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1. 
PREMESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. CARATTERI GENERALI DEL SISTEMA BREVETTUALE 
 

Il limite della scienza è inevitabile non potendosi prefigurare che rag-
giunga mai «l�ultima definitoria e definitiva spiegazione che non può 
essere ulteriormente spiegata» (Popper). 

Questa affermazione è alla base del continuo progresso scientifi-
co e i limiti della conoscenza che sono stati posti ieri, oggi sono stati 
superati. La conoscenza ha un valore in sé ed è naturale che ogni cosa 
di valore debba essere tutelata. Le Legislazioni moderne hanno intro-
dotto, quale forma di tutela, il brevetto. 

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio tempo-
raneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto e-
sclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare 
a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. 

Il brevetto è stato introdotto come mezzo di tutela giuridica delle 
invenzioni già nel 1800. Ma l�inizio può essere addirittura collocato in-
torno al 1474 quando la prima legge generale viene emanata dalla Re-
pubblica Veneziana. Inizialmente la tutela copre non l�invenzione, ma 
un tipo di attività. Questa visione viene però cambiata, così che il bre-
vetto assume caratteristiche molto vicine a quelle attuali. L�obiettivo 
viene raggiunto in maniera graduale passando attraverso lo «Statute of 
Monopolies» del 1623 fino ad arrivare alla Rivoluzione Francese. Alle 
soglie del XIX secolo quasi tutti gli Stati cominciano a dotarsi di una 
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normativa che prevede un diritto dell’inventore al brevetto. Se l’inven-
zione presenta i requisiti previsti dalla legge, l’Autorità è obbligata al ri-
lascio del brevetto.  

La necessità di un mezzo di tutela dell’idea nasce con la rivolu-
zione industriale, durante la quale il panorama economico si modifica 
in maniera sostanziale e definitiva. Prima di quel momento il mercato è 
caratterizzato da un eccesso della domanda e da una concorrenza esi-
stente in ambiti territoriali molto limitati. Nel XIX secolo le comunica-
zioni, grazie alle innovazioni industriali, diventano più facili e la produ-
zione di beni cresce in maniera esponenziale come effetto dell’indu-
strializzazione oramai diffusasi nell’Europa Occidentale. I produttori 
non riescono più a collocare tutti i beni prodotti ed entrano in concor-
renza tra loro, agevolati anche dalla maggiore disponibilità di mezzi di 
comunicazione. 

La tutela dell’innovazione può avvenire tramite un istituto giuri-
dico, qual è il brevetto, o anche cercando di mantenere segreta la strut-
tura dell’invenzione. In questo secondo caso non vi sono limiti di tem-
po alla durata del segreto, ma vi è il costante rischio che la concor-
renza, esaminando il prodotto, sia in grado di replicarlo in maniera u-
guale o anche migliore. Cercare di tutelare un’invenzione mantenendo-
la segreta può inoltre portare notevoli inconvenienti anche per il pro-
gresso scientifico in generale. Infatti un’invenzione che viene tenuta 
segreta rischia di perdersi se l’inventore venga meno e non è stata tra-
smessa al successore. Inoltre la durata teoricamente illimitata dell’uso 
esclusivo pone l’azienda in una posizione di monopolio sul mercato 
con conseguenze pratiche facilmente immaginabili. 

Il segreto aziendale per i motivi esposti rappresenta quindi un si-
stema insicuro e pieno di incognite, sia per la collettività che per l’in-
ventore stesso. 

Il brevetto è il mezzo attraverso il quale si cerca di rispondere a 
queste esigenze. L’ordinamento attribuisce all’inventore il diritto di uti-
lizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo. I 
concorrenti non potranno quindi replicare il prodotto neppure se ne 
sono in grado. Il periodo di tempo fissato dalla legge garantisce co-
munque che un segreto non si protragga per un periodo indeterminato 
ed eventualmente troppo lungo. 
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—————————— 

Vi è un rapporto tra l’inventore ed il resto della collettività nel 
quale il primo riceve la certezza, garantita dall’ordinamento, che la sua 
invenzione non sia replicata senza il suo consenso. Come contropre-
stazione la collettività riceve tutte le nozioni, al momento del deposito 
stesso della domanda, per poter replicare l’invenzione alla scadenza del 
brevetto, che ha un termine stabilito dalla legge, quindi non indefinito 
e dubbio. Il monopolio d’uso viene controbilanciato dall’attribuire a 
tutti le conoscenze necessarie per la realizzazione di quanto inven-
tato 1. 

