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DIRITTO DELL’ECONOMIA

RIto societario per | brevettl

L’ intervento di riforma fa spazio alla procedura varata nel 2004 - La fase preliminare riservata agli avvocati

no 39 le leggi o norme di R fase e presentaun ricorso al Tri-
egge che vengono abroga- Le novita bunale chiedendo la fissazione
e con il varo del nuovo o i Al it 4 : dell’ udienza.
" P e | li del |
Codice dei diritti di proprieta in- punti principali del Codice dei diritti di proprieta industriale Contestuamente I avvocato

dustriale (decreto legidlativo n.
30 del 10 febbraio 2005, pubbli-
cato sulla «Gazzetta Ufficiale»
del 4 marzo ein vigore dal pros-
simo 19 marzo). Il decreto legi-
dativo inten-

Il nuovo Codice. Rappresenta un
razionale riassetto della disciplina della
proprieta industriale, con una
semplificazione normativa e il
coordinamento delle fonti nazionali e
comunitarie, ma anche con

della proprieta industriale di altri Stati informazioni segrete fra gli oggetti di
diritti di proprieta industriale, sebbene la
protezione non possa essere ottenuta con
la registrazione. In particolare, fatta salva
la disciplina della concorrenza sleale, &

vietato rivelare a terzi, acquisire o

propone al giudice (ancora da
designare) tuttala documentazio-
ne e gli atti scambiati trale parti.
Da questo momento il procedi-
mento rientra in un binario per

cosi dire"nor-

La procedura. Nel nuovo Codice le
azioni giudiziarie relative ai diritti di
proprieta industriale vengono condotte
con il nuovo rito societario: la prima fase

deinciderera I'ampliamento della tutela riservata alla della controversia si concretizza in uno utilizzare le informazioni aziendali e le male", nel
dicalmente proprieta industriale, con la ridefinizione scambio diretto di scritti tra gli avvocati; esperienze tecnico-industriali, anche P qualeéil giu-
nel campo di Tre ntanove delle competenze dell’Ufficio italiano solo quando una delle parti chiede che commerciali, soggette al legittimo Uﬁ|C|O dice istruttore
quei beni im- : brevetti e marchi e con la tutela delle venga fissata I'udienza la causa arriva in controllo del detentore : che guida il
materiai che Ie Ieggl invenzioni realizzate dai ricercatori delle mano al giudice marChl con processo. Tut-
possono  in- Universita e degli enti pubblici di ricerca. La pirateria. Nel nuovo Codice viene : A H tavia, & chia
fluenzare, in abl’Ogate II Codice della proprieta industriale si Le invenzioni dei ricercatori. Sulle anche introdotto il concetto di pirateria, fU nzioni dl ro chein que-
misura  spes- : compone di 245 articoli che invenzioni realizzate dai ricercatori delle distinto da quello di contraffazione sto modo tut-
S0 rilevante, COI rlassetto sostituiscono, abrogandole in blocco, 39 Universita e degli enti pubblici di ricerca il perché, anche se riguarda altrui diritti di CO”egamento‘ta lafase pre-
I"attivitadi in- : leggi, oltre a diverse disposizioni nuovo Codice prevede che, diversamente proprieta industriale, le violazioni vengono ’ liminare dei
dustrie nazio- normathO secondarie da quanto avviene negli altri settori, «realizzate dolosamente in modo a" eSterO procedimenti
nali. Siamo, «quando il rapporto di lavoro intercorre sistematico» giudiziari fi-
infatti, in pre- L’Ufficio brevetti e marchi. All'Ufficio con un’Universita o con una pubblica nora adottati

Risarcimento del danno. Con il nuovo
Codice della proprieta industriale si da
spazio non solo al cosiddetto lucro
cessante (ossia alle mancate vendite del
titolare del diritto) ma anche al danno
emergente, che spesso costituisce una
parte non trascurabile del danno subito

italiano brevetti e marchi resta la
competenza che gia aveva in passato su
concessione, mantenimento e in generale
gestione dei diritti di proprieta industriale,
ma vengono anche riconosciute funzioni
di collegamento con le altre istituzioni
nazionali e gli organismi internazionali e

senza di un «codice»: ovvero di
un intervento che, pur riprenden-
do tutte le norme precedenti, ha
inteso non soltanto fornire un
contributo di  semplificazione
normativa ma anche procedere a
un riassetto qualitativo.

