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l.'esame dell'invenzione e' di merito tecnico, mentre in lialia &'
solo amministrativo

L'iter va sul banco di prova

A cura di Gianfranco Dragotii

A oltre dieci anni dall'inizio dell'aitivita' dell'Ufficio brevetti

europeo sono possibili consuntivi € bifanci significativi, Un primo
punto &' quello del numero delle domande di brevetto depositate per
via europea, che dalle poche migliaia iniziali ha raggiunto la cifra

di circa 60mila domande alfanno nel 1990,

Naturalmente questo successo ' andato a scapite delle domande di
brevetto depositate per via nazicnale, ma al tempo stesso ha portato
a un incremento complessivo dei titoli brevettuali per alcuni Paesi
come a esempio ['ltalia. Infatli, in sede di deposito delia domanda

di brevetto europeo il costo modesto defla tassa di designazione
invita i richiedenti a designare anche Paesi nei quali non avrebbero
effettuato un depaosito nazionale.

Nel tempo che frascorre tra deposito della domanda europea e
concessione del corrispondente brevetio spesso avviene che un Paese
come appunto I'ltalia si riveli promettente per lo sfruttamento
dellinvenzione e del brevetto, per cui viene anche perfezionata fa
fase nazionale di regisirazione del brevetto europeo concesso. Cig'
significa che le aziende italiane, e in generale il loro management,
deve prestare attenzione non soltanto ai brevetti italiani concessi

su domanda depositata in Halia, ma anche a quelli che diventano
validi in Iltalia dopo aver seguito lter europec.

In mancanza di un bollettino italiano nel quale vengano pubblicati

i brevetli europei concessi per I'lialia e per i quali &' siaia

appunto perfezionata la fase nazionale nel nostro Paese, diviene
anche in questo caso importante la sorveglianza a livello di domande
di brevetto europee nej termini sopra menzionati in relazione alle
possibilita’ di opposizione.

Un secondo punto e’ quello della serieta’ deil'esame di merito
effettuato a livello di Ufficio brevetti europeo. L'esperienza
dell'ultimo decennio dimostra che l'esame europeo, pur senza essere
di severita’ eccessiva, offre una garanzia sufficiente di validita’

del brevetto europeo concesso, specialmente sotto il profilo della
novita' dell'invenzione. Se poi si tiene presente che il brevetto
italiano viene concesso senza esame di merito tecnico &' evidente
linteresse collettivo verso un titalo brevetiuale che abbia superato
un primo vaglio sufficientemente serio di merito tecnico
dellinvenzione rivendicata.

Cio' inoltre dovrebbe avere conseguenze importanti anche sotto it
profilo della difesa da possibili contraffattori. Infatti un giudice
italiano attualmente e’ giustamente esitante nelladotiare
provvedimenti cautelari seri sulla base di un brevetto italiano
amministrativamente concesso, ma senza esame tecnico, anche se
secondo la legge italiana e la giurisprudenza che sulla stessa si '
formata un brevetto italiano e' assistito dalla presunzione di

validita’ salvo prova centraria. Il magistrato dovrebbe invece

trovare conforto nel caso del brevetio italiano derivante da un
brevetio europeo, proprio perche' e stato concesso dopo un esame di
merito tecnico basato su norme sostanzialmente identiche a quelle
contenute nella nostra legge in materia di invenzioni brevettabili e

di requisiti di validita’ del brevetto.

Deve tuttavia essere ben chiaro che l'istituzione del brevetta
europeo non ha soppiantato la via di brevettazione nazionale nei
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Paesi contraenti, per cui in ltalia €' attualmente possibile sia
depositare una domanda di brevetto italiano che seguira' il suo iter
amminisirativo normale, arrivando alla concessione dopo I'esame
formale al quale viene sottoposta dall'Ufficio centrale brevetti di
Roma, il quale per legge non puo’ entrare nei merito tecnico
dellinvenzione rivendicata ma puo' & deve verificare che

linvenzione riguardi materia brevettabile (ovvero non vietata dalia
nostra legge) e che il tipo di protezione richiesta sia consono alla
normativa vigente. A esempio, un procedimento o un composto chimico
non possano formare oggetio di una domanda di brevetto per modelio di
utilita'.

In alternativa &' possibile depositare una domanda di brevetio
europeo nella quale sia designata inizialmente I'talia e, quando il
brevetto europeo sia concesso, procedere alla fase di registrazione
nazionale nel modo gia' illustrato. In entrambi i casi si otierra’

un brevetto italiano che esplica i suoi effetti sul territorio

italiano.

In relazione al brevetto europeo merita di essere commentato un
altro servizio che l'organizzazione eurcpea mette a disposizione di
chiungue ne voglia approfittare. L'Ufficio brevetti europec dopo il
deposito della domanda di brevetio europeo effettua una ricerca di
anteriorita’, con la quale viene segnalata la documentazione
anteriore alla data di deposito (o di priorita’ se rivendicata)

pertinente nei confronti delle rivendicazioni. A tale scopo a suo
tempo l'organizzazione europea ha inglobate un istituto olandese di
documentazione e ricerca. Una ricerca di guesto tipo puo’ anche
essere richiesta indipendeniemente dal deposito di una domanda di
brevetto europeo, sotto il nome di <Ricerca standard>, e fornisce lo
stesso tipo di rapporto e di decumentazione.

Pertanto €' consigliabile, quando si procede al deposito della prima
demanda di brevetto a esempio in ltalia, richiedere tale ricerca,
pagando la relativa tassa di ricerca e sottoponendo all'Ufficio

brevetti europeo una traduzione delle rivendicazioni che corredano ia
domanda italiana in una delle tre lingue ufficiali, unitamente a una
copia del testo e dei disegni della domanda italiana.

Nel giro di qualche mese si ottiene il rapporto in questione che
consente di valutare con una buona approssimazione la tenuta e la
forza dell'invenzione formante oggetto della domanda italiana e,
quindi, le probabilita’ di ottenare un brevetto europeo (ovvero nei
singolt Paesi a esame) quando successivamente venga depositata la
corrispondente domanda di brevetto europeon. Al fempo stesso se tale
domanda verra' depositata si potra’ ottenere un rimborso almeno
parziale della tassa di ricerca da pagare ail'atto del deposito della
domanda europea. Infine si avra’ anche un'idea piu' precisa della
forza o debolezza del brevetto italiano che verra’ concesso sulla
prirma domanda depaositata.

Se invece la documentazione segnalata nel rapporto di ricerca
standard dovesse portare a concludere che linvenzione oggetto della
prima domanda italiana tale non &' sotto il profilo della novita' '

o dell'originalita’, si eviteranno spese non trascurabili di deposiic

di domande corrispondenti all'estero. Una ricerca di questo genere,
puo’ risultare utile in caso di vertenza giudiziaria in lialia, per

reperire documentazione tecnica anteriore che sia pertinente nei
confronti del titelo brevettuale sul quale si impernia |a lite

giudiziaria.

Grafici: GRAFICO-01 LA SELEZIONE DELLE RICHIESTE (Evoluzicne negli uitimi sei anni delle domande di
brevetto eurcopec ed euro-Pct depositate e rilasciaie)

TARELLA-01

LA SELEZIONE PELLE RICHIESTE

Evoluzione negli uvltiml sei anni delle domande di brevetioc europso
ad euro-Pct depositate & rilasciate)

(In istogramma scono riportati i seguentl dati)
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Depositate Eilasciate
1986 43,343 18.471
1987 45,072 17.143
1588 49,781 19.750
1885 55,771 22.587
19590 60,746 24,757
1991 55.982 26.644
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Depositando un'unica domanda €' possibile ottenere un attestaio che
garantisce una protezione su scala continentale

All'innovarione un passaporto europeo

A cura di Gianfranco Dragotii

La <Convenzione sui rilascio del brevetto europeo> &' staia
sottoscritta a Monaco il 5 oitobre 1973, dope un iter propositivo
molto sofferto, come e' comprensibile data 'eterogeneita’

(definibile talvolta anche come conflittualita’ delle legislazioni
nazionali da mettere in accordo &, soprattutio, vista la gelosia con

la quale molti Stati trattano la materia brevettuale, la quale

partecipa in misura non trascurabile al progresse tecnico nazienale.
Secondo un'immagine adoftata sin dall'inizio per illustrare il

brevetto europeo, puo' essere considerato come un fascio di brevetti
che derivano dal deposito di un'unica domanda di brevetto iniziale,
che &' appunto la domanda di brevetio europea. Quando tale brevetto
viene concesso da’ origine a un certo numero di brevettt nazionali,
ovvero di brevetti equiparati sotto {utti gli effetti a brevetti

ottenuti per via nazionale nei singoli Paesi aderenti. Questi dagli
iniziali nove sono via via aumentati sino agli attuali 13 e sono in
ordine alfabetico: Austria, Belgio, Francia, Grecia, |talia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Germania, Spagna,
Svezia e Svizzera. Recentemente si sono aggiunti Danimarca,
Principato di Monace e Portogallo.

lL.a procedura europea a grandi linee puo' essere ricondotta a tre
fasi principali: deposito della domanda con esecuzione della ricerca
relativa allo stato della tecnica antericre pertinente e opponibile
all'invenzione rivendicata e pubblicazione detla domanda unitamente
al rapporto di ricerca; esame di merito tecnico; concessione
definitiva, salvo un'eventuale opposizione.

Deposito della domanda - L'inventore o if suo avente causa deposita
la domanda di brevetto, che consiste nel modulo di domanda completate
con tutle {e indicazioni richieste accompagnato dal testo descrittivo
(redatto in una delle tre lingue ufficali ossia inglese, francese o
tedesco), dai disegni se necessari e da una serie di rivendicazioni,
le guali hanno lo scopo di individuare e precisare le caratteristiche
sulle guali si richiede un menopolio esclusivo. Di regola le
rivendicazioni, che scno importanti per valutare 'ambito di
protezione richiesto ed eventualmenie concesso con il brevetto,
consistone in un preambolo nel quale si definiscono le
caratteristiche dell'invenzione che erano gia' note nella tecnica
anteriore e in una parte caratierizzante (solitamente preceduta
dall'espressione <caratierizzato dal fatto che>} nella quale sonoc
invece riportati gli aspetti che contraddistinguono linvenzione, E'
quindi chiaro che quando si legge un brevetto europeo (e lo stesso
vale per molti altri Paesi) e in particolare le rivendicazioni,
l'attenzione deve essere rivolta appunto a questa parte
caraiterizzante.

Nel modulo di domanda vengono anche indicati i Paesi tra quelli
sopra indicati e comunque tra i Paesi contraenti, per i qual

desidera ottenera il brevetto. Infine nel depositare la domanda si
procede anche al pagamenio delle relative tasse che comprendono la
tassa di domanda, quella di designazione dei Paesi e quella di
ricerca.

Quest'ultima si riferisce per 'appunto alla prima attivita' che

viene fatta dal'Ufficio brevetti europeo ogni qual volta viene
depositata una domanda di brevetto europeo, vale a dire una ricerca
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di archivic tra i brevetti precedenti e agni altro tipo di
documentazione tecnica pubblicata, allo scopo di individuare {utto
cio' che, pubblicato precedentemente alla data di deposito della
domanda di brevetto europeo (ovvero alla data di priorita’ se questa
viene rivendicata), concorre a definire il panorama tecnico rispetto

al quale valutare novita' e originalita' dell'invenzione che si

vuole brevettare.

