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ONOREVOLI SENATO}.{!. - Il regio decreto 29 
giugno 1939, n : 1127, contenente il testo delle 
disposizioni legislativ-2 in materia di brevetti 
per invenzioni industriali, statuisce, all'artico
lo 54, che « Il brevetto dell'invenzione indu
striale decade se l'invenzione non è stata mes
sa in attuazione entro tre anni dalla conces
sione o se, dopo tale triennio, l'attuazione è 
stata sospesa per ·tre anni. Ma nell'uno e nel
l'altro caso, non avrà luogo la decadenza se 
l'inazione è stata effetto di cause indipendenti · 
dalla volontà di colui o di coloro a cui il bre
vetto appartiene: La mancanza di mezzi finan
ziari non .è compresa fra queste ultime cause ~. 

Que.s ta soluz10ne. ·è s~ata giudicata troppo 
r1gorosa dai Governi dei Paesi aderenti alla 
Unione internazionale per la protezione della 
proprietà indust riale sorta dalla Convenzione 
di Parigi del 20 1nar.zo 1883. Conseguentemen
te, in occasione di una delle p~·iodiche Con
ferenze di revisione di detta Convenzione, t 

precisa1nente dalla Conferenz~ diplomatica 
dell'AJ·a. del 6' novembre 1925 (il testo dell'Aja 
della Convenzione di Unione fu ratificato e 
reso ese.cutivo, in Itaha, col regio decret:.> 
legge 10 gennaio 19·26, n. 16·9, convertito nel
la legge 29 dicembre 1927, n. 2701), fu sta
bilito che la decadenza del 1brev.etto per man
cata o insufficiente attuazione dell'invenzion€ 
a cui si ri,ferisce non poteva essere dichi·arata, 
salvo nel :caso ohe la conc·e:s.sione di hcenze 
obbligatorie non fosse stata sufficiente ad eli
lninare gli abusi derivanti dè:l.ll'esercizio dei di-
r itt i esclusivi conferiti co] brevetto. 

Tale obbligazione convenzionale, per essere 
operan te sul piano interno, · avrebbe dovuto 
dar luogo alla emanazione di apposito prov
vedimento legislativo istituente la licenza oh-. 
bligatoria; ma per un complesso di circostan
ze, che sarebbe troppo lungo anche riassume
re, tale lacuna del nostro ordinamento giuTJ
cl ico non è stata ancora colm.ata. 

Detta situazione è divenuta ancora più spia
cevole dopo che, con la leg.ge 15 dicembre 
1954, Il. 1322, è stato ratif icato il testo, rive
du to a Londra il 2 giugno 1934, della più volte 
r ichiam-ata Convenzione di Unione di Parigi 
del 20 marzo 1883, testo nel quale è stata con-

. fermata la precedente decisione della Confe-

renza dell'Aja circa l'istituzione della licenza 
obbligatoria. Pertanto, ·qualsiasi ulteriore ri
tardo nell'adempiere un preciso obbligo con
venzionale potrebbe creare delle d1fficoltà su
scett1bili dl provocare una crisi nel seno della 
Unione internaz·ionale per la protezione della 
proprietà industriale. N o n sono ·manc,ati, an
che in epoca recente, cortesi sollecitazioni per 
i normali canali dipl01n.atici, di ,Paesi firma
tari della Convenzione di Parigi del 20 marzo 
1883, quali, ad esempio, il Regno Unito di 
Gran Breta·gna ed Irlanda del Nord, per lo 
adempimento dell'obbligazione . convenzionale 
in ar.gomento. 

D'altra parte, l'accluso disegno d:i legge, ol
tre che rappresentare l'adempim.ento di un~. 

obbligazione internazionale, costituisce altresì 
un notevole progresso rispetto all'attuale si
stema, basato sull'articolo 54 del richiam-ato 

1 r-egio decreto 29 giugno 1939, n. 1·1,27, ~he col
pisce, con la grave sanzione della decadenza 
del !brevetto il solo cGtso di abuso nell' eser·cizio 
dei diritti di esclusiva costituito. dalla man
cata od insufficiente attuazione dell'invenzio
ne brevettata. 

È fuori discussione che nel nostro ~Paese, 

ove si presenta in modo particolarmente pres
sante il problema della massi·ma occupazione, 
vi è un interesse .primordiale a che le · inven
zioni siano attuate, nel territorio dello Stato, 
creando nuovi posti di lavoro. A tale esigenza 
si inspira l'articolo 52 del regio decreto 29 . 
giugno 1939, n. 1127,- che prescrive, appunto, 
che l'invenzione àeblba essere attuata •nel ter
ritorio dello Stato in misura non ·gravemente 
sproporzionata ai ibisogni del .Paese e l'articolo 
53 deUo stesso. decreto, che precisa come la 
importazione di prodotti f·abbricati all'estero 
non costituisca attua·zione dell'invenzione bre
vettata. 

