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LA GUIDA

Il vantaggio
competitivo
deve essere

tutelato

di Graziano Brogi
Secondo Andrea Feltrinelli

S pesso accade cheil risultato

dellapropriaattivita diricerca,

ma anche 'accumulo delle
esperienze professionali o
imprenditoriali, non sia
“riconosciuto” dallo stesso autore
(che spesso non ha consapevolezza
delvalore della propria soluzione
tecnica o estetica), non sia
opportunamente gestito e non sia
tutelato inmodo appropriato
(mediante ad esempio il deposito di
una domanda dibrevetto o di
marchio). E cio che accade in questi
casi € che sidissolve un vantaggio
competitivo, rendendo preziosi
insegnamenti disponibili a
chiunque, anche a chi per quel
risultato non ha sopportato alcun
costo e non ha alcun merito. Tali
frequenti situazioni di tutela
mancante o imperfetta stridono poi
con quanto accade in altri Paesi
sviluppati- coi qualiI'Italiasitrovaa
competere - in cuila sensibilita, la
cultura, I'attenzione e la conoscenza
dei diritti di proprieta industriale ed
intellettuale ¢ tradizionalmente pitt
sensibile e storicamente radicata.
Queste riflessioni sono il motivo
delle pagine che seguono nelle quali,
seguendo le principali direttriciin
cuisiarticolalamateria della
proprieta industriale ed intellettuale
(brevetti, marchi, diritto d’autore,
eccetera) sono indicatii tratti
essenziali di ciascuna di esse.
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Le linee generali

I PRINCIPI GUIDA

La crescita passa

dalla tutela
dell'innovazione

Labrevettazione
garantisce

lo sviluppo

e l'efficacia

degli investimenti

Secondo Andrea Feltrinelli

mm Da molto tempo tutti gli analisti
sono concordinell’individuare nel-
la ricerca, nell'innovazione tecno-
logica e nella valorizzazione della
tradizionale creativita delle impre-
se (tema questo particolarmente ri-
levante per le imprese italiane) i
principali obiettivi sui quali con-
centrare I'impegno collettivo, pub-
blico e privatonel percorso d’uscita
dalla piti grave crisi economica del-
la storia moderna. Quindi, la prima,
eovvia,considerazioneéchelastra-
da dellaricerca e implementazione
tecnologica richiede investimenti
consistenti e immediati, i cui risul-
tativannonecessariamente protetti
con gli strumenti idonei, primo fra
tutti (ed anche sostanzialmente
unico,neipaesidemocratici) quello
della registrazione diffusa di mar-
chi e brevetti. Nessuno infatti puo
pensare di impegnarsi economica-
mente in un qualunque serio pro-
gramma di innovazione, senza pa-
rallelamenteattivarsiper consegui-
re quel (temporaneo) diritto di mo-
nopolio sui risultati conseguiti che
le legislazioni brevettuali di tutto il
mondo gli assicurano.

L’impatto delle norme Ue

La seconda considerazione (per
molti versi correlata) ¢ che mai co-
me in questiultimiannisi ¢ assistito
ad un costante e progressivo inten-
sificarsi di normative nazionali, co-
munitarie edinternazionaliche, per
un verso, estendono a settori sem-
pre piu vasti dell'industria la possi-
bilita di ottenere la registrazione di
brevetti (basti pensare, per esem-
pio, alla pur molto delicata brevet-
tazione delle biotecnologie) e, pa-
rallelamente, tendono a reprimere,
construtturesempre piuefficientie
regole di crescente severita, la vio-
lazione degli intangibles (brevetti,
marchi,copyrighte cosivia).Sicon-
sideri, per tutte, 'ormai imminente
entrata in funzione del brevetto co-
munitarioedellaCorteunificatadei
brevetti, che avra immediata giuri-
sdizione sull'intero territorio del-
I'Unione europea.

Parallelamente, ¢ da tempo evi-
dente la relativa facilita con cui le
amministrazioni nazionali e sovra-
nazionalirilascianoregistrazionidi

privative industriali (per esempio,
le ultime statistiche dell’Ufficio
brevetti europeo dicono che il bre-
vetto viene concesso sul 50% delle
domande depositate. Se si conside-
rache, insede europea,le domande
possono essere depositate anche
direttamente dagli interessati -
spesso sprovvisti della necessaria
competenza procedurale e quindi
facilmente soggettiad errori-elafi-
siologicapercentuale diabbandoni,
nel corsodellaproceduradibrevet-
tazione, ne deriva che, in pratica,
quasi tutte le domande gestite cor-
rettamente portano alla concessio-
ne del brevetto).

Laconcomitanzaditalifenomeni
ha condotto ad un costante incre-
mento dellaregistrazione dimarchi
ebrevettidaparte delle imprese piu
strutturate e finanziariamente piu
dotate: per averne conferma, basta
scorrerelestatistichedeidepositidi
brevetti e marchi effettuati in sede
europea ed internazionale che nel
2014 hanno sfiorato quota1oomila.

Non & sempre detto che un tale
incremento diregistrazioni sia ne-
cessariamente il riflesso di un’ef-
fettivainnovazione tecnologica:in
unacertamisura¢ancheilrisultato
del solo “investire in brevetti”, in-
teso come strategia di ostacolo ai
competitor. Inaltre parole, uno dei
fondamentali obiettivi verso cui si
muove ’economia (e quindi la fi-
nanza e la politica) internazionale,
equellodirafforzareidirittidipro-
prieta industriale, inducendo le
imprese ad investire risorse sem-
pre piu consistenti nella registra-
zione di brevetti e marchi, da im-
piegarsi come strumento non solo
di tutela di effettiva innovazione,
ma anche di colonizzazione tecno-
logica delle economie pili deboli o
meno strutturate.

Italiain ritardo

Su questo fronte 'economia italia-
na ¢ certamente in ritardo, come
dimostrano le statistiche Wipo e
Mise sia sul palcoscenico interna-
zionale (dove anzi si manifesta
qualche arretramento di posizio-
ni),siasulfronte interno,in cuinon
si registra una crescita significati-
va della brevettazione (si veda il
graficoinpaginas).Einvece difon-
damentale importanza che le no-
stre imprese (particolarmente le
Pmi) comprendano appieno que-
ste dinamiche e siano in grado di
dominarle, utilizzando anch’esse
intensamente lo strumento della
registrazione internazionale dei
brevetti e dei marchi come uno dei
fattori determinanti nella compe-
tizione (non solo) economica glo-
bale dei prossimi decenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

. COSASI PUO BREVETTARE

Non é possibile brevettare un’idea,
ma la sua realizzazione. Infatti dal
punto di vista giuridico un brevetto

" éunasoluzionetecnicadiun

problema tecnico: ad esempio, per
risolvere il problema
dell’inquinamento dovuto al
particolato emesso da un motore
diesel, si pud pensare di catturare il
particolatoin uscita dal motore, ma
questaideain sé non pud essere
brevettata, mentre é possibile
brevettare I'applicazione di questa

ILBREVETTO INTERNAZIONALE

Inun’economia globalizzata &
fondamentale ottenere una protezione
brevettualein tuttiiPaesi strategici per
unadatainvenzione. In quest’ottica
l'avente diritto puo decideretrail
deposito contemporaneo della
domanda di brevettoin ciascun Paese,
procedimento che pud rivelarsi
complesso e costoso, e il deposito di
una domanda internazionale, difatto
una privativa brevettuale regolata dal
Patent cooperation treaty (Pct), trattato
multilaterale gestito dalla Wipo (Word

IFESA DEL BREVETTO

Iltitolare del brevetto pudaccedere ai
procedimenti cautelari o d’urgenza che
possono consentire di ottenere intempi
brevi (normalmente pochi mesi)
provvedimentidel Tribunale.

Coni provvedimenti di urgenza é infatti
possibile, periltitolare diun brevettooil
suo licenziatario esclusivo, ottenere: il
sequestro dei prodotti in contraffazione;
linibitoria della ulteriore produzione e
vendita dei medesimi nonché 'ordine di
ritiro dal commercio; I'acquisizione della

ILRUOLO DEL MARCHIO

Ilmarchio &il segno utilizzato da
un’impresa peridentificare i propri
prodotti o servizi e distinguerli da quelli
dialtreimprese. Si puo trattare di parole,
lettere, disegni, cifre, suoni, colori,
forme, dasolioin combinazionetraloro.
Esistono anche altri segni distintivi
(qualiladitta, laragioneola
denominazione sociale, l'insegna, il
nome a dominio), mail marchio & lunico
specificamente diretto aidentificarei
prodotti o servizi e percid assume

IMODELLI ORNAMENTALI

Iltermine disegnoomodelloé utilizzato
per definire caratteristiche
tridimensionali (formaosuperficie) e
bidimensionali(linee o colori) che
applicateaun prodottoindustrialegli
conferisconounaspettoattraente peril
consumatore. Laregistrazione permetteal
titolaredisfruttareinesclusivalasua
creazione proteggendola daimitazioni.I
designrealizzatidadipendentinello
svolgimentodelle loromansionispettano
aldatoredilavoro,fermoil dirittodel

idea, cioé uno specifico filtro o
marmittain grado di catturare
appuntoil particolato dei motori
diesel.

Secondo la legge brevettiitaliana, e
ingeneralein tuttii paesi europei,
per brevettare unainvenzione é
necessaria 'applicabilita
industriale, percio sono escluse dalla
brevettazione le scoperte, le teorie
scientifiche, i metodi matematiciin
quanto tali, ma é possibile
brevettare le loro applicazioni.

intellectual property organization). Con
ladomandainternazionale l'inventore
effettua una scelta precoce rispetto ai
tempi di sviluppo commerciale di
un’invenzione, garantendosi pero, con
un unico costo di deposito, una
protezione sovranazionale in 148 Stati
(ad esempio quelliaderentialla
Convenzione sul brevetto europeo,
Usa, Cina, Giappone, Australia, Russia,
Emirati Arabi — assenti Taiwan, alcuni
paesi del Sud Asia, del Centro Africae
del Sud America).

documentazione tecnica e contabile
relativaall’attivita postain essere dal
contraffattorein violazione del brevetto;
ordinareall’asserito contraffattore di
fornire informazioni «sull’origine e sulle
reti di distribuzione di merci» ritenutein
violazione diun brevetto.

Proprio per rispondere a questa necessita
diurgenza, iprocedimenti cautelarisono
caratterizzati da un’istruzione sommaria
enecessitano diessere confermatiinuna
successiva causa di merito.

rilevanza economica preminente.
Data l'importanza dei marchi, &
fondamentale che 'impresa li protegga
intuttiiPaesiin cuiopera. Lalegge, in
presenza dei necessari requisiti,
attribuisce un’es clusiva sul marchio,
ciogil diritto diimpedire l'utilizzazione,
da parte dialtreimprese, di un marchio
identicoosimilenella
commercializzazione di prodottio
serviziidentici o similiattraversola
registrazione.

dipendentediesserericonosciutoautore.
Anormadegliarticoli31eseguentiCpiil
designindustrialetutela'aspetto
esterioredell'interoprodottoodiunasua
partequalerisultadallesuelinee,
contorni, colori,forma, struttura
superficiale o dai materiali utilizzatie/o
dalsuoornamento. Perprodottosi
intende qualsiasioggettoindustriale o
artigianale compresiimballaggi,
presentazioni, simboli grafici, caratteri
tipografici.
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IL COPYRIGHT

Ildirittod’autore costituisce
un’espressionecheindicauna
moltitudine diformediprotezionedelle
attivita dell’ingegno che simanifestano
attraversounaformaespressivanuovae

- dicaratterecreativo (ancheminimo).

Nelladisciplinaprevistadallaleggesul
dirittod’autore (inItalialalegge 633/1941
esuccessivemodifiche) rientrano
senz'altroleforme pitiantichedi
manifestazione dellacreativita, qualile
opereappartenentiallaletteratura, alla
musica, alleartifigurative e plastiche

LAPPROPRIAZIONI VIA WEB

L’avvento di Internet ha moltiplicato le
forme di abuso dei diritti di proprieta
industriale e, in particolare, dei segni
distintivi dell'impresa qualiilmarchioe
ilnome a dominio, utilizzati sempre pit
frequentemente in manieraillecita per
deviareiltraffico dell’'utenza Internet
verso siti che nullahannoache fare con
illegittimo titolare del segno distintivo.

- Oltrealfenomeno dell’accaparramento

di domini corrispondenti a segni
distintivi di titolarita altrui tramite
l’estensioneillecita di un dominio

I diritti di proprieta industriale (marchi,
brevetti o modelli) possono essere
oggettodilicenzad’uso, esclusivaonon
esclusiva. Il legislatorein genere ha
dedicato poche disposizionia questo
tema, la cuitrattazione é lasciatain
massima parteall’accordo che
licenziante e licenziatario raggiungono
suisingoliargomenti, e che pud
presentare punti critici, preliminarialla
fase della negoziazione, comead
esempio: la verifica della validita ed

Inun mercato di libera concorrenzae
globalizzato, come quello di oggi, ci
sono unaserie diinformazioni
riservate di natura tecnico-industriale,
commerciale e organizzativa che
conferisconoall’imprenditore che le
possiede unimportante vantaggio
concorrenziale e rivestono percio un
valore economico. Tale valore & legato
alla loro utilita e al fatto che non siano
agevolmente accessibili da parte dei
terzi ed e solo quando ricorrono tali

IL PATENT BOX

Lalegge distabilita2015(190/2014) ha
introdottoinItaliaunregimefiscale
opzionale,che miraadagevolare l'utilizzo
direttoedindirettodeibeniimmateriali
(cosiddetto Patentbox). Il legislatore hain
questomodocercatodiallinearela
normativafiscaleitalianaaquella
presenteinaltri Statieuropei (Francia,
Spagna, Regno Unito, Ungheria, Belgio,
Olandae Lussemburgo),che hanno
introdottogiadadiversianniunregime
premialeditassazionedeiproventi

LA SOTTRAZIONE DI SEGRETI INDUSTRIALI

(pittura, scultura), alteatro,alcinema,
all'architettura, allafotografia. Aqueste
tipiche e storiche manifestazionisene
sonoaggiunte numerosealtre,emerse
ancheallalucedinuovetecnologie
disponibili, qualiilformattelevisivo
(schemadiun programma), lebanche
dati,iprogrammiperelaboratore, il
designindustriale, le opere multimediali
(videogames), isitiweb.Iltemadella
tuteladeldiritto d’autore & connessodaun
latoalsorgereedalladuratadeldirittoe,
dallaltro, alla portatadellostesso.

esistentein abbinamentoad un
diverso Top leveldomain
(cybersquatting) o a quello della
registrazione come nome a dominio di
variazioni o storpiature minime di
marchi rinomati (typosquatting), 'uso
illecito del marchio altrui sul web pud
verificarsi, ad esempio, attraverso
l'inserimento dello stesso all’interno
delsito Internetdiunterzo quale
meta-tag, o nell’'ambito di un servizio
di keyword advertising offerto dai
motori di ricerca.

estensione del titolo oggetto della licenza
equellasullesistenza di precedenti
licenze per lostessottitolo; oppure
riferibilial vero e proprio contenuto del
contratto, come ad esempio: laroyalty, il
controllosulla produzione, il principio
dell’esaurimento comunitario, lalegge e
lagiurisdizione applicabili.

Accade spesso cheil licenziatario
subentriad uno precedente: & quindi
indispensabile cheil nuovo licenziatario
siainformato della situiazione.

condizioni che sia comprensibile come
taluno possa essere disposto a pagare
pervenirne a conoscenza. Sitratta di
informazioni e conoscenze tecniche,
organizzative e procedurali che vanno
dalla semplice notiziariservataal
segretoindustriale vero e proprioe
prendonoil nome di know how. Poiché
sottoposte a regime di segretezza,
nessuno puo formalmente vantare su
di esse un diritto di esclusiva titolato,
come puo essere quello del brevetto.

derivantidall'impiegodibeniimmateriali.
Ilfinedellegislatore € dunqueanche
quellodifavorireilrimpatrioda partedelle
impreseitaliane degliintangibles
detenutiall’estero, scoraggiandoal
contempomisure di pianificazionefiscale
aggressive. IlregimediPatentboxéstato
poiparzialmente modificatodal lalegge
33/2015edéorainattesadellasua
definitivaimplementazionead operadiun
provvedimentoattuativodiprossima
emanazione.