Una volta ultimata la ricerca, i cui risultati vengono anzitutto
comunicati all'inventore, I'Uffico brevetti europeo provvede a
pubblicare integralmente la domanda come depositata unitamente al
rapporto di ricerca, pubblicazione che avviene in forma stampata e
disponibile per it pubblico.

Allo stesso tempo FUfficio brevetti europeo definisce anche,
d'accordo con Finventore, il testo del riassunte e di un eventuale
disegno che lo accompagni, in modo da dare corpo a un altro strumento
di informazicne che consiste in un boilettino nel quale sono
pubblicati gli estremi di tutte le domande di brevetto eurcpee
accompagnate per 'appunto dal suddetto riassunte,

Esame di merito tecnico - La seconda fase ha inizio su espressa
istanza del richiedente, quando questi ha potuto valutare i risultati
del rapporto di ricerca e quindi le possibilita’ di ottenere un

valido brevetto europeo, istanza che deve essere accompagnata dal
pagamento della relativa tassa.

L'esame di merito consiste in un contraddittorio tecnico tra il
richiedente, eventualmente assistito da un consulente o mandataric, e
una terna di esaminatori tecnici cui viene affidata ta domanda di
brevetto. L'esame di merito si conclude ovviamente con fa concessione
della domanda oppure con un rifiuto, che deve essere ovviamente
motivato tecnicamente. In quest'ultimo caso &' possibile interporre
appello, per cui l'esame di merito tecnico passa a una commissione di
appellc ancora di natura tecnica.

Concessione definitiva ed eventuale opposizione - In caso di
accettazione della domanda ha inizio la terza fase nella quale
I'accettazione della domanda viene menzionata nel Bollettino europeo
dei brevetti e si da' 'avvio alle procedure di registrazione o

convalida del brevetto europeo, come concesso, nei Paesi ({tutti o
parte a scelta del richiedente) inizialmente designati all'atto del
deposito della domanda.

La registrazione avviene presso le amministrazioni dei singoli Paesi
€ prevede la preseniazione di una {raduzione integrale nella lingua
ufficiale del Paese del testo della domanda come accettato e
l'elezione di un domicilio di servizio nel Paese stesso.

Con la pubblicazione della menzione di concessione sul Bollettino
europeo dei brevetti ha anche inizio un periedo della durata di 9
mesi in cui terzi inferessati possono sollevare opposizione alla
concessiones del brevetio, producendo nuova doecumentazione non presa
in considerazione nel corso del'esame, oppure dimostrando che le
decisioni della divisione di esame erano errate.

A guesto riguardo va tenuto presente che 'opposizione costituisce
I'ultima possibilita” di instaurare un‘azione diretta a far annullare

it brevetto europeo davanti a un'unica autorita’ amrministrativa.

Infatti quando il brevetto europeo e' definitivamente concesso e sono
trascorsi | nove mesi anzidetti senza che venga sollevata
apposizione, e azioni di nullita’ totale o parziale del breveito
possono essere effetfuate soltanto davanti alle autorita’ competenti
Paese per Paese e pertanto senza effetto sul brevetto europeo
considerato glohaimente ma soltanto sulla parte nazionale
corrispondente del brevetto europec e quindi solo per il Paese
interessato.

E' evidente guindi l'inieresse che te aziende e gli uffici iecnici e

di pregetiazione hanno di istituire e manlenere una sorveglianza
costante, che puo' essere attuata attraverso i gia’ citati

bollettini europei {quetlli cioe' nei quali sono pubblicati i titoli &

i riassunii delle domande di brevetto europee via via presentate):
una voita individuata una domanda che puo’ in futuro interferire con
I'attivita' attuale o i progetti futuri di sviluppo tecnologico ¢’

opportuno seguire pericdicamente I'andamento dell'esame di merito,
raccogliendo {utio il materiale documentale, oltre a guello gia'

citato nel rapporto di ricerca europeo per poter sollevare
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opposizione in modo motivato,

Quando viene sollevata opposizione questa puo' concludersi con:

* il rigetto dell'opposizione e quindi la conferma del brevetto
europeo nei termini e con I'ambito con il quale &' stato accettato
dalla Divisione di esame;

* la revoca totale;

* |]a revoca parziale nel senso che fe rivendicazioni precedentemente
accettate dalla Divisione di esame vengeno modificate (il che
normalmente significa che le stesse vengono ulteriormente
delimitate).

Contro le decisioni della Divisione di opposizione e' possibile
presentare appello. noltre iutte le decisioni delle varie istanze e
divisioni dell'Ufficio brevetti europeo, vale a dire delle divisioni

di esame, di opposizione e di appello, possono essere impugnate
davanti a un erganoc denominato Camera dei ricorsi e, nel caso di
questioni giuridiche fondamentali, davanti alla cosiddetta Camera dei
ricorsi allargata (ossia a sezioni unite).

GARANZIE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE

LU'importanza che in tutti | Paesi viene attribuita alla proprieta’
industriale, per cui tutie fe nazioni anche se relativamente poco
industrializzate si preoccupano di regolamentare questa materia a
livello nazionale, trova conferme anche recentissime. All'atto del
distacco delle repubbliche baltiche dall'ex Urss in ciascuna di esse
hanno presa it via i flavori di preparazione della legge brevettuale
nazionale che entrera’ in vigore entro il 1992 sia pure rispettando i
dirittt pregressi ossia i brevetti ottenuti in precedenza per

lintero territorio dell'Urss. In tutti i casi e gia' reale la

possibilita' di procedere al deposito di domande di brevetto
nazionali in attesa dell'entrata in vigore della legge nazionale.
Anche la riunificazione tedesca ha avuto conseguenze sostanziali
nel campa della proprieta’ industriale. Dopo un periode transitoria
dallo scorso mese di maggio 1992 &" entrato in vigore pienamente |l
cosiddetto <Erstreckungsgesetz= ovvero atto di estensiong, in base al
guale i diritti di proprieta’ industriale validi per il territorio

della ex Repubblica federale tedesca si estendono ora al territorio
della ex Repubblica democratica tedesca e viceversa. il termine
diritti di proprieta’ industriale intende coprire tutti i titoli che
rientrano in guesta dizione, ossia brevetti {ivi compresi quelii
concessi per via europea), modelli di utilita’, modelli ornamentali e
marchi.

Naturalmente si tratta di un provvedimento legislativo molto
complesso e deitagliato, fermo restando che molte sonoe le aziende
ifaliane litolari di diritti brevettuali in une o entrambi gli ex

Stati tedeschi per le quali questo mutamento potra' avere
conseguenze molto importanti. Venendo ora ai principali Paesi
stranieri €' opporuno in primo luogo dedicare alcuni cenni alle
principale convenzioni internazionali cui ha aderito anche il nostro
Paese e che costituiscone le pietre miliari della legislazione
internazionale sulla proprieta’ industriale.

Innazitutto, la Convenzione di Unione di Parigi. Si traita della

piu' antica e forse ancer ogg: piv' importante, per l'incidenza che
ha esercitato e ancor oggi esercita sulle legislazioni nazicnali.
Sottoscritta nel 1883 da 11 Paesi, tra i quali ['ltalia, vanta
attuatmente oltre centro Paesi aderenti. Lo scopoe di questa
convenzione era ed &' quello di facilitare ai cittadini dei Paesi
aderenti I'ottenimento di un'adeguata protezione per invenzioni,
modelli, marchi eccetera.

Due possono essere considerate le disposizioni principali contenute
in questa convenzione. La prima e’ guella che riguarda il principio
del trattamento nazionale o di assimilazione, per cui ogni Paese
membro &' impegnato ad accordare ai cittadini & ai residenti degli
altri Paesi membri la stessa protezione che la sua legislazione
nazionale prevede per i suci cittadini. E' evidente |a porata
antidiscriminatoria di questa norma.

La seconda disposizione &' quelta che riguarda il cosiddetto diritto
di priorita’, Essa significa che colui che deposita una prima domanda
in uno dei Paesi membri dispone di un certo termine (che perle
invenzioni e' di dodici mesi) per richiedere la protezione per [a
siessa invenzione in quelli tra gli altri Pagsi membri che sono di
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sup interesse,

Ne derivano due importanti conseguenze. La prima e' che le domande
depositate rivendicando iale diritto di priorita’ godranno in effetti

della data di deposito della prima domanda rispetio a domande che
negli stessi Paesi dovessero essere depaositate successivamente alla
data di deposito della prima domanda o anche rispetio ad atli (come
atti di divulgazione) diversi dal deposito di una domanda di

brevetto.

In secondo luogo l'inventore o il richiedente che voglia tutelare la

sua invenzione in piu' Paesi non €' obbligato a effettuare piv'

depositi contemperaneamente, ma dispone di un periodo di tempo non
trascurabile a partire dal primo deposito per decidere, a esempio, in
quali Paesi richiedere il brevetto.

Grafici:

'31} La graduatoria in Europa / La sfida di Usa e Giappene
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La graduatoria in Europa
Germania 10,487
Francia 4,537
Gh 2.802
Svizzera 2.0580
Olanda 2.038
Italia 2.036
Svezia 830
Rustria 566
Belgio 468
Danimarca 3la
Spagna 234
Liechtenstein 105
Lussemburgo 56
Grecia 23
La sfida di Usa = Giappons
Gliappone 12,272
Usa 14.991
Pagsl suropel 26.608
Altri Paesi 2.051
Totale 55,982
Fonte: Rapporteo 1991 dell'Ufficioc brevettl europeo
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GRAFICO-01 LE INVENZIONI AL DEBUTTO {(Demanda di brevetio europeo ad euro-Pct presentate nel
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Nella normativa sono previste due differenti tipologie di protezione
Invenzioni sotto esame
A cura di Gianfranco Dragoiti

Attualmente la legge italiana prevede due tipi di privativa

industriale: brevetti per invenzione industriale e i brevetti per
modello industriale di utilita’.

Sulla loro differenza si €' discusso sin dalla promuigazione delle
relative leggi istitutive (1939 e 1940) ed esiste una giurisprudenza
pluridecennale. Stando all'atiuale definizione di legge €'

brevettabile ogni nuova invenzione, implicante un'attivita’ inventiva

e atta ad avere un'applicazione industriale. E' suscettibile invece

di protezione come modello di utilita' ogni nuove modelio atto a
conferire particolare efficacia o comodita’ di applicazione o di
impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggeiti
d'uso in genere.

Secondo gli indirizzi piu' consolidati un'invenzione si ha ogni
qualvolta un probiema tecnico viene affrontate e risolto con un
approccio del tutta nuovo rispetto alla tecnica precedente. Un
modello di utilita' si ha invece quando, innestandosi su di una
soluzione tecnica preesistente, si apportano miglioramenti capaci di
conseguire quei risultati.

Dalle definizioni appare evidente come il requisito essenziale
perche’ sussista un valido brevetto per invenzione industriale o un
modello di uiilita’ &' quello della novita', valutata rispetto afla

tecnica precedentemente nota. Un altro requisito comune ai due tipi
di privativa ' guello dell'applicabilita’ industriale. Il terzo e

jorse pid' imporiante requisito del brevetto per invenzione, ossia
lattivita' inventiva, non viene menzionato nella definizicne del
modello di utilite’, anche se per alcuni autori non puo’ mancare
anche in questo tipo di innovazione.

Che cosa significa, allora, invenzione brevettabile? Significa che,
rispeito a quanto st conosceva precedentemente e che si definisce
come <stato della tecnica=, la soluzione proposta al problema tecnico
non sarebbbe stata agevolmente conseguita da un tecnico medio esperto
del ramo.