La legge fissa i requisiti necessari affinché una invenzione possa 
essere brevettata: 

 
Novità 
La legge stabilisce che il trovato non deve essere già compreso nello 
stato della tecnica e quindi non deve essere stato reso accessibile al 
pubblico. Infatti la divulgazione di una invenzione fa cadere il requisito 
della novità e rende non più brevettabile un’invenzione. Nella pratica 
un trovato viene considerato divulgato quando la sua descrizione è ac-

1  Occorre precisare la qualificazione giuridica che ha il brevetto.  
Il brevetto è definito come il diritto esclusivo di utilizzare, per un certo pe-

riodo di tempo, l’invenzione nel territorio per il quale lo stesso è stato concesso. Al 
tempo stesso si è anche detto che il brevetto è un diritto di monopolio. Le due de-
finizioni sono alquanto differenti e meritano una breve spiegazione. In altre Legi-
slazioni il termine brevetto è stato avvicinato alla proprietà ed anche nell’ordina-
mento italiano, in caso di mancanza di norme sul brevetto, si è ricorso all’uso del-
l’analogia delle disposizioni in materia di proprietà per sopperire alla mancanza di 
norme esistenti. Ma, in un regime che vede sempre più una specializzazione della 
normativa sulle diverse proprietà, ricorrere all’analogia non sembra essere una so-
luzione estremamente corretta. Il monopolio non sembra neppure la soluzione 
corretta, in quanto il diritto di un uso monopolista è solo una delle caratteristiche 
che contraddistingue la figura del brevetto e certo non può raccogliere l’intero si-
stema. In conclusione non appare corretto ricondurre il brevetto a figure preesi-
stenti e strutturate per altri fini e con altre motivazioni giuridiche. Occorre quindi 
fare un ricorso limitato all’analogia, ove possibile, permutando da altri istituti nor-
me necessarie al sistema. Il brevetto quindi è una figura a sé, la quale ricorre, trami-
te una applicazione critica, a norme esterne per sopperire alle mancanze del siste-
ma. (Introduzione tratta da Leone F.E., Progetto Bionovum - Rapporto n.1 - Ana-
lisi giuridica del sistema brevettuale in Italia e implicazioni per il settore biomedico, 
2002, Progetto finanziato dal Ministero della Salute). 
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cessibile ad un determinato numero di persone attraverso, ad esempio, 
una pubblicazione scientifica, una esposizione ufficiale, la divulgazione 
durante una conferenza pubblica o la produzione e messa in vendita 
dell’invenzione stessa. 

 
Originalità (attività inventiva) 
L’idea inventiva deve concretizzarsi in un quid novi per la persona e-
sperta del settore; non deve risultare in modo evidente dallo stato della 
tecnica e deve quindi possedere un carattere di novità intrinseco. L’in-
venzione oltre che nuova estrinsecamente, deve essere il risultato di un 
momento «creativo» e non consistere soltanto nell’applicazione di 
normali conoscenze tecniche. Si distingue cioè tra invenzione originale 
e semplice «costruzione». Il trovato deve consentire un passo avanti 
nelle conoscenze tecniche o tecnologiche. 

L’apprezzamento dell’originalità è soggettivo e di difficile valuta-
zione. Si ricorre solitamente al criterio del «tecnico medio» (detto an-
che esperto del ramo), secondo cui è intrinsecamente nuova quell’in-
venzione che non è raggiungibile da un tecnico medio nell’esercizio 
delle sue normali funzioni, intendendo come tecnico medio colui che è 
a conoscenza di tutto quanto è noto nel campo specifico cui appar-
tiene l’invenzione. 

Per aversi originalità è dunque necessario uno sforzo inventivo, 
qualcosa che accresca le conoscenze, e non sia quindi direttamente de-
sumibile dalla tecnica nota. 

 
Applicabilità industriale 
Il ritrovato deve poter essere oggetto di fabbricazione o utilizzo in 
campo industriale, inteso nel suo senso più ampio. Risulta a tal fine ir-
rilevante il fatto che l’utilizzazione sia attualmente riscontrabile, essen-
do necessario solo che sussista l’effettiva capacità di realizzare il risul-
tato pratico che appare destinato a conseguire. Va altresì sottolineato 
come il requisito della industrialità non è da ricondursi al valor econo-
mico dell’invenzione, che è destinato a variare nel corso degli anni. 

