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We Aren’t Bothered About Nap-hal

Patent: Govt To SC

New Delhi, March 12: The government has

made clear that it will not file objections to
the patent rights granted to Monsanto over 

the India wheat landrace, Nap-hal as this in 

no way affects the rights of the farmers. 

….. “the government is not contemplating filing

objections before the European patent office 

(EPO) on the issue of grant of patent on Nap-hal

as this does not affect farmers’ right to grow

that variety in the country.”



Alcune definizioni



Che cosa è un brevetto Che cosa non è un brevetto

Un brevetto è una privativa Un brevetto non è una 
autorizzazione a produrre

Una privativa dà la facoltà al 

richiedente di impedire a terzi
di compiere certi atti 

Una autorizzazione 

consente al richiedente
di compiere certi atti



Tuttavia il brevetto rappresenta anche un 
importante strumento di divulgazione di 

informazione tecnologica

Il cui oggetto è una invenzione cioè la 

soluzione di un problema tecnico e non 

una scoperta cioè un atto conoscitivo



I sistemi di protezione



Quadro generale della legislazione delle 

privative per novità vegetale

Convenzione UPOV

Regolamento  2100/94 

(normativa comunitaria di base)

Codice di Proprietà Industriale

(normativa italiana)



Quadro generale della legislazione 

applicabile ai brevetti per invenzione

Convenzione di Parigi

Convenzione sul Brevetto 

Europeo 

Codice di Proprietà Industriale

(normativa italiana)



Oggetto della protezione: due sistemi Oggetto della protezione: due sistemi 

giuridici di riferimentogiuridici di riferimento

Convenzione UPOV

solo varietà
vegetali

Convenzione di Parigi

Brevetto per invenzione

Protegge tutto 

ciò che non 

rientra nella 

definizione di 

varietà



Requisiti di Requisiti di 
proteggibilitproteggibilitàà//brevettazionebrevettazione

Invenzioni industrialiInvenzioni industriali

•• novitnovitàà

•• attivitattivitàà inventivainventiva

•• industrialitindustrialitàà

VarietVarietàà vegetalivegetali

•• novitnovitàà (commerciale)(commerciale)

•• distintivitdistintivitàà

•• omogeneitomogeneitàà

•• stabilitstabilitàà

•• denominazione varietale denominazione varietale 
adattaadatta



ComeCome si si definiscedefinisce una varietuna varietàà vegetale?vegetale?

Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di 

vegetali nell’ambito di un UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ
BASSO GRADO CONOSCIUTO, il quale, a prescindere dal fatto 
che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la 

concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, 

possa essere:

- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un 

dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [omogeneità]

- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l’espressione di almeno 

una delle suddette caratteristiche [distintività]

- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi 

invariato. [stabilità]



Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio

del 6 luglio 1998

sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche



Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «materiale biologico», un materiale contenente informazioni 

genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema 

biologico;

b) «procedimento microbiologico», qualsiasi procedimento nel 

quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un 

intervento su materiale microbiologico, o che produce un 

materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è

essenzialmente biologico quando consiste integralmente in 

fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 2100/94.



Articolo 3 
1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni 
nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di 

applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto 
consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un 
procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o 

impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente 
naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può 

essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato 
naturale.



LL’’oggetto di un brevetto oggetto di un brevetto biotechbiotech

•• PolipeptidiPolipeptidi: : EnzimiEnzimi, , OrmoniOrmoni etc.etc.

•• MolecoleMolecole didi DNA and RNA isolate DNA and RNA isolate 

•• ElementiElementi isolatiisolati daldal corpocorpo umano/animaleumano/animale (cellule, (cellule, 
tessutitessuti, , organiorgani))

•• PlasmidiPlasmidi and and vettorivettori

•• AnticorpiAnticorpi monoclonalimonoclonali e e IbridomiIbridomi

•• MicroorganismiMicroorganismi ((e.g.e.g. batteribatteri, virus, , virus, fagifagi, etc.), etc.)

•• PiantePiante e e animalianimali non non umaniumani



E’ possibile brevettare la 
materia vivente?



←→←→←→←→

“Facilmente” sarà accettata la brevettabilità del computer, con 
molta maggiore difficoltà quella del gene



L’argomento principale è che, mentre il computer viene 

considerato “NUOVO”, nel senso che non preesisteva 

all’invenzione e, dunque, la sua esistenza è frutto di un lavoro 

dell’uomo…

….il gene esisteva già in natura e 

dunque “NON E’ NUOVO” – non è

considerato nuovo - da cui la difficoltà

di accettarne la brevettazione



Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della 

tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso 
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima 
della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una 

descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro 

mezzo. 

Novità



Articolo 4 
1. Non sono brevettabili:
a) le varietà vegetali e le razze animali,

b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di 

vegetali o di animali.

2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono 

brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata 
ad una determinata varietà vegetale o razza animale.

3. Il paragrafo 1, lettera b), non riguarda la brevettabilità di 

invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento 

microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto 

ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.



Gene resistenza fusariosi

Varietà

Ibridazione



Articolo 6
1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento 

commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo 

sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato 

contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è

vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in 
particolare:

a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale
dell'essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o 
commerciali;
d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali 

atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per 

l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti..



Articolo 5 
1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del 
suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi 
elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale 
di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.
2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente 

prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la 

sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire 
un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto 
elemento è identica a quella di un elemento naturale.

3. L'applicazione industriale di una sequenza o di una 
sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente 
indicata nella richiesta di brevetto.



