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LA TUTELA DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI: ADEGUATEZZA DELLA
DISCIPLINA E POSSIBILI LINEE EVOLUTIVE
di Daniele Sabbatini*

Sommario

L’ assetto istituzionale italiano e comunitario a protezione delle invenzioni industriali nel
guale operano le imprese italiane potrebbe trarre beneficio da a cune possibili innovazioni. A livello
domestico, I’ allocazione ale Universita del diritto di brevettare le invenzioni universitarie, anche se
realizzate autonomamente senza partner finanziari o istituzionali, consentirebbe di valorizzare le
invenzioni in presenza di strutture specializzate per il trasferimento tecnologico. A livello
comunitario, una maggiore integrazione del sistema di protezione delle invenzioni secondo le linee
delle proposte in discussione (istituzione del brevetto dell’ Unione europea, semplificazione del
regime linguistico, regime unitario di tassazione, integrazione dei sistemi di tutela giurisdizionale)
costituisce fattore essenziale per abbattere i costi di estensione territoriale della tutela e stimolare la
concorrenza dinamica nel mercato europeo. Un miglior equilibrio tra tutela delle invenzioni
industriali e tutela della concorrenza sarebbe assicurato da un regime linguistico che prevedesse
I"inglese come unica lingua ufficiale (invece che concedere I’opzione tra inglese, francese e
tedesco), per agevolare la conoscibilita del brevetto nella versione munita di validita
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1 Premessat

La regolamentazione sulla tutela delle invenzioni industriali € chiamata a
contemperare in maniera equilibrata una pluralita di obiettivi economici: promuovere ed
incentivare la ricerca innovativa; diffondere il piu possibilei risultati dellaricercaa fine
di arricchire il patrimonio della scienza e della tecnica; promuovere |'innovazione
incrementale che incorporai risultati di invenzioni precedenti; non ostacolare lo sviluppo
della concorrenza. La promozione della ricerca e dell’ innovazione in particolare richiede
meccanismi in grado di garantire al’inventore e a chi effettua I’ investimento in attivita di
ricerca una remunerazione sufficiente, assicurando a contempo un’ adeguata soluzione del
trade-off con gli altri obiettivi indicati. La letteratura si sofferma prevalentemente su due
tipologie di problemi: a) la convenienza del sistema tradizionale di protezione
caratterizzato dal riconoscimento di un potere di monopolio sullo sfruttamento
dell’invenzione (brevetto) rispetto ad un regime di libera concorrenza; b) le caratteristiche
desiderabili del sistema di protezione brevettuale per |’ adeguata soluzione dei trade-off
implicati.

Il presente lavoro si propone di ricostruire i principali risultati della letteratura
economica sulle condizioni per una regolazione efficiente della protezione delle
invenzioni industriali, a fine di evidenziare le principali criticita che caratterizzano il
sistemaitaliano ed europeo e fornire possibili indicazioni di policy.

2 Brevetto vs. libera concorrenza

Secondo un filone della letteratura ancora minoritario, la scelta di policy piu
efficiente per promuovere |'innovazione e rappresentata dalla libera concorrenza tra gli
operatori. Il rischio che I'invenzione si diffonda e venga replicata un numero indefinito di
volte non sarebbe in grado di disincentivare I’innovazione. Da un lato, infatti, gli incentivi
di imprese imitatrici ad entrare nel mercato sarebbero ridotti se |’imitazione e costosa, per
il rischio di non recuperare i costi fissi sostenuti. Dall’altro, |’effetto reputazionale
derivante al’inventore dal riconoscimento della paternita dell’invenzione e il potere di
mercato di cui gode nell’ attesa che gli imitatori replichino il processo di applicazione
dell’invenzione (first mover advantage) rafforzerebbero gli incentivi ad innovare’.

Un sistema privo di tutela brevettuale, tuttavia, presenta anche talune criticita:

a) non favorisce la diffusione e la circolazione delle invenzioni® pit complesse: la
segretezza delle invenzioni puo impedire lo sviluppo delle c.d. invenzioni dipendenti,
soprattutto se I’invenzione non divulgata appartiene all’ambito della ricerca di base
suscettibile di una pluralita di applicazioni industriali;

b) innalza i costi di carattere organizzativo, volti a mantenere segreta I’invenzione e
contrastare il rischio di spionaggio industriale e di rivelazione del segreto da parte dei
dipendenti. La dimensione dei costi dipende anche dall’ esistenza di tecniche legali di

1 'Si ringraziano per i preziosi commenti Magda Bianco e Luigi Cannari. Le opinioni espresse nel presente
lavoro di ricerca rimangono, in ogni caso, di esclusiva responsabilita dell’ autore e non impegnano in acun
modo laBancad' Italia.

2 Scherer F.M. (1980), 444 ss.; Boldrin M e Levin D.K. (2008), 176 ss.
% Landes W.M. e Posner RA. (2003), p. 294 s.



protezione contro le condotte usurpative contrarie alla lealta commerciale (ad es.
repressione della concorrenza sleale; obblighi di non concorrenzadei dipendenti)*;

c) disincentiva le innovazioni che richiedono investimenti fissi ingenti, a fronte della
incertezza circa la remunerativita dell’ investimento effettuato, richiedendo il ricorso a
finanziamenti pubblici. Un possibile correttivo potrebbe essere rappresentato dalla
previsone del brevetto solo in via residuale con |'onere per il richiedente di
dimostrare I’ efficienza di una deroga a regime di libera concorrenza. L’incertezza
circa I'esito dell’istanza, tuttavia, pud disincentivare ex ante gli investimenti nella
ricerca pit complessaeil cui esito positivo e difficilmente diagnosticabile ex ante.

Secondo la teoria tradizionale lo strumento efficiente per promuovere
I’'innovazione € rappresentato dalla concessione di un potere esclusivo di sfruttamento
economico sull’invenzione (brevetto)®, per gli incentivi che determina ex ante ed ex post.
Ex ante la tutela brevettuale sarebbe preferibile considerata la necessita di garantire
al’inventore un’ adeguata remunerazione dell’ investimento (reward theory). 1l basso costo
marginale dell’ imitazione di un’invenzione, a fronte degli elevatissimi costi fiss sostenuti
inizialmente per la sua scoperte’, incentiva I’ingresso sul mercato di imitatori concorrenti
fino a punto in cui il prezzo equivale a costo marginale, impedendo all’inventore di
recuperare i costi fissi sostenuti per lo sviluppo dell’invenzione. In questa prospettiva, la
tecnica brevettuale sarebbe la soluzione piu efficiente ad un possibile falimento di
mercato’. Sul piano empirico I’ opportunita della tecnica brevettuale & affermata da alcuni
studi da cui risulterebbe che le invenzioni brevettate non sono allo stato sovra-remunerate,
con cio evidenziandos la bonta della tecnica rispetto ad atri modelli regolatori®, e che
sussiste una correlazione positiva tra brevetti e innovazione’. Ex post, la tutela della
proprieta industriale sarebbe necessaria per incentivare il titolare ad effettuare gli
investimenti necessari per sfruttare ogni possibile applicazione industriale dell’ invenzione
(prospect theory)™.

La tecnica brevettuale, tuttavia, presenta anche del costi associati @l monopolio
sullo sfruttamento economico dell’invenzione: a) la riduzione del gioco concorrenziale,
(sia per I'impossibilita di competere sui prodotti 0 sui process brevettati, sia per il
probabile incentivo a brevettare quelle innovazioni che potrebbero essere sviluppate pur in
assenza di un regime protettivo, sulla base del vantaggio concorrenziale derivante
dall’ essere il primo inventore™); b) il rischio di bloccare le c.d. invenzioni sequenziali che
facciano uso di invenzioni preesistenti coperte da brevetto, problema tanto piu grande
guanto piu e estesa la durata e la tipologia di usi industriali coperti dai brevetti*?; c) il

4 Kieff F.S. (2001), p. 728; Kitch E.W. (1977), p. 275; Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 5; 17.

® Libertini M. (2006), p. 49 ss.; Denicol® V. e Franzoni L. A. (2009); Nelson e Winter (1982); von Hippel
(1988), p. 53; Dyson (2001).

® Weiss P. (2010), p. 25.

" Granieri M. (2010) p. 100; Landes W.M. e Posner R.A. (2003), 300 s.

8 Denicolo V. (2007).

® Gambardella et al (2005).

0 Kieff (2010), p. 710; Lemley (2004), p. 141; Granieri M. (2010), p. 106; Merges R.P. (1996), p. 147.
" Menell P. (1987), p. 1340.

12 Granieri M. (2010), p. 101; Scotchmer S. (1991), p. 31.



rischio di condotte strategiche per bloccare I’entrata di altri concorrenti, attraverso la
brevettazione di invenzioni che fanno riferimento a processi 0 a prodotti simili (inventing
around), ma non ricompresi in un brevetto antecedente, a fine di rafforzarne il valore
commerciale®.

3 Caratteristiche “ottimali” dellaregolazionein materia di brevetti

L’ esigenza di risolverei trade-off implicati dal sistema dei brevetti tra promozione
dell’innovazione e tutela degli altri interessi rilevanti richiede di impostare un sistema di
protezione adeguato, sotto i seguenti profili: I’estensione della tutela brevettuae;
I"allocazione del diritti sulle invenzioni effettuate dai dipendenti e dai ricercatori; le
procedure di rilascio del brevetti e i meccanismi di enforcement.

3.1 Estensione della tutela (ambito e durata)

Una regolamentazione efficiente dell’ estensione della tutela brevettuale deve
contemperare gli incentivi al’innovazione con laliberta di concorrenza e altri interessi di
natura collettivaintervenendo sulle seguenti variabili:

a) soglia della brevettabilita: i costi associati a riconoscimento di un potere esclusivo di
sfruttamento dell’invenzione sono giustificati solo in presenza di un’innovazione che
realizzi un progresso significativo della scienza e della tecnica e sia suscettibile di
sfruttamento commerciale™. La previsione dei requisiti della novita (I’invenzione non
deve essere ricompresa nello stato della tecnica preesistente), della non ovvieta
(I"invenzione presuppone il superamento di un problema tecnico) e della industriaita
(I'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale, con |’ esclusione delle
scoperte), tradizionalmente utilizzati dal diritto positivo, sono gli strumenti che intendono
assicurare che il brevetto sia concesso solo dove i vantaggi superino i costi.

Piu problematica € la determinazione della soglia di brevettabilita delle invenzioni
ricomprese nella ricerca di base, dove spesso le invenzioni hanno un carattere simile ale
scoperte perché fanno riferimento a fenomeni presenti in natura (ad es. I’isolamento del
materiale biologico) e sono pertanto suscettibili di una molteplicita di applicazioni
industriali da sviluppare attraverso |’ ulteriore apporto della ricerca applicata. In tali casi €
particolarmente complesso determinare la soglia ottimale di brevettabilita. In presenza di
invenzioni di importanza basilare come le scoperte scientifiche la tutela brevettuale pud
ostacolare o sviluppo dell’innovazione™: pud essere preferibile una sua esclusione con il
ricorso a finanziamento pubblico®. Anche per settori, come quello chimico, in cui la
ricerca e rivolta in prevalenza alo sviluppo di tecniche di base, la precoce
monopolizzazione puo sfociare in un ostacolo alla successiva ricerca'’. Al contempo, per
le invenzioni che richiedono investimenti ingenti € ragionevole abbassare la soglia della

3 Weiss P. (2010), p. 25.
“KoY.(1992), p. 793.
> Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 28; Dragotti G. (2009), p. 229.

18 vaughan F.L. (1948), 230; Matutes C., Regibeau P. e Rockett K. (1996), p. 61; Scotchmer S. (1991), p.
40.

Y Dragotti G. (2009), p. 215.



brevettabilita®. In tali casi, infatti, un regime che non assicuri una remunerazione
adeguata della ricerca di base puo disincentivare gli investimenti in tali settori o pud
incentivare gli inventori a mantenere segreto il proprio trovato™: scarsi incentivi alla
ricerca di base precludono la gamma di innovazioni che da essa potrebbero scaturire; gli
incentivi a mantenere segrete le invenzioni ritardano la diffusione della conoscenza®.

Accanto all’interesse a non restringere la libera iniziativa economica, altri interess
di carattere pubblico devono essere presi in considerazione al fine di orientare la scelta del
legidlatore. In campo sanitario, in particolare, la tutela del bene salute giustifica la deroga
alla brevettabilita di idee che possono astrattamente avere un’applicazione di tipo
industriale. E' questa la ratio della esclusione della brevettabilita di metodi di trattamento
chirurgico, terapeutico e dei relativi metodi diagnostici, e, fino agli anni settanta, dei
farmaci. L’ esigenza di risolvere il trade-off tra tutela della salute e innovazioni sottende
attualmente il problema della brevettabilita sui dosaggi dei farmaci, qualora un
determinato dosaggio mostri proprieta terapeutiche prima sconosci ute.

b) applicazioni coperte dalla tutela brevettuale: a fine di non sovra-remunerare il titolare
del diritto di brevetto e disincentivare lo sviluppo della concorrenza il diritto di privativa
deve coprire esclusivamente le applicazioni industriali come risultano dalla domanda di
brevetto. La necessita di una descrizione dettagliata e la limitazione della tutela alle
applicazioni oggetto delle rivendicazioni risponde all’obiettivo di non impedire o
sviluppo di prodotti sostituti®>. Una protezione troppo ampia, aumentando il rischio di
violazione del brevetto da parte dei concorrenti, € assimilabile al monopolio e determina
un aumento del prezzo del bene®.

