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Assemblea degli iscritti all’Ordine
del 18 marzo 2004

1.0 - Dati statistici

A fine 2003 il numero degli iscritti al-

I'Ordine e risultato pari a 816; sostan-

zialmente la situazione non & mutata

rispetto agli 818 iscritti dell’anno pre-

cedente: ai 18 nuovi iscritti tutti nella

Sezione Marchi, frutto dell’esame re-

lativo che e terminato nell’ottobre

2002, fanno riscontro 13 dimissioni o

cancellazioni e, purtroppo, ben 9 de-

cessi. In particolare, gli 816 iscritti al-

1’Ordine al 31 dicembre 2003 risultano

cosi distribuiti:

® 427 (52%) iscritti sia alla Sezione Bre-
vetti, sia alla Sezione Marchi;

* 131 (16%) iscritti solo alla Sezione
Brevetti;

* 258 (32%) iscritti solo alla Sezione
Marchi.

Relazione del Presidente

Bruno Muraca

Mentre la percentuale di iscritti nella
Sezione Marchi non € cambiata, vi e
stato uno slittamento di un punto per-
centuale dalla Sezione Brevetti e Mar-
chi alla Sezione Brevetti.

Seguono alcuni spaccati per tipo di at-
tivita, distribuzione geografica ed eta,
che & nostra tradizione esaminare in
occasione dell'incontro annuale.

1.1 - Distribuzione per attivita:

* 722 (88%) iscritti esercitano la libera
professione e

* 94 (12%) iscritti esercitano in ambi-
to aziendale;

le relative percentuali risultano im-
mutate, sempre rispetto allo scorso
anno.

1.2 - Distribuzione geografica:

* 682 (83%) esercitano la loro attivita
nel Nord,;

* 119 (15%) al Centro e solamente

* 15 (2%) al Sud;

la percentuale degli iscritti al Nord e

invariata.

Tra le regioni con pit di 10 iscritti:

* la Lombardia conta da sola 388
iscritti (48%); seguono:

= il Piemonte con 86 iscritti (10%);

= ’Emilia Romagna con 96 (12%);

« il Lazio con 87 (11%);

= il Veneto con 65 (8%);

= la Toscana con 28 (3%);
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Distribuzione geografica

O Lombardia W Liguria

O Piemonte O Marche

W Lazio Il Campania
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Veneto & Trentino A.A.
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e il Friuli V.G. con 21 (3%) e

= la Liguria con 17 (2%).

Tenendo in considerazione differenze

maggiori di 2 unita, risultano quindi:

e 7 iscritti in meno in Lombardia ed in
Piemonte;

« 10 iscritti in meno in Emilia Roma-
gna;

* 4 iscritti in piU in Veneto.

1.3 - Distribuzione media dell’eta:

* 247 iscritti (30%) con eta fino ai 40
anni;

= 386 (48%) di eta compresa tra 40 e
60 anni;

= 183 (22%) di eta superiore ai 60 anni.

Distribuzione per eta anagrafica
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Mentre la percentuale dell'ultima fascia
¢ rimasta invariata, si € verificato un tra-
vaso dalla prima fascia alla seconda del
3%: il rateo del middle-aged tende a di-
ventare pill consistente, rafforzandosi ri-
spetto agli anziani, cosa che a me sem-
bra molto positiva.

2 - Rapporti con le Istituzioni

Con il D.M. 9 maggio 2003 n.171 final-
mente sono stati varati i nuovi modu-
li, inutilmente annunciati come immi-
nenti dal sottoscritto negli ultimi quat-
tro o cinque anni. Il decreto regola-
menta la nuova modulistica per la pre-
sentazione e la verbalizzazione delle
domande di brevetto per invenzioni
industriali, modelli di utilita, marchi,
disegni e modelli. Dato il lungo lasso
di tempo intercorso, tra l'altro tra la
stesura del decreto e la sua stessa pub-
blicazione, e stato necessario ricorrere
alla Circolare n. 453, che reca la data
del 22 dicembre 2003, per tener conto
di disposizioni normative ed ammini-
strative intervenute nel frattempo.

