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" A
Il brevetto - Nascita dell’istituto
Innovazione
d'impresa >
Cos’e?

momento centrale
dell’attivita d'impresa

Secondo la dottrina e la soluzione originale di un problema tecnico

!

Necessita di conservazione in esclusiva dell'innovazione
Come?

- SEGRETO AZIENDALE

- BREVETTO PER INVENZIONE




Il brevetto

m Segreto aziendale

- Non copre qualunque innovazione
- Rischio di monopolio
- Rischio di perdita dell'innovazione

m Brevetto per invenzione

- Protegge una soluzione nuova ed originale, riguardante un prodotto o un
procedimento, di un problema tecnico, atta ad essere applicata in campo
Industriale

- Garantisce all'inventore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di
tempo limitato

- Impedisce un monopolio indeterminato nel tempo sull’'invenzione
- Assicura I'acquisizione stabile dell'invenzione al patrimonio della collettivita

«Perché sia possibile riconoscere il gradiente di originalita necessario per la valida
brevettazione dell'invenzione, occorre che il brevetto indichi compiutamente il
problema tecnico che intende superare, essendo altrimenti impossibile accertare
guali siano gli elementi, non alla portata immediata del tecnico del ramo, che arrecano il
progresso tecnico meritevole di tutela brevettuale.» Cass. civ. Sez. | Sent.,
14/10/2009, n. 21835



Il brevetto - Normativa interna

m D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 -
Codice della Proprieta Industriale

m Articoli 2584-2594 Codice Civile



Il brevetto - Definizione dell'invenzione

- Art. 45 co.1 C.P.l. "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano
un‘attivita inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”

- Art. 45 co. 2 C.P.l. "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) | piani, i principi ed i metodi per attivita intellettuali (es. metodi di studio
e di insegnamento) per gioco (es. giochi di societa, quiz) o per attivita
commerciale (es. metodi pubblicitari e di vendita) ed i programmi di
elaboratore (tutelati da legge diritto d’autore)

c) le presentazioni di informazioni”

- Art. 2585 Cod. Civ. “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove
invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un
processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile
0 un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
I'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati
risultati_industriali. In questultimo caso, il brevetto e limitato ai soli risultati
indicati dall'inventore”




" S
revetto

Non brevettabili programmi_per elaboratore (Direttiva
comunitaria 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore)

Il legislatore Italiano ha deciso di trasporre il testo delle
norme comunitarie sulla tutela del software,
all'interno della struttura della Legge sul diritto d’autore
n. 633/1941

Art. 45 co.4 C.P.l. “Non possono costituire oggetto di
brevetto | metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e | _metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale”

| Pubblico dominio tecniche relative alla salute




Il brevetto

m Invenzione di prodotto
Ha ad oggetto un prodotto materiale

m Invenzione di procedimento

Consiste in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di
un servizio

m Invenzioni miste

Invenzioni insieme di prodotto e di procedimento (Es: la macchina
utensile)

Per brevettabilita e essenziale lindicazione dell’'uso cui il prodotto o il
procedimento sono destinati




Il brevetto - Requisiti di brevettabilita

Requisiti di validita dell'invenzione
Industrialita
Novita
Originalita

Liceita



Il brevetto - Requisiti di brevettabilita: industrialita

m Art. 49 C.P.l. “Un’invenzione e considerata atta ad avere

un’applicazione industriale se il suo oggetto puo essere
fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria,

compresa quella agricola”

Industrialita intesa come ripetibilita del processo di
fabbricazione per un numero non finito di volte



Il brevetto - Requisiti di brevettabilita: novita

m Art. 46 C.P.l. “Un’invenzione e considerata nuova se non e

compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica e costituito

da tutto cio che e stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello
Stato e all’estero prima della data del deposito della domanda di
brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o
un qualsiasi altro mezzo”

Assenza novita in caso di:

