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CONTESTO DELL’INTERVENTO

Accordi di licenza e gestione strategica del 
portafoglio brevetti

Tutela dei marchi e del design industriale

Trattamento contabile e finanziario della 
proprietà intellettuale

La tutela dei brevetti
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PREMESSA

BREVETTO

SUCCESSO COMMERCIALE?

VANTAGGIO COMPETITIVO?

Portafoglio brevetti si combina con: investimenti nelle vendite, produzione, 
marketing, pubblicità, licenze.

Portafoglio brevetti deve rendere l’azienda appetibile agli investitori e aiutarla 
a mantenere il passo con i concorrenti, darle autorevolezza
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PREMESSA

VALORE AGGIUNTO CHE 
GIUSTIFICA I COSTI

STRATEGIA 
BREVETTAZIONE

OBIETTIVI 
COMMERCIALI

Il brevetto va visto come un’opportunità, un punto di partenza 

Il successo commerciale di un brevetto va promosso valorizzando il brevetto 
stesso e verificato nel tempo

Prime domande che l’imprenditore deve porsi: come posso sfruttare 
economicamente i risultati dell’innovazione?  Qual è il piano commerciale e in 
quale modo necessita o può beneficiare dalla brevettazione?
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ARGOMENTI DELL’INTERVENTO

Gestione strategica del portafoglio brevetti

Possibili obiettivi commerciali

Modalità di azionamento: attiva e passiva

Strategie brevettuali difensive e offensive

Valutazione costi / benefici

Domande: offri prodotti o servizi? – sfruttamento diretto o no (solo mediante 
concessione di licenze)? – posizioni brevettuali dei concorrenti? – il prodotto 
è difficile da realizzare nonostante il brevetto? – potenziali contraffattori? –
mercato di riferimento (geografico)? – core business? – altre tecnologie di 
interesse? – dove operano i concorrenti? – aspettativa durata tecnologia? –
facili miglioramenti? – segreto industriale praticabile? -
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ARGOMENTI DELL’INTERVENTO

Licenze brevettuali

Possibili scopi e vantaggi

Possibili rischi / problematiche

Tipologie di licenze

Valutazione economica di brevetti / licenze
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Possibili obiettivi commerciali

Vantaggi competitivi (monopolio?)

Ricavi da licenze

Potere contrattuale

Prestigio aziendale

Deterrente (blocco – spaventapasseri)

Vantaggio competitivo: monopolio o semplice garanzia di vantaggi e 
distinzione dai concorrenti (senza esclusione degli stessi dal mercato)

Licenze potrebbero costituire l’intero business, se non si può o vuole sfruttare 
direttamente la tecnologia brevettata

Investitori (giornalisti) spesso guardano il numero di brevetti
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Limitazioni di un brevetto:

Strumenti integrativi o alternativi al brevetto:

temporali

geografiche

materia non brevettabile

segreto aziendale

pubblicazione
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Modalità di azionamento

Attiva: dove e con quali mezzi?

Passiva: “ rispettabilità”

Diffida

Sequestro
Inibitoria

Descrizione giudiziaria

Causa di merito

Potenziamento portafoglio
Valorizzazione mediante visibilità

Dove azionare il brevetto: dove è valido – dove è ragionevole (valutando 
anche i costi) – core business

Se non si ricorre mai alla causa poi la capacità di azionamento passivo 
(deterrente) si affievolisce

Potenziamento portafoglio, per esempio con brevetti difensivi o altri diritti di 
proprietà intellettuale
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Strategie brevettuali

Difensive

Offensive

Brevettare solo prodotti strategici

Contrattacco – licenze incrociate
Pubblicazioni

Brevetti “ Picket fence”

Brevetti “ Toll gate”
Brevetti “ Design around”

Strategie difensive quando: risorse limitate – concorrenti poco aggressivi

Strategie offensive quando: risorse abbondanti – potenziamento marchio –
conquista nuove posizioni di mercato ; presuppongono anche:  acquisizioni di 
brevetti, sorveglianze
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Valutazione costi / benefici

Posizione dell’impresa nel mercato

Ambito di tutela e difendibilità del brevetto

Vita utile della tecnologia brevettata

Geografia dei mercati di interesse

Continuare a monitorare redditività

Posizione: mercato, clienti e rete distributiva consolidata? Valutare 
aggressività concorrenti

Metodo per coprire più paesi regolarizzando utilizzando vari brevetti 
(ciascuno regolarizzato in un numero di paesi inferiore a quello dei paesi di 
interesse), se ciascuno dei brevetti a tutela di una certa tecnologia è
essenziale.