'8 Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 9.

19 Scotchmer S. (1991), p. 39; Ko Y. (1992), p. 795 s.; Brian A.J. (2003), p. 1 ss. Con riferimento al settore
delle biotecnologie e a problema della brevettabilita delle sequenze di geni s & segnalato il rischio di
bloccare 1o sviluppo della ricerca a causa degli elevati costi di transazione derivanti dalla necessita di
ottenere una pluralita di licenze (tragedy of the anticommons). Cfr.: Heller M.A. e Eisenberg R.S. (1998).

2 Seotchmer S. (1991), p. 39; Ko Y. (1992), p. 795 s.; Scotchmer S. (1996), p. 330; Matutes C., Regibeau P.
e Rockett K. (1996), p. 61, 78; Menell P. (1987), p. 1348; Scotchmer S. (1996), p. 330; Weiss P. (2010), p.
106. E' questa laratio per cui nel settore delle invenzioni biotecnologiche ad es., vengono qualificate come
invenzioni brevettabili anche i materiali biologici preesistenti allo stato naturale, sempre che vengano isolati
0 prodotti tramite un procedimento tecnico. Allo stesso modo sono brevettabili le sequenze o sequenze
parziai di geni, anche se la struttura € identica a quella di un elemento naturale. La distinzione rispetto ale
scoperte € sottile, dal momento che tra la scoperta ad. es. di una sequenza di geni che caratterizza un certo
virus e larelativa applicazione industriale consistente nella realizzazione del kit diagnostico per rilevarne la
presenza nell’ organismo non occorre risolvere un ulteriore problema tecnico. Una parte della dottrina con
riferimento al caso appena segnalato ha sostenuto in passato la non brevettabilita della individuazione della
sequenza di geni in quanto scoperta e dei relativi kit diagnostici; contrario € stato I’ orientamento della
giurisprudenza. Cfr.: Dragotti G. (2009), p. 230.

2 Dragotti G. (2009), p. 230.
2 Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 16.

% |’esigenza segnalata € ala base dello sviluppo delle nozioni di contraffazione evolutiva e di
contraffazione per equivalenti, che sanzionano rispettivamente le violazioni redlizzate attraverso
miglioramenti non significativi rispetto ala invenzione brevettata (tali da non integrare gli estremi di
un’invenzione dipendente brevettabile) o attraverso varianti ovvie per un tecnico del ramo. Tali nozioni
costituiscono un criterio interpretativo del titolo di proprieta industriale volto a contemperare |’ esigenza di
non bloccare le innovazioni sequenziali e la concorrenza dinamica, con I’ obiettivo di impedire facili
aggiramenti della privativa. Cfr. Dragotti G. (2009), p. 290.



c) durata: la durata del brevetto deve essere limitata al fine, da un lato, di evitare una
remunerazione eccessiva rispetto a livello necessario per incentivare lo sforzo inventivo;
dall’altro impedire la sussistenza di un potere di monopolio su invenzioni che abbiano
perso un valore commercide derivante dalo sfruttamento dell’invenzione. |l
mantenimento di brevetti che non hanno un valore commerciale residuo, soprattutto in
settori caratterizzati da una sostenuta dinamica dell’ innovazione incrementale, puo essere
utilizzato a fine esclusivo di mantenere un potere negoziale per bloccare le attivita del
concorrenti e non €, pertanto, ottimale.

Nella difficolta di stabilire una durata ottimale valida per tutte le invenzioni che
consenta di realizzare contemporaneamente gli obiettivi indicati*, I’unico strumento
utilizzabile in concreto e la fissazione di un termine di durata (che non deve essere
inferiore a 20 anni dal deposito della domanda sulla base dell’ accordo internazionale
TRIPs®) accompagnato da un sistema di tasse di mantenimento crescenti nel tempo: il
limite temporale costituisce il limite massmo di sfruttamento monopolistico
dell’invenzione; le tasse crescenti nel tempo orientano gli inventori a conservare la
protezione solo se il brevetto conserva effettivamente un valore commerciale residuo.
Secondo alcune stime il 50% dei brevetti in Usa e in Europa non vengono rinnovati oltre i
10 anni, mentre solo il 13% dei brevetti sono rinnovati per venti anni in Europa e il 34%
in Giappone %.

Un ulteriore strumento per evitare che il brevetto sia registrato dall’inventore solo
in chiave anticoncorrenziale, senza la reale intenzione di sfruttare industrialmente il
trovato, € la previsione di un regime di licenza obbligatoria o di decadenza per non uso.
La licenza obbligatoria impone al titolare di concedere in licenza non esclusiva |’ uso del
brevetto a fronte di un’equa remunerazione ove il brevetto non sia stato attuato entro un
termine breve. La decadenza per non uso implicail venir meno della copertura brevettuale
in caso di mancata o insufficiente attuazione rispetto al fabbisogno del Paese.

d) innovazioni sequenziali: uno dei principali trade-off che la regolamentazione sulla
tutela delle invenzioni deve realizzare e quello di promuovere I'innovazione cumulativa,
che s redlizza attraverso invenzioni incrementali che richiedono I’ applicazione di un
brevetto preesistente. Occorre, in particolare, fornire incentivi adeguati sia all’ autore
dell’invenzione presupposta, per evitare che lo sviluppo di innovazioni sequenziali possa
erodere i benefici che egli puo trarre dall’ applicazione industriale del trovato®, sia agli

2 Per alcune analisi sulla opportunita di differenziare i termini in funzione delle caratteristiche di imprese e
settori, cfr. Weiss P. (2010), p. 53 ss.

2 || limite temporale di venti anni corrisponde al termine pitl diffuso a livello europeo e mondiale. Gli Stati
Uniti fino al 1995 hanno limitato la durata del brevetto alla soglia di diciassette anni dal momento della sua
concessione (e non della domanda di priorita), conformandosi a modello europeo solo per recepire
| Accordo Trips.

% \Weiss P. (2010), p. 55, 63 ss.

" Tale rischio potrebbe materializzarsi ad esempio in un sistema che prevedesse |a possibilita di brevettare
invenzioni sequenziali solo di poco innovative tali da rendere obsolescente la prima invenzione o ridurre
comunque la possibilitadi sfruttare tutte le possibili invenzioni derivate da quella originaria. 1l rischio di una
remunerazione inadeguata puo disincentivare lo sforzo innovativo del primo inventore o puo incentivarlo a
non brevettare la propria invenzione per non diffonderla tra il pubblico. Cfr.: Menell P. e Scotchmer S.
(2005), p. 24; Scotchmer S. (1991), p. 30.



inventori successivi, assicurando una remunerazione adeguata dello sforzo compiuto®. La
soluzione del trade-off richiede meccanismi in grado di realizzare una distribuzione
calibrata dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni tra il titolare del
brevetto sull’invenzione presupposta e gli innovatori successivi, attraverso ad esempio gli
strumenti dellalicenza obbligatoria e del brevetto dipendente®.

e) gli effetti di regimi divergenti a livello internazionale: la questione relativa
all’estensione del brevetto € stata affrontata dalla letteratura economica anche sotto il
profilo degli effetti che una scelta di ampliamento del novero delle invenzioni brevettabili
puo produrre sugli operatori nazionali ed esteri®. L’ estensione del regime di brevettabilita
in particolare stimola un processo di innovazione dinamica non solo tra le imprese
domestiche, ma anche con le imprese straniere che hanno incentivo ad ottenere il diritto di
sfruttamento esclusivo dell’invenzione a di ladei propri confini nazionai®. Gli effetti di
tali scelte di policy sulle imprese domestiche dipendono dalla struttura produttiva del
Paese. In presenza di un elevato numero di imprese domestiche con bassa capacita
innovativa, 1 benefici di un ampliamento delle invenzioni brevettabili assorbiti dalle
imprese domestiche sono ridotti nel breve e medio periodo. Una scelta restrittiva sulla
brevettabilita potrebbe pertanto costituire una misura di protezione a favore delle imprese
domestiche, le quali possono applicare nel proprio Paese le invenzioni brevettate al’ estero
senza rispondere di contraffazione, a scapito delle imprese piu innovative che vedono
ridurs la possibilita di ottenere protezione ai propri trovati nel proprio territorio.
Viceversa, |’ espansione della brevettabilita delle invenzioni in presenza di imprese a bassa
capacita innovativa puo contribuire ad aggravare la condizione delle imprese domestiche:
in assenza di politiche in grado di aumentarne I’ efficienza innovativa, la ridotta
probabilita di realizzare invenzioni in anticipo sui propri concorrenti stranieri puo ridurre
gli incentivi ad investirein ricerca, pregiudicandone ulteriormente la competitivita rispetto
alle imprese straniere®.

2 || rischio di una remunerazione inadeguata potrebbe materializzarsi in presenza di un regime di tutela dei
primi inventori troppo forte (facolta di negoziare i termini della licenza per utilizzare I'invenzione
presupposta), che impedisse agli innovatori successivi di remunerare adeguatamente il proprio sforzo a
fronte della quota di benefici da trasferire a primo inventore. Cfr.: Scotchmer S. (1991), p. 39; Weiss P.
(2010), p. 100 ss.

# Vaughan F.L. (1948), 225 ss.. Lalicenza obbligatoria consiste nella concessione del diritto non esclusivo
di sfruttare I'invenzione presupposta a favore del richiedente che intenda brevettare un’invenzione
sequenziale in cambio di un corrispettivo equo a primo inventore. Il brevetto dipendente consiste nella
licenza concessa a primo inventore di sfruttare |’ invenzione dipendente a condizioni ragionevoli. In alcuni
Paesi, si ricorre a diritto antitrust limitando i poteri esclusivi del titolare del brevetto nel confronti degli altri
autori di invenzioni sequenziali ricorrendo alla categoria dell’ abuso di brevetto, ove cid possa ostacolare un
rilevante progresso tecnico. Cfr.; Dragotti G. (2009), p. 215.

% || problema & significativo prevalentemente per i settori pitl innovativi come la biotecnologia e per alcuni
tipi di invenzioni (soprattutto computer software e business methods) rispetto alle quali il problema della
brevettabilita e delle relative condizioni € assai dibattuto e pud condurre pertanto aregimi differenti.

3 Tale processo non & subordinato ala clausola di reciprocitd, vietata dal Trattato Trips, per cui la
competizione delle imprese straniere che intendono brevettare in un altro Stato non puo esser condizionato
alla brevettabilita della medesima invenzione da parte di imprese straniere nello Stato di provenienza.

¥ Weiss P. (2010), p. 161, 175 ss. Tale analisi ove applicata a rapporto tra Paes industrializzati e Paesi in
via di sviluppo mette in evidenza la difficolta per le imprese followers di riequilibrare il proprio svantaggio
competitivo rispetto ale imprese leader stabilite nei Paesi industrializzati. Decisiva, a fine di avvantaggiarsi
di una regolamentazione piu favorevole alla brevettabilita appare la capacita di stimolare la capacita di
produrre innovazione intervenendo su tutte le leve politiche disponibili: il miglioramento del livello di
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3.2 Invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari

Gran parte delle invenzioni sono realizzate all’ interno dei laboratori degli istituti di
ricerca e delle imprese da propri dipendenti. Una regolamentazione adeguata dei diritti di
proprieta industriale deve alocare il diritto a brevetto e regolare i rapporti reciproci tra
datore di lavoro e dipendenti in modo da: & massimizzare il profitto ritraibile
dall’invenzione; b) assicurare una remunerazione adeguata dell’ investimento da parte del
datore di lavoro; ¢) assicurare una remunerazione adeguata dello sforzo inventivo del
dipendente, in modo da mantenere alto I'impegno profuso e disincentivare possibili
condotte abusive.

I modello di regolazione utilizzato nella maggior parte dei Paesi per realizzare gli
obiettivi appenaindicati fa perno sulla combinazione di tre strumenti:

a) alocazione del diritto alla concessione del brevetto a favore del datore di lavoro. La
soluzione s giustifica con la necessita di remunerare i costi fissi e con la maggiore
capacita della struttura organizzativa dell’'impresa di applicare industrialmente
I"invenzione;

b) garanziadi un equo compenso afavore del ricercatore;

c) sanzione di condotte abusive da parte del dipendente che intenda appropriars
dell’invenzione (ad es. chiedendo un brevetto a proprio nome o cedendola ad un
concorrente)®.

