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O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Nella terza legi
slatura fu presentato al Senato della Re
pubblica un disegno di legge per la istitu
zione di licenze obbligatorie su brevetti per 
invenzioni industriali (Atto Senato n. 1117, 
III legislatura), che decadde p e r la fine del
la legislatura.

Il Governo intende ripresentare all’esame 
del Parlam ento il disegno di legge, che co
stituisce l’adempimento di una obbligazio
ne internazionale, oltre che una sentita esi
genza delle categorie produttrici del Paese.

Infatti, il regio decreto 29 giugno 1939, 
n. 1127, contenente il testo delle disposi
zioni legislative in m ateria d i brevetti per 
invenzioni industriali, statuisce, all'articolo 
54, che « Il brevetto deH’invenzione indu
striale decade se l'invenzione non è sta ta  
messa in attuazione entro tre anni dalla con
cessione o se, dopo tale triennio, l'attuazio
ne è stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno 
e nell'altro caso, non avrà luogo la decaden
za se l’inazione è stata effetto d i cause in
dipendenti dalla volontà di colui o di co
loro a cui il brevetto appartiene. La m an
canza di mezzi finanziari non è compresa 
fra queste ultim e cause ».

Questa soluzione è stata giudicata troppo 
rigorosa dai Governi dei Paesi aderenti alla 
Unione intemazionale per la protezione del
la proprietà  industriale sorta dalla Conven
zione di Parigi del 20 marzo 1883. Conse
guentemente, in occasione di una delle pe
riodiche Conferenze di revisione di detta 
Convenzione, e precisam ente della Confe
renza diplomatica dell'Aja del 6 novembre 
1925 (il testo dell'Aja della Convenzione di 
Unione fu  ratificato e reso esecutivo, in Ita
lia, col regio decreto-legge 10 gennaio 1926, 
n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 
1927, n. 2701), fu stabilito che la decadenza 
del brevetto p e r m ancata o insufficiente at
tuazione della invenzione a cui si riferisce 
non poteva essere dichiarata, salvo nel caso 
ohe la concessione di licenze obbligatorie 
non fosse stata  sufficiente ad eliminare gli 
abusi derivanti dall'esercizio dei diritti esclu
sivi conferiti col brevetto.

Tale obbligazione convenzionale, per es
sere operante sul piano interno, avrebbe 
dovuto dar luogo all'emanazione di appo

sito provvedimento legislativo istituente la 
licenza obbligatoria; m a per un  complesso 
di circostanze, che sarebbe troppo lungo an
che riassumere, tale lacuna del nostro ordi
nam ento giuridico non è stata ancora col
mata.

Detta situazione è divenuta ancora più 
spiacevole dopo che, con la legge 15 dicem
bre 1954, n. 1322, è stato ratificato il testo, 
riveduto a Londra il 2 giugno 1934, della 
più volte richiam ata Convenzione di Unione 
di Parigi del 20 marzo 1883, testo nel quale 
è stata conferm ata la precedente decisione 
della Conferenza dell'Aja circa l'istituzione 
della licenza obbligatoria. Pertanto, qualsia
si ulteriore ritardo nell’adempiere un pre
ciso obbligo convenzionale potrebbe creare 
delle difficoltà suscettibili di provocare una 
crisi nel seno della Unione internazionale 
per la protezione ideila proprietà industriale. 
Non sono m ancati, anche in epoca recente, 
cortesi sollecitazioni per i normali canali 
diplomatici, di Paesi firm atari della Conven
zione di Parigi del 20 marzo 1883, quali, ad 
esempio, il Regno Unito di Gran Bretagna 
ed Irlanda del Nord, per l’adempimento del- 
l’obbligazione convenzionale in argomento.

D’altra  parte, l'accluso disegno di legge, 
oltre che rappresentare l'adempim ento di 
una obbligazione internazionale, costituisce 
altresì un  notevole progresso rispetto all'at
tuale sistema, basato sull'articolo 54 del ri
chiamato regio decreto 29 giugno 1939, nu
mero 1127, che colpisce, con la grave san
zione della decadenza del brevetto il solo 
caso di abuso nell'esercizio idei d iritti di 
esclusiva costituito dalla m ancata od insuf
ficiente attuazione dell'invenzione brevet
tata.