 
Liceità  
Il ritrovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon co-
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stume. L�illiceità può derivare dalla pubblicazione o dall�utilizzazione 
dell�invenzione, non da quest�ultima, che di per sé non è né lecita né il-
lecita. 

 
 
 

1.2. TECNOLOGIA E SCIENZA NEL XIX E XX SECOLO �  
 

La seconda metà del XX secolo è stata caratterizzata da un progresso 
scientifico e tecnico che non ha avuto eguali nella storia. Un fenomeno 
che, paragonato alla rivoluzione industriale, ha la peculiarità di essere 
non solo quantitativamente maggiore, ma soprattutto qualitativamente 
diverso. 

Fino ai primi decenni del 1900, durante la rivoluzione industriale, 
la tecnologia ha seguito uno sviluppo sostanzialmente indipendente dal 
progredire della scienza e della ricerca. Invenzioni e nuove tecnologie 
venivano realizzate ed implementate prescindendo dalle conoscenze 
scientifiche che ne costituivano il presupposto logico. I nuovi trovati 
venivano sviluppati con il ricorso a tecniche empiriche e ancora non 
era evidente l�apporto fondamentale che la ricerca poteva dare alla tec-
nica. Spesso le spiegazioni scientifiche che sottendevano invenzioni già 
largamente diffuse venivano formulate con anni di ritardo. 

Fu soltanto a partire dal periodo della seconda guerra mondiale 
che si intuì e venne colto l�intimo rapporto che legava scienza e tecni-
ca. Due fasi di un unico processo in cui era la scienza a generare la tec-
nica, che a sua volta forniva i mezzi per un ulteriore progresso scienti-
fico. Il tutto in un effetto di feedback oggi comunemente noto come 
spirale scientifico-tecnologica. 

Fu evidente che investimenti nella ricerca di base potevano con-
durre, in tempi brevi, ad innumerevoli innovazioni industriali che, vista 
la complessità tecnologica raggiunta, difficilmente sarebbero state con-
seguite senza una base teorica. Arduo (o pressoché impossibile) sareb-
be stato lo sviluppo dell�elettronica, dell�informatica, della fissione e fu-
sione nucleare, dei nuovi materiali ceramici, della biotecnologia, senza 
le ricerche nel campo della fisica dello stato solido, della fisica del nu-
cleo, della scienza dei materiali, della biologia e della genetica. Sono so-
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lo alcuni esempi di quanto oggi siano profondamente legate la ricerca 
pura e la tecnica, un�unione nella quale è difficile distinguere ciò che è 
ricerca di base e ciò che è ricerca e tecnologia applicata 2. 

 
 
 

1.3. � E CONSEGUENTE EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA BREVETTUALE 
 

Queste brevi considerazioni iniziali sul progredire delle scienze e della 
tecnologia si sono rese necessarie per fornire una visione d�insieme del 
contesto che ha accompagnato l�evoluzione del sistema brevettuale e 
della sua interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. Un sistema che, 
seppur oggi si presenta formalmente come un sistema indifferenziato, 
applicabile cioè alle invenzioni realizzate in qualsiasi settore della tecni-
ca, in realtà nasconde un�unitarietà ottenuta, non senza difficoltà, per 
estensione di principi e regole nati per la disciplina delle invenzioni 
meccaniche alle invenzioni degli altri settori tecnologici che si sono via 
via sviluppati. 

Un�evoluzione che ha portato con sé non poche problematiche, 
legate al passaggio da un campo, quello della meccanica, che presenta 
poche specifiche esigenze, alla protezione di settori che presentano pe-
culiarità non solo nel trovato oggetto di tutela (si pensi, ad esempio, al-
la microbiologia o alla bioingegneria), ma anche in tutta la fase della ri-
cerca e dello sviluppo (indivisibilità tra ricerca pura e ricerca applicata, 
ingenti investimenti da tutelare nella ricerca di base). 

 

���������� 
2  Sena G., La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali, in Riv. Dir. 