Peraltro l'attuale redazione di tale ar
ticolo è stata fonte di incertezze di interpreta
zione sulla identificazione dei casi concreti nei 
quali il -comportamento del titolare del bre
vetto avrebbe potuto giustificare la grave san
zione della decadenza dai diritti di esclusiva 
derivanti dal brevetto stesso. 

Se infatti, la forma più .frequente che può 
assumere l'abuso nell'esercizio dell'.esclusiva 
conferita da~ brevetto è quella di impedire la 
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attuazione dell'invenzione brevettata si.a allo 
scopo di poter in1portare dall'estero i prodotti 
tutelati dal brevetto in l'egi.lne di esclusiva, 
sia per costituire uno sbarra1ne.nto legale alla 
. attuazione d:i nuovi procedimenti che potreb-' 
bero èon1portare l.a necessità di un ag·giorna
n1ento di impianti industriali o la crea·ziont. 
di nuovi, .è altrettanto vero oh e non è quello 
indicato, il solo comporta1nento del titolare 
del brevetto che .possa giustificare un sistema 
di licenze obbligatorie ·atto a conte1nperare i 
diritti del titolan; stesso con le es:igenze àeU.a 
economia del Paese: Del resto la stessa lettera 
dell'articolo 5 della !Convenzione di Unione d1 
Parigi per la protezione della proprietà indu- · 
striale nel testo ulhmamente riveduto ' a Lon
dra· il 2 giugno 1984, nel riconoscere espHci
talnente ·ai diversi Paesi unionisti 1a facoltà 
di introdurre nei loro ordinamenti interni, le 
misure legislative necessarie per pr·evenire gli 
abusi derivanti dall'.eser.cizio dei diritti esclu
sivi conferiti col !brevetto indica, a titolo esem
plificativo, fra le .form.e CJhe tale abuso può 

-assmnere, la .manc.anza d'i .attuazione dell'in-
venzione brevettata. E ·che con l'istituto della 
licenza obbligat oria si possano corr·eggere, pur 
·est~ndo nel quadro e nello spirito della Con
venzione, abusi eli monopolio in certo senso 
diversi anche se eomplem.entari, della sol.a 
mancanza o insufficienza di attuazione della 
invenzione, lo provano le tdis·posiziorii ·con
tenute in materia di licenze obbligàto:rie nelle 
1eggi speciali di ak;uni Paesi fa~ce·nt.i varte, sin 
dall'origine, delrUnione internazionale sorta 
dalla più voltE; C'itata ~Convenzione di Parigi 
del .1883, quali la Gran Bretagna (legge 16 
dicembre 1949) e la .Svizz.er.a (legge federale 
d·el 25 giugno 195·3), leggi di cui non è stata 
mai posta' in dubbio 'l'ortodols.sia convenzionale. 

1Per corrispondere .alle segnalate esigenze ec1 
in aderenza ai richiamati princìpi, nell'u?-ito 
disegno di legge si prevede la sostituzione del
l'attuale testo dell'articolo 52 del regio decreto 
29 ·giugno 1939, n. 11·27, ·con una nuo'Va reda
zione ·che, ·in un certo senso, dovrebbe costi
tuire una interpretazione autenti·ca della pre. 
cedente norn1a intesa a confi-gurare i casi in 
base ai \quali il comportamento del titolare di 
diritti di brevetto può legittiniare la richiesta 

· di licenza obbligatoria. 

N. 2235- 2. 

Una volta precisati i casi concreti che pos
sono dar luogo alla concessione di licenze ob
bligatorie, si è conseguentemente n1odificato jl 

testo .dell'artico,lo 54 del -citato ·decr,eto 29 giu
gno 1939, n. 1127 per sostituire la sanzionr. 
della decadenza del brevetto, precedentemente 
prevista per i soli casi di 1nancata od insuf.fi. 
ciente attuazione dell'invenzione brevettata con 
l'istituto della licenza obbligatoria che, p·erduto 
il carattere esclusivan~ente sanz1:.onatorio tipi
co del :precedente siste1na risponde, oltre che 
ad ·una precisa obbligazione convenzionale li
beramente accettata, alla pià ampia esigenza 
di un equo ·contem,peramento dei diritti sog
gettivi del titolare del brevetto ~co.n principi di 
ordine ·anche morale, in forza dei quali delle 
invenzi·oni brevettate deve poter trarre vantag
gio anche la collettività. 

Sembrerebbe, a prin1a vista, che la sanziont.~ 
della ·decadenza comminata dal vig-ente articolo 
54 del decreto n. 1127, fosse più severa e radi
cale, e quindi più idonea al raggiungimento deì
le finalità sopra cennate, del sistema della li
cenza obbligatoria considerato nell'accluso di
segno di legge; ma da un esame, anche su per
fidale, della .questioone .si evince che il sistema 
della licenz~ obbligatoria è più idoneo di quello 
della decad·enza (che del :resto Ì1on verrebbe 
completamente soppresso dall'ordinamento giu
ridico interno) per lo scopo ;praticoo di costi-:
tuire un efficace correttivo all'abiiSo eventual.e 
d·ell'e·sercizio dei diritti di brevetto. 

