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1.L esclusiva

Il brevetto € un documento che incorpora un atto amministrativo a natura mista con
effetti dichiarativi ,perche presuppone la condatazione di sussistenza dele condizioni
di brevettabilitae ,con effetti costitutivi , perche conferisce o ius excludendi alios
,ciog diritti esclusivi erga omnes entro i limiti territoriali dell’ ordinamento Satae che
[i hariconosciuti.

Il brevetto nazionde viene rilasciato  da un apposto Ufficio(in Itdia organo ddla P.A.
denominato Ufficio Itdiano Brevetti Marchi) abilitato a conferire il  titolo legittimante
su domanda ddl’ interessato e previaverificadi suarigpondenzaa requisti di legge.

Oggetto dd  brevetto €  I'invenzione ,cio€ una soluzione nuova ed originale di un
problema tecnico ata ad essere redizzata ed gpplicata in campo indudtride e puo’
riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento *.

Ma il brevetto tutda anche il modello(industriale) di utilita’ che ha per oggetto un
trovato che fornisce a macchine o pati di esse , srumenti,utendli ed oggetti d'uso in
genere paticolare efficacia o0 comodita’ di applicazione o impiego(c.d. piccola
invenzione)?.

Il termine brevetto non € piu utilizzato-invece - per il marchio di impresa ( segno
distintivo che serve a individuare |'origine €o la qudital de prodotti o dei servizi che
un impresa produce 0 mette in commercio 3)e —neppure- per il modello e disegno
ornamentale che protegge il  particolare aspetto conferito d prodotto od a  sui

! La disciplina nazionale € contenuta nell’RD 29 giugno 1939 n°.1127 (di seguito L.i.)revisionata dal
DPR 22 giugno 1979 n°.338 (in attuazione della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5
ottobre 1973)e dal Dlgs 19 marzo 1996 n°.198 (in attuazione dell’ Accordo TRIPs —Agreement on Trade-
Related Aspects on Intellectual Property Rights del 15 aprile 1994).

? Ladisciplinanazionale € contenuta nell’RD 25 agosto 1940 n° 1411(di seguito L.mo.)

3 Ladisciplina nazionale € contenuta nell’RD 21 giugno 1942 n°.929 (di seguito L.ma.)come revisionato
dal DIgs 4 dicembre 1992 n°.480 in attuazione della direttiva (di riavvicinamento delle legislazioni)
89/104 CEE,dd Dlgs 19 marzo 1996 n°.198 (in attuazione degli accordi TRIPs ),dal Dlgs 8 ottobre
1999 n°.447 (in attuazione del Protocollo di Madrid sullaregistrazione internazionale dei marchi).



componenti per le cadterigiche di  linegcontorni,colori,forma,struttura
(c.d.ornamento estetico)®.

Per entrambi quedti titoli oggi 9§ pala piu propriamente di registrazione , attestato
che conferisce gli stess diritti del brevetto.

L'esclusiva trova riconoscimento e definizione  ndl’at.l ddla Legge invenzioni |l
quae dabilisce che i diritti di brevetto condstono nella facolta’ esclusiva di atuare
I’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato .

Andogamente I'art.2584 dd codice civile datuisce  che il titolare di brevetto per
invenzione hadiritto esclusivo di attuarla e disporne negli ati commercio .

E queda la cadteristica ddla privativa industriale che s configura come  diritto
asoluto di godimento e sfruttamento monopolistico ddl’invenzione con divito  a
tezi d fane utlizzazione senza il consenso dd titolare ( di regola manifetato con
concessione di licenza).

Ove i terzi non rispettino I'esclusiva 9 rendono  responsabili di contraffazione , illecito
extracontrattuale che presuppone I'interferenza ddl’ dtrui trovato nel’ ambito di
protezione di unainvenzione validamente brevettata .

Vdiditd e contraffazione sono percio’ le condizioni  indigpensabili per I’ accoglimento
ddl’azione di contraffazione ;cod’ come la loro negazione codtituisce §pessO oggetto
ddle eccezioni dd presunto contreffattore il quae —tra I'dtro-puo’ lui stesso
prendere I'inizigtiva contro il titolare dd brevetto esercitando  azione preventiva di
nullita’ per diminarnela privativa sul mercato .

Tanto giudtifica I'intervento obbligatorio del PM (art. 78 L.i)che assegna un connotato
“pubblicistico” a processo brevettuae , essendo I'organo pubblico portatore di un
“interesse generale’” dla consarvazione dé  monopoli solo in quanto  legittimi,
dtrimenti dovendo ricadere nella libera appropriabilita’ dellacolletivita .
L’'individuazione ddl’ambito entro cui 9 eslica I'esclusiva  codituisce il nucleo
centrale delle cause di contraffazione ma anche il limite di esplicazione dd potere
monopolista ne rapporti negoziali .

2L adimensioneterritoriale

L’eclusva produce innanzitutto i suoi effetti sovra un'area geogrefica.

La disciplina de diritti di proprietd indudtride € igpirata d principio dela
territorialita’ ne senso che la tutda del diritto di esclusivita’ proprio del monopolio €
circoscritta d territorio dello Stato che lo conferisce cos’ come  la materia brevettuale
(requisti per la concessone ,contenutomoddita di esercizioyresta disciplinata solo
dalo Stato di gppartenenza.

S tratta della gpplicazione della cd “legge dello SchuzZand “che rimanda ,a fini
ddl’individuazione del’ordinamento competente, d territorio entro il quae s locdizza
la fatigpecie coditutiva dd bene immateride dtraverso il rilascio della privativa e la
uatutea

L’invenzione brevettata in un paese non ha dunque effetto al’estero a meno che non sa
brevettataanchein tutti i paes ne qudi I’ inventore intende ottenere protezione.

E quedto il principio che s ricava ddl'atl dela Legge invenzioni itdiana citato
dl'inizio e cdoé€ ddla reciproca irrilevanza de brevetti promananti da divers
ordinamenti.

4 La disciplina nazionadle € contenuta nell’RD 25 agosto 1940 n°.1411(di seguito L.mo.) come
revisionato dal DIgs 2 febbraio 2001 n° 201 in attuazione della direttiva(di riavvicinamento delle
legislazioni) 98/71/CE .



Conseguenza de principio ddla territoriditas € che il titolare del brevetto ha facolta
exlusva -non s0lo di fabbricalee ma anche di commercidizzare il prodotto cui
I'invenzione 9 riferisce su tutto il territorio dello Steto.

La violazione dd diritto —dunque- € imputabile a chi redizza —entro i confini
nazionali dove s esplica la dtrui esclusiva-lo stesso prodotto ed achi di -in tde
ambito territoriale - faccia commercio quantunque  non abbia concorso a fabbricarlo(il
venditore-distributore,grossista ,dettagliante) .

A questo riguardo va detto che la contraffazione astringe pure chi fornisce 0 mette in
vendita pati ddl’oggetto  brevettato-anche se non brevettabili o cadute in pubblico
dominio-con la consapevolezza cheil loro uso € destinato proprio aqud fine.

S tratta di attivita' preparatoria od agevolativa ddl’illecito che passa sotto il home di
“contributory infringement” forma di concorso nella contraffazione che trova un
lontano precedente nella giurisprudenza itdiana® ed una piu’ recente  specificazione
probatoria da parte della stessa Cassazione .

Ddla pronunzia della Corte di legittimitad 9 evince infati che il titolare de brevetto
puo essere  esonerato ddla prova della dtrui consgpevolezza per I'assoluta univocita
dd mezzo contributivo utilizzato in quanto destinaio esclusvamente dla contraffazione
ma da tde prova non puo liberars quando i prodotti e gli strumenti mess in
commercio ed idone a redizzare un metodo brevettato da dtri Sano suscettibili anche
di us ulteriori obbiettivamente non confliggenti con lasferadi tuteladell’ esclusiva® .

Il principio trova podtiva enunciazione nd Ssema dd  brevetto comunitario (art.26
ddl’ Accordo di Lussemburgo ripreso ddl’ art.7 della proposta di Regolamento CE )che
attribuisce d titolare della privativa comunitaria facolta di vietare a qualsas terzo di
fornire od offrire sul teritorio degli Stati membri | mezzi reativi ad un demento
essenzide ddl’invenzione e necessari per utilizzare su tde teritorio I'invenzione stessa
,sempre che il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che tdi mezzi sono idonel
atae utilizzo ed ad ess0 dedtinati.

S diceva che (gl ati di utlizzazione vietata ddl’invenzione protetta da brevetto
nazionde acquisano cardtere di illicaita solo se redizzati da terzi nd territorio ddlo
Stato vuoi con I'atuazione materide dd prodotto con cui ¢ S appropria ddl’idea
inventiva dtrui vuoi con lasua messain vendita.

L'at.l bis ddla legge invenzioni dispone che il brevetto conferisce d titolare il diritto
d vigare a tezi di produrreusaremettere in commercio ,vendere od importare il
prodotto in questione (con riferimento d territorio dello Sato richiamato dal’art.1 ddla
legge).

Sull’ assunto che tae e encazione sarebbe meramente esemplificativa dele moddita di
atuazione dell’ altrui invenzione la giurisprudenza—in particolare milanese’-da tempo
haritenuto  chela contraffazione ricomprenda pure la fabbricazione di prodotti

dedtinati esclusvamente d mercato estero (dove non operi I’ esclusiva): questo perche

in Italia verrebbe comunque a ritrarg il profitto ancorche’ non sano sottratte a

titolare del brevetto quote di domanda provenienti da territorio nazionde .

Su queste premesse ladilatazione del diritto esclusivo ddl titolare hatrovato un

recente sviluppo nell’ambito del commercio internazionale dove € dtata imputata di

> Cass.24 ottobre 1956 n°.3387

® Cass.12 giugno 1996 n°.5406 nel singolare caso “ Sidermens’ dove il metodo di controllo ed analisi
utilizzato nel processo di lavorazione dellaghisasi avvalevadi mezzi non inventivi(bicchieri in materiale
refrattario)suscettibili di impiego per usi diversi.

" Tribunale di Milano 30 aprile 1990 inRiv.Dir.Ind.1992,11,217 e Corte di Appello di Milano 16
novembre 1993 in Dir.Ind ,1994,213



illiceital anchela condotta di intermediazone attuata con strutture commercidi
operanti nel paese di concessione della privativa®

Nella specie g tratava di ativitadi brokeraggio — organizzata sul territorio nazionde
rivolta a mettere in contatto la domanda e I’ offerta di prodotto che in Itaia era coperto
da brevetto manon lo era nel paes rispettivamente di origine(produttori) e di imp
ortazione (dedtinatari)cos’ concorrendo  prodromicamente  a quella  negoziazione.
Pratica quedta ritenuta avere una propria valenza commerciale -se non dtro -perche
determinava una contropartita economica -oltre che sul mercato di shocco-ndl territorio
ddlo Sato di privativa in violazione ddl’'atl ddla legge invenzioni la cui
relazione territoriale era da riconnetters  ,non solo, dla produzione €o introduzione
del bene sul mercato ma anchea conseguimento ddl profitto .
E dao cos’ precisato che la mancanza ndl'atl di quasas riferimento Al
ativita di esportazione non basta di per ¢ alegdizzare la vendita estero su estero
di un prodotto copeto da privaiva la cui commercidizzazione —con le modditd
indicate - verrebbe comunque aviolare lalegge brevettuae nazionde.
L’exclusva brevettudeinfetti € tamente forte davietare qualsias  comportamento
interferente aliunde con la Stuazione di unicita riconosciuta d titolare ancorche
stabilizzata sul territorio statuale® .

3.L’ampliamento internazionale

Il principio di  territorialita’ che ispira la disciplina de brevetti nd nostro come in
dtri paes indudridizzati —con I'espanders dd commercio mondide - ha  subito
correttivi ed estensoni  sul piano ddl’ unificazione delle procedure e di un piu
efficace coordinamento difensivo controi  fenomeni di contraffazione che S irradiano
daun paese al’ dtro.

Tutta la materia del diritto indudride risulta ,del resto, cadterizzata da  una
Spiccata propensione evolutiva in senso ‘internazionale”’ di cui sono prova non solo le
modifiche legidative intervenute in campo daude per I’ atuazione di direttive
comunitarie 0 convenzioni internazionali in funzione d una piv incigva
amonizzazione tra le  normaive dei vai paes’® ma anche la codtituzione di titoli
sovranazionali 0 comunque a protezione giuridica territorialmente allargata .

Il processo per ottenere un ssema internazionde di tutdla della proprieta industride
in piv Sati era per la veitd  iniziao fin da secolo scorso con la Convenzione
d'Unione di Parigi del 1883(CUP) !'che fin d'dlora ,aveva fissato il principio basilare
secondo cui il “depogto regolare’ di una domanda di brevetto in uno Stato dell’Unione
conferisce  d depogtante un diritto di priorital(di 12 mes per le invenzioni ed i moddli
di utlita e d 6 med per i marchij dissgni ed i moddli indudridi)su qud primo
deposito rispetto dle corrispondenti domande  presentate “ex post” negli dtri Stati
dell’Unione (c.d.”priorita’ unionista’),sollevando il richiedente dala edgenza di un
“depodto contemporaneo”in tutti i paes unionisti e mettendolo dtresi’ d riparo da
eventudi eventi divulgativi redizzati ndl’intervalo , dovendo la “dStuazione di novita”
essre vautata per quella esstente solo a momento del “first file”.

8 Tribunale di Milano sentenza 29.1.1998 ( Dir.Ind.1998,3,195)sulla commerciaizzazione ,in paesi terzi

dove nonvigeval’esclusiva,di sostanza farmaceutrica coperta da brevetto europeo(omeprazol o).
Lasentenza€ stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.

% Eco del principio sembrarinvenirsi nella sentenza 3 settembre 1999 della Corte di Cassazione
belga(ENPR 1/2002 pag.1)confermante lalegittimita’ dellatutela cautelare(sequestro)rivolta contro atti

di contraffazione commessi nel territorio di paese non coperto daesclusiva brevettuale .