Anteriorita distruttive: tutte le conoscenze brevettate e non

brevettate, diffuse in qualunque modo, anteriormente alla data di
brevetto

Predivulgazione: I'inventore stesso comunica, anche
involontariamente, il contenuto della propria invenzione in data
anteriore al deposito della domanda riguardante la stessa
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Il brevetto - Requisiti di brevettabilita: originalita

m Art. 48 C.P.l. “Un’invenzione e considerata come
implicante un’attivita inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta iIn modo evidente
dallo stato della tecnica” (requisito dell’originalita)

Dal momento che lo stato della tecnica e l'insieme, in un
dato tempo, di tutte le migliorle che vengono
continuamente apportate dagli operatori di settore, |l
requisito dell’originalita serve a distinguere le invenzioni
che implicano un vero “salto” tecnico.
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Il brevetto - Requisiti di brevettabilita: originalita

“Costituisce invenzione brevettabile non solo quella che e
frutto di genialita o che da un risultato sorprendente, ma
anche quella che, piu semplicemente, ottiene un risultato
nuovo, non deducibile per semplici e agevoli passaqgi
mentali dallo stato della tecnica esistente. In particolare e
sufficiente, perché si parli di invenzione brevettabile, che
essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi gia
noti, associandoli o coordinandoli si da ottenere un risultato
Industriale nuovo, economicamente utile”

Cass. Civ. 14 aprile 1988, n. 2965
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Il brevetto - Requisiti di brevettabilita: liceita

Art. 50 co.l1 C.P.l. "Non possono costituire oggetto di brevetto le
Invenzioni la cui attuazione e contraria all’'ordine pubblico o al buon
costume.”

co.2 “L'attuazione di un'invenzione non puo essere considerata
contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”

A differenza di quanto previsto per il marchio, la contrarieta alla legge
non e elemento ostativo alla brevettabilita di un’invenzione. Il rilascio
del brevetto non ne implica infatti anche I'autorizzazione all’'uso.
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Il brevetto - Esclusioni

Art. 81 quinquies c.1 C.P.l.: “sono esclusi dalla brevettabilita:

a) ‘Il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo
sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire
che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla
dignita e l'integrita dell'uomo e dell'ambiente;”

b) “le invenzioni il cui sfruttamento commerciale € contrario alla dignita
umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute,
delllambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione
dei vegetali e della biodiversita ed alla prevenzione di gravi danni ambientali,
in conformita ai principi contenuti (...) Accordo sugli aspetti dei diritti di
proprieta intellettuale attinenti al commercio (...)"

(..))

c.2 “E', comunque, escluso dalla brevettabilita ogni procedimento tecnico che
utilizzi cellule embrionali umane”
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| brevetti - La domanda di brevetto

Domanda di rilascio del brevetto

Presentata direttamente allUIBM o ad una Camera di Commercio

Presentata personalmente o tramite consulente in proprieta

iIndustriale

Art. 201 C.P.l. “Nessuno e tenuto a farsi rappresentare da un
mandatario ablilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per

mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato”
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| brevetti - La domanda di brevetto

In Italia vige il principio “First to file”: in caso di controversia tra piu inventori Si
guarda alla data di deposito.

In USA invece vige il principio “First to invent”.

Il termine di 20 anni decorre dalla data di deposito della domanda

Art. 60 C.P.1. “ll brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla
data di deposito della domanda e non puo essere rinnovato né puo esserne
prorogata la durata”

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda & resa

accessibile pubblico

Art. 53 c0.2-3 C.P.I. “Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni e resa accessibile al
pubblico.

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data
di priorita, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se |l
richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente
accessibile al pubblico, I'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda con gli allegati”
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" A
First to invent, “last to file”

m 1860: Antonio Meucci costruisce il primo teletrofono

m Dal 1871 fino al 1874, in mancanza di fondi
sufficienti alla richiesta di un brevetto, inserisce una
nota di «brevetto imminente» al costo di 10$ annuali

m Successivamente Meucci viene informato dalla
Western Union Affiliate Laboratory (dove svolgeva
le sue ricerche) che i suoi modelli erano andati
perduti

m Nel 1876 Alexander G. Bell, ricercatore presso i
medesimi laboratori, registra un brevetto per |l
telefono

m La lite iniziata nel 1887 si chiude senza accreditare
I'invenzione a Meucci

m Nel 2012 il Congresso degli Stati Uniti riconosce la
priorita della sua invenzione
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| brevetti - L’unita della invenzione

Principio dell’'unita dell'invenzione

Art. 161 C.P.I. “Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
Invenzione.