viene saltata per quanto riguarda
il Tribunale e il giudice istrutto-
re, il quae interviene quando la
causa & sostanziamente pronta
per lefas importanti, talvoltade-
cisive, comeil ricorso a unacon-
sulenza tecnica di ufficio oppure

amministrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali finalita di ricerca, il
ricercatore ¢ titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall’invenzione brevettabile di
cui & autore»

Le informazioni segrete. Tra le altre

Esaminiamo il Codice dal pun-
to di vistadegli effettivi utilizza-
tori, ossia coloro che desiderano
acquisire e difendere diritti di
proprieta industriale. E evidente
che per questa categoria di sog-
getti & importante accertare se,
con le nuove regole, questi diritti
vengono ottenuti in modo piu
agevole, con una maggiore cer-
tezza del diritto e con una mag-
giore certezza di poterli difende-
re. Uno degli aspetti pit innovati-
vi riguarda le azioni giudiziarie
in difesa 0 comunque attinenti

comunitari, nonché con gli uffici nazionali

fissato dal giudiceistruttore desi-
gnato atale scopo, a partire dala
fissazione delle udienze (che do-
vevano svolgers soltanto davan-
ti a giudice), per arivare ale
decisioni circa richieste specifi-
che delle parti (ammissione di
prove testimonidi, acquisizione
di prove eccetera) e infine
all’ emanazione della sentenza.
Con il rito societario una pri-
ma fase della controversia ha

luogo mediante scambio diretto
di scritti tra gli avvocati delle
parti: solo quando una delle par-
ti chiede che sia fissata I’ udien-
za la causa perviene nelle mani
del giudice designato allo scopo.
Vediamo un esempio pratico.
La societa X, titolare del bre-
vetto AAAAA, accertachelaso-
cietd Y violai suoi diritti. L"av-
vocato 1, che haricevuto il man-
dato da X, invia alla societa Y

novita del Codice c’é I'inclusione delle

una regolare contestazione di ta-
le violazione, fissando un termi-
ne (solitamente molto breve) per
replicare e fornire spiegazioni,
oppure per cessare gli atti lesivi
e per procedere a una rifusione
del danno. Al tempo stesso I’ av-
vocato 1 registra presso il Tribu-
nale competente I'azione che
prendeil via contro la societa Y.

LasocietaY asuavoltanomi-
na un suo legale, nella persona

alla proprieta industriale.

dal titolare del diritto leso

dell’avvocato 2, il quale proce-
de aredigere unarisposta, conte-
stando le ragioni della societa X
ed eventualmente avanzando ri-
chieste specifiche a nome della
societa Y. Anche in questo caso
viene fissato un termine per la
replica

Il ping pong trale parti, ossia
trai loro avvocati, pud protrarsi
fino a quando una delle due de-
cide di porre termine a questa

Il Codice ribadisce chele azio-
ni in materiadi diritti di proprie-
ta industriale sono di competen-
za esclusiva delle dodici sezioni
specidizzate idtituite presso dcu-
ni capoluoghi di Regione; viene
pero introdotta unaradicale novi-
ta nelle procedure giudiziarie,
nel senso che le azioni giudizia-
rie riguardanti diritti di proprieta
industriale vengono condotte
con il «rito societario» in vigore

da poco piu di un anno. legge invenzioni, in

Finora un procedimento giudi- IntrOdOttO un certo senso in
Ziario presupponevache, dopola : collegamento  con
citazione in giudizio e I'iscrizio- |I concetto lo specifico diritto
ne della causa a ruolo presso il S : connesso aleinven-
Tribunale competente, ogni sta- d| plratel’la zioni industridli, an-

dio del’iter giudiziario venisse

mente interessanti per gli utilizzatori.
Informazioni segrete. Finora la tute-

disposizioni del codice particolar-

laeraaffidataall’ ar-
ticolo 6 bis dela

che se ndl’articolo

mento alla normativa generale sulla con-
correnza sleale era esplicito. Nel codice,
tuttavia, a queste informazioni, ancorché
non costituenti un titolo di proprietaindu-
strigle registrabile o brevettabile, viene