In particolare, la data per 1'uso obbli-
gatorio di detti moduli é stata sposta-
ta dal 31 dicembre 2003 al 1° febbraio
2004; la prescritta “compilazione a
macchina” & stata estesa anche alla
“compilazione mediante apparecchia-
ture informatiche”(Art. 1.2); & stata ov-
viamente precisata 1’estensione agli
avvocati del conferimento di incarico
(Art. 2.2); e stato precisato che del mo-
dulo di domanda, costituito da un ori-
ginale e quattro copie, “l’originale &
uno solo e deve essere firmato in cal-
ce. Di questo si dovranno effettuare
quattro copie, che non dovranno esse-
re firmate” (Art. 3.1); non esistendo
pitt i Centri di Raccolta, la copia del
modulo di domanda ad essi destinata
é da considerarsi superata (Art. 3.2);
possibilita di eliminare i campi non ob-
bligatori e di allargare alla bisogna
guelli utilizzati, eccetera.

E ancora ferma al palo, dopo pitu di

quattro anni dal Decreto 447/99, I'op-
posizione amministrativa ai marchi.
Ovviamente non pud esservi opposi-
zione se non ha luogo la pubblicazio-
ne e tutti conosciamo 1’endemico pro-
blema nazionale sulla effettuazione
della pubblicazione, peraltro debita-
mente ed ingiustamente prepagata, di
brevetti e marchi.

Qualche tempo fa era affiorata negli
uffici romani un’idea, non so se stra-
vagante o brillante: effettuiamo la pub-
blicazione tramite lo strumento dei
CD-ROM,; peccato che sia saltato fuo-
ri che il linguaggio informatico del-
I"'UIBM non & compatibile con quello
delle varie UPICA e che quindi non vi
& possibilita di dialogo tra loro. L ulti-
ma cosa che ho sentito qualche mese fa
e definita come “mirrorizzazione” dei
due sistemi informatici per garantirne
la intercomunicabilita. Non so se sia
poi stata fatta; resta il fatto che la fa-
mosa opposizione ai marchi, per la ve-
rita tanto agognata e voluta dallo stes-
so UIBM, tuttora non ¢ operante.
Quest’anno la parte del leone 1'ha fat-
ta il lavoro di preparazione e di con-
sultazione del famoso Testo Unico che
ora si chiama Codice della Proprieta
Industriale, la cui ultima versione mi
risulta essere del febbraio scorso e che
dovrebbe essere deliberato in questi
giorni, tenuto conto che la Delega sca-
de il prossimo giugno.

Come sapete fanno parte della Com-
missione che presiede alla preparazio-
ne del Codice, tra gli altri, i nostri
iscritti Dr. Fabrizio De Benedetti e Dr.
Paolo Sani.

Occorre dare atto al Ministro Marzano
della liberalita dimostrata nel consenti-
re che la bozza preliminare del Codice
potesse essere esaminata dagli organi e
dalle associazioni interessate ed inoltre
del fatto che tutte le osservazioni per-
venute siano state considerate e vaglia-
te per migliorare le varie parti del Co-
dice. L’Ordine, la Confindustria, il Col-
legio, 1’Aicipi, 1’Aippi, la Les, la Com-
missione dei Ricorsi hanno potuto in-
viare dettagliate osservazioni alla Com-
missione che ha assicurato di averle va-
gliate tutte; anche se, ovviamente, non
ha potuto accogliere integralmente tut-
te le richieste. La principale preoccupa-
zione e stata quella di non esondare
troppo dai limiti della delega accorda-
ta per non rischiare di vanificare tutto
il lavoro fatto.

Nel pomeriggio di giovedi 4 dicembre
2003 ad opera del Ministro Marzano e
avvenuta, presso la sede del Ministe-
ro, la presentazione ufficiale della pri-
ma bozza di Codice, contenente gia al-
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cune delle modifiche frutto della con-
sultazione con le organizzazioni inte-
ressate; allora si disse che non vi sa-
rebbe stato pilt tempo per apportare
ulteriori modifiche, ma per fortuna co-
sinon e stato ed il lavoro di rifinitura

e continuato fino a questi ultimi gior-

ni. Per riassumere, il Codice della P.I.