Se la domanda comprende piu invenzioni, ['Ufficio italiano
brevetti e marchi invitera linteressato, assegnandogli un
termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con
facolta di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante
domande, che avranno effetto dalla data della domanda
primitiva”

La ratio di tale norma e di natura prettamente fiscale
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" JdE
Il brevetto - Diritti nascenti da...
Diritti che nascono per il solo fatto dell'invenzione

-Diritto di  essere riconosciuto autore: nasce con
I'invenzione, Inalienabile, intrasmissibile, prescinde dal
rilascio del brevetto

- Diritto al rilascio del brevetto
- Diritto di preuso rispetto al brevetto altrui (eventuale)

Diritto che nasce con il rilascio del brevetto

- Diritto esclusivo alla produzione, commercializzazione ed
uso dellinvenzione (liberamente trasmissibile)
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Il brevetto - Invenzione del prestatore di lavoro

Art. 64 C.P.1., Invenzioni del dipendenti
3 fattispecie:

1) Invenzione di servizio

2) Invenzione aziendale

3) Invenzione occasionale

20



Il brevetto - Invenzioni dei dipendenti: invenzione di servizio

Art. 64 co.l C.P.Il. “Quando linvenzione industriale € fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di
lavoro o d'impiego, in cui l'attivita inventiva e prevista come oqggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, 1 diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”

m Attivita inventiva come oggetto della prestazione lavorativa

m Contratto di lavoro prevede un’apposita remunerazione per [attivita
Inventiva

Disciplina:
> Datore di lavoro: diritto al rilascio del brevetto
> Prestatore di lavoro: nessun diritto patrimoniale
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Il brevetto - Invenzione del prestatore di lavoro: invenzione d’azienda

Art. 64 co.2 C.P.l.: “Se non e prevista e stabilita una retribuzione in
compenso dell'attivita inventiva, e l'invenzione e fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego,
| diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore,
spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano |l
brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un
equo _premio, per la determinazione del quale si terra conto
dell'importanza dellinvenzione”

No apposita remunerazione per l'attivita inventiva

Disciplina:
> Datore di lavoro: diritto al rilascio del brevetto

> Prestatore di lavoro: Equo premio (anche se il datore di lavoro decide
di non chiedere il rilascio del brevetto e di utilizzare I'invenzione in regime
di segretezza aziendale)
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Il brevetto - Invenzione del prestatore di lavoro: invenzione occasionale

Art. 64 co.3 C.P.I.: “Qualora non_ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo
di_attivita del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per
l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del
brevetto, nonché per la facolta di chiedere od acquisire, per la
medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all'invenzione”

m Disciplina:
Datore di lavoro: opzione per acquisto del brevetto o dei diritti
patrimoniali sull’invenzione

Prestatore di lavoro: diritto al rilascio del brevetto

23



Il brevetto - Territorialita

m | diritti di esclusiva del titolare del brevetto sono limitati dal Principio
di Territorialita

Brevetto nazionale - territorio italiano
Brevetto europeo - territorio Stati aderenti alla Convenzione
m Vi e Contraffazione

Produzione in ltalia di beni (anche se) destinati sicuramente
all’esportazione

Importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all’'estero
m Non vi e contraffazione

Lecito - Transito di mero fatto
m Transito in Italia di beni prodotti all’estero e destinati alla riesportazione

s Non lecito quanto comporta un passaggio commerciale (trasferimento
giuridico da un intermediario all’altro)
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Il brevetto - Circolazione

» Diritto morale: in capo al soggetto che ha effettuato
I'invenzione e indisponibile
» Diritti patrimoniali: liberamente cedibili, si distinguono in:

