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Osserva la corte che,
anzitutto, come la ricorrente

afferma, oggetto del brevetto è l’idea
inventiva, ovvero la nuova invenzione
(articolo 2585 del Codice civile)
implicante un’attività inventiva
(articolo 12 l.inv.) ed atta ad avere
una applicazione industriale. La legge
speciale all’articolo 14, come è noto,
si preoccupa di chiarire l’apparente
ridondanza dell’articolo 12,
precisando che una invenzione è
considerata nuova se non è
compresa nello stato della tecnica,
quest’ultimo a sua volta delineato nei
commi successivi al primo, e più
ancora all’articolo 16, ove si chiarisce
che un’invenzione è considerata
implicante attività inventiva se, per
una persona esperta del ramo, essa

non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica. Consegue che,
essendo l’invenzione il risultato di
una trasposizione di leggi della
natura dentro un congegno destinato
a risolvere un problema allo stato
non risolto, altro è il problema ed
altro è l’invenzione. Il problema è
l’ostacolo alla realizzazione di un
obiettivo industriale, ovvero di una
funzione industriale intesa quale
finalità comportante un risultato
industriale, la quale si realizza se il
problema si supera; dal suo canto
l’invenzione è l’idea che consente di
realizzare questa funzione superando,
appunto il problema.
Cassazione, Sezione prima,
sentenza 9 settembre
2005, n. 17993
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Notifica all’avvocato
anche in due tappe

ROMA 1 La riforma dei falli-
menti supera l’esame parla-
mentare. Dopo la commissio-
ne Giustizia della Camera,
anche quella del Senato ha
concluso, ieri, il dibattito sul-
lo schema di decreto legislati-
vo trasmesso a fine settem-
bre dal Governo, approvando
il parere favorevole formula-
to dal relatore, e presidente
della commissione, Antonino
Caruso (An).

E se i deputati hanno
espresso un sì condizionato, i
senatori si sono limitati a sol-
levare osservazioni (ancora
meno vincolanti), ma in gran
numero: sono infatti una qua-
rantina i passaggi del futuro
riordino che meriterebbero
una messa a punto.

A cominciare dalle soglie
che escludono il piccolo im-

prenditore dal fallimento: la
commissione Giustizia del
Senato propone di dimezzare
da 300mila a 150mila euro il
tetto fissato per gli investi-
menti nell’azienda e da
200mila a 100mila quello per
i ricavi.

Il parere propone anche di
riformulare le nor-
me che riguardano
il curatore, preve-
dendo, ad esempio,
in modo esplicito
che non possono as-
sumere l’incarico
società di professionisti o stu-
di i cui associati svolgono
attività di revisione.

Da rivedere, poi, la discipli-
na sui reclami contro gli atti
del curatore e del comitato
dei creditori. Il Dlgs li ammet-
te solo in caso di illeciti. Ac-

cogliendo le critiche mosse
da più parti, il parere suggeri-
sce al Governo di consentire
il reclamo anche per «manife-
sta irragionevolezza» o di «pa-
lese incognita dell’atto com-
piuto». La commissione solle-
va anche il problema dell’effi-
cacia del controllo del giudi-

ce, che verrebbe meno per gli
atti con effetti immediati. Il
successivo provvedimento
giudiziario sarebbe allora in
sostanza inutile, a meno che
non si decidesse di sospende-
re tutti gli atti del curatore
fino a che non sono trascorsi i

termini per il reclamo.
Ritocchi sono suggeriti an-

che sull’esdebitazione, in mo-
do da aumentare le tutele per i
creditori che non hanno pre-
sentato la domanda di ammis-
sione al passivo. Infine, in
qualche punto il riordino sareb-