10 Vedasi lenote 1,2,34.

1L aCUPe stata oggetto di numerose revisioni I’ ultimadelle quali € quelladi Stoccolmadel 14 luglio 1967
ratificata dall’ Italia con legge 28 aprile 1976 n°.424



Un forte impulso dla soluzione de problemi risultanti ddla molteplicita dele
legidazioni naziondi regolanti il procedimento di brevettazione € venuto dd  Trattato
di Washington de 19 giugno 1970'2 che ha isituito il brevetto PCT atraverso una
procedura secondo cui una domanda unica di brevetto trasmessa ad organismo abilitato
(Bureau International dell’O.M.P.l.) -quadora soddisfi determinate condizioni di forma
e contenuto(avdlate da un rapporto di ricerca internazionale) —produce gli stess
effetti di una domanda nazionde presentata al’autorital brevettude di ciascuno Stato
contraente che il richiedente abbia dedgnato nella sua domanda internazionde di
modo che un s0lo deposito vae come deposito ddla stessa domanda presso I’ ufficio
brevetti di ciascuno Stato.

I sgema PCT non dimina I’autonomia dele procedure brevettudi naziondi ma
consente solo di ingtaurarle con unica domanda  evitando la plurditad del depoditi
Jfanto che viene definito un “fascio” di domande nazionali.

Bisognera  attendere la Convenzione di  Monaco del 5 Ottobre 1973 sul brevetto
europeo 13 (CBE)per ottenere un sistema unificato di rilascio .

Il brevetto europeo  rappresenta Sicuramente un passo decisvo di cooperazione in
questo senso perche la concessone € regolata da un diritto uniforme anche se  non
ancora sul piano ddla tutdla giudiziariarimessaa singoli ordinamenti naziondi.

Il brevetto europeo-infati-quantunque oggetto di deposto internazionde in unica
domanda ,sottoposto a contenzioso amminigrativo —giurisdizionde avati  dle
Divisoni e Commissoni ddl’lUEB di Monaco e dedinaio-una volta concesso - ad
avere efficacia in tutti i paes aderenti dla Convenzione , non € esentato ddle verifiche
di vdidita nele cause di contraffazione intentate nel Sngoli Stati secondo la normeativa
brevettuale loro propria rimanendo soggetto —nelle rispettive frazioni -a declaratorie
di nullita d pai dd brevetto nazionde (pur rimanendo in vita negli dtri paes dove
non € stato contestato).

Non a caso il brevetto europeo viene comunemente definito un “fascio” di privative
nazionali sulla medesma invenzionre percheé d smembra nd teritorio ddla
Comunita in tanti brevetti naziondi  sotto I'aspetto delle eventudi  conseguenze
invaidanti .

Il suo coinvolgimento nd processo di contraffazione nazionale € peratro suscettibile
di assumere unrilevo ben maggiore rispetto A corrispondenti brevetti rilasciati
ddl’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi .

L’importanza del diritto sostanziale europeo dei brevetti espresso ddla Convenzione d
Monaco non trova solo ragione nd fatto che quas tutti gli Stai  contraenti —ltdia
compresa dtraverso il recepimento atuato con il DPR 338/79-hanno ad
armonizzatoil proprio diritto brevettude interno .

L'importanza risede anche nd fatto che il brevetto europeo -a differenza dd suo
gemdlo itdiano - un brevetto forte 0 ad esame preventivo Pperche’ la sua

12 A| Patent Cooperation Treaty |’ Italiahaaderito con L.26 maggio 1978 n°.260 e L.21 dicembre 1984
n°.890

13 La CBE ¢ data ratificata con L. 26 maggio 1978 n°.260 ispiratrice della riforma brevettuale del
Nostro paese .

Gli Stati partecipanti al’ Organizzazione Europea dei brevetti (al 1° Gennaio 2000) sono-oltre tutti gli
Stati membri dell’ Unione Europea(15)-Cipro,Liechtenstein,Monaco e Svizzera.

La Turchia€ entrata afar parte della CBE dal 28 agosto 2000 ed inviti all’ adesione sono stati rivolti ala
Bulgaria,I’ Estonia,la Polonia,la Repubblica Ceca,la Romania ,|a Slovacchia,la Sloveniael’ Ungheria.

1) brevetto italiano € definito debole perche’ I'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)-organo
amministrativo del Ministero dell’Industria oggi trasformato in  Agenzia della Proprietal industriale —a
differenza di quanto avviene nelle procedure di rilascio internazionali (e nella maggior parte del paesi
industrializzati) non svolge —sulle domande di invenzione — alcunaricerca sullo stato della tecnica ne’



concessone presuppone una vautezione sa ddlo “stato della tecnica’esgtente d
momento ddla domanda tenendo conto dd settore cui 9 rivolgera la tutda asscurata
dal’eventude rilascio ddla privativa(d tratta del c.d. rapporto di ricerca europeo
redatto da un apposta divisone ddl’UEB dl’Aja)sa un vero e proprio “esame di
merito’ —svolto atraverso una articolata igruttoria-sulla novita’ estrinseca ed intrinseca
dd trovaio e sull’'esstenza di impedimenti ala sua brevettabilital ,una verifica funditus
jnsomma , per accatare 2 la domanda di brevetto e I'invenzione che ne codtituisce
oggetto soddisfi o meno i requisti della CBE .

Inoltre dla c.d procedura di concessione (“ex parte”) puo’ far seguito una procedura di
opposizione (“inter partes’ ), vera e propria azione popolare risservata a quasas

terzo (ma in pratica srumento di reazione utilizzato dai concorrenti per ostacolare’ab
origneg’ la formazione dd monopolio rigpamiando su future azioni di nullita) che
trova la sua ratio ndl’interesse pubblico del’lUEB di  ridurre d minimo il rischio ddle
messa in circolazione di brevetti europe inficiai da difetti tai da poterne poi provocare
I'invaidazione davanti dle giurisdizioni naziondli.

L’iter 9 conclude con la procedura di  ricorso rimessa dla giurisdizione anminigrativa
del’'UEB ,ciog¢ le Camere o Commissioni di ricorso,dedtinatarie degli gppeli in
revisone ddle decisoni di 1" isdaza a completamento del procedimento
amminidrativo-contenzioso di rilascio (o diniego) dd titolo.

Nel mentre -dunque - il rgpporto tra brevetto nazionade e processo di contraffazione €

contrassegnato da assoluta  neutralita’ perche la mancanza di una procedura di
brevettazione itdiana ad esame preventivo  determina la traslazione di ogni
indagine aulla vdiditd dd titdo ndlo dadio ddla conflittudital giudiziaria(l’ art.37
L.i gabilisce giud'appunto  che la concessione del brevetto non pregiudica I’ esercizio
ddle azioni gudiziaie crca la vdidita di ed i diritti derivant
ddll’'invenzione'®),ove s controverta della vdidita di un brevetto europeo —se non dtro

alcuna verifica sulla novita (intrinseca ed estrinseca)del trovato,limitandosi ad un esame “prima facie” di
inventivita’ ed industrialita’ con esclusione di quei prodotti o procedimenti “ictu oculi” privi di contenuto
inventivo(invenzioni c.d impossibili od assurde) o notori perche’ di dominio pubblico

L’'Ufficio —in atre parole-non € chiamato a compiere indagini di “confronto”esterne ala domanda ma
solo indagini interne fondate sulla comune esperienza , hon essendo affidatario di strumenti idonei ad
attivare istruttorie nel merito.

Semmai un certo “giudizio di valore” gli € rimesso nell’ipotesi particolare in cui  sia chiamato a
stabilire -a sensi dell’art.4 11° co.della L.mo- se il trovato presentato alla brevettazione sia qualificabile
come modello piuttosto che come invenzione , in tal caso dovendo essere invitato il depositante a
“trasformare” —nel termine assegnatogli —la sua originaria domanda di brevetto per invenzione industriae
in domanda di brevetto per modello di utilita’.

Va comunque ricordato che [I’art.9 della L.14 febbraio 1987 n°60 -riformulando I’art.4 11° co L.mo- ha
riconosciuto la possibilita’ di contemporanea presentazione per lo stesso trovato di domanda per
invenzione e di modello a valere nel caso in cui la prima non sia accolta introducendo I'istituto della
conversione (totale o parziale ) della domanda di brevetto in sede amministrativa con |’ equivalente in
sede giudiziariaregolato dall’ art.59 L.i.

15 | esame “preventivo” €  attuato in Germania ,in Olanda,in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove €
previsto un “rapporto di ricerca iniziale” ed un successivo “esame sostanziale” sui requisiti di
brevettabilita’.

La legge francese prevede invece la formazione di un “avis documentaire” predisposto sul rapporto di
ricerca delle anteriorita’ che -ove non richiesto(quale condizione per promuovere qualsiasi azione di
contraffazione)-determinalatrasformazione d’ ufficio della domandain “ certificato di utilita’.

In realta’ ,concluso il procedimento di concessione (o rifiuto) della privativa, I’art.71 L.i . consente
ancora al’interessato di impugnare il provvedimento negativo di rigetto(per i vizi propri degli atti
amministrativi)avanti ad una giurisdizione speciale chiamata Commissione dei ricorsi le cui sentenze
sono ricorribili per Cassazione (per difetto di giurisdizione o violazione di legge).

Nessun contrasto di giudicati € peraltro ipotizzabile tra il risultato cui pervenga la Commissione
ricorsi lacui sentenza accolga il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di concessione dell’ Ufficio ed



nella fase cautdlare in cui  la cognizione sommaria impedisce una gpprofondita andis
dd trovato a mezzo di CTU — giudid itdiani sono spesso  ispirdi da un certo “favor”
v gli esti di qud complesso ed articolato scrutinio che non ha egudi
nell’ esperienza nazionde.

Non § dimentichi-poi-che il brevetto europeo € rilasciato secondo vautazioni di
novita equivalenti a quelle che S rinvengono nel nostro ordinamento(gli  artt. da 12 a
17 ddla L.i ripetono dagli artt.da 52 a 57 della CBE) , dopo un approfondito “excursus’
di indagini sullo dao ddla tecnica dl’occorrenza sviluppato in - ulteriori  fas
contenziose , sovente in sede nazionde  ataccato con riproposzione di - argomenti

gid faiti oggetto di delibazione dagli organi tecnico-giurisdiziondi ddll’ UEB.

S gspiega cos’ perche il giudice itdiano della cautela ne abbia fatto spesso punto di
riferimento “privilegiato” nella vdutazione dd “fumus’  da in podtivo ma anche in
negativo in pendenza di procedimento di opposzione o di sua conclusone con
riduzione della portata dd brevetto ( destinata cos’ ad influenzare la Sessa ampiezza
dela denunziata contraffazione).t’

il risultato opposto cui pervenga o possa pervenire il giudice ordinario quando sia chiamato a
pronunziarsi sullanullita’ del titolo impugnato dal terzo per la stessa causa.

La Commissione —infatti-conosce del diritto soggettivo del richiedente ad ottenere il rilascio del
brevetto mentreil giudice ordinario conosce dell’ esistenzadel diritto di esclusiva nascente dal titolo .
Inoltre il giudizio avanti alla Commissione si svolge in contradditorio tra richiedente ed Ufficio mentre
il giudizio davanti al giudice ordinario si svolge in contradditorio tra il titolare ed un terzo e/o il Pubblico
Ministero.

Ambito oggettivo e limiti soggettivi dei due giudizi escludono di conseguenza che I’esito dell’un
processo influisca sull’altro.

Cosi' Tribunale di Milano,26 giugno 1975 in GADI 736.
17 SCUFFI, European patents and interlocutory injunctions for acts of patent infringement under Italian
law inlIC,vol.22,1991 pag.1009.

In termini si segnalano le seguenti decisioni:

Tribunale di Milano sentenza-inibitoria n°.4110/78 dell’11 Maggio 1978(inedita) avente ad oggetto la
sostanza antireumatica “Naproxene “ dove € stato riconosciuta prevalenza del brevetto europeo sul
contrario “parere pro veritate” allegato dallaparte avversaria.

Tribunale di Milano ordinanza-inibitoria 22 Novembre 1993 (in GADI 2998)che ha riconosciuto tutela
provvisoria a brevetto biotecnologico europeo sulla produzione di eritropoietina umana con latecnica
del DNA ricombinante.

Tribunale di Monza ordinanza-inibitoria 2 Maggio 1994 (in Dir.Ind.5/95 pag.429)nella parallela causa
intentata contro la distributrice del farmaco asseritamente contraffattivo Eritrogen (sia pur venendo
integrato il “fumus’ anche con riferimento a precedenti giurisdizionali ed amministrativi di atri paesi
ad esame preventivo)

Ancora sulla medesima controversia Cass. 22 Ottobre 1997 n.10388 la quale ha puntualizzato che-
nell’ ambito della tutela cautelare-ben puo’ essere valorizzata -nel giudizio prognostico di sussistenza del
diritto brevettuale —la decisione della Camera di ricorso dell’ UEB anche in mancanza degli adempimenti
formali occorrenti per il suo recepimento nell’ ordinamento statuale.

E' stata cos’ confermata la sentenza della Corte di Appello di Milano 5 Maggio 1995 (in Dir.Ind. 7/96
pag.533) che — sulla base delle risultanze dell’iter brevettuale europeo di disfavore verso I’ originaria
portata del titolo in sede di opposizione —aveva negato il”fumus’revocando I’inibitoria concessa in 1°
grado asensi dell’art.83 L.i.

Lo stesso orientamento €' stato coerentemente seguito anche al cospetto di brevetti fruenti di priorita’
unionista(o PCT) riferita ad esame preventivo superato con successo nel Paese di primo deposito .
Vedas Tribunale di .Milano sentenza-inibitoria 7 Maggio 1987 in GADI 2171 dove I'inibitoria ex art.83
L.i.e’ stata concessa su brevetto “gemello”italiano con rivendica di priorita’ di brevetto tedesco e su
decisioni confermative in doppio grado dellavalidita’ di quel titolo emesse dalla Corte federale tedesca
edallaCortedi Appello di Perigi.

Cosi’ Tribunale di Milano 11 Ottobre 1976 in GADI 864 e Tribunale Cagliari 12 Aprile 1989 in GADI
2410 entrambe con apprezzamento —ai fini del “fumus’ -della priorital di brevetto USA concesso a
seguito di esame preventivo.