€ costituito da VII Libri e da 236 Arti-

coli che compendiano in modo orga-
nico tutte le norme relative ai brevet-
ti, ai modelli ed ai marchi; in partico-
lare il Libro VI — Ordinamento Pro-
fessionale — riprende quasi integral-
mente il testo del Decreto 30 maggio

1995 istitutivo dell’Ordine, riportan-

do per esempio all’Art. 207.3 il conte-

nuto integrale dell’Art. 1.3 del Decre-
to: ”Gli iscritti all’Albo costituiscono

I'Ordine dei Consulenti in Proprieta

Industriale”.

Tra i principali contributi apportati dal

nuovo Codice, merita segnalazione:

¢ la disciplina della priorita interna;

¢ la decadenza del brevetto per man-
cato pagamento delle tasse;

* nuove norme sulla restitutio in inte-
Qrum;

¢ 'eliminazione della presenza del
PM, peraltro di fatto formale, nelle
cause di nullita;

* una nuova regolamentazione della
disciplina dell’invenzione del di-
pendente, al quale assegna comun-
que un equo premio;

ed altre che sarebbe troppo lungo enu-
merare in questa sede; anche perché
non & ancora dato di conoscere il testo
definitivo deliberato, quanto meno, dal
Ministro.
L’occasione sarebbe stata eccellente
per riuscire ad accorpare in un unico
testo tutta la materia che gravita attor-
no alla proprieta industriale ed intel-
lettuale; tanto piti che attualmente, con
la protezione del software affidata al
diritto d’autore e con la disciplina del-
la protezione del Design, i confini si
sono molto affievoliti tra quanto, pre-
valentemente in Italia, segnava un
chiaro spartiacque tra proprieta intel-
lettuale ed industriale. Sarebbe forse
ingiusto e troppo sbrigativo parlare di
beghe di palazzo che hanno impedito
questo compendio; sta di fatto che le
diverse competenze tra Ministeri per
alcuni settori specifici ne hanno impe-
dito la realizzazione.

E stato un peccato non avere avuto il

coraggio di approfittare della delega

legislativa per mettere a punto il po-
tenziamento e la sostanziale riforma
dell’'UIBM,; il Codice prevede la costi-
tuzione nell’ambito del Ministero del-
le Attivita Produttive di una Direzio-

ne Generale sulla Proprieta Industria-
le, al cui interno operera 1'Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi.

In passato 1’Ordine, in sinergia con la
Confindustria, aveva presentato una
validissima proposta di riforma del-
I'UIBM, i cui principi sono tuttora va-
lidi ma la cui realizzazione e stata de-
finitivamente bloccata ope legis: mi ri-
ferisco al progetto di una Agenzia del-
la P.I,, autonoma da un punto di vista
amministrativo, patrimoniale e finan-
ziario. Personalmente continuo a rite-
nere che la tipologia da noi proposta
per ’Amministrazione nazionale in
fatto di proprieta industriale sia I'uni-
ca possibile per non farci sfigurare, co-
me ora continua ad avvenire, con le
amministrazioni analoghe degli altri
paesi industrializzati: qualunque pal-
liativo, sia pure coraggioso, al di fuori
di una drastica ristrutturazione del-
I’'UIBM nella direzione studiata e se-
guita inutilmente da noi da piu di
vent’anni, inevitabilmente fa affiorare
alla mente la dantesca critica al gover-
no della citta di Firenze “che con dar
volta suo dolore schermal”.

