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DECRETO MINISTERIALE DEL 27 GIUGNO 2008, 
G.U. 153 DEL 2 LUGLIO 2008.

Estratto dell’art. 1 – Ricerca di anteriorità

1.L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di 
anteriorità …
2.La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale 
depositate a partire dal 1° luglio 2008 …
3.La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le 
quali non e' rivendicata la priorità …
4.Se la domanda di brevetto e' una prima domanda priva di rivendicazione di priorità, l'Ufficio 
italiano brevetti e marchi invia all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di 
ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l'Ufficio europeo dei brevetti 
redige il rapporto di ricerca entro nove mesi  dalla data della suddetta domanda.

(continua)
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Estratto dell’art. 1 – Ricerca di anteriorità

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può non assoggettare alla ricerca di 
anteriorità le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali  
l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente

- in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente  
- oppure sia certa alla stregua del notorio.

 Il richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell'esclusione 
dalla ricerca deve essere adeguatamente motivata. 
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Estratto dell’art. 4 – Rapporto di ricerca e opinione scritta
…omissis…

3. Se l’EPO ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unità dell’invenzione, 
redige il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all’invenzione o al 
gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni facendone menzione nel rapporto 
di ricerca.
4.L’EPO non è obbligato ad eseguire una ricerca su una domanda di brevetto se, e nella misura 
in cui l’oggetto di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili conformemente alle 
disposizioni dell'Articolo 45, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice.

(continua)
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Estratto dell’art. 4 – Rapporto di ricerca e opinione scritta

5.L' EPO, se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in 
merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,
 a) o perché essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4 l'Ufficio europeo dei brevetti 
non è tenuto a ricercare,
b) o perché la descrizione, le rivendicazioni o i disegni contengono astrusità, incongruenze o 
contraddizioni,
dichiara, in modo circostanziato,  che una ricerca adeguata è impossibile
o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale.

La dichiarazione o il rapporto parziale dell’EPO
costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.
…omissis…

7.Nei casi in cui il brevetto è concesso senza il rapporto di ricerca o con un rapporto di ricerca 
relativo soltanto ad alcune rivendicazioni, sull'attestato di concessione del brevetto e fatta la 
corrispondente annotazione.

(continua)
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Estratto dell’art. 4 – Rapporto di ricerca e opinione scritta

8. Se l’(EPO), nell'effettuare la ricerca di anteriorità, accerta che la domanda 
comprende più invenzioni, il relative rapporto di ricerca riguarda esclusivamente l' invenzione 
indicate nel rapporto stesso.
9. L' Ufficio italiano brevetti e marchi precede, senza ritardo, a trasmettere al 
richiedente il rapporto di ricerca e l’opinione scritta ricevuti dall' EPO; quest'ultima ha valore 
puramente informativo.
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Estratto dell’art. 5 – Facoltà del richiedente

1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di 18 mesi dalla data 
della domanda il richiedente, ferme restando le facoltà di cui all'articolo 172, comma 2 del 
Codice della proprietà industriale (NDR: correzioni non sostanziali), può inviare all' Ufficio 
italiano brevetti e marchi:

a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
b) argomentazioni sui rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle 

rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell' articolo 76, 
comma 1, lettera c) del Codice della proprietà industriale;

c) una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.
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Codice della Proprietà industriale D.L. 10 febbraio 2005, n° 30

Art. 161
Unicità dell'invenzione e divisione della domanda

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi 
inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, 
con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno 
effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

NB: è attualmente all’esame degli uffici legislativi uno schema 
di D. L. che annovera, tra gli altri emendamenti, l’aggiunta
di un comma all’art. 161,  che prevede espressamente 
la possibilità di divisionali volontarie.
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Rule 36 (1) and (2) European Patent Convention as from April 1, 2010

(1) The applicant may file a divisional application  relating to any pending earlier European 
patent application, provided that:

(a)the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months 
from the Examining Division‘s first communication in respect of the earliest application for 
which a communication has been issued,

 or

(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months
      from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier
      application does not meet the requirements of Article 82 
      provided that was raising that specific objection for the first time.
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Estratto dell’art. 5 – Facoltà del richiedente

(continua)
2. Decorsi i termini di cui all‘articolo 53 del Codice (NDR: 18 mesi dalla priorità), l'Ufficio 
italiano brevetti e marchi rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la 
descrizione, le rivendicazioni e i disegni come originariamente depositati, il rapporto di ricerca 
e l'opinione predisposti dall‘EPO, le argomentazioni e la nuova stesura della descrizione, 
rivendicazioni e disegni ove presentati ai sensi del comma 1.
3. L'opinione scritta emessa a disposizione del pubblico solamente a titolo informativo.
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Estratto dal verbale della riunione presso UIBM del 9 aprile 2010,
 come pubblicato sul sito dell‘Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

“Relativamente ai rapporti di ricerca sulle domande di brevetto già accessibili al pubblico è 
stato fatto presente all’UIBM che attualmente tali rapporti di ricerca non risultano 
accessibili ai terzi 
e che se si chiede la copia di una domanda di brevetto tale copia non  è accompagnata dal 
rapporto di ricerca eseguito dall’EPO.