4.l a difesa sovranazionale
Proprio il brevetto europeo cogtituisce il primo titolo di privativa indudride sul quae
9 € venutaa erimentatare la  estensione spaziale ddla giurisdizone che ha
ulteriormente scalfito —anche su questo versante -il principio di territoridita .
Alludo dla portata extra territoriale di provwvedimenti catdai emess a difesa dd
brevetto  europeo contraffatto nelle sngole frazioni nel vai paes ddl’Unione
evitandos cos’ tanti procedimenti quati sono gli S coinvolti da tde
contraffazione.

| provvedimenti trandfrontdieri c.d.”cross-border” sono espressone di un potere  ad
effetti inibitori esercitato sul  territorio di ciascuno  Stato membro che trova  precedente
ndle “ (prohibitory)injunctions” emesse dai giudici olandes a tutda (soprattutto) di
brevetti europel (per questo definite anche’ Dutch European wide injunctions’)mediante
procedimento particolarmente cdlere a cognizione “sommarid’  denominato  “kort
gedi ; senza necessta di giudizio di merito o convaida per la definitivita del suoi
effetti~.
Il meccanismo § fonda sulla Convenzione di Bruxdlese Lugano) — e-segnaamente-
all’at24 dlorche  dabilisce che 1 provvedimenti provwisori e cautdari  possono
essere richiesti dl’autorita giudiziaria di uno Stato contraente anche se la competenza a
conoscere del merito spettad giudice di dtro Stato .
I “momento di collegamento “ € doato desunto ga ddl’at.2.1l ( foro generde de
convenuto)per il quale presso I'autorital giudiziaria del luogo di domicilio (0 sede) de
contraffattore sono vaidamente promosse le azioni di difesa del brevetto contraffatto in
uno O piu pees dives da ddl'at6.l che- in caso di “plurdita di convenuti”-
consente che I'azione possa essere indaurata davanti d giudice del luogo ove ha sede
uno di ,sempre che susssta un “rgpporto qudificato” tra questi e gli dtri digolti
dal loro foro generale® .
Proprio in virtu' di normativa cos’ interpretata i giudici olandes di 1" iganza hanno
ritenuto posshile far vaere la contraffazione dele diverse “frazioni “ di brevetto
europeo-in virtu' di supposa “unitarietd di basg’ quae minimo comune denominatore
che lo contraddisinguerebbe  per la comune ricezione ddla CBE ne sngoli
ordinamenti - violaio da piu soggetti operanti in vari Stati  avanti d foro di uno
qualsias dei contraffattori?:.
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Ancora piu’ puntuale I'ordinanza cautelare del G.D.del Tribunade di Monza del 2 Giugno
1998(Giur.milanese ,1999,5,150)che -ai fini della valutazione dell’ originalita’ del trovato inventivo —ha
dato rilievo a giudizio tecnico espresso dal PTO USA ,assumendo che |'’esaminatore brevettuale
americano ben potevaessere assunto a“modello astratto” e considerarsi “esperto medio del ramo “stante
la sua attendibilita’ per presumibile imparzialita’ e I’ampio panorama brevettuale sul quale aveva potuto
spaziare.

18, “leading case” in materia (caso Lincoln-Interlas)riguardava una inibitoria di uso del marchio nel
territorio del Benelux emessa dal Tribunale dell’Aja il 24 novembre 1989 (in Netherlandse
Jurisprudentie,1992,404,pag.1597 ).

L’idoneita’ delle “cross border injunctions” a produrre effetti extraterritoriali € stata riconosciuta dalla
Corte di Appello di Parigi il 28 gennaio 1994 in sede di procedura di “exequatur” (caso Eurosensory)con
rigetto dell’ opposizione all’ esecuzione nel territorio francese dell’ inibitoria olandese (in B.1.E.1994,395).
19'La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 € stata sostituita ed aggiornata a far tempo dal 1°
marzo 2002 da Regolamento CE  44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza
giurisdizionale,il riconoscimento el’ esecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale.

% |1 Reg 44/2001 cit. ha opportunamente precisato —sulla base dei principi ermeneutici datempo stabiliti
dalla Corte di Giustizia-che occorre un “nesso cosi’ stretto” trale domande da rendere opportuna una
trattazione ed una decisione unica onde evitare il rischio-sussistente in caso di trattazione separata—di
gi ungere a decisioni incompatibili .

! La possibilita’ di emissione di ingiunzioni “cross border” a difesa del brevetto europeo € stata da
ultimo ristretta dalla Corte di Appello dell’ Aia (decisione 23 aprile 1998 caso Cordis)che ha limitato la



Resta invece dubbio s l'ingiunzione trandfrontdiera possa  trovare ragione di
collegamento  territoride  nd citerio  dternativo di cui dl'atb53 ddla
Convenzione(*luogo di  accadimento dell’evento  dannoso  2)per perseguire  la

propria giurisdizione —in mancanza di prova di un piano comune trale varie filiai di una multinazionale -
solo nei confronti della sede sociale dove si trovavail centro degli affari del gruppo (c.d.“spider in the
web”).

2211 “luogo in cui I’ evento dannoso €' avvenuto” secondo |a disposizione citata nellaformulazione

originaria della Convenzione di Bruxelles puo’ coincidere siaconil “luogoin cui € insorto il danno” sia
conil “luogo ovesi €' verificato I’ evento generatore dello stesso” cio€' il luogo della“condottaillecita”
dallaquale consegue I’ “impoverimento patrimoniale” (c.d. teoria dell’ ubiquita’ per laquale sono
equivalenti sia il luogo dell’azione che il luogo dell’ evento ).

La soluzione comunitaria in tal senso ampio intesa nel “leading case” Mines de Potasse d’ Alsace
(deciso con sentenza CGCE 30 novembre 1976 in  Racc. 1976,pag.1759 )€ stata peraltro
ridimensionata da CGCE 7 marzo 1995 (caso Shevill)in Foro it.1995,V ,331 e CGCE 19 settembre
1995(caso Marinari)in Giust.civ.1995,1,2578 .

Tali pronunzie hanno localizzato un danno “iniziale e prevalente” rispetto ale ulteriori conseguenze
dannose( aliunde manifestatesi)cosi’ autorizzando interpretazioni piu’ rigorose fondate sul “luogo di
commissione dell’illecito” di rilievo limitando il diritto di opzione “tout court” rimesso a discrezione
dell’ attore.

Basti pensare a titolare di brevetto che - facendo valere il pregiudizio economico “terminale” risentito
dalla sede principale della sua azienda per ivi venir registrate le perdite od i mancati utili provocati da
contraffazioni internazionali -potrebbe evocare avanti alla propria giurisdizione  tutti gli autori delle
violazioni commesse negli altri Stati con ingiustificata prevalenza del” forum actoris’ (rispetto aquello
generale del convenuto) in contrasto con gli artt.2 e 3 della Convenzione.

Anche la Suprema Corte italiana si € adeguata a questa linea passando da un originario atteggiamento
“liberale” di identificazione del criterio di collegamento (anche) nel luogo in cui si € conclusivamente
verificato il “depauperamento” del patrimonio del soggetto danneggiato (Cass.SS.UU. 9 giugno 1995
n°.6499 )ad un indirizzo piu’ restrittivo riconducente il concetto di “danno evento” a quello di “danno
iniziale’e cosi’ avallando-almeno a fini della competenza giurisdizionale nel campo comunitario- una
nozione piu’ propriamente’fisica e materiale’di evento lesivo(Cass.SS.UU.4 novembre 1996 n°.9533 in
Giust.civ. ,1997,1,3145)

Perdtro il Reg.44/2001 sostitutivo della Convenzione di Bruxelles (con la sola esclusione della
Danimarca che ha esercitato il potere di opting out )ha esteso la nozione anche a danno
“potenziale’ (giudice del luogo in cui I’evento dannoso € avvenuto o puo’ avvenire)creando non poche
incertezze soprattutto intemadi regolamentazione delle“azioni preventive’ (di accertamento negativo).
Come € noto l'esclusione del “forum commissi delicti”per le azioni di accertamento negativo €
espressamente sancita per i titoli di privativa comunitaria dai relativi Regolamenti CE .

Cio’ per non agevolare territorialmente la c.d.(Italian) Torpedo ,cio€' |I'azione negativa di violazione dei
diritti di proprieta’ industriale svolta in prevenzione presso la sede del contraffattore per paralizzare le
azioni che il titolare estero della privativa potrebbe attivare a mezzo procedimenti a valenza cross
border che verrebbero —quanto meno nel merito-ad essere bloccati dallac.d. litispendenzainternazionale
(art.21).

La prevenzione potrebbe infatti determinare la sospensione obbligata del contrapposto giudizio
successivamente instaurato nell’ atro paese salva la tutela cautelare ex art.24 della Convenzione di
Bruxelles (si € detto infatti che- comunque-il sistema di arresti previsti dagli artt.21 e 22 varrebbe solo
ad evitare il rischio di conflitto di giudicati che la pendenza di ricorsi cautelari a natura meramente
strumentale non sarebbe mai suscettibile di provocare:cosi’ ordinanza Tribunale di Milano 27 gennaio
1998 e reclamo 19 marzo 1998-inedite- che ha riconosciuto tutela inibitoria a brevetti europei
biotecnologici nonostante la pendenzadi procedure cautelari in Belgio ed Olanda).
Lagiurisprudenzaitalianasi € orientata (in due casi)in senso opposto.

Il Tribunale di Milano (sentenza 26 ottobre 2000 ined.)-trattando di accertamento di non contraffazione
di brevetto europeo in tutte le sue frazioni (anche estere)-ha escluso la propria giurisdizione(salvo che
sulla frazione italiana)rilevando che il principio affermato dalla Suprema Corte in tema di competenza
secondo cui per le azioni di accertamento negativo vale la stessa regola prevista per quelle di
accertamento positivo(Cass.10 settembre 1991 n°.9504 )non si puo’ applicare nel campo della
giurisdizione regolata dalla Convenzione di Bruxelles .

Al contrario il Tribunale di Brescia con sentenza 11 novembre 1999 [Riv.Dir. Ind. ,11,2000,pag.236 )ha
riconosciuto la propria competenza giurisdizionale in base all'art.5.3 della Convenzione di Bruxelles in
previsione di illecito eventualmente ammesso in Italia sul presupposto di un evento “in fieri” sul



contreffazione di “privative pardlde’(quai sono quelle discendenti dal  brevetto
europeo) fonte di danni riverberati in paes divers .

Riprova —tra I'dtro- che la Convenzione di Bruxdles non per questa via attribuirebbe
“giurisdizione universale” su tutta la fatigoecie(le dunque anche sui fatti dannos
commess al’estero)parrebbe ricavars  da principi di competenza  internazionde e
cautdlare riportati nell’Accordo  sul brevetto comunitario (non entrato in vigore ma
ripreso da Regolamento 40/94 CE  dd 20 dicembre 1993 su marchio comunitario e
dd Regolamento 6/2002 CE dd 12 dicembre 2001  sui dissgni e moddli
comunitari)che-  disciplinando I provvedimenti “cross borde” rimess  dla
competenza(esclusva)degli  idtituendi Tribundi  (neziondi)del  brevetti  comunitari  (ogg
de marchi noncheé de moddli e disegni comunitari) escludono- per la estensione
extraterritoriale delle misure adottate -il collegamentod “forum commiss ddlicti” 23

5.Latutela comunitaria

Il brevetto europeo —a di ld ddle tecniche procedurdi adottate per la difesa
ovranazionde ddl’ exclusiva-non redlizza unatutela giudiziaria integrata .

A cio' avrebbe dovuto provvedere  I'idtituendo brevetto comunitario che trova fonte
primaria ndl’ Accordo di Lussemburgo de  15.12.1989(ABC) traente origine dala

territorio previamente contestato dal titolare della privativa ( nel caso bresciano si trattava di brevetti

frances esvizzeri).

2| criterio del danno € stato comunque invocato come motivo di rafforzamento  della
competenza(insieme agli altri )dall’unico precedente (adesivo )italiano costituito dall’ ordinanza del
Tribunale di Bolzano del 22 aprile 1988 che -in tema di protezione dell’indicazione geografica “ Speck
del Sud Tirolo’-ha emesso inibitoria ex art.700 cpc nei confronti del produttore italiano e del
distributore austriaco con “efficacia’” in Austria ed in Germania (dove il prodotto era venduto)
invocando in concorso gli artt.5.3-24 e 6.1 della Convenzione di Bruxelles.

Critica da sempre sulle “cross border” |la posizione della giurisprudenza britannica che ha in piu

occasioni rilevato come il brevetto europeo non sia titolo “unitario” bensi’ un’fascio”di diritti di

privativa nazionale dove ciascuno ha una portata diversa a seconda della legge dello Stato in cui viene
esteso con conseguente inapplicabilita’ dell’art.6.1 della Convenzione che presuppone un effettivo
“collegamento” di domande fondato sulla violazione di uno “stesso diritto”.

L'Autorita’ giudiziaria inglese aveva anche rimesso ala Corte di Giustizia la questione sulla
interpretazione delle norme della Convenzione di Bruxelles attraverso le quali verrebbe consentita

I’emissione di ingiunzioni cross-border atutela dei brevetti per invenzione(Court of Appeal 27 ottobre
1997 nel caso “Akzo” in EIPR ,1998n. 10-12)sul rilievo che il tema della validita debba essere

sempre risolto prima della contraffazione il cui accertamento va pertanto sospeso 0 comunque
richiesto al giudice del paese cui s riferisce la porzione nazionale del brevetto impugnato di
nullital (High Court 27 marzo 1997- caso Coin Controls in EIPR,1997,D 187-188).

Questo orientamento sembra seguito anche da Tribunale di Torino nell’ ordinanza inibitoria 18 maggio
2000 (in Dir.Ind.3/2001 pag.221 ) dove € stato esplicitamente escluso il richiesto “effetto
transfrontaliero” per fatti di contraffazione di brevetto europeo avvenuti(oltre che in Italia)in Germania
ed in Francia stante la pendenza in quei paesi di giudizi di nullita delle rispettive frazioni frances e
tedesche con il rischio di venire “vanificata’ la pronunzia interinale italiana dall’ accoglimento della
domanda di nullita’ se non addirittura “duplicata’ dalla pronunzia che cola’ accertasse contestual mente
validita’ e contraffazione.