Merita a questo punto ricordare che
I'Italia, € stata fra i primi paesi euro-
pei, ad adottare 1'Istituto delle Corti
Specializzate in materia di Proprieta
Industriale. Altra questione & poi im-
maginarsi come questa riforma possa
effettivamente prendere piede “a co-
sto zero” come previsto: persino mia
moglie ammette che ha imparato sul
campo, con la prima, ad allevare le al-
tre due figlie; ma mi preoccupa un
tantino che questo criterio empirico
venga ufficialmente adottato per la
preparazione dei giudici delle Corti
Specializzate, con1’'ovvia eccezione di
quei pochi super addestrati beneme-
riti giudici che si sono occupati di ma-
teria brevettuale nelle principali Cor-
ti metropolitane, che come € noto so-
no tutte concentrate al Nord.

Con la prova orale, che ¢ slittata nel
gennaio di quest’anno, si € completa-
to I’esame per la Sezione Marchi ini-
ziato lo scorso anno.

La situazione é stata la seguente:

* Domande pervenute 118
* Domande accettate 110
¢ Candidati che si sono

presentati alla prova scritta 96
¢ Candidati ammessi

alla prova orale 79
¢ Candidati che si sono presentati

alla prova orale 78
¢ Candidati che hanno superato

gli esami 74

Considerando il rapporto tra i 96 can-
didati che si sono effettivamente pre-
sentati all'esame ed i 74 candidati che lo
hanno superato, la media dei promos-
si risulta pari al 77%, cosa che mi sem-
bra ottimale.

E’ uscito il bando d’esame per la Se-
zione Brevetti, il Consiglio ha gia va-
gliato tutte le numerose domande per-
venute nei termini ed & gia stata fissata
la data della prova scritta per il 25-26
maggio 2004, presso I’Aula Magna del
Dipartimento di Chimica dell’'Univer-
sita La Sapienza di Roma.

Avremmo preferito che la sede d’esa-
me fosse Milano, data la maggiore
concentrazione di candidati al Nord;
ma ci e stato opposto dall’'UIBM un
certo criterio di “alternanza” Milano
- Roma che non e stato possibile su-
perare.

Inoltre, a partire da questa sessione di
esame, € stata introdotta 'esazione di
un contributo pari a 120 euro per can-
didato e 1’Ordine si e fatto carico, do-
po le pressanti insistenze romane, del
pagamento delle prebende ai Com-
missari di esame non ministeriali.

Al momento, la situazione dei candi-
dati e la seguente:

* Domande pervenute 100
* Domande accettate 99

3 - Attivita e documentazione

1113 e 14 febbraio 2003 ha avuto luogo
a Milano presso questa stessa sede del-
le Stelline il consueto Seminario gra-
tuito di aggiornamento sul PCT con la
partecipazione di ben 150 persone. 11
Seminario ¢ stato organizzato dall’EPI-
CEIPIin collaborazione con 1’Ordine e
I’ AICIPL ai partecipanti & stato conse-
gnhato un fascicolo aggiornato di do-
cumentazione di oltre 250 pagine, oltre
ad un pratico regolo sui tempi di pro-
cedura del PCT. I120-22 marzo a Castel
Gandolfo, organizzato dalla SISPI e
sponsorizzato dall’Ordine, ha avuto
luogo un Convegno sul tema impor-
tante de “Il risarcimento del danno da
illecito concorrenziale”. L’Ordine col-
labora abitualmente con la SISPI nel-
l'organizzazione di convegni che ri-
scuotono sempre ampio successo. 1127
marzo, in concomitanza con la nostra
Assemblea annuale, e stato ospitato in
questa stessa sede un Convegno che al
mattino ha visto la partecipazione del-
la Dott.ssa Agro, la quale ha illustrato
le “Linee programmatiche del-
I"'UIBM”; al pomeriggio, in collabora-
zione con I’AIPP], e stato trattato il te-
ma di attualissimo interesse riguar-
dante le “Novita in materia di Desi-
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gn”. Il giorno 8 aprile, sempre in que-
sta stessa sede, ha avuto luogo un Con-
vegno, organizzato dall’Ordine in col-
laborazione con I’ AICIPI, sul tema a la
page della brevettazione del Software e
del cosiddetto business method dal tito-
lo: “Patents related to computers and
business method”.