Una delle questioni di policy piu dibattute nel panorama europeo nell’ ultimo
decennio ha riguardato I’ opportunita di utilizzare tale schema regolamentare anche per le
invenzioni realizzate in ambito universitario, allocando il diritto di brevettare le invenzioni
realizzate dai propri ricercatori alle Universita (c.d. titolarita istituzionale) piuttosto che ai
singoli ricercatori (c.d. titolarita individuale). Secondo una parte della letteratura,
I’attribuzione del diritto di brevettare ale Universita e la previsione a favore del
ricercatore di un compenso adeguato (che costituisce la soluzione piu diffusain concreto)
sarebbe la soluzione preferibile, in considerazione di tre variabili:

a) minori costi transattivi sostenuti dall’Universita per lo sviluppo di invenzioni
brevettabili: ex ante il diritto di brevettare I'invenzione universitaria a favore delle
Universita facilita |’'instaurazione di possibili rapporti di collaborazione con altre
istituzioni e con privati finanziatori, interessati alla possibilita di sfruttare il risultato
della ricerca finanziata®, che invece sarebbe resa piu difficoltosa ove il diritto di
brevetto fosse concesso ai singoli ricercatori.

capitale umano; le ahilita tecniche di trasformare industrialmente un’invenzione in un prodotto innovativo;
lafacilitadi raccogliere fondi.

¥ Rispetto a quest’ ultima soluzione, peraltro, I'analisi economica ha segnalato I’ esistenza di un possibile
trade-off tra incentivi all’innovazione derivanti da un’adeguata tutela del datore di lavoro contro possibili
diffusioni dei risultati delle ricerche effettuate in azienda da parte di dipendenti e gli incentivi derivanti dai
benefici derivanti dal trasferimento di tecnologia (knowledge spillover). L’andlisi fa riferimento in
particolare a distretto tecnologico della Silicon Valley il cui successo secondo acuni sarebbe attribuibile
al’assenza di un divieto di concorrenza dei dipendenti che, pur innalzando i costi per le imprese di difendere
il proprio know-how contro il rischio che altre imprese assumano propri dipendenti ed eventualmente
riescano a trasformare il know-how in brevetti, non ha comunque eliminato gli incentivi ad investire
nell’ area per i benefici derivanti dalla prossimitaterritoriale. Cfr.: Gilson R.J. (1999), p. 593.

¥ Granieri M. (2010), p. 67, 173; Di Cataldo V. (1999), p. 1250; Baldini N. (2006), p. 200.
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b) maggiore sostenibilita da parte delle Universita dei costi collegati all’accesso ala
tutela brevettuale (tra cui quelli per la verifica della brevettabilita, per la valutazione
del possibile valore commerciale del brevetto, per il deposito della domanda, per il
mantenimento del brevetto) e alla collocazione sul mercato tecnologico dei risultati
dell’invenzione (attivita di marketing e di negoziazione con le imprese private), grazie
ala possibilita di attribuire la gestione dei diritti di proprieta industriale a strutture
specializzate, come gli Uffici per il trasferimento tecnologico®. La presenza di tali
benefici & amplificata rispetto alle invenzioni realizzate in equipe dove I’ allocazione a
favore delle Universita consente di risolvere possibili problemi di azione collettiva
nella gestione dell’invenzione. L’ applicazione alle invenzioni collettive del regime di
comunione tra i coautori come regola di default, infatti, innalza i costi di transazione
associati ad unaregoladi titolaritaindividua e®.

c) mantenimento di un livello adeguato di incentivi del ricercatori grazie alla
remunerazione derivante da una migliore capacita di commercializzare le invenzioni®'.

La presenza di tali benefici, tuttavia, non & accompagnata da conferme empiriche.
L’analisi empirica esistente affronta prevalentemente la questione relativa agli effetti
determinati dall’introduzione del Bayh Dole Act del 1980 negli Stati Uniti*® sull’ attivita
brevettuale universitaria, a fine di sottolineare le potenziaita del ruolo delle Universita
nella gestione del brevetti. Il trasferimento operato dal Bayh Dole Act del diritto di
brevetto dalle Agenzie governative finanziatrici alle Universita ha contribuito in maniera
significativa a stimolare la crescita delle domande di brevetto e I'istituzione di uffici di
trasferimento tecnologico da parte delle Universitd®. Tale andlisi, tuttavia, non

% Granieri M. (2010), p. 68; Libertini (2002), 2172; Hellmann T. (2007), p. 635 ss.

% Granieri M. (2010), p. 182 ss. Entrambi i modelli astrattamente possibili di regolazione di default delle
invenzioni collettive, la comunione pro quota o la comunione per intero con facolta individuale di esercitare
i diritti patrimoniali provenienti dall’invenzione, conducono a risultati inefficienti: la comunione pro-quota
pone il rischio di veto incrociato, la comunione per intero pone il rischio di una diffusione dell’invenzione
contraria ala volonta di uno dei comproprietari che potrebbe ad es. finire in mano ai concorrenti. Cfr.:
Granieri M. (2010), p. 155.

37 Granieri M. (2010), p. 178; Thursby J.G. e Thursby M.C. (2000), p. 13; Buratti N. e Cepolina S. (2007), p.
210.

* Granieri M (2010), p. 167; Jensen R.A. e Thursby M., (2001), 242.

¥ 1| Bayh-Dole Act, approvato il 12 dicembre 1980 negli Usa, ha trasferito dalle Agenzie governative
federali di finanziamento alle organizzazioni no-profit (tra cui le Universita) e ale piccole e medie imprese
(successivamente esteso anche alla grande impresa) il diritto di brevettare le invenzioni realizzate con i fondi
pubblici, al fine di migliorare il trasferimento tecnologico dalle Universita alle imprese. Cfr.: Granieri M.
(2010), p. 49 ss. Gli studi empirici effettuati sugli effetti del Bayh-Dole Act mostrano dall’inizio della meta
degli anni 80, un incremento del numero dei brevetti e degli introiti, provenienti in gran parte da una quota
ristretta di brevetti di maggior successo. Cfr. Mowery D., Sampat B.N. e Ziedonis A. (2001); Granieri M.
(2010), p. 66 ss. Secondo altri studi trail 1995 ed il 2000 il numero dei brevetti &€ aumentato del 220% nelle
universita americane. Dal punto di vistafinanziario la maggior parte dei profitti deriva, comungue, non dalla
commercializzazione delle licenze, di cui hanno beneficiato solo alcune Universita tra cui la Stanford
University, con peraltro solo il 2% degli introiti imputabili a questa voce nel 2002. Cfr. Beraldo M. (2007),
p. 22. Con riferimento agli Uffici di trasferimento tecnologico, si & passati dal numero di 25 a 200 trail 1980
ed il 1990: cfr. Granieri M. (2010), p. 67. Sull’efficacia delle strutture interne ale Universita per il
trasferimento tecnologico, tuttavia, non sussistono evidenze univoche. 11 ruolo degli Uffici sarebbe rilevante
soprattutto per il processo di spin-off, in quanto abbatterebbe le asimmetrie informative tra investitore e
societa che s intende costituire: cfr. Lerner J. (2005), p. 53. Secondo acuni dipenderebbe dala
professionalita dell’ ufficio: cfr. Siegel D. Waldman D. e Link A.N. (1999), p. 36. Secondo altri, tuttavia, i
benefici del trasferimento tecnologico sarebbero solo ipotetici: cfr. Geuna A. e Nesta L.J.J. (2006) 794. Non
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contribuisce a confermare empiricamente le assunzioni circa |’ efficienza di una regola di
titolarita istituzionale, la quale dipende non tanto dagli effetti che unatale regola potrebbe
produrre sul numero dei brevetti intestati all’ Universita (University owned) main generale
dagli effetti prodotti sul numero di brevetti originati dalla ricerca universitaria anche se
brevettati da privati (University invented) e sul relativo valore. Secondo gli studi empirici
esistenti con riferimento a periodo 1993-1997, il numero di brevetti University invented
in ambito europeo non sarebbe significativamente inferiore a quello statunitense®.

L'andlisi effettuata consente di ritenere preferibile la regola della titolarita
istituzionale solo in presenza di strutture di trasferimento tecnologico efficienti ed in
presenza di un contesto idoneo ad incentivare la valorizzazione delle funzioni di
trasferimento tecnologico. L’istituzione di strutture specializzate dedicate consentono di
massimizzare i profitti derivanti dallo sfruttamento del brevetti: a) possono orientare gli
investimenti nelle ricerche con piu elevata probabilita di produrre un’invenzione
brevettabile; b) riducono i costi di ricerca di un partner finanziario e di possibili
licenziatari a cui concedere I’uso del brevetto. | vantaggi di tale modello sono maggiori
nelle ricerche di équipe per la presenza di possibili problemi di azione collettiva
Viceversa in mancanza di strutture specializzate o in presenza di un contesto poco
favorevole alo sfruttamento commerciale delle invenzioni industriali (ad es. scarsa
autonomia delle Universita nella scelta delle ricerche su cui investire o politiche
universitarie tese alo sviluppo di ricerca di base a prescindere dalla loro idoneita a
trasformarsi in invenzioni brevettabili) non € possibile stabilire con certezza la
preferibilitatral’ allocazione del diritto all’ Universita o al ricercatore.

3.3L“ amministrazione’ del sistema di protezione

Condizione essenziale di una buona regolamentazione della tutela delle invenzioni
industriali € la previsione di un procedimento adeguato per la concessione dei brevetti e
meccanismi di tutela giudiziaria, tempestivi, poco costosi ed efficaci.

Con riferimento al procedimento, |’esigenza di assicurare protezione alle
invenzioni industriali ed evitare a contempo distorsioni della concorrenza richiede una
regolamentazione del procedimento in grado: i) di assicurare che la verifica circa la
sussistenza dei requisiti sia coerente con i principi di economicita, rapidita, trasparenza,
accuratezza e prevedibilita dei risultati; ii) che I’inventore fornisca tutte le informazioni
necessarie per |’attuazione della scoperta ad una persona esperta del ramo; iii) che il
brevetto siail piu possibile divulgato; iv) che il brevetto sia concesso esclusivamente nel
limiti corrispondenti al contenuto esatto dell’ invenzione divulgata.

mancano, inoltre, in letteraturatesi circai possibili effetti negativi della riformaintrodotta dal Bayh Dole Act
sulla produzione scientifica da parte dell’ Universita, pur mancando conferme empiriche. Cfr. Geuna A. e
Nesta L. (2003), p. 15 ss. In senso contrario, cfr. Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N. e Ziedonis A.A.
(2001), p. 101; Granieri M. (2010), p. 83; Beraldo M. (2007), p. 25.

“0 Crespi G.A. et al. (2007). Il lavoro esclude la necessita di una riforma a livello europeo nel senso di un
rafforzamento dei diritti di proprietd industridle delle Universita europee. Esso, tuttavia, prende in
considerazione i sei principali Paesi europei senzaindagare sulle concrete differenze regolamentari esistenti
(ad es. I'ltalia nel periodo 1993-1997 conosceva una regola di titolarita istituzionale a differenza di altri
Paesi come la Germania). Di conseguenza I'analisi se non conferma le assunzioni che sottostanno ala
maggiore capacita delle Universita di valorizzare le invenzioni universitarie, neppure costituisce una
smentitadi tale ipotesi.
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Con riferimento alla fase di verifica dei requisiti, sono astrattamente utilizzabili
due modelli*. Secondo un primo modello la verifica é effettuata solo sui requisiti formali,
rinviando la verifica dei requisiti sostanziali a successivo ed eventuale giudizio sulla
contraffazione o sulla validita del brevetto. Tale modello riduce i costi di
amministrazione, ma innalza I'incertezza sulla validita dei brevetti e la litigiosita. Il
modello alternativo, basato su una verifica sostanziale anteriore alla concessione del
brevetto attraverso una ricerca delle anteriorita, implica una maggiore forza della tutela
brevettuale per contrastare eventuali contestazioni.

Sul piano dell’ enforcement, € essenziale la previsione di meccanismi di protezione
in grado di assicurare tempestivita sia contro i rischi di contraffazione sia contro eventuali
indebite contestazioni provenienti da titolari o presunti titolari di brevetto; garantire
uniformita interpretativa nell’ambito territoriale di estensione della tutela in modo da
ridurre I'incertezza®. La presenza di giudici speciaizzati, data la complessita della
materia, e la previsione di strumenti processuali in grado di ottenere un provvedimento in
breve termine anticipando la decisione definitiva sono strumenti particolarmente rilevanti
al fine di assicurare una protezione efficace®™.

4 Assetto regolamentareitaliano ed europeo

Il sistema di protezione delle invenzioni industriali in cui operano le imprese
italiane s articola su due livelli: il sistema nazionale che disciplina estensione, allocazione
dei diritti, procedure e meccanismi di enforcement per la tutela delle invenzioni, con
efficacia all’interno del territorio italiano, ed il sistema internazionale, che consente
I’ estensione territoriadle della protezione anche al’estero (alle condizioni dettate dalla
disciplina vigente nel singoli Paesi). Trai due strumenti elaborati a livello internazionale,
il brevetto internazionale” e il brevetto europeo®™, quest’ultimo riveste particolare
rilevanza per le imprese italiane essendo il principale strumento di stimolo della
concorrenza dinamicatrale imprese appartenenti all’ Unione europea.

L’ esigenza di un coordinamento alivello internazionale e alivello europeo hareso
necessario armonizzare importanti aspetti dalle discipline nazionali*®, con particolare
riguardo all’ estensione della brevetttabilita e agli standard di tutel&”.

Un miglioramento della regolamentazione del sistema italiano del brevetto
nazionale, peraltro, sotto il profilo della procedura per il rilascio dei brevetti e quello
relativo ala loro difesa in giudizio € derivato dagli interventi di riforma realizzati
nell’ ultimo decennio, da ultimo coniil d.Igs. n. 131 del 2010.