be anche finito fuori delega.
L’esame del testo in Parla-

mento si è prolungato più del
previsto, ma, considerati i
tempi della delega (che scade
il 9 gennaio), il Governo ha
deciso di aspettarne comun-
que il contributo. Acquisiti i
pareri, l’Esecutivo adesso
può riprendere le fila del
provvedimento e preparare il
decreto legislativo da portare
in Consiglio dei ministri per
il varo definitivo. Il sottose-
gretario alla Giustizia, Pa-
squale Giuliano, ha assicura-
to che il Governo è pronto a
recepire alcuni suggerimenti
arrivati dalle commissioni,
«come quello sull’immediata
applicabilità delle disposizio-
ni che eliminano gli effetti
personali del fallimento».
GIANLUCA DI DONFRANCESCO
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Possono coesistere diverse modalità protette di soluzione dello stesso problema

Il brevetto tutela l’idea, non i risultati
La Corte di cassazione con la

sentenza n. 17993 del 9 settem-
bre 2005, mette in chiaro che

l’oggetto della protezione del brevetto
per invenzione non è costituito dalla
funzione realizzata dal brevetto ma
dall’idea inventiva che consente di rea-
lizzarla. In applicazione di tale princi-
pio è pertanto possibile che coesistano
due brevetti i quali, pur risolvendo il
medesimo problema, realizzino tale
funzione mediante soluzioni tecniche
differenti, idonee ciascuna di per sé a
dar vita ad un brevetto autonomo.

Nel caso di specie la Suprema corte
ha cassato con rinvio la decisione con
la quale la Corte d’appello di Roma
aveva ritenuto privo di novità un bre-
vetto depositato nel 1990 dall’Enel e
conseguentemente condannato l’Ente
per contraffazione del brevetto anterio-
re di titolarità dell’appellante.

Risultava pacifico in causa che en-
trambi i brevetti fornissero una soluzio-
ne al medesimo problema tecnico: os-
sia quello di intervenire a distanza sui
consumi di energia elettrica attraverso
il contatore installato presso l’utente,
esercitando un’attività di riduzione o
interruzione di tali consumi in caso di
carenze di energia sulla rete.

Secondo la prospettazione di Enel,
tuttavia, a tale problema i due brevetti
oggetto di causa avevano dato soluzio-
ni differenti ma di questa circostanza
la Corte d’appello di Roma non aveva
tenuto conto. Al contrario, il giudice
d’appello aveva giudicato il trovato di
Enel interferente con il brevetto
dell'appellante raffrontando le due
(uguali) funzioni realizzate dai brevet-
ti anziché le due (diverse) soluzioni
tecniche in concreto adottate per realiz-
zare dette funzioni, La Suprema corte,
censurando la sentenza della Corte ro-
mana, ha invece affermato che in mate-

ria di brevetti "altro è il problema ed
altro è la invenzione".

Il fondamento normativo della de-
cisione della Cassazione è costituito
dagli articoli 12 e seguenti della leg-
ge Invenzioni (regio decreto 29 giu-
gno 1939 n. 1127) riproposti con
formulazione pressochè identica ne-
gli articoli 45 e seguenti del nuovo
Codice di proprietà industriale (Cpi)
di cui al decreto legislativo 10 febbra-
io 2005 n. 30.

Com’è noto, nel nostro ordinamen-
to un’invenzione è brevettabile se, ol-
tre ad essere lecita, possiede i requisi-
ti della novità, della attività inventiva
e dell’industrialità. L’industrialità è
una caratteristica (all’apparenza) piut-
tosto intuitiva: l’invenzione deve esse-
re suscettibile di applicazione indu-
striale. È poi nuova l’invenzione che
non sia già nota allo stato della tecni-
ca, definito come l’insieme di tutte le

conoscenze rese accessibili al pubbli-
co sul territorio mondiale prima della
data del deposito del brevetto.

Ai fini pratici, possono costituire
elementi in grado di compromettere
la novità non solo i brevetti anteriori,
ovunque depositati, ma anche qualsi-
asi tipo di conoscenza diffusa ante-
riormente, come anche (ed è una ipo-
tesi piuttosto frequente nella pratica)
la divulgazione dell’invenzione effet-
tuata dallo stesso titolare prima del
deposito della domanda (c.d. predi-
vulgazione). Infine, l’invenzione de-
ve costituire il risultato di una attivi-
tà inventiva, requisito che si verifica,
ci dice la legge, allorchè l’invenzio-
ne, per una persona esperta del ramo,
non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica.