L’analisi. La giustizia

In futuro controversie
accentrate in una Corte

Secondo Andrea Feltrinelli

mm [119 febbraio del 2013 i rappresen-
tanti dei governi europei (con 'ecce-
zione di Spagna e Polonia) hanno sot-
toscrittol’accordoistitutivodellaCor-
te unificata dei brevetti, a completa-
mento del “pacchetto” in tema di
Brevetto europeo unitario per 'Unio-
ne europea, approvato - in regime di
cooperazione rafforzata, cioe senza
I'accordo di tutti i Paesi unionisti e in
particolare diItaliae Spagna-conire-
golamentiUe1257/2012€1260/2012,en-
trambi del 17 dicembre 2012. In breve,
laccordostabilisce chetuttele contro-
versieinmateriadivaliditae contraffa-
zione dei Brevetti europei - rilasciati
quindi sia con la procedura ordinaria
che comeBrevettiunitariper'Unione
- siano di competenza esclusiva di
un’unica Corte europea, con una sede
centrale (Parigi) con due sezioni di-
staccate (Monaco di Baviera e Lon-
dra), ciascuna operante in base ad una
suddivisione dimaterie ritagliatasulla
classificazione deibrevetti Wipo. For-
seanchepernonaver (ancora) aderito
al sistema del Brevetto unitario, il no-
stroPaese-certoil piipenalizzatodal-
I'accordo,fralegrandirealtaindustria-
lieuropee-¢statoquindiesclusodalle
sedidellaCorte,circostanzacuriosase
si considera che, anche per I'elevato
numero di controversie brevettuali,
I'Ttalia & certo uno deiPaesi pittimpor-
tantidituttal’'Unione.
L’accordoprevedeanchelacostitu-
zionedidivisionilocali (alivellostata-
le)eregionali(fradueopiuPaesi)della
Corte, con un massimo di quattro per
ogni Paese, ma tali divisioni non po-
tranno giudicarele domandedinullita
del brevetto - di competenza esclusi-
va della sede centrale della Corte - se
noninviariconvenzionale,inunacau-
sa di contraffazione. Inoltre, qualora
lasserita contraffazione si estenda su
di un’area piuttosto vasta dell’'Ue
(quelladitre o pitt divisioni regionali)
- tipico caso delle multinazionali - il
preteso contraffattore avra facolta di
trasferire la causa alla sede centrale.
Una causa potra proporsi presso ladi-
visione del luogo in cui ha sede il con-
venutooincuisieéverificata—ostaper
verificarsi - 1a pretesa contraffazione.
Le sentenze e i provvedimenti d’ur-
genzadellaCorteavranno efficaciasi-
multaneamente in tutti i Paesi del-
I'Unione, al pari della decisione di un
tribunalenazionale. Parimenti,laCor-
teavraimedesimi poteriistruttori,in-

quisitorie dicondannadiuntribunale
nazionale di ciascuno Stato membro
dell’'Unione aderente all’Accordo.
Presso le divisioni locali (e quelle re-
gionali) la lingua di procedura sara
quella del Paese in cui ciascuna divi-
sionehasede (oquellaconcordatafrai
Paesichehanno costituitounadivisio-
ne regionale): tuttavia, tali Paesi po-
tranno anche decidere di optare per
una delle lingue ufficiali dell’Epo (in-
glese, franceseotedesco).Pressolase-
decentraledellaCortelalinguadipro-
cedura sara quella in cui é stato con-
cesso il brevetto europeo. Contro le
sentenze della Corte di primo grado si
potra proporre ricorso presso un’uni-
caCorted’appello,consedeal.ussem-
burgo e la lingua di procedura sara
quelladelgiudizio di primo grado.
L’accordo entrerain vigore quattro
mesidopolasuaratificadaparte dial-
meno tredici Paesi Europei (incluse

SEDE A PARIGI

Dopo l'iniziale ostilita
ilGoverno é ora orientato
aratificare un accordo
che unifica le procedure
a livello comunitario

necessariamente Germania, Franciae
Inghilterra): ad oggilo hanno ratifica-
to sette Paesi, compresa la Francia. Il
Governo italiano sembra avere I'in-
tenzione di aderire al Brevetto unita-
rio (modificando la precedente posi-
zione negativa) e quindi di ratificare
l'accordo. Se da un lato ¢ certamente
positiva I'idea di procedere spedita-
mente nel processo di integrazione
europea delle procedure di registra-
zione e tuteladeibrevetti, eliminando
la frammentazione del contenzioso,
spesso fonte ditroppe incertezze, non
eperaltrodifficileimmaginarelenote-
voli difficolta che questo sistema pro-
vocheraalleimpreseitaliane (partico-
larmentealle Pmi) costrette ad affron-
tare gli alti costi e i disagi inevitabil-
mente derivanti dalla necessita di
difendersiquasisempreall’estero, da-
vantiagiudicistranieri,che,altermine
diprocedimentiinteramentegestitiin
unalingua straniera, emetteranno de-
cisioni efficaci sull'intero territorio
dell'Unione, con conseguenze poten-
zialmente molto penalizzanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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[ brevetti

CHE COSA PROTEGGONO

L’applicabilita industriale
requisito per la protezione

Escluse le scoperte
scientifiche,

i metodi chirurgici

e terapeutici,

i programmi per pc

Riccardo Fuochi

mm Una domandaricorrente che
viene posta da un inventore al
primo suobrevetto ¢ questa: «<Ho
un’idea che vorrei proteggere, &
possibile brevettarla?».

La risposta ¢ che non ¢ possi-
bile brevettare un’idea, ma la
sua realizzazione. Infatti dal
punto di vista giuridico un bre-
vetto ¢ una soluzione tecnica di
un problema tecnico: ad esem-
pio, per risolvere il problema
dell’inquinamento dovuto al
particolato emesso da un moto-
rediesel,sipuo pensaredicattu-
rare il particolato in uscita dal
motore, maquestaideainsé non
puo essere brevettata, mentre &
possibile brevettare I’applica-
zione di questa idea, cio¢ uno
specifico filtro o marmitta in
grado di catturare appunto il
particolato dei motori diesel.

Secondo la legge brevetti ita-
liana,edingeneraleintuttiipae-
sieuropei, perbrevettareunain-
venzione € necessaria l’applica-
bilita industriale, percid sono
escluse dalla brevettazione le
scoperte, le teorie scientifiche, i
metodi matematiciin quanto ta-
li, maé possibilebrevettarelelo-
ro applicazioni.

Sono pure esclusi dalla brevet-
tazioneimetodiperil trattamento
chirurgico o terapeutico del cor-
po umano o animale, i metodi di
diagnosiapplicatial corpoumano
0 animale, invece possono essere
brevettate le sostanze o le miscele
di sostanze per l'attuazione dei
metodi citati, sono brevettabili i
prodotti chimici, farmaceutici ed
alimentari, i procedimenti per la
loro produzione, i procedimenti
microbiologici e i prodotti otte-
nuti con tali procedimenti.

Sono esclusi dalla brevetta-
zione i metodi commerciali, per
gioco e per fare affari, la presen-
tazione di informazioni, le crea-
zioni estetiche, queste ultime
sono proteggibili mediante un
apposito tipo dibrevetto didesi-
gn ed eventualmente tramite il
diritto d’autore.

Non sono brevettabili i pro-
grammi per computer in quanto
tali, questi possono essere pro-

tettiattraverso l'istituto del dirit-
to d’autore, tuttavia sono brevet-
tabilileinvenzionicheapplicano
tali programmi per computer e
chepresentino un effetto tecnico
dovuto alla loro applicazione.

Un altro importante requisi-
toperlabrevettazione elalice-
ita:nonsonoammesseleinven-
zionila cuiattuazione ¢ contra-
ria all’ordine pubblico o al
buon costume.

Per ottenere un brevetto si de-
vono soddisfare anche i requisiti
di novita ed attivita inventiva.
Perlanovita,lastessainvenzione
rivendicata nel brevetto non de-
ve essere gia stata divulgata pri-
madeldepositodelladomandadi
brevetto,nédeveessere compre-
sa nello stato della tecnica, cioe
tutto cio che ¢ stato reso accessi-
bile al pubblico in qualsiasi parte
del mondo, prima della data del
deposito della domanda di bre-
vetto, mediante una descrizione
scritta od orale, un uso diun pro-
dotto o di un metodo oppure un
qualsiasi altro mezzo di divulga-
zione. Per lattivita inventiva,
detta anche salto inventivo o no-
vita intrinseca, si ritiene che
un’invenzione implichi attivita
inventiva se, per una persona
esperta del settore, non risulta in
modo evidente dallo stato della
tecnica, cioe se le differenze del-
I'invenzione che si vuole brevet-
tare non sono ovvie varianti ri-
spetto allo stato della tecnica.

La protezione di un brevetto ¢
fornita dalle sue rivendicazioni,
la descrizione e le eventuali figu-
re servono per comprendere co-
me attuare I'invenzione. E da no-
tarechelerivendicazionihannoil
potere di interdire la realizzazio-
nediquellocheéindicatonelleri-
vendicazioni stesse, nell’attuare
la propria invenzione ¢ di fonda-
mentale importanza verificare
chelasuarealizzazionenoninter-
feriscaconunbrevetto altrui pre-
cedente al nostro, anche se siamo
titolari di un nostro brevetto.

In conclusione si puo dire che
epossibilebrevettare tuttiipro-
dotti, i manufatti, i metodi e i
processi legati all’industria, in-
tendendo in senso ampio il ter-
mine industria e cio¢, per esem-
pio, anche I'industria agro-ali-
mentare. Anche se in questo
campo vi € un ampio dibattito
sul vietarne la brevettazione,
I’Ufficio brevetti europeo ha
concesso alcuni brevetti con ri-
vendicazioni che comprendono
tipidibroccoliedipomodoriot-
tenuti mediante determinati
procedimenti biologici.
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Procedura. Possibile la presentazione all’'Uibm di Roma o in ogni sede camerale

Domanda anche alle Cdc

Mauro Minghetti

mm [adomandadibrevetto puo es-
sere depositata presso I'Ufficio ita-
liano brevetti e marchi (Uibm) a
Roma o presso le Camere di com-
mercio provinciali. In quest’ultimo
caso, al ricevimento della doman-
da, ¢ rilasciata l'attestazione del-
Pavvenuto deposito, con il numero
e la data di deposito; entro dieci
giorni la documentazione deposi-
tata & trasmessa all'Uibm.

La domanda di brevetto deve
comprendere Iidentificazione
del richiedente e del mandatario
se presente. Alla domanda vanno
allegati:

m ladescrizione;
m idisegnidell'invenzione;

Ladescrizionedeve comprende-
re un titolo, un riassunto, i dettagli
tecnicidialmeno un esempio dire-
alizzazione dell’invenzione, e le ri-
vendicazioni.

Nelle rivendicazioni ¢ indica-
to cio che deve formare oggetto
del brevetto: esse determinano i
limiti della protezione conferita
dal brevetto.

Ricevuta la domanda, I’'Uibm
svolge dapprima un esame della
stessa dal punto di vista dei re-
quisiti formali.

Qualora alla domanda non sia
allegato un documento assimila-
bilealladescrizione,oppuresiano
mancantipartidelladescrizione o
dei disegni in essa richiamati, op-
pure ancora non siano allegati i
documenti comprovanti il paga-
mentodeidiritti prescritti,'Uibm
invita il richiedente a fare le ne-
cessarieintegrazioni,entrounde-

terminato termine.

Carenze nella documentazio-
ne depositatapossono portare al-
lo spostamento della data di de-
posito assegnata, oppure al rifiu-
to della domanda.

Al termine dell’esame formale,
I'Uibmsvolgeunesamedeirequisi-
ti sostanziali delladomanda dibre-

ICONTENUTI

[l fascicolo deve contenere

la descrizione

conidettagli tecnici

e unesempio direalizzazione
nonché i disegni dell'invenzione

Lacurva

La dinamica dei brevetti in Italia
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vetto,in particolare 'Ufficio verifi-
cachel’oggetto delladomandanon
riguardi invenzioni non brevetta-
bili secondo quanto previsto dalla
normativa, oppure l'oggetto della
domanda non si riferisca a materia
contraria all’ordine pubblico e al
buon costume.

Perle domande dibrevetto diin-
venzione depositate dall’1 luglio
2008, 'Uibm effettua anche una ri-
cerca di anteriorita sul contenuto
delle rivendicazioni, alla quale ¢ al-
legata unarelativa “opinione scrit-
ta” di brevettabilita (autorita che
effettua la ricerca e I'Ufficio euro-
peo dei brevetti): il rapporto di ri-
cerca e l'opinione scritta vengono
trasmessialrichiedente entronove
mesi dal deposito delladomanda.

Prima della pubblicazione della
domandadibrevetto,ilrichiedente
ha facolta di modificare la descri-
zione,lerivendicazioniedidisegni,
e presentare argomentazioni sul-
Pammissibilita delle rivendicazio-
ni (eventualmente) modificate.

Dopo la pubblicazione della do-
mandainizialafase diesame dime-
ritovero e proprio,ed e disponibile,
per il richiedente, un termine per
apportare le eventuali modifiche e
presentare le argomentazioni in ri-
sposta ai rilievi presenti nell’opi-
nione scritta.

L’Uibm, qualorale argomentazio-
nidelrichiedente siano convincenti,
concede il brevetto; in caso contra-
rio respinge la domanda, previo in-
viodiunaletterainterlocutoria cuiil
richiedente puo replicare entro un
termine fissato.
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Le spese. Sivadai2.500 euro per ['Ttalia ai 13mila euro per il livello comunitario

Costi piu alti per la tutela nella Ue

mm Dal2oo08ilsistemabrevettualeita-
liano comprende la ricerca di novita,
I'esame e le tasse sulle rivendicazioni
perledomandedibrevetto perinven-
zione, mentreil sistemadiregistrazio-
ne per i modelli di utilita & rimasto in-
variato senza esame.

Il costo diuna domanda di brevet-
to per invenzione industriale di me-
dia lunghezza ¢ orientativamente
compreso tra1.500 € 2.500 euro a cui
si potrebbero aggiungere i costi per
replicare ad eventuali obiezioni del-

I'esaminatore.

IImodellodiutilita, chenoneésotto-
posto a esame, ha un costo di circa
1.500-2mila euro.

La procedura del Brevetto europeo
siarticolainunaprimafase dipubblica-
zione conilrapportodiricercaeunase-
conda fase di esame e concessione del
Brevetto europeo con successiva na-
zionalizzazione.Laprimafasehaunco-
stoorientativotraigmilaeismilaeuro,a
cuivanno aggiunti eventuali costidire-
dazione deltesto ove nonsiadisponibi-

le una precedente domandanazionale.

Perlasecondafase diesame side-
ve considerare unasommacompre-
satraigmila e gli 8mila euro, in fun-
zione delle repliche necessarie per
arrivare alla concessione del bre-
vetto europeo.

Per le nazionalizzazioni finali, gli
importivarianoin funzione degli Stati
diinteresse delrichiedente. I costiso-
praindicatisonodaintendersi,inogni
caso, al netto dell'Tva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA




Ifocus del Sole 24 Ore
Mercoledi15 Luglio2015 - N. 27

Come gestire marchi e brevetti | 5

[ brevett]

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Larichiesta internazionale
¢ attivata in 148 Paesi

Domanda unica
ma la privativa
viene concessa
da ogni ufficio
nazionale

PAGINAA CURADI
Giulia Bordignon
Francesco Flora

mm Unadelle questioni piiimportan-
ti e ricorrenti che viene posta a uno
studio di consulenzabrevettuale & co-
me proteggere un brevetto all’estero.
In un’economia globalizzata ¢ infatti
fondamentale ottenere una protezio-
nebrevettualeintuttiiPaesistrategici
per unadatainvenzione.

Intaleottical’avente diritto puode-
cidere trail deposito contemporaneo
della domanda di brevetto in ciascun
Paese, procedimento che puo rivelar-
sicomplesso e costoso, eil deposito di
una domanda internazionale, di fatto
una privativa brevettuale regolata dal
Patent cooperation treaty (Pct), trat-
tato multilaterale gestito dalla Wipo
(Word intellectual property organi-
zation). Con la domanda internazio-
nale l'inventore effettua una scelta
precoce rispetto ai tempi di sviluppo
commerciale di un’invenzione, ga-
rantendosipero,conununico costodi
deposito, una protezione sovranazio-
nale in 148 Stati (ad esempio quelli
aderentialla Convenzione sul brevet-
to europeo, Usa, Cina, Giappone, Au-
stralia, Russia, Emirati Arabi - assenti
Taiwan, alcuni paesi del Sud Asia, del
Centro Africae del Sud America).

Tutte le persone fisiche e giuridi-
cheitaliane oaventidomicilio/sedein
Ttalia possono depositare unadoman-
dainternazionale presso unreceiving
office (Ro) chepuoessere’'Uibm, Epo
o International bureau della Wipo.

Conil deposito di unadomanda in-
ternazionale (che non € una vera do-
manda di brevetto come ad esempio
quellaitaliana), tuttavia, nonsiottiene
un unico brevetto sovranazionale
bensi si apre una procedura unificata
di deposito, pubblicazione, ricerca ed
eventuale esame, che permette di
“prenotare” la protezione negli Stati
contraenti e, durante una prima fase
detta “internazionale”, diagire, per gli
stessi, di fronte aun unico Ufficio che,
nel caso di richiedenti italiani, ¢ 'Epo
(Ufficio brevetti europeo).

La decisione finale di concessione
rimanepoiunaprerogativadegliuffici
brevetti nazionali.

Il richiedente puo depositare la
domandainternazionaleinqualsiasi
lingua accettata dal Ro; se questa
nonrientra trale lingue di pubblica-

zione,sidevepredisporreunarelati-
va traduzione (lingue di pubblica-
zione per richiedenti italiani: ingle-
se, francese o tedesco).

Inseguito, laproceduraunificatadi
ricerca ed esame prevede che per la
domandainternazionale venga emes-
so un Rapporto di ricerca accompa-
gnato dauna written opinion non vin-
colantein cuiunricercatore (dell’Epo
nel caso di richiedenti italiani) indica
lesistenza di eventuali anteriorita e
pone,incaso,obiezionicircalabrevet-
tabilita dell'invenzione in questione.

Alle criticita individuate nel Rap-
portodiricercasipuoreplicare,otte-
nendo un ulteriore parere da parte
dell’esaminatore internazionale che
poi emette un Iprp (International
preliminary report on patentabili-
ty), rapporto che fornisce un’indica-
zione circa la brevettabilita dell'in-
venzione depositata.

Lawrittenopinionel’Iprpnonso-
no tuttavia vincolanti per il richie-
dente, che puo, indipendentemente
datale parere, proseguire con le fasi
nazionali e regionali delladomanda
internazionale.

Amenocheilrichiedentenonabbia
richiestolapubblicazione anticipatao
il ritiro, la domanda internazionale
viene pubblicata dall'International
bureau dopo 18 mesi dalla data di de-
posito (o di priorita se il richiedente,
comespessoaccade, rivendicalaprio-
rita di una precedente domanda di
brevetto italiano per la medesima in-
venzioneentro1zmesidalladatadide-
posito di quest’ultima).

La domanda internazionale ha una
duratalimitataa3o o 31 mesi (asecon-
dadei paesi) a partire dalla data di de-
posito (o di priorita), poi termina. In
questo modo pero il richiedente ha a
disposizione un tempo ragionevol-
mente lungo per scegliere definitiva-
menteipaesiin cuiottenere protezio-
ne brevettuale, dilazionando comun-
queirelativi costi.

Laprotezione perl'invenzione pro-
segue poisolamente nei paesiaderen-
ti al Pct in cui il richiedente depositi,
entrotaletermine,unacosiddettafase
nazionale o regionale (come ad esem-
pio la domanda di brevetto europeo)
davanti a ciascun Ufficio brevetti na-
zionale/regionale.Neipaesiincuitale
fasenonviene depositata,ladomanda
internazionale non determina alcuna
protezione, permettendo la libera
commercializzazione/realizzazione
da parte di terzi dell'invenzione og-
getto dellastessa.

La domanda internazionale, per-
tanto, permette di posticipare le scel-
te deltitolare aun momentoin cuiab-
biaraggiunto una maggiore consape-
volezzadel valore dellasuainvenzio-
ne e dell’ampiezza di tutela
territoriale necessaria.
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La tutela internazionale
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Unasceltaproattiva
Conladomandainternazionale
l'inventorefaunasceltaprecoce
rispettoaitempidisviluppo
commercialediun’invenzionee,con
ununicocostodideposito, ottieneuna
protezionein148 Stati(ad esempio
quelliaderentiallaConvenzionesul
brevettoeuropeo, Usa, Cina,
Giappone, Australia, Russia, Emirati
Arabi-assentiTaiwan, alcuni paesi
delSudAsia, del CentroAfricaedel
SudAmerica).Le personefisichee
giuridicheitaliane oaventidomicilioo
sedeinItaliapossonodepositareuna
domandainternazionale pressoun
receivingoffice che pudessere 'Uibm,
EpooInternational bureau dellaWipo

L’iter. Esame formale e sostanziale dell’invenzione

«Copertura» fino a 20 anni

B Per proteggere la propria in-
venzioneall’esterol’inventoresi
trovadifatto a gestire un gruppo
didomandenazionalioregionali
(relative cioé a una organizza-
zione sovranazionale). Queste
possono essere le cosiddette fa-
si’ derivanti da una domanda in-
ternazionale o depositi diretti
nei singoli Paesi prescelti. In en-
trambi i casi si dovra affrontare
laproceduradirilasciodiunbre-
vetto paese per paese difronte ai
relativi uffici.