La Direttiva specifica

elemento isolato dal corpo umano:

per conseguenza non è possibile proteggere 
l’intero genoma umano



Il gene deve possedere una funzioneIl gene deve possedere una funzione perchperchèè

possa essere proteggibilepossa essere proteggibile

a control function

Per conseguenza non si può ottenere protezione su DNA 

(RNA) silente o su sequenze di cui la funzione è sconosciuta



I diritti conferiti



I diritti di brevetto per 

invenzione industriale 

consistono nella facoltà

esclusiva di attuare 

l’invenzione e...

….di trarne 

profitto nel 

territorio dello 

Stato

I diritti conferiti da un brevetto 

riguardano 



…e, a certe condizioni, i 

prodotti della raccolta

il materiale di propagazione

I diritti conferiti da una 

privativa riguardano…..

Privilegio dell’agricoltore



x



Articolo 8
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un

materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di

determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici
da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione

in forma identica o differenziata e dotati delle stesse

proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un

procedimento che consente di produrre un materiale

biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate 

proprietà si estende al materiale biologico direttamente 

ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale 

biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto

mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o 

differenziata e dotato delle stesse proprietà.



La La protezioneprotezione sisi estendeestende allaalla progenieprogenie

CaratteristicheCaratteristiche specifichespecifiche specifichespecifiche cheche derivanoderivano
dalldall‘‘invenzioneinvenzione



Articolo 9
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, la protezione 

attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o 

consistente in un’informazione genetica si estende a 
qualsiasi materiale nel quale il prodotto e` 
incorporato e nel quale l’informazione genetica e` 
contenuta e svolge la sua funzione



La La protezioneprotezione sisi estendeestende al al materialemateriale derivatoderivato

PrProdottoodotto
contenentecontenente
informazioneinformazione
geneticagenetica Tutti i materiali in cui l‘informazione

genetica esplica la sua funzione



DecisioneDecisione delladella ECJ CECJ C--428/08428/08
Monsanto Monsanto vsvs CefetraCefetra





Brevetto EP 0546 090 a nome MonsantoBrevetto EP 0546 090 a nome Monsanto

SequenzaSequenza didi DNA DNA isolatoisolato cheche codificacodifica per un per un enzimaenzima

CellulaCellula vegetalevegetale tollerantetollerante al al glifosatoglifosato comprendentecomprendente ilil
DNA;DNA;

PiantaPianta tollerantetollerante al al glifosatoglifosato comprendentecomprendente le cellulele cellule ((piantapianta

didi soiasoia Roundup ReadyRoundup Ready));



I fattiI fatti

• In Argentina il brevetto non era stato depositato

• Soia RR era coltivata su grande scala in Argentina;

• Prodotti a base di soia erano stati esportati dalla Cefetra in 
Olanda dove il brevetto era in vigore; 

• I Prodotti a base di soia contenevano il DNA protetto dalla
rivendicazine 1 del brevetto Monsanto



La domandaLa domanda

I prodotti a base di  soia I prodotti a base di  soia 

contenenti il DNA contenenti il DNA 

rivendicato violano il rivendicato violano il 

brevetto Monsantobrevetto Monsanto?



La ECJ La ECJ nelnel casocaso CC--428/08 ha 428/08 ha stabilitostabilito cheche::

poichpoichèè ll‘‘informazioneinformazione geneticagenetica non non stavastava realizzandorealizzando al al suasua
funzionefunzione →→→→→→→→ NON SI POTEVA INVOCARE  LA  NON SI POTEVA INVOCARE  LA  
PROTEZIONE SUI PRODOTTI A BASE DI SOIAPROTEZIONE SUI PRODOTTI A BASE DI SOIA



Un esempio di simmetria



Gene resistenza fusariosi

Varietà

Ibridazione



Brevetto per invenzione

Gene Procedimento 

inserimento

Classificazione 

tassonomica 

superiore a varietà

Privativa per 

novità vegetale Varietà



Licenze obbligatorie dipendenti
Articolo 12

1. Un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare 
commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare 

un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per 

lo sfruttamento non esclusivo  dell’invenzione protetta dal 

brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento 

della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone 

adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione 

della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto ad 

una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la

varietà protetta.



Licenze obbligatorie dipendenti
Articolo 12

1. …

2. Il titolare di un brevetto riguardante un’invenzione 
biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una 

privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una 

licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo della varietà

protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone 

adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di 

concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati 

vegetali ha reciprocamente diritto ad una licenza a condizioni 

ragionevoli per utilizzare l’invenzione protetta.



Licenze obbligatorie dipendenti
Articolo 12

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e

2 devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o

della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una

licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un
progresso tecnico significativo, di notevole interesse
economico rispetto all’invenzione rivendicata nel brevetto
o alla varietà vegetale protetta.
4. Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti

a concedere la licenza. Qualora la licenza su una

varietà vegetale possa essere concessa soltanto dall’Ufficio

comunitario delle varietà vegetali, si applica l’articolo 29

del regolamento (CE) n. 2100/94.



Alcune riflessioni conclusive



Art. 1

(Diritti di proprietà industriale)

1. Ai fini del presente codice, l'espressione 

proprietà industriale comprende marchi ed altri 

segni distintivi, indicazioni geografiche, 

denominazioni di origine, disegni e modelli, 

invenzioni, modelli di utilità, topografie dei 

prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali 

riservate e nuove varietà vegetali.



Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati 
politici.

Costituzione Italiana



Articolo 15
1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 
il 30 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la 

Commissione.

D.L. 10 GENNAIO 2006, N.3 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2006, N.78

Attuazione della Direttiva 98/44/CE in materia di 
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche



Grazie per l’attenzione