Diritto_al brevetto: facolta di presentare la domanda
di brevettazione

Diritto _di_brevetto: facolta di uso esclusivo e di
privativa conseguenti all’esito  positivo del
procedimento

> Modalita di trasferimento del diritto: - atto tra vivi
- mortis causa
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Il brevetto - Circolazione

m Tipologie contrattuali:

- Cessione: 1l titolare si spoglia del diritto a favore di un
altro soggetto

- Licenza: Il titolare del brevetto conserva la titolarita e
autorizza un terzo ad utilizzare I'invenzione brevettata

m La forma e libera (tuttavia richiesta la forma scritta per
trascrizione nel Registro Brevetti)
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L'illuminazione di Malignani

m Alla fine del 1800, il friulano Arturo Malignani
inventa un modo per creare il vuoto nelle
lampadine e ottimizzarne la produzione in
serie SR Qe oh

m Nel 1895 si reca in America e dimostra a
Thomas Edison il metodo da lui inventato

m Cede quindi il brevetto alla Edison italiana e
accumula una notevole ricchezza, tale da
essere definito comunemente come «l'uomo
piu ricco di Udine»

m Negli anni prosegui la sua opera con
iInvenzioni nel campo idroelettrico, tramviario e
del cemento




Il brevetto - Licenza

Qa Licenza di brevetto

Contratto atipico

Il titolare del brevetto (licenziante), senza spogliarsi di tale
titolarita, concede ad un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare

I'invenzione brevettata

Causa del contratto:

- Corrispettivo

- Aumentare e migliorare la diffusione del prodotto

- Accesso del prodotto a settori di mercato che il titolare del brevetto
non potrebbe altrimenti raggiungere

Possibili contenuti del contratto:
- Obbligo del licenziante di collaborazione con licenziatario

- Clausola di esclusiva
- Minimo garantito
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Il brevetto - Licenze obbligatorie

Licenza obbligatoria in due ipotesi:

Mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione da parte del
titolare del brevetto

Attuazione di un’invenzione brevettata non possibile senza
pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto anteriore (invenzione
dipendente)

Procedura amministrativa presso I'Ufficio Brevetti
Obbligo tentativo di conciliazione
Possibilita di opposizione da parte di terzi
Decisione sostanziale dell' Ufficio

Formale decreto del Ministro delle attivita produttive (modalita
di attuazione/garanzie/condizioni)
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Il brevetto - Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione

1. Mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione da parte del
titolare del brevetto

= Presupposti: mancata o _insufficiente attuazione dell'invenzione da
parte del titolare del brevetto che si protragga per oltre un triennio e
che realizzi una grave sproporzione con i bisogni del paese

- Disciplina: accordata una protezione brevettuale a chi si offre di
attuare l'invenzione come licenziatario

= Esclusione: se la causa o_IeIIa mancata o0 insufficiente attuazione e
indipendente dalla volonta del titolare del brevetto

. Non sono cause di esclusione: - Mancanza di risorse finanziarie
- Mancanza di domanda sul mercato interno
- L’assenza di autorizzazioni amministrative

- Cause esimenti: -Tempi tecnici necessari per l'attuazione industriale
dell’'invenzione

- Mancanza di domanda sul mercato mondiale
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Il brevetto - Licenza obbligatoria per invenzioni dipendenti

2. Attuazione di un’invenzione brevettata non possibile senza

pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto anteriore (invenzione
dipendente)

= Presupposti:
- necessaria l'utilizzazione di una precedente invenzione brevettata

- la seconda invenzione comporta un importante progresso tecnico di
considerevole rilevanza economica

= Disciplina:

Il titolare del secondo brevetto ha diritto a una licenza obbligatoria sul
primo

La licenza obbligatoria puo essere ceduta solo:

o con lazienda o con il ramo di azienda in cui la licenza viene
utilizzata o

o con il brevetto sull'invenzione dipendente

|l titolare del brevetto sulla prima invenzione ha diritto alla concessione di
una licenza obbligatoria sul secondo brevetto a condizioni eque e
ragionevoli.
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Il brevetto - Estinzione