“I Dragotti G. (2009), p. 244.

“2Vaughan F.L. (1948), 225; Commissione delle Comunita Europee (2006), p. 7.

3 Harhoff D. (2009), p. 12.

“ Regolato dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato in Italia con |. 26 maggio 1978.

4> Regolato dalla Convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con |. 26 maggio
1978, n. 260.

“ Ferma rimanendo la possibilita di divergenze nella prassi applicativa degli Uffici nazionali.

47 Cfr. il box 1 allegato per I'illustrazione della regolamentazione di carattere internazionale.

14



Nonostante I’ elevato grado di armonizzazione e i recenti miglioramenti apportati
alla regolazione nazionale dei brevetti, il dibattito recente ha segnalato talune aree di
criticita nell’ assetto istituzionale italiano e comunitario in cui operano le imprese italiane:
la regolazione delle invenzioni universitarie; la durata delle controversie giudiziarie; i
costi per |’estensione territoriadle dei brevetti delle imprese italiane a livello europeo
(associati alla frammentarieta della procedura di concessione e dei meccanismi di tutela
giurisdizionale)®®. Al fine di valutare sotto tali profili I'attuale assetto regolamentare
appare necessario per chiarezza espositivaillustrare separatamente il quadro regolatorio in
materia di invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari; la regolazione del
brevetto nazionale sotto il profilo della procedura e della tutela; la regolazione del
brevetto europeo sotto il profilo della procedura per la validazione del titolo nei Paesi
membri e del relativo sistemadi tutela.

4.1 Leinvenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari in ltalia

Il quadro regolamentare in materia di invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori
riceve nel nostro ordinamento una disciplina differenziata.

a) Leinvenzioni dei dipendenti: sulla soluzione dei trade-off implicati dalla tutela delle
invenzioni fatte dai dipendenti delle imprese, la regolamentazione italiana divisata
nell’ art. 64 c.p.i. converge con la prassi internazional e ed appare coerente con le finalita di
incentivare la ricerca: consente di remunerare gli investimenti nell’attivita di ricerca e
assicura un compenso sufficiente a ricercatore. | meccanismi su cui s articola la
legislazione italiana sono i seguenti:

i) il diritto a brevettare le c.d. invenzioni di servizio (realizzate dal dipendente assunto
per 1o svolgimento di attivita di ricerca) € allocato a favore dell’imprenditore. Gli
incentivi dell’inventore sono assicurati dalla retribuzione della prestazione;

if) il diritto a brevettare la c.d. invenzione aziendale (redlizzata in assenza di una
retribuzione specifica per 1o sviluppo dell’invenzione, ma comunque nell’ esercizio
delle proprie mansioni) compete a datore di lavoro: al lavoratore &€ concesso un equo
premio basato sulla sua autonomia nell’individuare il problema tecnico, il contributo
dell’ azienda e le mansioni del dipendente medesimo;

iii) il diritto a brevettare la c.d. “invenzione occasionale’® é attribuito all’inventore. Il
datore di lavoro, tuttavia, puo esercitare un diritto di opzione per I’ uso o per I’ acquisto
del brevetto dietro pagamento dell’intero valore dell’invenzione, norma giustificata
dalla necessita di evitare che il dipendente violi I’ obbligo di fedelta, ad es. conferendo
licenza a terzi concorrenti con il datore di lavoro. Il presidio é rafforzato dalla norma
secondo cui si presume fatta durante |’ esecuzione della prestazione I’invenzione per
cui siarichiesto il brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La riforma della |. n. 131/2010 e intervenuta su tale area a fine di rafforzare la
tutela del dipendente assicurando il diritto a premio equo anche qualorail datore di lavoro
non intenda chiedere il brevetto. La norma rafforza gli incentivi del dipendente recependo
la soluzione previstain Germania®.

“ Scellato G. et al. (2011), p. 14 ss.

9 Per invenzioni occasionai s intendono le invenzioni non rientranti nelle lettere a) e b) che, tuttavia,
rientrano nel campo di attivitadel datore di lavoro.

* Borzaga M. (2005), p. 73.
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b) le invenzioni dei ricercatori: con la legge n. 383 del 2001 I'ordinamento italiano,
derogando ala disciplina sulle invenzioni dei dipendenti in precedenza applicabile, ha
modificato i criteri di alocazione dei diritti di proprieta industriale sulle invenzioni
realizzate in ambito universitario, riconoscendo ai singoli ricercatori il diritto di brevettare
I’invenzione e riservando all’ Universita un corrispettivo pari a 30% o alla diversa somma
prevista dai regolamenti interni, comunque inferiore al 50% (principio della titolarita
individuale).

La scelta del legislatore del 2001 di attribuire il diritto di brevetto ai ricercatori &
stata criticata dalla letteratura™, per gli effetti negativi che cid avrebbe prodotto: sul livello
di investimenti privati (che sarebbero disincentivati dalla necessita di dover trattare con i
singoli ricercatori piuttosto che con I'Ufficio di trasferimento tecnologico); sulla
realizzazione di ricerche cofinanziate da piu istituzioni (per i possibili problemi di azione
collettiva derivanti dalla necessita di trovare un accordo tra tutti i ricercatori coinvolti al
fine di gestire la proprieta intellettuale sull’invenzione); sulla commercializzazione
dell’invenzione (per le assunte minori capacita del ricercatore di valorizzare
commercialmente I'invenzione e di sopportare i costi di concessione e di mantenimento
del brevetto rispetto ad un ufficio specializzato).

La scelta del legislatore del 2001 si € posta, inoltre, in controtendenza rispetto al
panorama europeo dove s registra una preferenza netta per la regola della titolarita
istituzionale. In particolare la Germania nel 2002, preceduta dalla Danimarca, nel 2000,
e seguita da Austria (2004), Norvegia (2003) e Finlandia (2006), sono passati ala regola
dellatitolarita istituzionale, mentre la Svezia continua a conoscere la regola della titolarita
individuale®.

| profili critici segnalati con riferimento alla scelta del 2001 sono stati
parzialmente superati con le successive modifiche che hanno attribuito all’ Universita il
diritto di brevetto sulle invenzioni risultanti da ricerche finanziate dai privati, a fine di
non disincentivare gli investimenti privati nellaricerca universitaria®. Con I’ approvazione
del Codice di proprieta industriale la disciplina & confluita nell’articolo 65 c.p.i., con
I” ulteriore attribuzione del diritto di brevetto alle Universita sulle invenzioni risultanti da
ricerche realizzate con altri enti pubblici diversi dall’Universita di appartenenza del
ricercatore, e non e stata modificata in occasione della recente riforma del 2010 redlizzata
dal d.Igs. 13 agosto 2010, n. 131. Attualmente pertanto, il diritto di brevetto € alocato ai
ricercatori solo per leinvenzioni realizzate dalla propria universitain via autonoma.

* Per le critiche specifiche al’intervento normativo del 2001, cfr.: Sciuffi M., Franzosi M., Fittante A.
(2005), p. 350; Rinaldi L. (2005), 441; Ubertazzi L.C. (2004), 1734; Di Cataldo V. (2002), 343; Libertini M.
(2002), 2175. Le critiche non appaiono, tuttavia, confortate sulla base dell’analis empirica, cfr.: Crespi
G.A., Geuna A., Verspagen B. (2007).

*2 Commissione delle Comunita europee, COM (2003) 58 definitivo, Il ruolo delle universita nell’ Europa
della conoscenza. La presenza di un quadro giuridico frammentato rende pit complesso il trasferimento di
tecnologie a settore privato e le collaborazioni transnazionali e costituisce una delle possibili ragioni della
ridotta diffusione di imprese tecnologiche create dalle Universita (spin-off) presso i campus europei rispetto
aquelli americani.

%3 Cfr.: Granieri M. (2010), p. 168; Baldini et al. (2010). La legge tedesca 18 gennaio 2001 ha abolito il c.d.
“privilegio dei professori” modificando I’ art. 42 dell’ Arbeitnhemer erfindungsgesetz (ArbNErfG).

> Dragotti G. (2009), p. 264.
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Secondo parte della letteratura®, un’ ulteriore modifica della regolamentazione nel
senso di generalizzare la regola della titolarita istituzionale sarebbe necessaria, in quanto
consentirebbe di valorizzare lo sfruttamento commerciale delle invenzioni, senza
disincentivare lo sforzo da parte de ricercatori, e di superare, a contempo, la
frammentarieta e le incertezze che caratterizzano |’ attuale assetto, che non ripropone la
regola della titolarita istituzionale con riferimento a specifici settori tecnologici*® e lascia
Spazio per questioni interpretative”.

Non sussistono peraltro evidenze empiriche sulla grandezza dei benefici che
un’ ulteriore modifica potrebbe produrre. Occorre, a riguardo considerare, da un lato, che
la presenza di una maggiore capacita di valorizzazione delle invenzioni pud essere
affermata solo in presenza di Uffici per il trasferimento tecnologico altamente
speciaizzati ed efficienti; dall’altro, che le Universitd negli ultimi dieci anni hanno
mostrato, nonostante il quadro regolamentare, una dinamica crescente nell’attivita di
registrazione del brevetti e di concessione di licenze riconducibile ale politiche seguite
dai singoli atenel per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico e
all’emanazione di appositi regolamenti interni sui brevetti e sulle spin off*,

In particolare, per coordinare la risposta degli Atenei, su iniziativa del Politecnico
di Milano, numerose Universita hanno aderito ad un Protocollo d'intesa siglato il 21
novembre 2002, successivamente trasformatosi nella rete NETVAL, awviata I'11
settembre 2007 con il compito di promuovere la crescita e la valorizzazione del

% Cfr.: RamellaF., TrigliaC., (2010), p. 37; Granieri M. (2010), p. 18.

% Cosi ad es. per le nuove varieta vegetali stante il rinvio da parte dell’art. 111 al solo art. 64 c.p.i., e per le
topografie di prodotti a semiconduttori, per cui si detta una disciplina autonoma che rinvia al’ art. 64 senza
distinzioni. Con riferimento ai software, invece, la regola sulla titolarita individuale si applica solo a quelli
brevettabili, mentre gli altri sono soggetti alalegge sul diritto di autore, che prevede laregola generale della
titolaritaistituzionale (art. 12 bis, dellalegge sul diritto di autore). Soluzione analoga prevede I’ art. 38, c.p.i.
con riferimento ai disegni e ai modelli di utilita, per omogeneita con il regime previsto dallalegge sul diritto
di autore a cui sono soggette tale tipologiadi creazioni. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 185 ss.

" sul piano applicativo, al’indomani della riforma del 2001 sono emerse difficolta interpretative circa
I’ esatta definizione del ricercatori assoggettati alla disciplina (ambito soggettivo) e circa la definizione della
tipologia di ricerca assoggettata a principio della titolarita individuale. Dal punto di vista soggettivo
|"applicabilita della norma ai ricercatori dipendenti ha sollevato la questione circa la riconducibilita a tale
categoria di tutti quei ricercatori legati all’ Universita da un rapporto estraneo all’ area del contratto di lavoro
subordinato e riconducibile al parasubordianto o ad altre tipologie contrattuali (tesisti, assegnisti, dottorandi,
ricercatori atempo determinato, collaboratori a progetto, borsisti di ricerca). Cfr.: Granieri M. (2010), p. 180
Ss., acui si rinviaper ulteriori riferimenti bibliografici.

% Secondo alcune indagini la maggior parte delle Universita dotate di un regolamento interno adottato prima
della riforma del 2001, con la previsione di una disciplina divergente rispetto al principio della titolarita
individuale non ha adeguato la disciplina alle modifiche normative sopravvenute. Tali indicazioni, a di la
della questione sull’ effetto abrogante della normativa sopravvenuta, segnalano una volonta di svolgere un
ruolo attivo nella commercializzazione sulle invenzioni. Altre Universita, successivamente ala riforma,
hanno modificato o adottato per la prima volta un regolamento interno: solo in quattro casi recependo
pienamente e nuove disposizioni ma segnalando lavolonta di valorizzare le invenzioni dei propri ricercatori
acquisendo i relativi diritti patrimoniali ed oneri procedurali e assicurando a contempo al’inventore una
remunerazione elevata. Cfr.: Baldini et a. (2010), p. 20, 26. Anche nel periodo successivo alla riforma del
2005, molti atenei hanno adottato una regolamentazione interna che, tuttavia, salvo alcune eccezioni non
contiene statuizioni dettagliate sui diritti patrimoniali scaturenti dalle invenzioni, rinviando alla disciplina
contrattuale successiva. Cfr.: Baldini et al. (2010), p. 5, 22. Sulla crescita dei brevetti delle Universita e dei
proventi ritratti dal loro sfruttamento commerciale cfr. Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011),
p. 27.
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portafoglio brevettuale degli atenei®. La letteratura empirica mostra una correlazione
positiva tra I’ attivita brevettuale e la concomitante presenza di una regolamentazione
interna delle Universita e della partecipazione alla rete Netval®.