Le domande nazionali vanno
solitamente tradotte nella lin-
gua ufficiale del paese di riferi-
mento e richiedono il pagamen-
to di specifiche tasse, variabili
da Stato a Stato.

Una volta effettuato il deposi-
to di fronte ad un Ufficio brevet-
ti, il procedimento per giungere
alla concessione, la cosiddetta
prosecution di una domanda di
brevetto, consiste nel supera-
mento di un esame formale e di
un esame sostanziale della bre-
vettabilita delladomanda, conle
debite differenze dovute alle le-
gislazioni nazionali degli uffici
cui ci si trova di fronte. Viste le
peculiarita presenti a livello na-
zionale, ¢ fondamentale avere in
ciascun paese un mandatario
specializzatoabilitatoad agiredi
fronte all’Ufficiobrevetti,in gra-
do diseguire lafase di discussio-
ne con ’esaminatore.

L’esame di merito valuta,
analizzando eventuali docu-

menti anteriori ritenuti rile-
vanti e le conoscenze del setto-
re, se 'oggetto del brevetto ¢
nuovo e inventivo. Ciascun
brevetto nazionale segue quin-
di un proprio iter d’esame che
puodurareinmediaalcunianni
e che puo di fatto portare all’ot-
tenimentodibrevettidifferenti
in paesi diversi.

Quando infine I’esaminatore
ritiene concedibile una doman-
dadibrevetto, cosi come defini-
ta nelle relative rivendicazioni,
emette una comunicazione uffi-
cialee,previopagamento ditas-
sespecifiche, concedeil brevet-

TEMPI LUNGHI

La pratica pud restare aperta
alcuniannianche perché
laricerca dianteriorita
effettuata dall’Epo

vaglia oltre 90 milioni di atti

toperl’invenzioneinquestione.
Tale procedura vale anche per
ladomandadibrevetto europeo
(siadirettachederivante daPct,
regolata dalla Cbe (Convenzio-
ne sul brevetto europeo): un
esaminatore valutairequisiti di
brevettabilitae,in casononliri-
scontri, da la possibilita al ri-
chiedente di modificare la do-
manda - nell’ambito di quanto
originariamente descritto - al
fine di cercare disuperare le an-

teriorita rilevate o le obiezioni
poste nei confronti della stessa.
In particolare, 'Epo effettua
una ricerca di anteriorita tra ol-
tre 9o milioni di documentibre-
vettuali o non brevettuali (rivi-
ste del settore, articoli, eccete-
ra) al fine diaccertarelabrevet-
tabilita dell’invenzione.

I vari uffici nazionali effettua-
no una separata ricerca anche
quando ¢ disponibile un rappor-
to internazionale, per valutare
selasoluzione in esame presenti
validi requisiti di brevettabilita.

Per quanto riguarda le do-
mande europee, dopolaconces-
sione ¢ necessario “convalida-
re” il rispettivo brevetto nei pa-
esi aderenti di interesse, in mo-
do da far proseguire negli stessi
la protezione brevettuale con-
cessaperilbrevettoeuropeo.Le
tasse di mantenimento in vita di
un brevetto variano a seconda
deiPaesisiapertempistiche che
per importi. La protezione al-
I’estero di un’invenzione, per-
tanto, sitraduce peril titolare in
un fascio di brevetti nazionali,
uno per ciascun paese,iqualiso-
no soggettialle leggi ed alla giu-
risdizione dei singoli stati. Tali
brevetti,diduratamassimadizo
anni dalla data di deposito della
domanda, risultano daunesame
di merito che ne definisce ’am-
bito di protezione, generando
un diritto di esclusiva specifico
per ciascuno Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




6 ‘ Come gestire marchi e brevetti

Ifocus del Sole 24 Ore
Mercoledi15 Luglio 2015 - N. 27

[ brevetti

LA DIFESA LEGALE

Il provvedimento cautelare
puo bloccare la contraftazione

Con le sezioni
specializzate
tempi

pit rapidi

in tribunale

PAGINAA CURADI
Graziano Brogi

mm [] brevetto ¢ lo strumento che
racchiude il risultato della ricerca e
dell’innovazione e il cui scopo &
quellodiescludereiterzidal produr-
re, utilizzare, vendere o importare
prodotti realizzati secondo gli inse-
gnamenti oggetto del brevetto. Si
tratta quindi di un diritto esclusivo
che offre un vantaggio competitivo
la cui tutela, in caso di violazione, ¢
demandata all’autorita giudiziaria.
In tale ambito, la peculiarita del
diritto e laspecificita dellamateria,
hanno fatto si che da anni, esatta-
mente dal 2003, esistano in Italia
presso determinati Tribunali (at-
tualmente 21 coincidenti con i ca-
poluoghidiogniregione,conlasola
esclusione di Aosta, ma con l'ag-
giunta di Bresciaa Catania) sezioni
specializzate a cui ¢ riservata la
trattazione delle cause brevettuali

(come anche delle cause che verto-
no in materia di marchi, diritto
d’autore, eccetera).

Tali sezioni, dal 2012 chiamate se-
zioni specializzate in materia di im-
presa, hanno avuto il merito di favo-
rirelaspecializzazione dei Tribunali
oltre che di ridurre, in molti casi, la
durata di queste specifiche cause.

Quest’ultimo aspetto ¢ di partico-
larerilevanzaperibrevettiin quanto
rata limitata - spesso anche ridotta
dallarapidissima obsolescenza a cui
prodotti e macchinari sono sottopo-
sti- ¢ indispensabile cercare di otte-
nererapiderisposte perarginarepri-
ma possibile attivita di contraffazio-
nedelbrevetto che hanno I'effetto di
alterare il rapporto di concorrenza.

Questospiegailfrequentericorso,
da parte del titolare del brevetto, ai
procedimenti cautelari o d’'urgenza
che possono consentire di ottenere
in tempi brevi (normalmente pochi
mesi) provvedimenti del Tribunale.

Coniprovvedimenti di urgenza ¢
infatti possibile, per il titolare di un
brevetto o il suo licenziatario esclu-
sivo, ottenere:

m il sequestro dei prodotti in con-
traffazione;

m I'inibitoria della ulteriore produ-
zione e vendita dei medesimi non-
chélordine diritiro dal commercio:
provvedimenti a presidio dei quali

puo essere prevista una penale per
ogni successiva violazione o ritardo
nell’esecuzione;

m la pubblicazione del provvedi-
mento su quotidiani o riviste;

m lacquisizione della documenta-
zione tecnica e contabile relativa al-
lattivita posta in essere dal contraf-
fattore in violazione del brevetto;

m ordinare all’asserito contraffat-
tore di fornire informazioni «sul-
lorigineesulleretididistribuzione
di merci» ritenute in violazione di
un brevetto.

Proprio per rispondere a questa
necessita diurgenza,iprocedimenti
cautelari sono caratterizzati da
un’istruzione sommaria e necessita-
no di essere confermati in una suc-
cessiva causa di merito (da avviare
entro termini assai ristretti), fatta
salvaperl'ipotesidiparticolariprov-
vedimenti, qualil’inibitoria, cheil le-
gislatore considera“stabile” e quindi
non perde efficacia se non ¢ confer-
mato in una causa di merito.

A parte i provvedimenti di urgen-
za,in cuiperlaloronaturanoné pos-
sibile ottenere il risarcimento del
danno, il titolare di un brevetto puo
avviare un’ordinaria causa di con-
traffazione nei confronti del proprio
concorrente.

La peculiarita delle cause aventi
ad oggetto brevetti, sia cautelari che
ordinarie, risiede nel fatto che I'ele-

vato tecnicismo della materia indu-
ceil Tribunale anominare un consu-
lente tecnico d’ufficio (Ctu), vale a
dire un tecnico esperto in materia
brevettuale, al fine di stabilire se il
brevetto - alla luce delle contesta-
zioni del presunto contraffattore - &
validoeseilprodottodel concorren-
te ne riproduce le caratteristiche.

La fase delle consulenze tecnica
termina col deposito di una relazio-
ne conlaqualeil Ctuforniscelaripo-
staal quesito assegnato al giudice. Al
termine di questafase, qualorail Ctu
abbia ritenuto valido il brevetto e

In giudizio

01| PROVVEDIMENTI
D’URGENZA
Coniprovvedimenti d’urgenza si
possono ottenere: sequestro,
inibitoria, pubblicazione del
provvedimento su quotidiani
eriviste

02 | ILRUOLODELCTU

Nelle procedure in materia di
marchi e brevetti, vista la
complessita della materia, &
indispensabile e centraleil ruolo
del consulente tecnico d’ufficio di
cuiilgiudicesiserve

contraffatto ed il Tribunale ne con-
divida le conclusioni, la causa puo
proseguire perlaquantificazionedel
danno derivato dallacontraffazione.

Anche questa fase presentaaspet-
ti tecnico contabili complessi, quali
la determinazione dei ricavi e degli
utili generati al contraffattore dalla
violazione del brevetto, il numero
dei prodotti contraffatti; gli utili del
titolare delbrevetto; eventualicalidi
fatturato, eccetera. A fornire rispo-
staa questi profili contabili viene so-
vente nominato un Ctu (usualmente
un ragioniere o commercialista) il
quale, previo esame delle scritture
contabili, con la propria relazione
quantifica 'ammontare del danno
derivato dalla contraffazione. Peral-
tro,ilrisarcimento deldannononne-
cessariamente implica un calo del
fatturato del titolare del brevetto,
poiché il danno puo essere parame-
trato anche su un importo non infe-
riore all’ammontare alle royalties
cheil contraffattore avrebbe dovuto
pagare per ottenere la licenza del
brevetto e che, in ogni caso, il con-
traffattore puo essere costretto are-
stituire tutti gli utili derivanti dalla
violazione del brevetto.

1l legislatore ha infine espressa-
mente previsto anche il risarcimen-
todel danno morale subito daltitola-
re del brevetto.

(©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltreconfine. Procedure differenziate a seconda degli Stati

In Germania invalidita distinta da falsificazione

mm Il panoramadellatutelagiudizia-
riadeibrevettiin Europa e negli altri
Stati del mondo si presenta, come ¢
ovvio, estremante diversificato. Oc-
corretuttaviarilevare che queste dif-
ferenze attengono prevalentemente
alpianoprocessualeeallaorganizza-
zione della giustizia, piti che al piano
sostanzialeattinenteadaltrielemen-
ti qualiiprofili di validita del brevet-
to, i diritti conferiti dal brevetto, la
quantificazione del danno.

L’impatto della Germania

E proprio per sottolineare la diffe-
renza sotto il profilo dell’organizza-
zionegiudiziariaeprocessualeéem-
blematicoil caso della Germania. La
Germania,cheéloStatoeuropeodo-
vesiconcentracircail50% delle cau-
se brevettuali europee, prevede sot-
to il profilo della competenza, una
netta separazione fra le cause di in-
validita di un brevetto e le causa di
contraffazione. Tutte le cause che
hanno ad oggetto la validita di un
brevetto sono di esclusiva compe-

tenzadel Tribunale federale deibre-
vetti con sede a Monaco di Baviera.
Le cause che hanno ad oggetto la
contraffazione di un brevetto sono
invece di competenza di Corti spe-
cializzate distribuite sul territorio
della Germania: fra le pittimportan-
ti, per il numero di cause brevettuali
trattate, sono i Tribunali di Diissel-
dorf, Mannheim e Monaco.

Tale netta separazione ha un im-
portantissimo impatto nelle cause
di contraffazione del brevetto dato
che la parte chiamata in causa per
ipotizzata violazione del medesimo
puo difendersi unicamente soste-
nendo che il prodotto e/o il disposi-
tivodaessarealizzato o commercia-

COMMON LAW
NelRegno Unito

le partidevono
produrre subito
tuttii documenti
anche se sfavorevoli

lizzato e diverso da quello brevetta-
toenonrientranell’ambitodiprote-
zione del brevetto, ma non puo
utilizzare anche I'argomento - siste-
maticamente utilizzato negli altri
Staticompresal’Ttalia-cheilbrevet-
tononevalido. Perutilizzare questo
argomento occorre avviare una se-
parata causa di nullita davanti la so-
pra richiamato Tribunale federale
(chiedendo la sospensione della
causa di contraffazione).

Le norme nel Regno Unito

Per quantoriguardail Regno Unito,
I'esistenzadiunordinamento basa-
to sul precedente giudiziario (com-
monlaw), piu che suleggiscritte, ha
importanti riflessi anche nel pro-
cesso brevettuale. Una di queste €
lautomatica “disclosure” deidocu-
mentiche obbligaognunadelle par-
tiaprodurre tutti di documenti, an-
che ad essa sfavorevoli, utili per il
giudizio. Ne segue un particolar-
mente approfondito esame degli
stessinel contraddittorio delle par-

ti e dei consulenti.

Al di fuori dell’Europa si segnala-
nogliUsaincuilacompetenzainma-
teria di brevetti € delle corti federali
(e non dei tribunali statali), mentre
per il giudizio di appello sono com-
petenti le corti del Federal circuit
con sede a Washington. Le cause
brevettuali in Usa, anche per gli ele-
vatissimi costi e rischi, sono circon-
date da numerose cautele e per I'av-
vio di una causa di contraffazione i
tribunali richiedono che consulenti
brevettuali redigano una preventiva
valutazione estremamenteaccurata.

La situazione cinese

La Cina prevede una tutela dei bre-
vetti sia in sede amministrativa da-
vanti all'Ufficio brevetti (ma pur es-
sendo apprezzabile e poco costosa,
non prevedeil risarcimento del dan-
no) sia in sede giudiziaria. Le cause
brevettualisonousualmente dicom-
petenza delle sezioni specializzate
esistenti presso 76 corti o tribunali
popolariintermedi, mentre in grado

di appello sono di competenza delle
analoghe sezioni delle corti o tribu-
nali popolari superiori. Peraltro, a
partire dalla fine del 2014 sono state
istituite presso le citta di Pechino,
Shanghaie Guangzhou (le cittain cui
sisvolge oltre il 50% delle causa bre-
vettuali in Cina) delle “particolari”
sezioni specializzate alle quali sono
state assegnati i giudici maggior-
mente qualificatinello specifico set-
torein Cina (siaper annidiesperien-
za che per numero di cause trattate).

Anchein Cina, come in Germania,
le domande di nullita del brevetto
possono essere proposte solo innan-
ziaunorgano,inquesto caso dinatu-
ra amministrativa, che ¢ la commis-
sione di riesame dei brevetti presso
I'Ufficio brevetti: ladomanda di nul-
lita normalmente sospende la causa
dicontraffazione delbrevetto.Le de-
cisioni di detta Commissione posso-
no essere appellate davanti all’auto-
ritagiudiziaria,il Tribunaleinterme-
dio di Pechino.
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Il marchio

COMESITUTELA

Serve un monitoraggio costante
per scongiurare gli usi illeciti

Laregistrazione
va effettuata

in tutti i Paesi

di operativita
dell’azienda

PAGINAA CURADI
Stefania Faggioni

mm Nell’odierno sistema economi-
coilmarchio spesso svolge un ruolo
centrale per I'azienda, costituendo-
ne il “volto” e determinandone il
successo commerciale. Percio, esso
puo rappresentare addirittura il be-
ne aziendale di maggior valore: si
pensi al celebre marchio della mela
di Apple, che haraggiunto un valore
di circa 247 miliardi di dollari secon-
do 'edizione 2015 della nota classifi-
ca “Brandz”, curata dalla multina-
zionale della pubblicita e pubbliche
relazioni Wpp.
. Macosasiintende per marchio?
E il segno utilizzato da un’impresa
per identificare i propri prodotti o
serviziedistinguerlida quellidial-
treimprese. Sipuo trattare diparo-
le, lettere, disegni, cifre, suoni, co-
lori,forme,dasolioincombinazio-
ne traloro.

Esistono anche altrisegni distinti-
vi (qualiladitta, laragione oladeno-
minazionesociale,I'insegna,ilnome
a dominio), ma il marchio é I'unico
specificamentedirettoaidentificare
i prodotti o servizi e percio assume
rilevanza economica preminente.

Data I'importanza dei marchi, ¢
fondamentale che I'impresa li pro-
tegga in tutti i Paesi in cui opera. La
legge, in presenza dei necessari re-
quisiti, attribuisce un’esclusiva sul
marchio, cioé il diritto di impedire
l'utilizzazione, da parte di altre im-
prese, diun marchio identico o simi-
lenellacommercializzazione dipro-
dotti o serviziidentici o simili.

Laregistrazione
1l diritto all’esclusiva si ottiene pro-
cedendoallaregistrazione. Inalcuni
Paesi (fra cui I'Ttalia) un certo grado
di protezione puo essere ottenuto, a
determinate condizioni, anche solo
attraverso 'uso (cosiddetto mar-
chio di fatto). Tuttavia, ¢ comunque
sempre vivamente raccomandabile
procedere alla registrazione soprat-
tutto perche il marchio di fatto ¢ di-
fendibile con minore facilita: in caso
di controversia sirichiede, infatti, la
dimostrazione di un uso intenso,
continuo e diffuso.

Per ottenere laregistrazione ¢ ne-
cessario depositare il marchio pres-
sogliufficicompetentie curareilre-

lativo procedimento. Per tali adem-
pimenti, ¢ altamente consigliabile
affidarsi all’esperienza di professio-
nisti specializzati, anche al fine di
evitare errori che possano pregiudi-
care la validita della registrazione o
lasuaeffettivautilita (e quindianche
il suo valore economico).

Uno dei rischi piu sottovalutati
consiste nel depositare marchiiden-
tici o simili a marchi gia esistenti. A
tal fine, non ¢ sufficiente una generi-
caricercasul web: unaricercadian-
terioritasubanchedatispecializzate
eilparere diun professionista quali-
ficato sono strumenti indispensabili
per unascelta consapevole.

Ottenuta la registrazione, ¢ ne-
cessario curarne il mantenimen-
to, pagando le relative tasse (in
genere, ogni diecianni) e facendo
effettivo utilizzo del marchio
(che diversamente decadrebbe
per mancato uso).

L’'impresa puo segnalare 'avve-
nutaregistrazione, mettendo cosiin
guardia possibili contraffattori, ap-
ponendoilsimbolo®(primadellare-
gistrazione, o in sua assenza, € inve-
ce possibile utilizzare il simbolo ™
per segnalare I'intenzione di usare e
tutelare un certo marchio sebbene
nonregistrato).