Il brevetto si estingue per:

Scadenza del termine ventennale di efficacia del brevetto
. Termine non prorogabile né rinnovabile

Rinunzia del titolare

- Totale e definitiva

- Atto proveniente dal soggetto che vanta diritti patrimoniali sul brevetto (annotato sul
Registro dei brevetti)

Decadenza

- Mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione protratta per un biennio oltre la
concessione della licenza obbligatoria

- Mancato pagamento della tassa annuale di brevetto ex Art. 75 C.P.I.
= Dopo trenta giorni da comunicazione dell’ufficio Brevetti
. Scavalcamento per priorita

= Autore di una domanda di brevetto in uno Stato firmatario della Convenzione di
Unione di Parigi rivendica e scavalca il deposito in Italia dellanno seguente
dello stesso brevetto da parte di un altro soggetto

. Procedura:

= Come per giudizio di nullita, sentenza efficace erga omnes, retroattivita fino al
momento in cui si e verificata la causa di decadenza
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Il brevetto - Nullita

La nullita del brevetto e disposta dal Giudice
ordinario

Competenza per territorio:

Foro del domicilio del convenuto

Foro del domicilio dell’attore — Se il convenuto non ha
residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato

Foro di Roma — Sené I'attore, né il convenuto hanno nel territorio
dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto
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Il brevetto - Giudizio di nullita

Legittimato all’azione di nullita e chiunque vi _abbia
Interesse

Concorrente del titolare del brevetto
Cessionario e licenziatario del brevetto

Convenuto, in via di eccezione o come domanda
riconvenzionale

m €S. convenuto per contraffazione
Pubblico Ministero
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Il brevetto - Efficacia della sentenza che dichiara la nullita

Effetti della sentenza che dichiara nullita:
Efficacia erga omnes (Art. 123 C.P.1.)

Retroattivita

Eccezioni; - Atti di esecuzione di sentenze di contraffazione
passate in giudicato

- Contratti gia eseguiti aventi ad oggetto
I'invenzione (in tal caso: equo rimborso)

La sentenza viene annotata sul Registro dei brevett
(pubblicita)
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Il brevetto - Conversione di brevetto nullo

Art.76 co 3, C.P.l.: “Il brevetto nullo puo produrre gli effetti di
un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita e
che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne
avesse conosciuto la nullita. La domanda di conversione puo
essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza
che accerta i requisiti per la validita del diverso brevetto
dispone la conversione del brevetto nullo”

Procedura per la conversione: domanda giudiziale del titolare
del brevetto

Effetto della sentenza: - Retroattivo
- Erga omnes
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Tutela del segreto industriale

1. In passato la protezione giuridica delle informazioni segrete era
affidata unicamente alle norme del cod. civ. volte a reprimere gli atti di
concorrenza sleale.

2. In ITA la prima disciplina specifica a tutela del segreto aziendale e
stata introdotta nel 1996 con l'art.6 bis L.inv., il quale definiva lo
sfruttamento delle informazioni segrete come atto di concorrenza sleale
— tutela invocabile solo nei confronti di soggetti qualificati (ad es. |
concorrenti del titolare delle informazioni).

3. Con lintroduzione del C.P.l. I'art.6 bis L.inv e stato abrogato,
confluendo i suoi principi negli artt. 98 e 99 C.P.l., permettendo cosi:

I'applicazione delle norme processuali previste per gli altri diritti di proprieta
iIndustriale;

Fampliamento del novero dei soqqgetti contro cui il titolare delle informazioni
segrete puo far valere la tutela
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Tutela del segreto industriale

Art. 98 C.P.l.: Informazioni segrete — oggetto della tutela

“Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.

2. Costituiscono altresi oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati
segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio
di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti I'uso di nuove sostanze
chimiche”.