Infatti, col sistema in vigore la decadenza di 
·un brevetto non ;può essere pronunciata in vja 
amministrativa, ma deve essere dichiarata dal
la ~competente autorità giudiziaria su uniziati
va della 1parte ·che impugna la validità di un 
brevett'O, alla quale incombe ·l'onere della pro
va (articoli 75 e 77 del regio ·decreto 29 giugno 
1939, n. 1127). Tale pronuncia è, :pertanto, lari
sultante di regolare processo il che comporta, 
nella maggior parte dei casi, che l'eccezione cE 
decadenza venga sollevata in via riconvenzio
nale, nei ·giudizi intentati per la contraffazi•one . 
di brevetti di invenzione, ;poiCJh:è è 1no1to diffi-

cile prospettare la possibilità di una domand-?. 
di dec.adènza in via 'principale quando l'inven
zione non sia stata ancora attuata da parte del
l'attore poten-do, dubitarsi .della sussistenza del
l'interesse ad agire da parte del medesimo. 
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Col siste~a proposto nell'accluso disegno di 
legge, i ,principi in vigore vengono •profonda
mente modificati in quanto in luogo di prevede
re, pe.r la mancata od insufficiente attuazione 
dell'invenzione brevettata, la decadenza dai di
ritti di brevetto, si riconosce la nascita di un 
vero e proprio diritto soggettivo all'attuazio
ne dell'invenzione in regilne di licenza 11011 

esclusiva da parte di chiunque abbia interes;3e 
al_l'attuazione .stessa. Naturalmente al sorgere 
dei diritti soggettivi sopra cennati -corrispondP 
un affievolimento del diritto di esdusiva con
nesso al brevetto, sul quale si istituisce un3 
specie di pubblico dorni:rii·o patente. 

A tale sostanziale_ modificaziòne dei princi
pi che, .sino ad ora, hanno regolato la decaden · 
za del brevetto per difetto o per insufficienza 
di attuazione dell'invenzione brevettata con di
sposizinni,, come quella del più volte :richiamatv 
articolo 54 del regio decreto 29 giugno 193;) 
n. 1127, di ·esdusivo carattere sanzionatorio, 
ocrcorreva 1provvedere mediante l'adozione di 
procedure se1nplici, non •onerose e, soprattut
to, rapide che, fatte salve le necessarie ·ga
ranzie poste a tutela dei diritti di esclusiva dt~l 
titolare del brevetto contro pretese illegitti
me e temerarie di terzi, consentissero il rico
noscimento del diritto sc~ggettivo di ·chi abbia 
interesse all'attuazione dell'invenzi·one ricor
rendo i casi previsti dalla legge . . 

Nei ·casi idi paTti.colare urgenza viene ~;ttri

buito al Ministro il pote:re di rconcedere una li
cenza in via provvisoria, nonostante l'opposi
zione. 

Tali i ,presupposti, i principi ed i criteri che 
hanno ispirato la redazi·one dell'accluso disegno 
di legge, 

' * * * 
Con l'articolo l del •provvedimento si è cer

cato, come si è rilevato in precedenza, anzitu~
to di dare una -più chiara formulazione all'at
tuale testo dell'articolo 52 del regio decret·o 29 
giugno 1939, n. 1127, al fine di eliminare dub
bi ed errori di interpretazione. 

N el te.sto proposto, riaffermato al primo 
comma rche le invenzioni brevettate devono es
sere attuate nel territnrio dello Stato, .si preci
sano con un'elencazione d1 natura ta.ssitiva i 
ca.si per i quali RIJUÒ ;concede1r.si la licenza ob-

bligatoria. Il semplice raffronto dei testi mo
stra chiaramente che il testo proposto ·costitui
sce un ·evidente progresso in relazione al vi
gente test'O dell'articolo 5.2. 

Infatti, mentre nel testo vigente si pres·cri
ve rche l'invenzione deve essere attuata nel ter
ritorio dello Stato in misura t aie da non :risu l
tare in 'grave sporporzione con i bisogni dei 
Paese, definizione che per la sua indetermina
tezza ha dato luogo ad interpretazioni ~giuri
sprudenziali contraddittorie, la formula ora 
proposta con la nozione di soddisfacim-ento dei
la domanda di un prodotto brevettato otte
nibile con procedimento brevettato sul merca-

- . to interno sembra corris'Pondere ad un chiaro 
concetto di natura economica e di entità de
terminabile. 

