Sezione IV
Invenzioni

Art. 45. Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica,
1 . . ey . . . .
che sono nuove e (') che implicano un'attivita inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, 1 principi ed i metodi per attivita intellettuali, per gioco o per attivita commerciale ed i
programmi di elaboratore;

¢) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita di cid che in esse ¢ nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi,
programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) 1 metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varieta vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, comprese le nuove varieta vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista
esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta vegetale, anche se detta modifica ¢ il frutto
di un procedimento di ingegneria genetica.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati. (%)

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo
81-quinquies. (°)

(1) Le parole: “invenzioni nuove” sono state sostituite dalle attuali: "invenzioni, di ogni settore
della tecnica, che sono nuove e" dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.

(2) I commi: “4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il
trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di
sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici per l'ottenimento delle stesse.

Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante
questi procedimenti.” Sono stati cosi sostituiti dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.
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(3) Questo comma ¢ stato aggiunto dal D. Igs. 13 agosto 2010 n. 131.

Art. 46.
Novita (V)

1. Un'invenzione ¢ considerata nuova se non ¢ compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica ¢ costituito da tutto cio che ¢ stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto
italiano (%) e o di domande di brevetto europeo designanti I'ltalia, (*) cosi come sono state
depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano
state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 € 3 non escludono la brevettabilita di una sostanza o di una
composizione di sostanze gia compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova

utilizzazione.

(1) La rubrica: “La novita” ¢ stata cosi sostituita dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.

(2) Le parole: “di brevetto nazionale” sono state sostituite dalle attuali: “di brevetto italiano” dal
D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

(3) Le parole: “o internazionali” e “e aventi effetto per” sono state soppresse dal D. Igs. 13 agosto
2010 n. 131.

Art. 47.
Divulgazioni non opponibili e priorita interna (')

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non ¢ presa in considerazione
se si ¢ verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta
direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non ¢ presa altresi in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali,
firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si € rivendicata la priorita ai sensi delle convenzioni internazionali,
lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data
alla quale risale la priorita.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita, il deposito nazionale in Italia da luogo al
diritto di priorita anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita. (*)

(1) La rubrica: “Divulgazioni non opponibili” ¢ stata cosi sostituita dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n.
131.
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(2) Le parole: “la sussistenza del requisito della novita” sono state sostituite dalle attuali: “/o stato
della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48" dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

(3) Questo comma ¢ stato aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99.

Art. 48.
Attivita inventiva

1. Un'invenzione ¢ considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del
ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in
considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

Art. 49.
Industrialita

1. Un'invenzione ¢ considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere
fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 50.
Liceita

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione ¢ contraria all'ordine
pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non puo essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.
Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la
descrizione, le rivendicazioni e (') i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni
persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale
procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non
puo essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare
l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme
previste dall’articolo 162. @)

(1) Le parole: “la descrizione e” sono state sostituite dalle attuali: “la descrizione, le rivendicazioni
e’ dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.

(2) Le parole: “le norme previste nel regolamento.” sono state sostituite dalle attuali: “/e norme
previste dall’articolo 162.” dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.

Art. 52. Rivendicazioni
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1. Nelle rivendicazioni ¢ indicato, specificamente, cid che si intende debba formare oggetto del
brevetto. (*)

2.1 limiti della protezione sono determinati dalle (*) rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i
disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa
protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare 'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto
ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. (°)

(1) Il comma: “I. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione
tecnica e deve concludersi con una o piu rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio che
si intende debba formare oggetto del brevetto.” E stato cosi sostituito dal D. Igs. 13 agosto 2010 n.
131.

(2) Le parole: “dal tenore delle” sono state sostituite dalle attuali: “dalle” dal D. 1gs. 13 agosto
2010 n. 131.

(3) Questo comma ¢ stato aggiunto dal D. Igs. 13 agosto 2010 n. 131

Art. 62.
Diritto morale

1. 11 diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e,
dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai
parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 63.
Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.

Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
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1. Quando l'invenzione industriale ¢ fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita inventiva ¢ prevista come oggetto del contratto o del
rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di
lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non ¢ prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita inventiva, e l'invenzione ¢
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il
diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano
il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la
determinazione del quale si terra conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall'inventore, nonchée del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del
procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio
all'inventore, puo essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata,
l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. (')

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale
che rientri nel campo di attivita del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per 1'uso,
esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per I'acquisto del brevetto, nonché per la facolta di
chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di
lavoro potra esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con 1'esercizio
dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il
corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto
all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga I'accordo circa I'ammontare degli stessi,
anche se l'inventore ¢ un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare
provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed
il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata
del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si
applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura
civile.

5. 1l collegio degli arbitratori puo essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita della sua
decisione € subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione ¢ manifestamente iniqua
od erronea la determinazione ¢ fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante 'esecuzione del contratto o del rapporto
di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da
quando l'inventore ha lasciato 1'azienda privata o 'amministrazione pubblica nel cui campo di
attivita l'invenzione rientra.