È fuori discussione che nel nostro Paese, 
ove si presenta in modo particolarm ente 
pressante il problem a della massima occu
pazione, vi è un interesse prim ordiale a che 
le invenzioni siano attuate, nel territorio 
dello Stato, creando nuovi posti di lavoro. 
A tale esigenza si ispira l'articolo 52 del 
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che 
prescrive, appunto, che l'invenzione debba 
essere a ttuata  nel territorio  dello Stato in 
m isura non gravemente sproporzionata ai 
bisogni del Paese e l’articolo 53 dello stesso
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decreto, che precisa come la importazione 
di prodotti fabbricati all'estero non costi
tuisca attuazione deH’invenzione brevettata.

Peraltro l’attuale redazione di tale arti
colo è stata fonte di incertezze di interpre
tazione sulla identificazione dei casi concre
ti nei quali il comportamento del titolare 
del brevetto avrebbe potuto  giustificare la 
grave sanzione della decadenza dai diritti 
di esclusiva derivanti dal brevetto stesso.

Se infatti, la forma più  frequente che può 
assumere l’abuso nell'esercizio dell’esclusi
va conferita dal brevetto è quella di impe
dire l’attuazione dell’invenzione brevettata 
sia allo scopo di po ter im portare dall’este
ro i prodotti tutelati dal brevetto in regime 
di esclusiva, sia per costituire uno sbarra
m ento legale alla attuazione di nuovi proce
dimenti che potrebbero com portare la ne
cessità di un aggiornamento di im pianti in
dustriali o la creazione di nuovi, è altret
tanto vero ohe non è quello indicato il solo 
com portam ento del titolare del brevetto che 
possa giustificare un  sistema di licenze ob
bligatorio atto  a contem perare i d iritti del 
titolare stesso con le esigenze dell’economia 
del Paese. Del resto la stessa lettera dell'ar
ticolo 5 della Convenzione di Unione di Pa
rigi per la protezione della proprietà indu
striale nel testo riveduto a Londra il 2 giu
gno 1934, nel riconoscere esplicitamente ai 
diversi Paesi unionisti la facoltà di in tro
durre nei loro ordinam enti interni, le mi
sure legislative necessarie per prevenire gli 
abusi derivanti dall'esercizio def d iritti esclu
sivi conferiti con il brevetto indica, a titolo 
esemplificativo, fra le forme che tale abuso 
può assumere, la mancanza di attuazione 
dell'invenzione brevettata. E che con l'isti
tu to  della licenza obbligatoria si possano 
correggere, p u r restando nel quadro e nello 
spirito della Convenzione, abusi di monopo
lio in certo senso diversi anche se comple
m entari, della sola m ancanza o insufficienza 
di attuazione della invenzione, lo provano 
le disposizioni contenute in m ateria di li
cenze obbligatorie nelle leggi speciali di al
cuni Paesi facenti parte, sin dall’origine, 
dell’Unione internazionale sorta dalla più 
volte citata Convenzione di Parigi del 1883, 
quali la Gran Bretagna (legge 16 dicembre

1949) e la Svizzera (legge federale del 25 
giugno 1953), leggi di cui non è stata mai 
posta in dubbio l’ortodossia convenzionale.

Per corrispondere alle segnalate esigenze 
ed in aderenza ai richiam ati princìpi, nel
l’unito disegno di legge si prevede la sosti
tuzione dell’attuale testo dell'articolo 52 del 
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con 
una nuova redazione che, in un certo senso, 
dovrebbe costituire una interpretazione au
tentica della precedente norm a intesa a con
figurare i casi in base ai quali il com porta
mento del titolare di diritti di brevetto può 
legittimare la richiesta di licenza obbliga
toria.

Una volta precìsati i casi concreti che 
possono dar luogo alla concessione di li
cenze obbligatorie, si è conseguentemente 
modificato il testo dell’articolo 54 del citato 
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per sosti
tuire la sanzione della decadenza del bre
vetto, precedentem ente prevista per i soli 
casi di m ancata od insufficiente attuazione 
dell’invenzione brevettata con l’istituto del
la licenza obbligatoria che, perduto il ca
ra tte re  esclusivamente sanzionatorio tipico 
del precedente sistema risponde, oltre che 
ad una precisa obbligazione convenzionale 
liberamente accettata, alla più ampia esigen- 
genza di un equo contem peram ento dei di
ritti soggettivi del titolare del brevetto con 
princìpi di ordine anche morale, in forza dei 
quali delle invenzioni brevettate deve poter 
trarre  vantaggio anche la collettività.