Il diritto al breveito spetta per legge all'inventore o al suo

avente causa e in questo contesto, si inseriscono alcune disposizioni
particolari che regolano le invenzioni dei dipendenti e che spesso
vengono ignorate: di gqui trae origine un cordenzioso non
trascurabile, spesso instauraio quando cessa il rapporto di lavoro.

Il brevetto italianc &' anche legate a una tassa annuale, il cui
mancato pagamento e' causa irrimediabile di decadenza {salvo casi
veramente speciali).

Inoltre e' aftribuita all'inventore {e al suc avente causa) la

facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profittc nel

territorio delio Stato italiano, sempre per 20 anni.

Tuttavia, per temperare guesto monopolio, la legge prevede che, nel
caso in cui il titolare del brevetto non sfrutti l'invenzione nel

territoric dello Stato in misura adeguata zlle esigenze del Paese,
entro tre anni dal deposito della domanda o quatiro dalla concessione
del brevetto un terzo interessalo puo' richiedere e ottenere per via
amministrativa una licenza non esclusiva, pagando una royally fissata
dall'autorita’ che la rilascia.

Spesso i titolari stranieri di brevetti ignorano questa norma, per

cui commercializzano sul territorio italiano ma realizzano all'estero
linvenzione: pochi sono tuttavia coloro che, operando in Italia,
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hanno <approffittate> di guesta legittima e lecita possibilita' di
inserirsi nel contesto di un monopolio brevettuale alirui. A questo
proposito, una recente sentenza alla Corte di giustizia europea ha
ritenuto che le norme italiane - in particolare quella che statuisce
la licenza obbligatoria collegata all'attuazione dell'invenzione &
quella che stabilisce che I'imporiazione in ltalia del prodotio
brevetiato fabbricato all'estero non costiuisce attuazione - viclino
i principi comunitari, in primo luogo l'articolo 85 del Trattato di
Roma in materia di libera circolazione delle merci. Pertanto, in
futuro, chi vorra' trarre vantaggio da questa norma della legge
italiana dovra® assicurarsi che linvenzione non venga atiuata in
nessuno dei Paesi Cee.

Per guanto riguarda it brevetio per modello industriale di utilita’,

a esso si applicanc molte delle disposizioni valide per i brevetti di
invenzione, specialmente per quanto riguarda il diritto al brevetto,
lobbligo di attuazione, ka completezza e la chiarezza di
descrizione.

La durata di questo brevetto €' invece di dieci anni calcolati dal

deposito della domanda, e il periodo si suddivide in due quinguenni

ai fini del pagamento delle tasse di concessione e, quindi, di
mantenimento in vigore. Pertanto, alf'atto del deposito €' possibile
pagare la tassa di concessione in un'unica soluzione oppure
limitatamente al primo quinquennio, riservandosi ia facalta’ di
mantenere il brevetto in vigore pagando la relativa tassa allo
scadere dei cinque anni dalla data di deposito della domanda.

Pagina 2 di 2
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MODELLI ORNAMENTALI - C'e' una tutela specifica anche per |'estetica
dei prodotti

Una difesa sul design

A cura di Gianfranco Dragatti

La legge italiana parla in generale di modelli industriali al cui

interno individua | modelli di utilita’, dei quali si &' gia'

parlato, e i modelli ornamentali. Secondo la definizione che ne da'

Iz nosira legge <possono costifuire oggetto di brevetto per modelli e
disegni ornamentali i nuovi modelli atti a dare a determinati

prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia

per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri
glementi>.

Ancora una volta appare determinante, perche' possa sussistere una
pratezione brevettuale, che il modello o disegno soddisfi il

requisito della novita' e che riguardi esclusivamente un prodotto
industriale. A guesto riguardo la legge esclude esplicitamente e
senza possibilita’ di equivoci qualsiasi interconnessione o
interferenza con il diritto d'autore e quindi con una qualsiasi
espressione artistica.

Tuttavia questo tipo di protezione &' stato ed &' tuttora male
interpretato o peggio misconosciuto dai principali utenti; fatta
eccezione per la protezione di specifici prodotti industriali come le
piastrelle e i tessuti, campi nei quali questa protezione €' usuale,

le aziende che si avvalgono di designer e progettisti interni o

esterni raramente fanno ricorso a guesto tipo di protezione senza
riflettere su un aspeito peculiare e molte importante di questo tipo
di tutela brevettuale.

Un prodotto specie se di largo consume che venga realizzato con una
veste estetica (si badi bene non funzionale) particolarmente
originale se ha successo commerciale viene normalmente imitato in
modo pedisseguo, anche perche' modifiche di design possono turbare
f'armonia formale che coniraddistingue it prodotto stesso.

Foiche' la validita' del brevetio per modello ornamentale &' quasi
esclusivamente legata alia novita’ oggettiva del design, appare molto
agevole far valere la tutela brevettuale nei confronti di chi copia,

in quanto i giudidi italiani sono per tradizione piu' sensibili a una
istanza basata su di un titolo brevettuale che a un'azione nella
quale venga lamentata la concorrenza sleale per imitazione servile.
Chiaramente anche questo aspetto non va trascurato, ma la tutela
brevetiuale appare nella maggior parte dei casi piu' facilmenie
utilizzabile concretamente, specialmente quando si vogliano
richiedere misure cautelari speciali come il sequestro.

In gueste contesto si deve anche tener conto del fatio che la durata
del brevetto per modellc ornamentale in lialia &' di 15 anni dalla
data di deposito (durata che si puo' suddividere sotte il profile det
pagamenta delle tasse in tre guinquenni, per cui qualora venga meno
linteresse al mantenimento in vita del brevetio basia omettere il
pagamento del quinguennio immediatamente successivo), per cuila
protezione viene assicurata per un periodo di tempo relativamente
lungo.

Esistono poi dei casi, come quello della presentazione di una
collezione o della partecipazione a una fiera di settore con un cerio
numero di modelli nuovi, in cui si puo’ ricorrere a un altro

strumento che rientra neila categoria dei brevetti per modelli
ornameniali ma si dimostra utile in queste occasioni, vale a dire il
cosiddetto deposito multiplo. Si tratia di une strumento brevettuale
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introdotto in Italia in tempi relativamente recenti, vale a dire in
occasione della ratifica da parte del nostro Paese (avvenuia nel
1687) del'Accordo dell'Aja relative al deposito internazionale di
modelli e disegni industriali.

La legge italiana €' stata di conseguenza moedificata & in
particolare e’ stata introdotia la possibilita’ di depositare fino a

100 modelii o disegni purche' appartenent alla stessa classe della
classificazione internazionale relativa ai disegni e modelli.
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Il <Fatent cooperation treaty>, al quale aderiscono piu’ di quaranta
Paesi, consente di semplificare le procedure locali

Un giro del mondo a prova di imitazioni

A cura di Gianfranco Diragotii

Il 28 dicembre 1984 fltalia ha depositato lo strumento di ratifica

del trattato per ta cooperazione internazionale in materia dei

brevetti (Pci), sottoscritto a Washington nel 1970 ed entrato in
vigore nel nostro Paese il 28 marzo 1985. In sintesi il Pct cansente
di effeituare il deposito iniziale di una sola domanda di brevetto
internazionale, per la quale vengono inizialmente designati i Paesi,
ovviamente tra quelli aderenti al trattato, per i quali il

richiedente intende chiedere la protezione.

Gli ultimi decenni hanno portato importanti novita' nel campo delia
proprieta’ industriale ed €' in questo clima di rinnovamento & di
individuazione di nuovi mezzi di tutela dei risultati della ricerca
tecnologica che &' nato e si &' andato lentamente affermando il Pct,
al quale aderiscono attualmente piu’ di 40 Paesi veramente
eterogenei: da guelli fortemente industrializzati a quelli in via di
sviluppo come alcune nazioni centro-africane; da stati a economia
prettamente capitalistica a Paesi a economia pianificata, da nazioni
fisicamente immense (come Usa e l'ex Urss) a nazioni piccolissime
(Lussemburga, Lichtenstein, Monaco}. Si puo', quindi, dire che
l'unione che prende origine da questo trattato puo' instaurare, cosi'
come si propone, un sistema di cooperazione internazionale tra Paesi
delle piuv' diverse tradizioni e situazioni, senza alcuna distinzione

tra Ovest ed Est, tra Nord e Sud.

Scopo principale del Pct &' proprio quelio di fornire uno strumento

di cooperazione intenazionale in materia di brevetti avenie la
funzione di semplificare e razionalizzare in misura non trascurabile
ie procedure attualmente imposte dal sistema di brevettazione nazione
per nazione.

Infaiti, prima del Pct {e ora in alternativa 2 esso), l'inventore o
fimpresa desiderosa di tutelare un'invenzione in un numero non
trascurabile di Paesi erano cosiretti a depositare singole domande di
brevetto in ciascun Paese, & pertanto nella lingua ufficiale

<tocale>, soddisfacendo i requisiti, formali e non, delle singole
procedure nazionali e pagando le relative tasse.

Dal momento che la concessione det brevetto e’ legata, nella
maggioranza dei casi, al superamento di un esame di merito, avente io
scopo di verificare che l'invenzione soddisfi i requisiti sostanziali

di brevettabilita’ (in sintesi, novita', altezza inventiva e

applicabilita’ industriale) e' chiaro che i costi incontrati per il

sofo deposito sono non soltanta rilevanti, ma anche sopportati nella
maggicr parte dei casi quando l'inventore o l'impresa ancora ignora
se susssistono le condizioni per i superamento dell'esame di merito.
A questi costi iniziali se ne aggiungono aitri, quelli dell'esame che

si svolge parallelamente e con una procedura abbastanza compiessa nei
diversi Paesi.

In sostanza, quindi, per la protezione di una singota invenzione
linventore (o I'impresa) non soltanto e costretto a sopportare <al
buio> costi rilevanti, ma deve anche affrontare procedure di esame
sostanzialmente simili nei vari Paesi con grande dispendio di tempo,
di uomini e di mezzi. Del resto che questo problema fosse
parlicolarmente sentito e' dimostraio dalla relativa rapidita' di

ratifica ed entrata in vigore della convenzione sul brevetto europeo.
La pracedura - Anche con il <Patent cooperation treaty> si effettua
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in sostanza il deposito di una sola domanda di brevetto
intermazicnale presso un unico ufficio (che nella maggior parte dei
casi ' |'ufficio brevetti nazionale) e in ur'unica lingua.

L'ufficio presso il quale avviene il deposito esegue un controlio
formale delia domanda trasmettendola poi all' Ompi di Ginevra
(Organization Mondiale de la Proprie'te’ Industrielle), gquale ente
incaricato della pubblicazione, e parimenti a un organc o istituto
tecnico incaricato dalla <ricerca internazionale>. Questa consiste
nelfindividuare tutta la letteratura brevettuale e non, antecedente
alla data di deposito della domanda e pertinente rispetto
all'invenzione che si vuole proteggere: ' infatti rispetto a quesio
quadro o stato della {ecnica che nel corso dell'esame di merito si
valuta la sussistenza o meno dei requisiti di novita' e originalita'.
{'organo tecnico redige un rapporto di ricerca nel quale sono
elencati i documenti che costitusicono lo siato delia tecnica,
comunicandolo: al richiedente; agli Uffici prevetti nazionaii dei
Paesi designati inizialmente all'atio del deposite della domanda;
alll'Ompi per la pubblicazione, se possibite unitamente al testo della
domanda se questa non &' gia' infervenuta.

Con questa pubblicazione, che avviene solitamente a circa 18 mesi
dalla data di deposito della domanda {o della pricrita’ se la domanda
internazionale rivendica ta priorita’ di una precedente domanda
nazionale), termina la prima fase, e inizia la seconda, ossia quelia
dell'esame di merito che &' facoltativa.