Per ulteriori approfondimenti sulla evoluzione comparata s rimandaa DRAGOTTI:Cross- border
injunctions in Riv.Dir.ind.1995,1,257 ,1,255;HONORATI:La cross-border prohibitory injunction
olandese Riv.dir.int.priv.proc.,1997,301;GALLI:Problemi e prospettive delle cross-border injunctions
Riv.dir.ind 1999,1,35;FRANZOS| ,La pronunzia giudiziale’ cross border”: Dutch European -wide
injunction in Notiziario Ord.Cons.propr.ind. ,19951,25 e segg ;;BRINKOF,Between speed and
thoroughness :the Dutch kort geding procedure in patent cases ,EIPR 1996,pag.499,SCUFF,Sistema di
difesa europea dei brevetti (ivi latutela d’ urgenza transnazionale)in Dir.ind 4/1999,pag.309 .
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recepita Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune ded 1975 (CBC)con
' annesso “Protocollo dei litigi “ del 198524

Il 9gema giurisdizionde configurato nell’ Accordo intendeva infatti  owiare agli
inconvenienti  discendenti —ameno Ul piano ordinamentale-da sstema del  brevetto
europeo che-come s € detto-S esaurisce in un dstema “centralizzato” di soli depositi
e concessoni .

Il brevetto comunitario — titolo caratterizzato da unitarieta’ globale ed omogenea
(nd  senso che non puo essere rilasciato trasferito,dichiarato nullo ,decadere ed
edinguerd che per la totalita’ del territorio della Comunita’ Europea) -avrebbe dovuto
rimanere soggetto- sia nella fase ddla concessone(rimessa dl’UEB di Monaco come il
brevetto europeo) sa nele sorti di vigenza (con conflittudita riservata a Corti
naziondi-c.d.Tribunali dei brevetti comunitari®® - quanto dle azioni riconvenzionali d
nulitd svolte nd giudizi di contreffazione indaurati ne pees di commissone ddla
violazione e convergenza presso I'UEB ddle sole domande principali di annullamento
con unificazione di vertice di tutte le iganze presso una Corte di Appello comune-
COPAC o Community Patent Court/)-dla sola distplina-sostanzide e procedurae-
della Convenzione chel’ haidituito.

4 Tutti gli atti dell’ ABC e dellaCBC sono stati ratificati con L.26 luglio 1993 n°.302(ma non sono stati
depositati gli strumenti di ratifica)

5| Tribunali dei brevetti comunitari di 1~ e 11" istanza erano stati dall’ Italiaindividuati con competenza
territoriale  ultraregionale presso le sedi  dei Tribunali e Corti di Appdlo di
Torino,Milano,Bologna,Roma ,Bari ,.Palermo e Cagliari quali  sezioni specializzate da creare con
apposite variazioni tabellari destinate alla gestione promiscua anche di affari civili di diversa natura con
il solo limite di non ritardare latrattazione delle materie afferenti il brevetto comunitario.

Tali strutture —alle quali avrebbero dovuto essere chiamati giudici in possesso di esperienza specifica nel
diritto dei brevetti- sono state effettivamenteistituite dalla legge di ratifica ed esecuzione dell’ Accordo
sul brevetto comunitario (art.4 dellaL.26 luglio 1993 n°.302 )manon Si sono rese operative perche’

molti degli Stati contraenti(trai quali I’ [talia) non hanno poi depositato gli strumenti di ratifica.

Il 15 Maggio 1998 € stato presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia il disegno di
legge(Flick) sulla devoluzione alle sezioni specializzate -gia previste (almeno sulla carta) dala
L.302/1993 idtitutiva dei Tribunali dei brevetti comunitari(vedi nota precedente)-anche delle
controversie in materia di contraffazione e validita dei marchi comunitari(cos’ da operare quali
Tribunali dei marchi comunitari).

A differenza dalla Convenzione internazionale che ha istituito I’ ordinamento sul brevetto comunitario il
Regolamento CE sul marchio comunitario € normativa con efficacia diretta nel nostro come negli altri
paesi della Comunita’ che avevano dunque I’ obbligo-per non incorrere in procedure di infrazione-di
attuare concretamente tali nuovi organismi giudiziari.

Al momento peratro solo taluni Stati hanno fornito un elenco delle sedi dei Tribunali dei marchi
comunitari di 1™ e 1™ istanza (2 per Austria,Belgio,Danimarca,Paesi Bassi, 4 per Regno Unito ,18 per la
Germania).

In Italia —dopo che la L.3 ottobre 2001 n°.366 di delega a governo per lariforma del diritto societario ha
espunto dalle norme procedurali I'istituzione dei c.d Tribunali dell’economia a fungere da sezioni
specializzate affidatarie (anche) dei procedimenti in tema di concorrenza,brevetti e segni distintivi di
impresa (c.d.bozza Mirone)-€ stata presentato come collegato alla Finanziaria 2002 il progetto di legge
n°.2031 ( “Misure per favorire I'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”) mrevedente
I'istituzione (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge)di sezioni di Tribunali(e Corti di Appello) nel
capoluoghi del distretto(in numero non superiore ad 8 con aggiunta del distretto di Venezia )
specializzate per la trattazione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale
,brevetti,modelli ornamentali edi utilita’ ,segni distintivi e diritti d’autore (art.7).

Nel disegno di legge passato a Senato con il n°.1149 la competenza € stataristretta a marchi,brevetti
dinvenzione,nuove varieta' vegetali,modelli di utilita’,modelli e disegni ornamentali,diritti di
autore.(art.15)

E' da presumere che in tale gestione specializzata vengano ricomprese anche le attuali privative
comunitarie(marchi,modelli e disegni comunitari) in attuazione delle prescrizioni dei piu’ volte citati
Regolamenti ititutivi .
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In cio' ancora differenziandos da  brevetto europeo che- dopo il rilascio- resta invece
regolato nd diritti che conferisce esclusvamente dale sngole legidazioni naziondi.

Dico “avrebbe dovuto® perche in redta il Sstema di “coordinamento” disegnato
dal’Accordo € dato oggi  superato —ameno sul piano procedimentale- dalla proposta
di Regolamento del Consiglio CE sul brevetto comunitario del 1° agosto 2000 2°.

Sustitava infetti  perplessta tra le imprese  che un brevetto destinato ad estenders su
un territorio cos’ vasto ed economicamente importante come quello dela Comunita
potesse venir caducato dalla decisone di un semplice tribunde nazionde .

E daa cos’ portata avanti  I'ipotes di un dsema che ottraesse  dle giurisdizioni
naziondi ogni competenza in tema di  contraffazione e di  nullita del brevetto
comunitario  con accentramento  ddl’ enforcement  solo U idanze giudiziaie
sovranaziondi di 1° e II° grado(avanti d c.d. Tribunale comunitario della proprieta’
intellettuale) unavoltaesaurita la procedura anministrativa—contenziosadi rilascio .
Istanze che poi il Trattato di Nizza del 25 febbraio 2001 —integrando il Trattato UE
con le necessarie modifiche idtituziondi ?’-ha  ritenuto far  confluire su istituende
camere giurisdizionali specidizzate affiancanti il Tribunde di I° grado chiamato a
fungere da organo di gppdlo dele loro decisoni savo il rinvio dla Corte di Giudizia su
questioni che potrebbero compromettere I unital e la coerenza dd diritto comunitario.

Come s vede [lidituendo titolo comunitario per Regolamento sara’ dedtinato a
conferire un ambito di esclusiva protetta su tutto il territorio della Unione Europea
atraverso un sdema d  tutda giurisdizionde centrdizzata presso gli  organi
comunitari ,anche se a scapito di qud decentramento compendiato nd  “principio di
sussidiarieta’”che caratterizza tutto il campo della concorrenza comunitaria basato su
padlde idanze naziondi ne luogo dove § sono svolti i fati di causa specie a fini
ddll’ adozione di misure cautdlari %

Va per contro ossarvato che soprattutto in tema di invenzioni  (a differenza degli dtri
titoli di proprieta indudride quai marchimoddli e disegni) € ogg sentita a livelo
internazionde la necessita di una tutela unificata europea vida la difformital di
competenze tecniche e quindi di affidabilita dal diverd 9stemi giudiziari europe.

Per I'gppunto la proposta di Regolamento sul brevetto comunitario ha mirato a creare
una competenza giurisdizionde comunitaria esesa  dla repressone ddle violazioni
commesse su tutto o parte del territorio comunitario mediante adozione di
“prowedimenti d'urgenza” di natura provvisoria 0 conservetiva (per vietare a preteso
contraffattore  di proseguire nell’attivita illecita con sequestro del prodotti , da mezz
di atuazone ddl'invenzione protetta ed imposzione di  ogni  dtra misura
“innominata’ adeguata per garantire il rigpetto de superiori  divieti )nonche’ di
provwedimenti “decisori” di risaccimento dd danno per equivdente (versamento di
somma di denaro)adeguati al€’conseguenze economiche’derivate dla parte lesa ed d
comportamento  di maa-buona fede ddle pati (pur senza assunzione di connotati
“repressvi’).

La naura de brevetto comunitario impone infati che quadas violazione in
quaunque punto ddla Comunita  verifictes da condderata  infrazione dla sua
“unicitd” e vada dunque globamente indennizzata con criteri uniformi e comuni che
prescindono ddle legidazioni degli Stai membri nd qudi 9§ € redizzata la ativita
contraffattoria.(diversamente  da quanto ancora previgo ddl’dtro grande titolo

26 GUCE 28 novembre 2000-C 337

2" \Vedasi lanuovaversione degli artt. 220-225-225 his-229 bis del Trattato.

8 g tratta di settore che la giurisprudenza comunitaria ha sempre riservato ai giudici del luogo o dello
Stato membro di adozione della misura ( sentenze CGCE 21 maggio 1980 C 125/79 “Denilauler ”
Racc.1980,1553 e 17 novembre 1998 C 391/95 “Deco Line” Racc. 1998, 7091).
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comunitario idtituito con Regolamento CE 40/94 del 23 dicembre 1993 ,cio€ il marchio
comunitario, che rimanda dle regole previge ddla normativa vigente nd sngoli St
membri sul cui territorio sono stati commess gli atti di contraffazione).

La soluzione propodta in tema di risarcimento del danno presenta perdtro una certa
tortuosita’ gpplicativa.

Essa muove infati dd “regime linguigico” gabilito dd Regolamento  per la
concessione del  brevetto comunitario secondo cui € basevole la traduzione dd
fascicolo in una sola lingua ddle tre di lavoro(inglesefrancesetedesco)e  delle
rivendicazioni ndlle dtre due lingue.

Ma s tde “minimum”di traduzioni € sufficente per la “vdidita” dd titolo non lo
€ invece per la sua “opponibilita” a fini della azione risarcitoria ne confronti del
preteso contraffattore che abbia domicilio o sede in paese di lingua diversa da quella in
cui il brevetto € Stato concesso 0 comunque € stata messa a disposizione e pubblicata
presso I Ufficio la corrispondente traduzione .

In tale Stuazione la proposta di Regolamento adotta infatti  una “presunzione di non
contraffazione” a favore di chi non abbia avuto accesso d testo brevettuale nella propria
lingua (supponendos -fino a prova contraria- che non abbia intenziondmente violato il
brevetto) sicche’ la sua responsabilita per danni € dedtinata a sorgere solo in relazione a
periodo successivo dladatain cui gli Sadata notificatala corrigpondente traduzione.

Il mancato deposito ddle traduzioni viene dunque a “comprimere’ la tutela riconosciuta
a brevetto comunitario nella misura in cui non sSa posshile dimodrare la maa fede dd
contraffattore perche’ in grado comunque di comprendere lalingua.

Il Sgema —come 9 vede-va a scapito ddla efficienza del mezzo risarcitorio  mirando in
conclusone a redizzare un “equo temperamento’tra le esgenze di contenimento del
costi di traduzione (vero ostacolo dl’appetibilitas del brevetto comunitario®®)con quelle di
“tutdladel terz”.

6.1 rapporti con ladisciplina della concorrenza

L’ambito ddl'eclusva brevettude puo incontrare  restrizioni ul piano piu
propriamente  negoziale ddlla controversa brevettude non sempre  dedtinata ad
esaurird  nd contenzioso  extracontrattuale sulla violazione e vdidita  ddla privativa
Se la normativa —come 9 € visto- riserva d titolare dd brevetto(od a suo licenziaario)
la facolta esclusva di immettere sul territorio nezionde | prodotti cui 9 riferisce
I'invenzionetde facolta rimane cperaltro circoscritta d solo primo atto di messa in
commercio, nessun diritto potendo essere vantato sula successva circolazione dd
prodotto,cio€ rigpetto a tutti gli ulteriori atti di scambio a qudi il titolare non potrd
piu’ oppord 0 su ess influire,

Il monopolio conferito ddla legge —infatti- puo’ essere goduto una sola volta sulla
dessa unita di prodotto e S consuma con il prezzo monopolistico ottenuto d momento
del I° atto di vendita(o sfruttamento).

Lanoveladd 1979(di adeguamento ddlla Legge invenzioni dla Convenzione di

Monaco sul Brevetto Europeo) hainteso dungue risolverein senso negativo la

questione ddlI’ atribuibilital d titolare ddl brevetto di un potere di controllo assoluto

sulla produzione e distribuzione dei beni protetti ,introducendo il principio

c.d.ddl’ esaurimento(interno) dd diritto di brevetto che trovapoi lasuamassma

29 Anzi la scadenza del 2001 per il varo del brevetto comunitario € dlittata proprio  a causa del
problema dellalingua essendosi le discussioni interrotte quando Spagna ,Portogallo,Grecia e Italia hanno
rifiutato di accettare I'inglese francese e tedesco quali lingue di deposito (come nella proposta di
Regolamento)suggerendo in alternativa la sola lingua inglese :soluzione avversata da Francia e
Germania
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eoressone in ambito sovranazionale sotto il nome di principio di esaurimento

comunitario (cui € corrdato il fenomeno delle c.d.” importazioni parallele’)

S trata d un superamento deciso del principio d assolutezza ddle privative
indudridi che 9§ awade di queso criterio (elaborato dala giurisprudenza tedesca)
fondamentde per regolamentare il conflitto tra proprieta’ industriale e libera
circolazione delle merci dl’interno dd mercato comune.

Il brevetto pone infatti il suo titolare —come S € vido-in Stuazione prossma d
monopolio o comunque ala poszione dominante  suscettibile di entrare in contrasto
con il Trattato CE creando esclusive territoriali e compartimentazioni di mercato.

Ed infatti i rgpporti tra la normaiva sulla concorrenza (che deve essre
competitivamente libera )ed i diritti di proprieta intelettude(brevetti,moddli,diritti  di
autore e marchi)che creano —per effetto ddl’esclusiva-dtuazioni monopolisiche sono
tra loro gpparentemente in conflitto anche se poi entrambe le normative sono findizzate
dlaottimizzazione delle risorse ed a garantire I’ efficienza delle imprese sul mercato.