Sembrerebbe, a prim a vista, che la san
zione della decadenza com minata dal vigen
te articolo 54 del decreto n. 1127, fosse più 
severa e radicale, e quindi più idonea al 
raggiungimento delle finalità sopra cennate, 
del sistem a della licenza dbbligatoria consi
derato nell’accluso disegno di legge; ma da 
un esame, anche superficiale, della questio
ne si evince che il sistema della licenza ob
bligatoria è p iù  idoneo di quello della de
cadenza (che del resto non verrebbe com
pletam ente soppresso daH’ordinam ento giu
ridico interno) p e r lo scopo pratico di costi
tuire un efficace correttivo all’abuso even
tuale dell'esercizio dei d iritti di brevetto.

Infatti, col sistema in vigore la decaden
za di un  brevetto non può essere pronun
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ciata in via am ministrativa, m a 'deve essere 
dichiarata dalla competente au torità  giudi
ziaria su iniziativa della parte  che impugna 
la validità di un brevetto, alla quale incorna 
be l’onere della prova (articoli 75 e 77 del 
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Tale 
pronuncia è, pertanto, la risultante di rego
lare processo il che com porta, nella maggior 
parte  dei casi, che l’eccezione di decadenza 
venga sollevata in  via riconvenzionale, nei 
giudizi intentati pe r la contraffazione di bre
vetti di invenzione, poiché è molto difficile 
prospettare la possibilità di una domanda 
di decadenza in via principale quando l'in
venzione non sia stata ancora attuata  da 
parte  dell'attore potendo dubitarsi della sus
sistenza dell’interesse ad agire da parte del 
medesimo.

Col sistema proposto nell'aocluso disegno 
di legge, i princìpi in vigore vengono pro
fondamente modificati in quanto in luogo 
di prevedere, per la m ancata od insuffi
ciente attuazione dell'invenzione brevettata, 
la decadenza dai d iritti di brevetto, si rico
nosce la nascita di un vero e proprio diritto  
soggettivo all’attuazione dell’invenzione in 
regime di licenza non esclusiva da parte  di 
chiunque abbia interesse all'attuazione stes
sa. N aturalm ente al sorgere dei diritti sog
gettivi sopra cennati corrisponde un affie- 
volimento del diritto  d i esclusiva connesso 
al brevetto, sul quale si istituisce una spe
cie d i pubblico dominio patente.

A tale sostanziale modificazione dei prin
cìpi che, sino ad ora, hanno regolato la de
cadenza del brevetto per difetto e per in
sufficienza idi attuazione dell’invenzione bre
vettata con disposizioni, come quella del 
più volte richiam ato articolo 54 del regio 
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di esclusivo 
carattere sanzionatorio, occorreva provve
dere m ediante l’adozione di procedure sem
plici, non onerose e, soprattutto , rapide che, 
fa tte  salve le necessarie garanzie poste a tu
tela dei d iritti di esclusiva del titolare del 
brevetto contro pretese illegittime e teme
rarie di terzi, consentissero il riconoscimen
to del diritto  soggettivo di chi abbia inte
resse all’attuazione dell’invenzione ricorren
do i casi previsti dalla legge.

Nei casi di particolare urgenza viene at
tribuito  al Ministro il potere di concedere 
una licenza in via provvisoria, nonostante 
l’apposizione.

Tali i presupposti, i princìpi ed i criteri 
che hanno ispirato la redazione dell’accluso 
disegno di legge.

*  *  *

Con l’articolo 1 del provvedimento si è 
cercato, come si è rilevato in precedenza, 
anzitutto di dare una p iù  chiara formula
zione all’attuale testo dell’articolo 52 del 
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, al fine 
d i eliminare dubbi ed errori di inteipreta- 
zione.

Nel testo proposto, riaffermato al prim o 
comma che le invenzioni brevettate devono 
essere attuate nel territorio  dello Stato, si 
precisa con un'elencazione di natu ra tassa
tiva i casi per i quali può concedersi la li
cenza obbligatoria. Il semplice raffronto dei 
testi m ostra chiaramente che il testo pro
posto costituisce un evidente progresso in 
relazione al vigente testo dell’articolo 52.

