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700 - UN BREVETTO

CONTESTATO
Nell'ottobre 2008 ho depasitato un domanda
di brevetto per invenzione industriale su una
invenzione da me conseguita allinterno del-
l'azienda di cui sono socio. La mia azienda ha
ricevuta in questl giormi una diffida da una so-
cletd francese che ha depositato una invenzio-

ne simile in ftalia nel dicembre 2008 e quindi

successivamente: come & possibile che possa
esser fatto valere un diritto nei mn]ﬁunﬂ della
mia azienda sebbene decorrente da data suc-
cessiva?

Lettera firmata

Sarebbe stato meglio se il lettore avesse in-
viato copia della diffida ricevuta. Pur non aven-
dola vista ritengo che il concorrente francese
abbia depositato la propria domanda di bre-
velto italiana del dicembre 2008 avvalendosi
del cosiddetto diritto di priorita. Tale diritto
consente di depositare un titolo di proprieta
industriale (brevetio, marchio, modello) ini-
zialmente nel proprio paese di residenza, con
possibilita di estenderlo in qualunque paese
estero aderente alla cosiddetta Convenzione di
Unione di Parigi entro un termine predetermi-
nato (un anno per le invenzioni e per i model-
li di utilita; sei mesi per i marchi e per i mo-
delli ornamentali). Se cosi fosse la societi fran-
cese avrebbe depositato il proprio brevetto per
invenzione in Francia probabilmente nel di-
cembre 2007 e quindi ben prima del deposi-
to del concorrente italiano, estendendo poi nel
dicembre 2008 (entro un anno) il brevelto in
Italia avvalendosi della cosiddetta prioriti. E

uindi nella misura in cui le due invenzioni
descritte nella domanda francese iniziale e ita-
liana successiva, siano coincidenti, i diritti ap-
partengono alla societi francese, in quanto il
deposito avvenuto in Italia si considera come
avvenuto alla data di priorita (presumibilmen-
te del dicembre 2007) per quanto riguarda 'ac-
certamento dei requisiti di validita del brevet-
to (domanda di brevetto). Tuttavia il caso, ol-
tre che essere relativamente raro, & anche com-
plesso in quanto la domanda di brevetto fran-
cese di regola sard divenuta accessibile al pub-
blico solo 18 mesi dopo il deposito avvenuto
in Francia e quindi successivamente al depo-
sito del lettore. E a norma dell'art. 48 Codice
proprieti industriale tale domanda francese
seprela non va ||3rer.a in considerazione per Fap-
prezzamento dell'attivith inventiva della do-
manda successivamente depositata dall’azien-
da italiana.

Partanto qualora sussistessero delle differenze
tra il contenuto della domanda dell’azienda
italiana e il contenuto della domanda italia-
na dell'azienda francese, tali differenze potreb-
hero costituire materia per la concessione di
un valido brevetto anche in capo dell'azienda
italiana. Il problema quindi andrebbe approfon-
dito con un esperto tecnico hrevellua’I
Un'ultima precisazione, Leffetto della |}rmn1h
#solo quel‘!u di retrodatare al deposito nel

se di origine il momento in cui vanno verifica-
ti i requisiti di validith della domanda di bre-
vetto; per quanto rignarda 'efficacia della do-
manda di brevetto nei singoli paesi si deve in-
vece far riferimento all'effettivo deposito; per
I'ltalia il deposito precedente & quello del let-
tore & non quello dell azienda francese, La con-
seguenza i che nella misura in cui il brevetto
dell’azienda italiana sara privo dei requisiti di
validiti per il precedente deposito francese ov-
viamente non sussisterd alcun diritto in capo
all’azienda italiana; ma nella misura in cui ta-
le brevetto, tenuto conto del disposto del cita-
to articolo 48, sard valido in tutto o in parte, i
diritti nell'ordinamento italiano spetteranno
all'azienda italiana e non all'azienda [rancese,
E quindi non & escluso che la diffida ricevuta

sia infondata.
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