11 30 settembre un Convegno organiz-
zato dall’Ordine ha trattato il tema del-
la Direttiva comunitaria sulla brevet-
tazione di “Software Related Inven-
tions” e sullo stato dei lavori dell’im-
portantissimo Codice della P.I. 11 20
novembre é stato organizzato un con-
vegno su: “Il sistema del Brevetto Eu-
ropeo e del Marchio Comunitario — Re-
centi novita ed aggiornamenti”.

E’” aumentato soddisfacentemente il
numero delle persone che hanno la-
sciato alla Segreteria il loro indirizzo di
E-mail; si & passati dal 42% degli iscrit-
ti del 2002 all’88% registrato lo scorso
anno. Prego i pochi che non lo avesse-
ro ancora fatto di procedere al pit1 pre-
sto: il sistema di informazioni canaliz-
zato via E-mail & tempestivo ed eco-
nomico ad un tempo.

E mia tradizione terminare con un
pensiero al nostro Notiziario che mi
sembra di ottima qualita. Purtroppo
sembra molto difficile superare la so-
glia dei due numeri per anno, soprat-
tutto perché non arriva sufficiente ma-
teriale dalla contribuzione degli iscrit-
ti. Oltre ad ospitare articoli di autori
qualificati e certamente autorevoli nel-
I’ambito della nostra professione, mi
piacerebbe che il Notiziario divenisse
la nostra palestra di scambio di idee
ed opinioni. Mentre mi sento in dove-
re di scoraggiare 'invio di note di bas-
so profilo, a volte su tematiche ecces-
sivamente personalistiche ed inutil-
mente polemiche, devo incoraggiare
Iinvio di articoli che esprimano sug-
gerimenti e progetti di miglioramento
delle nostre procedure o che siano pro-
positivi di nuovi comportamenti; tut-
te cose da cui il Consiglio potra trarre
spunto per cercare di effettuarne 1'in-
troduzione pratica, eventualmente
adoperandosi per promuovere modi-
fiche di legge che le consentano. Il di-
battito interno che ne potra derivare
risultera certamente pit utile, stimo-
lante e creativo di quello che abitual-
mente accade in prossimita delle ele-
zioni, con un deprecabile affastellarsi
di appelli, note critiche o peggio di in-
decorosi ed inqualificabili libelli, alcu-
ni persino indegnamente anonimi, che
squalificano e non rendono giustizia
alla elevatissima qualita della nostra
professione.

Ancora sul brevetto
comunitario*

Adriano Vanzetti

1. Gli argomenti che trattero qui di
seguito sono stati, almeno in parte,
gia esposti da me e da altri', senza che
tuttavia di essi si sia minimamente te-
nuto conto, né si accenni a tener con-
to, nelle sedi che contano. Tornare an-
cora una volta su di essi e percio ab-
bastanza frustrante: e tuttavia dove-
roso per la remota possibilita che
qualcuno che ha voce in capitolo si
convinca della nocivita del progetta-
to brevetto comunitario, sia in gene-
rale, sia in particolare per il nostro
Paese.

I vantaggi che secondo i sostenitori
di esso, ed in particolare del Com-
missario al Mercato Interno Fritz
Bolkestein, il brevetto comunitario
comporterebbe per I'Europa, fino a
costituire elemento determinante per
rendere I’Europa stessa “I’economia
piu competitiva del mondo entro il
2010”, appaiono sostanzialmente
due: il primo sarebbe costituito dal
minor costo che il brevetto comuni-
tario avrebbe rispetto a quelli nazio-
nali e a quello europeo, ed il secondo
dal fatto che esso avrebbe automati-
camente e sempre validita in tutti i
Paesi dell’'Unione Europea. Nessuna
di queste due ragioni appare fonda-
ta, o quanto meno alla portata delle
mie capacita di comprensione.
Quanto al minor costo del brevetto
comunitario (circostanza sulla cui ef-
fettivita possono avanzarsi fondati
dubbi), si sostiene in particolare negli
ambienti comunitari che esso deter-
minera una moltiplicazione dei de-
positi brevettuali da parte delle in-
dustrie europee, che rafforzeranno in
questo modo la propria posizione
concorrenziale. Senonché a me sem-
bra che la possibilita del deposito di