Questa conflittudita emerge soprattutto sul piano dele strategie commerciali posto
che I'esercizio unilaterale dd diritto di esclusva- ndle sue prerogative tipiche e ndla
durata riconosciutagli dalla legge -non codituisce di per  s2 violazione ddle regole
concorrenzidi  nonostante da tde esercizio  derivi innegabilmente una limitazione dla
concorrenza per i terzi .

Al contrario, ove tde diritto da fatto  oggetto d accordi tra
impresa(cessioni licenze®* trattati  di  delimitazione eic)d fine elo con I'efetto di
redringere il libero gioco ddla concorrenza ovvero risulti ausato con pretese

3011 contratto di licenza (termine invalso in Italia ed all’estero per ricomprendere “concessioni” di diritti
d’'uso di beni immateriali) va inteso -nella sua forma piu’ semplificata che prescinde dai complessi
rapporti di naturatecnico-collaborativa che spesso ne integrano il contenuto(know how ed assistenza) -
come negozio giuridico con cui il titolare del brevetto attribuisce ad altri dietro corrispettivo(somma
versata “una tantum” ovvero canone percentuale sul fatturato del prodotto o sull’utile di impresa sub
speciedi “royalties o redevances’ )il diritto di utilizzarlo senza cedernelatitolarita’.

Lalicenza —dunque- non attua trasferimenti del diritto ma ne attribuisce il godimento e si distingue in
“licenza esclusiva” (totale o parziale)o “semplice” a seconda che il concedente si obblighi 0 meno a non
fare uso del brevetto lui stesso e a non concederlo in licenza ad altri (per tutti o parte dei prodotti o
servizi coperti dallaprivativa ).

La normativa nazionale in tema di invenzioni al pari della disciplina sul brevetto comunitario annovera-
accanto alla “licenza contrattuale” (art.7 L.i.) la“licenza obbligatoria” ela“licenza di diritto”.
Lalicenza obbligatoria € stata introdotta in Italia con DPR 26 febbraio 1968 n°.849 in attuazione
dell’art.5 CUP per la duplice ipotesi di mancata (od insufficiente)attuazione dell’invenzione (che il
previgente art.54 L.i. sanzionava con I'immediata decadenza)a favore di chiunque interessato ne faccia
richiesta ovvero per lo sfruttamento di invenzione dipendente (c.d. “invenzione di perfezionamento” che
presuppone il consenso del titolare del brevetto principale ex art.5 L.i.)dietro riconoscimento da parte
terzo che vi aspiri di “equo compenso”

La Convenzione sul brevetto comunitario (integrata nell’ Accordo di Lussemburgo) contemplava la
licenza obbligatoria demandando peratro alla legislazione degli Stati membri il suo rilascio, quindi al
diritto interno la disciplina dell'estensione e della efficacia come per i brevetti nazionali avendo tale
licenza effetti limitati al territorio dello Stato interessato e costituendo percio’ eccezione a connotato
“unitario” del brevetto comunitario.

Coerentemente rimetteva la competenza a pronunziare sulle €lative azioni al’ apparato giudiziario di
ogni Stato membro cui faceva riferimento lalicenzastessa.

Diversa € la soluzione accolta nella proposta di Regolamento CE del 2000 sul brevetto comunitario

che -per garantire maggior certezza del diritto- enumerai diversi motivi in base ai quali potranno essere
accordate le licenze in questione demandandone il rilascio ala Commissione CE con contenzioso
riservato agli organi giurisdizionali comunitari.
Quanto alla licenza di pieno diritto(introdotta in Italiacon laminiriformadel 1979)essa si presentacome
una ‘“offerta al pubblico”(art.1336 cc)di licenza non esclusiva di sfruttamento dell’invenzione dietro
compenso ed € regolata dall’art.50 L.i modellato sull’art.43 dell’ Accordo di Lussemburgo (cui si ispirala
stessa proposta di Regolamento CE).
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eccedenti la sua naturale portata ed ambito di protezione (3§ pens a clausole aggiunte a
contratti di esclusva tendenti ad impedire proprio le c.d.“importazioni parallele’ a
vanificazione dd ricordato principio ddll’ “esaurimento del diritto “) viene preso
in condderazione da ddla normativa comunitaria da da quela  nazionde,
determinando  l'intervento dd giudice datde nd conflitto interprivato con i terzi
pregiudicati dalla pratica anticoncorrenziae®

Ebbene il titolare che abbia brevettato il prodotto in uno Stato della Comunita e
I’abbia messo in commercio  anche tramite esclusivisti non puo’ impedire che il terzo
acquirente di quello stesso prodotto lo esporti da uno Stato al’dtro rivendendolo anche
a oondizioni piv vantaggiose tramite didributori non ufficddi  redizzando qud
fenomeno definito  di “importazioni parallele’ il qude- in ambito comunitario —ha
trovato conferme di legittimazione ddla Commissone CE e ddlaCorte di Giudtizia

Il giudice comunitario ha in paticolare affermato in un interessante caso di
specig(Centrafarm)®? che ”"L’esercizio —da parte de titolare del brevetto-ddla facolta
atribuitagli dd diritto di uno Stato membro di oppors dla importazione del prodotto
brevettsto e posto lecitamente in  commercio in dtro stato membro dd titolare stesso
del brevetto o da quasas suo licenziatario,€ incompdtibile con le norme del Trattato
relaive dla libera circolazione delle merci  ndl’ambito dd mercato comune ,essendo
irrilevante che tra lo Stato ove € avvenuta la messa in commercio e lo Stato di
importazione vi Sano differenze di prezzo’.

Il principio di esaurimento comunitario € dao espressamente codificato
nell’ Accordo di Lussemburgo del 1989 e ripreso ndla proposta di Regolamento CE
de 1° Agosto 2000 ivi dabilendos che i diritti derivanti dal brevetto comunitario non

3l a giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di 1° grado (con i precedenti della
Commissione CE) ha fornito ripetute risposte su quando i vincoli a commercio intracomunitario

ricadano nei divieti di cui agli artt.81 ed 82 Ce e quando invece rappresentino legittima estrinsecazione
dei diritti di proprieta’ industriale e commerciale(in tale dizione dell’art.36 CE-ora art.30- andando
ricompresatuttalaproprieta’ intellettuale).

Lachiave di lettura fornita dagli organi comunitari si fonda sulla distinzione tra esistenza del diritto di
privativa (piano “statico” intangibile dai divieti di cui agli artt.81 ed 82 CE )e suo esercizio (piano
“dinamico” del comportamento che puo’ venir delimitato dalla normativa antitrust).

Si trovainfatti costantemente affermato che”Se € vero cheil Trattato non incide sull’ esistenza dei diritti
riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprieta’ industriale e commerciae
non € men vero che I'esercizio di detti diritti,puo’,secondo le circostanze,essere limitato dai divieti del

Trattato”.

Cos’ sentenze CGCE 28 febbraio 1968 - Park Devis (Racc.1968,pag.55);23 maggio 1978- Hoffmann-
LaRoche(Racc.1978, pag.1139)e 22 gennaio 1981 —Dansk Supermarked(Foro 1t.1981,1V,282) .

Sono stati  in proposito elaborati i seguenti criteri (di applicazione dettatadai  principi dellalogica
calati nellapeculiarita’ dellafattispecie :c.d.rules of reason ):

-Individuazione dell’ oggetto specifico del diritto(sinonimo di sostanza stessa del diritto e di prerogative
essenziali allatitolarita’ di esso) oltre il quale I’ esercizio eccedente resta suscettibile di essere inciso dai

divieti del Trattato:cosi'sentenza CGCE 17 maggio 1988 Warner Brothers( Foro 1t.1989,1V,7)e
Magill(Foro it.1995,1V,270)in tema di diritti d'autorejibidem giugno 1976 C 119/75 Terrapin in tema di
marchio(Racc.1976,1039);ibidem 17 ottobre 1990 Racc.1988,6232)caso "Volvo'in tema di modelli

brevettati (pezzi di ricambio).

-Verifica di compatibilita’dell’ esercizio medesimo  con la tutela della libera circolazione delle merci nel

senso di vietarlo quando risulti  finalizzato a creare o conservare artificiose suddivisioni di mercato
(cio€ le discriminazioni arbitrarie e le restrizioni dissimulate agli scambi richiamate dall’ art.36 del

Trattato):cosi’ sentenza CGCE 14 settembre 1982-Keurkoop(Foro 1t.,1983,1V,72).

Per approfondimenti vedi TAVASSI-parte 1* cap.V°® in TAVASSI-SCUFFI Diritto processuale
antitrust —tutela giurisdizionale della concorrenza ,Giuffre’,1998.

32 Sentenza CGCE 31 ottobre 1974 Centrafarm c/Sterling Drug(Racc. 1974,pag.1183)  dove
Centrofarm—commerciante indipendente-aveva acquistato in Gran Bretagna -approfittando del prezzo
piu basso-un farmaco brevettato da Sterling in G.B. ed in Olanda importandolo in tale ultimo paese ed
ivi rivendendolo in concorrenzacon il titolare del brevetto.
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S edendono agli ati reativi a prodotto brevettato compiuti nd territorio degli Stati
contraenti  dopo che tde prodotto € Stato messo in commercio negli sess paed da
parte dd titolare o con il suo consenso(licenziatario, soggetto di rapporto infragruppo,
terzo acquirente che atraverso I'atto negozide abbia ottenuto implicita autorizzazione a
metterein commercioil bene ).

Il problema del’esstenza o0 meno dd consenso ded titolare dla messa in circolazione
dd prodotto da pate di tezi per ritenere la legittimita od illegitimita dla
importazione parallela € dao  dfrontato  dd giudice comunitario in un
caso(Pharmon) in cui il titolare digponeva di un brevetto parallelo che aveva formato
oggetto di una licenza obbligatoria (riconosciuta a chiunque dietro equo compenso
ndl’ ordinamento britannico)e la merce importata proveniva daqud licenziatario® .

In quell’'occasone € dao  affermato che il titolare aveva comunque il diritto di
bloccare le importazioni poiche la vendita redizzata in forza di licenza obbligatoria
non poteva dird avvenuta con il consenso dd titolare(che era stato privato del potere di
decidere liberamente sulle condizioni di commercidizzazione de suo prodotto)sicche
il divieto di importazione e vendita de prodotti fabbricati in base a tde licenza(a
precindere ddl’adeguatezza ddle roydties ) rientrava nello scopo primaio  di
protezione della sostanza stessadd diritto brevettuae.

Il giudice comunitario convdidava perdtro anche indirizzi in gpparente contraddizione
con qudlo poc’anzi ricordato fondato sulla teoria del consenso ,in un ceto senso
forzando il principio di esaurimento comunitario de diritti di  brevetto fino a
ricomprendervi dtuazioni di non —diritto quai qudle di commerddizzazione di
prodotti in assenza di privativa (mentre invece la dottrina dell’esaurimento € sata
elaborata proprio per regolare lacoesstenzadi due o piu’ diritti paraleli ).

La cd.giurisprudenza Merck | **  ha infati sebilito che- se la sostanza ddl diritto  di
brevetto consge essenzidmente nd diritto esclusvo ddla prima messa in circolazione
del prodotto findizzato a consentire dl’inventore di ottenere la ricompensa per il suo
dforzo credtivo - tde tutedla non € garantita in ogni circostanza ,essendo rimessa a
libera decisone del titolare dd brevetto la scdta sulle moddita di commercio e
dunque -ove intenda digtribuire il prodotto in un paese dove la brevettazione € vietata
dovendo quegli accettare le conseguenze di detta scelta per tutto cio’ che riguarda la
liberacircolazione del prodotto nell’ area comunitaria

Soluzione ribadita ndlla giurisprudenza Merck [I *coniil distinguishing (in coerenza con
la sentenza Pharmon cit)che ove il titolare del brevetto dSa giuridicamente
obbligato(secondo il diritto nazionde o0 comunitario) a commercidizzare il prodotto
nello Stato di esportazione (privo di tutela brevettude)non puo’ dirs che abbia prestato
consenso dla commercidizzazione ed € dunque legittimato ad oppors al’importazione
di quel prodotto nello Stato dove riceve tutela brevettuale.

Interessante poi notare come la norma Ul esaurimento contenuta Sa nell’ Accordo di
Lussemburgo  sul brevetto comunitario sa nella proposta di Regolamento CE  abbia
comunque fato sdvi i “motivi legittimi”  giudificanti I'eventude edensone ddla
exlusvaanche agli atti di ulteriore commercidizzazione.

33 Sentenza CGCE 9 luglio 1985 Pharmon c¢/Hoechst(Racc.1985,pag.2291).

34 Sentenza CGCE 14 luglio 1981 Merck c/Stephar (Racc.1981,pag.2063) dove la Merck titolare di
brevetti olandesi su di un farmaco(e procedimento di fabbricazione) , o vendevaanchein Italiaall’ epoca
in cui vigeva il divieto di brevettazione e dunque a prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello
praticato nei Paesi Bassi spingendo cosi’ la Stephar ad acquistare detto medicinale nel nostro paese per
EOi rivenderlo in Olanda.

® Sentenza CGCE 5 dicembre 1996 Merck ¢/ Primecrown e Beecham ¢/ Europharm(Racc.1996 p.l,

pag.6285)
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Tra potrebbero verosmilmente annoverars la modificazione od dterazione dd
prodotto dopo la sua messa in commercio®® come pure una gestione commercide
exrcitata in maniera tde da screditare sul mercato |'azienda  produttrice €0
digributrice .

Va in ogni modo tenuto presente che la liceitd di massma  ddle importazioni
parallele proprio perche determinano —come 9 € viso- un contenimento della portata
asoluta del diritti di exclusva trova unicamente ragione ne  dstema economico
comunitario ispirato a principi di libera concorrenza.