Infatti, m entre nel testo vigente si pre
scrive che l’invenzione deve essere a ttuata  
nel territorio  dello Stato in m isura tale da 
non risultare in gra*ve sproporzione con i bi
sogni del Paese, definizione che per la sua 
indeterminatezza ha dato luogo ad interpre
tazioni giurisprudenziali contraddittorie, la 
formula ora proposta con la nozione di sod
disfacimento della domanda di un  prodotto 
brevettato ottenibile con procedimento bre
vettato sul m ercato interno sembra corri
spondere ad un chiaro concetto d i natura 
economica e di entità determinabile.

Infine, per quanto l’ipotesi considerata al 
n. 2 dello stesso comma del testo proposto 
rientri certam ente fra quelle previste nel
l’attuale articolo 52 del decreto n. 1127, in 
quanto sotto il profilo economico i bisogni 
del Paese comprendono anche le esigenze di 
esportazione, va rilevato che l’enunciazione 
espressa di tale principio costituisce un pro
gresso non di natu ra esclusivamente reda
zionale.

Il n. 3 del prim o comma, non può essere 
compreso nell’attuale redazione deU’artiçQ-
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lo 52 che enuncia le premesse unicamente 
per la decadenza del brevetto per mancanza 
o difetto di attuazione dell'invenzione bre
vettata. La nuova previsione legislativa r i
sponde alle esigenze di favorire al massimo
lo sviluppo tecnico ed il progresso industria
le del Paese.

La disposizione in esame, che non si in
quadra nei carattere sanzionatorio della li
cenza obbligatoria, ha la sua giustificazione 
nella necessità di un equo contemperam ento 
dei d iritti di esclusiva del brevetto con le 
legittime esigenze dello sviluppo industriale.

Per una razionale spiegazione della nor
m a in esame, anche a voler prescinde
re da quanto era analogamente previsto 
all’articolo 47 del regio decreto 13 settem 
bre 1934, n. 1602 (decreto che, come è noto, 
non ebbe attuazione), accorre ricordare che, 
per l’articolo 5 del vigente regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, l’attuazione di una in
venzione che implichi quella di altra  pro tet
ta  da precedente brevetto ancora in vigore, 
è subordinata al consenso del titolare di 
quest’ultimo. Quando venga a trovarsi in 
tale particolare situazione un'invenzione di 
notevole im portanza per l’economia del Pae
se e la necessaria autorizzazione sia negata 
o subordinata a condizioni eccessivamente 
onerose, potrebbe attualm ente soccorrere lo 
articolo 60 del decreto n. 1127 che prevede, 
tra  l’altro, la espropriazione in uso, per i 
bisogni dello Stato, di invenzioni brevettate 
o in corso idi brevettazione ove si riconosces
sero i motivi di pubblica utilità.

Con la disposizione del n. 3 in esame, ri
tenuto che il com portam ento del titolare 
del brevetto non implica il diniego di autoriz
zazione o la subordinazione a condizioni ec
cessivamente onerose e che tale com porta
mento costituisce, quando vi concorra l’in
teresse economico del Paese all’attuazione 
dell'invenzione dipendente, un  evidente caso 
di abuso dei diritti di esclusiva derivanti 
dalla brevettazione, si è estesa l'applicabi
lità dell’istituto della licenza obbligatoria 
al caso considerato, con le particolari moda
lità previste all'articolo 2 del disegno di 
legge.

Il n. 4 del com ma di cui tra ttasi prevede 
un caso assai vicino a quello considerato

nel precedente n. 3: si tra tta  di provvedere 
per un particolare com portam ento negativo 
del titolare di un  brevetto di invenzione che, 
non ricorrendo l'ipotesi della notevole im
portanza per l'economia del Paese e ifuori 
dell'ipotesi dell’articolo 5 del decreto nu
m ero 1127, ostacoli l’esercizio di una attivi
tà  economica diversa da quella a oui si ri
ferisce l’invenzione brevettata.

La disposizione in esame già nota all’or
dinamento giuridico britannico costituisce, 
invece, u n ’autentica novità in quello ita
liano.