Latutela

Tragliaccorgimentiutili perla tute-
la del proprio marchio vi ¢ I’attiva-
zione di appositi servizi di monito-
raggio che permettono di conoscere
tempestivamente se un concorrente
¢ intenzionato a registrare un mar-
chio identico o simile al proprio e,
quindi, di intervenire per tentare di
impedirne laregistrazione. Un’azio-
ne preventiva, infatti, € consigliabile
anche sotto il profilo dei costi.

Per individuare le contraffazioni,
cioe gli usi illeciti del proprio mar-
chio, 'impresa deve assicurarsi di
monitorare il mercato:unbuonstru-
mento sono le sorveglianze dogana-
li, che permettono di intercettare
prodotti in contraffazione nel mo-
mento in cui fanno il loro ingresso
nel mercato nazionale. Qualora sia-
noindividuaticasidicontraffazione,
I'impresa, preferibilmente assistita
da un professionista, potra valutare
quale tra gli strumenti di tutela di-
sponibili sia il pitt opportuno nel ca-
so specifico. Potra talvolta rendersi
consigliabile, in prima battuta, I'in-
viodiunaletteradidiffida, voltaain-
timare ai responsabili la cessazione
dellattivita ritenutaillecita. Si potra
poi valutare di attivarsi in via giudi-
ziale.InTtalia, sipuoprocedereinse-
de civile o penale, in entrambi i casi
con possibilita di accedere a misure
cautelari, quali il sequestro dei beni
in contraffazione.
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I concetti chiave

01| CAPACITADISTINTIVA

Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchiisegninon
idoneiadistinguere i prodotti di
un’impresada quelli provenientida
altre (ad esempio “jeans” per
pantaloni)

02 | MARCHIO FORTE

Quandoil segno non presentaalcun
collegamento concettuale conil
prodotto oil servizio che
contraddistingue (ad esempioimarchi
difantasia)

03 | MARCHIO DEBOLE
Quandoilsegnodescrive lanaturao
una qualita del prodotto/servizio che

contraddistingue (ad esempio, in
ambito farmaceutico, spessoimarchi
evocanoilnome del principio attivo). Il
marchio debole gode di unatutela
limitata: anche lievi varianti bastano
ad escludere la confondibilita

04 | SECONDARY MEANING
Ilmarchio originariamente privo di
capacita distintivain quanto
descrittivo pud acquistare tale
capacita a seguito dell’intenso uso sul
mercato

05 | VOLGARIZZAZIONE

Ilmarchio perde la sua capacita
distintiva divenendo nel commercio
denominazione generica perindicare

una certa tipologia di prodotti/servizi
(ad esempio “premaman”), a seguito
dell’attivita omissiva o commissiva del
titolare. Iltipico segnale & dato dalla
pubblicazione del marchio all’interno
diundizionario o diun’enciclopedia.
Per evitare che questoaccadailtitolare
deve attivarsi tempestivamente e
costantemente per reagire contro
qualsiasiuso non autorizzato delsegno

06 | DECADENZA PERNON USO
Ilmarchio decade se nonviene
utilizzato in modo effettivo entro
cinque anni dalla registrazione oppure
se'usovieneinterrotto per uguale
periodo, salvo cheil mancato usosia
giustificato da un motivo legittimo

Il contenzioso. Chi ha un diritto anteriore puo farlo valere

Opposizione entro tre mesi

mm e registrazioni di marchi in
Italia sono di competenza del-
I'Ufficio italiano brevetti e mar-
chi (Uibm) presso il ministero
dello Sviluppo economico, con
sede aRoma.

Qualsiasi soggetto (persona fi-
sica o giuridica) puo chiedere la
registrazione delmarchio pagan-
dolerelative tasse e presentando
ladomanda compilata con:

m idatidelrichiedente e, nel caso
vi sia, anche del mandatario;

m 'eventuale rivendicazione
della priorita;

m la descrizione del marchio e
P’elenco dei prodotti o servizi per
cui si vuole ottenere la registra-
zione, raggruppati secondo le
classimerceologichedicuiall’ac-
cordo di Nizza;

m lariproduzione del marchio.

Insintesiilprocedimentodire-
gistrazione prosegue con le se-
guenti fasi.

Lafase dell’esame
Durante I’esame l'ufficio accer-
talaregolarita formale della do-
manda e verifica I’assenza degli
impedimenti assoluti alla regi-
strazione (ad esempio, control-
la che il segno non sia contrario
all’ordine pubblico e albuon co-
stume).Nonvieneinvecesvolto
alcun esame in merito alla novi-
ta relativa, ossia I’esistenza di
diritti anteriori di terzi poten-
zialmente incompatibili con la
registrazione.

Terminate queste verifiche,la

domandadiregistrazione & pub-
blicatanel Bollettino deibrevet-
ti per invenzioni, modelli e mar-
chi, diffuso dall’Uibm con ca-
denza mensile.

Opposizione amministrativa
Entro tre mesi dalla pubblicazio-
ne, ititolaridiundiritto anteriore
possono opporsi alla registrazio-
ne della domanda, dando vita ad
un contenzioso che si svolge da-
vanti agli esaminatori dell’'Uibm.

Conclusepositivamente que-
ste due fasi, il marchio viene re-
gistrato ed ¢ valido per diecian-
ni dal deposito della domanda,
con possibilita di successivi
rinnovi per un numero illimita-
to divolte.

Chi ¢ interessato a protegge-
re il proprio marchio all’estero
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puoricorrere:
m al marchio comunitario per i
Paesi appartenenti all’'Unione
europea;
m al marchio internazionale peri
Paesi che vi aderiscono;
m asingoli depositi presso gli uf-
ficinazionali di ciascun Paese.
Quantoaquest’ultimamodali-
ta, ogni ufficio marchi estero ha
una propria procedura, anche se
in genere lo schema seguito ¢ si-
mile a quello italiano. Ciascuna
domanda avra una vita autono-
madallealtre,nelcorsodelle fasi
di esame e concessione. Anche
le registrazioni ottenute saran-
no indipendenti quanto alle for-
malitaperilmantenimentoin vi-
ta.Moltiufficinon accettano de-
positi in assenza di un mandata-
rio, a cui in ogni caso ¢
opportuno rivolgersi anche per
ragionilogistiche e linguistiche.
In alcuni Paesi, l'ufficio verifica
anche che il marchio non sia in
conflitto con marchi gia regi-
strati per gli stessi prodotti.

Deposito locale

1l deposito nazionale nei singoli
Paesi ¢ I'unica strada disponibile
quando i Paesi di interesse non
appartengono all’'Ue ononhanno
aderito alla procedura del mar-
chio internazionale ed ¢ consi-
gliabile - nella prospettiva del
contenimento dei costi - quando
sidecidediestenderelaprotezio-
ne solo in uno o pochi Stati.
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[l marchio Ue e internazionale

LE PROCEDURE OLTRECONFINE

La Ue protegge il carattere
distintivo di aziende e prodotti

Durata: dieci anni
rinnovabili
Ammessa

anche la cessione
parziale

PAGINAACURADI
Laura Pallini

mm ]| tratto distintivo del marchio co-
munitario,operativodali®aprile1996,
¢il suo carattere unitario il che signifi-
cacheil marchio comunitario ¢ valido
ed efficace per tutto il territorio del-
I'Unione europea e le relative vicende
che lo interessano (registrazione, de-
cadenza, trasferimento, rinuncia, nul-
lita, eccetera) hanno efficacia per I'in-
teraUnioneeuropeaancheselavicen-
daestintiva, modificativa, ecceterain-
teressaun solo Stato membro.

Altra caratteristica del marchio
comunitario € la sua disciplina auto-
noma, attualmente costituita dal re-
golamento 207/ 2009, la quale non
sostituisce le leggi dei singoli Stati,
ma opera in posizione parallela ri-
spetto a queste ultime.

Sin dall’inizio il marchio comunita-
rio ha riscosso un grande successo e
ancora oggi vengono depositati ogni
anno oltre 100mila marchi.

L’Ufficio preposto alla registra-
zione dei marchi comunitari ¢ I'Uffi-
cio per 'armonizzazione nel merca-
tointerno (Uami) che hasede ad Ali-
cante (Spagna).

I requisiti che deve avere un mar-
chio comunitario sono sostanzial-
mente quelli previsti dal Codice del-
laproprietaindustrialeitaliano e dal-
le altre leggi nazionali essendo tutte
ispirate ad una direttiva europeaalla
quale le legislazioni nazionali sono
armonizzate. Qualsiasi persona fisi-

ca, giuridica o ente puo essere titola-
re di un marchio comunitario, anche
se non residente in uno Stato del-
I'Unione europea.

Una volta ricevuta la domanda di
marchio comunitario, che puo essere
redattain una delle cinque lingue uffi-
ciali (italiano, inglese, francese, tede-
scoospagnolo),'Uamiprocede adun
esame formale della stessa e quindiad
unesame sostanziale voltoad accerta-
recheilmarchiononcontengaespres-
sioniprive dicapacitadistintiva,diuso
comune nel commercio o che non ri-
guardinolaformadel prodotto (cosid-
dettiimpedimentiassoluti).

Superata questa fase la domanda
viene pubblicata e, da questo momen-
to, chi ¢ titolare di un diritto esclusivo
anteriore a livello comunitario o an-
che in un solo Stato membro del-
I'Unione (cosiddetti impedimenti re-
lativi), puo presentare - entro il termi-
ne di tre mesi- opposizione. I procedi-
menti di opposizione sono definiti
dallo stesso Uami (Divisione di oppo-
sizione)elerelativedecisionipossono
essere impugnate sempre presso det-
to Ufficio (Commissione dei ricorsi).

Se il marchio supera la fase dell’op-
posizione, o se questa fase non ha luo-
go, il marchio viene registrato ed avra
la durata di dieci anni dalla data di de-
posito, rinnovabili senza limiti per ul-
teriori periodididiecianni.

Idirittisulmarchio comunitariosiac-
quisiscono solo con la registrazione,
non essendo previsto, diversamente da
quantoavvieneperesempioinItalia,un
marchiocomunitariocosiddetto“difat-
to0”, vale a dire un marchio i cui diritti si
possonoacquisireinvirtidelmerouso.

Il marchio comunitario puo essere
cedutopertuttioperpartedeiprodotti
o servizi rivendicati; se ¢ possibile
quindi il trasferimento del marchio
per parte dei prodotti, il carattere uni-
tarioprecludelapossibilitadicedereil
marchio solo per una parte degli Stati
membridell'Unione europea.L’attodi

cessionedeveavereformascrittaape-
nadinullita.

Presso ciascuno Stato membro so-
noistituitideicosiddetti Tribunalidei
marchi comunitari, che in Italia coin-
cidono con le sezioni specializzate in
materia di impresa, le quali hanno
competenza a giudicare le domande
di contraffazione di un marchio co-
munitario, le domande di accerta-
mento dellanon contraffazione, non-
ché le domande riconvenzionali di
decadenza o nullita.

Lacompetenza per simili domande
¢quelladelluogoin cuirisiede in con-
venuto (ilcosiddettoforumrei) oquel-
lo - con esclusione delle domande di
accertamento negativo - del luogo in
cuiestatacommessaositemesiacom-
messa la violazione del marchio co-
munitario. Tuttavia i due criteri non
sono equivalenti dato che, nel caso di
sceltadel Tribunale delluogoin cuiha
sedeil convenuto (forumrei), larelati-
va sentenza avra efficacia in tutti gli
Statidell’'Unione europea.

Qualora si intenda chiedere in via
principale la declaratoria di nullita o
decadenzadiunmarchio comunitario
la competenza esclusiva ¢ della divi-
sione di annullamento presso 'Uami.

Il marchio comunitario deve esse-
re utilizzato nel territorio dell’'Unio-
neeuropeaentrocinqueannidallare-
gistrazione, diversamente ¢ suscetti-
bile di decadenza.

La domanda di marchio comunita-
rio respinta dall’esaminatore, o che
vieneritiratadal suotitolare, puoesse-
re trasformata in un marchio naziona-
le per uno o piti Stati del'Unione.

Dal1° ottobre 2004 ¢ divenuta effet-
tiva la partecipazione dell’'Unione eu-
ropeaalsistemadellaregistrazionein-
ternazionale dei marchi, prevista dal
Protocollo relativo all'intesa di Ma-
drid che dunque € un nuovo strumen-
toper giungere allaregistrazione diun
marchio comunitario.
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Il confronto

01 | MARCHIO COMUNITARIO
L’ufficio.L’Uami, Ufficio per
l’'armonizzazione nel mercatointerno
consede ad Alicante (Spagna) &
l'organo preposto alla registrazione
dei marchicomunitari

Gli Stati. Un marchio comunitario
conferisce protezione su tuttoiil
territorio dell’Unione europea:
un’unica registrazione di marchio &
valida ed efficace in tutti gli Stati
membri dell’Ue (attualmente 28)
Rapporti col marchio internazionale.
Dal2004 é possibileindicare I'Unione
europea quale Stato designato nella
domanda di marchiointernazionale e,

inoltre, ilmarchio comunitario puo
essere la base per la registrazione di
un marchiointernazionale.

02 | MARCHIO INTERNAZIONALE
L’ufficio. Le domande diregistrazione
diunmarchiointernazionale vanno
presentate - per il tramite dello Stato
diappartenenza-all’Ompi,
Organizzazione mondiale perla
proprietaintellettuale consedea
Ginevra (Svizzera).

Gli Stati. Presentata la domanda di
marchiointernazionale all’Ompi,
quest’ultimainoltra unasimultanea
richiesta di protezione agli Stati del

sistema internazionale (aderenti cioé
all’Accordo o protocollo di Madrid)
designati dal richiedente: ciascuno
Stato provvede autonomamente ad
esaminare ladomandaed,
eventualmente, a concederla cosi che
ogni designazione ha propria
autonoma validita ed efficacia (fascio
di marchi nazionali).

Accordo e Protocollo di Madrid.
Costituisconoitrattatialla base del
sistema del marchio internazionale: il
primo é stato sottoscritto nel 1891 ed
ilsecondo nel 1989, estendendo
notevolmente il numero degli Stati
aderenti(oggioltre 90).

L’Ompi. Come operano accordo e protocollo di Madrid

Il sigillo internazionale
e un fascio di tutele locali

mm [’accordo di Madrid, noto anche
come “arrangement di Madrid”, si-
glato nel 1801 e ratificato dall'Italia
nel 1976, ha istituito il cosiddetto
marchio internazionale.

Il sistema introdotto dall’accordo
di Madrid prevede sostanzialmente
unsistema centralizzato di deposito
della domanda in virtu del quale,
presentando un’unicadomandail ri-
chiedente ottiene I'effetto di avere
unasimultanearichiestadiprotezio-
ne in uno o piu Stati aderenti all’ac-
cordo. A seguito infatti del deposito
del marchio al quale viene attribuita
un’unicadataed ununico numero di
registrazione, I’Organizzazione
mondiale per la proprieta intellet-
tuale (Ompi) che ha sede a Ginevra
ed alla quale tutte le domande di
marchio internazionale pervengo-
no peril tramite dello Stato di appar-
tenenza del richiedente, provvede
ad inoltrare la richiesta di protezio-
ne a tutti gli Uffici brevetti e marchi
degli Stati designati i quali provve-
dono, in totale autonomia, ad esami-
narli e a concederli secondo le leggi
di ciascuno specifico Stato.

Questo aspetto viene corrente-
mente sottolineato affermando che
il marchio internazionale costitui-
sce un fascio di marchi nazionali.

Sul piano pratico, tale procedi-
mento unificato e centralizzato,
oltre a costituire una semplifica-
zionesitraduceinunsignificativo
risparmio deicostiperchideposi-
tail marchio.

D’altro canto, si tratta di un siste-
ma profondamente differente da
quello previsto peril marchio comu-
nitario il quale invece costituisce un
sistema centralizzato di esame, regi-
strazione, gestione delle opposizio-
ni e delle nullita e sfocia in un titolo
diverso da quelli previsti nei singoli
Stati membri.

A questo schema iniziale, a cui
hanno aderito molti Paesi soprattut-
to europei, maal quale erano rimasti
estranei importanti Stati (quali Usa,
Giappone, Gran Bretagna) ¢ stato
successivamente (nel 1989 ed in vi-
gore dall’aprile del 1996) affiancato
un sistema complementare, Proto-
collo di Madrid, che ha consentito di
introdurre modifiche (ad esempio:
regime differenziato delle tasse in
funzione dello Stato designato, mag-
gior tempo in cui 'esaminatore dei
singoli Stati possono emettere obie-

zioneallaregistrazionedelmarchio)
edallargarenotevolmenteilnumero
degli Stati aderenti (attualmente gli
Stati aderenti al “sistema” del mar-
chio internazionale sono pitidi 90).

Titolarediunmarchiointernazio-
nale puo essere solo un soggetto che
abbia la residenza o la sede in uno
Stato aderente all’accordo o proto-
collo di Madrid o colui che hain uno
didettiStatiundomicilioounostabi-
limento serio ed effettivo.

1l presupposto per il deposito di
un marchio internazionale ¢ I'esi-
stenza diunidentico marchio nazio-
nale nello Stato di origine del richie-
dente. Fra detto marchio di origine
ed il marchio internazionale esiste
uno stretto legame: nel caso in cui il
marchio nazionale venga dichiarato
nullooritirato entro cinque annidal-
laregistrazione delmarchiointerna-

LA CONDIZIONE
Ilrequisito e lesistenza
diunaidenticatutela
riconosciuta

nello Stato di origine
delrichiedente

zionale, quest’ultimo viene meno. Al
titolare ¢ tuttavia attribuita la possi-
bilitaditrasformareilmarchiointer-
nazionale in marchio nazionale che
conserva la data dell’originario de-
posito del marchio internazionale.

Il marchio internazionale puo es-
sere ceduto, anche parzialmente,
per tuttio parte dei prodotti (o servi-
zi) rivendicati cosi come per tutti o
parte degli Stati designati.

Essendo un fascio di marchi na-
zionali,lanullitd,decadenzaeladife-
sa giudiziale ¢ disciplinata dalla leg-
ge dello specifico Stato designato.

Ladurata del marchio internazio-
nale ¢ di 10 anni dalla registrazione,
rinnovabili senza limitazioni per
analoghi periodi.

Il coordinamento fra la disciplina
dell’accordo di Madrid e del proto-
collo ¢ attuatamediante laprevalen-
za del secondo per I'ipotesi che lo
Stato di origine e lo Stato designato
abbiano ratificato entrambi; se inve-
ceancheuno solo deidue Statihara-
tificatosolol’accordosiapplicaladi-
sciplina di quest’ultimo.
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Design e modello industriale

LA COPERTURA

Lo scudo contro le imitazioni
puo durare dai 5 ai 25 anni

Escluse le forme
determinate
dalla funzione
tecnica

del prodotto

PAGINAACURADI
Monica Salvador

mm 1] termine disegno o modello ¢
utilizzato per definire caratteristiche
tridimensionali (forma o superficie)
e bidimensionali (linee o colori) che
applicate a un prodotto industriale
gli conferiscono unaspetto attraente
per il consumatore. La registrazione
permette al titolare di sfruttare in
esclusivalasuacreazioneproteggen-
doladaimitazioni.