E’ stato chiesto all’UIBM che si provveda ad inserire domande e relativi rapporti di ricerca 
in un “pacchetto” consultabile e - possibilmente – scaricabile on line. 

L’UIBM si è riservato di verificare come si possa risolvere questo problema tenuto conto 
dell’attuale sistema telematico.”
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Estratto dell’art. 6 – Procedura d’esame

1.L'Ufficio italiano brevetti c marchi, dopa la pubblicazione della domanda, provvede all‘esame 
di cui all'articolo 170, comma I, lettera b) del Codice sulla base del rapporto di ricerca e della 
eventuale documentazione e prodotta dal richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma I, nonché 
ad accertare il rispetto dell' articolo 76, comma I, lettera c) del Codice.
… omissis …

Estratto dal verbale della riunione presso UIBM del 9 aprile 2010,
 come pubblicato sul sito dell‘Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
“L’argomento “esame” post rapporto di ricerca e accessibilità al pubblico delle domande di 
brevetto non è stato affrontato.”
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Estratto dell’art. 8 – Diritti
… omissis …

3. La prova de l pagamento dei diritti di deposito di cui alla tabella A), lettera A), allegata al 
decreto 2 aprile 2007, richiamato al comma I, deve attestare il pagamento dei diritti per le 
rivendicazioni di cui al numero 6 e, se la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese non sia 
state unita alla domanda di brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero 7 
della stessa tabella (NDR: 200 euro).

4. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è 
inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva 
deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto .

5. Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta la traduzione in lingua inglese 
delle rivendicazioni o la prova del pagamento dell’integrazione dei diritti per la ricerca, 
effettuato ai sensi dell'articolo 230 del Codice, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al 
richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare 
l‘integrazione. Scaduto detto termine, se non risulta pervenuta
 la traduzione o la prova del pagamento dell'integrazione,
 l’Ufficio respinge la domanda.
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Convegno del 24 giugno 2008 a Milano – Palazzo delle Stelline - Ordine dei Consulenti  
- Incontro con Dott.ssa Agrò e Dr. Capone dell’UIBM, relativamente a:

IL RAPPORTO DI RICERCA EPO PER LE DOMANDE DI BREVETTO ITALIANE IN 
VIGORE DALL’1 LUGLIO 2008

Appunti presi durante la riunione: 

- Poiché il personale dell’UIBM a quella data era in numero ridotto, era stato caldeggiato che 
spt. gli studi di consulenza fornissero sempre  all’atto del deposito delle domande le 
rivendicazioni tradotte in lingua inglese,  senza usufruire della traduzione dell’UIBM, e che 
indicassero sempre la CI, nel formato SEZIONE/CLASSE/SOTTOCLASSE, nonostante la non-
obbligatorietà di questo dato per il deposito. 

- Era comunque in programma l’assunzione di nuovo personale, da formare all’EPO, di cui 12 
tecnici e 5 amministrativi, dove il personale amministrativo avrebbe avuto anche il compito di 
apporre la CI.
(ad oggi le assunzioni risultano bloccate).
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-Era stata sottolineata la non obbligatorietà della descrizione in lingua inglese, in quanto in ogni 
team di esaminatori dell’EPO incaricato di redigere la ricerca e opinione preliminare, sarebbe  
sempre stato incluso un esaminatore italiano.

- Era stato sottolineato che, se l’UIBM non avesse effettuato l’invio del fascicolo completo 
(ovvero comprensivo della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) all’EPO entro i 5 
mesi massimi dal deposito della domanda, l’EPO non sarebbe stato più vincolato a fornire la 
ricerca di anteriorità ed il rapporto preliminare entro i successivi 4 mesi.

 

A questo proposito, i dati forniti dall’UIBM  per l’invio all’EPO per la ricerca di anteriorità  alla 
data dell’8 aprile 2010 sono i seguenti:

- 69% dei casi: invio entro il terzo mese dal deposito
- 21% dei casi: invio nel quarto mese
- 10% dei casi: ci sono irregolarità formali o sostanziali evidenti ed accertabili
durante l’esame formale e la pre-classificazione.

