è costituito dai quaderni di labora-
torio, se correttamente compilati.
Possono infine essere presentati testi-
monianze e documenti riguardanti fatti
avvenuti successivamente al deposito
della domanda di brevetto, se possono
servire a convalidare quanto scritto pre-
cedentemente.
Per concludere, il tanto negletto e tra-
scurato quaderno di laboratorio è uno
strumento prezioso e come tale va trat-
tato, in quanto raccoglie un patrimonio
che non è solo dell’inventore/ricercato-
re, ma soprattutto del suo datore di la-
voro o, nel caso che questo sia un Ente
pubblico, della Comunità. E nel rediger-
lo si deve sempre rammentare che gli
scienziati, i ricercatori e i tecnici ameri-
cani sono abituati a tener presente, nel

loro lavoro, la possibilità che le doman-
de di brevetto che proteggono i risultati
della loro ricerca siano coinvolte in In-
terference con altre domande di brevet-
to e perciò sanno come devono essere
tenuti i quaderni di laboratorio e i docu-
menti connessi.
Poiché non si sa in partenza se una ri-
cerca produrrà come risultato un’inven-
zione degna di essere protetta con una
domanda di brevetto, è buona norma
che tutte le pagine del quaderno di labo-
ratorio siano controfirmate dal potenziale
corroborator.
In conclusione, è fondamentale che le
aziende e i ricercatori dei Paesi non Usa,
ma aderenti ai Gatt-Trip’s come l’Italia,
siano a conoscenza della straordinaria
possibilità che viene loro offerta per pro-
teggere le loro invenzioni negli Usa, visto
che ora non sono più in condizione di in-
feriorità rispetto alle società americane
nella procedura di Interference davanti
all’Us-Pto, ma sono alla pari.
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