Sono evidenti le finalità della norm a in
tesa a correggere, pe r mezzo della licenza 
obbligatoria, eventuali situazioni di mono
polio dovute a particolare m odalità di eser
cizio dei diritti di brevetto che, per essere 
in contrasto con gli interessi dell'economia 
del Paese, debbono ritenersi non consenti- 
bili. Alla disposizione in esame può anche 
in parte  riconoscersi funzione interpretativa 
di quella enunciata al n. 1 del comma in 
esame, in quanto chiarisce che, nella nozio
ne di domanda di prodotto brevettato ed ot
tenuto col procedim ento brevettato, rien tra
no anche esigenze di attività economica che, 
per essere diverse da quelle alle quali si ri
ferisce l’attuazione dell’invenzione, potevano 
ritenersi non com prese nella norma.

Il capoverso dell'articolo riproduce, con 
variazioni puram ente redazionali, la corri
spondente norm a del capoverso dell'artico
lo 52 attuale.

Nell’articolo 2 è form ulato il nuovo testo 
che si propone per l'articolo 54 del regio 
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con dispo
sizioni di carattere assolutam ente innovati
vo, pu r lasciando inalterati i term ini che, 
per essere già in arm onia con quelli con
venzionali, non avevano bisogno di essere 
modificati. L 'articolo 5 della Convenzione di 
Parigi del 20 m arzo 1883 stabilisce, infatti, 
in m ateria di licenza obbligatoria che « en 
tout cas le brevet ne pourra pas faire l'objet 
de telles mesures avant l’expiration d’au- 
moins 3 annés à com pter de la date où a été 
accordé ». Si tra tta  di un periodo di fran
chigia convenzionalmente fissato che può 
essere, a discrezione idei Paesi aderenti, au
m entato ma non ridotto. Tale periodo di
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attesa vale, pertanto, per tu tte  le ipotesi 
configurate all'artioolo 52 per l’applicazione 
della licenza obbligatoria.

Di particolare rilievo, nell'articolo in esa
me, è la disposizione contenuta al terzo com
ma che, partendo dall’ipotesi enunciata al 
n. 3 dell'articolo 52, am mette la possibilità 
ohe la licenza obbligatoria possa, per le in
venzioni cosiddette collegate di cui all'ar
ticolo 5 del decreto 29 giugno 1939, n. 1127, 
essere dom andata dal titolare dell’invenzio
ne relativa al brevetto di data precedente 
quando la relativa invenzione abbia impor
tanza prevalente rispetto a quella posterior
m ente brevettata.

Tale principio era stato, del resto già pre
visto dall’articolo 47 del citato regio decreto 
13 settem bre 1934, n. 1602, e ne sono evidenti 
l'equità e l'opportunità.

Le superiori esigenze della difesa m ilitare 
del Paese escludono le invenzioni apparte
nenti aU’Amministrazione m ilitare e da que
sta poste sotto vincolo di segreto da ogni 
obbligo di attuazione. A tali categorie di in
venzioni non poteva, pertanto , applicarsi 
l’istituto della licenza obbligatoria. A tale 
ovvio principio è ispirato l'ultim o comma 
deH'articolo in esame.

L’articolo 3 comprende delle disposizioni 
che si è ritenuto  opportuno form ulare in sei 
articoli che andranno aggiunti all’articolo 
54, di nuova redazione, del regio decreto 29 
giugno 1939.

Nel prim o di tali articoli (articolo 54-bis) 
sono contenute im portanti disposizioni con 
le qùali si stabilisce:

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

b) che la concessione della licenza ob
bligatoria non preclude al titolare del bre
vetto ed ai suoi aventi causa l’attuazione del
l'invenzione brevettata, il che è u n ’ulteriore 
conferma del carattere non radicalm ente 
sanzionatorio del nuovo istituto giuridico. 
Si è, inoltre, chiarito che la licenza obbliga
toria, quando è concessa in relazione alla 
esigenza di alimentare una corrente di espor
tazione del prodotto  (brevettato ottenuto col 
procedimento brevettato, sarà lim itata al
l'uso dell’invenzione per i soli bisogni del

l'esportazione, con la ovvia conseguenza che 
ogni diverso com portam ento del licenziata- 
rio costituirebbe atto  di contraffazione.

Altro im portante principio enunciato nel
l'articolo in esame è la natu ra di possesso 
personale dei diritti ohe la licenza obbliga
toria attribuisce al licenziatario, con la con
seguente sua intrasferibilità senza il consen
so del titolare del brevetto, salvo che non
lo sia a causa di cessione dell'azienda del li
cenziatario.