38



" J
Tutela del segreto industriale
Oggetto del segreto industriale:
Informazioni aziendali

esperienze tecnico-industriali (comprese
commerciali)

Caratteristiche delle informazioni ali fini della tutela:
o Siano soggette al leqittimo controllo del detentore
o Slano segrete
o abbiano un valore economico

o Slano sottoposte a misure di sicurezza idonee a
mantenerle segrete
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Tutela del segreto industriale

Art. 99 C.P.I. - Tutela

‘Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle

Informazioni e delle esperienze aziendali di cui all' articolo 98 , ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a
terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze,
salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente
dal terzo”.

Le condotte sanzionate dall'art.99 c.p.i. sono:
Acquisizione
Rivelazione aterzi
Utilizzazione
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Il brevetto - Diritto di preuso

- Art. 68 co.3 C.P.l.: “Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di
deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita abbia fatto uso nella
propria azienda dell'invenzione puo continuare a usarne nei limiti del preuso.
Tale facolta e trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene

utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione € a carico del
preutente”

Presupposti: - Utilizzazione effettiva
- No accessibilita al pubblico (cd.“Preuso segreto”)

Limiti della tutela:

- Temporali: preutente e il soggetto che ha attuato l'invenzione nei 12
mesi precedenti la domanda di brevetto

- Soggettivi: il diritto di preuso fa capo unicamente al preutente e non puo
essere ceduto separatamente dall’azienda

- Quantitativi: il preutente non potra utilizzare il diritto di preuso per
produrre una quantita di prodotto maggiore di quella prodotta
anteriormente alla data della domanda di brevetto
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" J
Brevetto europeo
Il quadro normativo del Brevetto Europeo e
regolato dalla Convenzione sul Brevetto
Europeo (CBE) firmata a Monaco nel 1973 ed
entrata in vigore in ITA nel 1977 (attualmente sono
38 gli Stati aderenti).

La CBE prevede una singola procedura per la
concessione del Brevetto Europeo che non e un
titolo unitario, bensi un fascio di brevetti
nazionali.
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Il brevetto - Difesa del brevetto: giurisdizione e competenza

L’uso non autorizzato dal titolare dell'invenzione brevettata costituisce
contraffazione

l

Azione di contraffazione
= Giurisdizione — Giudice ordinario

= Competenza per materia — Art.120 co.4 C.P.l. “La competenza in materia di
diritti di proprieta industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a
tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168"

= Competenza per territorio; Art.120 co.2 C.P.l. - Residenza, domicilio o
dimora del convenuto

o Qualora convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio
dello Stato — residenza o domicilio dell'attore

o Qualora né attore né convenuto abbiano residenza, domicilio o dimora nel
territorio dello Stato — Autorita giudiziaria di Roma

o Luogo in cui commesso il fatto: Art. 120 C.P.l. “Le azioni fondate su fatti che
si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche
dinanzi all'Autorita giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione dotata di
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”
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Il brevetto - Difesa del brevetto: onere della prova

Art.121 C.P.l. - Onere della prova

“L'onere di provare la nullita o la decadenza del titolo di proprieta industriale
iIncombe in ogni caso a chi_impugna il titolo (...) l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare (...)

Qualora una parte abbia fornito seri_indizi_della fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti
dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo ottenere che il giudice ne
disponga |'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte.
Puo ottenere altresi che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi
per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione
dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta
industriale”
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" A
Il brevetto - Difesa del brevetto: misure cautelari

Sia prima dell’avvio del giudizio che nel corso di esso

Descrizione
m  Funzione: precostituire la prova della contraffazione
m Ufficiale Giudiziario e periti descrivono e fotografano macchinari e prodotti

Sequestro

m Funzione: evitare la circolazione del prodotto realizzato tramite contraffazione
m Giudizio di merito entro 30 giorni

m  Oppure perdita di efficacia descrizione/sequestro

Inibitoria

= Il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell’attivita di fabbricazione,
commercializzazione e/o uso dei prodotti coperti da brevetto altrui

m |l giudice puo fissare:
= Una somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione o
= Per ogni violazione o inosservanza della stessa