Idesignrealizzatidadipendentinel-
lo svolgimento delle loro mansioni
spettanoal datoredilavoro,fermoil di-
ritto del dipendente di essere ricono-
sciuto autore. A normadegliarticoli 31
eseguentidel Codice diprotezionein-
dustriale il design industriale tutela
laspettoesterioredell'interoprodotto
odiunasuapartequalerisultadallesue
linee, contorni, colori, forma, struttura
superficiale o daimaterialiutilizzatie/
odalsuo ornamento.

Perprodottosiintende qualsiasiog-
gettoindustrialeoartigianale compre-
si imballaggi, presentazioni, simboli
grafici, caratteri tipografici.

Rimangono escluse dalla registra-
bilitalecosiddette “formenecessitate”
cioe le caratteristiche dell’aspetto de-
terminate unicamente dalla funzione
tecnicadel prodotto.

E previstaanche laregistrabilita dei
componentidaassemblare performa-
re un prodotto complesso che com-
portalatutelabilita dell’aspetto esteti-
codellepartivisibilideipezzidiricam-
bio. A fronte di cio quasi qualunque
prodotto purché presenti una com-
plessiva novita formale e un proprio
carattere individuale puo essere regi-
stratocomedesign.Lanovitaérelativa
ed interpretata in modo elastico: un
design ¢ nuovo se nessun modello
identico ¢ stato divulgato anterior-
mente alla data di presentazione della
domanda di registrazione. I disegni o
modellisi reputano identici quando le
loro caratteristiche differiscono sol-
tanto per dettagliirrilevanti.

Le caratteristiche del design

Il design deve poi possedere carattere
individuale per il quale ¢ necessario
che l'impressione generale che il desi-
gn suscita nell’utilizzatore informato
differisca dall'impressione esercitata
intaleutilizzatore daqualsiasidisegno
emodellodivulgatoprimadelladatadi
presentazione della domanda di regi-
strazione.Lafiguradell’utilizzatorein-
formato ¢ una figura intermedia tra
consumatore medioa cuinonerichie-
sta alcuna conoscenza specifica ed
esperto dotato di competenze tecni-
cheparticolari:cunasortadioperatore
dotato difamiliarita conil settore mer-

Doppio passo

Tra brevetti segreti

e disegni subito accessibili

Un elemento che caratterizza la
disciplina dei brevetti per
invenzione industriale e dei
modelli di utilita & che essi sono
segreti per il periodo di diciotto
mesi decorrenti dalla data del
deposito della domanda: il che
vuol dire che non é consentito al
pubblico conoscere il contenuto
della domanda e della relativa
documentazione. Tal periodo
puo essere ridotto a novanta
giorni seil richiedente il
deposito della domanda ha
dichiarato, con la domanda
stessa, di volerla rendere
immediatamente accessibile al
pubblico.

Per quanto riguarda i disegni e
modelli ornamentali opera una

ceologico diriferimento. Inoltre, nella
valutazione del carattere individuale
si deve prendere in considerazione il
margine dilibertadicuil’autore habe-
neficiatonelrealizzareil designquindi
nei cosiddetti settori merceologici af-
follati ¢ sufficiente anche un modesto
gradiente dioriginalita. Insomma, non
€ necessario (come in passato quando
sirichiedevalo “speciale ornamento”)
unconcreto incremento di originalita,
basta una semplice complessiva dif-

regola opposta.

Disegni e modelli sono infatti
resi accessibili al pubblico al
momento del deposito della
domanda (articolo 38.5 Cpi e 50
Regolamento numero 6/02/Ce
sui disegni e modelli comunitari)
salvo cheil richiedente abbia,
all’atto del deposito della
domanda, escluso l’accessibilita
al pubblico per un periodo che
non puo essere superiore a
trenta mesi.

Durante il periodo di segretezza i
brevetti, i modelli di utilita ei
disegni e modelli ornamentalii
non possono essere fatti valere
nei confronti dei terzi, sempre
cheil titolare non notifichi, al
terzo controil quale intenda
agire, ladomanda con la relativa
documentazione.

formita oggettivamente riconoscibile.

Lavalutazione

Inoltre ai fini della valutazione della
novita e del carattere individuale non
sidevetener conto:

m delle esposizioni, commercializza-
zioni o pubblicazioni del modello che,
sebbene avvenute prima del deposito
della domanda di registrazione, non
potesseroragionevolmenteessere co-
nosciute dagli ambienti specializzati

del settore interessato, operanti nella
Comunita, nel corso della normale at-
tivitacommerciale;

m delledivulgazionieffettuatedall’au-
toreodalsuoavente causaodaterzi,in
virtudiatticompiutineiiz mesiprece-
dentiladatadidepositodelladomanda
diregistrazione del design.

Questa seconda previsione conce-
de all’autore un “anno di grazia” per
consentirgli di valutare le reazioni del
mercato (rimane consigliabile appro-
fittare di questa possibilita solo ecce-
zionalmenteperevitareinutilirischidi
appropriazione abusive).

L’impatto dei criteri di validita
Lelasticitadeicriteridivaliditadel de-
sign ha determinato un aumento del
numero di designdepositatie unaloro
maggiore stabilita. La durata delle re-
gistrazioni di design ¢ fissata in un mi-
nimodisanniprorogabili(dietropaga-
mento di tasse quinquennali) fino ad
un massimo di 25 anni. Esiste anche la
protezione conferita dai disegni e mo-
delli comunitari non registrati, per 3
anniapartire dalladivulgazione: ¢ una
formadiprotezionenonsoggettaafor-
malitacostitutive, “ibrida”,sospesatra
il diritto d’autore, la repressione della
concorrenzasleale eladisciplinadelle
privativeindustriali. Tale diritto sorge
per tutto il territorio della Comunita
conlasemplice divulgazione del desi-
gn.Hailmedesimooggettodellapriva-
tivaregistrata.Identicisonoancheire-
quisiti,’'ambitodellaprotezioneelefa-
coltaesclusiveattribuite aititolari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meccanismo. Via semplificata al deposito unificato ma la protezione cambia a seconda della nazione

Possibile la registrazione su base internazionale

mm Laprotezionedell'industrial desi-
gn si articola su 3 livelli fra loro com-
plementari:

m la protezione conferita dai dise-
gni e modelli comunitari non regi-
strati (Pcnr);

m la protezione conferita dai disegni
e modelli registrati (Dmr);

m laprotezione residuale conferi-
ta dalle leggi nazionali sul diritto
d’autore.

Sia il titolare del Dmr sia quello
della Penr possono vietare ogni uti-
lizzo del design protetto da parte di
terzi non autorizzati: costituiscono
atti illeciti di utilizzazione la fabbri-
cazione,offerta,commercializzazio-
ne,importazione, esportazione oim-
piego diun prodotto in cuiil disegno
omodello ¢incorporatoo cuieappli-
cato, ovvero la detenzione del pro-
dotto per tali fini.

Tuttavia mentre la violazione del

Dmr non richiede alcun elemento
soggettivo (per integrare la fattispe-
cie illecita ¢ sufficiente che un terzo
nonautorizzato utilizziofabbrichiun
prodottoincui¢incorporatoildesign
protetto), la violazione della Pcnr
presupponeunacomponentesogget-
tiva:laconoscenzadel designdaparte
del contraffattorein quantoil diritto e
privo dell’effetto sbarramento che
caratterizzale privative industriali.
Ne consegue che la difesa del desi-
gn opera anzitutto attraverso la pro-
ceduradiregistrazione.

PREVENZIONE

Importante registrare lopera
nonsolo nel Paese
dovesiproduce

e sivende maanchein quello
diprobabile contraffazione

Bisogna avere I'accortezza di regi-
strare il proprio design non solo nel
paese dove si produce e nei paesi di
sbocco dei propri prodotti, ma co-
munque anche nei paesi da cui puo
originare la contraffazione.

Laregistrazione puo avvenire:

m subasenazionale (designitalianoo
singoli design nazionali nei paesi di
interesse se non aderiscono alla Con-
venzione sul design internazionale
come nel caso della Cina);

® su base comunitaria (unico titolo
valido simultaneamente nell’intero
territorio dei paesi Ue),

m su base internazionale (paesi ade-
rentialla Convenzione dell’Aia).

Nel sistema italiano e comunita-
riononc’¢ unnumero massimo didi-
segni depositabili con la stessa do-
manda purché appartengano alla
medesima classe della classificazio-
ne internazionale.

La domanda italiana si deposita
presso’'Uibm che procede ad un esa-
me formale. La durata minima € §an-
ni, lamassima 2s.

All’esteroleregole variano: alcuni
paesi eseguono solo un esame for-
male, altri (ad esempio gli Usa) an-
che un esame sostanziale. La durata
variadapaese apaese (ad esempioin
Cina la durata massima ¢ 10 anni, in
India1s, negli Usa14)

Ladomandacomunitariasideposi-
ta presso I'Ufficio comunitario (Ua-
mi),vienesottopostaadunesamefor-
male e, se superato, il design viene re-
gistrato entro pochi giorni. La durata
minima ¢5anni, lamassima 25.

E possibile richiedere che la pub-
blicazione venga rinviata per 30 mesi
dalladatadideposito.

Neldesigninternazionale si posso-
no depositare massimo 100 disegni
con un’unica domanda. La domanda

si deposita presso ’Ompi di Ginevra,
dove viene esaminata formalmente e
quindi inviata agli Stati designati nel-
la stessa. Alla Convenzione dell’Aia
aderiscono 64 paesi (fra cui Unione
Europea e Svizzera, recentemente
hanno aderito Usa e Giappone).

Il vantaggio ¢ che si procede al de-
posito in vari paesi extra-europei at-
traverso una procedura di deposito
unificata, lo svantaggio € che in ogni
Stato il design sara poi disciplinato
dalla specifica legge nazionale (a dif-
ferenza del design comunitario che &
disciplinato identicamente in tutti i
paesidell’'Unione). Ladurataminima
¢5anni, rinnovabili secondo le singo-
lelegginazionali.

Quanto alla tutela giudiziale del
design, essa opera in modo analogo
a quella delle altre privative indu-
strialiregistrate.
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[l copyright

COME AGISCE

Plagio e contraffazione
i due avversari piu insidiosi

Si puo agire

contro la falsa
paternita

e chi sfruttal’opera
senza diritti

Graziano Brogi

mm 1] diritto d’autore costituisce or-
mai un’espressione che indica una
moltitudine di forme di protezione
delle attivita dellingegno che si ma-
nifestano attraverso una forma
espressiva nuova e di carattere crea-
tivo (anche minimo).

Alla disciplina prevista dalla legge
sul diritto d’autore (in Italia la legge
633/1941e successivemodifiche) rien-
tranosenz’altrole forme pittantiche di
manifestazione della creativita, quali
le opere appartenenti alla letteratura,
allamusica, alle arti figurative e plasti-
che (pittura, scultura), al teatro, al ci-
nema, all’architettura, alla fotografia.
A queste tipiche e storiche manifesta-
zionisenesonoaggiunte numeroseal-
tre, emerse anche alla luce di nuove
tecnologie disponibili, quali il format
televisivo (schemadiunprogramma),
lebanche dati, i programmi per elabo-
ratore, il design industriale, le opere
multimediali (videogames), i siti web.

Iltemadellatuteladeldirittod’auto-
re ¢ fortemente connesso daun lato al
sorgere ed alladuratadeldirittoe, dal-
laltro, allaportata dello stesso.

Il diritto d’autore suun’operasorge
almomentodellacreazionedellastes-
sa, senzanecessita di alcuna formalita
dideposito o diregistrazione e il dirit-
to morale ad esserne riconosciuto au-
torehaunadurataillimitataedeinalie-
nabile. I diritti esclusivi di utilizzazio-
ne dell’opera in “ogni forma e modo”
(diritti patrimoniali) hanno una dura-
ta di 7o anni dalla morte dell’autore e
consistono nel diritto di riprodurre
l'opera, di rappresentarla, di distri-
buirla, di tradurla, di noleggiarla, di
elaborarla, eccetera.

Per quanto riguarda il contenuto
deldiritto esso e circoscrittoallafor-
ma di espressione utilizzata e non si
estende alle idee, ai concetti, agli ar-
gomenti ed alle informazioni pre-
sentinell’opera.

11 diritto di esclusiva si fronteggia
conipotesidiutilizzazionilibere del-
lestesse qualilapossibilitadirappre-
sentare, recitare oeseguireopere (te-
sti letterari, brani musicali) nell’am-
bito familiare, di una scuola, di con-
vitti purché cid avvenga senza
finalitadilucro.Noneéritenutalibera,
e quindi necessita del consenso del-
l'autore, la diffusione di programmi
radiofonici o televisivi all'interno di

negozi, ristoranti o altri spazi pubbli-
ci (aeroporti, autobus).

La possibilita di riprodurre parti di
opere anche tramite strumenti di ri-
produzione fotomeccanica (repro-
grafia) ¢ espressamente disciplinata.
Gli articoli di attualita di natura politi-
ca 0 economica pubblicati, possono
essere liberamente utilizzati suanalo-
ghimezzididiffusione indicandonela
fonte e I'autore. La riproduzione, con
lamenzione di titolo, autore ed edito-
re,dipartidiopereeliberaseeffettuata
con finalita di critica o di discussione.
Econsentitalaliberautilizzazione sul-
larete internet, se a scopo gratuito, di
immagini e di musiche degradate e a
bassa risoluzione per finalita didatti-
cheescientifiche.

Le fotocopie per uso personale di
opere fatte presso copisterie (le quali
devono o provvedere al pagamento di
compensiagliautoriededitori) opres-
sobiblioteche & consentita-conesclu-
sione degli spartiti musicali - nella mi-
suradel15% dell’'opera (limite che non
si applica alle opere rare e di difficile
reperibilita).

Leipotesidiviolazione del diritto
d’autore sono costituite dal plagio e
della contraffazione. Mentre il pla-
gio consiste nell’attribuirsi falsa-
mente la paternita di un’opera rea-
lizzata da altri, la contraffazione
consiste nello sfruttare economica-
mente un’opera che siriconosce es-
sere realizzata da altri.

1l titolare del diritto d’autore il cui
diritto¢ minacciatooviolatopuoagire
in giudizio - lacompetenza e riservata
alle Sezioni specializzate in materiadi
impresa-per chiederel’accertamento
delpropriodirittoe, quindi, I'inibitoria
dal proseguimento della violazione.

Accanto a questi rimedi € possibile
chiedereladistruzione elarimozione
dellasituazione che determinala vio-
lazione del diritto d’autore oltre al ri-
sarcimento del danno. Sotto quest’ul-
timo profilo, qualora I'autore sia in
grado fornire seri elementi della vio-
lazione, puo ottenere che il Tribunale
ordini al contraffattore I'esibizione di
documenti, compresa la documenta-
zionebancaria, fiscaleecommerciale,
oltre che di fornire informazioni utili
per ricostruire I'entita dell’attivita
contraffattoria.Sottoil profilodell’ac-
quisizione della prova della violazio-
ne e della limitazione degli effetti, &
prevista la possibilita di ottenere, in
via giudiziale, l'autorizzazione di ese-
guire la descrizione, 'accertamento,
laperizia oil sequestro di cio che siri-
tiene costituire violazione delproprio
diritto. Esiste infine un’articolata spe-
cificadisciplinapenale delle violazio-
ni del diritto d’autore (pirateria) at-
tuata mediante la riproduzione di
programmi per elaboratore, di opera-
re musicali o letterarie.
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La biblioteca contestata

TUTTIILIBRIDEL MONDO
Sichiama Google Books ed € la
biblioteca universale avviata da
Google nel 2004 con l’intento di
digitalizzare tuttii libri del
mondo: allo stato attuale si
possono contare oltre 30 milioni
di libri digitalizzati.

Si tratta di un progetto faraonico
che, attraverso la scansione e la
conversione in formato digitale di
milioni di pubblicazioni,
consente all’utente di poter
ricercare per parole chiave
all’interno di un numero
indefinito di libri, resi disponibili
per “estratti” e non nel loro testo
integrale.

La monumentale biblioteca si

ritrova, tuttavia, al centro di una
complessa vicenda giudiziaria
avviata dalle Associazioni
editoriali di molti Stati.

Oggetto della contesa é la
violazione del copyright degli
autori dei libri che Google preleva
senza il preventivo consenso del
titolare.

Va sottolineato che fra gli iniziali
tentativi di comporre la lite ed i
risarcimenti milionari richiesti
dagli editori, la Corte d’appello di
New York si & pronunciataa
favore dell’iniziativa di Google,
affermando che la biblioteca
digitale contribuisce al progresso
e non costituisce violazione del
copyright.

Informazione. I limiti di uso scattano anche se la banca dati non possiede struttura creativa

Protezione per i database

M. Elena Conicella

mm [’incessante espansione di
Internet e la vertiginosa circola-
zione delle informazioni in rete
hanno favorito la diffusione di
nuove tecnologie diraccoltadel-
le informazioni: database sofisti-
cati, opere multimediali, enci-
clopedie sul web. Le banche dati
hanno acquisito crescente im-
portanza grazie allo sviluppo
esponenziale della rete e delle
piattaforme di condivisione, per
mezzodelle qualimilionidiuten-
tiognigiornosonoingradodiac-
quisire in pochi click un numero
elevato di informazioni: si pensi
all’ambizioso progetto di biblio-
teca universale avviato da Goo-
gle Books. Si tratta di opere di
compilazione protette in quanto
frutto di elaborazione originale
quanto alle modalita dipresenta-
zione, alla struttura sistematica,
alla selezione ed aggregazione
dei materiali. Quali quotidiani
fruitoridiinformazionieédunque
opportuno conoscere le utilizza-
zioni consentite dei dati conte-
nuti nella banca dati (copie di
backup, circolazione delle infor-
mazioni, eccetera).

L’accesso alla banca dati puo
essere di dominio pubblico (co-
me ad esempio I’enciclopedia
Wikipedia) o soggetta alla sotto-
scrizione diun contratto perl’ac-
quisto della relativa licenza. Sot-
to il profilo giuridico, la banca di
dati puo essere tutelata anzitutto

quale elaborazione creativa del
suo autore, ad esempio per la ori-
ginale organizzazione e selezio-
ne del contenuto: in questo caso
verra tutelata quale opera del-
I'ingegno aisensidel diritto d’au-
tore. In alternativa, quando la
banca dati non possiede una
struttura creativa, essa ¢ comun-
quetutelatainquanto fruttodiun
investimento economico per il
quale,ancheinassenzadelrequi-
sitodellacreativita, ericonosciu-
to al costitutore un limitato dirit-

IL PRINCIPIO

Sottoil profilo giuridico
[archivio elettronico pud essere
tutelato quale elaborazione
creativa delsuo autore

sulla selezione dei contenuti

to (diritto sui generis).