Fondamentale è il principio che la licenza 
obbligatoria è a titolo oneroso, cioè com
porta  per il licenziatario l'obbligo del paga
mento al titolare del brevetto di un corri
spettivo che viene qualificato indennità, in 
quanto tale corrispettivo può anche essere 
inferiore al compenso ohe sarebbe corrispo
sto al licenziatario nel caso di concessione 
di una licenza convenzionale.

Al riguardo va rilevato che la licenza ob
bligatoria in alcuni casi sostituisce la deca
denza ed in altri ha carattere sanzionatorio 
in relazione alla insufficiente attuazione del
l'invenzione.

Infine, essa è a titolo non esclusivo e per
tanto la posizione del licenziatario titolare 
di una licenza obbligatoria differisce note
volmente da quella del titolare di una licen
za convenzionale.

Per la determinazione dell’indennità, se
guendo gli emendamenti adottati dalla Com
missione del Senato, si è preferito ricorrere 
al criterio  di un  congruo compenso, dato che 
la diversità delle situazioni in relazione alle 
diverse categorie di invenzioni rendeva ar
bitrario  qualunque sistema di predeterm ina
zione del compenso.

Con l'articolo 54-fer viene previsto che nel 
caso che le parti intendano deferire ad un 
arbitro  la risoluzione della controversia cir
ca la m isura del compenso, la nomina del
l'arbitro , nel caso di m ancato accordo fra le 
parti, sia  di competenza del Presidente del 
Tribunale di Roma. La detta competenza di 
carattere (funzionale si spiega con il fatto  
che la controversia relativa alla determ ina
zione del compenso è accessoria rispetto  al 
procedimento am ministrativo per la con
cessione della licenza obbligatoria, di com-
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petenza esclusiva dell’Ufficio centrale bre
vetti, che ha sede in Roma.

Di nessuna particolare illustrazione hanno 
necessità le altre disposizioni contenute ne
gli articoli 54-quater, quinquies, sexies e 
septies.

Va rilevata una facoltà del Ministro di con
cedere la licenza in via provvisoria quando 
sussistono motivi idi urgenza e subordinata
mente alla prestazione di idonee garanzie, 
Con la detta norm a viene tolta la possibilità 
di giudizi defaticatori d iretti soltanto allo 
scopo di rendere non attuabile il diritto alla 
licenza obbligatoria.

Di particolare rilevanza la norm a dell’ar
ticolo 4 che, in aderenza con le facoltà ri
conosciute dalla Convenzione di Parigi del 
20 marzo 1883, m antiene la decadenza del 
brevetto per m ancata attuazione nei casi in

cui la m isura della licenza obbligatoria non
fosse sufficiente a reprim ere gli abusi nel
l ’esercizio dei diritti di esclusiva.

La disposizione in esame potrà risultare 
particolarm ente utile nei casi in cui fraudo
lenti accordi fra titolare del brevetto e li
cenziatario risultassero posti in essere per 
frustrare gli scopi che il provvedimento si 
pi opoi.'e

Di nessuna illustrazione abbisogna l’arti
colo 5; con l’articolo 6 del disegno di legge 
si fissa il principio di ordine generale, va
lido anche per i casi di licenze contrattuali, 
con il quale si riconosce, al licenziatario di 
d iritti brevettati, la figura di sostituto pro
cessuale del titolare del brevetto.

Anche per quanto riguarda gli articoli 7 
ed 8 la chiarezza del testo rende superfluo 
ogni commento illustrativo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

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

« L'invenzione industriale che costituisce 
oggetto del brevetto deve essere attuata  nel 
territorio  dello Stato in modo da evitare che 
possono essere im pediti o rendersi difficili:

1) il soddisfacimento della domanda del 
prodotto brevettato od ottenuto col proce
dimento brevettato, ovvero;

2) l ’esportazione del prodotto brevetta
to od ottenuto col procedimento brevettato, 
ovvero;

3) l’attuazione di altre invenzioni bre
vettate, di notevole im portanza per l’econo
mia del Paese, che siano subordinate alla 
utilizzazione d'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 im portino l’impiego e la 
disposizione dei prodotti o ttenuti od otteni
bili con l’invenzione, o l'utilizzazione, anche 
parziale, del procedim ento brevettato.