Se s considera la crescita del numero di brevetti e di licenze concesse dalle
Universita nell’ ultimo decennio e le modifiche che hanno parziamente ripristinato la
regola della titolarita istituzionale per le ricerche finanziate da privati o con partner
istituzionali, i benefici aggiuntivi di una generalizzazione della regola della titolarita
istituzionale sarebbero rappresentati da un ulteriore incentivo a valorizzare la funzione di
trasferimento tecnologico anche per le ricerche effettuate a proprio interno e sarebbero
maggiori in presenza di invenzioni frutto di ricerche in équipe. La disciplina applicabile
alle invenzioni collettive, infatti, che rinvia ala disciplina sulla comunione del diritto di
proprieta non garantisce un’adeguata soluzione dei conflitti tra coautori. La riforma ha
recentemente migliorato |’ aspetto relativo alla presentazione della domanda di brevetto,
consentita singolarmente ad ogni coautore, ma sugli aspetti relativi allo sfruttamento
economico la necessita di decidere all’ unanimita puo ostacolare la fruttuosa applicazione
o commercializzazione dell’ invenzione®™.

4.2 Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema
domestico

4.2.1 11 procedimento per la concessione del brevetto nazionale

Lo schema di base del procedimento per la concessione del brevetto presenta
caratteristiche omogenee a livello internazionale articolandos in quattro fasi: deposito
della domanda per la concessione di un brevetto (contenente la descrizione dettagliata
delleinvenzioni e le rivendicazioni®); ricerca delle anteriorita; esame della sussistenza dei
requisiti formali e sostanziali (novita, altezza inventiva, industrialitd); concessione del
brevetto. Rispetto a tale schema, € possibile la previsione di una fase di riesame su
iniziativa di terzi, al’interno della procedura (re-examination) o dopo la concessione del
brevetto (opposizione). La ricerca delle anteriorita assume particolare rilevanza da
momento che essa, consentendo di verificare che il brevetto sia nuovo, in quanto non
ricompreso nello stato della tecnica preesistente, dovrebbe ridurre il rischio di
contestazione della validita del brevetto. Esso € previsto oltre che nelle procedure per il
rilascio di un brevetto europeo o di un brevetto internazionale, anche nelle procedure
domestiche di Germania, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti®.

Il procedimento domestico s € allineato integralmente a tale schema solo di
recente, con la riforma del 2008 che ha introdotto la ricerca di anteriorita per la verifica
del requisito della novita, che I'Ufficio italiano dei brevetti e marchi delega all’ Ufficio

% Gli aderenti a Protocollo d'intesa originariamente erano 19. Attualmente sono 47 e Universita aderiscono
allarete NETVAL, acui si aggiungono Cnr ed Enea. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 28 ss. e 168; Baldini et al.
(2010), p. 5, 15 ss;; Baldini et al. (2007), 1, ss.; Baldini et al. (2010), p. 5, 22.

 Baldini et al. (2010), p. 5, 20 s.

® Per |a tes favorevole ad alocare il diritto alle Universita v.: Granieri M. (2010), p. 18; Libertini M.
(2006), p. 61 s.

82 A differenza della descrizione, che specifica sul piano tecnico e in modo dettagliato come deve essere
attuata |’ invenzione, la rivendicazione consiste nella definizione del ritrovato coperto dalla privativa

&3 Sciuffi M. (2009), p. 19 e 20.
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europeo del brevetti. Il costo dellaricerca é sostenuto completamente dall’ Ufficio italiano
Brevetti e marchi, mentre il richiedente deve provvedere a presentare una traduzione in
inglese o delle rivendicazioni 0 a pagare in alternativa latassa di Euro 200%.

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 131/2010 ha migliorato sotto alcuni profili la
procedura allineandola completamente a quella prevista per il rilascio del brevetto
europeo. Gli interventi piu significativi sono rappresentati dalle seguenti modifiche:

i) introduzione dellac.d. prioritainterna, prevista anche dal sistema del brevetto europeo
e ddla disciplina di Francia, UK, Germania, Stati Uniti. L’istituto consente di
integrare la descrizione di una domanda depositata, a fine di eliminare eventuali
carenze, ferma I'impossibilita di inserire elementi inventivi nuovi e non ricompresi
nella domanda depositata;

i) o attribuisce rilievo centrale ale rivendicazioni®, sia a fine di valutare i requisiti di
brevettabilitasiaal fine di delimitare le applicazioni industriali coperte dal brevetto;

iii) s consente, infine, all’inventore di limitare la domanda di brevetto ad alcune soltanto
delle invenzioni ricomprese nella propria domanda di brevetto, sia mentre il
procedimento e in corso, sia successivamente nel corso di un eventuale giudizio.

Non e prevista, peraltro, nel sistemaitaliano una procedura di opposizione che consenta ai
terzi di contestare tempestivamente la validita del brevetto, a differenza di quanto avviene
per il brevetto europeo, in cui la procedura di opposizione € successiva ala concessione
del brevetto. Resta ferma, in ogni caso, la possibilita di presentare istanza di accesso
secondo lalegge sul procedimento amministrativo®.

4.2.2 Latutela del brevetto nazionale

Il sistema di tutela della proprieta industriale diffuso a livello internazionale si
articola su due principali azioni giudiziarie: I’azione di contraffazione per ottenere la
cessazione della condotta lesiva e il risarcimento del danno; |’ azione di nullita e I’ azione
di decadenza che puo essere esercitata dall’ interessato, contro gli intestatari di un brevetto
che difetti dei requisiti di validita o la cui efficacia sia venuta meno per decadenza. Per le
condotte contraffattive di maggiore gravita la tutela civile & accompagnata da un apparato
sanzionatorio di natura pubblica.

La regolazione domestica relativa agli strumenti di private enforcement e stata
ampiamente influenzata dalla direttiva enforcement (direttiva 2004/48/CE), che ha
introdotto degli standard minimi a livello europeo, e dai principi stabiliti dall’ accordo
internazionale Trips”. Il sistema di protezione attuale, frutto di diversi interventi di
riforma che si sono succeduti negli ultimi anni (da ultimo il d.lgs. n. 131 del 2010), é
regolato da una disciplina speciale (ferma I’ applicabilita della disciplina generae sul
processo civile nel limiti di compatibilita), che mira ad assicurare la massima effettivita
della tutela sia dei titolari del brevetto sia degli altri operatori economici che intendano

% Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 22, secondo cui il costo della ricerca ammonta a circa Euro 2000.
® Per il concetto di rivendicazione, cfr. nota 62.
% Sciuffi M. (2009), p. 28 ss.

67 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights firmato a Marrakesh il 15 aprile
1994.
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impugnare la validita di un brevetto o respingere contestazioni circa la legittimita della
propria attivita®. Le finalitaindicate sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:

i) istituzione delle sezioni specializzate presso 12 Tribunali competenti per le
controversiein materia di proprieta industrial €;

i) potenziamento delle misure cautelari a fine di assicurare una tutela rapida e
tempestiva. Rispetto ale esigenze del titolare del brevetto di bloccare
tempestivamente i possibili sviluppi dell’attivita contraffattiva, € centrale la
possibilita di chiedere misure cautelari anticipatorie suscettibili di stabilizzazione
qualora nessuna delle parti instauri il giudizio di merito nel termine indicato dal
giudice”®. L’esigenza degli operatori concorrenti di poter operare senza turbativa
derivante dall’ esercizio dell’azione di contraffazione da parte di terzi € assicurata
dalla possibilita di ottenere una pronuncia di accertamento negativo anche in sede
cautelare™;

iii)  rafforzamento dei mezzi istruttori™,

% Gli strumenti privati di enforcement sono affiancati da un apparato sanzionatorio pubblico che fa perno su
due strumenti: la previsione del sequestro amministrativo finalizzato ala distruzione per le violazioni
condotte in modo sistematico (c.d. atti di piraterid); la previsione di sanzioni penali e amministrative per i
soggetti autori di contraffazione o per condotte di rifiuto di collaborare con |’ autorita giudiziaria.

 D.Igs. 27 giugno 2003, n. 168.

" S possono chiedere le seguenti misure cautelari (qualora sussistano i presupposti dell’ urgenza e della
apparente fondatezza della domanda, c.d. fumus boni juris): I'inibitoria c.d. provvisoria (con cui si intima ai
presunti contraffattori il divieto di fabbricare, commerciare o usare le cose costituenti violazione del diritto)
assistito da un sistema di astraintes; |’ordine di ritiro dal commercio; il sequestro; i provvedimenti di
urgenza atipici di cui al’art. 700 c.p.c. Le misure indicate, con |’ eccezione del sequestro, in virtt dellaloro
natura di provvedimenti anticipatori, sono suscettibili di essere stabilizzati qualora nessuna delle parti
instauri il giudizio di merito nel termine indicato dal giudice. Quest’ ultima caratteristica, originariamente
prevista dal rito speciale, ora abrogato, per le controversie in materia di diritto societario applicabile anche
alle privative industriali, e successivamente mutuata dalla riforma del processo civile introdotto dalla legge
n. 80 del 2005, di conversione del decreto legge n. 35 del 2005, & particolarmente significativa perché
spesso, ottenuto un provvedimento cautelare I’istante non ha pitl interesse a proseguire il giudizio, salvo il
caso in cui occorra determinare I'ammontare dei danni e sia necessaria un’ attivita istruttoria. Cfr.: Galli M.
(2010), p. 149 ss.; Corona S. (2010c), p. 176 ss.. L'esclusione del carattere anticipatorio del sequestro
dipende dalla sua strumentalita rispetto alla decisione di merito circa le sanzioni civili della distruzione e
della assegnazione in propriet& cfr. Sciuffi M. (2009), p. 341.

™ Lo scopo di tale modifica & quello di consentire agli operatori concorrenti, in presenza di situazioni di
urgenza e di obiettiva incertezza dipendente da atti di contestazione seri che mettano in dubbio il proprio
diritto di produrre un bene o applicare un dato procedimento, come ad esempio una diffida espressa di
astenersi dal violare presunti diritti di brevetto, di eliminare I’incertezza, rimuovendo possibili disincentivi
agli investimenti. Cfr.: Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 102 ss.; Sciuffi M. (2009), p. 303 ss., 331; Ciccone G.
(2010), p. 152 ss.

2 Ai fini dell’adozione di misure cautelari interdittive, accanto alle sommarie informazioni assunte dal
giudice secondo la disciplina generale sulle misure cautelari, le parti possono chiedere la descrizione ex art.
129 c.p.i. e I'interrogatorio di cui al’art. 121 bis c.p.i. (c.d. diritto d’informazione), che consentono a
giudice di ordinare su istanza di parte che vengano fornite informazioni sull’origine o sulle reti di
distribuzione di merci o servizi che violano il proprio titolo di proprietaindustriale da parte dell’ autore o da
parte di terzi in presenza di violazioni su scala commerciae. |l giudice, inoltre, a seguito della recente
riforma attuata dal d.Igs. n. 131/2010, puo disporre la consulenza tecnica per assumere sommarie indicazioni
tecniche. Al fine di assicurare I'acquisizione di strumenti probatori utilizzabili nel giudizio di merito e
possibile, nel rispetto della disciplina generale sui procedimenti cautelari, attivare una serie di procedimenti
di istruzione preventiva: la descrizione degli oggetti che costituiscono violazione o del relativi mezzi di
prova; il sequestro industriale. Un terzo strumento, che risponde non solo alo scopo di acquisizione
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iv) ampi strumenti per assicurare una definitiva tutela a conclusione del giudizio. Con
riferimento ai rimedi interdettivi, rilevano in particolare: I'inibitoria definitiva
accompagnata dalle astraintes; I’ordine di ritiro dal commercio definitivo; la
distruzione o I’ assegnazione in proprieta degli oggetti sequestrati. Con riferimento
ai rimedi risarcitori, le regole generali sulla risarcibilita del lucro cessante e del
danno emergente sono rafforzate dalla possibilita di chiedere a titolo di
risarcimento laretroversione degli utili”.

Da punto di vista della durata, le evidenze aneddotiche mostrano un buon
funzionamento della tutela cautelare, che consente di ottenere una misura di protezione in
breve tempo. Spesso la concessione di una misura cautel are esaurisce la controversia, non
residuando alcun interesse delle parti al’instaurazione del giudizio di merito™. Qualora,
tuttavia, I'interesse ad instaurare il giudizio di merito sussista, ad es. in presenza di una
guestione risarcitoria o di una questione di validita del brevetto, le inefficienze della
giustizia civile s riverberano anche sul processo industrialistico impedendo di avere una
pronuncia definitivain tempi rapidi”.