in questione il riferi-

riconosciuto il ruolo di un bene e quindi
di un diritto esclusivo azionabile nel con-
fronti di terzi. Nell’ articolo 99 del nuovo
Codice viene indicata proprio la tutela,
in quanto viene sancito il divieto di rive-
lazione a terzi oppure di acquisizione e
utilizzazione delle informazioni azienda-
li definite nel precedente articolo 98.
Misure contro la pirateria. Con le
norme degli articoli 144-146 s introdu-
ce il concetto di "pirateria’ come fattis-
pecie distinta dalla normal e contraffazio-
ne. Per pirateria, infatti, si intendono «le
contraffazioni e usurpazioni di altrui di-
ritti di proprietd industriale realizzate
dolosamente in modo sistematico». Per
la lotta a questo tipo di fenomeno il
codice prevede anche I'istituzione pres-
so il ministero delle Attivita produttive
di un Comitato nazionale anticontraffa-

Previda latutdla ddle informazioni segrete

aleinformazioni segrete ale mi-
sure anti-pirateria, ecco acune

zione, per il monitoraggio dei fenomeni
di violazione dei diritti di proprietaindu-
striale, nonché di quelli di proprieta in-
tellettuale per modelli e design. Questo
comitato € anche incaricato di studiare e
coordinare strumenti di lotta contro la
pirateriaefornire assistenzaalle aziende
in tema di concorrenza sledle. La tutela
prevista dal codice va dalla segnalazio-
ne alle procure della Repubblicadei casi
di pirateria, al’attivazione di misure di
sequestro amministrativo delle merci
contraffatte, attuate direttamente dal mi-
nistero attraverso i prefetti, oppure diret-
tamente dai sindaci nel territori di loro
competenza. La merce sequestrata puo
poi essere distrutta su autorizzazione del
presidente della competente sezione spe-
cializzata.

G.DR.

Semplificazioni / Stop all'intervento obbligatorio

Al pubblico

minisero

un ruolo meno formae

striale merita un’ attenzione particola-

re il capo Ill, dedicato dla tutela
giurisdizionale del diritti di proprieta indu-
striale, che pare aver raggiunto gli obiettivi
della semplificazione e della coerenza giuri-
dica, logica e sistematica.

Un'innovazione significativa sulle azioni
dirette a ottenere la dichiarazione di decaden-
za o di nullitadi un titolo di proprieta indu-
striale é stata quella di mantenere la legitti-
mazione attiva del pubblico ministero, esclu-
dendo I’ obbligatorieta del suo intervento nel-
le controversie fra privati. In atre parole,
con |’ attuale normativa il pubblico ministe-
ro, € litisconsorte necessariqyuindi gli atti
devono essergli trasmess a
cura del giudice, se non lo

N el nuovo Codice della proprieta indu-

che tenuto conto degli utili realizzati in viola-
zione del diritto».

L'articolo 134, dedicato ale «Norme di
procedura», estende la competenza in mate-
ria di concorrenza deale a diritto antitrust
nazionale e comunitario per la parte che si
riferisce alla proprieta industriale. In sintesi,
I"articolo integra le prescrizioni della legge
273/02, nella parte in cui delega il Governo
per Iistituzione di sezioni dei Tribunali spe-
cializzati in materia di proprietaindustriale e
intellettuale.

La competenza territoriale deve quindi
essere esaminata allaluce del decreto legi-
slativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo
delle sezioni specializzate e che ha attribu-

ito la competenza in mate-
ria di diritti di proprieta

hanno fatto le parti di propria industriale ai  Tribunali
iniziativa. Procedure espressamente indicati a

Il Codice, recependo I'indi- questo scopo dal decreto:
cazione di unaprassi consoli- «a"argate» che ricomprendono quelli

data che faceva di tale inter-
vento obbligatorio un’inutile
formalita, prevede invece

al diritto antitrust

definiti come Tribunali dei
marchi e dei disegni e mo-
delli comunitari dall’ artico-

che (in deroga all’ articolo 70

del codice di procedura civile) I'intervento
del pubblico ministero — benché egli conti-
nui a poter proporre I'azione — non sia
obbligatorio.