Infine, per quanto l'ipotesi ·considerata al 
n. 2 dello stesso ,comnia del testo proposto rien
tri certamente fra quelle .previste nell'a~tuale 
articolo 52 del decreto n. 1127,, in quanto sottJ 
il profilo economico i bisogni del Paese com
prendono anche le esigenze di esportazione, V3. 

rilevato che l'enunciazione espressa di tale prin
cipio costituisce un progresso· non -di natura 
esclusi v amen te redazionale. 

Il n. 3 del primo comma non può essere con1-
preso nell'attuale redazione dell'artircolo 52 che 
enuncia le premesse unicamente per la deca
denza del brevetto per mancanza o difetto di 
attuazione dell'invenzione brevettata. La nuo
va 'Previsione legislativa risponde alle esigen
ze di favorire al massimo lo sviluppo tecnico 
ed il progresso industriale dèl Paese. 

La disposizione in esame, che non si in- . 
quadra nel carattere sanzionatorio deUa licen
za obbligatoria, ha la sua giustificazione nella 
necessità di un equo ~contemperamento dei di 
rcitti di esclusiva del brevetto con le legittime 
esigenze dello sviluppo industriale. 

Per una razionale spiegazione della norma 
in esame, anche a voler prescindere da quanto 
era analogamente previsto all'articolo 47 del 
regio decreto 13 settembre 1934; n. 1602 (de
creto che, come è noto, non ebbe· attuazione), 
o,ecorre ricordare ,che, ·per l'a~rtkolo 5 del vi
gent~ regio decreto 29 giugno 1939, n. 1l27, 
l'attuazione di una invenzione che implichi 
quella di altra protetta da ,pr~e·cedente brevetto 
ancora in vigore, è subordinata al consenso del 
titolare di quest'ultimo. Quand·o venga a tro-
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varsi in tale particolare situazione un'inven
zione di notevole importanza pètr l'ecol!lomia 
_del Paese e la necessaria autorizzazione sila 
negata o subordinata a ~condizioni ec~cessiJVa

mente onerose, potrebbe attualmente soccorre
re l'articolo 60 del decreto n. 1127 che pre
vede, tra l'altro, l'espropri•azione in •uso, ;per i 
bisogni dello Stato, di in v·enzioni brevettate o 
in corso di b!revettazione ove si riconoscessero 
motivi di pubblica utilità. 

Con la disposizione del .n. 3 in esame, ri
tenuto che il ·comportamento del titolare del 
brevetto non implica il diniego di autorizzazio
ne o la subordinazione a condizioni e·ccessiva
mente onerose e _che ·tale comportamento co
stituisce, quando vi concorra l'interesse econo
mico del Paese all'attuazione dell'invenzione di
pendente, un evidente ·caso di abuso dei diritti 
di esclusiva deriva.nti dalla brevettazione, si 
è estesa l'applicabilità dell'istituto della licenz·a 
obbligatoria al ·caso considerato, con le parti
colari modalità p1reviste all'articolo 2 del dise
gno di legge. 

n· n. 4 del comma di cui trattasi prevede run 
·caso assai vkino a quello consi;derato nel ;pre
cedente n. 3. : si tratta di provvedere per un 
particolare comportamento negativo del tito
lare di un brevetto di invenzione che, non ri
correndo l'ipotesi della notevole importanza 
pe1r l'economia del Pae.se e fuori dell'ipotesi 
dell'articolo 5 del d~creto n. 1127, ostacoli 
l'esercizio di una attività economica- diversa 
da quella a cui si riferisce l'invtmzione bre
vettata: 

La disposizione in esame già nota all'ordi
namento giuridico britannico ·costituisce, irnve
·ce, un'arutentica novità in quello italiano. 

Sono evidenti le finalità della ·norma intesa 
a cor~reggere, per mezzo della licenza obbli
gatoria, eventuali situazjoni dj monopolio do
vute a particolare mo-dalità di esePcizio .dei di
ritti di brevetto ·che, per essere i1ri contrasto 
·con gli int·eress.i dell'econom·ia del Paese, deb
bono ritener.si non consentibili. Alla di,sposi
zione in esame può anche in parte riconoscersi 
funzione interpretativa di quella enunciata al 
n. l del ·comma in esame, in quanto chi1arisce 
dw. r1eìJa n0z io n P rl i don1a11da di prodotto bre
vettato od ottenuto col procedimento brevetta
to, rientrano anche esigenze di attività ·econo
mica che, per essere diverse da quelle alle qua-

li si riferi.sce l'attuazione dell'invenzione, .po
tev,ano ritenersi non comprese nella norma. 

Il capoverso dell'articolo riprod•uce, con va
riazioni puramente 1redazionali, la corrispon-:
dente norma del capoverso dell'articolo 52 at
tuale. 