" Testo della relazione tenuta al Convegno SI-
SPI su "I brevetti per invenzione fra diritto euro-
peo e diritto nazionale" (Torino, 8 marzo 2004).
' Cfr. Fabrizio de Benedetti “II nuovo Brevetto
comunitario si indirizza alle imprese con costi ec-
cessivi, scarsa flessibilita e un approccio teorico”
in Guida Normativa de Il Sole 24 Ore n.116, 2
luglio 2003.

brevetti, utile a fini di rafforzamento
concorrenziale, non dipenda tanto
dal costo dei brevetti stessi, bensi dal
fatto che, a monte, si faccia della se-
ria ricerca, capace di portare a serie
invenzioni brevettabili. In altri termi-
ni non riesco a capire come la quan-
tita di validi brevetti depositati in un
sistema economico, e percio la com-
petitivita di quel sistema, possa rite-
nersi proporzionale al costo dei de-
positi dei medesimi, anziché all’en-
tita degli investimenti in ricerca e dei
centri di ricerca presenti in quel si-
stema.

Se cosi stanno le cose, e se percio de-
cisivi per la collettivita sono gli inve-
stimenti in ricerca, non si vede come
il minor costo della brevettazione
possa contribuire ad una crescita
esponenziale della competitivita eu-
ropea, dato che gli investimenti in ri-
cerca europea continuano ad essere a
livelli notevolmente inferiori a quelli
di Stati Uniti e Giappone. Per non
parlare dell'Italia, che in tema di ri-
cerca € in ultima posizione nella stes-
sa Unione Europea. Il peggioramen-
to progressivo della situazione e ri-
flesso dal fatto che la percentuale di
domande di brevetto europeo depo-
sitate da richiedenti di Paesi europei
¢ in calo, mentre sono in aumento
quelle di origine non europea, e che
in Francia il calo delle domande stes-
se si e verificato ad onta di una ridu-
zione delle tasse ufficiali.

Si pud dunque concludere su questo
punto che 1’opinabile minor costo del
brevetto comunitario non avrebbe né
potrebbe avere nessun riflesso di
maggior competitivita dell’economia
europea (tanto pit1 che quei minori
costi varrebbero anche per le impre-
se extraeuropee).

2. Passando ora a considerare il se-
condo presunto vantaggio per le im-
prese europee del brevetto comunita-
rio, quello derivante dalla sua validita
in tutta 1'Unione, si assume che esso
determinerebbe l'eliminazione di un
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ostacolo alla libera circolazione delle
merci nello Spazio Economico Euro-
peo, secondo uno dei principali obiet-
tivi del Trattato istitutivo. Senonché, a
me sembra che la sostituzione con un
sistema brevettuale rigido in tutti i
Paesi dell’Unione, degli esistenti si-
stemi elastici nazionali ed europeo,
che consentono alle imprese di limita-
re la brevettazione ai Paesi che siano
di loro reale interesse, determini esat-
tamente il contrario dell’eliminazione
di un ostacolo alla libera circolazione
delle merci. I sistemi elastici di cui ho
appena parlato, infatti, consentono un
minimo di concorrenza sui prodotti
brevettati quantomeno nei Paesi per i
quali la brevettazione non sia stata ri-
chiesta, ed inoltre la circolazione nel-
I’Unione dei prodotti immessi sul
mercato in quei Paesi dal titolare o con
il suo consenso. Al contrario il sistema
rigido proposto per il brevetto comu-
nitario determinerebbe un blocco mo-
nopolistico totale per il prodotto bre-
vettato, che in tutta 1’'Unione potrebbe
circolare soltanto a discrezione del ti-
tolare.