4.2.3 Valutazioni

Il sistema domestico fornisce una tutela adeguata ai brevetti sulle invenzioni
industriali. L’ Italia compare trai Paesi con piu elevato grado di protezione dei diritti di
proprietaintellettuale, tracui i brevetti™. La proceduraitaliana appare idonea ad assicurare
un'analisi accurata delle domande di brevetto grazie alle modifiche recate nel 2008, con
I"introduzione della ricerca delle anteriorita e le modifiche introdotte dalla riforma del
2010. Nella sua attuale configurazione il procedimento e alineato a modello diffuso
presso i principali Paesi industriali ed in particolare a quello previsto per il rilascio di un
brevetto europeo. L’ unico profilo di divergenza consiste nella mancanza di una procedura
di riesame attivabile da terzi (durante la procedura o subito dopo, come la procedura di
opposizione nei confronti di un brevetto europeo), salva comunque la possibilita di
esercitare il diritto di accesso ed il diritto di partecipazione previsto dala legge sul
procedimento amministrativo.

anticipata della prova, ma anche a finalita conciliative, € la possibilita, introdotta dalla recente riforma, di
disporre una consulenza tecnica preventiva, per I’ accertamento e la determinazione di crediti derivanti dalla
mancata 0 inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La consulenza tecnica
preventiva, che per evitare utilizzi abusivi a scopo meramente esplorativo deve essere ammessa solo dopo o
scrutinio del fumus boni juris, consente al’istante di valutare I’ opportunita di instaurare un giudizio e pud
agevolare il raggiungimento di una conciliazione. Cfr.: Corona S. (2010a), p. 158 ss.; Corona S. (2010b),
164 ss. Nel giudizio di merito, infine, gli strumenti probatori dei possessori di un titolo industriale sono
particolarmente estesi. Qualora la parte fornisca elementi di prova ragionevoli pud richiedere al giudice
I"acquisizione di documenti, informazioni o elementi di cui siain possesso la controparte dai quali derivi la
conferma della fondatezza della domanda oltre i limiti previsti dalla norma generale sull’ esibizione (artt.
210 ss. c.p.c.). Puod ottenere inoltre che fornisca informazioni su soggetti implicati nella produzione e
distribuzione del prodotti contraffatti e in caso di pirateria pud ottenere I'esibizione di documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale. Tale disciplina, introdotta in esecuzione dell’ accordo Trips, intende
introdurre nel nostro ordinamento un istituto modellato sul procedimento della discovery, conosciuto dagli
ordinamenti di common law. Spetta al giudice, peratro, contemperare i poteri istruttori con la tutela delle
informazioni riservate della controparte.

7 Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 102 ss.; Sciuffi M. (2009), p. 303 ss., 331.
" Galli M. (2010), p. 149 ss.

" Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 270 ss.

" Parker W. G. (2008).
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Con riferimento a meccanismi di tutela giurisdizionale il disegno regolamentare,
considerato nelle sue linee generali, e le riforme realizzate negli ultimi anni, che hanno
inciso sui profili organizzativi, con |’introduzione delle sezioni specializzate, e su quelli
processuali, con il potenziamento dei mezzi istruttori e delle misure cautelari, forniscono
una gamma di strumenti molto ampia a tutela del titolare del brevetto e dei terzi
concorrenti che, a fronte di contestazioni, intendano affermare la legittimita della propria
attivita (azione di accertamento negativo).

Sul piano della durata |le evidenze aneddotiche mostrano che le esigenze di tutela
sono soddisfatte prevalentemente con la concessione di misure cautelari, che consentono
in tempi rapidi di ottenere protezione (pochi mesi, compresa |’eventuale consulenza
tecnica) ”’. Nella gran parte dei casi, la concessione di una misura cautelare e sufficiente a
tutelare il titolare del diritto di privativa, considerata I’ idoneita delle misure anticipatorie
della sentenza a divenire stabili”. Ove sussista, tuttavia, un interesse al’instaurazione di
un giudizio di merito, le evidenze aneddotiche mostrano che le inefficienze che
caratterizzano in generale la giustizia civile italiana incidono anche sul processo
industrialistico impedendo di arrivare ad una pronuncia definitivain tempi rapidi®.

4.3 Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema
europeo

4.3.1 L’ estensione della protezione nel territorio dell’ UE (brevetto europeo)

Per estendere la protezione a livello comunitario gli inventori possono ricorrere
alla procedura per la concessione di un brevetto europeo, con cui possono estendere la
protezione della propria invenzione®. Il procedimento per il rilascio di un brevetto
europeo s articolain due fasi. La prima si svolge davanti ad un ufficio centralizzato, che
per il brevetto europeo € I’ Ufficio europeo per i brevetti nella quale si procede a deposito
della domanda, la ricerca di anteriorita e |I’esame della brevettabilita dell’invenzione, la
concessione del titolo, I’ eventual e opposizione proposta da terzi.

La seconda fase s apre negli Stati designati dall’inventore al momento del
deposito della domanda. Ai fini della concessione di un brevetto valido nei territori dei
Paesi designati, infatti, € necessario rispettare la disciplina domestica sotto il profilo delle
tasse di pubblicazione, tasse di mantenimento e delle formalita richieste, tra cui un
particolare rilievo assumono eventuali obblighi di traduzione e I’ obbligo di assistenza da
parte di un professionista specializzato®. Il brevetto europeo, pertanto, conduce al
riconoscimento di un fascio di brevetti regolati dall’ ordinamento dei Paesi designati.

" Galli C. (2010), p. 149 ss. Per ottenere una misura cautelare sui marchi occorrono pochi giorni.
8 Galli C. (2010), p. 149 ss.
" Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 270.

8 | *altro meccanismo previsto per |’ estensione del brevetto a livello internazionale & rappresentato dal c.d.
“brevetto internazionale” disciplinato dal Patent cooperation treaty che prevede una fase accentrata di
ricerca delle anteriorita (delegata per i cittadini italiani all’ Ufficio europeo dei brevetti) che si conclude, su
istanza del richiedente, con un parere sulla brevettabilita, e una fase davanti agli Stati designati per lo
scrutinio sui requisiti per la concessione del brevetto nazionale. Diversamente dal sistema del brevetto
europeo, I’esame non si conclude con il rilascio di un titolo di proprieta industriale (seppur soggetto ad
ulteriori condizioni di efficacia) e consente la designazione degli Stati anche in un momento successivo. La
domanda internazional e designante I’ Italia produce gli effetti di unadomandadi brevetto europeo.

8 Girotti Gaudenzi A. (2010), p. 32 ss.
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La frammentazione del sistema del brevetto europeo innalza notevolmente, nel
confronto con gli Stati Uniti e con il Giappone, i costi per ottenere un brevetto valido in
tutti i Paesi membri® e disincentiva |’ estensione territoriale del brevetto. Secondo le stime
della Commissione europea, considerando la designazione di 13 Stati membri, un brevetto
europeo puo costare fino a 20.000 Euro, di cui circa 14.000 per le traduzioni, contro il
costo sostenuto negli Usa pari ad Euro 1850. | brevetti sono, di conseguenza, convalidati
in media in cinque Stati membri dell’ UE, numero in diminuzione negli ultimi 15 anni,
nonostante |’ estensione delle parti contraenti della Convenzione sul brevetto europeo
(passato da 17 a 37 Stati). Il ridotto numero di convalide pregiudica il funzionamento del
mercato interno, limitando il valore commerciale delle invenzioni brevettate e ostacolando
le attivita transfrontaliere®.

Al fine di ridurre i costi legati all’ estensione territoriale in tutta I’ Unione europea,
nel 2000 e stata presentata la proposta di istituire un brevetto comunitario (equivalente ad
un brevetto designante l'intero territorio come ambito di validita del brevetto),
assoggettato ad un sistema di tassazione unitario (anche per le tasse di mantenimento
annuali) e ad un regime linguistico semplificato. Sotto quest’ultimo profilo la proposta
prevedeva il deposito della domanda e il rilascio del brevetto in una delle tre lingue di
lavoro della Convenzione (francese, inglese, tedesco)®. In ogni caso il brevetto non
poteva essere fatto valere contro un’impresa che avesse dimostrato di non conoscere il
brevetto in buona fede, a causa delle differenze tralalingua utilizzata dal brevetto e quella
propriadi lavoro®.

Dopo il blocco dovuto ale divergenze circa il regime linguistico, nel 2010 la
Commissione ha presentato un’ulteriore proposta per la semplificazione del regime
linguistico dell’istituendo brevetto EU (che sostituisce la dizione brevetto comunitario)
che, mantenendo I’impianto originario del trilinguismo prevede: a) un incremento del
rimborso dei costi di traduzione sostenuti dalle imprese che presentano la domanda in una
lingua diversa dal francese, inglese o tedesco™®; b) I’ attivazione delle misure organizzative

8 Cfr.: Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul
regime di traduzione del brevetto dell’ Unione europea; Van Pottelsberghe B., Danguy J., (2009), p. 3 ss.
Sotto il profilo dei costi alcuni recenti studi mostrano che il costo pro capite di una domanda di brevetto
comunitario, comprensivo dei costi per la procedura, i costi per la traduzione sia della descrizione, ove
richiesto, sia della rivendicazione, richiesto in ogni Paese, € notevolmente piu elevata rispetto a costo
sostenuto nelle principali economie mondiali per la concessione di un brevetto e lo scarto € tanto maggiore
guanto piu & vasto I'ambito geografico di validita del brevetto europeo. Commissione europea, COM (2010)
350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto
dell’ Unione europea.

8 Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul
regime di traduzione del brevetto dell’ Unione europea.

8 salvo I'obbligo di traduzione delle rivendicazioni in tutte e tre le lingue. In caso di controversia
giudiziaria, I’obbligo di fornire la traduzione dell’invenzione nella lingua ufficiale del foro adito era posto a
carico dell’'intestatario del brevetto. Cfr.. Commissione europea, COM(2000) 412 definitivo, Regolamento
del Consiglio relativo al Brevetto comunitario.

& | adtro pilastro fondamentale della proposta del Regolamento comunitario & la previsione di una
regolamentazione unitaria del brevetto e I'istituzione di un sistema unitario di tutela giurisdizionale, su cui
vedi infra.

8 Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul
regime di traduzione del brevetto dell’ Unione europea; Commissione europea, COM(2011) 215 definitivo,
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
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necessarie per consentire all’ Ufficio europeo dei brevetti, sin dall’ entrata in vigore del
Regolamento, di provvedere ad un sistema di traduzione automatica in tutte le lingue
dell’ Unione al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, pur non avendo le
medesime valore ufficiale”.

Attualmente, il regime del trilinguismo € stato attivato, in via volontaria, da alcuni
Paesi, che hanno stipulato il c.d. London Agreement®, che semplifica gli oneri di
traduzione a decorrere dal 1 maggio 2008%. L’ Italia & rimasta estranea a tale accordo.

4.3.2 Latutela giurisdizionale del brevetto europeo

Con riguardo al brevetto europeo, la natura del titolo che consiste nel rilascio di un
fascio di brevetti nazionali, si riflette sul piano dei meccanismi di tutela giurisdizionale,
radicando la competenza dei giudici nazionali per le controversie relative alle singole
frazioni nazionali del medesimo titolo di proprieta industriale. | tentativi della
giurisprudenza di introdurre misure cautelari d urgenza con efficacia cross-border (c.d.
cross-border injunction) sono stati respinti dalla Corte di Giustizia. La frammentazione
dei meccanismi di enforcement produce le seguenti inefficienze:

i) innalzamento dei costi di accesso ala tutela a causa della necessita di moltiplicare
le azioni legali in pit ordinamenti®. La tutela giudiziaria di un brevetto richiede,
infatti, di agire davanti a piu Corti nazionali con sistemi differenziati sotto il
profilo del costo, della rapidita delle decisioni, della specializzazione delle Corti,
degli iter procedurali (assunzione di mezzi istruttori, procedure esecutive,
sequenza delle udienze ecc.)®;

i) rischio di esiti divergenti dei processi avviati presso una pluralita di Corti, traloro
e rispetto al procedimento di opposizione pendente all’ EPO%;
iii) la necessita di avviare differenti azioni legali di annullamento dei brevetti per

accedere a mercato, problema evidente soprattutto nel mercato dei farmaci
generici;

87 Cfr.: Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul
regime di traduzione del brevetto dell’ Unione europea.

8 Siglato il 17 ottobre 2000 da Danimarca, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi
Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, a cui Si sono aggiunti successivamente altri Paesi. Attualmente io
Paesi aderenti sono sedici. Cfr.: Scellato G. et d. (2011), p. 155.

8 van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 4. In particolare, Francia, Lussemburgo, Germania, Regno
Unito, Monaco, Liechtenstein, Svizzera, hanno rinunciato integralmente all’obbligo di traduzione nella
propria lingua ufficiale. Gli altri Stati richiedono la traduzione nella lingua ufficiale nazionale delle
rivendicazioni e alcuni richiedono la traduzione in inglese della descrizione al fine di promuovere la
conoscibilita della descrizione. Resta in ogni caso la facolta degli Stati aderenti di richiedere la traduzione
del brevetto a spese del titolare in caso di controversia giudiziaria. L’ applicazione del London agreement su
vasta scala contribuirebbe a ridurre notevolmente i costi dipendenti dalla necessita di tradurre le descrizioni,
senza tuttavia eliminare il consistente divario rispetto ale principali economie sviluppate. Secondo alcune
simulazioni circai costi procedurali assumendo diversi livelli di adesione al’accordo (e comprendendo tra
gli Stati aderenti quelli che vengono pit frequentemente designati dai richiedenti il brevetto comunitario), il
risparmio varierebbe da un 25-30% ipotizzando che all’ Accordo aderiscano tre o sei Stati, 48% aderendo 13
Stati, fino a 62% ipotizzando un’ adesione da parte di tutti gli Stati aderenti all’ EPC.

% \/an Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 7; Harhoff D. (2009), p. 13.
°! Harhoff D., (2009), p. 13.
%2 \/an Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 7; Harhoff D. (2009), p. 13; Dragotti G. (2009), p. 207 ss.