Infatti a scelta del richiedente l'esame di merito:

* pug' non aver luogo, a esempio in quanio dallo stato della tecnica
emerso dalla ricerca la novita' e ' o l'originalita’ dellinvenzicne
rivendicata appaiono carenti, oppure perche' l'invenzione non e’ piu’
d'interesse;

* puo' aver luogo come esame preliminare internazionale, condotto da

un organo tecnico all'uopo designato;

* pug’ avvenire presso gli uffici nazionali dei Paesi (non
necessariamente tutti) inizialmente designati rientrando neli'alveo
delle domande di brevetto nazionali.

| vantaggi - Ovviamente le considerazioni precedenti hanno lo scopo
di itlustrare a grandi linee la procedura connessa al Pct: tuttavia
risulta gia’ evidente il vantaggio principale per inventori e

imprese, ossia la possibilita’ di effettuare inizialmente un unico
deposito in un'unica lingua designando i Paesi desiderati (purche’
ovviamente aderenti al trattato) e intraprendere |a fase di esame di
merito a livello nazionale solamente dopo aver valutato Ia
sostenibilita’ e brevettabilita' dell'invenzione alla luce del guadro
{ecnica che emerge dal rapporto di ricerca.

Un altro vantaggio altrettanio importante, anche se menao
appariscente, €' quelle della unificazione dei requisiti formali che

si compie con la domanda internazionale: infatti nel caso del
deposito di singole domande nazionali vanno rispettate le horme e
disposizioni regolamentari vigenti in ciascun Paese.

Il terzo aspetto vantaggioso &' di ordine economico. Infatti nel
deposito di domande di brevetto nazionali il costo maggiore ' dato
dalle spese di traduzione, dagli cnorari dell'agente o mandatario o
domiciliataric incaricate detf deposito in ciascun Paese e dalle tasse
governative. Questi costi vengono, con la domanda internazionale,
posposti al momenio della prosecuzione della procedura di esame di
merito quando cioe' la situazione e' brevettualmente piu' chiara.
Tornando cra al deposito di domande internazionali le persone
fisiche & giuridiche italiane e aventi domicilic o sede in ltalia
possono avvalerst della facolia' di depositare domande internazionali
secondo le norme dettate nella legge 21 dicembre 1984 n. 890
{pubblicata sulla <Gazzetlla Ufficiale> del 29 dicembre 1984). Tra
t'altro vi si stabilisce che ie domande internazionali possono essere
depositate presso I'Ufficio centrale brevetti di Roma, agente in
qualita' di ufficio ricevente, che provvede sia all'esame formale che
alla frasmissione della domanda aill'Ompi e all'amministrazione
incaricala della ricerca (che, per l'ltalia, sara' I'Ufficio brevetti
eLropeo).
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Foto: FOTO-01 Con il trattato <Pot> si puo’ presentare una sola domanda di brevetto designando tutti i Paasi nei
quali si vuole estendere Iz protezione
Grafici:  GRAFICO-01 UNA MINIERA DI NOTIZIE (Ricerche effettuate presso 'Ufficio breveiti europeo)

TABELLA-QL

UN2& MINIERA DI HOTIZIE

{Ricerche effettuate presso 1'Ufficic brevetti europeo)
{In istogramma sono riportati i seguenti dati)
1984 5.514

1485 56.364

19848 58.929

1587 67,922

1988 75,326

1989 80.077

1990 88.277

1991 95,338
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La tutela dei risultati dell'attivita' di ricerca e sperimentazione

' parte integrante delis strategia aziendale

Una cassaforte per fa creativiia’

Il quadro delle procedure italiane e internazionali - Aumeniati gli
importi delte tasse di concessione

A cura di Gianfranco Dragofti

Una forte spinta verso linnovazicne tecnoelogica e gli investimenti

nella ricerca sono fattori-chiave nella competizione tra le imprese.

E tendono ad assumere un ruolo ancora piu' decisivo in un contesto
economico che appare caratterizzato da una crescente integrazione tra
i mercati e dalla sempre piu' accentuata proiezione su scala
internazionale degli scambi economici. Essendo una risorsa preziosa e
irrunciabile, la creativita’ dell'impresa deve essere adeguatamente
tutelata, tanto sul fronte interno quanto a livello suropeo e

mondiale. La protezione della proprieta’ intellettuale diventa cosi'

una componente essenziale nella strategia delle aziende. Quali sono
le caratteristiche della legislazione italiana sui brevetti? Che tipo

di copertura offre? Con guali costi? Come &' possibile estendere la
protezione anche oltre frontiera? A queste domande risponde il
Dossier con un'analisi esauriente: le differenti tipologie di

brevetti, ia disciplina italiana e quella europea, le procedure, le

regole per lo sfruttamento commerciate delle invenzioni e, infine, i

costi per il mantenimento della tutela brevettuale, recentemente
ritoccati dal Governo.

Ricerca e innovazione tecnologica sono, con tutta probabilita', i
termini che con pIu' frequenza ricorrevano e ficorrono ogniqualvolta
si parla di sviluppo in termini industriali o politici: negh ultimi
decenni {utti | provvedimenti legislativi o le iniziative di origine
industriale hanno incluse ira gli scopi primari, appunto, quello
della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche nuove
avanzate.

Se pero' si approfondisce il discorso, gran parle degli
interlocutori, anche quelli di estrazione industriale, citano
astrattamente o strurmento brevettuale inteso come necassario
corollario della ricerca e come giusta remunerazione degli sforzi in
termint di investimenti economici, di uomini e di tempo impiegati
nelta ricerca, senza tuttavia avere una conoscenza anche solo
superficiale delle impiicazioni, positive & negative, che guesto
strumento di politica industriale ha e deve avere.

In aitri termini pochi sono i responsabili industriali (la categoria
maggiormente interessata) che hanno piena cognizione di cio' che
significa, in termini non solo di potenzialita’ economica, ma anche
di limiti, a proprieta’ industriale in generale e la brevettazione

in particolare.

Accanto a questa insufficiente conoscenza degli ambieri
industriali sussiste, parimenti dannesz e pericolosa, la scarsa
considerazione che a livello politico e legislativo riscuote la
proprieta’ industriale. Per cui il nostro Paese spesso segue a
tivello internazionale le iniziative alirui senza una precisa

volonta' politica di difesa degli interessi piu' propriamente
nazienali.

| brevetti farmaceutici - Un esempio recente e' quello della legge
che ha infrodotto in Italia il cosiddetto <Certificato di protezione
complementare> per i breveiti riguardanti | farmaci. Dal 1979 i
brevetti italiani hanno una durata di 20 anni a partire dalla data di
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deposito della domanda di brevetto net nostro Paese. | brevetti per i
farmaci sono invece stati introdotti dal 1978 (in seguito a una
sentenza delta Corte costituzionale che dichiaro’ incostituzionale

il divieto di brevettaziane in lialia dei farmaci e dei procedimenti

per la loro fabbricazione e quindi ne decreto’ 'abrogazione & dopo
che in molti altri Paesi tale possibilita’ era gia' stata recepita

dalia legislazione nazionale.

La commercializzazione di un farmaco e' d'altro canto, subordinata
nel nostro come in quasi tuite le altre nazioni, a un <visto> delle
auterita' sanitarie che richiedono, prima di concederlo, 'esecuzione
di un congruo numere di prove sperimentali a livello farmacologico e
clinico, con lo scopo di verificare che il farmaco proposto sia
veramentie efficace e non abbia effetti collaterali o secondari
dannosi {si ricordi il famoso caso della Talidemide).

In questa situazione la protezione brevettuale esplica i suoi

effetti per un numero di anni inferiori all'effettiva durata di
protezione assicurata dal brevetto, in quanto 'autorizzazione
sanitaria viene concessa in genere dopo diversi anni dalla
presentazione della relativa domanda che, spesso, coincide con
linizio della brevettazione o la segue a breve distanza.

L'industria farmaceutica, conscia di guesta penalizzazione, ha
richiesto da molti anni, sia a livello nazionale che comunitario, che
venissero prese misure legislative aventi lo scopo precipuo di sanare
tale condizione di discriminazione o inferiorita’ rispetto alle
invenzioni sviluppate in {utti gli altri campi tecnologici.

Direttiva Cee in arrivo - | primi successi in questo senso sono

stati conseguiti negli Usa e in Giappone, mentre a livello europeo g
stata studiata ed &' prossima al varo una direttiva che ha propric o
scopo, nel caso delle invenzioni dei farmaci, di introdurre un
correttivo alla situazione di discriminazione.

La direttiva europea, in pratica, si propone di introdurre un
prolungamento di protezione, limitato al farmaco breveitato che sia
stato effettivamente sviluppato e commercializzato, con una durata

massima di cinque anni (oltre naturalmente ai venti di durata normale

del brevetto).

L'ltalia, con un provvedimento varato a sorpresa fin dal novembre
1991, ha approvato una legge nazionale che riconosce sic et
simpliciter un prolungamento della protezione pari al tempo, per
cosi' dire, perso nelle more dell'ottenimentec dell'autorizzazicne
sanitaria atl'immissione in commercio, con un tetto massimo di

diciotto anni di prolungamento di protezione, soddisfacendo in quesio

maodo le speranze dei titolard di brevetti.

Tuttavia, non solo la prossima entrata in vigore deile direttiva
europea ci obblighera’ a modificare la legislazione da poco
introdotta - con evidenti perdite di tempo -, ma soprattutto il varo

di guesto provvedimento legisiativo ha spiazzato, a favore dei

titolari di brevetti prossimi alla scadenza (che sono per la maggiore
parie, specialmente nel campo farmaceutico, aziende straniere), tutti
coloro (in prevalenza industriali italiani) i quati, pur rispettando

i diritti brevettuali altrui, st preparavano a {rarre lecitamente

profitto da invenzioni brevettate la cui protezione nel nostro Paese
era in via di esaurimento.

il confronto internazicnale - Se si fa il confronto con altri Paesi
(come a esempio gli Usa), che in anni recenti hanno introdotto
provvedimenti legislativi in tema di protezione brevettuale di naiura
chiaramente protezionistica o comunque tendenie principalmente a
salvaguardare in primo luoge l'industria nazionale, il contrasto non
potrebbe essere piu’ stridente. Anche perche’ {'ltalia vanta una

lunga tradizione legislativa nel campo della protezione della
proprieta’ industriale: una delle prime leggi che regolamentava in
poche righe, con una formulazione giuridica completa, la ricompensa
attribuita dalla collettivita’ allinventore, ' infatti la legge

promulgatia nel lontanc 1474 dalla Repubblica di Venezia: grazie alla
quale, per citare un esempio illustre, Galileo ottenne nel 1594 un
privilegio (cosi' si chiamava) per uninvenzione.

Quando poi I'Unita' nazionate sanci' la nascita dello Stato

italiano, puntualmente prese corpo un complesso di leggi e
regolamenti che prese spunto dalla legge sabauda; ma nel giro di un
secolo si arrive’ a formulazioni compiute che hanne retto fino agli
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ultimi decenni.