Se dunque il brevetto comunitario co-
si come vuole essere configurato non
gioverebbe né ad un’automatica tra-
sformazione di quella europea nella
“economia pitt competitiva del mondo”
né a diminuire gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci nell’ambito
dell’Unione Europea, cooperando in
tal guisa al primo fine istituzionale
del Trattato; se dunque, ripeto, il bre-
vetto comunitario non sembra idoneo
a conseguire questi scopi nell’inte-
resse pratico ed istituzionale dell’U-
nione, pare legittimo chiedersi a qua-
li interessi esso in realta giovi.

3. Non par dubbio che lo strumento
costituito da questo brevetto comu-
nitario giovi alle imprese che hanno
quale propria strategia (e nel con-
tempo le possibilita economiche per
realizzarla) quella di depositare il
maggior numero di brevetti possibi-
le in tutto il mondo, in base al con-
vincimento che “dobbiamo possedere i
brevetti non per proteggere i nostri pro-
dotti, ma perché essi ci danno il potere di
escludere gli altri in settori dove essi pos-
sono voler inserirsi” (dichiarazione del
dirigente della Hewlett-Packard,
Marc Schuyler, riportata dal Wall
Street Journal del 4 ottobre 2002, rela-
tiva alle ragioni per cui la sua impre-
sa desidera aumentare il numero dei

brevetti). E evidente che a questo ti-
po di imprese con il brevetto comu-
nitario si fa un bel regalo, mettendo a
loro disposizione uno strumento
semplificato sia sotto il profilo del de-
posito sia sotto quello della “manu-
tenzione”, ed oltretutto a buon mer-
cato. Ed é anche evidente che impre-
se di questo tipo si trovano princi-
palmente negli Stati Uniti e in Giap-
pone, ed assai meno in Europa.

Un regalo viceversa non sembra si
faccia alle piccole e medie imprese,
alle quali al contrario si toglie una
possibilita che dovrebbe essere fon-
damentale: quella di selezionare in
concreto i Paesi nei quali interessa lo-
ro una protezione brevettuale. Esse
dovranno confrontarsi con un nu-
mero di brevetti sempre maggiore ot-
tenuti da imprese concorrenti assai
piu grandi e vedranno corrisponden-
temente ridursi 'area di attivita eco-
nomica e produttiva liberamente di-
sponibile. Solo poche di esse (pochis-
sime in Italia), effettivamente inno-
vative nel loro settore, usufruiranno
a pit basso costo di una copertura
brevettuale automatica per i quindi-
ci o i venticinque paesi dell’'Unione
Europea. Ma la gran parte delle im-
prese (e tutte le medio-piccole) non
avranno né un interesse né soprat-
tutto la capacita di coprire un merca-
to cosi vasto, ed il costo relativo di re-
gistrazione (a prescindere da cio, si
avranno per le piccole e medie im-
prese degli ulteriori e gravi inconve-
nienti, di cui diro pit1 avanti).

I brevetto comunitario di cui sto par-
lando, dunque corrisponde essen-
zialmente all’interesse delle grandi
imprese multinazionali, soprattutto
di origine statunitense o giapponese,
per le quali costituisce, come ho ap-
pena detto un bel regalo. Ma qual e
I'interesse del nostro Paese, e della
Unione Europea a far questo regalo?
Esiste un simile interesse?

4. E nozione comune che I"economia
del nostro Paese ¢ fondata essenzial-
mente sulle piccole e medie imprese,
e la sua tendenza e nel senso di dive-
nirlo sempre di piti, con la scompar-
sa, I'indebolimento, 1’alienazione a
capitali stranieri di gran parte delle
non molte grandi imprese italiane. A
titolo di esempio si consideri che que-
sta tendenza a ridurre le dimensioni
delle imprese si riscontra anche in
una regione altamente industriale co-

me il bresciano: un recente studio
dell’Associazione piccole e medie in-
dustrie di Brescia (pubblicato sul pe-
riodico dell’associazione nel dicem-
bre del 2003) ha infatti rilevato che le
imprese bresciane sono passate da
una media di 3,8 addetti registrata
nel 1987, ad una media di 2,8.