24



iv) un uso strategico del forum shopping, in cui |'attore esercita un’azione di
accertamento negativo (di non contraffazione) con |'intenzione di ottenere la
sospensione di eventuali azioni di contraffazione proposte avanti agiudici stranieri
da parte del titolare del brevetto®.

| costi appena indicati costituiscono una barriera significativa per I'accesso al
sistema brevettual e europeo, soprattutto per le piccole imprese e per le Universita che non
possono sobbarcarsi I’ onere di avviare una controversiain piu giurisdizioni®.

Le ricadute negative sull’'innovazione, secondo le stime della Commissione,
sarebbero rappresentate dalle minori dimensioni (per milione di abitanti) della
registrazione di brevetti in Europa rispetto a Giappone e agli Usa, e soprattutto dal ridotto
numero di brevetti (per milione di abitanti) registrati simultaneamente in Europa,
Giappone ed Usa (c.d. triadic patents) di origine europea, considerati un significativo
indicatore di innovazione soprattutto per I’alto valore economico di tale tipologia di
brevetti®.

E’ particolarmente acceso il dibattito in sede comunitaria circale misure opportune
per superare le attuali criticita che minano la competitivita e la tendenza ad innovare delle
imprese europee nel confronto internazionale®. Numerose proposte sono state formulate
negli ultimi trent’anni. Il dibattito si e sviluppato intorno a due modelli: quello contenuto
nella originaria proposta dell’Accordo di Lussemburgo del 1989 (che cogtituisce il
modello che ha in parte ispirato I’ attuale sistema di tutela giurisdizionale dei marchi
comunitari); quella prevista dalla proposta di Regolamento per I'istituzione di un brevetto
comunitario del 2000.

[l primo modello consiste in un titolo unitario (c.d. brevetto comunitario) e un
sistemadi cooperazione giudiziaria volto a promuovere uniformita del giudizi ed efficacia
cross-border delle pronunce dei singoli giudici nazionali®.

Il secondo modello e caratterizzato dalla previsione di un titolo unitario
amministrato da organi giudiziari comuni®.

% Harhoff D. (2009), p. 15. La questione circa |I’ammissibilita di tali azioni, tuttavia, ha ricevuto nel tempo
esiti diversificati per le complessita interpretative connesse all’ applicabilita dei principi in materia di
litispendenza internazionale. Cfr. Sciuffi M. (2009), p. 232 ss.

% Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 9.

% Commissione europea (2007), p. 1; Guedou (2007), p. 3. | brevetti europei per milione di abitanti
sarebbero 137 contro 143 degli Usa e 174 del Giappone, mentre i brevetti triadici sarebbero 33 contro 48
degli Usaei 102, del Giappone.

% Dragotti G. (2009), p. 209. | tentativi della giurisprudenza olandese di introdurre strumenti per estendere
gli effetti di una decisione oltre i confini dello Stato (c.d. cross-border injunction) si sono scontrati con le
resistenze della Corte di Giustizia

9 L’ accordo prevedeva un sistema complesso che si articolava sul coordinamento tra gli organi giudiziari
sepcializzati di tutti i Paesi membri (c.d. Tribunali dei brevetti comunitari) e una Corte di appello comune. |
cardini del sistemaerano i seguenti: @) competenza dei singoli giudici nazionali di prima e secondaistanza a
conoscere delle azioni di contraffazione, con la possibilita di pronunciare sentenze con efficacia cross-
border; b) accentramento presso una divisione dell’ Ufficio europeo dei brevetti delle questioni attinenti ala
validita del brevetto proposte in via principale, con la possibilita di impugnare la decisione ala Corte di
appello centralizzata; ¢) meccanismi di coordinamento che prevedevano la sospensione del giudizio davanti
ai Tribunali nazionali in presenza di questioni di competenza della Corte di appello centralizzata; d)
previsione di un’armonizzazione minima, tra cui la specidizzazione dei Tribunali, I'introduzione
dell’inibitoria, ecc., con applicazione residuale del diritto domestico. Cfr.: Sciuffi M. (2009), p. 127 ss.
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La redlizzazione di organi comuni, tuttavia, secondo le linee indicate nelle varie
proposte discusse, presenta problemi di compatibilita con il diritto comunitario, come
messo in luce dalla Corte di Giustizianel parere dell’8 marzo 2011%.

Per superare le criticita sollevate dalla Corte, la Commissione € impegnata nella
definizione di una proposta di Trattato internazionale volta all’istituzione di una Corte di
natura internazionale istituita dai soli Stati membri'®. Anche tale proposta, tuttavia, non
appare del tutto privo di ostacoli alaluce del diritto comunitario™.

4.3.3 Valutazioni

La frammentazione che caratterizza il sistema del brevetto europeo innaza
notevolmente i costi sostenuti dalle imprese sia per il rilascio dei brevetti, sia per latutela
giudiziaria®.

% La proposta contenuta nel pacchetto del 2000 per I'istituzione di un brevetto comunitario prevedeva
I"introduzione di una disciplina sostanziale unitaria amministrata da organi giudiziari accentrati di primo e
secondo grado di rango comunitario. La competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie in
materia di brevetti era attribuita a questi ultimi, con la competenza degli ordinamenti nazionali per
I’esecuzione forzata delle sentenze. Restavano di competenza delle giurisdizioni domestiche alcune
questioni tra cui i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori. Cfr.. COM(2000) 412 def.; COM(2003)
definitivo 827, del 23.12.2003, Proposta di Decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la
competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario; COM (2003) 828, del
23.12.2003, Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e
disciplinai ricorsi in appello dinanz al Tribunale di primo grado. La proposta non hatrovato seguito per le
resistenze frapposte dagli Stati nazionali con riferimento al regime delle traduzioni a cui assoggettare il
brevetto comunitario e la gestione dei problemi legati a traduzioni contrastanti. La proposta di regolamento
prevedeva in particolare che la domanda di brevetto fosse tradotta in inglese, francese o tedesco, mentre le
rivendicazioni dovevano essere pubblicate in tutte e tre le lingue di lavoro. Il sistema di risoluzione delle
controversie previsto dalla proposta € stato successivamente rivisto numerose volte, pur nella medesima
impostazione di fondo volta a privilegiare un sistema accentrato: cfr. Council of the European Union, 8
gennaio 2009, (5072/09) Working Document, Draft Agreement on the European and Community Patents
Court and Draft Satute, reperibile in: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05072.en09.pdf;
Commissione Europea, 20.03.2009, SEC(2009) 330 definitivo, Raccomandazione della Commissione al
Consiglio perché autorizzi la Commissione ad awiare negozati in vista dell’adozione di un accordo
relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti; Council
of European Union, 7 aprile 2009, (8588/09); Council of European Union, 23 marzo 2009, (7928/2009). La
proposta contenuta nel Draft Agreement prevede I'istituzione di un sistema processuae unificato, con
giurisdizione estesa alle controversie relative ai brevetti europei (brevetto designante alcuni dei Paesi
membri secondo |’ attuale sistema) e in futuro ai brevetti dell’ Unione europea. 1l sistema sarebbe incentrato
sulla costituzione di una Corte dei brevetti europei e comunitari, comprensiva di Corti di prima istanza, con
la possibilita di istituire divisoni locali le quali potrebbero esercitare particolari competenze e
applicherebbero la propria lingua, ed una Corte di appello, con competenza esclusiva per le domande di
nullita proposte in via principale. Cfr.: Harhoff D. (2009), p. 19.

® In considerazione del fatto che il Tribunale dei brevetti istituito da un accordo internazionale dovrebbe
applicare il diritto comunitario sostituendosi a giudici nazionali, snaturando il rapporto che il Trattato UE
configuratra Corte di Giustizia e giudici nazionali.

1% E non anche degli altri Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo. Cfr.:
http://www.confindustria.it/Aree/Documenti PINT.nsf/DOCINI/F7CD117782BF7F19C12578DC002BF2DA
?20penDocument& Menul D=76598F04D2A058BBC1257377003209DC

100 || carattere esclusivo delle competenze della Corte unitaria dei brevetti potrebbe sollevare problemi sotto
il profilo della compatibilita con il rapporto tra Corte di giustizia e Tribunali nazionali configurato dai
Trattati. Cfr.: Corte di giustizia dell’ Unione europea, parere 1/09, 8 marzo 2011; Corte di Giustizia, sentenza
4 novembre 1997, causa C-337/95.

192 Seellato G. et al. (2011), p. 14.
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Una riforma tendente a facilitare I'estensione territoriadle della copertura
brevettuale avrebbe effetti positivi per le imprese piu innovative innalzando la
remunerazione ritraibile dall’ applicazione industriale dell’invenzione e incentivando gli
investimenti in R&D. Con riferimento all’impatto sulla situazione italiana, caratterizzata
da una contenuta dinamica brevettuale e da una struttura produttiva di imprese piccole,
con contenuta capacita innovativa®, gli effetti di una piu facile estensione dell’ambito
territoriale del brevetti potrebbero essere: nel breve periodo negativi per le imprese
italiane (afronte dellariduzione del numero di invenzioni brevettate all’ estero liberamente
utilizzabili nel proprio territorio) e vantaggios per le imprese straniere innovative (che
estenderebbero il proprio titolo di privativa in Italia espandendo il proprio mercato); nel
lungo periodo positivi, grazie agli incentivi ad innovare derivanti dalla concorrenza
dinamica. Al fine di consentire alle imprese italiane di catturare i vantaggi della riforma
appare, tuttavia, necessaria I’ attivazione di politiche in grado di innalzarne la capacita
innovativa e competitiva, ad es. intervenendo sul capitale umano o sui meccanismi di
trasferimento tecnol ogico'™.

Considerando piu in dettaglio le proposte formulate in sede comunitaria, la linea
direttrice volta a ridurre gli oneri di traduzione del brevetto europeo (valido solo negli
Stati designati) e del brevetto dell’ UE (designante tutto il territorio dell’ Unione europea e
soggetto ad una disciplina sostanziale uniformata)'®, ad eliminare le tasse nazionali per il
procedimento di validazione, all’unificazione della regolamentazione del brevetto
dell’Unione europea, al’integrazione dei sistemi di tutela giurisdizionale che consentano
di prevenire divergenti interpretazioni e di ottenere pronunce valide in tutto il territorio
della Comunita, sono idonee ad abbattere i costi per I’ estensione territoriale dei brevetti.

Esse, peraltro, presentano margini di miglioramento. Il principio del trilinguismo
(che consente di presentare la domanda di brevetto in una sola delle tre lingue di lavoro
dell’Ufficio europeo dei brevetti: francese, tedesco, inglese) semplificherebbe |a
procedura e abbatterebbe i costi per la tutela, ma aumenterebbe i costi per le imprese
concorrenti che operano in territori la cui lingua ufficiale non coincide con una delle tre
lingue di lavoro dell’ Ufficio europeo dei brevetti’®. Il miglior correttivo per superare le

103 Cfr.: Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011). Il recente “Quadro valutativo dell’ Unione
dell’innovazione del 2010” pubblicato il 1 febbraio 2011, classifica i Paesi membri in quattro categorie:
leader dell’innovazione, Paesi che tengono il passo, Innovatori moderati, Paesi in ritardo. L’ltalia &
catalogatatragli innovatori moderati.

194 per I’analisi sulle criticita del livello di innovativita delle imprese italiane e possibili indicazioni di policy,
cfr. Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011).

195 1] beneficio della riforma sarebbe significativo considerato che oggi circal’ 88,8% dei richiedenti presenta

domanda in una delle tre lingue ufficiali e circa il 93% sceglie una delle lingue ufficiali come lingua di
procedura per il rilascio di un brevetto europeo. Se si considerano i paesi designati per la convalida del
brevetto, circa il 95% dei brevetti europei € convalidato in Germania, 1'80% in Francia, il 75% in Gran
Bretagna. Cfr.. Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, Proposta di Regolamento (UE) del
Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’ Unione europea.

196 | costi sono duplici: da un lato, la necessita di tradurre il brevetto per le imprese che operano in una
lingua diversa da una delle lingue di lavoro dell’ Epo; dall’ atra, le maggiori difficolta da parte delle imprese
concorrenti di conoscere il contenuto di brevetti inerenti all’ attivita che intendono svolgere, con aumento dei
rischi di contraffazione involontaria. Mentre il primo problema € risolubile attraverso un meccanismo di
compensazione delle spese da considerare nella determinazione delle imposte, per il secondo i correttivi
presenti sia nella proposta originaria di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 sia la recente
proposta di unificazione del regime linguistico per il brevetto dell’Unione europea presentata dalla
Commissione nel 2010 non appaiono risolutive. La prima proposta tutelava i concorrenti che avevano
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criticita segnalate appare la previsione di un regime linguistico basato sulla lingua piu
diffusa, I'inglese, come unicalingua ufficiale a cui riconnettere efficacia giuridica™.