Il giudice puo ordinare la pubblicazione del provvedimento cautelare
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Il brevetto - Sanzioni civili per la contraffazione

Inibitoria: ordine del giudice di cessare e non riprendere
I'attivita illecita
= Sanzione non menzionata dalla legge (solo inibitoria
cautelare) ma presente nel sistema
Indipendente da colpa e danno
Solo pericolo di continuazione o ripetizione
Sorte prodotti realizzati tramite attivita illecita
- Rimozione o distruzione
- Assegnazione in proprieta al titolare del brevetto
- Sequestro per tutta la durata del brevetto
- Aggiudicazione al titolare del brevetto
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Il brevetto - Sanzioni civili per la contraffazione

Risarcimento danno: necessario che ricorrano | presupposti
dell'articolo 2043 Codice Civile

m Colpa - Giurisprudenza propende per presunzione
(relativa) di colpa

s Danno - prova ontologica del danno: deve esistere
m |l giudice puo ordinare la pubblicazione della sentenza
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Il brevetto - Sanzioni penali e amministrative

Art.127 C.P.l. - Sanzioni penali e amministrative

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande
del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false
informazioni e punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale ,
ridotte della meta.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al
vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o
modello oppure topografia o a far credere che il marchio che Ilo
contraddistingue sia stato registrato, € punito con la sanzione amministrativa
da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, € punito con la sanzione amministrativa
fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia
uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione € stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita comporta la illiceita delluso del
marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui
abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
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“Modelli di utilita” e “Diseqgni € modelli” a confronto

a. Modelli di utilita

- Proteggono, tramite registrazione, le forme nuove del prodotto che danno
al prodotto una specifica efficacia 0 comodita funzionale
= Es. una poltrona da dentista

- Proteggono un’innovazione tecnologica
- Vengono brevettati

b. Disegni e modelli

- Proteggono, tramite la registrazione, I'aspetto esterno del prodotto che
sia privo di valori funzionali ed abbia un rilievo puramente estetico senza
che sia richiesta la presenza di una sua particolare gradevolezza

m ES. un pizzo
- Proteggono un’innovazione puramente formale
- Vengono reqistrati

- Lalegge consente che siano richiesti, per la stessa forma, sia il brevetto per
modello di utilita sia la registrazione per modello o disegno

- Lalegge vigente regola i due modelli industriali congiuntamente ma molte
sono le differenze
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" A
«lnventa qualcosa che la gente usi e poi butti via»

Il brevetto del rasol Gillette

m Nel 1855 il Sig. King Camp Gillette nasce nel

No. 775,134, PATENTED NOV. 15, 1904.

Wisconsin K. 0. GILLETTE.
RAZOR.

m Nel 1897, facendosi la barba, nota che il suo

N0 MODEL.

rasoio e completamente consumato

m Decide quindi di inventare un rasoio:
Usa e getta
Sicuro da usare (non un taglia-gola)
m Nel 1899 deposita il brevetto per una “nuova
arte di fabbricazione e uso dei rasoi”
m A partire dal 1903 I'American Safety Razor

Company inizia la vendita separata di
confezioni di lamette e manici per rasoi

m Nel primo anno [lattivita non pare avere
successo con la vendita di sole 168 lamette




" A
Un brevetto da 57 miliardi di dollari

Il brevetto dei rasol Gillette

m La svolta avviene 'anno dopo grazie:
alla riduzione dei costi di produzione
alla distribuzione gratuita dei manici

ad una massiccia campagna pubblicitaria che ha reso la confezione di
lamette riconoscibile ai consumatori (importanza del marchio)

m  Gia nel 1906 le vendite salgono a 12 milioni di lamette con
profitti di oltre 90.000%
0ggi equivalenti a circa 2,5 milioni di dollari
m Nel 1918 la societa fornisce all’esercito americano i rasoi da
Inserire nei set da campo

m  Nel 2005 la societa verra venduta alla Procter&Gamble per
57 miliardi di dollari