Nell'articolo 2 è formulato il nuovo testo che 
si propone p,er l'articolo 54 -del regio decreto 
29 giugno 1939, con disposizioni di carattere 
assolutamente innovativo, pur lasciando inal
terati i termini che, per essere già in a~t·n1.onia 
c.on quelli convenzionali, non avevano hi.s.ogno 
di essere modificati. L'artkolo 5 della Con
venzione di Parigi del 20 1ffi1arzo 1883 stabili
s·ce, infatti, in materia di licenza obligatoria 
che « en tout cas le brevet ne pourra pas faire 
l'objet de telles mesures avant l'eJGpiration d'au 
n1oins .3 annés à compter de la drate où il' a 
été accordé ». Si tratta di un pe~riodo di fran
chigia convenzionalmente fissato ·che può es
sere, a discrezione dei Paesi aderenti, 'aumen
tato ma non ridotto. Tale ·periodo di attesa 
vale, pertanto, per tutte le ipotesi configurate 
all'articolo 52 per l'applicazione della licenza 
o b bliwa tori a. 

Di particolare ~rilievo, nell'articolo i.n esame, 
è la disposizione ·COn te n uta al terzo comma che, 
partendo dall'ipo-tesi enunciata al n. 3 dell'ar
tkolo 52, ammette, la possibilità che la licen
z•a ohbJi.gatoria po.ssa, per le invenzioni così 
dette collegate di cui all'articolo 5 del decreto 
29 giugno 1939, n. 1127, essere dmnandata dal 
titolare dell'invenzione relativa al brevetto di 
data precedente quando la relativa invenzione 
:abbia importanza prevalente rispetto a quella 
postm·iorn1ente brevettata. 

Tale principio era 'Stato, del resto ·già ·prevj._ 
sto dall'articolo 47 del citato re•gio doe1cret0' 13 
sette.mbre 1934, n. 1602, e ne sono evidenti 
l'equità e l'opport'Llnità. 

Le .superiori esigenze della difesa militare 
del Paese escludono le invenzioni appartenenti 
all'Amministrazione militare e da .questa poste 
.sotto vìncolo di segreto da ogni obbligo di at
tuazione. A tali categorie di invenzioni non 
poteva, pertanto, a})plkall·si l'istitufo della li
·cenza obbligatoria. A tale ovvio principio è 
i~vi·rato l'ultimo con1n1a dell'artkolo in esam.e. 

·L'ar.ticolo 3 com•prend•e delle ,di:s:p.osizioni 
che si è ritenuto opportuno formulare in sei 
articoli che · andranno aggiunti all'articolo 54 
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di nuorva redazion-e, de'l regio decreto 29 ·giu
gno 1939. 

N el primo di tali a~rticoli (articolo 54-bis) 
s·ono oeontenlllte im:portanti dispo.siziooi con le 
quali si stabilisce : 

a) che la licenza obbligatoria non è mai 
concessa a titolo esclusivo; 

b) che la concessione della licenza obbli
gatoria non ·preclude al titolare del brevetto 
ed ai suoi aventi oausa l'attuazione dell'inven
zione brevettata, il che è un'ulteriore confer
ma del ·carattere non radicalmente sanzionato
rio del nuovo istituto giwridico. Si è, inoltre, 
chiarito che la licenza obbligatoria, qJ.mndo è 
concessa in rèiazione all'esigenza di alimenta
re tt.Ina corrente di e.sportazione del prodotto 
brevettato o ottenuto ~col procedimento brevet
tato, sarà limitata all'us·o dell'invenzione per i · 
soli bisogni dell'esportazione,' con la ovvia con
seguenza che ogni diverso comportamento del 
licenziata~rio costituirebbe atto eli contraffa
zione. 

Altro im·p.ortante principio e·nunciato ne'l
l' articol-o in esam·e è la natura di po.sses:so v·er
sonale d·ei diritti che la lkenza obiblilgatoria 
attr.ihuis,ce al licenziatario, .con la conse1guen
te sua intrasferibilità senza il :consenso d-el 
titolare· del brevetto, salvo che non lo sia a 
causa di cessione dell'azienda del licenziata
rio. · 

F:o:ndanrentale è il principio ~cihe 1a lkenza, 
ohhlitgatoria è a titolo o:nero.so, cioè compor
ta ·per il lkenziata.rio l'obbligo del pag•amen
to al titolare de'l brevetto di un ·corri,spettivo 
che viene :quah:tkato indennità, in quanto tale 
corris1pet:tivo può anche ·es·sere iruferiore al 
comtpenso ~che sarebbe .corris.po'sto al licenzia
tario nel ~caso d i ·concessione di ;u·na licenza 
convenzionale. 

Al -riguardo va rilevato 1che ]a Ji,cenza ob-
b.liga:toria in alcuni casi s.o-stitui,s,c-e la deca·

~denza e-d in altri ha ~carattere sanzionatorio 
in relazione alla i.nsuffidente attuazione della 
invenzione. 

Infine~ essa è a titoQo non esclusivo e ~pertan
to la posizione del licenziatario titolare di una 
licenza obbligatoria ,differisce not-evolmente da 
quella del titolare di una 'licenza ,convenzio
nale. 