Nel primo caso, ’autore della
bancadatiche hadisposto ed or-
ganizzato in maniera originale il
materiale all’interno della rac-
colta beneficia di tutte le facolta
esclusive della tutela d’autore
(diritti di distribuzione, ripro-
duzione, traduzione, adatta-
mento) che hanno durata pari a
70 anni dalla morte dell’autore.
All’'utente legittimo sono con-
sentitelacopiaelariproduzione
senza autorizzazione se tali atti-
vita sono necessarie per I’acces-

so e I'impiego della banca dati.
Sono dunque nulle eventuali
clausole inserite nei contratti di
cessione o licenza che vietano
copie di back up. Non sono sog-
gette ad autorizzazione (utiliz-
zazionilibere)’accessoelacon-
sultazione della banca dati per
finalita diricerca.

Nel secondo caso, qualora il
risultato della selezione e rac-
colta di dati non dia luogo ad
un’opera dell’ingegno, il costi-
tutore della banca dati, dal 1°
gennaio dell’anno successivo al
momento del completamento
dellabancadatieperunperiodo
di15 anni, ha il diritto di vietare
I’estrazione e il reimpiego della
totalita o di parti sostanziali
dellabancadati;’estrazione oil
reimpiego di parti non sostan-
ziali ¢ invece consentita a con-
dizione che non sia attuata in
modo sistematico e non arrechi
pregiudizio all’autore. Proprio
perché la banca dati non origi-
nale é tutelata in funzione del-
I’'investimento economico e
non quale opera dell’ingegno, il
costitutore non ha facolta di
vietare la realizzazione di una
banca dati uguale o simile, qua-
lorasia frutto di autonomiinve-
stimenti: ¢il caso dellerassegne
stampa telematiche realizzate
prelevando partinonsostanzia-
lidi articoli pubblicati su quoti-
diani e riviste online.

(© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tutela del web

CYBER REATI

Marchio e nome del dominio,
violazioni per «sviare» I'utente

L’illecito € messo

a segno per pilotare
gli accessi verso

siti estranei
all'indirizzo cercato

PAGINA A CURA DI
Silvia Ostuni

mm [’avvento di Internet ha molti-
plicato le forme di abuso dei diritti
di proprieta industriale e, in parti-
colare, dei segni distintivi dell’im-
presaqualiilmarchioeilnomeado-
minio, utilizzati sempre piu fre-
quentementeinmanieraillecitaper
deviare il traffico dell’'utenza Inter-
net verso siti che nulla hanno a che
fare con il legittimo titolare del se-
gno distintivo.

Oltre al fenomeno dell’accapar-
ramento di domini corrispondenti
a segni distintivi di titolarita altrui
tramite I'estensione illecita di un
dominio esistente in abbinamento
adundiversoTopleveldomain(cy-
bersquatting) o a quello della regi-
strazione come nome a dominio di
variazioni o storpiature minime di
marchi rinomati (typosquatting),
l'uso illecito del marchio altrui sul

web puo verificarsi, ad esempio, at-
traverso I'inserimento dello stesso
all'interno del sito Internet di un
terzo quale meta-tag, onell’ambito
di un servizio di keyword adverti-
sing offerto dai motori diricerca.
Nelprimocasoilbrandnone¢visi-
bile nel testo pubblicato sulla pagi-
naweb, maénascostonel codice ht-
mlquale parolachiave cheilmotore
diricercalegge erilevanel momen-
toin cuiprocede all’indicizzazione.
Inconseguenzadiciosirealizzauna
deviazione del traffico dal website
del titolare del marchio ricercato a
quello del concorrente che conse-
gue cosi, attraverso tale escamota-
ge, un aumento del numero di ac-
cessi al proprio sito web e, conse-
guentemente, un illegittimo incre-
mento del valore dello stesso.
Attraverso I'uso del marchio al-
trui come Internet keyword, il tito-
lare diunsito Internet utilizza, a fini
pubblicitari all'interno di un servi-
zio di posizionamento a pagamen-
to, una parola chiave identica o si-
milealmarchiodiunconcorrenteal
fine di far apparire il link al proprio
sito quando viene effettuata una ri-
cercaon-line comprendente quella
determinata parola chiave.
L’utilizzo dei Social networks
ha,inoltre, comportatolo sviluppo
di alcuni abusi caratteristici con-
nessiallacreazionedel profilooal-

lorganizzazione peculiare delle
pagine, qualil'uso non autorizzato
del marchio altrui nel nome utente
o l'utilizzo non autorizzato di con-
tenuti altrui, quali testi, foto o im-
magini, in violazione delle norme
sul diritto d’autore.

Un’ulteriore formadiviolazione
attraverso Internet puo riguardare
la copiatura dell’aspetto grafico-
estetico del sito web, risultante
dalla combinazione diforme, colo-
ri, linee e stile dei caratteri utilizza-
ti, ovvero degli elementi grafici
che, nelloroinsieme, rendono il si-
to immediatamente riconoscibile
all’'utente e che, sempre nelloro in-
sieme, possono costituire un’ope-
ra dell'ingegno di carattere creati-
vo tutelabile attraverso listituto
del diritto d’autore.

Da ultimo si segnalano le viola-
zioni realizzate con la commercia-
lizzazionediprodotticontraffattori
sulle piattaforme online qualieBay.

Di fronte alle ipotesi illecite de-
scritte appare necessario, anche a
fronte della portata lesiva istanta-
neaepressochéillimitatadelle stes-
se,individuare gli strumentiditute-
lapiu efficacierapidiper contrasta-
re efficacemente tali abusi.

In primo luogo, fondamentale
appare un monitoraggio costante
sia del marchio in Internet che dei
domini, attraverso l'attivazione di

unservizio disorveglianza dellare-
te con filtri mirati per I'individua-
zione degli abusi.

Per limitare poi lillecito utilizzo
da parte di terzi dei contenuti del
proprio sito web ¢ opportuno inse-
rirenelsitodei“disclaimer” direttia
regolamentare l'utilizzo del mate-
riale contenuto nel sito, esplicitan-
do l'esistenza di eventuali diritti di
privativa, nonché, qualoraperlare-
alizzazione del sito ci si sia affidati
alle competenze di terzi, regolare
contrattualmente in modo detta-
gliato il rapporto con il web desi-
gner che si sia occupato della pro-
gettazione del sito.

Una volta individuato I’abuso,
per reprimere la contraffazione in
rete, qualora le segnalazioni ai tito-
larideisitiin contraffazione e Inter-
net service providers non sortisca-
no esito positivo, oltre aservirside-
gli strumenti giuridici previsti dal
nostroordinamento (qualiquellile-
gati ai provvedimenti cautelari
d’urgenza), sipuoricorrere ainuovi
strumenti amministrativi messi a
disposizione dall’Autoritaperlega-
ranzie delle comunicazioni
(Agcom) in tema di violazione del
diritto d’autore online e dall’Auto-
rita Garante dellaconcorrenzaedel
mercato (Agem) per larepressione
delle pratiche concorrenziali sleali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il controllore. L'Autorita per le garanzie nelle comunicazioni non puo procedere d’ufficio

Agcom interviene solo su denuncia

= 11 31 marzo 2014 ¢ entrato in vi-
gore il regolamento in materia di
tutela del diritto d’autore sulle reti
di comunicazione elettronica e
procedureattuativeaisensidel DI-
gs 70/2003, varato dall’Autorita
perle garanzie nelle comunicazio-
ni(Agcom).IlRegolamento ha per
oggettolatuteladelle operedigita-
li (intese come «opere o partidies-
se, di carattere sonoro, audiovisi-
vo, fotografico, videoludico, edi-
toriale e letterario, inclusi i pro-
grammi applicativi e i sistemi
operativi per elaboratore tutelate
dal diritto d’autore»).

L’Autorita non puo procedere
d’ufficio, masolo suistanzadeisog-
getti legittimati (titolari o licenzia-
tari di diritti d’autore o diritti con-
nessisulle opere digitali, oltre anon
meglioindividuate «associazionidi
gestione collettiva o di categoria»).
Idestinatarideiprovvedimentidel-
I’ Autorita sono i prestatori di servi-
zi (Internet provider) che svolgono
attivita di hosting di contenuti digi-

talie-soloserintracciabili-igestori
di siti e pagine web, nonché i cosid-
detti uploaders (i soggetti che cari-
cano opere digitali in rete). E stata
invece formalmente esclusal’appli-
cabilita del Regolamento agli utenti
finali «che fruiscono di opere digi-
tali in modalita di downloading o
streaming, nonché alle applicazioni
e ai programmi per elaboratore at-
traverso i quali si realizza la condi-
visione diretta tra utenti finali». E
tuttavia evidente che, una volta ini-
bita una certa attivita al provider,
I'utente finale ne sara direttamente
pregiudicato. Inoltre, molto spesso
I'uploader coincide con I'utente fi-
nale che carica I'opera sul web per

L’ATTUAZIONE

Destinatari dei provvedimenti
sono i «prestatori di servizi»
(Internet provider),

i gestori di siti e pagine web
egli «uploader»

condividerla con altri. Il regola-
mento introduce inoltre una sorta
di alternativita imperfetta rispetto
all’azione giudiziaria, perchéil pro-
cedimento avanti I’Autorita non
puoavviarsise «fralestesse parti» ¢
pendente, «per lo stesso oggettoy,
una causa giudiziaria; tuttavia, se
pendel’azioneamministrativa,solo
listante puo farlacessare,agendoin
sede giudiziaria.

La procedura prevede che
I’Agcom, ricevuta I'istanza, comu-
nichi ’avvio del procedimento al
provider e agli altri soggetti solo
«overintracciabili».Lacomunica-
zione contiene I'individuazione
delle opere digitali presumibil-
mente illecite, 'esposizione som-
mariadeifattie «dell’esitodegliac-
certamenti svolti». Il termine per
controdedurre ¢ di cinque giorni,
salvo proroghe.Incaso dimancato
«spontaneo adeguamentoy, ter-
minata l'istruttoria, I’Agcom puo
ordinare al provider la rimozione
selettiva dei contenuti, nel caso in

cui questi siano ritenuti illeciti e,
qualorasitrattidi«violazionidica-
rattere massivoy, l'ordine puo es-
sere anche quello di oscuramento
del sito. Per i siti ospitati su server
all’estero, ¢ stabilito solo 'ordine
didisabilitazionedell’accessoalsi-
tonei confronti dei provider di ac-
cesso. Il provider deve ottempera-
reall’ordineneltermineditregior-
ni: in difetto sono previste pesanti
sanzioni pecuniarie, oltre che la
comunicazione del fatto alla poli-
zia giudiziaria.

Qualorainoltre, sulla base di una
prima e sommaria cognizione dei
fatti, I’ Autorita ritenga che si confi-
guri un’ipotesi di grave lesione dei
diritti di sfruttamento economico
diun’opera digitale, ovvero un’ipo-
tesidi«violazione di carattere mas-
sivoy, ¢ previsto 'esperimento di
un procedimento abbreviato, con
riduzione dei termini e conseguen-
te ulteriore contrazione del con-
traddittorio tra le parti.

(© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procedimento e Agcom

01| L’AVVIO

Il procedimento davanti
all’Agcom é avviato afronte della
presentazione di un’istanza di
parte, la quale pud essere
formulata online attraverso la
compilazione del modulo
disponibile sulsito
www.ddaonline e accessibile dal
sitointernet dell’Autorita
www.agcom.it.

02 | LEFASI

L'Autorita procede alla verifica
dell’ammissibilita e ricevibilita
dell'istanza (la quale dovra
rispettare i requisiti previsti nel
modulo), nonché della
fondatezza della stessa,
avviandoil procedimento entro
sette giorni dal ricevimento
dell’istanza con comunicazione
al provider o disponendo
l'archiviazione in caso diistanze
irricevibili, inammissibili o
manifestamente infondate. Seiil
provider ritiene di controdedurre
avra cinque giorni di tempo per
presentare le proprie
osservazioni. L’Agcom
provvedera dunque ad adottare i
provvedimenti del caso.

03 | IPROVVEDIMENTI
L’Autorita, esaminati gli atti,
disporra l'archiviazione qualora
non ritenga sussistente la
violazione o provvedera ad
ordinare al provider diporre fine
allaviolazione attraverso la
rimozione selettiva delle opere
diffusein violazione del diritto
d'autore o, incaso diviolazione
di carattere massivo o disito
ospitato su server estero, tramite
ladisabilitazione in Italia
dell'accessoal sito su cuisono
disponibili tali opere.

04 | ITEMPI

Il procedimento pud durare al
massimo 35 giorni lavorativi,
termine entroil quale [’Autorita
deve archiviareil caso o adottare
uno dei provvedimentisopra
citati a tutela del diritto d'autore.
I destinatari del provvedimento
avranno tre giorni per
ottemperare all’ordine
dell’Autorita. In caso di grave
lesione dei diritti di sfruttamento
dell’operatutelata, anchea
fronte del carattere massivo
della violazione, il procedimento
sara abbreviatoeil
provvedimento dovra essere
adottato entroil termine
massimo di 12 giorni lavorativi.
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[l licensing

RAGGIO D’AZIONE

vincoli dei contratti di licenza =
fissati dalla trattativa tra le parti

Le scarse norme
lasciano

ampio margine
alla discrezionalita
dei contraenti

Daniela Tiberi

mm [ diritti di proprieta industria-
le, siano essi marchi, brevetti o
modelli, possono essere oggetto
di licenza d’uso, esclusiva o non
esclusiva. Il legislatore in genere
ha dedicato poche e succinte di-
sposizioni a questo tema, la cui
trattazione ¢ lasciata in massima
parte all’accordo che licenziante
e licenziatario raggiungono sui
singoli argomenti, e che puo pre-
sentare punti critici, preliminari
allafasedellanegoziazione,come
ad esempio: la verifica della vali-
dita ed estensione del titolo og-
getto della licenza e quella sul-
l’esistenza di precedenti licenze
per lo stesso titolo; oppure riferi-
bili al vero e proprio contenuto
delcontratto,comead esempio:la
royalty, il controllo sulla produ-
zione, il principio dell’esauri-
mento comunitario, la legge e la
giurisdizione applicabili.

Accadespessocheillicenziata-
rio subentri ad uno precedente: &
quindi indispensabile che il nuo-
vo licenziatario sia informato nel
caso in cui sia stata concessa al
vecchio licenziatario la facolta di
smaltire lo stock: sara quindi ne-
cessario sapere la quantita dello
stock, la durata del periodo di
smaltimento, il territorio eicana-
li,perche quasiinevitabilmente si
creeraunasovrapposizionetrale
duelicenzeetraiprodottideidue
licenziatari, che potrebbe “inqui-
nare” per un certo tempo il mer-
cato, atutto svantaggio delnuovo
licenziatario. In realta di questo
aspetto dovratener conto lo stes-
solicenziante, onde evitare che il
licenziatario possa lamentare
una “partenza in salita” del con-
tratto,inriferimento al pagamen-
to dellaroyalty.

Passando al contenuto del con-
tratto, nella licenza si prevedono
in genere due tipi di royalty: la ro-
yalty minima (minimum royalty),
dovuta indipendentemente dal
fatturato raggiunto annualmente
dal licenziatario e la royalty cor-
rente (running royalty). La do-
manda che spesso viene posta &
quale debba essere la percentuale
da applicare nel caso di running
royalty. Moltodipende dalsettore
merceologico di appartenenza
deiprodottioservizioggettodella

licenza oppure dallaloro notorie-
ta o dal loro carattere innovativo:
indicativamente, la percentuale
oscilla tra il 39 e il 8%, con picchi
fino al 10/12%.

Altro punto critico ¢ quello del
controllo esercitato dallicenzian-
te sulla produzione, che deve es-
sere dettagliato nel contratto, con
riguardo a modi e tempi di svolgi-
mento. Il controllo ¢ certamente
finalizzato asalvaguardarela qua-
lita del prodotto, nell’ottica della
protezione e valorizzazione del
diritto di proprietaindustriale og-
gettodellalicenza, ma ¢ anche im-
portante per permettere una veri-
ficapuntuale del’ammontaredel-
laroyalty maturata.

Si ¢ fatto cenno al fatto chelali-
cenza puo essere esclusiva o non
esclusiva: nel primo caso, solo al
licenziatario ¢ riconosciuto il di-
ritto di produrre e vendere il pro-
dotto o prestare il servizio ogget-
to della licenza nel territorio.
Quindi il licenziatario si aspetta
diessere protettoneiconfrontidi
altrilicenziatariperlo stesso pro-
dotto/servizio maoperativiinun
altro territorio. Tuttavia, questa
aspettativa ¢ in linea di principio
contraria alla regola dell’esauri-
mento comunitario (che si esten-
de anche allo Spazio economico
europeo), in base alla quale le fa-
colta esclusive del titolare di un

diritto di proprieta industriale, si
esauriscono una volta che i pro-
dotti protetti da tale diritto siano
statiimmessiincommerciodal ti-
tolarestessooconilsuoconsenso
(ad esempio quindi da un licen-
ziatario) inuno qualunque deiPa-
esidell’'Ueodello See; taleregola
non si applica se la prima immis-
sionesie¢perfezionatainunpaese
extracomunitario e da quiil bene
époipassatoinunPaesedell’Ueo
dello See. Per dare una risposta
soddisfacente, all’aspettativa di
ciascun licenziatario esclusivo di
essere l'unico a poter sfruttare il
diritto di proprieta industriale
per cui corrisponde delle royalty,
oltre all’applicazione delle speci-
fiche eccezioni enunciate dal le-
gislatore comunitario, si puo pre-
vedere I'impegno del licenziata-
rio anon promuovere attivamen-
te la commercializzazione del
bene licenziato a soggetti che
operano, direttamente o indiret-
tamente, in Paesidiversidalterri-
torio licenziato, e dove il bene sia
gia venduto dal licenziante o da
altri da esso autorizzati.