Infatti €' solo negli ultimi due decenni che |e leggi italiane del
1939-40 hanno subi'to revisioni radicali per armenizzarle e metierle
in sintonia con le diverse convenzioni intemazicnali - come quelle
sul cosiddetto Brevetto eurapea, sut Trattato di cooperazione
internazicnale sui brevetti, sul Deposito internazionale di modelli -
cui il nostro Paese aveva aderito.
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LICENZE E CESSIONI - Gli accorgimenti per evitare controversie con i

partner
L'idea traina il business
A cura di Gianfranco Dragotti

il brevetto, sia per invenzione industriale che per modello di

utilita’, costituisce un bene di cui il titolare dispone pienamente,
subordinatamente a certe condizioni. Ovviamente, oltre aflo
sfruttamento diretto, it brevetto puo’ essers oggetto di una cessione
o vendita oppure di una licenza: in questi casi €' consigliabile
trascrivere gli atti presso |'Ufficio centrale brevetti e cio' viene
normalmente effettuato dall'acquirente o dal licenziatario. Infatti

in caso di mancata trascrizione dell'atto di cessione, l'acguirente,
qualora debba far valere i diritti connessi al brevetto, ad esempio
in una causa per contraifazione, non €' legittimato ad agire.

In secondo lucgo, ed e’ guesto un aspetto ancor piu’ importante, |a
trascrizione impedisce gualsiasi altra transazione che abbia per
oggetto lo stesso brevetto, in quanto I'ordine delle trascrizioni &'
determinato dall'ordine di presentazione delle realtive domande. In
altri termini se il titolare cede il brevetto al soggetto A e poi al
soggetio B, e se il soggetto B provvede alla presentazione delia
relativa domanda di trascrizione prima di A, la trascrizione rimane
in capo al soggetto B mentre ad A rimane solo la possibilita’ df
citare in iribunale il titolare del brevetto per truffa.

Per quanto riguarda le licenze, invece, conviene inolire

trascrivere questo contratto quando si tratti di unz licenza
esclusiva mentre, come &' ovvio, in caso di licenza non esclusiva la
trascrizione puo' servire come pubblicizzazione delia condizione di
licenziatario. Mentre il contratto di cessione del brevetto puo'
essere molto semplice e non richiedere particolari accorgimenti, ben
diverso €' il caso del contratio di licenza che presuppone un
rapporto continuate nel tempo tra titolare del brevetto e chi vuole
sfruttarlg, in parte o totalmente.

Un contratto nel quale non siano chiaramente stabifiti alcuni
aspetii-chiave {durata, termini di pagamento, condizioni e termini di
disdetta per entrambt i contraenti, legge e foro competenti a meno
che sia previsto un arbitrato), e' spesso causa di controversie per
divergenze di interpretazione. Appare quindi consigliabile ricorrere
a un legale specializzato che fraduca in linguaggio corretto i
termini commerciali preliminarmente concordati tra le parti.

Un altro aspetio, molto spesso trascurato, &' quello defle normative
europee che regolano i contratti e che vanno debitamente rispettate
speciaimente quando uno dei contraenti, €' una persona fisica o
giuridica straniera.

Appare inoltre di importanza fondamentale un aspetto il piu' delle
volte trascurato o addirittura ignorato: quando si €' fatta e
perfezionata l'invenzione e quando questa e' stata coperta
brevettualmente, si e' percorsa solo una piccola parte del cammino
verso il suo sfruttamento pieno e soddisfacente. Se la situazione &'
cggettivamente sfavorevole oppure mancanc i mezzi finanziari
necessari £ sufficienti per [a diretia industrializzazione e
commercializzazione dell'invenzione €' molto meglio cercare un
partner industriale e accontentarsi di una royalty anche modesta. In

questo modo l'invenzione non <muore> € gli sforzi di ricerca vengono

almeno in parte ricompensati.
Molto spesso, invece, linventore, specie se si tratta di un
ricercatore isolato, pretende una ricompensa eccessiva soprattutto
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nei primi contatti che sono spesso i piu’ promettenti, per poi
trovarsi dopo pochi anni con un titelo tecnologico e brevettuale
notevolmente squalificato.
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Dalle Camere di commercio all'Ufficio centrale brevetti le fasi
deil'iter fino all'accetiazione o ai rifiuto della domanda

La novita' tecnica insegue un attestato

A cura di Gianfranco Dragotff

Il punta di partenza per ottenere il brevetto €' il deposito di una
domanda indirizzaia all'Ufficio centrale brevetti e corredata dai
seguenti documenti:

* un testo descrittivo eventualmente accompagnato da disegni o
rappresentazioni grafiche quando sia necessario (come nel caso del
modelio di utilita’) od oppertuno per la comprensione
dell'invenzione;

* il documento (ricevuta di conto corrente postale) che comprova il
pagamento delle tasse prescritie (tassa di domanda, tassa relativa al
primo triennio di mantenimenio in vigore del brevetio, tassa di
pubblicazione e stampa della descrizione e det disegni), pagamento da
effetiuare prima del deposito della domanda;

* |'atto di designazione dell'inventore (il cui diritto morale &'
irrinunciabite).

Le regole per il deposito - Esistono alcune formalita’ e

disposizioni da rispettare circa il formata delle pagine della
descrizione e dei disegni, il numero di copie da depositare, le
bollature: su tutto cio' gli uffici distaccati presso ciscuna Camera

di commercio possono fornire esaurienti informazioni, oltre alla
modulistica necessaria. In Italia, a differenza della totalita’ o

guasi dei Paesi siranieri, ' possibile depositare le domande presso
gli appositi uffici distaccati {Upica) di ciascuna Camera di
commercio provinciale.

L'ufficio ricevente rilascia una ricevuta della domanda sotto forma
di verbale che riporta tutie le informazioni necessarie
all'individuazione della domanda, alla quale viene contestualmente
attribuilo un numero progressivo. | funzionari dell'Upica devono
anche verificare, al momento del deposito, che ta domanda sia
ricevibile e guindi completa per tutti guei documenti indispensabili

e indilazionabili, principalmente come testo descrittivo e ricevuta
del pagamento delle tasse prescritte.

il regolamento prescrive anche che il testo descrittivo sia

corredato di un riassunto utile ai soli fini della classificazione
tecnica dell'invenzione e si concluda con una serie di cosiddette
<rivendicazioni> aventi lo scopo di individuare specificamente su che
cosa l'inventore o il richiedente pretende un monopolio.

Degno di nota &' il faito che nei Paesi esteri le rivendicazioni
individuanoe tassativamente I'ambito della privativa brevettuale,
mentre nel nostro ordinamento cio' non €' stabilito con certezza,
per cui &' ancora oggetio di discussione e non esiste un consolidato
indirizzo giurisprudenziale. A questo riguardo si deve tuttavia
osservare che I'ltalia ha ratificato una convenzicne internazionale
(Strasburgo 1963) la quale prevede tra I'altro che I'ambito di
protezione di cui gode il brevettante &' determinato dalle
rivendicazioni e solo da esse. Perianto ' presumibile che anche per
un brevetto italiano valga la stessa norma.

La descrizione - [3i importanza essenziale €' la descrizione: dal suo
tenore e dall'ampiezza dipendera’ 'ambito di protezione. Se, come
spesso avviene, linventore o il richiedente si fa' rappresentare da
un mandatario davanti al’Ufficio centrale brevetti, la domanda deve
essere corredata anche di una procura o lettera d'incarico formale.
Aftenzione pero" se l'inventore, come spesso accade, <diffonde>
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linvenzione senza aver prima provveduto al deposito di una regolare
domanda di brevetto, questa divulgazione si ritorcera’ a suo danno:
dopo di essa, il brevetto sarebbe infatti nullo perche', considerando
la data della domanda, non &' piu' soddisfatto il requisito della
novita'. Altre valte - e non si tratta di un caso infrequente -
linventore o il richiedente redige una descrizione sibillina o
incompleta, desiderando tenere segreto quanto piu' gli &' possibite:
anche guesto puo' essere un motive di nullita'.

Proprio per scongiurare situazioni € conseguenze di guesta genere, i
cui risvolti economici e pratici possono essere molto seri, g'
consigliabite affidarsi a un mandatario o consulenie regolarmente
auterizzato ad agire davanti all'Ufficio centrale brevetti: dal 1983

e' stato istituito un Albo di questi consulenti che ha dato vita a un

Ordine professionale, con evidente garanzia di serieta’ e competanza,

L'iter - A questo punto la domanda inizia il suo iter presso

I'Ufficio centrale brevetti, al quale viene trasmessa dall'Upica
presso il quale e' stata depositata. Sulle funzioni e sui compiti
dell'Ufficio per guanto riguarda l'esame della domanda di brevetto
molto si e' discusso e si discute. Infatti, Farticolo 31 della legge
italiana prevede che l'esame della domanda, dopo che ne &' stata
riscontrata la regolarita’ formale e la rispondenza tra titolo &
oggetto dell'invenzione, <e' rivolto ad accertare se l'invenzione g'
conforme alle disposizioni dell'articolo 12 e non contrasti con
quelle delfarticolo 13>, |l comma successivo dello stesso articolo
prevede che Fesame non riguardi il valore tecnico o economico
dell'invenzione.

Di conseguenza, secondo un'interpratazicne piu' aderente allo
spirito defla legge, ['Ufficio deve preoccuparsi di verificare che
linvenzione non rientri tra quelle dichiarate non brevetiabii
dall'articolo 12 (vale a dire scoperte, tecrie scientifiche, metodi
matematici; piani, princi'pi e metedi per attivita' intellettuali,

per gioco o per attivita' commerciali, programmi di calcolatori;
presentazione di informazioni; metodi per trattamento terapeutico o
chirurgico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati
al corpo umano o animale). L'Ufficio deve inoltre verificare che
linvenzione oggetto della domanda non sia tale che la suz
pubblicazione o atiuazione sia contraria all'ordine pubblico o al
buon costume.

Infine sempre in relazione allarticolo 13, 'esame deve controllare
che l'invenzione non abbia per oggetto una razza animate o un
procedimento essenzialmente biologico per il suo ottenimento. Cio'
significa che I'esame, in sostanza, non puo' riguardare il merito
tecnico dellinvenzione: cio’ del resto trova un'oggettiva
giustificazione nel fatio che tale esame, par essere serio e
completo, deve essere basato sullo <staio della tecnica> (ossia le
informazioni e conoscenze tecniche disponibili alla data di deposito
della domanda}, che ovviamente 'esaminatore italiano non puo'
stabilire in mancanza di un'apposita struttura documentale.

in ltalia, invece, I'esame tecnico della domanda di brevetio o del
brevetto concesso su di essa ha luogo in sede di giudizio davanti
alla magistratura quando venga chiesta la nullita' del brevette. E’
evidenie che in quella sede chi impiega la validita' del brevetto ha
I'onere, oltre che la convenzione e {opportunita’, di produrre tutta
la documentazione necessaria (che costituisce quindi lo <stato della
tecnica>) a dimostrarne la mancanza di novita’ e ' o attivita'
inventiva.

Ritornando alla procedura amministrativa relativa alla domanda di
brevetto, se |'Ufficic centrale brevetli emette una decisione di
rifito, ritenendo che la domanda contrasti con le disposizieni di
legge, il richiedente puo’ appellarsi alla Commissione dei ricorsi la
guale decide, udite le parii e ienute presenti le osservazioni
presentate per iscritio.

Gli altri compiti delf'Ufficio - Con la concessione del brevetto si
conclude I'iter amministrativo della domanda. Da questo momento
['Ufficio centrale brevetti interviene solamente nei seguenti casi:

* registrazione delle tasse annuali pagate per il mantenimento in
vigore del brevetto;

* trascrizione di atti {cessioni, licenze, testamenti eccetera)
riguardanti la titolarita' del brevetto;
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* trascrizione di domande giudiziali, sentenze, decreti di
espropriazione, pignoramento eccetera.