Per la de'terminazione dell'indennità vari 
criteri astrattam·ente erano ·possibili; ~poteva 

i sceglie~si 1quello di una percentuale sul fat
turato, .ma tale 'criterio su,_g~gestivo per la sua 
fa-cilità presentava l'inconveniente di essere 
.non ·sempre attua1bile in quanto molto spesso 
l'invenzione · ,per la quale è ~conce.s:sa la lken
za obbhgatoria può .,costituire una minim·a 
parte .del .fatturato stes:so e si ·dà luogo a ·casi 
in c.ui !'·utilizzazione dell'invenzione non dà 
o.ocasione a'l rilas,cio di fatture (.es·empio pro
c·edimento ~per rendere acustka una ·sala di 
'pubblici spettacoli). 

Fra tanti ,c,riteri astrattamente 1possifbili si 
è ·pensato ri.correr.e ad una pel'lcentuale ,del ri

~cavo netto ·che :è un ~concetto econcmko di pos
sibile accertamento nonostante la 'grande va
!rietà delle invenzioni. 

.La perc·entuale viene determinata ne'l mas
si,mo e viene .fissato un criteòo· ·per la deter
minazione delle eause 1che :hanno giusti;:ficato 
'la licenza obbligatoria: la misura !è ricavata 
empiri,camente e, 'PUr approssimandosi ad rin 
liv.ello tutto !S,cmmato ·congruo, non iè il risul
tato di ;criteri 'certi e inderogabili. 

TI sistema di una per.centual~e ·massima per
metterà ·più facilmente g·li ac,cordi sulla in
dennità ed eviterà ai lice.nziata.ri la ~ossirbi
Ji,tà di sorprese nel ·caso di determinazione giu
diziale della mi~.ura della ·percentuale. 

Con l'articolo 5-4--ter viene stabilito che la 
determinazione d·el ricayo, di 'cui all' arbcolo 
iprecedente, possa essere fatta da un arbitra
tore desi,gnato dane stess.e ·parti e in caso di 
mancato a.coordo sulla .nomina dell'artbitrato
re ~che lo stesso venga .norriinato dal presiden-
·te del tri>bunale coo1patente. 

Il detto sistema offre alle .parti un mezzo 
rapido e sem·plice per 1a risoluzione di con·
troversie che portate Hll'autorità giudiziaria 
sarebbero di lunga e. nbri facile soluzione. 

Di nessun8. parti cola-re illustrazione hanno 
necess~tà le .altre disposizioni contenute neg1i 
articoli 54 quat,e?~, quinquies, sexies e septies. 

Va rilevata una facoltà del Ministro di con
dere la ~itenz.a in via provvisoria ~quando sus
sistono motivi di urgenza e subordinatament2 
alla prestazione di idonee garanzie. Con la 
detta norma viene tolta la possibilità di giudi
zi defaticatori diretti soltanto allo scopo di 
rendere non attu~.bHe il dirifto alla licenza ob
bligatoria. 
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Di. partkolare rilevanza la norma dell'ar
ticolo 4 ·che, in aderenza con l-e facoltà .rioco:no
sémte dalla Convenzione ·di P.arigi del .20 mar
zo 1883., mantiene la decadenza del brevetto 
per mancata attuazione nei .casi in cui la mi·· 
sura della licenza obbligatoria non ·fosse suf
ficiente a reprimere gli abusi nell'esercizio ·dei 
diritti di esclusiva. 

La disposizione in esame potrà· risultare 
particolarmente utile nei casi in cui fraudo
lenti accordi fra titolare del brevetto e licen
ziatario risultassero p·osti in essere per frn-

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

L'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: 

«L'invenzione industriale che costituisce og
getto del brevetto deve essere attuata nel ter
ritorio dello Stato in modo da evitare che a 
causa della insufficiente attuazione della stessa 
ovv.ero delle condizioni alle quali si consente 
o si intende consentirne l'attuazione possano 
essere impedite o rendersi difficili : 

l) il soddisfacimento della domanda del 
prodotto brevettato od ottenuto col procedi
mento brevettato, ovvero 

2) l'esportazione del prodotto brevettato od 
ottenuto col procedimento brevettato, ovvero 

3) l'attuazione di altre invenzioni brevet
tate, di notevole importanza per l'economia 
del Paese, che siano subordinate alla utilizza
zione di invenzioni brevettate; 

4) l'esercizio, nel territorio dello Stato, di 
attività economiche diverse da quelle alle quali 
si. riferisce l'attuazione dell'invenzione quando 
tali attività importino l'impiego o la disposi
zione dei prodotti ottenuti od ottenibi1i ·con la 
invenzione, o la utilizzazione, anche :Qarziale, 
del procedimento brevettato. 