Infine, un argomento che puo
generare ‘“un muro contro muro”
trale parti ¢ la scelta della legge e
della giurisdizione applicabili al
contratto, soprattutto perlelicen-
ze internazionali.
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Procedura. I requisiti economici

Il licenziatario deve valutare titoli e validita

Viviana Vizziello

mm Prima di concludere un con-
tratto dilicenza avente ad oggetto
diritti di proprieta industriale ri-
sulta di fondamentale importanza
perillicenziatario-anche al fine di
valutare l'effettiva congruita dei
corrispettivi previsti dall’accordo
- effettuare alcune verifiche preli-
minari relative, non solo, alla ma-
teriale esistenza, estensione terri-
toriale e vita residua dei titoli og-
getto dilicenza ma anche alla vali-
dita e all’ambito di tutela degli
stessi. In particolare, il licenziata-
rio - assistito da professionisti
espertidel settore - dovra prelimi-
narmente farsi consegnare copia
dei certificati di registrazione, ve-
rificare 'avvenuta rinnovazione,
appurare il corretto mantenimen-
to in vita del titolo e - per quanto
specificamente riguardaibrevetti
per invenzione - il puntuale paga-
mento delle annualita. E, inoltre,
raccomandabile accertare se nei

confronti dei titoli oggetto di li-
cenza siano pendenti azioni uffi-
ciali o siano stati formulati rilievi
da parte delle amministrazioni
(nazionaliosovranazionali)acuie
affidato I’eventuale esame preli-
minare di merito, in quanto non &
infrequente che il titolo, seppur
concesso, veda il proprio ambito
protettivo ridimensionato rispet-
toaquellodipartenzaall’esitodel-
Iesame degli uffici competenti.
Inoltre, ¢ opportuno che il licen-
ziatario venga preliminarmente a
conoscenza di ogni pendente pro-
ceduraradicatadaterzi (quali, per
esempio opposizioni, azioni di
cancellazione ovvero azioni giu-
diziarie volte ad accertare I'invali-
dita del titolo) che possa riverbe-
rarsi sull’effettivo ambito di tutela
del diritto oggetto del contratto.
Peraltro, la materiale esistenza
deltitolo elasuaconcessione non
costituiscono piena garanzia del-
la sua validita; €, infatti, possibile

che, a titolo esemplificativo, un
marchio validamente registrato
contrasti con diritti anteriori di
terzi e sia per Ieffetto nullo o che
Pattuazione di un valido brevetto
per invenzione comportila viola-
zione diuna precedente privativa
di terzi. Per tali motivi, si rende
preliminarmente opportuno far
eseguire da professionisti specia-
lizzatiun’appositaricercadiante-
riorita a livello internazionale
volta ad accertare I’esistenza di
eventuali diritti anteriori di terzi
che possano incidere sulla validi-
ta del titolo nonché - nel caso di
brevetti per invenzione e modelli
di utilita - anche sulla possibilita
stessa di realizzare e commercia-
lizzare lecitamente il prodotto (o
diattuareil procedimento) chene
costituisce 'oggetto.

Uno degli aspettipitspinosidel
licensing internazionale in mate-
riadiIP e rappresentato dallascel-
tadellalegge applicabile all’accor-

do nonché da quella del foro com-
petente. Quanto alla prima, si assi-
ste spesso all’automatico rifiuto
dellalegge del paese diprovenien-
za della controparte contrattuale,
opzione che, invece, in alcuni casi,
puo rivelarsi preferibile.

Lasceltadelforocompetentein
via esclusiva spesso segue quella
della legge applicabile e, in gene-
rale, fattori comunemente tenuti
in considerazione sono la durata
media dei procedimenti nonché i
costiper la difesa giudiziale, mol-
to alti in alcuni paesi. Si assiste
sempre piudifrequenteal ricorso
all’arbitrato internazionale che
presenta numerosi vantaggi qua-
li, ad esempio, la possibilita di no-
minare arbitri con peculiari
expertise tecniche. Organismo
arbitrale internazionale di parti-
colare interesse nel settore ¢ il
“Wipo arbitration and mediation
center” di Ginevra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL DIRITTO
TUTTE LENOVITA ON LINE

Ogni giorno tutte le novita e gli
approfondimenti sui temi di
maggior interesse in ambito
giuridico, si tratta di un pratico
strumento di informazione
indispensabile peril
professionista legale.
www.quotidianodiritto.ilsole
240re.com

LEX 22 Jgus.

CON LEX 24 LA BANCA DATI
DIVENTA «<MODULARE»

Lex24 é labanca dati modulare per
iprofessionisti del diritto, un
sistema informativo unico che
sostituisce e integra i prodotti
digitalidelSole 24 ORE.I
contenuti sono suddivisi per
materia: Circolazione stradale,
Contratti, Famiglia, Civile, Penale,
Societa e fallimento, Immobili,
Lavoro, Mediazione e
Responsabilita civile, e la loro
modularita consente a ciascun
esperto del diritto diavere un
sistema informativo “su misura”
cherispecchia pienamenteil
proprio ambito lavorativo.
www.diritto24.ilsole240re.com/
lex24/

alla Contabilita
& Bilancio

<

GUIDA ALLA CONTABILITA
E AL BILANCIO

Il mensile piti consultato dai
professionisti su contabilita e
bilancio, rapporti tra bilancioe
reddito d’impresa, revisione
legale, principi contabili e delle
operazioni straordinarie. Larivista
ériccadirinviie collegamentia
tuttiialtri prodotti

delSistema Frizzera24
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[ segretiindustriali

LATUTELA

Le informazioni riservate
sono proprieta dell'impresa

Dall’accordo Trips
labarriera protettiva
per i dati non tutelati
dabrevetto

o registrazione

PAGINA A CURA DI
AldaTola

= In un mercato di libera concor-
renzae globalizzato, come quello di
oggi, ci sono una serie di informa-
zioniriservate di natura tecnico-in-
dustriale, commerciale e organiz-
zativa che conferiscono all'impren-
ditore che le possiede un importan-
te vantaggio concorrenziale e
rivestono percio un valore econo-
mico. Tale valore ¢ legato alla loro
utilita e al fatto che non siano age-
volmente accessibili da parte dei
terzied ¢ solo quandoricorrono tali
condizioni che sia comprensibile
cometalunopossaesseredispostoa
pagare per venirne a conoscenza. Si
trattadiinformazionie conoscenze
tecniche, organizzative e procedu-
rali che vanno dalla semplice noti-
zia riservata al segreto industriale
veroeproprioeprendonoilnomedi
knowhow.Poichésottopostearegi-
me di segretezza, nessuno puo for-
malmente vantare su di esse un di-
ritto di esclusiva titolato, come puo
essere quellodel brevetto. Perchési

Versante europeo

LA RIFORMA DEL KNOW HOW
Allafine del 2013 la Commissione
europea ha proposto la riforma
delle norme di tutela del know how
edelleinformazioni aziendali
coperte da segreto, al fine di
contrastarne l'illecita acquisizione,
utilizzo e divulgazione. Uno dei
fattori cheincentivano tali
comportamenti é sicuramente la
difformita delle discipline vigentia
livello nazionale in materia di
appropriazione indebita del

opta allora per il segreto anche per
leinnovazionichepossiederebbero
tutte le caratteristiche per essere
brevettate? Tale scelta ¢ per lo pil
dettatadal fatto che conlabrevetta-
zione leinformazionirelative all'in-
venzione e alla sua industrializza-
zione cadonoin pubblico dominio e
il periodo del diritto di esclusiva ri-
conosciuto ad esse dalla legge ¢ li-
mitato nel tempo. Al contrario, il re-
gime di segretezza consente di
sfruttare 'innovazione per un peri-
odo potenzialmente illimitato, sen-
za dover incorrere in complesse e
dispendiose procedure di brevetta-
zione. Questo tipo di regime impe-
disce inoltre ai concorrenti di ap-
propriarsi delle idee innovative ivi
contenute odisvilupparele proprie
ricerche sulla base del progresso

segretoindustriale, in alcuni Stati
persino assenti. La conseguenza
diretta dicio é che leimprese
trovano difficile, siacomprendere i
diversi sistemi di tutela nazionali,
siaintraprendere, qualora vittime
disottrazione del know how, le
azioni legali opportune per
difendere le proprie prerogative.
Edinvero, il sistema attuale
penalizza pesantemente il mercato
unico europeo e le sue potenzialita
dicrescita. La proposta della

tecnologico ottenuto dall’innova-
tore detentore del segreto indu-
striale. Tuttavia, vi sono diverse
controindicazioni legate al fatto
che,quando, per qualsiasimotivo,le
informazioni segrete cadono in
pubblico dominio, I'unica azione di
rivalsa possibile sara la richiesta di
risarcimento del danno da parte del
responsabile della divulgazione.
Irischichesicorronoinregimedi
segretezza sono inoltre lo spionag-
gio industriale, lo storno dei dipen-
dentioppure lalecitaappropriazio-
nedelleinformazionisegrete trami-
te il cosiddettoreverse engenee-
ring. Si osserva in proposito che,
una volta che i prodotti sono stati
immessi sul mercato, i concorrenti
possono lecitamente analizzarli e
carpirne le caratteristiche ed i dati

Commissione europea mira percio
acreare una base giuridica comune
che armonizzi i sistemi di tutela
nazionale. La stessa siinserisce nel
quadro di un disegno piliampio,
portato avanti dal progetto
“Europa2020”,che puntaa
rilanciare ’'economia e afavorire
maggioriinvestimenti nel settore
diricercaeinnovazione,
riconoscendoil valore aggiunto
della proprieta intellettuale nel
mercato europeo.

innovativi. La scelta della brevetta-
zione o della segretezza sara percio
da valutare sulla base di diverse
considerazioni quali, I'oggetto del-
I'innovazione,lapredisposizione di
un efficace sistema aziendale per la
protezione dei segreti, la tipologia
deiprodottiodeiservizicuiil segre-
toinerisce eccetera.

I segreti industriali e le informa-
zioni riservate formano comunque
oggetto di tutela normativa. L’ordi-
namento vuole, infatti, riconoscere
deidirittiincapoachiimpieganote-
volirisorseperil proprioknowhow.

L'utilizzo di informazioni riser-
vate altrui, ove queste ovviamente
abbiano un valore economico ap-
prezzabile,consenteall’autore del-
l'illecito di conseguire unaposizio-
ne di vantaggio concorrenziale ri-

spettoaquellain cuisisarebbe tro-
vato se, per poterle acquisire in
maniera autonoma, avesse dovuto
investire risorse finanziarie, tem-
po e personale tecnico e specializ-
zato. Vi sono dunque una serie di
norme che consentono agli im-
prenditoridi tutelarsi daattidiille-
cita appropriazione.

Fino acircavent’annifa, la tutela
dei segreti d’impresa era discipli-
nata dal codice penale, per mezzo
dei reati di sottrazione e divulga-
zione di segreti professionali, ai
sensidegliarticoli 622 e 623Cpe,in
viainterposta, dal Cc, attraverso la
repressione della concorrenza sle-
ale.Quest’ultimahatrovatounpro-
prio ampio riscontro nell’articolo
2598 del Cc che, in mancanza di al-
trenormespecifiche, ¢ stato spesso
invocato a difesa delle informazio-
ni segrete. Le norme specifiche so-
no state, di fatto, introdotte nel
1996, in attuazione dell’articolo 39
dell’Accordo Trips che haimposto
agli stati contraenti di predisporre
una tutela specifica per le informa-
zionisegrete.Dapprimal’articolo 6
bis della precedente legge brevetti
(Dlgs198/1996) esuccessivamente
gli articoli 98 e 99 del Cpi (Dlgs
131/2010) hanno conferito alle in-
formazioni segrete un vero e pro-
prio diritto di proprieta industria-
le, nonostante non siano incorpo-
rate in un titolo di protezione otte-
nibile mediante brevettazione o
registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni. Quando scatta la protezione normativa

Va dimostrato il valore

mm Per poter beneficiare della tute-
la prevista dall’articolo 98 Cpi (Co-
dice della proprieta industriale) e
necessario accertare che le infor-
mazioni segrete possiedano tre re-
quisiti essenziali:
m esseresegrete, nelsensochenon
devono, nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combina-
zione dei loro elementi, essere ge-
neralmente note o facilmente ac-
cessibili agli esperti ed agli opera-
toridel settore;
m avere valore economico in
quanto segrete;
m esseresottoposteamisure (tecni-
che e contrattuali) ragionevolmen-
te adeguate a mantenerle segrete.
In quest’ottica, diventamolto im-
portante dimostrare di avere predi-
sposto sistemi di protezione idonei:
accesso limitato alle informazioni,
barriere meccaniche e informati-

che, segnalazione dei contenuti dei
documenti come riservati, sotto-
scrizione di specifici patti di riser-
vatezza, eccetera.

Iproblemidiindebitadivulgazio-
ne dei segreti industriali e delle in-
formazioni riservate sorgono prin-
cipalmente con le persone piu a
contatto con gli stessi, ossiaidipen-
denti, gli ex dipendenti e i partner
commerciali con i quali i rapporti
devono essere in principio adegua-
tamente regolamentati.

Il dipendente ha in realta un ob-

LAPREVENZIONE

L'indebita divulgazione viene
principalmente da dipendenti,
ex collaboratori e partner
commerciali coniqualiirapporti
vanno regolamentati dall’inizio

economico

bligo difedeltaneiconfrontidel suo
datore dilavoro, da cui scaturisce il
divieto didivulgare o difare diretta-
mente uso dinotizie attinenti all’or-
ganizzazione ed aimetodidi produ-
zione dell'impresa. Virientrano ov-
viamenteisegretiaziendalietuttele
informazioni sottoposte a speciali
misure di protezione da parte del-
l'impresa, la cui divulgazione com-
portaunvero e proprioreato aisen-
sidegliarticoli 622 e 623 del Cp. No-
nostante alla fine del rapporto di la-
voro l’ex dipendente rimanga
obbligato a non divulgare i segreti
veri e propri, egli puo servirsidi tut-
telealtreinformazioniacquisite nel
corso del rapporto dilavoro.

In tali circostanze infatti si ve-
dono contrapporsi due ambiti di
interessi che possono essere en-
trambi legittimi:

m ildirittodell’exdipendente dipo-

ter disporre del suo patrimonio di
esperienza professionale;

m ildirittodell'impresadipreserva-
reetutelareleinformazioniriserva-
te eisegretiaziendali.

A tal fine, 'imprenditore puo
chiedereallavoratore diaddivenire
ad un patto scritto che lo obblighi a
non divulgare certe informazioni,
peril periodo successivo alla cessa-
zione del rapporto professionale.
Trattasiinbuonasostanzadiunpat-
todinonconcorrenzacheandrebbe
stipulato prima dell’inizio del rap-
porto lavorativo e nel rispetto delle
restrizioni dilegge: formascritta, li-
mite di oggetto e di luogo, durata
massima di cinque anni per i diri-
genti e tre anni per gli altri dipen-
denti, corrispettivo adeguato.

La particolarita dell’oggetto dei
segreti industriali rende ancora
pitt complessa la gestione dei rap-

porti con i partner commerciali.
Per tale motivo, ogni qualvolta si
debbano avviare relazioni com-
merciali che prevedano la rivela-
zione di segreti industriali, occor-
rera servirsi dei non disclosure
agreements o patti di riservatezza.
Neivariaccordi vanno inoltre in-
seriteunaseriediclausole concuile
partisiimpegnano reciprocamente
atrasferire correttamente,aproteg-
gere e a restituire le informazioni
segrete. Comesipudimmaginare,la
fase successiva alla chiusura dei
rapporti contrattuali € anche la pit
delicata da affrontare e ad essa va
prestata molta attenzione, predi-
sponendo ogni accorgimento per
fare inmodo che ipartner commer-
ciali o i loro dipendenti non divul-
ghino il segreto, né rimangano in
possesso di documenti riservati.

(©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il valore

LA DETERMINAZIONE

I1 «prezzo» del brevetto
legato ai profitti che genera

La valorizzazione

¢ influenzata

dagli utili
strettamente correlati
agli «intangibili»

Secondo Andrea Feltrinelli

mm La determinazione del valore
economico dei cosiddetti intangi-
bles (particolarmente — ma non
solo - brevetti e marchi) assume
specifico rilievo in occasione di
operazioni di cessione di attivita
aziendali (fisiologiche e non, co-
me nel caso di fallimenti), conces-
sioni di licenze, conferimenti o fi-
nanziamenti. Generalizzando, si
puo affermare che il valore di un
brevetto (o di un marchio) consi-
ste nel flusso dei profitti ulteriori
(al netto dei relativi costi), deter-
minati dalla tecnologia brevettata
rispetto aquelliottenibili con pro-
dotti analoghi in regime di libera
concorrenza.

Sul piano pratico, vengono no-
toriamente proposti diversi me-
todivalutativi: basati sui costi (se-
condo prospettive variabili); su
criteri di tipo finanziario (analo-
ghiaquelliinuso perlavalutazio-
ne del sistema aziendale nel suo
complesso, per i quali si tratta so-
stanzialmente di individuare i
flussi monetari generati dal bene
oggetto di stima nei diversi eser-
cizi futuri, attualizzandoli ad un
tasso adeguato) o di tipo econo-
mico-reddituale, che mirano a
quantificare il contributo offerto
dall’asset immateriale alla reddi-
tivita aziendale (attualizzando
non il reddito imputabile al pro-
dotto marchiato o brevettato ma
la differenza fra questo reddito e
quello conseguibile con un pro-
dotto privodiprotezione) oinfine
basati su metodi empirici (che si
fondano sostanzialmente su dati
ricavabili dal mercato per casi
analoghi). Fra questi ultimi, uno
deipiunotiequellodel cosiddetto
“royaltyrate” cheragguagliail va-
lore del brevetto o marchio al ra-
gionevole canone (royalty) che il
titolare (o un terzo) pagherebbe
perl’'usodel medesimo:adispetto
del successo di tale metodo - do-
vuto alla sua semplicita applicati-
va, che spesso siassocia all’assen-
za di dati sufficienti su cui basare
analisi piu rigorose - la sua scarsa
attendibilita nasce dal fatto che
esso si fonda non su valori teorici
(oggettivi) di negoziazione ma su
quelli concreti che risentono ine-

vitabilmente delle specifiche
condizioni soggettive.

Cio detto e premesso altresi che
nonesiste un criterio oggettivo ap-
plicabile in ogni situazione e che
approcci valutativi diversi posso-
nocondurrearisultatianchesensi-
bilmente divergenti, non si puo
non sottolineare che tutti i metodi
ricordati-nelloroindubbiorigore
teorico (e quindi forse, sotto que-
sto profilo, con ’eccezione dei ci-
tati metodi empirici) - sembrano
trascurare, in una certa misura, al-
cunerilevanti considerazioni, par-
ticolarmente in tema di brevetti
(maapplicabilianche, mutatis mu-
tandis, ai marchi d’impresa).

Innanzitutto, infatti, il valore di
un brevetto ¢ influenzato (a parita
di concreti sbocchi di mercato)
dallasua“forza”, cioe dal suo effet-
tivo ambito di protezione. E’ intui-
tivamente ben diverso avere a che
fare, per esempio, conuncosiddet-
to “brevetto pioniere” (cioe il ca-
postipite di un certo filone tecno-
logico), piuttosto che con una “in-
venzione dimiglioramento”,valea
dire conunaprivativa che, pur pie-
namente valida, tutela pero solo
uno specifico sviluppo di una tec-
nologiadi per sé nota. Non va inol-
tre mai dimenticato che - contra-
riamente aquanto spesso siritiene
- anche se validamente concesso,
un brevetto non conferisce il dirit-
todiprodurre e commercializzare
concretamenteil prodottocuiesso
siriferisce,bensiildirittodivietare
aterzi direalizzare od utilizzare le
caratteristiche tecniche rivendi-
cate dalla privativa.