Quindi: il 90% delle domande viene inviato all’EPO entro il IV mese,
mentre il 10% può subire ritardi o essere escluso dall’invio.
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- Era stato sollevato il problema della ricerca di anteriorità e opinione preliminare delle 
eventuali domande divisionali, depositate in seguito a ricerca parziale per obiezione di 
mancanza di unità.   Ovvero, non era stato chiarito se   le eventuali le domande divisionali 
sarebbero o meno state riinviate all’EPO per la ricerca di anteriorità e parere preliminare.

- Era stato specificato che il testo che faceva fede era comunque il testo italiano.

- Era stato chiarito che non era prevista la possibilità di non inviare la domanda depositata 
all’EPO per la ricerca  di anteriorità e parere preliminare.

- Era stato esplicitato che in mancanza del pagamento dei diritti di deposito la domanda 
sarebbe stata rigettata e che l’UIBM non può convertire d’ufficio le domande rigettate in 
modelli di utilità.
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• Dopo circa un anno dall’avvio della procedura di ricerca di anteriorità e opinione preliminare, 
si è deciso di creare un gruppo di lavoro per monitorare l’andamento di questo servizio svolto 
dall’UIBM/EPO, ad esempio rispetto a:

-tempistica di ottenimento dei rapporti di ricerca e opinioni preliminari;
- eventuali problemi di ottenimento di detta ricerca/opinione dall’UIBM;
- eventuali problemi nel recupero della prior art di tipo brevettuale e NPL citata;
- effettiva presenza dell’esaminatore italiano, in modo da avere la garanzia che la ricerca 
effettuata sulle sole rivendicazioni in inglese, con il resto della domanda di brevetto tradotta 
in automatico con il software linguistico, non fosse eccessivamente “severa”. Per questo motivo 
si è deciso di verificare il numero dei documenti citati come “X”;
- eventuali problematiche connesse alla CI.

• Dopo la messa a punto dello strumento di monitoraggio e delle domande del questionario, la 
sorveglianza è partita  al 1 febbraio 2010, con l’inserimento retroattivo da parte dei 
partecipanti al gruppo,dei rapporti di ricerca già ricevuti a quella data , ed è durata fino al 17 
maggio 2010.
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Alla data del 17 maggio 2010, risultavano inserite le risposte al questionario da parte dei 
membri AIDB di 8 studi di consulenza e di 4 aziende,

per 468 domande di brevetto italiane
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Mese di deposito: dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Tempi di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Tempi di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 



23Claudia Finetti - 26 maggio 2010

Tempi di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati del 2008 e 2009 separati
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Area tecnologica di afferenza della domanda:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Tempi di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati comparativi dell’area chimica, farmaceutica e biotecnologica

(dati cumulativi 2008 e 2009)
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Tempi di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati comparativi dell’area meccanica ed elettronica

(dati cumulativi 2008 e 2009)
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Modalità di ottenimento del rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 

- 43,75% ottenute per posta
- 6,25% ottenute per fax
- 37,5% da studio di consulenza
- 12,5% da studio di consulenza 
esterno
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Fornitura documenti citati nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Fornitura documenti citati nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati del 2008 e 2009 separati
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Nazionalità “apparente” dell’esaminatore che ha stilato
il rapporto di ricerca/opinione preliminare:

dati cumulativi del 2008 e 2009 

- 43,5 % tedesco
- 12,0 %  olandese/fiammingo
- 28,0 % anglosassone
- 5,4 %   scandinavo
- 2,4 %   ungherese
- 2,3 %   turco
- 0,6 %   polacco
- 1,8%     slavo
- 4,0 %    greco
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Citazione documenti italiani nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Documenti citati con “x” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Documenti citati con “x” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area chimica, farmaceutica e biotecnologica

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Documenti citati con “x” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area meccanica ed elettronica

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Documenti citati con “y” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Documenti citati con “y” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area chimica, farmaceutica e biotecnologica

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Documenti citati con “y” nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area meccanica ed elettronica

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Conferma della classificazione proposta nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Conferma della classificazione proposta nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area chimica, farmaceutica e biotecnologica

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Conferma della classificazione proposta nel rapporto di ricerca/opinione preliminare:
 dati comparativi dell’area meccanica ed elettronica  

 (dati cumulativi 2008 e 2009)
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Dati opinione preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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Aree tecnologiche relative alla citazione di mancanza di unità nel rapporto preliminare:
dati cumulativi del 2008 e 2009 
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