Un'altra procedura nella quale I'Ufficio cenérale brevetti

interviene altivamente e' quella della cosiddetta licenza
obbligatoria. Come si &’ visto, uno degli obblighi del titolare del
brevetto &' quello dell'attuazione dell'invenzione. Questa attuazione
deve avvenire entro tre anni dalla concessione del brevetto (o
quattro anni dal deposito delia domanda se questo termine ' piu’
lungo) e deve avvenire, stando alla legge italiana, nel territorio
dello Stato. Cio" ha finora significato che l'importazione di un
prodotto brevettato (o realizzato con un procedimento brevettato) non
costituisce attuazione, a meno che la decisione della Corte di
giustizia Cee non costringa, come dovrebbe, il legislatore itatiano a
emendare la legge nazionale.

Inoltre I'attuazione non deve essere in grave sproporzione rispetto
ai bisogni del paese. Se essa non ha luogo, {erzi interessati possono
chiedere licenza al titalare g, se guesti non la concede o le
condizioni non song eque, puo’ presentare istanza al ministro
dell'Industria tramite I'Ufficio centrale brevetti che si fa carico

delle relative procedure amministrative e delle comunicazioni da
inviare entro i termini stabiliti dalta legge alle parti coinvolte
{titalare, richiedente della licenza e loro legali e / o mandatari).
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| SERVIZI PER GLI UTENTI - | disagi per accedere alla documentazione,
verificare le posizioni amministrative e acquisire informazioni sui

nuovi depositi

L'ltalia & lezione d'efficienza

A cura di Gianfranca Dragotli

La proprieta’ industriale in Italia ' sempre stato argomenta

riservato a pochi addefti ai lavori e non ha mai trovato

effettivamente eco a livello politico e in parte anche industriale.

E' vero che il Parfamento in anni recenti ha dato prova di un‘intensa
attivita' legislativa nel campo della propriata’ industriale,

attivita' che si e' concretata in provvedimenti corposi e

suscettibili di mutare in misura anche radicale l'incidenza della
proprieta’ industriale nel contesto delia vita produttiva e

dell'attivita’ delle aziende. Tuttavia, malgrado i lodevoli sforzi
dell'organo amministrativo direttamente interessato, vale a dire
I'Ufficio centrale brevetti inguadrato nell'ambito del ministero
dell'lndustria, malte sono ancora le carenze e disfunzioni.

L'accesso alla documentazione - Un primo esempio €' quello della
documentazione brevettuale e dell'accesso alla stessa. Secondo la
legge italiana la domanda di brevetio viene posta a disposizione del
pubblice a partire dal compimento del diciottesimo mese dalla data di
domanda o di priorita’ (qualora venga rivendicata {a domanda di una
precedente domanda di brevette straniera). Quando il brevetio viene
concesso, esso dovrebbe essere stampato, dal momento che ail'atto del
deposito della domanda di brevetto viene pagata una tassa di entita’
non trascurabite proprio per la <pubblicazione e stampa delle
descrizioni=>.

Se ancora oggi un utente desidera ottenere copia di una domanda messa
a disposizione del pubblico ovverc di un brevetto italiano concessa,
la trafila burocratica prevede che venga fatta un'apposila domanda
(naturalmente su carta da bollc) da presentare alla cosiddetta <sala
del pubblico> dell'Ufficio centrale brevetti negli orari previsti

(ossia soltanto di mattina tra le 10 e le 13).

Una volta ricevuta la domanda il personale addetto provvede, entro un
tempo che normalmente &' di alcuni giarni, a reperire it fascicolo

del brevetio, dopo di che viene comunicato a colui che presenta la
richiesta I''mporto da pagare per la fotocopiatura, importo che dave
essefe pagato su un conto corrente postale (e pertanto at di fuori
deil'Ufficio) presentando poi il relativo cedoline di ricevuia,

Una volta concluse queste operazioni preliminari it personale
provvede, compatibilmente con il carico di lavoro e la disponibilita’

di tempo, a eseguire maiterialmente le copie che peranto vengono
consegnate & chi ha fatto |a richiesta dopo che sono trascorsi ancora
altri giorni. E' evidenie il danno che queste lungaggini burocratiche
causano a chi in Italia (e si tratta normalmente di aziende) abbia
necessita’ di conoscere con la massima tempestivita' il contenuto di
un documento brevetiuale. A cio' inoltre si deve aggiungere il fatto
che negli altri Paesi - come Germania, Francia e Gran Bretagna per
citare quelli a noi piu' vicini - non soltanto il testo del brevetto

e defle domande viene pubblicato a stampa. ma &' sufficiente recarsi
presso il competente ufficio per ottenere immediatamente o dope
brevissimao tempo una copia a stampa a un costo molto basso. Infine,
dettaglio questo non trascurabiie, questo servizio funziona grazie al
perscnale avventizio.

La verifica sul pagamento della tassa - Un altro punto delente ai

fini dell'utilizzazione dello strumento brevettuale €' quello della
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situazione amministrativa dei brevetti: secondo la nosira legge,
infatti, ogni anno deve essere pagatz una tassa annuale per il
mantenimento in vigore del brevetto, pena la decadenza in caso di
mancato pagamento. E' evidente l'interesse che i terzi possono avere
a una verifica della situazione amministrativa di un brevetto.
Diregola le registrazioni presso I'Ufficio centrale brevetti sono in
arretrato di almeno un paio d'anni e Ia richiesta di un certificato

di stato amministrativo innesca da parte dell'Ufficio stesso una
procedura lenta e laboriosa: infatti prima di rilasciare il

certificato, specialmente quando non risultino effettuati pagamenti
per alcuni anni, scrive al titolare del brevetto o al suo mandatario
chiedendo di esibire gii attestati giustificativi dej pagamenti

fatti. Se per avventura tali documenti sono andati smarriti 'Ufficio
emette un certificato nel quale da’ atto della situazione e quindi
dichiara che il brevetto &' decaduto per mancato pagamento delle
annualita’. |'aspetto gravissimo, anzi intollerabile nel quadro di

una realta’ industriale quale quella italiana, &' che per ottenere il
certificato sono necessari parecchi mesi.

Il Bollettino dei brevetti - Infine, per toccare un terzo punto

importante ai fini di un corretto impiego dello strumento brevettuale

e della relativa documentazione, la legge italiana prescrive che
determinati documenti riguardanti un brevettc vengano resi pubblici
attraverso la pubblicazione di un apposito Bollettine, che deve dare
notizia stando alla legge dell'avvenuta concessione di un brevetio,
dell'offerta al pubblico in licenza, della decadenza per mancato
pagamento delle tasse eccetera. L'importanza di queste informazioni
per gli utenli non ha bisogno di commenti: tuttavia la pubblicazione

di guesto bollettino &' ermai sospesa da molti anni, per cui le

relative ricerche vengono effettuate su liste ufficiose oppure
avvalendosi dell'opera di subagenti operanti presso I'Ufficio

centrale brevetti.

Ovviamente |a responsabilita’ di questo stato di cose &'
principalmente poelitica e non deve essere attribuita ai funzionari
dell'Ufficio centrale brevetti. L'Ufficio opera nell'ambito del

ministero dell'industria risentenda ovviamente dei contraccolpi
conseguenti al cambiamento del titolare di questo dicasiero e
sopratiutto vedendo i suoi peculiari problemi inclusi, e non
certamente al primo posto, tra quelli che affliggono la gestione di
questo ministero chiave per I'Industria e I'economia nazionale.

Piu' voite in passato sono slale avanzale proposie volie a scorporare
iale Ufficio conferendogli la forma di un'istituto 0 agenzia autonoma

e autosufficiente; esistono molti esempi stranieri che confortano

tali proposte, tra i quali bastera' citare quelio dell'Inpi francese

che, oltre a offrire un servizio puntuale ed efficiente agli utenti,

' stato anche in grado di provvedere autonomamente alla creazione di
una banca dati a base internazionale le cui prestazioni sono
accessibili non soltanto agli utenti francesi ma anche a tutto il

resto del mondo.

Aspetti giudiziari - Si puo' affermare che il brevetto &' un'<arma

da tribunate> e cio' significa che in vertenze di questo genere |
giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla validita’ deij titoli

bravettuali e su situazioni di contraffazione. Anche se i giudici si
avvalgono normalmente delf'ausitio di specialisti tecnici e anche se
all'interno del giudizio che si svolge in tribunale ha luogo un
contraddittorio squisitamente tecnico nel corso di una consulenza
tecnica, &' evidente che ai giudici che devono emettere |la sentenza
si richiede un alto grado di specializzazione e la capacita' di

afferrare problematiche tecniche spesso estremamente complesse.
Quando guesti processi per esigenze procedurali ricadono su tribunali
di provincia che per loro natura devono trattare ogni tipo di
problematica e cerftamente non possono avere la necessaria esperienza
e specializzazione non soltanto i tempi diventane estremamente kunghij
(come del resto accade per la stragrande maggioranza delle cause
civil) ma 't'mpegno per | giudici diventa oltremodo gravoso.

Se guardiamo ad altri Paesi industrializzati vediamo che spesso le
cause brevettuali e in particolare quelle nelle quali deve essere
valutata |la validita' di un brevetto sono demandate a tribunal
particotart, i cui giudici hanno acquisito una particolare
specializzazione. Ad esempio nella Repubbiica tedesca questo tipo di
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giudizio viene autornaticamente sdoppiato: un apposito tribunale
avente sede presso |'Ufficio brevetli tedesco (avvalendosi quindi
anche delte relative strutture organizzative) decide in materia di
validita' o nullita’ del brevetto, menire un aitro tribunale, con

sede a Francoforte giudica in merito alla contraffazione una volia
che il tribunale di Monaco ha emesso |a sua decisione a riguardo
della validita’ del titolo brevettuale.

Foto: FOTO-01 | brevetti <salvano=> l'innovazione tecnologica
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LA CONVENZIONE DELLA CEE - Un titolo con validita' estesa
automaticamente ai Bodici, coerente con le finalita' del Mercato
unico

La <patente> comunitaria

A cura di Gianfranco Ciragofii

l.a <Convenzione sul brevetto comunitario>, peraltro non entrata
ancora in vigore, e’ stata sottoscritta a Lussemburgo nal 1975 e si
propone il rilascio di un unico titolo breveituale valevole ed everde
effetto senza distinzioni in tutli | Paesi Cee.

A differenza della <Convenzione sul brevetto europeo>, che consente
al richiedente la libera scelta dei Paesi per i quali intende

chiedere la protezione e che si risolve dopo la concessione dei
breveito europeo, in una pluralita' di brevetti e diritti nazionali
{seguendone in tutic e per tutto le leggi nazionali), con il brevetto
comunitario si determinera’ una situazione unitaria, giuridica ed
economica, in materia di diritto di protezione, coerente con gli
obiettivi principali del Mercato comune {libera circolazione defle
merci e uniformita’ delle condizioni di concorrenza nell'intero
territorio comunitario).

Scopo fondamentale di questa Convenzione e’ quindi guello di
istituire un ordinamento comune che regoli gli effetti dei brevetti
europei concessi per gl Stati comunitari completando cosi' la
disciplina stabilita dalla normativa sul brevetto europeo.

L'articolo 2 di quesia Covenzione stabilisce, infatti, che il

brevetio europeo rilasciato per gli Stati della Cee e' denominato
<brevetto comunitario>, che ha carattere unitario, cioe' i suoi

effetti devono essere uniformi su tutto it territorio comunitario;

infine che, contrariamente a quanto previsto per i brevetti europe,
ha un carattere autonomo rispetto alle legislazioni nazionati in
quanto ' sottoposto soltante alle disposizioni di questa Convenzione
e a quelle della Convenzione sul brevetto europec che si applicano
obbligatoriamente a tutti i brevetti europei.