Due invenzioni sono considerate in-
terferenti, e la posteriore costituisce
contraffazione della prima, quando

vengano ripresi gli elementi essenzia-
li e caratteristici dell’idea inventiva
brevettata, ma ciò non avviene auto-
maticamente quando le due invenzio-
ni offrono entrambe soluzione al me-
desimo problema: è infatti possibile
che un dato problema abbia soluzioni
diverse, tutte tecnicamente realizzabi-
li ed astrattamente brevettabili.

In questi casi, per dimostrare la
contraffazione non è sufficiente asseri-
re che il risultato industriale sia già
stato raggiunto dal trovato anteriore,
ma occorre dimostrare che l’idea in-
ventiva contenuta nel trovato posterio-
re sia priva di carattere inventivo, ov-
vero, come si è detto, che sia "eviden-
te" per il tecnico medio del settore.

Come in precedenza affermato dal-
la Suprema corte nella sentenza
13863/99 la legge richiede che l’inven-
zione non sia compresa o non risulti in
modo evidente dallo stato della tecni-
ca, ma non richiede che non esistano
altre e diverse invenzioni anteriori con-
cernenti lo stesso problema.

Rimane il limite della contraffazio-
ne per equivalenti (anche se il proble-
ma non sembrava emerso nel giudizio
avanti la Suprema Corte) ossia di quel-
la contraffazione (di elaborazione giu-
risprudenziale e dottrinaria) che esten-
de la tutela del brevetto al di là di
quanto risulta letteralmente dal testo
fino a comprendere anche l’attuazione
dell’invenzione con mezzi diversi ma
equivalenti. Si tratta di casi di contraf-
fazione non certo rari nella pratica
ove, più spesso di quello che si potreb-
be pensare, la contraffazione consegue
ad un approfondito studio del brevetto
avversario effettuato dal contraffattore
proprio allo scopo di individuare nelle
sue maglie i margini e gli spazi per
differenziarsene.

MARELLA NAJ-OLEARI

Con sentenza n. 36634/05, le Sezio-
ni Unite penali hanno stabilito
che la notifica al difensore, esatta-

mente come avviene per quella all’inda-
gato, se effettuata tramite consegna al
portiere dello stabile, deve essere perfe-
zionata con l’invio di una raccomandata
con ricevuta di ritorno contenente l’avvi-
so dell’avvenuta notifica, dal cui ricevi-
mento decorrono gli effetti dell’atto.

Il procedimento, in realtà, era stato
rimesso alle Sezioni Unite perché fosse
risolta la diversa questione — oggetto
di ricorso dell’imputato e sulla quale vi
era un contrasto giurisprudenziale —
relativa alla "punibilità" del delitto di
ricettazione e detenzione per la vendita
di supporti audio abusivi, in mancanza
di un’indagine circa la effettiva tutela
delle opere contraffatte.

La Corte, tuttavia, non ha affrontato
la questione, essendosi soffermata, vi-
ceversa, ed in via preliminare sui primi
due motivi di ricorso. L'imputato aveva
infatti eccepito anzitutto l’intervenuta
prescrizione del reato meno grave, a
causa della nullità del decreto di cita-
zione a giudizio, inidoneo quindi a in-
terromperne il decorso. Tale nullità,
oggetto del secondo motivo, sarebbe
stata originata dalla scorretta notifica
dell’avviso di conclusione delle indagi-
ni di cui all’articolo 415 bis del Codice
di procedura penale al difensore. Dopo
la consegna al portiere, infatti, non era
stata inviata la relativa raccomandata,
come previsto dall’articolo 157 comma
3. Di conseguenza, ogni altro atto d’im-
pulso del processo, ed in particolare il
decreto di citazione a giudizio, sarebbe
stato affetto da nullità.