L’ articolo 123 prevede I’ efficacia erga
omnesdella decadenza e della nullita di un
titolo di proprieta industriale solo dopo che
guesta sia dichiarata con sentenza passatain
giudicato, cosi estendendo esplicitamente ai
marchi il principio previsto per i brevetti.

Le norme degli articoli 124, 125 e 126
sono dedicate alla disciplina delle sanzioni
civili dell’inibitoria, della pubblicazione del-
la sentenza e del risarcimento del danno. Su
quest’ ultimo punto il governo avrebbe volu-
to colmare la lacuna segnalata dalla dottrina
e dallagiurisprudenzain merito alla quantifi-
cazione del danno da contraffazione, dispo-
nendo esplicitamente che «il titolare del dirit-
to di proprietaindustriale puo altresi chiede-
re che gli vengano attribuiti gli utili realizza-
ti dal contraffattore».

E la stessa relazione, perd, ad ammettere
che la norma e stata "stravolta' con una
formula che prescrive che nel valutare il
danno risarcibile si possa — non «si debba»
— tenere conto dell’ utile del contraffattore:
«il lucro cessante € valutato dal giudice an-

lo 91 del regolamento CE
n. 40/94 e dell’ articolo 80 del regolamen-
to CE n. 2002/6.

Quanto al’individuazione delle controver-
sie, il Codiceintegraladisciplinadel decreto
legislativo 168/03, tral’ altro individuando le
controversie relative alle fattispecie di con-
correnza sleale interferenti con latutela della
proprieta industriale e intellettuale non con
riferimento a quelle incluse ma a quelle
escluse dalla competenza delle sezioni spe-
cializzata, perché tali da non interferire nep-
pure indirettamente con I’ esercizio dei diritti
di proprietaindustriae.

Sempre il capo Il definisce la giurisdi-
zione speciale della Commissione dei ricor-
si e disciplina i profili sostanziali della
trascrizione, dei diritti di garanzia su titoli
di proprietaindustriale e della espropriazio-
ne di tali diritti: profili sostanziali che
trovano il loro completamento nelle proce-
dure speciali disciplinati nel successivo
Capo V.

Il Codice ribadisce inoltre che, a cura
del cancelliere, deve essere trasmessa
all’ Ufficio italiano brevetti e marchi copia
di ogni sentenza in materia di diritti di
proprieta industriale.

DUILIO CORTASSA
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I’acquisizione di prove testimo-
niali. La breve esperienza fatta
con questo rito nel campo delle
cause riguardanti il diritto socie-
tario non e stata del tutto entusia-
smante, nel senso che viene esal-
tatoil ruolo degli avvocti (i qua-
li acquistano una funzione piu
"americana') e possono risultare
piu elevati i costi da sostenere.

Un secondo inconveniente fi-
nora lamentato & che i tempi
vengono fissati dall’ avvocato:
possono tal ora essere troppo bre-
Vi per consentire di reagire effi-
cacemente. Per esempio, se dla
societdY viene contestatalavio-
lazione del brevetto italiano del-
la societa X (brevetto che quin-
di non & stato oggetto di un
esame di merito tecnico), Y ei
suoi legali e consulenti debbono
avere tempo sufficiente per ef-
fettuare le ricerche necessarie
per accertare se il brevetto in
guestione sia 0 meno valido.

Nel caso invece |’ azione del-
la societd X sia diretta a ottene-
re una cosiddetta misura cautela-
re (come un sequestro o0 una
inibitoria), allora la procedura
rimane quella tradizionale, inte-
ramente nelle mani del giudice
designato.