Ind., 1990, parte I, pp. 316 e ss. 
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2. 
LE SCOPERTE-INVENZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Queste premesse permettono finalmente di introdurre l�oggetto di que-
sto lavoro, una fattispecie brevettuale che, utilizzando un�indovinata 
espressione di G. Guglielmetti, si indicherà col termine di scoperta-inven-
zione, riferendosi ai casi in cui un�invenzione costituisce un�immediata 
applicazione di una scoperta, e la scoperta è realizzata congiuntamente 
all�invenzione o comunque non è divulgata prima del deposito della 
domanda di brevetto per l�invenzione. Una fattispecie in cui si coglie 
l�intimo legame tra ricerca pura ed applicata e che, nonostante sia 
compresa nella casistica dei ritrovati brevettabili da più di un secolo, è 
solo negli ultimi decenni che, con l�affermarsi di nuovi settori e nuove 
scienze (è sufficiente l�esempio delle biotecnologie), sta acquistando 
importanza per la protezione d�invenzioni che altrimenti sarebbero al 
limite (e in molti casi escluse) della tutela brevettuale.  

Due sono quindi le strade che, in una sintesi dei rapporti tra ri-
cerca e tecnica, si possono percorrere per l�ottenimento del risultato in-
ventivo 1: l�inventore può realizzare un nuovo trovato brevettabile sen-
za effettuare nuove scoperte che vadano ad ampliare la base scientifica 
di partenza, oppure, e su questo verterà il presente lavoro, può realiz-
zare una nuova scoperta e trarre da questa un�applicazione pratica che 
risulti ovvia alla luce delle conoscenze acquisite con la scoperta stessa 2. 
���������� 

1  Ipotesi che possono naturalmente concorrere. 
2  Guglielmetti G., La brevettazione delle scoperte-invenzioni, in Riv. Dir. Ind., 

1999, parte I, p. 101. 
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3. 
LA SCOPERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. NOZIONE E DISTINZIONE DALL�INVENZIONE 
 

Non si può a questo punto esimersi dal fornire una definizione del 
termine scoperta nel senso che sarà utilizzato nel seguito della trat-
tazione. Superando una definizione prettamente filologica del termine 
che la identifica come «l�azione di scoprire cose di cui non si conosceva 
o si era dimenticata l�esistenza» 1, ed entrando nel campo delle privative 
industriali, non si incontra una definizione univoca da parte della dot-
trina e della giurisprudenza, né tanto meno da parte della legge. Qui la 
scoperta non viene mai considerata a sé stante, ma sempre in contrap-
posizione all�invenzione. Purtroppo le nozioni di invenzione e scoperta 
non costituiscono nel vocabolario giuridico qualche cosa di chiaramen-
te definito e distinto. Molti autori si attengono ad una distinzione stret-
tamente letterale dei termini, così come è stata fornita da Dugalt-
Stewart 2: 

 
L�invenzione produce qualche cosa che prima non esisteva; la scoperta 
mette in luce qualche cosa che esisteva prima, ma che fino ad allora era 
sfuggita all�osservazione. 

���������� 
1  Aa.Vv., Nuovo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana, Edizioni della Spe-

cola, Milano 1994. 
2  Dugalt-Stewart, Trattato di Prevost, tom. II, p. 63. 



 
Capitolo 3  

 
 

   
 

Roberto Rinaldi - Le Scoperte-Invenzioni. Dottrina Giurisprudenza Legislazione 
http:// www.ledonline.it/spaziotesi/rinaldiscoperteinvenzioni.html 

 
 18

Altri autori 3 ritengono che le scoperte, a differenza delle invenzioni, 
abbiano un contenuto teorico ed astratto. Altra dottrina 4 fa risiedere il 
criterio di differenziazione nell�attività intellettuale alla base del risulta-
to ottenuto, essenzialmente induttiva nelle invenzioni, deduttiva nelle 
scoperte. Luzzatto 5, nel suo Trattato, afferma che «non esiste una di-
stinzione netta fra invenzione e scoperta nel senso della legge sulle pri-
vative industriali, e studiando la materia si vede che non potrebbe ave-
re nemmeno esistenza», e cita una singolare frase dell�autore americano 
Macomber 6: 

 
Non è mai stata trovata una linea di distinzione fra scoperta e inven-
zione. Si dice che esiste un�elegante distinzione psicologica fra scoperta 
e invenzione. Ma siccome non è l�atto mentale, ma la sua descrizione in 
forma concreta che costituisce l�invenzione o la scoperta brevettabile, 
così questa distinzione è priva di importanza. 