Inaltre parole, quindi, e ben pos-
sibile che un brevetto, pur rivendi-
cando caratteristiche di grande in-
teresse commerciale (e quindi, in
astratto, di notevole valore), non
siaconcretamente sfruttabile, per-
ché il prodotto, cui quelle caratte-
ristiche ineriscono, forma oggetto
di un brevetto anteriore ancora in
vigore (& I'ipotesi del cosiddetto
“brevetto dipendente”). Allo stes-
so modo - in una prospettiva spe-
culare-¢possibile cheunbrevetto
mai effettivamente utilizzato (e
quindi apparentemente privo di
concretovalore),siainvece dotato
di grande impatto strategico-eco-
nomico, perché idoneo ad inibire
l'utilizzazione di tecnologie con-
correnti o complementari.

Conseguentemente, qualun-
que sia il criterio valutativo che si
intende applicare, ¢ preliminar-
mente indispensabile determina-
re I’effettivo ambito di protezione
e la concreta possibilita di attua-
zione del brevetto o marchio og-
getto di esame.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto la lente

Valutazione attenta

Nella valutazione dei marchi e

opportuno considerare con

attenzione (cosiddetto “metodo
interbrand”):

e la leadership: quota di mercato
posseduta dal brand nel settore
diriferimento;

o la stabilita: capacita del brand
difidelizzare il consumatore;

e il mercato: caratteristiche del
mercato (o settore) che
influenzanoil valore del brand;

e iltrend: evoluzione prevedibile
del brand nei mercati di
riferimento;

e i supporti di marketing: attivita
di promozione, pubblicita e
comunicazione con cuiil brand
é veicolato, sul piano
qualitativo e quantitativo;

e l’internazionalita: grado di
notorieta del brand a livello
internazionale;

e la protezione legale:
effettiva registrazione
nazionale ed internazionale
del brand, estensione
merceologica della
registrazione, esistenza di
anteriorita che potrebbero
limitarne l’utilizzo.

Contabilita. Linserimento é giustificato quando & possibile il recupero dell'investimento

Costi di acquisizione iscritti in bilancio

Alberto Tattini
mm | costi per 'acquisizione dei diritti
di brevetto, dei marchi, nonché per la
produzione interna degli stessi e per i
relativi diritti di licenza d’uso costitui-
scono una parte delle immobilizzazio-
ni immateriali, caratterizzate dalla
mancanza di consistenza tangibile.
Contribuiranno, a seconda delle loro
caratteristiche peculiari, all'equilibrio
economico (normalmente, dell'im-
presa titolare) , negli esercizi futuri, in
unlasso temporale definibile. Anzi, se-
condo la pili autorevole dottrina,
I'iscrizione inbilancio dei diritti dibre-
vetto e dei marchi ¢ giustificata e con-
sentita quando i medesimi legittima-
mente consentono il recupero econo-
mico dellinvestimento sostenuto.
Nellospecifico,essisonobeniimmate-
riali,perchédinormariflessiinundirit-
to tutelato giudizialmente. Non ¢ que-
stalasede per trattare'argomento, ma
risulta di tuttaevidenza quanto cio raf-
forzi il potere di gestire la potenzialita
diun’esclusiva, tradotta in termini im-
prenditoriali/commerciali. I diritti di
brevettiindustrialiedimarchi,beniim-
materiali destinati ad essere utilizzati
durevolmente, sono contemplati al-
larticolo2424 Cc, che quanto allo stato
patrimoniale sancisce alla puntuazio-
neB.I3ibrevettiedallaB.L4imarchi.
Per esigenze di sintesi e sistematici-
ta,quantoaibrevettiacquisitidaterzia
titolo oneroso essi sono contabilizza-
bili, oltreché al costo di acquisto, com-
prensivo degli oneriaccessori di diret-
taimputazione,sommandoaltresitutti
¢li oneri ulteriori, diretti ed indiretti,
necessari ai fini dell’adattamento del-
I'invenzione al processo produttivo.
Viedanotare che se, oltre al costo

iniziale, dovessero essere corrispo-
stesommeulteriorinel tempo, maga-
ri connesse ai volumi produttivi
espressi, queste ultime sarebbero
spesate negliesercizidicompetenza,
in quanto commisurate ai ricavi di
quegli stessi anni.

Quanto aibrevettirivenienti dall’at-
tivitainterna,essisonocontabilizzatial
costo di produzione (da identificare
applicando rigorose procedure, so-
prattutto quanto ai tempi ed ai costi),
oltreché gli oneri connessi alla pratica
giuridico/amministrativa e fino all’ac-
quisizione del diritto medesimo. Infi-
ne, per completezza, anche le somme

ILTRATTAMENTO

Seoltre alle spese iniziali
siversano somme ulteriori
queste ultime vannoincluse
negli eserciziin rapporto

ai ricavi di quegli stessi anni

pagateperlelicenze d'usosonoiscrivi-
bili. In generale, i diritti di brevetto in-
dustriale, iscritti come sopra indicato
in estrema sintesi, devono essere ra-
gionevolmente ammortizzati nel tem-
po, vale a dire in funzione del periodo
nel corso del quale dovrebbero rivela-
re utilita economiche. In particolare,
ove si ritenga che cio debba avvenire
“illimitatamente” o nel lungo periodo,
I’ammortamento si calcola nei limiti
delladurata (legale) del diritto stesso.
I marchi, con cui spesso € indivi-
duato un prodotto od un’impresa
stessa, per consentire la perfetta tute-
la giudiziale di cui piti sopra € cenno,

devono essere registrati; in ogni caso,
¢ comunque consigliabile di registra-
reunmarchio,ancheinviapreventiva
ovvero per esigenze strategiche/im-
prenditoriali.

Inoltre, potendolo registrare anche
il privato, non imprenditore, potrebbe
essere labase su cui fondare un’azien-
da, con cui gestire in via esclusiva pro-
dottie/oservizi(circaiqualiesso € sta-
to registrato). In altri termini, ed inci-
dentalmente, qui si vuole sottolineare
I'importanza della registrazione, che
tral’altrostatuisceladuratadeldirittoe
certo favoriscelasuatrasferibilita.

Sostanzialmente come nel caso dei
brevetti, le condizioniperiscrivere al-
Pattivo il marchio sono legate alla sua
connotazione oggettivaedallasuauti-
lita (utilizzazione).Nelsenso chemar-
chi non usati non dovrebbero perma-
nere all’attivo, salvo che su di essinon
vi siano specifici progetti. Nel caso di
acquisizione da terzi a titolo oneroso,
si contabilizza il prezzo, gli oneri ac-
cessori e dunque anche le consulenze
giuridico-amministrative.Nelcasodi
produzione interna siabbia particola-
re attenzione alla valutazione del co-
sto del personale e dei costi indiretti
connessi alla creazione dei marchi
stessi. E’ interessante notare come, a
cavallodidueopiliesercizi,icostideb-
bano essere contabilizzati quali im-
mobilizzazioni immateriali in corso
(voce B.LG); per poi essere trasferiti,
alle condizioni di utilita soprarappre-
sentate, alla voce B.L4. Quanto, infine,
al termine di ammortamento, si deve
avere riguardo al periodo di esclusiva
diproduzione/utilizzo,nonsuperiore
inognicasoa2o0anni.

(©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Patent box

LE AGEVOLAZIONI

Il fisco fa lo sconto sul reddito
che deriva dagli «intangibili»

Per il 2015
detassazione al 30%
sudirette e Irap

per i proventi
frutto dell’'uso

PAGINA A CURADI
Emilio Abruzzese
Leonardo Arienti

mm La legge di stabilita 2015
(190/2014) ha introdotto in Italia un
regimefiscale opzionale,che miraad
agevolare l'utilizzo diretto ed indi-
retto deibeni immateriali (cosiddet-
to Patent box). Il legislatore ha in
questo modo cercato di allineare la
normativa fiscale italiana a quella
presente in molteplici stati europei
(Francia, Spagna, Regno Unito, Un-
gheria, Belgio, Olanda e Lussembur-
£0), che hanno introdotto gia da di-
versianni un regime premiale di tas-
sazione dei proventi derivanti dal-
I'impiego di beni immateriali. Il fine
dellegislatore ¢ dunqueanchequello
difavorire il rimpatrio da parte delle
imprese italiane degliintangibles de-
tenuti all’estero, scoraggiando al
contempo misure di pianificazione
fiscaleaggressive.Ilregime diPatent
box ¢ stato poi parzialmente modifi-
catodal cosiddettoInvestment com-
pact (D13/2015 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 33/2015) e orain
attesadellasuadefinitivaimplemen-
tazionead operadiunprovvedimen-
toattuativodiprossimaemanazione.

I tratti essenziali della disciplina
Ilnuovo regime agevolativo di tassa-
zione consente alle societa commer-
ciali ed agli enti ad esse equiparati di
beneficiare, a decorrere dal periodo
d’'impostasuccessivoaquelloin cor-
soal3idicembre2014,diunadetassa-
zione deiredditiderivantidall’utiliz-
zo diretto e/o indiretto di una vasta
tipologia di beni immateriali quali:
opere dell’ingegno, brevetti, marchi,
disegni e modelli, nonché processi,
formule e know-how.

LadetassazioneaifiniIresedIrap
avverra mediante I'esclusione dal
concorsoallaformazione delreddi-
to complessivo di esercizio della
percentuale di reddito (pari al 30%
nel2015,al40%nel2016 edals0% dal
2017 e per gli esercizi successivi) ri-
conducibile allo sfruttamento del
bene intangibile.

Non tutto il reddito riferibile al
beneimmateriale & pero assoggetta-
bile all’agevolazione.Invero,laquo-
ta di reddito agevolabile ¢ determi-
nata sulla base di un rapporto pro-
porzionale traicostidiricercaesvi-

luppo sostenuti per il
mantenimento,’accrescimentoelo
sviluppo del bene e quelli sostenuti
per la sua produzione. Inoltre, fra i
costi da includere al numeratore di
tale rapporto proporzionale, posso-
no essere inclusi anche taluni costi
sostenuti per 'acquisto dei beni.

Sfruttamento diretto ed indiretto
L’agevolazione spetta sia in caso di
sfruttamento diretto che indiretto
deibeni immateriali. Mentre 'utiliz-
zo indiretto di intangibles ricorre
quandoglistessisonoconcessiinuso
aterziversolacorresponsione diro-
yalties quale corrispettivo,'impiego
diretto si concretizza nel caso in cui
detti beni siano direttamente impie-
gatinell’attivita dell'impresa. In que-
st’'ultimo caso, la quantificazione del
contributo economico di tali beni al-
la produzione del reddito e la conse-
guente detassazione puod avvenire
unicamente per tramite di un pre-
ventivo accordo con I'amministra-
zione finanziaria implementato me-
diantelaproceduradirulingprevista
dall’articolo 8 del D1269/2003 (con-
vertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 326/2003, e successive modifica-
zioni).In questaipotesi, 'oggetto del
ruling sara la determinazione pre-
ventiva ed in contraddittorio con
I’Agenziadelle entrate, del’ammon-
tare di reddito che potra beneficiare
dell’agevolazione.

Il regime agevolativo prevede la
completa detassazione delle even-
tualiplusvalenze derivantidallaces-
sione degli intangibles. Esse sono
escluse da tassazione, a condizione
che almeno il 90% del corrispettivo
derivante dalla cessione deipredetti
beni sia reinvestito, prima della
chiusura del secondo periodo di im-
postasuccessivoaquellonel qualesi
¢ verificata la cessione, nella manu-
tenzione o nello sviluppo di altri be-
niimmateriali.

Opzione, termine e applicabilita
L’assoggettabilita al regime agevo-
lativo ¢ del tutto facoltativa. L’op-
zione ha validita per cinque eserci-
zi,eirrevocabile erinnovabile.Inol-
tre, € prevista una condizione per
poter beneficiare del regime agevo-
lativo: che i soggetti che esercitano
I'opzione debbano svolgere, diret-
tamente o indirettamente, attivita
diricerca e sviluppo.

Il regime di Patent box non ¢ ad
ogni modo ancora pienamente ope-
rativo. Il ministero dello Sviluppo
economicodovra(abreve) adottare,
diconcertoconilministerodell’Eco-
nomiae delle finanze, le disposizioni
attuative che dovranno chiarire nu-
merosipunticonriferimento aiquali
sussistono alcune perplessita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Benefici e condizioni

01 | RICERCAE SVILUPPO

Per poter beneficiare delle
agevolazioni previste dal nuovo
regime fiscale, sia con riferimento
alla detassazione a regime
quinquennale che alla detassazione
delle plusvalenze, & necessario che
isoggetti che vogliano esercitare
l'opzione svolgano attivita di
ricerca e disviluppo

02 | ATTIVITAE CONTRATTI
L’attivita diricercae sviluppo che
legittima a godere dei benefici, pud
essere esercitatain proprioma
anche mediante contratti diricerca
stipulati con societa esterne
(diverse da quelle che controllano
direttamente o indirettamente
l'impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa
societa che controlla l'impresa),
ovvero con universita od enti di
ricerca ed organismi equiparati

03 | BENI IMMATERIALI

L’attivita diricerca e sviluppo deve
essere comunque specificatamente
finalizzata alla produzione dei beni
immateriali previsti dal regime
agevolativo: opere dell’ingegno,
brevettiindustriali, marchi
d'impresa, disegni e modelli,
nonché processi, formule e
informazioni relative ad esperienze
acquisite nel campoindustriale,
commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili

04 | NIENTE SOGLIE MINIME

La normativa non pone soglie
minime quantitative relative
all’attivita diricerca e sviluppo da
esercitarsi.

Né con riferimentoa quellache
deve essere esercitatain proprioné
tantomeno con riferimentoa quella
da esercitarsi mediante contratti
con societa od enti esteri quali
Universita ed enti di ricerca

05 | COSTISOSTENUTI

Sebbene non siano previste soglie
quantitative minime, lafinalita del
legislatore di valorizzazione ed
incentivazione degli investimenti
da parte delleimpreseitalianein
attivita diricerca e sviluppo deve
comunque ritenersi conseguita.
Invero, la normativa prevede che la
determinazione della quota di
reddito detassato debba essere
calcolata anche in base ai costi
dell’attivita diricerca e sviluppo-
rilevanti aifinifiscali - sostenuti
dall'impresa per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del
beneimmateriale

Plusvalenze. Come opera il beneficio

Cessioni «agevolate»
per chi reinveste

mm 1] nuovo regime fiscale age-
volativo di tassazione dei beni
immateriali prevede, tra I’altro,
la detassazione delle plusvalen-
ze derivanti dallacessione di tali
beni. In particolare, il comma 40
dell’articolo 1 della legge di Sta-
bilita 2015 (legge 190/2014) di-
spone I’esclusione totale dalla
formazione del reddito com-
plessivo delle plusvalenze deri-
vantidalla cessione degli “intan-
gibili”, a condizione che «alme-
noilgopercentodel corrispetti-
vo derivante dalla cessione dei
predettibenisiareinvestito, pri-
ma della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo a
quello nel quale si ¢ verificata la
cessione, nella manutenzione o
nello sviluppo di altri beni...».

Detassazione condizionata
Lacondizione postadallanorma
sembra pero essere molto strin-
gente, poiché obbliga al reinve-
stimento del 90% del corrispet-
tivo lordo della cessione.

Allo stato attuale, in attesa
dell’emanazione delle disposi-
zioniattuative,non e chiaro cosa
possaaccadereincasodireinve-
stimento inferiore rispetto al li-
mite minimo previsto dalla leg-
ge. Nello specifico, il decreto di
attuazione dovra, tra l’altro,
chiarire se in caso di mancato
reinvestimento - ovvero direin-
vestimento parziale - possa ve-
nir meno latotalita dell’agevola-
zione ovvero sia consentito il ri-
proporzionamento del diritto.

Stando all’interpretazione
letterale della norma, sembre-
rebbe doversiritenere cheinca-
so di mancato reinvestimento
nei termini, per 'importo mini-
mo del 9o% del corrispettivo,
I’agevolazione debba venire
meno, con conseguente assog-
gettamento a normale tassazio-
ne dell’intera plusvalenza.

Cidosembraevincersianchein
ragione diquantosostenuto dal-
la norma in analisi. Quest’ulti-
ma prevede esplicitamente che
seil corrispettivo derivante dal-
la cessione non viene reinvesti-
to entro il secondo periodo
d’impostasuccessivoaquelloin
cuiilbene éstatocompravendu-
to, esso concorrera a formare il

reddito del periodo stesso.

Il ruling

Lanormain esame precisa inol-
tre che ad essasiapplicano le di-
sposizionirelative al ruling pre-
visto all’articolo 8 del DI
269/2003 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge
326/2003, e successive modifi-
cazioni). Questo potrebbe vole-
re significare due cose.

La prima, che la procedura di
ruling ¢ prevista comunque, co-
me obbligatoria, sia che si venda
asoggettiappartenentiallo stes-
SO gruppo societario, sia a sog-
getti a tutti gli effetti “terzi”, ove
si intenda come ruling quello
previsto perl'utilizzo diretto dei
beni immateriali. La seconda,
che l’esperibilita del ruling sia
solo facoltativa, e comunque da
proporre solo nel caso che la
cessione sia infragruppo. Si po-
trebbe propendere per questa

ILDUBBIO

[ldecreto attuativo

dovra chiarire

cosa succede in caso diimpiego
inferiore al limite

del90 per cento

seconda ipotesi, come peraltro
pare confermato dalla relazione
illustrativa alla legge di Stabilita
2015, la quale precisa che, in caso
di plusvalenza emergente da
cessionediintangibles,laproce-
dura di ruling da attivare sia
quella prevista in caso di opera-
zioni infragruppo, e quindi, con
interpello facoltativo.

Il decreto di attuazione
Persistono numerosi dubbi ap-
plicativi in tema di detassazione
delle plusvalenze da cessione
dei beni immateriali. Per poter
avere un’ideapiu chiararispetto
all’operativita dellanuova disci-
plina ¢ necessario attendere
I’emanazione delle disposizioni
attuative da parte del ministero
dello Sviluppo economico di
concerto con il ministero del-
I’Economia e delle finanze.
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La funzione e gli effetti del pignoramento
La stima dell'immobile
Le modalita per partecipare a un'asta

La possibilita di acquistare con un mutuo

la Guida illustra la normativa che regola le vendite immobiliari giudiziarie e le diverse modalita
di liquidazione del creditore. Un valido supporto per affrontare la vendita forzata immobiliare,
dalla notifica dell’atto di pignoramento sino al saldo del debito contratto con uno o piu creditori.
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