GIANFRANCO DRAGOTTI

Codice

Dd 19 marzo saranno in vigore le innovazioni contenute nel decreto legidativo n. 30 dedicato ala proprieta industriale

utlle

ma non basta

DI GUSTAVO GHIDINI

E MARCELLA PANUCCI*

| Codice della proprietain-
I dustriale (contenuto nel

DIgs 30/2005 e pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» n.
52 del 4 marzo 2005) costitui-
sce un testo unico delle nor-
me che regolamentano i di-
versi diritti di proprieta indu-
striale: marchi, brevetti, dise-
gni, modelli di utilit, varieta
vegetali, topografie dei pro-
dotti a semiconduttori, segre-
ti industriali e indicazioni ge-
ografiche. In quanto tale, rap-
presenta sicuramente un testo
utile perché di agevole con-
sultazione per gli operatori
della materia.

La redazione di un unico
codice della materia della pro-
prietaindustriale € un proget-

Software, banche dati
e le biotecnologie
«dimenticati» dal testo

nologie piu tipiche dell’at-
tuale fase dell’innovazione.
Sotto questo aspetto, pertan-
to, il Codice si presenta co-
me una mera summa della
normativa sulla " proprietain-
dustriale" cosi come tradizio-
nalmente (e restrittivamen-
te) intesa, ossiadi quella nor-
mativa che precede |I'avven-
to dellarivoluzione informa-
ticae delle invenzioni legate
alle biotecnologie.

Quanto alla nuova discipli-
na, le differenze rispetto alla
precedente regolamentazione
interessano alcuni limitati
aspetti, avendo il legislatore
delegante escluso la possibili-
ta di apportare modifiche so-
stanziali alla regolamentazio-
ne vigente.

Una novita merita, tuttavia,

di essere commentata.

E stata apportata una
modifica alla disciplina
delle invenzioni dei ricer-
catori universitari, per la
quale la Tremonti-bis
aveva introdotto un con-
troverso regime cheribal-
tavail sistematradiziona-

to tanto ambizioso quanto di
antica data (il primo progetto
edel 1932). Tuttavia, e soltan-
to nel 2002 che il legislatore
delegail Governo araccoglie-
re e coordinare, in un unico
testo legislativo, le disposizio-
ni sulla proprieta industriale
disseminate nelle varie leggi
speciali.

La delega & perd soltanto
parziale.

Non vengono, infatti, di-
sciplinate le tecnologie
dell’informazione (software
e banche dati), che rimango-
no fuori dal Codice perché
tutelate dal diritto d’autore,
materia esclusa in quanto di
competenza non del ministe-
ro delle Attivita produttive,
bensi di quello per i Beni e
le attivita culturali!

Manca anche la disciplina
delle biotecnologie, salvo un
articolo di quattro righe che
riproduce |’ attuale comma 2
dell’articolo 13 dellalegge in-
venzioni. In particolare, non
e stata inserita nel Codice la
normativa, attualmente ferma
in Parlamento, che adegua la
nostra legislazione alla diretti-
va comunitaria del 1998 (no-
nostante |'adeguamento alle
norme internazionali o comu-
nitarie costituisse uno dei cri-
teri direttivi della delega).

Mancano, insomma, le tec-

le, attribuendo latitolari-
ta dei diritti di brevetto a
ricercatore universitario e
non pit al’ universita o al’en-
te pubblico di ricerca.

Inutile riportare in questa
sede le numerose critiche a
tale disciplina, rimasta inva-
riata, salvo che per quanto
attiene alle ricerche finanzia-
te o cofinanziate da privati.
Per queste il legislatore del
Codice ha previsto la disappli-
cazione della regola introdot-
ta con lalegge Tremonti-bis.

La modifica risolve il pro-
blema dei rapporti tra privati
finanziatori delle ricerche e
universita, da un lato, ericer-
catori, dall’ altro.

Restano invece senza solu-
zione altre questioni, che pu-
re erano state sollevate da piu
parti, come quella della dispa-
rita di trattamento (probabil-
mente incostituzionale) trari-
cercatori pubblici e privati.
Rimane, infatti, invariato il
criterio per I’ attribuzione del-
latitolarita del brevetto, spet-
tante non al'universita o
all’ente pubblico di ricerca,
ma al ricercatore. E cid nono-
stante in questi primi quattro
anni di applicazione della nor-
ma s sia constatato il suo
sostanziale insuccesso.