Le invenzioni riguardanti oggetti che, per 
la prima volta, ,fi,gurano in una esposizione o 
fi era a caratter-e nazionale o internazionale, te
nuta nel territorio dello Stato, si considerano 

:strare gli .scopi che il provvedimento ~i pro
pone. 

Di nessuna illustrazionè abbisogna l'articolo 
5 ; con l'articolo 6 del disegno di legge si fissa 
il principio di (mdine generale, valido anche 
per i casi di licenze .contrattuali, con il quale 
si riconosGe, al licenziatario di diritti brevet-
tuali, la figura di sostituto processuale del ti
tolare del brevetto. 

Anche p·er quanto riguarda· :gli articoli 7 
ed 8 la ·Chiarezza del testo rende superfluo 
ogni commento illustr.ativo. 

attuate dal giorno della presentazione al pub
blico degli oggetti stessi fino al giorno della 
chiusura della manifestazione, purchè siano 
stati esposti per almeno dieci giorni o, in caso 
di manifestazione di più breve durata, per tut
to il periodo di essa ». 

Art. 2. 

L'articolo 54 del regio. decreto 29 giugno 
,1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: 

« Trascorsi tre anni dalla concessione del 
brevetto, se l'invenzione non è stata attuata 
o non lo è stata nella misura o con le moda
lità previste all'articolo 52 ovvero se, anche 
successivamente, l'attuazione stessa è stata so
spesa per oltre tre anni o è stata ridotta o mo
dificata rispetto alla misura o alle modalità 
predette, qualunque interessato che non sia con
traffattore, ha diritto ad una licenza per l'uso 
dell'invenzione, salvo che la mancanza o insuf
ficienza di attuazione sia dovuta a circostanze 
indipendenti dalla volontà del titolare del bre
vetto o dei suoi aventi causa. 

La mancanza di mezzi finanziari non è com
presa tra le circostanze indicate nel con1ma 
precedente. 

. La licenza per il motivo co~siderato all'arti
èolo 52, n. 3, può essere chiesta soltanto dal ti
tolare del brevetto decorrente da data poste
riore o dai suoi aventi causa. Può essere chiesta, 
tuttavia, dal titolare del brevetto decorrente 
da data anteriore o dai suoi aventi causa se 
la relativa invenzione presenti importanza pre
valente. 
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Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano alle invenzioni brevettate apparte
nenti all' Amimnistrazione militare od a quelle · 
tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 di que
sto decreto ». 

Art. 3. 

Dopo l'articolo 54 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti 
articoli: 

Art. 54-bis 

« La licenza di cui al precedente articolo non 
dà· diritto all'uso esclusivo dell'invenzione nè 
preclude l'attuazione deÌl'invenzione stessa al 
titolare del brevetto ·e ai suoi aventi causa. Se 
è data per il motivo indicato all'articolo 52, n. 2, 
la licenza dà diritto all'uso dell'invenzione .li
mitmnente alla produzione di cose da espor
tare.· 

La licenza ha effetto per la rimanente du
rata del brevetto. e non è trasferibile se non 
con il consenso del titola're del brevetto o con
giuntamente alla cessione dell'azienda del li
cenziatario. 

Il licenziatario è tenuto a pagare al titolare 
del brevetto, entro i primi mesi dell'anno so
lare, una indennità non superiore all'l e m.ezzo 
per cento dei ricavi netti conseguiti nell'anno 
precedente in relazione all'utilizzazione dell'~n
venzione brevettata. Se l'invenzione riguarda 
un procedimento, la percentuale predetta non 
può superare il 0,50 per cento. 

Petr La determinazione delle misura dell'in
dennità deve tenersi conto delle cause giustifi..: 
catrici del diritto alla licenza. 

Alla licenza obbligatoria si estendono le 
condizioni più vantaggiose che, successivamente 
ad essa, il titolare del brevetto conceda ad altro 
licenziatario. 

Se non è corrisposta l'indennità, il licen
ziatario decade dal suo diritto senza pregiudi
zio dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto 
per l'attuazione già fatta ». 

Art. 54-ter. 

« La determinazione del ricavo, di cui all'ar
ticolo precedente, può essere fatta da un arbi
tratore designato dalle stesse parti. 

In caso di mancato accordo sulla nomina 
dell'arbitratore, lo stesso viene nominato dal 
Presidente del tribunale competente, ai -sensi 
dell'articolo 75, su richiesta di una delle parti ». 

Art. 54-quater. 

<< Colui che vuole ottenere la licenza di cui 
all'articolo 54 deve farne istanza all'Ufficio 
centrale brevetti, modelli e marchi, ·Che ne dà 
pronta notizia mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento al titolare del bre
vetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti 
sul brevetto in base ad atti trascritti od an
notati. 

N ella istanza debbono essere specificati il 
fatto costitutivo del diritto alla licenza e · la 
:misura e le modalità dell'indennità offerta. 