L'articelo 3 fissa it principio della designazione congiunta degli

Stati Cee, che e’ presunta anche nel caso in cui non siano tutti
esplicitamente designati nelle domande di brevetto. Se pensiamo alla
<gelosta> con |la quale finora tutti i Paesi del mendo hanno riservato
all'autorita’ nazionale la concessione e la gestione dei brevetti e

in generale la delicata materia della proprieta’ industriale {essendo
ben consci dell'enorme imporianza e incidenza che possono avere e
hanno sulla vita industriale), se il brevetto europeo costituisce
un'importante deroga a questa prassi limitatamente alla procedura di
esame e concessione, il brevetto comunitario avra' invece portata e
riflessi ancora non ben calcolabili sulle attivita' industriali

nazionali.

Anche se il brevetio comunitario comportava e comporta molt
problemi non trascurabili come a esempio quello dei tribunali che
saranno chiamati a occuparsi delte controversie giudiziarie &
dell'armonizzazione del metro di giudizio da adottare in Paesi molto
diversi non solo per lingua, ma anche e soprattutto per leggi e
giurisprudenza, il motivo di fondo per it quale il brevetto

comunitario non &' ancora decollato €' quello della preoccupazione -
non del tutto ingiustificata - con la guale i Paesi membri della Cee
guardano & guesto strumento. | tempi sembrano, tuttavia, maturi
perche' anche guesio tipo di difesa brevettuale entri in vigore.
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Attraverso lo strumento della <descrizione giudiziaria> o con |a
<prova d'acquisio> deve essere documentata l'imitazione

L.a contraffazione finisce in tribunale

A cura di Gianfranco Dragotii

Un'invenzione di successe, che nel migliore dei casi stimola
liniziativa dei diretti concorrenti, molto spesso innesca copiature

e imitazioni servili. Tra questi due casi estremi esiste una notevole
gamma di situazioni tra loro diverse, che riflettono non solo i
contenute economico della tecnolagia cui linvenzione si riferisce ma
anche il livello di cultura industriale delle aziende competitrici.

Lo scambic di licenze - Nel primo caso, ossia quando sulla base
dell'invenzione si innesca una ricerca autonoma dei concorrenti, una
copertura brevettuale ben congegnata e completa puo' far si' che il
concerrente, pur arrivandc a un'ulteriore invenzione, debba
utilizzare come punto di parienza aspetti o caratteristiche formali
oggeito del primo brevetto (che per definizione diventa il brevetlo
principale). In questo caso il concorrente avra' anch'esso diritto a
un‘autorioma protezicne brevettuale, se sono soddisfatti i requisiti

di legge di novita' e inventiva, ma si tratiera’ di un <brevetto
dipendente>,

Questa situazione €' tenuta in debita considerazione dalla legge
italiana che, in tal caso e purche’ nell'invenzione dipendente si
configuri un notevole pogresso tecnico, prevede che il titolare del
brevetto dipendente abbia diritto a una licenza sul brevetto
principale, ovviamente nei limiti necessari all'attuazione
dellinvenzione dipendente; allo stesso tempo il titolare del

brevetto principale ha diritto a un'analoga licenza sull'invenzione
formante oggetto del brevetto dipendente.

La legge prevede inoltre che guesto scambio di licenze possa essere
decretato e regolate d'autorita’, anche se il titolare del hrevetto
principale (come €' spessa naturzale) si oppone, purche' naturalmente
siano soddisfaite I'esistenza di un'invenzione dipendente e di
notevole progresse tecnico.

L'imitazione servile - L.'afira situazione estrema &' quella della

contraffazione accompagnata da un'imitazione servite. in quasto caso

il titolare del brevetto per far valere i suoi diritli deve ricorrere

al tribunale e ovviamente deve dimostrare che viene perpeirata la
contraffazione.

Questa prova puo' essere data attraverso 'acquisto sul mercato di
un esemplare del prodotto contraffatto oppure ricorrendo allo
strumento della <descrizione giudiziaria>. Quest'ultima, utilizzata
soprattutto quando l'invenzione e quindi il relativo brevetto

riguardano un procedimento {chimico o di lavorazione meccanica) o un

macchinario specializzato {che difficiimente si trova in libera
vendita in un negozio), consisie nel richiedere al presidente del
tribunale, portando prove sommarie e sulla base del brevetto,
Fautorizzazione a far descrivere il procedimento o il macchinario da
un ufficiale giudiziario, il piu’ delle volte coadiuvato da un perito
descrittore tecnico.

Il provvedimento di autarizzazione viene richiesto e normalmente
concesso senza convocazione dall'alira parte interessata, per evitare
owvi tentativi di occultamento delle prove. Sulia descrizione
giudiziaria cosi' effetiuata o sulla prova d'acquisio si instaura poi

il giudizio mediante una normale citazione che tutiavia, nel caso
della descrizione giudiziaria, deve essere notificata eniro 8 giorni
dalla data in cui ha avuto luogo |a stessa.
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Nei casi piu' gravi, quelli cioe' nei quali I contraffazione &'

piu' smaccata e plateale - e [e prove del diritto del titolare del
brevetto sono convincenti - invece della descrizione giudiziaria puc'
essere richiesto il sequestro del prodotto nel quale si configura la
contraffazione. |l sequestro puo' essere eseguito in piu' luoghi e in
successione, purche' entro 30 giormni dalla data di concessione del
relativo provvedimento. Spesso il magistrato chiede per prudenza
anche il deposito di una cauzione.

Le altre responsabilita’ - Un aspetto spesso ignorato &' che
contraffatiore non e' soltanto il fabbricante del prodotto o della
macchina costituente contraffazione ma anche chi lo rivende o chi jo
utilizza per la propria attivita’ commerciale o industriale. Se
linvenzione validamente brevettata riguarda a esempio, una macchina
utensile sono considerati contraffattori non solo il fabbricante

della macchina, ma anche il rivenditore della macchina, come pure
lindustria presso la quale la macchinz stessa viene utilizzata per
te normali lavorazioni meccaniche.

La condizione di acquirente in buona fede non costituisce quindi
motivo valide per esimersi dal rispettare diritti brevettuali altrui.

Cio' significa, in ultima analisi, che chi acquista macchinari o
tecnologie deve preoccuparsi preliminarmente che non sussisiano
diritti brevetiuali di terzi.

Di grande imporianza e' il foro o il tribunale dove st svolge la

causa per motivi oggettivi e indipendenti dalla volorta’ dei giudici.
A guesto aspetio si deve prestare molta attenzione: in ltalia
esistono alcuni tribunali, normalmente le sedi giudiziarie delle
grandi citia' dove un numero piu' o meno ristretto di giudici st
dedica prevalentemente o esclusivamente a cause inarenti la
proprieta’ intelletiuale e industriale.

E' evidente che in queste sedi il giudice &' maggiormente abituato
a trattare una materia che mescola aspetti squisitamente tecnici ed
eterogenei ad aspetti raffinatamente givridici. Di conseguenza
l'esperienza, oltre che la preparazione e 'acume assumono un peso
rilevante nel giudizio reso dal tribunale.

In ogni caso il giudizio prevede normalmente due fasi: una
prettamente giuridica e I'altra di consulenza tecnica. In guesta
seconda fase it giudice istrutiore nomina un perito tecnico
(consutente tecnico d'uffico) il quale, con l'aiuto e la
partecipazione di consulentl tecnici nominati dalle parti e' di

regola chiamato a valutare sia la validita' del brevetio in base ai
requisiti di legge sia la sussistenza o meno della contraffazicne. E'
consigliabile insisiere con il giudice istruttore perche' la nomina

dei consulente venga fatta al'Ordine dei consulenti di proprieta’
industriale (costituito net 1983), tenendo naturalmente presente
anche |a loro specializzazione tecnica. Viceversa, non di rado il
giudice istruttore si affida a consulenti tecnici scelti tra

professori universitari (di preferenza titolari di cattedre tecniche
specifiche) oppure ingegneri o laureati tecnici. in casi di

particolare complessita’ tecnica o di discipline tecnologiche molto
avanzate, appare inolire consigliabile abbinare un esperto tecnico
particolarmente versato nella specifica tecnologia a un esperio
brevettuale.

Il tribunale decide sulla base della relazione che viene presentata
dal consulente tecnico d'uffico e la relativa sentenza, ovviamente
appellabile, se favorevole al titolare del brevetto, potra’ disporre
misure anche drastiche nei canfronti del contraffattore: a esempio
un'inibitoria di fabbricazione vale a dire [a condanna a cessare la
produzione e ' o commercializzazione del prodotio in cui si configura
|a violazione brevetiuale, con provvisoria esecuzione della sentenza
stessa.

SULLA BILANCIA COSTI E RIMBORSO

Una questione parallela alfa condanna per contraffazione €' quella
relativa ai danni. Fino a qualche tempo addietro, |a liquidazione
avveniva in separata sede, il che significava un giudizio a parte: la
lunghezza dei tempi della giustizia, in pratica, scoraggiava anche il
litigante piu' tenace.

Da alcuni anni, pero’, non &' infrequente it caso in cui nella
sentenza di condanna per contrafiazione viene ordinato anche il
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pagamento di una somma da intendersi come una sorta di primo acconto
sui danni patiti dal titolare del brevetto.

Anche le spese di giudizio possono avere un peso non trascurabile;
nellz sentenza il ribunale liquida una certa somma per spese &
onorari di avvocato, & carico della parte soccombente. In realta’
guesta somma &' ben lontana dal reale costo della causa per ciascuna
parte: cltre al compenso del consulente tecnico d'ufficio, liquidate
con provvedimento del giudice istruttore, comprende spese e onorari
del consulente tecnico di parte, nonche’ la parcelia dell'avvocato.

In conclusione, gquindi, prima di prendere iniziative giudiziarie &'
quanto meno opportuno valutare in termini di rapporto costo”’
beneficio la convenienza delle stesse.

In questo contesto si inserisce un diversa tipo di azione

giudiziaria: 'annullamento di un brevetto. Non di rado un‘azienda
scopre che esiste un brevetto che ostacola le sue iniziative in un
determinato settore. Se, sulla base di ricerche e di documentazione
certa e oggettivamenie inoppugnabile, si arriva alla conclusione che
il brevetto e’ nullo in quanto non sono soddisfatti uno o piu’

requisiti di legge, e' possibile iniziare una causa di annullamento

il cui svolgimento &' sostanzialmente analogo a guello di una causa
per contraffazione.

In guesio caso, tuttavia, il tribunale presso il guale si svolge il
giudizio €' obbligatoriamente quello competente in relazione ai
domicilio indicato al momento del deposito della corrispondents
domanda di brevetto, oppure quello che risutta annotato per il
brevetto presse 'Ufficio centrale brevetti.

Una variante di questa strategia &' il cosiddetio giudizio di
accertamenio negativo: si chiede al tribunale di verificare, e quindi
dichiarare, se un prodotto o un macchinario (normalmente quello che
l'autore ha sviluppato & messo a punto prima di venire a conoscenza
dell'esistenza di un brevetto oppure a seguito di tale notizia)

ricade o meno nell'ambito di un cerio brevetto. Questa via sarebbe
ovviamente piu' agibile € molto piu' utile se i tempi intercorrenti

tra l'inizio della causa e la sentenza definitiva non fossero cosi’
lunghi da scoraggiame l'attuazione.