La questione era stata rigettata, in
primo grado e, successivamente, dalla
Corte d’appello in quanto, secondo il
giudice di secondo grado, l’artciolo.

157 comma 3, e quindi l’obbligo di
invio della raccomandata, si applichereb-
be soltanto alle notifiche all’indagato.

La Corte di Cassazione, invece, ha
espresso opinione contraria. Poiché
non esiste una disposizione specifica
per le notifiche ai difensori, la relativa
disciplina va ricavata dal richiamo ge-
nerico operato dall’articolo 167, secon-
do cui, in assenza di una normativa ad
hoc, si applicano le regole previste,
appunto, dall’articolo 157. Anche l’at-
to consegnato al portiere dell’avvoca-
to, perciò, deve essere seguito dall’in-
vio di una raccomandata con l'avviso
dell’avvenuta notificazione. L’eccezio-
ne di nullità, proposta, come detto, fin
dal primo grado, è stata quindi ritenuta
ammissibile e fondata.

Non così la diversa
questione relativa al de-
corso del termine pre-
scrizionale in ordine al
reato meno grave. Se-
condo la Corte, infatti,
benché affetto da nulli-
tà, il decreto di citazio-
ne diretta a giudizio,
manifestando comun-
que la volontà dello Stato di punire
l’imputato, può comunque interrompe-
re la prescrizione.

Dunque, nel caso in esame, le Sezioni
unite hanno ritenuto la rilevata nullità
assorbente e non si sono quindi occupate
della questione in ordine alla quale erano
state "interpellate". La decisione impu-
gnata è stata annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica competente per materia «per
l’ulteriore corso» del procedimento,
cioè, verosimilmente per un nuovo invio
dell’avviso di cui all’articolo 415 bis.

CATERINA MALAVENDA
CARLO MELZI D’ERIL

ROMA 1 Anche se il termine per il recepimento di una diretti-
va non è ancora scaduto, il legislatore non può adottare norme
che siano in contrasto con l’obiettivo perseguito dal provvedi-
mento comunitario. Con la sentenza C-144//04 di ieri, che si
occupa di lavoratori anziani disoccupati per quello che riguar-
da la disparità di trattamento basata sull’età, la Corte di giusti-
zia ricorda, come già affermato con la sentenza C-129/96 del
18 dicembre 1997, che «lo stato membro destinatario della
direttiva non può adottare in pendenza del termine di trasposi-
zione disposizioni che possano compromettere gravemente il
risultato delle norme comunitarie».

A rivolgersi alla Corte di giustizia, su istanza di un
cittadino di 56 anni, è stato il tribunale del lavoro tedesco
per sciogliere alcuni dubbi sulla compatibilità della direttiva
2000/78 rispetto alla legge interna sul lavoro a tempo parzia-
le. La direttiva 2000/78 mira a stabilire un principio generale
in materia di lavoro contro le discriminazioni basate sull’età.

La norma, pur ribadendo l’illegittimità di un trattamento diver-
so che sia basato solo sulla data di nascita del
lavoratore, permette agli stati membri di preve-
dere alcune differenze di disciplina contrattuale
senza considerarle discriminatorie se mirate a
obiettivi legittimi legati alla politica dell’impie-
go. Non è, secondo il Collegio europeo, il caso
della legge tedesca che da il via libera al contrat-
to a termine, senza limitazioni, a tutti i lavorato-
ri che abbiano compiuto i 52 anni. La possibilità
di applicare per un numero indefinito di volte
contratti a termine a chi a superato i 52 anni
esclude di fatto una categoria numerosa e importante dalla possi-
bilità di avere un "posto fisso", una stabilità che costituisce
senz’altro un elemento di maggiore tutela dei lavoratori. Spetta al
giudice nazionale — hanno concluso i giudici europei — assicu-
rare il pieno rispetto dei principi comunitari disapplicando le
norme interne in conflitto, come affermato nella storica sentenza
Simmenthal del 1978. Un principio valido anche se la legislazio-
ne nazionale è stata adottata, come evidenziato dal giudice
tedesco, quando il termine per trasporre la direttiva non era
ancora scaduto. La stessa direttiva 2000/78, recepita in Italia con
il Dlgs 216 del 9 luglio 2003, prevede infatti, che lo stato
membro che decide di avvalersi, come è accaduto per la Germa-
nia, di un termine più lungo per recepire la direttiva sia tenuto a
presentare ogni anno una relazione sulle misure adottate per
combattere le discriminazioni basate sull’età.