L’ impostazione prescelta sul regime linguistico ha motivato le resistenze di Spagna ed
Italia e haindotto gli altri Paesi ad avviare la procedura per una cooperazione rafforzata al
fine di itituire un brevetto dell’ UE ispirato al principio del trilinguismo. La proposta di
istituire una cooperazione rafforzata e stata contestata con ricorso ala Corte di Giustizia
europea dall’ Italia. In caso di successo dell’iniziativa intrapresa dagli altri Paesi membri,
I’esclusione da tale sistema produrrebbe uno svantaggio competitivo elevato per le
imprese italiane piu innovative che avrebbero interesse dla possibilita di estendere
territorialmente il loro brevetto, dal momento che dovrebbero continuare a sostenere i
costi di traduzione derivanti dalla frammentazione dell’ attuale sistema, a fronte di un
abbattimento dei costi per le atre imprese europee. Al contempo, essa impedirebbe di
innescare il meccanismo di concorrenza dinamica mantenendo gli incentivi delle imprese
meno innovative ad applicare le tecnologie esistenti, eventualmente brevettate all’ estero,
alimentando I’ attuale ritardo in innovazione. L’ applicazione di un sistema non ottimale
con riferimento al regime linguistico, quale la previsione di un regime ispirato al
trilinguismo, ma in grado di abbattere notevolmente i costi per estendere territorialmente
un brevetto, € nel lungo periodo preferibile.

Con riferimento alla tutela giurisdizionale, un sistema integrato appare desiderabile al fine
di assicurare unatutela rapida, efficace e meno costosa. Considerati i vincoli derivanti dal
Trattato e gli ostacoli giuridici alla realizzazione di organi giudiziari centralizzati, una
strada alternativa € quella di prevedere meccanismi di cooperazione giudiziaria, sul
modello previsto per il marchio comunitario, volti a consentire ad un unico giudice
nazional e specializzato di emettere misure di tutela con valenza cross-border per le azioni
di contraffazione e decisioni valide erga omnes sulle controversie in materia di nullita o
decadenza proposte in via riconvenzionale. Sussistono, tuttavia, resistenze politiche a

inconsapevolmente violato un brevetto, escludendone la responsabilita per la contraffazione. Pertanto, una
volta convenuti in giudizio il brevetto non sarebbe stato loro opponibile fino a quel momento, ma solo per il
futuro. Tale soluzione appare inefficiente, perche: crea situazioni di incertezza, in contrasto con lalogica del
sistema brevettuale, che garantisce un potere di monopolio a fronte della diffusione dell’ invenzione, in modo
da orientare gli investimenti in R&D verso invenzioni in grado di soddisfare il requisito della novita e
dell’atezza inventiva a fine di raggiungere la soglia della brevettabilita; pone un costo a carico dei
concorrenti che possono trovarsi ad aver effettuato investimenti in attivita produttive che successivamente
devono interrompere a causa di una contraffazione involontaria. La seconda proposta supera tale problema
istituendo un regime automatico di traduzione, con valenza non ufficiale, e introduce obblighi transitori di
traduzione fino all’istituzione di un sistema affidabile, pur essendone attualmente indefinito il contenuto. La
principale criticita insita in tale sistema risiede nei rischi di conflitto legati ad eventuali divergenze tra il
testo ufficiale e quello tradotto, dovendosi (sulla base della proposta) ammettere la possibilita di un’azione di
contraffazione contro un’impresa concorrente che operi nel rispetto di una versione divergente da quella
ufficiale.

197 Quest’ ultima porrebbe un costo di traduzione a carico delle imprese francesi e tedesche (circa il 48%

delle domande sono oggi redatte in francese o tedesco: v. Commissione europea, SEC(2010) 786, Analisi
d’'impatto sulla proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto
dell’Unione europea) ma garantirebbe la massima conoscibilita superando i problemi connessi a possibili
divergenze di traduzione tra testi ufficiali e non ufficiali. | maggiori costi, peraltro, potrebbero agevolmente
essere superati da un regime di tassazione in grado di compensare i costi sostenuti per tradurre ladomandain
inglese.
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riconoscere efficacia nel proprio territorio a decisioni adottate da giudici di atri Paesi
membri in materia di brevetti'®,

5 Valutazioni conclusive

Un adeguato sistema di protezione delle invenzioni industriali € una condizione
necessaria per promuovere I'innovazione e la competitivita delle imprese. L’assetto
regolamentare domestico appare in linea con le indicazioni provenienti dall’analisi
economica e con i modelli piu diffusi a livello internazionale. Permangono, tuttavia,
alcune aree di miglioramento con riguardo ai meccanismi di allocazione del diritto di
brevettare le invenzioni universitarie, a meccanismi nazionali di tutelagiurisdizionale e a
sistema europeo di concessione e tutela dei brevetti.

Con riferimento ala tutela delle invenzioni del ricercatori universitari,
I”allocazione generalizzata alle Universita del diritto di brevettare le invenzioni realizzate
dai propri ricercatori (a cui andrebbe riservata una remunerazione adeguata dello sforzo
inventivo), oltre gli attuali limiti che attribuiscono il diritto all’ Universita solo per le
invenzioni finanziate o realizzate con altri partner istituzionali, produrrebbe i seguenti
benefici: incentiverebbe le Universita a vaorizzare ulteriormente le funzioni di
trasferimento tecnologico degli enti universitari e massimizzare in tal modo i proventi
derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni. | benefici sarebbero apprezzabili soprattutto
per le invenzioni realizzate in équipe, consentendo di prevenire possibili problemi di
azione collettiva

Il sistema di tutela giurisdizionale garantisce una protezione adeguata soprattutto
grazie allo strumento delle misure cautelari, spesso in grado di acquisire stabilita ed
assicurare una tutela definitiva ove non residui interesse alcuno delle parti ad instaurare il
successivo giudizio. In presenza di un giudizio di merito, invece, la durata del processo
risente delle inefficienze della giustizia civile, che non consente di ottenere una pronuncia
definitivain tempi rapidi.

Con riferimento al sistema europeo dei brevetti, la procedura per la validazione del
titolo in una pluralita di Paesi membri e i meccanismi di tutela giurisdizionale appaiono
eccessivamente frammentari e costosi. Le proposte formulate in sede comunitaria per una
maggiore integrazione del sistema appaiono condivisibili nelle loro linee generdli, per la
capacita di stimolare la concorrenza dinamica delle imprese, pur presentando aree di
miglioramento sotto il profilo del regime linguistico per il rilascio di un brevetto valido in
tutto il territorio.

108 £ questo il motivo che ha impedito la ratifica della Convenzione di Lussemburgo del 1975 che si

ispirava a tale principio. Cfr.. Commissione europea, COM(2000) 412 definitivo, Regolamento del
Consiglio relativo al Brevetto comunitario, p. 4.
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Allegato 1
L aregolamentazione internazionale

L’'esigenza di fornire adeguata protezione ale invenzioni su scala sopranazionale in modo da garantire il
diritto allo sfruttamento economico in tutti i territori ove si intenda commercializzare i prodotti ottenuti con
il brevetto ha reso necessario promuovere una convergenza dei sistemi nazionali sulle tecniche di
protezione dei diritti di proprietaindustriale. L’ esigenza di una protezione armonizzata € forte in particolare
nell’ambito dell’ Unione europea come strumento di integrazione dei mercati, che risulterebbe ostacolata
dalla frammentazione dei regimi giuridici'®. Gli strumenti per agevolare I’espansione dell’ambito
territoriale in cui una medesima invenzione € tutelata sono riconducibili essenzialmente a due diverse
tecniche: I'armonizzazione sostanziale della normativa domestica di tutela dei brevetti, I’ estensione della
protezione fornita dal diritto nazionale ad invenzioni brevettate al’estero attraverso una procedura
semplificata.

La prima tecnica € stata utilizzata per armonizzare alcuni principi generali applicabili ai brevetti. La
Convenzione sull’Unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti per invenzioni del 27
novembre 1963 disciplina i requisiti di validita delle privative industriali in modo uniforme, lasciando
tuttavia spazio per discipline domestiche divergenti su punti anche rilevanti. L’ Accordo Trips firmato a
Marrakesh il 15 aprile 1994 introduce requisiti minimi di tutela per i diversi diritti di proprieta intellettuale
e impone I'adozione di strumenti processuali che effettivamente siano in grado di proteggere i diritti di
proprieta industriale. Allo stesso modo la Convenzione di Unione di Parigi come modificata nel 1958 ha
introdotto la licenza obbligatoria come sanzione per il non uso, consentendo la previsione di un regime di
decadenza solo in seconda battuta. Alcuni settori, invece, sono stati interessati da Convenzioni di diritto
uniforme aventi ad oggetto aspetti specifici. In particolare la Convenzione che ha istituito I'Unione
Internazionale per la protezione delle nuove varieta vegetali*™.

A livello comunitario il processo di armonizzazione della disciplina sostanziadle € stata perseguita
soprattutto con riferimento ad alcuni settori. L’ Unione europea € riuscita ad armonizzare la disciplina sulla
brevettabilita delle invenzioni biotecnologiche con direttiva 99/44/CE del 6 luglio 1998, che fissa criteri e
requisiti di protezione, direttiva recepita con ritardo dall’Italia con contestuale condanna da parte della
Corte di Giustizia. La direttiva, tuttavia, rinvia agli Stati membri alcune scelte significative in merito alle
invenzioni biotecnologiche: la scelta di brevettare tutti i possibili usi di una sequenza di geni isolata dal
corpo umano, o solo dell’uso indicato nella domanda di brevetto; la brevettabilita delle cellule staminali
pluripotenti essendo la questione legata al diverso approccio seguito nella definizione di embrione e dei
limiti relativi alla sua tutela™2. In precedenza con il Regolamento 1768/92/Ce @ stato istituito un certificato
protettivo complementare per i medicinali che ha sostituito il certificato complementare di protezione
introdotto nell’ ordinamento domestico dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, la cui funzione € quella di
prolungare la durata dei brevetti sui farmaci per compensare in parte I'impossibilita di sfruttare il brevetto
nel periodo intercorso tra la domanda (o concessione) del brevetto e |’ autorizzazione alla immissione in
commercio™. Infine con la direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004 sull’ enforcement, si & rafforzata la tutela
dei diritti prevedendo standard minimi e regolando taluni strumenti processuali.

L' estensione dell’ ambito territoriale di validita della tutela brevettuale si e realizzata alivello internazionale
attraverso la semplificazione delle procedure necessarie per ottenere I'accesso ala tutela domestica. Il
primo strumento disponibile a livello internazionale € incentrato sul principio di assimilazione introdotto

1% Dragotti G. (2009), p. 205 ss.
19 Convenzione ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

111 Recepita in Italia con il d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974, integrato dal d.lg. 3 novembre 1998, che ha
adeguato la normativa interna alla revisione della Convenzione UPOV realizzata nel 1991. L'Unione
Europea ha attuato la convenzione con Regolamento n. 2100/94/CE, recependo le indicazioni provenienti
dalla Convenzione Upov.

112 Commissione europea, Rapporto della Commissione del 14 luglio 2005, Development and implications of
patent law in the field of biotechnology and genetic engineering [ COM(2005)312 — Official Journal C 211
of 30.8.2005.

13 Dragotti G. (2009), p. 224.
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dalla Convenzione di Unione di Parigi (Cup), firmata a Parigi il 20 marzo 18834, che impone ad ogni
Stato contraente di applicare ai cittadini degli altri Stati il trattamento riservato ai propri cittadini, e il
principio di priorita ex art. 4 CUP, per cui il soggetto che ha depositato domanda di brevetto in un Paese
contraente pud presentare domanda di brevetto anche in altri Paesi invocando la priorita assicurata dal
deposito iniziale: la sussistenza del requisiti della domanda viene valutata alla data del diritto di priorita e
non alla data del secondo deposito. Con il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT) firmato a
Washington il 19 giugno 1970, come successivamente modificato, viene istituita una procedura di deposito
centralizzata per |a presentazione della domande di brevetto (c.d. brevetto internazionale) e la successiva
fase di ricerca delle anterioritd, affidata ad un’amministrazione nazionale che sfocia in un rapporto
pubblicato insieme alla domanda. Le fasi successive restano di competenza dei singoli uffici nazionali. A
livello comunitario, gli Stati membri possono utilizzare il sistema regolato dalla Convenzione sul brevetto
europeo, firmato aMonaco del 5 ottobre 1973, che haigtituito il c.d. brevetto europeo rilasciato dall’ Ufficio
Brevetti Europeo. Il sistema si basa sull’ accentramento della procedura per la verifica dei requisiti per la
concessione del brevetto e sul rilascio di un titolo idoneo ad essere efficace presso gli Stati aderenti (tutti gli
Stati membri e otto Stati non appartenenti all’ Unione europea) previamente designati (c.d. Stati designati).
La protezione legale, tuttavia, & soggetta alla disciplina dei Paesi designati con riferimento alle formalita
per la convalida del brevetto, tra cui in particolare I’ eventuale obbligo di presentare una traduzione del
brevetto, ale imposte da versare all’ Ufficio nazionale dei brevetti per lavalidita ed il rinnovo del brevetto,
dl’estensione e alle modalita di tutela. E' di competenza degli Uffici nazionali anche la ricezione della

domanda di priorita, volta a tutelare |'inventore nelle more del procedimento per la concessione del
brevetto>.

14 pig) volte modificata. L’ ultima modificarisale a Testo di Stoccolma, ratificato con lal. 28 aprile 1976, n.
424,

115 \/an Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 3.
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