Le invenzioni riguardanti oggetti che, per 
la prim a volta, figurano in u n ’esposizione o 
fiera a carattere nazionale o internazionale, 
tenuta nel territorio  dello Stato, si conside
rano attuate dal giorno della presentazione 
al pubblico degli oggetti stessi fino al giorno 
della chiusura della manifestazione, purché 
siano stati esposti per almeno dieci giorni 
o, in caso di manifestazione di più breve du
rata, per tu tto  il periodo di essa ».

Art. 2.

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

« Trascorsi quattro  anni dalla data di de
posito della domanda di brevetto o tre anni 
da quella di concessione del brevetto, se l’in
venzione non è sta ta  a ttuata  o non lo è stata 
nella m isura o con le modalità previste al
l'articolo 52 ovvero se, anche successivamen
te, l'attuazione stessa è sta ta  sospesa per ol
tre tre anni o è sta ta  ridotta o modificata ri-
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spetto alla m isura o alle m odalità predette, 
qualunque interessato che non sia contraf
fattore, al quale il tito lare del brevetto abbia 
rifiutato la concessione d ’usare la sua inven
zione, ha d iritto  ad una licenza per l’uso del
l'invenzione, salvo che la mancanza od insuf
ficienza d'attuazione sia dovuta a circostan
ze indipendenti dalla volontà del titolare del 
brevetto o dei suoi aventi causa.

La mancanza di mezzi finanziari non è 
compresa tra  le circostanze indicate nel com
ma precedente.

La licenza per il motivo considerato all'ar
ticolo 52, n. 3, può essere chiesta soltanto 
dal titolare del brevetto decorrente da data 
posteriore e dai suoi aventi causa. Può es
sere chiesta, viceversa, dal titolare del bre
vetto decorrente da data anteriore o dai suoi 
aventi causa se la relativa invenzione presen
ti im portanza prevalente.

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alle invenzioni brevettate appar
tenenti all'Amministrazione militare ed a 
quelle tenute segrete ai sensi dell’articolo 41 
di questo 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 prece
dente articolo non dà diritto  all’uso esclu
sivo dell'invenzione nè preclude l'attuazione 
dell'invenzione stessa al titolare del brevet
to ed ai suoi aventi causa. Se è data per il 
motivo indicato dall'articolo 52, n. 2, la li
cenza dà diritto  all'uso dell’invenzione limi
tatam ente alla produzione di cose da espor
tare.

La licenza ha effetto per la rim anente du
ra ta  del brevetto, e non è trasferibile se non 
con il consenso del titolare del brevetto o 
congiuntamente alla cessione dell'azienda del 
licenziatario.

Il licenziatario è tenuto a pagare al titola
re del brevetto, entro i prim i tre mesi del
l’anno solare, un congruo compenso.

Per la determi nazione della misura del 
compenso deve tenersi conto delle cause giu
stificatrici del d iritto  alla licenza.



A tti Parlamentari — 10 — Senato della Repubblica  — 878

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla licenza obbligatoria si estendono le 
condizioni più vantaggiose che, successiva
mente ad essa, il titolare del brevetto con
ceda ad altro  licenziatario.

‘Se non è corrisposto il compenso, il licen
ziatario decade dal suo diritto  senza pregiu
dizio dell'obbligo di corrispondere quanto 
dovuto per l'attuazione già fatta.

Art. 54-ter. — Se le parti convengono di 
deferire la determinazione del compenso a 
un  arbitratore, in caso di mancato accordo 
nella designazione, la stessa può essere fatta  
dal Presidente del tribunale di Roma su ri
chiesta di una delle partì.

Art. 54-quater. — Colui che vuol 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 raccom andata con avviso di ricevi
mento al titolare del brevetto ed a coloro 
che abbiano acquistato diritti sul brevetto 
in base ad a tti trascritti od annotati.

Nell'istanza debbono essere specificati il 
fatto  costitutivo del diritto alla licenza e la 
m isura e le modalità dell’indennità offerta.

L'istanza deve essere accompagnata dalla 
prova del pagam ento delle tasse prescritte.

Entro tren ta  giorni dal ricevimento della 
notizia dell'istanza, il titolare del brevetto 
o tu tti coloro che ne hanno diritto in base ad 
atti trascritti od annotati possono contesta
re l'esistenza del diritto  del richiedente ov
vero dichiarare di non accettare la misura 
e le m odalità del compenso. L'opposizione 
deve essere motivata.