Donde non potra trovera ingresso-in nome di una  libertal generdizzata de commerci-
un principio universde di esaurimento internazionale volto ad diminare ogni bariera
protezionigtica nel confronti delle  importazioni extracomunitarie per  effetto ddla
primaimmissione dd prodotto brevettato aliunde avvenuta

Possono pertanto vaere -anche ndl’aea brevettude- le risposte eaborae ddla
giurisprudenza comunitaria e nazionde in relazione dl’at.7 dela direttiva 89/104/CEE
di riawicnamento ddla legidazione degli Sati membri in materia di marchi di impresa
(trasfuso ndllalegge marchi nazionde e nd Regolamento CE sul marchio comunitario).
Risposte che sono date in genere concordi ndll’ escludere una portata geograficamente
piuv estesa ddl’esaurimento dd diritto rispetto dl’ambito  comunitario entro il quae
lo 9 consuma (piu precisamente nelo Spazio economico Europeo-SEE che
comprende-oltre al’Unione Europeala  Norvegia il Liechtengtein e
I'ldand@)rimanendo di conseguenza il titolare sempre facultato  ad oppors dle
reimportazioni di prodotti immess sul mercato di paes terzi.

Nonogtante la Commissione CE il 9 dicembre 1999 abbia pubblicato un “Working

Paper” sull’ esaurimento dd diritto di marchio volto ad illustrare i punti principai per un
possibile cambiamento dell’ attuale Sstema di “esaurimento comunitario” verso un

regime di “esaurimento internaziond€’ atuato mediante accordi bilaterdi coni paes

terzi per garantireil criterio di reciprocital egia laCorte EFTA3 avesse espresso

parere secondo cui eraopportuno lasciare a paes membri che costituiscono la SEE®®
lalibertal di adottare o meno il principio ddl’ esaurimento internazionde , d momento

9 assste—ameno sul piano giuridico-ad un indirizzo nettamente sfavorevole dla

liceital delle importazioni pardlele dapaes terzi (c.d.mercato grigio)perche cio’

sarebbe contrario agli scopi della stessa Direttiva :sdvaguardare cio€ il funzionamento

del mercato interno (Sa pur a scapito degli interess dei consumatori).

SialaCorte comunitaria*°siale Corti itdiane*° hanno cos’ legittimato il titolare del
marchio- unavolta messo in commercio il prodotto con tale segno contraddistinto in un

3 E' il contenuto esemplificativo dei motivi legittimi enunciati per “I’ esaurimento del diritto” dall’art.13
del Regolamento CE 40/94 sul marchio comunitario recepito anche nell’art.1 bis dellaL.maitaiana in
attuazione dell’ art.7 della direttiva 89/104/CEE.

37 Advisory opinion dellaEFTA Court del 3 dicembre 1997 (caso Maglite) in11C,1998,316.

38| 0 SEE-dl pari dell’ EFTA-rientranellanozione di zona di libero scambio e non di unione doganale
come la CEE (che haabolito i dazi doganali all’interno ed adottato unatariffa doganale comune verso

I’ esterno) perche’ laliberalizzazione riguarda solo i prodotti originari dei paesi membri(esclusi quelli

agricoli edittici).

Cio’ spiegail diverso approccio a principiodi esaurimento.

39 Sentenza CGCE 16 luglio 1998 (Silhouette)in Dir.Ind.,1,1999,pag.27 dove si trattava della nota casa
austriaca produttrice di occhiali prestigiosi e titolare del relativo marchio in Austria che aveva venduto
una partita di occhiali passati di moda in Bulgaria ,cola’ venendo acquistati da societa’ terza austriaca
produttrice di occhiali a basso costo per laridistribuzione in Austria.

Sentenza CGCE 1° luglio 1999 (Sebago)in Riv.Dir.Ind. 2000,11,pag.65 dove s trattava di scarpe
originali  Sebago fabbricate su licenza in Salvador e rivendute in Belgio senza consenso del titolare del
marchio.
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paese terzo- ad oppord dlasuaulteriore circolazione nel paes dell’ Unione Europea
ribadendo che I’ esaurimento opera solo in ambito “ comunitario” ne' -del resto- il
Trattato CE risultando findizzato ad una*liberdizzazione’ dei commerc su “scda
mondiaé€’.

7.1 rapporti con la disciplina nazionale antitrust

Ambito di esxlusva e monopolio brevettude non hanno mancaio infine di
interessre la disciplina nazionde antitrust  rimessa —ndla conflittudital  privata-dla
competenza funzionde in 1° ed unico grado della Corte di Appdlo a sens ddl’art.33
[1° co.dellaL.10.10.1990 n°.287 .

Nelle tipologie degli artt.2 e 3 dela L.287/90(intese restrittive ed abuso di posizione
dominante) sono dati  inquadrati  tauni  rifiuti di stipulare (0 rinnovare)contratti di
somminidrazione di materia prima da pate di  produttori unici €0 interruzioni di
forniture di risorse essenziali per loro caratteristiche tecnologiche coperte da esclusiva
brevettuale

Sono dati cod’ toccati i delicati  rapporti tra diritto della concorrenza e normativa
lla proprieta’ industriale anche s 9 € sogenuto che il brevetto di per s€ non
attribuisce d titolare una posizione dominante sul mercato se i prodotti coperti ddla
privativa sono in concorrenza con dtri sostituibili cod’ come il suo esercizio esclude
comunque ipotes di abuso ove da consentita a concorrenti la  posshilital di
ottenerne liberamente licenza.**

Le decisoni in materia rese ddle Corti  risentono degli usudi criteri eaborati  ddla
giurisprudenza comunitaria dei quali 9§ € sopra accennato e che S POSONO riassumere
ne principio che I'esercizo normale ddla privativa non viene inciso dala normativa
antitrug fin tanto che non venga abusato con pratiche commercidi eccedenti la
naurde portata dd diritto come tdi incompatibili  con la disciplina dela
concorrenza (c.d.” patent misuse’) .

Sdezionando dcuni cases histories ricordo quello (CIUFFO GATTO)in cui  veniva
afrontato il tema dd  titolae di brevetto (riguardante un  materide plagtico
biodegradabile denominato Maer B) che aveva dipulao un contratto di
somminidrazione in esclusva con la suppoda titolare di moddlo di utilital che tae
materide impiegava in aticoli (0ss)di intrettenimento per cani,assumendo I'impegno
a non fornire tde materia prima agli dtri operatori ddl settore e venendo cos’ a

Nella decisione i giudici comunitari affrontavano anche il tema della scriminante del consenso (implicito
0 presunto)che andava comunque riferito ad ogni esemplare(della partita) del prodotto per il quale
I’ esaurimento era invocato .

Sentenza CGCE 20 novembre 2001(Davidoff-Levi Strauss)in relazione a rivendite sul mercato interno
di jeans acquistati fuori dalla spazio SEE dove il concetto di consenso a sensi dell’art.7 della Direttiva
89/104/CEE era rigorosamente interpretato nel senso che occorreva prova inequivoca(escluso valore a
silenzio)di onere del commerciante sulla rinunzia del titolare del marchio al proprio diritto di controllo
sulladistribuzione iniziale del prodotto nell’areacomunitaria.

La sentenza altresi’ precisava che i motivi legittimi a sensi dell’art.7 della citata Direttiva
comprendevano qualsiasi azione di terzi compromettente il valore,|’ attrattiva ,I'immagine del marchio e
dei prodotti da esso contrassegnati € non invece circostanze che non toccavano la materia specificaela
funzione essenziale di quel diritto .

40 Cass.18 novembre 1998 n°.11603 e Corte di Appello di Milano 11 ottobre 1996 in Dir.Ind.5/1997

pag.391. Contra Tribunale di Busto Arsizio ,ord.3 luglio 1998 ,Riv.Dir.Ind,l1,pag.33.

! Tribunale di Modena,ordinanza 13 marzo 2000 in causa OMB c/Trim Box riguardante una particolare
fattispecie in cui il titolare del brevetto —a seguito di accordo con I’ ente di certificazione-aveva messo a
disposizione di qualsiasi terzo la tecnologia brevettata svuotando cosi’ il suo diritto esclusivo di ogni
effetto monopolistico ed anticoncorrenziale.
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codiituire una esclusiva selettiva quanto agli scopi  di fatto creando un monopolio non
tanto sulla produzione del materide quanto su ogni sua possibile trasformazione*?.

Tde dtuazione di predominio non giudificata ddl’esgenza di tutda dela proprieta
indudride veniva ritenuta dala Corte di Appdlo di Milano incompatibile con il
mercato interno perche idonea a redtringere in materia conddente il gioco ddla
concorrenza e con ordinanza cautelare veniva ingiunto a titolare del brevetto un vero e
proprio obbligo di contrarre e cio€ di fornire d terzo denunciante I'intesa regtrittiva le
quantital richieste di materia primaa prezzi correnti di mercato

Il provwedimento veniva perdtro revocato in sede di reclamo (confermato con la
sentenza definitiva)*® sul presupposto della licditey di una intesa volta a Sfruttare una
invenzione avente per oggetto la produzione ed il commercio di un materide di base
pa  “quddad sua utilizzazione’ e per non essr dato supplire giudizidmente dla
mancata conclusone di un contratto in carenza di monopolio legale ex art.2597 cc.(non
identificabile nel monopolio brevettuae).

Ancora ricordo il caso dd rifiuto opposto da societa’ leader sul mercato itdiano nd
store ddla didribuzione attomatica di caffe (LAVAZZA),di fornire agli utenti non
solo le  macchine didributrici (reperibili agevolmente sul mercato  presso dtre imprese
produttrici ),ma anche I'indispensabile ed infungibile materide di consumo codituito
ddle ricariche (cd cialde pggetto di sSstema brevettato di filtro a perdere(FAP)di
titolarital esclusva dellasocietal fornitrice,

La Corte ndl’occasone ordinava dla casa produttrice delle macchine digributrici di
cafe la fornitura agli utenti findi ddle ricariche ndle quantitad corrispondenti dla
media delle consegne mensili ed dle condizioni di prezzo vigenti**.

Rammento infine il caso di bando di gara europeo indetto con meccanismi
discriminatori  (ENEL) dove la fornitura di prodotti doveva avvenire  secondo
procedimento brevettato  da terzi  con la conseguenza di venire automaticamente
exlue ddla patecipazione  tutte le imprese che non fossero licenziatarie di  quel
brevetti ° .

Il ricorso di urgenza proposto avanti dla Corte veniva perdtro respinto per motivi
pregiudizidi ,non ultimo quello che il denunziato comportamento assumeva rilevanza
sul piano europeo e dunque rientrava ndla cognizione dd giudice ordinario abilitato
dl’ applicazione diretta del corrispondenti artt .81 ed 82 del Trattato.

Proprio il problema della competenza (che 9 radica in ragione della domanda a
seconda ddla  prospettazione geografica,se cio€ il fato riguardi esclusivamente |l
pregiudizio della concorrenza sul mercato nazionale ovwwvero  vengano denunziati
comportamenti  destinati ad  dterare la concorrenza sul mercato comune )induceva |l
Tribundle in dtra fattispecie (ILTE) a non pronunziars in merito a presunto accordo
anticompetitivo  avente ad oggetto il trasferimento in capo ad una impresa di un pool di
brevetti auto-integrantes coprenti un  procedimento di imbustazione automatica con
rifiuto della cessonaria di concedere licenze aterzi.

Il giudice adito sulla pretesa  violazione degli att.8l ed 82 CE riteneva infetti la
fattigoecie ricadere nel’ambito di  previsone dela L.287/90 (entrando in gioco

42 Corte di Appello di Milano,ordinanza 12-29 aprile 1995 in causa Ceit ¢/Novamont + Ciuffo Gatto che
risente della teoria comunitaria del c.d. “oggetto specifico” trattandosi di accordo su privativa
industriale in praticaestesa aprotezione di un prodotto diverso daquello brevettato.

3 Corte di Appello di Milano,ordinanza 30 maggio-3 giugno 1995 e sentenza 5 giugno—12 luglio 1995.

4 Corte di Appello di Genova ,ordinanza 21-25 Settembre 2001 in causa Coffee Time c/Luigi Lavazza
spa.

4> Corte di Appello di Roma ,ordinanza 7-20 Agosto 1993 in causa CSM Europa c/Enel..

Peraltro la materiadegli appalti pubblici di forniture e’ stataregolatada Dlgs 24 luglio 1992 n°.358

che ha vietato I'introduzione di indicazioni sumarche,brevetti o tipi.
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exlusivamente il mercato nazionale senza rifless sl mercato comune) negando
comunque nella specie -Sa pur incidenter- gpplicazione dla legge nazionde antitrust
perche entratain vigore successivamente ai faiti denunziati “°

8.La dimensione merceologica

Ma I'esclusva ha anche una portata oggettiva suscettibile di essere ampliata o ridotta
aseconda ddll’ interpretazione adottata sul  testo brevettuae .

La ricogtruzione dela “portata’ del brevetto € decisva perche solo stabilendo
'ampiezza ddla tutda conferita dd titolo ,cio€ I'ambito di sua “esclusva’  potrd
vautars seessada saa 0 meno violatae dunque sevi Sadata  contraffazione .

Prima ancora di dar corso a questa indagine -imprescindibile nel  processo del brevetti-
puo’ essere peratro necessario risolvere (e questo compito € solitamente riservato dla
vadutazione autonoma dd giudice sulla scorta ddle prove fornite ddle pati senza
necessital di ricorrere a particolari presdi tecnici) talune delle delle eccezioni indicate
ddl’ at.1 111° commadelalegge invenzioni.

La norma infatti stabilisce che la facolta esclusva  aitribuita dal diritto di brevetto non
S esende —qude che da I'oggetto ddl’'invenzione- a)agli atti compiuti  in ambito
privato ed a fini non commerciali ;b)agli atti compiuti in via sperimentale; c)dla
preparazione estemporanea-e per unita-di medicindi nelle famacie su  ricetta medica
ed a medicindi cos’ preparati.(c.d.prodotti galenici).

La dessa formulazione € adottata nella Convenzione sul  brevetto comunitario
(recepita nell’ Accordo di Lussemburgo) e nella proposta di Regolamento CE che —tra
I'dtro- exlude espressamente dd novero delle azioni  giudiziaie una tipologia di
azione che spesso 9 corrdla a tdi fenomeni cio€ la “minaccia di contraffazione”,nel
nostro ordinamento invece ammissibile ove sostenuta da interesse ad agire(art.100 cpc).