(1) Il comma: “2. Se non e prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita inventiva,
e l'invenzione e fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore,



salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terra conto dell'importanza della
protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di
lavoro.” ¢ stato cosi sostituito dal D. Igs. 13 agosto 2010 n. 131.

Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un universita o con una
pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore ¢
titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui €' autore. In caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre
pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali,
salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione
all'amministrazione.

2. Le Universita e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono
I'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per I'uso dell'invenzione, spettante alla
stessa universita o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché
ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni
di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le universita o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di
cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa
non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cid non derivi da cause indipendenti
dalla loro volonta, la pubblica amministrazione di cui I'inventore era dipendente al momento
dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto
o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati
da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Art. 66.
Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal
presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i1 seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto ¢ un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
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b) se oggetto del brevetto ¢ un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare,
di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini
il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Art. 67.
Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento & nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il
procedimento e se il titolare del brevetto non € riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il

procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in
contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale

somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare I'oggetto del brevetto, si presume che
abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari

SEZIONE IV-bis
Invenzioni biotecnologiche @)

(1) Questa sezione ¢ stata aggiunta dal D. Igs. 13 agosto 2010 n. 131.

Art. 81-bis.
Rinvio

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia
delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV
bis.

Art. 81-ter.
Definizioni

1. A1 fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace
di riprodursi in un sistema biologico;
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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 ¢ essenzialmente biologico quando
consiste integralmente in fenomeni naturali quali I'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta vegetale ¢ definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio, del 27 luglio 1994.

Art. 81-quater.
Brevettabilita

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novita e attivita inventiva e siano suscettibili di
applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento
tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale
biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

¢) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a
materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto,
mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura ¢ identica a quella di un elemento
naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e
descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto 1'uvomo ¢ capace di mettere in atto
e che la natura di per se stessa non € in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato
dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non ¢
limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varieta vegetale o specie
animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici, secondo le modalita previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

Art. 81-quinquies.
Esclusioni

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilita:

a) 1l corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la
mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza
parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti
fondamentali sulla dignita e l'integrita dell'vomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale ¢ contrario alla dignita umana, all'ordine pubblico e
al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla
preservazione dei vegetali e della biodiversita ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in



conformita ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di
proprieta intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il
massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalita della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identita genetica germinale dell'essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) 1 procedimenti di modificazione dell'identita genetica degli animali, atti a provocare su questi
ultimi sofferenze senza utilita medica sostanziale per 1'essere umano o 1'animale, nonché gli animali
risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una
discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali,
etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita eugenetiche e non diagnostiche;

¢) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una
proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita 'indicazione e la descrizione di una
funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione
corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza €' considerata autonoma ai fini
brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule
embrionali umane.

Art. 81-sexies.
Estensione della tutela

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito
all'invenzione, di determinate proprieta si estende a tutti 1 materiali biologici da esso derivati
mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse
proprieta.

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 proprieta si estende al
materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale
biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o
moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), 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 ¢ incorporato e nel quale I'informazione genetica
¢ contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 81-septies.
Limiti all'estensione della tutela

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante
riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal



titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi
necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico ¢ stato commercializzato,
purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o
moltiplicazioni.

Art. 81-octies.
Licenza obbligatoria

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora
tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per I'uso della privativa su un
ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui
agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della
privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che,
in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. 1l rilascio della licenza di cui al comma 1 € subordinato alla dimostrazione, da parte del
richiedente:

a) che si € rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere
una licenza contrattuale;

b) che la varieta vegetale o I'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole
interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta vegetale protetta.

Art. 170-bis.
Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche (1)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita di invenzioni
biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b),
puo richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base
dell'invenzione, ¢ dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,



consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione,
sia in relazione all'organismo biologico dal quale ¢ stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale
biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale
prelievo e utilizzazione, della persona da cui ¢ stato prelevato tale materiale, in base alla normativa
vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale
biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da
una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni,
derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la
riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine
vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94
del Consiglio, del 27 luglio 1994.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati 'ambito e le modalita per 1'esercizio della
deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di
bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare
del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita
del bestiame in funzione di un'attivita di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati
delle stesse proprieta siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando
la possibilita di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale
attivita agricola.

7. Qualora rilevi I'assenza delle condizioni di brevettabilita dell'invenzione biotecnologica o il
mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, 1'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di
brevettabilita di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda.

(1) Questo articolo ¢ stato aggiunto dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.
Art. 170-ter. Sanzioni (')

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza
materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso ¢ stato prelevato
ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne puo disporre, € punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-bis,
comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, ¢
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico
contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il
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rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, ¢ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative
pecuniarie sono determinate nella loro entita, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo
11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialita lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita personali nonché del vantaggio
patrimoniale che I'infrazione puo recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse
egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Questo articolo ¢ stato aggiunto dal D. 1gs. 13 agosto 2010 n. 131.

Sezione IV
Invenzioni

Art. 243-bis.
Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche @)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione,
dell'universita e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno
una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente
Codice.

(1) Questo articolo ¢ stato aggiunto dal D. Igs. 13 agosto 2010 n. 131.
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