Grafici:  GRAFICO-01 | MODELL! D'UTILITA' (Demande depaositate e brevetti ritasciati)
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LE NORMATIVE NAZIONALI - Ai sistemi con verifiche formali si
contrappongono quelii con controlli di merito

Paese che vai, tutela che trovi

A cura di Glanfranco Dragotii

In quasi tutti | Paesi €' prevista una legislazione nazionale guanto
meno in tema di marchi di fabbrica, anche se nella maggior parte dei
casi non sono trascurati i brevetti per invenzione e quindi gli

aspetti piu' propriamente tecnici legati alla ricerca &

all'innovazione tecnologica. Una sintesi anche sommaria delle leggi e
normative nazionali non &' certamente possibile, per cui appare piu’
oppartuno richiamare gli aspetti comuni 2 molte legislazioni. In
generale i Paesi si passono dividere come legislazione bravattuale in
due grandi categorie:

11 Paesi di cosiddetta registrazione. nei quali l'autorita’
amministrativa prende atto del deposito della domanda di brevetto,
esegue una verifica formale del suo conienuto e rilascia un tijolo
brevettuale senza entrare nel merito tecnico, guindi senza dare
alcuna garanzia circa la validita' reale del titolo stesso;

2 j Paesi a esame di merito tecnico {tra | quali rientrano quelli

pitt' industrializzati e avanzati come Germania, Olanda, Usa,
Giappone, Gran Bretagna, Francia e altri) che prevedono un organo
tecnice di esame. Cio' comporta la necessita' di dotare gli uffici
nazionali di archivi bibliografici continuamente aggiornati, nei

quali effettuare le ricerche per la determinazione delle stato della
tecnica di riferimente, e uno staff di esaminaicr tecnic

specializzati nei singoli campi tecnologici cltre che naturalmente
capaci di interpretare e applicare le norme di legge.

Esiste anche una situazione intermedia nella quale te
amministrazioni nazionali si rivolgono ad archivi bibliografici
internazionali (come a esempio guello dell'Ufficio brevetti europea)
per la fase di ricerca mantenendo invece agli esaminatori nazionali
il giudizio tecnico di brevettabiliia’.

tn quasi tutti | Paesi il brevetto ha ormai una durata ventennale a
partire dalla data di deposito, prevede il pagamento di una tassa
annuale (crescente negli anni) per il mantenimento in vita del
brevetto e la pubblicazione della domanda in una gualche forma
trascorso un periodo ragionevole (di solito 18 mesi) dalla data di
deposite o di priorita’.

Un caso a parte &' quello degli Usa dove la domanda non &'
pubblicata se nen dopo la concessione {per cui non &' possibile
effettuare ricerche per accertare se esiste una domanda di brevetto a
esempio corrispandente a quelle depositate in altri Paesi), la durata
che &' di 17 anni si conia dalla data di concessione e le annualita’
sono soltanto tre, pagate a intervalli regolari di tre anni e mezzo
sempre a partire dalla data di concessione.

Un gruppo di Paesi abbastanza numeroso (che include Germania e
Giappone) prevede che la richiesta di esame di merito, una volta
uttimata la fase di ricerca, venga fatta a discrezione del

richiedente entro un tempo massimo di alcuni anni dalla data di
deposito: se tale richiesta non viene fatta la domanda decade.
Occorre tenerne conto in quanto in tutti | Paesi {tranne [falia)
l'azione contro un contraffattore puo' essere iniziata soltanto
quanda il brevetio sia stalo concesso; cio’ del resto €' logico, in
quanto solo in base alle rivendicazioni riconosciute valide &'
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possihile giudicare se la contraffazione esiste o meno. Un altro

punto imporiante &' che quasi tutti | Paesi (a eccezione degli Usa e
del Canada) prevedono per legge 'obbligo di attuazione
dellinvenzione, pena una riduzione parziale o totale del menopolio
concesso al richiedente.

L'estrema varieta’ delle norme vigenti nei singoli Paesi e i costi
conseguenti che non seno certamente trascurabili rendono ancor pid’
importanti guelle ricerche preliminari cui si &' fatto prima

riferimento in tema di brevetto europeo. In questo contesto un
aspetto importanie della politica brevettuale &' quello dei

consulenti, della cui opera e’ quasi necessario avvalersi quanio meno
per motivi pratici. Tutte le leggi nazienali prevedono ovviamente la
possibilita' per il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica,

di agire direttamente davanti all'autorita" amministrativa. Poiche'

in Paesi lontani diventa ovviamente impraticabile, risulta necessario
affidarsi all'opera di un consulente o mandatario locale.

Tutti i Paest industrializzati prevedono albi professionaldi i cui

iscritti possano rappresentare i richiedenti presso gli uffici

brevetti stataii e la cui ammissione all'albo €' subordinaia nen solo

al possesso di determinati requisiti (come a esempio il titolo

tecnico, ia conoscenza approfondita delle leggi), ma anche &l
superamento di un esame di ammissione che €' normalmente legato a un
periodo di praticantato specializzato ed &' piuttosto impegnativo.
Basti pensare che a livelle di Ufficio brevetti europeo l'esame di
gualificazione viene indetto ogni due anni circa e soltanto il 50%

dei candidati riesce mediamente a superarlo.

Anche in ltalia dal 1983 €' stato istituito I'albo dei consulenti in
proprieta’ industriale cui possono essere iscritli i cittadini

italiani in possesso di una laurea in determinate discipline, i quali
abbiano perfezionato un periode di praticantato di almeno due anni
sotio |a responsabilita’ di un mandatario accreditato e superino
l'esame di qualificazione.

E' evidente che i servizi professionali di un consulente di questo

tipo hanno un coste non trascurabile (le tariffe sono fissate da
apposite tabelle definite mediante decreto ministeriale), ma €' da
tener prasente che un consulente, il quale normalmente &' collegato &
consulenti in tutti gli altri Paesi, puo' reggere le fila di una
brevettazione internazionale consigliando opportunamente in base a
un'esperienza di regola pluriennale gli approcci piu' opportuni Stato

per Stato.
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LA GRIGLIA DEI COSTI! - | nuovi importi dopo Faumento delie
concessioni governative

Le spese prendono quota

A cura di Gianfranca Dragotii

Gl importi delle {asse da pagare all’atto del deposite di una
domanda di brevetto in ltalia sono stati aumentati con il decreto 20
agosto 1992 del ministero delle Finanze che ha modificate tutte le
concessioni governative.

Gli importi {si veda la tabella) sono anche legati alla lunghezza

del testo brevettuale e al numero di tavole di disegno, e cio'
perche' alf'atto del deposito della domanda di brevetto &' richiesta
anche la tassa di pubblicazione e stampa.

In realta’, questa pubblicazione poi non ha luogao, per cui tali

tasse sono in realta’ un balzeilo cut non corrisponde il servizio
promesso dallo Stato italiano in cambio del loro pagamento.

Per quanto riguarda invece ['onorario del professionista, dipende
ovviamente dal tempo dedicato allo studio del problema tecnico & alla
redazione del testo descrittivo e delle rivendicazioni. In linea di
massima si puo' far conto che ia parcella non sia mai inferiore a
una cifra di lire 1.500.000 - 2.600.000.

Nel caso del deposito di domande di brevetto all'estero, devono
essere messe in conto non soltanto le tasse da pagare all'atto del
deposito alle singole amministrazioni nazionali, ma anche le spese di
traduzione in lingua e gli onorari dei consulenti locali, presso i
quali viene eletto domicilio di servizio e che si occupano delle
pratiche da espletare a livelle nazionale.

TABELLA-O1

LE TRARIFFE VOCE PER VOCE
Le nuove tasse di concessione sulla proprieta’ industrizle
intellettuale (titolo V del dscret

delle Finanze)

£to 20 agosto 1992 del mini

]
8]

Atti soggstti a tassa

T
- domanda di brevetto e
ra di incarico

b) per pubblicazione e stampa
delle descrizioni, riassunto

¢ tavole di disegno:

-~ se descrizione, riassunto e
tavole di disegno non sup&rano
le 10 pagine

- s& descrizione, riassunto =
tavole di dissgne superanc le
10 ma non le 20 pagine

- se descriziones, riassunto

e tavole 4di disegno superanoc
le 20 pagine ma non 50

pagines

TTI INVENZIONI IMDUSTRIALTL
v d
r
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- se descrizione, riassunto
= tavole di disegno supsrano
le 50 paginge ma non 100
pagine

- sg dascrizions, ria
tavole di disegno s
100 pagines

¢y per mantenere in vita 11 brevetto:
primc anno

secondo anno

terze anno

guarto anno

gquinto annoc

S5e5tG annoc

settimc anno

otiavoe anno

nonoe anno

decimo anno

undicesimo anno

dodicesimo anno

tredicesimo anno

guattordicesimo anno

quindicesimo anno & seguenti

700.

000

* Licencza cbbligatoria su

brevetti per invenzloni industriali
e licenza speciale su brevetti

per nuove varieta' vegetali:

a) psr la domanda

b) pser la concessione

* Prascrizione di atti relativi al
brevettl, per ogni brevetto

cio di brevetto, se la
a in unica soluzione
io di brevette se la
ta in due rate:

lo guinguennio

20 guinguennio

d r la domanda di licenza obbligatoria
z) par la concessicne della licenza
f) altri costi:

- per lettera d'incarico

- par ritarde nel pagamento

delle rate guinguennali della

tassa di concessione {(gntro il

MODELLI E DISEGNI ORNAMENT

a) per domandas di brevetio

b} per il rilascic del brevettoc
se la tassa &' pagata in unica
zoluzicne

c) per rilascio del brevetto se la
tassa e' pagata in trs rate:

- rata per il lo quinguennio

- rata par 1l 2o guinguennio

- rata per il 3o guinagusnnio

d) per il rilasclo del brevetto di
un tutteo o una serie di modelli

o disegni:
- se la tassa &' pagata
in unica scluzions
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- se la tassa e' pagata in tre rate:
- per i1 lo quinguennio

- per 11 2o quinguennio

- per 11 3o guinguennio

e) altri costi per:

-~ lettera d'incarico

- ritardo nel pagamento rate quin-
guennali della tassa dl conces-
sione (entro 11 semestre)

- par la trascrizione di atto di
rasferimento o di costituzi

i diritti di garanczia

Lot

BREVETTI PER MARCHI D'IMPRESA

a) per domanda del brevetto di

prime deposito

b} per rilascio del brevetto di pri-
0 deposite o rinnovaziona:

- riguardante generi di una

sola classe

- per ogni c¢lasse in piu

BREVETTI PER MARCHT COLLE

a} per domanda del brevetto di
primc deposito

b} per rilascio di brevetto di pri-
mo deposito o di rinncvazione
riguardante generi di una o piuw’
classi

FEGISTRAZIONE INTERNAZIOHALE
Domanda di registrazions
internaczicnale del marchio

ALTRI COSTI PER I MARCHT

Brevetti per marchi di impresa

o per marchi collettivi, nazionall
o internazionali:

) per la lettera d'incarico
b} per ritardo nella rinnovazione
el brevetto e per 11 ritardc nel
pagamento della tassa di
1

rilascio nel suc ammontare
integrale o nell'ammontare delle
sue rate, del brevetto di primo
deposite o di rinnovazione

{entro 11 semestre)

c) per la trascrizions di atto di
trasferimento

MEDICINALT

Certificati complementari di
protezione di medicinalil (leggs
1% ottobre 1991, n. 34%):

a) psr la domanda

B} per ciascun anno di
mantenimento in vita dsl
certificato

c) per la itrascrizione di atto di
trasferimento o di costituzions
di diritti di garanzia
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