L'istanza deve essere accomp-agnata dalla 
prova del -pagamento delle tasse prescritte. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della 
notizia della istanza, il titolare del brevetto 
e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad 
atti trascritti od annotati possono contestare 
l'esistenza del .diritto de.l richiedente ovvero 
dichiarare di non accettare la misura e le mo
dalità del compenso. L'opposizione deve essere 
motivata >>. 

Art. 54-quinques. 

« L'Ufficio dà pronta comunicazione · all'istan
te, mediante raccomandata con avviso di rice
vimento, dell'opposizione prevista all'ultimo 
comma dell'articolo precedente e dei suoi 
motivi. 

Entro i successivi trenta giorni dal ricevi- . 
mento della raccomandata, se l'opposizione è 
diretta a contestare il diritto alla licenza, colui 
che l'ha chiesta deve chiamare in giudizio l'op-. ' 

ponente ». 

Art. 54-sexies , 

· « Se non è fatta òpposizione nel termine pre~ 
visto nel quarto comma dell'articolo 54-ter, o 
se l'opposizione non è motivata, il Ministro del
l'industria e del commercio, con suo decreto, ac
corda la licenza. 

La licenza è accordata anche nel caso in 
cui non sono accettate le misure e le modalità 
dell'indennità. Può, altresì, essere rilasciata in 
via provvisoria nonostante la opposizione, quan- · 
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do sussistano motivi di urgenza, e subordina
tamente alla prestazione di idonea garanzia. 

In tali ·Casi il Ministro dete.rmina la mi
sura e le modalità dell'indennità e della garan
zia su parere conforme della Commissione di cui 
all'articolo 71. 

Il decreto del Ministro è comunicato agli 
interessati, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento e può e.ssere im·pugnato innanzi 
al giudice competente entro 30 giorni dalla co
municazione predetta. 

In pendenza della impugnazione il licenzia
tario è tenuto alla osservanza delle condizioni 
stabilite nella licenza ». 

A rt. 54-septies. 

« Se è stato contestato il diritto alla licenza, 
il Ministro, qualora non abbia fatto uso della 
facoltà di cui al precedente articolo 54-sexies 
per il rilascio della licenza in via provvisoria, 
ne sospende il rilascio fino a quando l'opposi
zione non sia decisa con sentenza passata in 
giudicato, o il giudice non ne consenta prov
visoriamente il rilascio. 

La domanda è rigettata se non contiene l'of
ferta della indennità e, dove sia necessario, 
delle modalità del suo pagamento, ovvero se non 
è stata accon1pagnata dalla prova del pagamen
to delle tasse prescrit te. 

Se nel termine indicato dal secondo com
. n1a dell'articolo 54-quùiqides l' interessato non 
propone l'istanza ivi prevista, il Ministro ne 
rigetta la domanda ». 

Art. 4. 

All'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è aggiunto il se-guente numero: 

<< 3) ~ per il perdurare della mancata o in
sufficiente attuazione dell'invenzione, ai sensi 
di questo decreto, tras.corsi due anni dalla ·con
cessione della prima licenza obbligatoria » ·" 

Art. 5. 

All'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 
1939, .n . 1127, è aggiunto il seguente comma: 

« Deve essere trascritto anche il decreto che 
accorda la licenza obbligatoria ». 

Art. 6. 

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente arti
colo 77 -bis : 

« Il titolare di una licenza, anche se a titolo 
non esclusivo, può esercitare ogni azione a tu
tela del brevetto spettante al titolare, ma deve 
chiamare in gjudizio il titolare stesso ». 

Art. 7. 

Dopo l'articolo 78 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente arti
colo 78-bis : 

« L'azione di accertamento del diritto alla 
licenza obbligatoria, l'opposizione ai provvedi
menti del Ministro indicati all'articolo 54-sexies 
e l'azione di decadenza dal diritto alla licenza 
obbligatoria, si propongono innanzi al tribu
nale competente ai sensi dell'articolo 75. Allo 
stesso tribunale si può proporre istanza per la 
sospensione dell'efficacia della licenza provvi
soria prevista nel citato articolo 54-sexies, te
nute presenti le disposizioni dell'articolo 351 
Codice di procedura civile. 

Per la decisione di merito sul diritto alla 
licenza, il giudice può chiedere il parere del 
Ministro dell'industria e del commercio e, quan
do la licenza è stata domandata per un motivo 
indicato nell'articolo _52, n. 2), anche il parere 
del Ministro del commercio con l'estero >>. 

Art. 8. 

Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, 
sono aggiunte le seguenti voci: 

« l) per la domanda di licenza ob
bligatoria su brevetto princi-
pale o completivo . L. 

2) per la concessione della li-
cenza obbligatoria . L. 

30.000 

50.000 

La licenza obbligatoria è soggetta per cia
scun anno di durata alla tassa di concessione 
governativa di lire 5.000 ». 