* Osservatorio di Proprieta intellettuale,

concorrenza e telecomunicazioni
Universita Luiss - Guido Carli

ASSOFERMET

“I ROTTAMI TRA LA NORMATIVA SUI RIFIUTI
E LE MATERIE PRIME SECONDARIE”

LUNEDI' 14 MARZO 2005 - ore 14.30

¢/o "Sala Orlando" - Unione del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
Corso Venezia, 47/49 20121 Milano

La partecipazione a Convegno € gratuita e aperta al pubblico.

"Mai, come in questo momen-
to, alla presenza degli opera-
tori del settore, si avvera l'oc-
casione per approfondire le
gravose problematiche sul rot-
tame nell'ambito della norma-
tiva comunitaria e nazionale
sui "rifiuti* e le Materie Pri-
me Secondarie (MPS).

PROGRAMMA:

Ore 13.45 Inizio registrazione dei partecipanti;

Ore 14.30 Aperturade lavori:

Tutto cio anche alla luce del-
la sentenza della Corte di Giu-
stizia UE in data 11 novem-
bre 2004, del recente interven-

to del Legislatore italiano con ~ > ) _ . L
la Legge n° 308 del 15 dicem{Giurista ambientale, professore di diritto dell'ambiente c/o Universita

bre 2004 ed al rinvio dei rela- degli Studi di Roma "La Sapienza’ e Direttore Responsabile del
tivi commi, dal 25 al 29 (art. mensile "Rifiuti®);
1), alla Corte Costituzionale prof. Avv. PASQUALE GIAMPIETRO

introduzione a cura del Sig. MARCELLO MAS
Presidente Assofermet, coordinatore dei lavori.

RELATORI:

D.ssa PAOLA FICCO

' '_ FOTOZIGONWISHT TS
fnte Yeletand olla

D586<85.75,04

cone.

UNIVIDEO

Unione ltalia Editoria Audiovisiva

=
~W CONFINDUSTRIA

LiNgvIDLED

L'Univideo, Unione Italiana Editoria Audiovisiva con sede in
Milano, Piazza Castello 20, in relazione a quanto disposto
dall’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 93 in tema di compensi per
copia privata e in conformita a quanto deliberato dall’'assemblea
dell’associazione del 29 giugno 1998.

Comunica

va attuale".

da parte del Tribunale Penale(giy Consigliere di Cassazione, docente universitario, fondatore e

di Terni. Senza dimenticare leco-direttore della rivista " Ambiente” IPSOA);
note vicende concernenti lo

porti di Marghera e di Monfal- (Procuratore della Repubblica di Venezia);

Verranno affrontati gli attuali 5, EUGENIO ONORI

pr_obleml _normafuw Conceme.n'(Segretario dell’Albo Nazionae Gestori Rifiuti);
ti i rottami ferrosi e non ferrosi.
L'obiettivo & di fare il piu pos-
sibile chiarezza nella confusa
e difficile situazione normati-

Che i proventi per copia privata maturati nell’esercizio 1994 e (
non ancora distribuiti, ammontanti ad oggi a € 153.387,70 saran-

no posti in ripartizione a favore degli aventi diritto a far tempo dal
1 settembre 2005.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione compro-
vante la loro qualita di aventi diritto tassativamente entro il 31
maggio 2005. Maggiori informazioni circa tale documentazione
potranno essere ottenute presso la Segreteria dell’Associazione,

Milano, Piazza Castello 20.

UNIVIDEO - IL PRESIDENTE
Avv. Davide Rossi

PR COPERMTET,

/MMN

CONFINDUSTRIA

4

» Coffee break

Dr. LUCIO ARIEMMA

(Ministero delle Attivita Produttive - Dir. Gen. per 1o Sviluppo Produtti-
Vo e la Competitivita - Politiche Industriali Settoriali - Osservatorio
Siderurgico);

Prof. FABRIZIO DE POLI

(Ministero dell'’Ambiente - Gabinetto del Ministro);

On. ADOLFO URSO
(Viceministro per le Attivita Produttive).

Ore 18.00 Conclusione e chiusura del lavori
acurade Sig. MARCELLO MASI.

Per informazioni: Assofermet tel. 02 7600 8807
www.assofer met.it