S € detto che non puo palas di uso lecito dell’invenzione altrui  a fronte di
predisposizione di atirezzatura tecnica necessaria dla produzione su vasta scda  de
prodotto contreffettivo ed dla sua fabbricazione anche se non seguita da immissione
d consumo®’

In redta la linea di demarcazione resta di non agevole individuazione potendos solo
suggerire che I'accertamento e I'utilizzazione (interna) di invenzione dtrui  (Specie in
prossmitd della scadenza ddla privativa) rientri 0 meno tra gli  atti(preparatori) di
contraffazione (facendo cos’ sorgere I'interesse alla sua repressione anticipata da parte
dd titolare ) trandti  da dato psicologico per cui qudl’uso viene feto e dd  tipo di
vantaggi che 9 ripromette |'utilizzatore ,se del caso presuntivamente indotto ddla
natura piv o0 meno “sandardizzata’dd  prodotto e ddla “potenzide’ plurdita od
unicita dei suoi effetti*®,

Piu specificamente nd campo ddla “sperimentazione clinica ” la licata ddl’uso
dovrebbe poi ricondurs  solo a quelle ricerche genuinamente sperimentali miranti
(attraverso  la  riproduzione  dell’ oggetto de brevetto per dudiane “i
principi”)dl’acquiszione di nuove conoscenze stientifiche  senza mascherare od
anticipare effetti di natura prettamente commercide/economica

Questo de resto € quanto g rinviene-dmeno in linea di principio-negli ordinamento
dranieri dove la giurisprudenza distingue tra ricerche aventi ad oggetto |I’invenzione

“ Tribunale di Torino ,sentenza 15 febbraio 1993 in GADI 2939.Contra Cass.1° febbraio 1999 n°.827
cheriteneva applicabilelanormativaantitrust anche ai rapporti sorti anteriormente purche’ ancora in
corso al momento della entratain vigore dellalegge.

*"Cass.27 febbraio 1976 n°.640 ; Tribunale di Torino 12 ottobre 1981 e Corte di Appello di Torino 26
luglio 1984 entrambe in GADI 1440 e 1775.

“8 Cosi’ ,SCUFFI,Diritto processuale dei brevetti e dei marchi-ordinamento amministrativo e tutela
giurisdizionale della proprieta’ industriale ,Giuffre’ 2001 ,pag.201.

20



brevettata ,in sola funzionecio€, de suo superamento (esentate) e ricerche condotte
con lI'invenzione della qude 9 faccia applicazione per ottenere nuovi risultati (non
esentabili)*® .

L’ "experimental use exception” -nd settore farmacologico dove il piu’ dele volte s €
presentata — € Stata  accolta tout court in uno del pochi esempi che ha presentato il
panorama gjurisprudenziae italiano™.

S € ndl'occasone deciso  che la sperimentazione di una invenzione brevettata,
degtinata a fornire i dati occorrenti a comporre il dosser della regidrazione sanitaria e
findizzata dunque a scopi commercidi immediatamente dopo la scadenza dd  brevetto
non codituisce violazione degli dtrui diritti ,non essendo ragionevole accordare a chi
con l'introduzione dd certificato complementare di protezione dd farmaco(CCP) gid
ottiene un dlungamento’compensativo” dela vdidita dd suo titolo pai d tempo
occorrente per ottenerne |'autorizzazione dla messa in commercio °*,anche il beneficio
de ritaedo che subirebbero i terzi qualora fosse loro impedito di compiere le
perimentazioni.

Quanto a prodotti gdenici, la c.d.eccezione del farmacista ha trovato un interessante
replica in tdune decisoni che hanno chiarito come nessuna fattigpecie estemporanea
(unica legittimata ddla normapuo’ rawisas ndl’operato di  “autoproduzione’ de
famacita che confezioni il medicinde per la didribuzione d minuto (nela specie
pasicche)gpprovigionandos  dl'eterno dei componenti base  (ranitidina  in
polvere)fabbricati industridmente da terzi non autorizzati ddl titolare del brevetto °2.

Mentre nessuna rigoposta ha ricevuto il caso di pretesa corresponsabilita di terz
ndl'illecto per l'uso di farmaco avvenuto non in ambito privato ma neppure a fini
commerciali ,ciog€ di medicamento —asseritamente contraffattivo di dtro coperto da
valido brevetto- utilizzato della USL per lasomministrazione ai cittadini ricoverati >3

911 “claims system’

Superate le prdiminari(ed eventudi )eccezioni di sbarramento ddl’esclusva la verifica
giudizide € dedinaa quindi a spodad sul nucdleo centrde dd  giudizio di
contraffazione ,cio€ I'accertamento ddla validita ed  estensione della privativa,
parametri indispensabili per il riscontro della violazione brevettude.

La ricerca 9 snoda di regola su due direzioni indagini sui requisti di brevettabilita
ddl’invenzione (il cd”doppio gradiente’ dela “novita’ intrinseca” od apporto
cregtivo originde rispetto dlo dao dela tecnica e ddla “novita’  estrinseca” od

“SCorte Appello dell’ Aja —extra-territorial injunction 3 febbraio 1994 in causa Ares Sarono ¢/Organon
(11C 4/1994 )che ha inibito I'uso dei dati di sperimentazioni cliniche effettuate in vari paesi (tra cui
I’ Olanda)con un farmaco coperto da brevetto europeo .

La sentenza € stata confermata dalla Corte Suprema Olandese il 23 giugno 1995(11C 6/1998)che ha
precisato come |’esenzione delle attivita® sperimentali vada intesa in senso restrittivo (ad esempio per il
perseguimento di  scopi accademici )e non puo’ estendersi a prove straordinariamente vaste e costose
attuate in ben 30 centri di ricerca (come nel caso).

%0 Tribunale di Milano,ordinanza 12 giugno 1995 che hanegato la tutela cautelare d’ urgenza.

51 L’istituto che introduce quella che viene definita una“ patent term restoration” € stato introdotto nel
nostro ordinamento dalla L.19 ottobre 1991 n°.349(che ha inserito I’ art.4 bis nella L.i.) e quindi sostituito
dal Regolamento CE 92/1768 e dal Reg. CE 1610/96(per i prodotti fitosanitari).

Per approfondimenti specie sull’ oggetto di protezione garantito dal CCP (inrelazioned principio attivo
rivendicato nel brevetto)si rimandaa GALLI,L’ uso sperimentale dell’ altrui invenzione brevettata in
Riv.Dir.Ind.1998,1,17 e DEL CORNO,Brevetti farmaceutici e certificati protettivi complementari, ibidem
,1998,1,pag.49

*2 Tribunale di Bologna,ordinanza 7 dicembre 1998(ined.)e Tribunale di Prato ,sentenza 19 aprile 2000 in
Dir.Ind.2/2001 pag.120

%3 Tribunale di Torino,ordinanza 22 marzo 1995 in GADI 3302
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asenza di predivulgazione di quello stesso trovato da parte di terzi 0 delo Sesso
inventore)ed indagini sulle  “interferenze”(dirette ed indirette)prodottes  nell’ ambito
di protezione garantito dal brevetto (contraffazione).

Queste operazioni sono  Solitamente affidate dal giudice ad un consulente  tecnico
aulla base di quesiti  circoscritti dl’ambito contedtativo introdotto ddle difese delle parti
secondo i principi giuridici che presedono la controversa.

La consulenza tecnica -come € noto- codlituisce non un mezzo di prova ma un mezzo
per valutare la prova essendo il consulente brevettude un ausliare dd giudice
nominao per ricavae ddla  documentazione dlegata ddle pati -grazie dle sue
cognizioni  tecniche- rgpoda a quedti sottopodigli in tema di nulita e
contraffazione.>*

Nd nostro ordinamento-a differenza di quanto awiene in amhito internazionde-non €
infetti prevido la partecipazione diretta di tecnici quali membri laici con diritto di voto
degtinati a comporre i collegi giudicanti nelle controverse brevettudi  donde il ricorso
dl’ esperto esterno cogtituisce una costante .

Le conclusoni raggiunte dd CTU naurdmente non sono vincolanti per il giudice che
redail “peritus peritorum” ma il piv dele volte  vengono a codtituire un punto di
rifeimento privilegiato dela sua decisone la cui  motivazione finisce per  esaurird
nella indicazione di tde fonte di convincimento (cioé I'eéaborato tecnico recepito “per
relationem’ng  passaggl  fondamentali) senza necessital di Specifica  confutazione  dei
contrari rilievi critici dei consulenti di parte(CTP) >°

Paticolarmente importante resta dunque individuare in che termini debba essere
formulato il questo da asssgnare dl'epeto  ed in che termini quegli abbia a
rispondere nel contradditorio con i consulenti di parte.

E'queto un problema giuridico da risolvere in anticipo e che tdora affligge le
consulenze a quesito “generico” dove |’esperto —attraverso un lavoro di “accorpamento”
—gpesso ricerca l'idea di soluzione generale 0  concetto  inventivo
(“allgemeineerfindungsgedanke” )finendo  per  ricomprendere  ndla sua andis
contenuti descritti anche se non  rivendicati n€  ermeneuticamente ricollegabili  dle
enunciate rivendicazioni e cosd’ ad espandere la protezione brevettude sovra requisiti
di “scienza” non rivenienti supporto nelle corrigpondenti enunciazioni di “volonta’” .

Da taito deivando quelo scondglibile  dlargamento dd  monopolio (e dela
fattispecie contraffattiva) che le rivendicazioni dovrebbero  invece ricondurre nel giudti
confini ddla “tutela dei terzi” tenuti a caricaes s0lo degli  obblighi di astensone
“prevedibili”in base dla lettura delle rivendicazioni medesime (“claims system”).

> 11 consulente puo’ peraltro assumere -oltrealla funzionetipicadi consulente-deducente incaricato di
apprezzare fatti documentari gia® acquisiti (prove precostituite)- anche quello di consulente-percipiente
chiamato ad accertare lui stesso i fatti(prove costituende) quando non sia possibile dimostrarli con gli
ordinari mezzi di prova.

Tale “ampliamento” del ruolo del consulente si ritrova nel distinguo operato da Cass.SS.UU.4.11.1996
n°.9522 magia in passato erastato affermato chela CTU poteva costituire essa stessa fonte oggettiva di
prova ove si risolvesse nell’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con lausilio di specifiche
cognizioni e strumentazioni tecniche (Cass.23.4.1987 n°.2849).

Questo nuovo ruolo che valorizza la c.d.prova scientifica sembra ben attagliarsi a campo brevettuale
sE)ecie nell’ area chimico-farmacol ogica e dell’ ingegneria genetica.

% Vedi Cass.13 aprile1984 n°.2391 mentre allorche il giudice intenda dissentire dalle conclusioni del
CTU dovra indicare in maniera adeguata le ragioni che I’hanno indotto a discostarsi da esse(Cass.5
luglio 1984 n°.3932).

*%|n tal senso da ultimo anche Cass.1° settembre 1997 n°.8324 .(ma in una particolare fattispecie di
invenzione farmaceutica coprente una serie di componenti rientranti nella formula di struttura tra cui la
cimetidina ,sostanza utilizzata per la curadelle ulcere).
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L’'impogtazione fondata sul principio che descriziione e rivendicazioni sono
“complementari” d fine di dar vita ad una vaida protezione brevettude che copre
lad'idea  inventivdl nd suo  “compleso”  invero 9 fonda  sull’interpretazione
giurisprudenzide dominante nel vigore dd  tedo legiddivo previgente dla novdla di
adeguamento dla CBE(1979)che exludeva che le rivendicazioni avessero vaore
“limitante’ ritenendog  tutdlati tutti gli aspetti dell’invenzione purche descritti anche s
non rivendicati.>’

Per la verital il DPR 338/1979 non  risolveva il problema nonostante I'ampio dibattito
seguito circa I'opportunital di  limitare per legge la portata dd brevetto sulle
rivendicazioni in amonia con quanto previsto dala Convenzione di Monaco e ddla
Convenzione di Strasburgo, osservandod che una riformulazione in td senso
ddl’art.28 L.i. avrebbe pogtulato un sistema ad esame preventivo che il nostro
ordinamento non prevedeva

E rimagta cos’ immutata la generica formula esoressa ddl” at. 28 L. Stabilente che
“L'invenzione deve essere destritta in modo  sufficientemente chialo e completo
perche ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un
titolo corrispondente a suo oggetto”.

Anche = I'at5 dd Regolamento di esecuzione comunque precisa  che “la descrizione
deve concluders con una o0 piu rivendicazioni in cui Sa indicato -specificamente- cio’
ched intende debba formare oggetto del brevetto’

Sa di fato che una interpretazione omnicomprendvaoggi hon€ piu’ giudificata.

Non solo dla luce della Convenzione di Monaco ratificata e resa esecutiva in Itdia con
L.26 maggio 1978 n°.260 la qude dabilisce(ivi at.69.1) che i limiti ddla protezione
conferita da brevetto europeo(equiparato a quello nazionde ) sono determinati  da
tenore ddle rivendicazioni mentre descrizione e disegni sevono solo  a
interpretarle(onde redizzare-secondo la formula del Protocollo  -la “giusta protezione”
de richiedente non disgiunta dd “ragionevol e affidamento”’ del terzi).

Ma -soprattutto- nel rispetto dela Convenzione di Strasburgo del 27.11.1963
aull’unificazione di dcuni principi della normativa brevettude rdificata e resa esecutiva
in ltdia con L.265.1978 n°.260 (anche se formamente recepita ndl ordinamento
itdiano dopo il deposto degli strumenti di ratifica in data 17.2.1981)che adotta
identicaformulazione per ogni tipo di brevetto (ivi art.8.3).

Il “ruolo centrale” che rivestono E rivendicazioni nel testo brevettuae trova ddl resto
ulteriore conferma proprio ndla “funzione informativa’ a fini dela contraffazione loro
asegnatanela propostadi Regolamento CE sul brevetto comunitario.

La soluzione indicta 9 basa infati sulla sufficienza di traduzione(per la concessione
dd titolo) dd fascicolo brevettude in una ddle tre lingue di lavoro (inglesefrancese
Jtedesco)mentre le rivendicazioni vanno comunque tradotte nelle dtre due lingue.

Insomma la ricerca di un ambito proteggibile d di fuori ddle rivendicazioni
rilevandolo da dtre parti del testo attraverso una libera ricostruziong’ex post” della
portata generae del titolo \errebbe a ledere inaccettabilmente I'interese dei terzi dla
certezzadelle Stuazioni giuridiche ed dlaliberta’ di svolgere attivital economiche .

E che in quedta ottica vada interpretato il brevetto lo S ricava-da pur indirettamente-
anche da tauni  precedenti giurisprudenzidi comunitari che codtituiscono —come €
noto- punto di riferimento privilegiato per ogni giudice nazionde.