 
E concorde con Luzzatto è anche la giurisprudenza. Il tribunale di Mi-
lano, nella sentenza del 15/07/1948 7, esprimendosi sulla differen-
ziazione tra scoperta e invenzione rispetto alla ratio legis, fa presente il 
pericolo della stretta applicazione del sistema sillogistico in un campo 
non rigorosamente scientifico, nel quale sia impossibile o difficile la 
determinazione del contenuto dei singoli concetti. A ciò si aggiunga, 
secondo la sentenza, che un tentativo di fissare i concetti di invenzione 
e di scoperta senza tenere conto degli scopi che la legge persegue, por-
terebbe a vane ed insicure astrazioni: così il dire che la scoperta è frutto 
di osservazioni e di attività essenzialmente deduttiva, là dove l�inven-
zione presuppone un�attività essenzialmente induttiva, se pure costitui-
sce un apprezzabile contributo per la determinazione dei criteri dif-
ferenziali delle due attività intellettive, lascia inevitabilmente delle zone 
grigie e, in un certo senso, astrae dal risultato per aver riguardo al me-
���������� 

3  Ammendola, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981, p. 
371; Di Cataldo, I brevetti per invenzione e per modello, Milano, 1988, p.65. 

4  Rotondi, Diritto Industriale, Padova, 1965, pp. 215 e 216. 
5  Luzzatto E., Trattato Generale delle Privative Industriali, Milano, 1915, p. 220. 
6  Macomber, The fixed Law of Patents, p. 45. 
7  Tribunale di Milano 15/07/1948, in Il Foro Italiano, Volume LXXII, Parte 

I, pp. 622 e ss. 
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todo, il quale non sempre è di sicura individuazione. Il Tribunale, dopo 
aver posto in evidenza lo scarso interesse che presenta la ricerca del 
criterio differenziale fra scoperta ed invenzione ai fini dell�interpreta-
zione della legge, sostiene che una scoperta, quando sia capace at-
traverso un processo tecnico di produrre un nuovo risultato, equivale 
ad un�invenzione. 

Anche il Franzosi 8 evidenzia questo legame e, sulla base di un 
concetto di scoperta molto ampio, ritiene che «l�invenzione industriale 
consiste nella scoperta delle proprietà di cose esistenti, seguite dalla ef-
fettiva combinazione di tali cose secondo le proprietà scoperte, e cioè 
in una scoperta seguita da una costruzione», anche se, più che di costruzione, 
è più giusto parlare di combinazione e di elaborazione di fatti o dati in 
natura già esistenti. 

 
 
 

3.2. UN CONCETTO DI SCOPERTA PIÙ AMPIO 
 

Prescindendo dalle numerose e spesso inadeguate definizioni citate, 
questo lavoro farà riferimento al termine scoperta come comprendente 
forme di conoscenza di grado diverso. L�espressione scoperta sarà 
quindi utilizzata, come propone Sena 9, in termini generali per designa-
re tutte le forme di conoscenza della natura, attengano esse alla mera 
descrizione empirica di determinati oggetti o fenomeni naturali, ovvero 
alla spiegazione scientifica delle cause, degli effetti e delle relazioni in-
tercorrenti tra di essi. Il concetto di scoperta avrà una valenza generale 
e sarà comprensivo anche dei concetti di principio scientifico, teorie 
scientifiche e metodi matematici, così come ha recentemente senten-
ziato la Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083. 

Nel sistema dei brevetti la scoperta, così intesa, si contrapporrà 
all�invenzione brevettabile, in quanto questa rappresenta invece una 
forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta a un risultato 
���������� 

8  Franzosi, L�invenzione, Milano, 1965, p. 167. 
9  Sena G., La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali, in Riv. Dir. 

Ind., 1990, parte I, pp. 318 e 319. 
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tecnicamente utile ed idoneo a uno sfruttamento industriale.  
Volendo sottolineare questa contrapposizione si può affermare 

che la scoperta consiste nel riconoscere o rilevare un quid già esistente 
in natura, mentre l�invenzione può essere definita come la creazione, 
da parte dell�uomo, di un quid, non necessariamente materiale, che 
prima non esisteva. È importante notare che comunque l�oggetto della 
scoperta, pur preesistendo, è tuttavia ignoto e che, ripetendo la formu-
la legislativa, non è compreso nello stato della tecnica.  