Vita utile: considerare tempi di concessione brevetti e obsolescenza 
tecnologia
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PORTAFOGLIO  BREVETTI

Accortezze per evitare errori

Trasferimenti diritti dei soggetti coinvolti

Accordi di segretezza quando si divulga

Mantenere archivi e documentare tutto

Brevetti mirati a obiettivi economici precisi

Investigare attività brevettuale concorrenti
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LICENZE BREVETTUALI

Possibili scopi e vantaggi

Sfruttamento ulteriori mercati e tecnologie

Ricavi senza sfruttamento diretto tecnologia

Evitare i costi di cause - azionamento

Accesso a  tecnologie altrui - standardizzazione

Deterrente per concorrenti inseguitori

Invenzioni in ambiti diversi dal core business o in ambiti territoriali in cui non 
si ha possibilità o convenienza a penetrare direttamente –

Licenze in corso di causa o in fase di accordo – usare il licenziatario per 
“sorvegliare” e azionare il brevetto in un certo territorio

Tragedia degli anticomuni e cross licenses //  procurarsi good followers
anziché pericolosi concorrenti



14

14

LICENZE BREVETTUALI

Rischi / problematiche

Validità brevetti / concessioni

Diritti di sviluppi futuri / ingegnerizzazione

Estensione e mantenimento del brevetto

Eventuale sospensione pagamenti

Monitoraggio licenziatario

Clausole di non garanzia. – Attenzione a clausole non ammesse: fissaggio 
dei prezzi lungo la catena distributiva o restituzione obbligata di diritti su 
miglioramenti

Avvalersi anche di un avvocato locale   ////  contabilità separata – accesso a 
libri contabili – minimo garantito – reperire informazioni preliminari –
apposizione “licenziato da” – vantaggio reciproco

Perché monitorare: 1-pagamenti 2-promozione 3-protezione .  1-clausole di 
revisione (revisioni effettuale periodicamente e regolarmente => licenziatario
più cooperativo meno sospettoso), clausola di penalità (interesse) per 
mancati pagamenti, no ambiguità nel contratto su come calcolare le royalties
2-suggerire modi e aiutare nel marketing 3-clausola di controllo di qualità.
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LICENZE BREVETTUALI

Tipologie di licenze

Licenze esclusive o non esclusive

Licenze incrociate

“ Patent pools”

Licenze di know how e segreti aziendali

Royalty fissa

Royalty variabile con minimo garantito
Royalty variabile (a scalare)

Esclusive: attenzione importazioni parallele e interazioni licenziatari // royalty 
variabile: distribuzione del rischio

Problema delle tasse – Esempi: FUJITSU vs. SAMSUNG, MATSUSHITA vs. 
LG  /// Royalty staking – MPEG2 – DVD – Cellulari 3G

Segreto aziendale: informazione cui è associato un valore economico per 
l’azienda per il fatto di essere segreta e per altri se fosse nota, e che è
oggetto di sforzi da parte dell’azienda per mantenerla segreta.

Vantaggi: più rapido sviluppo e penetrazione in nuovi mercati / joint ventures
/ potenziamento affiliati – Svantaggi: rischio di perdita dell’esclusività o del 
segreto, varietà di leggi nazionali, diverse culture e diverse normative 
antutrust, problemi relativi alla tassazione
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LICENZE BREVETTUALI

Valutazione economica di brevetti e licenze – cenni

Prezzo di riferimento: Fair Market Value (FMV)

Tipologia compensazione + altri aspetti coinvolti

Tecniche di negoziazione:

Metodo di comparazione di mercato

Analisi dei profitti

FMV: prezzo a cui un bene verrebbe scambiato tra un compratore disposto a 
comprare e un venditore disposto a vendere, entrambi avendo ragionevole 
conoscenza dei fatti rilevati e non essendo in alcun modo costretti alla 
transazione – va in crisi per esempio se il venditore è in bancarotta

Compensazioni: cross-licence o royalty  //  Aspetti coinvolti: esclusività, 
garanzie validità brevetto, onere ingegnerizzazione, onere difesa, controllo di 
qualità, assicurazioni (proposta della Commissione Europea di assicurazione 
fino a 35000 euro con premio di 300-600 euro anno per brevetto).
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LICENZE BREVETTUALI

Situazioni tipo

Follower

First mover

Tecnologie alternative
Procurarsi good followers

Campi tecnologici non interferiscono
Campi tecnologici interferiscono

Network externality
Valorizzare il proprio marchio

Follower – no interferenza: mancata remunerazione R&D, necessità ulteriori 
sforzi, rischio contraffazione per esigenza bypassare brevetti – interferenza: 
tragedia degli anticomuni

Tecnologie alternative: possibilità di ricostituire una sorta di monopolio con 
licenze incrociate  // Network externality: il vantaggio o l’utilità di una 
tecnologia per gli utenti aumenta in modo non lineare con l’aumento del 
numero di prodotti e servizi disponibili (=> conviene diffusione della 
tecnologia)
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CONSIGLI PRATICI 

Promuovere conoscenza di base IP in azienda

Individuare almeno un referente IP interno

Individuare un consulente IP di riferimento

Prevedere incentivi per inventori

Monitorare sempre risultati di investimenti in IP
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CONCLUSIONI 

BREVETTI E LICENZE

INFORMAZIONE

CONSAPEVOLEZZA

POSSONO FARE LA DIFFERENZA

STRATEGIA

Il ruolo dell’imprenditore è cruciale, in quanto può sfruttare le opportunità
offerte dalla brevettazione avvalendosi dei professionisti giusti e avendo un 
atteggiamento giusto. Per questo deve essere informato, conoscere almeno 
a grandi linee opportunità e rischi connessi alla PI e avere le idee chiare su 
come intende gestire e valorizzare l’attività di innovazione.
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