Proprio la Corte di Giudizia ha deciso  che dla Commissone non spetta definire la
“portata’ di un brevetto ma puo’ sempre intervenire per valutare se tale portata S renda

*Leggasi il resoconto della seduta di Commissione in FLORIDIA ,| brevetti per invenzione e per modello
,pag.81.
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uscettibile di redizzare limitazioni anticompetitive  in violazione degli at85 ed 86
CE(oggi 81-82 Trattato UE)venendo cos’ a oconvdidare I’ orientamento
giurisprudenzide ed amminidrativo (tedesco)che-nel caso affrontato - aveva  contenuto
I"oggetto del  brevetto solo aquanto risultante dalla“rivendicazione” 8.

E la giuisrudenza di meito ha oggi definitivamente aderito a questo indirizzo
puntudizzando che I'edendone ddl’exclusva scaturisce soltanto ddle rivendicazioni
lette dla luce ddla descrizione e degli dtri dementi brevettudi(disegni e titolo)i qudi
non possono  “aggiungere’ in via integrativa sgnificati che le prime  non posseggono
ma solo interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto®®.

Se sono  solo le rivendicazioni a ddimitare I'ambito dell’esclusiva deve percio’
excluders che il CTU possa  proporre una nuova e diversa ridefinizione del trovato che
non dariconducibiled tenore delle medesme.

Cod’ come dovra  “interpretare’ le rivendicazioni —avvaendos  di descrizione e
disggni-secondo il dgnificato  tecnico  -linguistico  proprio di ciascuna  parola e
ddl'indeme d ese nd sodanzide rigpetto(e ricerca) della volonta  ddl’inventore
“encoratd’ a testo secondo lettura in “buona fede® , verificando al”interno” se
eventudi “espressoni  limitative’sano  date consgpevolmente inserite od  inavvertite
perche’ concernenti dettagli irrilevanti nell’ economia ddll’ invenzione.®°

La documentazione dd fascicolo della domanda e dd brevetto non € infatti nd nostro
ordinamento contemplata tra le “fonti"ddle qudi dtingere  I'interpretazione ded
brevetto che trandta esclusvamente ddla “lettera” delle rivendicazioni(interpretate
secondo descrizione e disegni).

Donde I'irrilevanza —ove il loro contenuto non Sa “introdotto” nel testo -di tutte qudle
dichiarazioni  /comunicazioni  contrassegnanti(nelle  fasi” interlocutorie” o dele
“osservazioni” procedimentali) i rgpporti tra richiedente ed Ufficio in fase di rilascio
dell’ attestato brevettuae®*.

%8 CGCE ,decisione 25 febbraio 1986 in causa 193/83 Windsurfing Int.Inc ¢./ Comm.CE.

% Corte di Appello di Milano sentenze 6 dicembre 1996(Zanetti) in Dir.Ind. 5/1997 pag.379 e 18
gennaio 2000 (Atlas Copco)in Riv.Dir.Ind. 11,2000 pag.227 .

Similiter Corte di Appello di Torino 20 marzo 1986 in GADI 2115 e Tribunale di Modena 17 ottobre
1994 in Riv.Dir.Ind.I1,1996 che ha escluso —coerentemente —funzione protettiva ale rivendicazioni di
chiusura(“c.d.”omnibus’)facendo esse generico rinvio “al’indietro” al’intero testo del brevetto e
dunque anche atutto cio’ che potrebbe essere stato descritto manon specificamente rivendicato.

%0 Corte di Appello di Milano sentenza 20 giugno 2000 n°.1853/00(Forel)

®1|| problema della rilevanza nel nostro ordinamento delle dichiarazioni limitative della protezione
brevettuale (peraltro formulate all’estero)e’ stato affrontato dal Tribunale di Milano(sentenza 13
dicembre 1999)e dal Tribunaledi Torino (sentenza 14 luglio 1997)entrambe adottanti soluzione negativa .
Diversamente avviene in acuni sistemi ad esame preventivo —quale quello americano-dove al contrario si
ritiene che il richiedente -il quale nel corso della procedura di brevettazione abbia fatto specifiche
dichiarazioni volte a limitare la portata della tutela domandata -resti vincolato da quelle dichiarazioni
anchein sede di interpretazione del brevetto (e di azione di contraffazione).

Si trattadellaregola che negli USA passa sotto il nomedi “prosecution history(o file wrapper)estoppel”
mirante  a valorizzare-nella c.dclaim construction- I'interpretazione”’ autentica’della volonta® per
impedire che chi abbia ristretto in sede di procedura amministrativa |’ambito delle rivendicazioni per
superare le obiezioni dell’esaminatore(o di terzi)lo recuperi “per equivalenti” nella ampiezza originaria
agli effetti della azione di contraffazione.

In pratica ogni comportamento che restringa la portata delle rivendicazioni (risposta,risposta
parziale,mancata risposta all’ esaminatore)costituisce voluntary amendment e quindi limitazione (Court of
Appeds for the Federal Circuit, sentenza Festo 29 novembre 2000)in un paese dove la file history
costituisce intrinsic evidence posta sullo stesso piano della descrizione nell’ interpretazione del brevetto.

Il metodo del resto € correlato a principi informatori di quell’ ordinamento dove il richiedente ha un
“obbligo di collaborazione’ con I’ Ufficio(PTO)che si estende fino alla “disclosure”di tutte le anteriorita’ a
[ui note (c.d.duty of candor) e concludeil c.d.” Tripletest” .
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Paimenti I CTU dovra asteners dalla ‘riformulazione” delle rivendicazioni a meno
che:

a rawis un invdiditad “parzide’ dd brevetto ricadente dl’'interno delle rivendicazioni
desse che ne comporti  non la semplice diminazione ma la loro riscrittura  onde
consantire d giudice di pronunziare la sentenza ndl’ambito ddla accetaa  nullita
pazide a fini ddla corrigpondente limitazione della portata del titolo per la reativa
annotazione ndl registro dei brevetti(artt.5911° co. e 79 L.i.)

b)reputi il brevetto invaido ma “convertibile” in diverso brevetto dd quale possegga i
requisiti di validita (art.59 111° co. L.i)®%ipotes in genere in “discesd’ (da invenzione a
modello di utilita)esgente in ogni caso  “ridefinizione’ dd testo ddla privaiva in
viga ddla emanazione ddla sentenza “coditutiva’di conversone anche “parzid€’
limitatamente alla“combinazione’ di due o piu’ carateristiche rivendicate®.

10.La contraffazione per equivalenti

Accertata la estensione dell’esclusiva il passaggio immediatamente  successvo consiste
nel confrontare I'area di tutela dell’invenzione come a suo tempo richiesta ed accordata
con il trovato in asserita contraffazione c.d.l etterale ovvero per equivalenti .

La dottrina degli “equivalenti”-che dovrebbe coerentemente far capo a Sistema
basato aulle rivendicazioni di cui 9 € detto sopra - ha tduni  precedenti in Itaia ma
non univoca definizione **.

Il test € cosi’ chiamato perche’ si sviluppa su tre “steps’ di quesiti per valutare sevi sia stata 0 meno
contraffazione : step 1:Is there literal infringement by defendent ?= yes /direct infringement;no/step 2:can
plaintiff successfully apply the doctrine of equivalents?=no/no direct infringement;yes/step 3 :can
defendent successfully apply file wrapper estoppel ?yes/no direct infringement;no/direct infringement.
(schematratto da R. B.Hildreth-Patent Law-A practitioner’s Guide- Practising Law Institut —N.Y.1988).

Il valore della “file history” in relazione ale’ dichiarazioni limitative” che intervengano nel corso della
procedura di rilascio del brevetto europeo (fino ad oggi contrassegnata dal principio discendente
dall’art.69 della CBE cit.che non lascia spazio a “materiale’ brevettuale e/o condotte “emendative’non
trasfuse nel testo delle rivendicazioni )sembrava aver trovato qualche spazio nella originaria proposta di
revisione del Protocollo interpretativo della CBE sull” art.69 (poi modificata).

62 | "istituto della “conversione” del brevetto nullo introdotto dalla L.60/1987 cit. realizza I’ estensione al
settore delle privative industriali della fattispecie negoziale disciplinata dall’ art.1424 cc- a superamento di
guel massiccio orientamento giurisprudenziale che-come negava la possibilita’ di pronunzie di nullita
parziali anche se solo un elemento dell’invenzione risultava valido(Corte di Appello di Milano 28
gennaio 1972 in GADI 64)cosi’ si opponeva alla convertibilita® sul presupposto che cio’ avrebbe
rappresentato una inammissibile modificazione del contenuto di un atto amministrativo da parte
dell’AGO (Tribunale di Milano 20 settembre 1973 in GADI 388).

La “conversione” comunque —anche in presenza di tempestiva istanza —non puo’ essere accolta
illimitatamente  pena I'abuso dell’istituto dovendo risultare almeno “verosimile’la ricorrenza di dubbi
sulla congruita’ del titolo rispetto alla natura dell’idea che rende in pratica’ plausibile’quell’ “errore
scusabile” di brevettazione che consente “a posteriori” di adeguare la qualificazione dell’ atto concessorio
allanatura effettiva dell’ apporto inventivo ovvero di utilita’ .

Cosi’ SCUFFI,L’evoluzione del diritto dei brevetti:riflessi di ordine processuale in Quaderni CSM
94/1997 pag.593

®3Cosi’ Tribunale di Milano sentenza (ined.)4 febbraio 1999 .

%4 Laelaborazione piu’ compiuta sugli equivalenti € frutto di studi americani e tedeschi.

Il metodo americano(oggettivo) —che distingue la contraffazione per equivalenti dal c.d “literal
ingfringment” (comprendente la imitazione “esattamente” ricadente nella dizione letterale delle
rivendicazioni }-si fonda sul principio (indicato per la prima voltanel caso “Graver Tank” 339 U.S.605-
1950)che considera equivalente I’elemento che svolga sostanziamente la stessa funzione,nello stesso
modo e per ottenere |o stesso risultato dell’ elemento brevettato(sistema FWR=same function,way,result).
L’ approccio tedesco(soggettivo) guarda invece all’intervento dell’esperto ed a significato che
attribuisce all’invenzione quando sia ovvio che quel risultato puo’ essere ottenuto per mezzo
dell’ elemento equival ente(caso “ Formstein” ,BGH 29 aprile 1986 in GRUR,1986,803 )
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Sempre seguendo il metodo delle cases histories  segnalo un primo agpproccio teorico —
nel campo ddle invenzioni meccaniche- con la massma secondo cui “€ riscontrabile la
contraffazione per equivalenti quando vengono atuati gli dementi essenzidi origindi e
caateridtici dell’ideadi soluzione che permettono di raggiungereil risultato perseguito

pur in presenza di modifiche mentre deve essere estlusa quando la soluzione de
problema tecnico da raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni
funziondli ma.con mezzi sirutturdli divers” ©

Un interessante questione di equivalenza chimico farmaceutica € dsata affrontata nel
campo delle biotecnologie con riferimento ad un metodo diagnostico per la scoperta del
virus di epaite C dove il brevetto rivendicava  sequenze di amminoacidi non
completamente sovrapponibili a qudle usate dd contraffattore ma era comunque
riscontrabile una corrispondenza del tratti di sequenza manifestanti peculiare
efficacia per ottenereiil risultato immunodiagnostico protetto ddla privativa ®

Mentre sul piano della contraffazione c.d.evolutiva I'equivdlenza € data riconosciuta
tra una macchina brevettata per formazione di bdle cilindriche a cogipazione
differenziata (cio€ piu’ morbida d centro che in periferia per facilitare I'areazione e la
migliore essicazione) atuaa con due funzioni(pressatura e trasporto)ed wa identica
pressa agricola ottenente lo stesso risultato con una differenza perfezionativa cio€ con
una sola funzione , prospettandos cos’ una ipotes di invenzione dipendente la cui
attuazione richiedeva il consenso dd titolare dell’ invenzione principale®’.

In questi termini ,facendo applicazione ddl’at.5 L.i che regola appunto tae fattipecie,
€ dato infine deciso dd giudice milanese I noto caso dd depilatore Epilady che
adottava una particolare molla elicoidale le cui spire ,passando in continua rotazione
alla pdle, agivano-agprendos e chiudendosi-come piccole pinze provocando lo strappo
dd peo che trascinavano via laddove il contrapposto depilatore denominato “Lady
Remington Libety” d limitava ad utilizzae —anziche la malla-un dlindretto di
materiale eastico operante su una superficie minore ma con maggior efficacia ®®.

Per approfondimenti  sulle tematiche vedi GUGLIELMETTI,La contraffazione del brevetto per
equivalenti inRiv.dir.ind.,1,2000 pagg.112 e segg

%5 Tribunale di Milano ,15 settembre 1994 in GADI 3253

% Tribunale di Milano, 22 marzo 1997 in GADI 3654 dove il problema dell’ equivalenzae’ stato

ricondotto piu’ che allacomparazione delle strutture molecolari al risultato ottenuto.

Nello stesso senso per leinvenzioni chimiche(caso Cimetiding) Cass.16 novembre 1990 n°.11094

secondo cui I'intermedio-ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un processo di
sintesi ,non € concettual mente separabile (e brevettabile)dal procedimento cui appartiene e non puo
essere dungue utilizzato daterzi come composto per realizzare |o stesso farmaco.

®7 Tribunale di Milano,sentenza 18 maggio 1989 in GADI 2421

®8Tribunale di Milano , sentenza 4 maggio 1992 in GADI 2823

Il caso Epilady ,noto in tutto il mondo per I'enorme contenzioso cui ha dato luogo , € emblematico
perche’ diversificato €' stato il decisum delle giurisdizioni nazionali anche sul problema della
inventivita del meccanismo di impegno del pelo ritenuto proteggibile in Olanda secondo il riconosciuto
grado di astrazione che I'inventore ha diritto sulle caratteristiche rivendicate (Corte di Appello dell’ Aia
,sentenza 20 febbraio 1992 in 1IC 6/1993),0vvio in Germania secondo o stato della tecnica conosciuto ed
in forza dello stesso principio affermato dalla Corte olandese (Corte di Appello di Dusseldorf,sentenza
21 novembre 1991 in 1IC 6/1993), non contraffatto per equivalenza in Austria stante le complicate
riflessioni che sarebbero occorse per il progredire tecnico del trovato da una forma all’atra(Corte di
Appello di Vienna,sentenza 31 luglio 1992 in11C 3/1992).
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