PATRIZIA MACIOCCHI

Da ampliare i casi di reclamo
contro gli atti del curatore

Raccomandata
necessaria
se l’avviso

è al portiere

DIRITTO DELL’ECONOMIA 1 La commissione Giustizia ha dato parere favorevole

Fallimenti al rush finale
Il riordino può tornare al Consiglio dei ministri

In attesa
di recepimento
nessuna norma

in contrasto

“

Vincoli rafforzati
per le direttive

Antonino Caruso
(Contrasto)

48 NUMERI, 2 DORSI
(più di 16.000 pagine),
fornisce un’informazione completa
sull’applicazione delle leggi tributarie
e della riforma in corso, grazie ad articoli
esplicativi, alle sentenze integrali
commentate, alle risposte sui quesiti
e alla pubblicazione sul secondo dorso
di tutte le nuove leggi tributarie
e delle circolari rilevanti.
(La rivista è disponibile anche in edicola).

RIVISTA SETTIMANALE
‘IL FISCO’ 2006

11 NUMERI, per la gestione delle Azien-
de e Società. Vengono pubblicati articoli
esplicativi, sentenze di diritto commer-
ciale, rubriche specializzate
nonché note operative e applicative
sulla riforma delle società.

MENSILE ‘IMPRESA
COMMERCIALE
E INDUSTRIALE’ 2006

6 NUMERI, per un miglior approfondi-
mento, grazie agli articoli scritti da in-
signi studiosi cattedratici e liberi profes-
sionisti, e alle sentenze innovative,
corredate da ampi commenti.
(La rivista è disponibile anche
in edicola in allegato con ‘il fisco’).

BIMESTRALE
‘RASSEGNA
TRIBUTARIA’ 2006

2 VOLUMI RILEGATI,
con copertina rigida, con circa
2.800 pagine, il “Codice Tributario
2006” di Pasquale Marino aggiornato
con tutte le novità della legge Finanzia-
ria. Tutti i testi normativi sono annotati
e presentano richiami e rimandi alle
pagine della rivista
“il fisco” e “Rassegna Tributaria”
per ricerche operative e veloci.

‘CODICE
TRIBUTARIO’ 2006
DI P. MARINO

6 PREZIOSI POCKET, e gli “allegati”
della rivista sugli argomenti di maggiore
interesse professionale: IVA, TUIR,
Bilancio, Accertamento, Riscossione, Fisca-
lità internazionale, etc.

I FAMOSI ‘POCKET
LEGISLATIVI’ 2006

DEI 48 NUMERI DE “IL FISCO”
E I 6 NUMERI 2006 
DI “RASSEGNA TRIBUTARIA”,
per una veloce consultazione
informatica.

2 CD-ROM CON
LE ‘RACCOLTE
SEMESTRALI’ 2006

Rivista settimanale il fisco 2006 diretta da
Pasquale Marino (48 numeri doppi,
fascicolo 1+2)

+ Mensile ‘Impresa commerciale
e industriale’ 2006 (11 numeri)

+ Bimestrale ‘Rassegna tributaria’ 2006 
(6 numeri)

+ Pocket legislativi (6 pocket)

+ CD-Rom con le ‘Raccolte semestrali’ 2006
(2 CD-Rom)

+ Il volume ‘Indici’
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