Art. 54-quinquies. — L’Ufficio dà pronta 
comunicazione all’istante mediante racco
m andata con avviso di ricevimento, dell’op
posizione prevista all’ultimo comma dell’a r 
ticolo precedente e dei suoi motivi.

E ntro  i successivi tren ta giorni dal ricevi
mento della raccomandata, se l'opposizione 
è d iretta  a contestare il d iritto  alla licenza, 
colui che l'ha chiesta deve chiamare in giu
dizio l'opponente.

Art. 54-sexies. — Se non è fatta  opposizione 
nel term ine previsto nel quarto comma del
l'articolo 54-quater o se l’opposizione non è 
motivata, il M inistro per l'industria e il com
mercio, con suo decreto, accorda la licenza.
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La licenza è accordata anche nel caso in 
cui non sono accettate le misure e le moda
lità del compenso. Può altresì, essere rila
sciata in via provvisoria nonostante l’opposi
zione, quando sussistano motivi d ’urgenza, 
e subordinatam ente alla prestazione di ido
nea garanzia.

In  tali casi il M inistro determ ina la misura 
e le m odalità del compenso e della garanzia 
su parere conforme della Commissione di 
cui all’articolo 71.

Il decreto del M inistro è comunicato agli 
interessati mediante raccom andata con av
viso di ricevimento e può essere impugnato 
innanzi al giudice competente entro 30 gior
ni dalla comunicazione predetta.

In  pendenza dell’impugnazione il licenzia
tario è tenuto all’osservanza delle condizio
ni stabilite nella licenza.

Art. 54-septies. — Fuori dell’ipotesi del ri
lascio della licenza in vìa provvisoria, pre
visto dall’articolo 54-sexies, comma secondo, 
durante il giudizio sulla contestazione del di
ritto  alla licenza, questa non può essere rila 
sciata fino a quando non sia emessa senten
za passata in giudicato; m a il giudice può 
autorizzare il M inistro a rilasciare la licenza 
in via provvisoria.

La domanda è rigettata se non contiene 
l’offerta dell'indennità e, dove sia necessario, 
delle modalità del suo pagamento, ovvero se 
non è stata accompagnata dalla prova del 
pagamento delle tasse prescritte.

Se nel term ine indicato dal secondo com
ma dell’articolo 54-quinquies l’interessato 
non propone l’azione giudiziale ivi prevista,
il Ministro ne rigetta la domanda ».

Art. 4.

All’articolo 55 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

» 3) per il perdurare della mancata e in
sufficiente attuazione dell’invenzione, ai sen
si di questo decreto, trascorsi due anni dal
la concessione della prim a licenza obbliga
toria ».

Art. 5.

All’articolo 66 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è aggiunto il seguente comma;
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« Deve essere trascritto  anche il decreto 
che accorda la licenza obbligatoria ».

Art. 6.

Dopo l’articolo 77 del regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente 
articolo 77-bis:

« Il titolare di una licenza, anche se a tito
lo non esclusivo, può esercitare ogni azione 
a tutela del brevetto spettante al titolare, ma 
deve chiamare in giudizio il titolare stesso ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 78 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente ar
ticolo 78~bis:

« L'azione di accertam ento del diritto  alla 
licenza obbligatoria, l'impugnazione dei prov
vedimenti del M inistro indicati all’articolo 
54-sexies e l'azione di decadenza dal diritto 
alla licenza obbligatoria, si propongono in
nanzi al tribunale competente ai sensi dell’ar
ticolo 75. Allo stesso tribunale si può propor
re istanza per la sospensione dell’efficacia 
della licenza provvisoria, prevista nello stes
so articolo 54-sexies; l ’istanza si propone con 
ricorso al giudice istru ttore  od al Presiden
te del Collegio, che provvedono ai sensi del
l’articolo 351 del Codice di procedura civile.

Per la decisione di m erito sul diritto  alla 
licenza, il giudice può chiedere il parere del 
M inistro per l’industria ed il commercio e, 
quando la licenza è sta ta  domandata per il 
motivo indicato nell'articolo 52, n. 2), an
che 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 modifica
zioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« 1) per la domanda di licenza obbliga
toria su brevetto principale o completivo, li
re 60.000;

2) per la concessione della licenza o b 
bligatoria, lire 1,80.000.

La licenza obbligatoria è soggetta per cia
scun anno di durata alla tassa di concessio
ne governative di lire 20.000 ».