Se cosi stanno le cose, sembra dun-
que di poter dire che in generale il
nostro Paese non ha nessun interesse
all’istituzione del brevetto comunita-
rio, non ne trarrebbe alcun vantaggio
ed al contrario, come meglio vedre-
mo tra breve, ne subirebbe rilevanti
danni. Un discorso per certi versi
analogo si potrebbe fare per parecchi
dei Paesi dell’'Unione Europea, salvo
forse per i “tre grandi”.

5. In una simile situazione potrebbe
destare stupore il fatto che al riguar-
do si assuma, in Europa e nel nostro
Paese, un atteggiamento che risulta
sostanzialmente masochistico. Tutta-
via la spiegazione dell’apparente sin-
golare fenomeno sta a mio avviso an-
che nella presenza in campo di un al-
tro interesse, potentemente suppor-
tato, che € quello dell’'Unione Euro-
pea intesa come struttura burocratica.
Come ogni struttura burocratica che
si rispetti anche quella dell’Unione
Europea vive in funzione del proprio
potenziamento, della propria espan-
sione. In un divertente, ma nel con-
tempo serio libro degli anni sessanta,
intitolato “la legge di Parkinson”, la ne-
cessita ed il ritmo di espansione del-
le strutture burocratiche erano addi-
rittura dimostrate con formule mate-
matiche, che portavano a risultati im-
pressionanti pur senza tener conto
dell’elemento, peraltro essenziale, del
perseguimento del potere personale.
Si tratta di un ordine di interessi or-
mai sostanzialmente staccato dalla
considerazione di quelli dei singoli
Stati che compongono 1'Unione: ed &
questo un fenomeno analogo a quel-
lo che da quasi un secolo si va verifi-
cando nell’ambito dell'impresa, dove
e stato individuato e studiato per pri-
mo da Walther Rathenau, Economi-
sta e Ministro della Repubblica di
Weimar assassinato da gruppi estre-
misti di destra nel 1922, nel suo noto
saggio “Die Lehre vom Unternehmen an
sich.”. Un saggio che evidenzia ap-
punto il formarsi di un interesse del-
I'impresa che si stacca e prescinde da
quello degli azionisti ed € rappresen-
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tato da cio che oggi chiameremmo il
management: cosi come, ripeto, si &
formato un interesse di Bruxelles e
dintorni, che prescinde da quello de-
gli Stati membri (gli azionisti).
L’interesse all’istituzione del brevet-
to comunitario ¢ dunque anche, e
molto, 'interesse della struttura bu-
rocratica dell’'Unione Europea, che
non solo attraverso di essa potrebbe
provvedere ad un aumento del pro-
prio personale, delle proprie sedi,
ma, attraverso la propria prevista as-
sociazione alla Convenzione di Mo-
naco sul brevetto europeo, sostan-
zialmente potrebbe impossessarsi
dell’Ufficio Europeo dei brevetti (che
per conto suo ha 5000 addetti!), rap-
presentando 25 dei 27 stati che al-
I"UEB aderiscono.

6. E passiamo a considerare i difetti so-
stanziali e processuali che dall’elabo-
razione dei progetti di Regolamento e
di Decisioni della Commissione e del
Parlamento Europeo emergono e che
appaiono assai gravi.

Sotto il profilo sostanziale, emerge
anzitutto il modo in cui si progetta di
risolvere la questione linguistica. Co-
me e noto il brevetto comunitario do-
vrebbe essere redatto in una delle lin-
gue ufficiali dell’Unionedell’Ufficio
Brevetti Europeo, vale a dire nella
lingua di uno dei “tre grandi” del Di-
rettorio (inglese, tedesco e francese),
tagliando fuori non soltanto la nostra
lingua, ma anche lo spagnolo, che do-
po l'inglese e la lingua pil1 parlata nel
mondo. Cid accade gia nel brevetto
europeo, ma quantomeno la relativa
Convenzione prevede che per essere
valido in uno Stato quel brevetto ven-
ga integralmente tradotto nella lin-
gua appunto di quello Stato, e che la
traduzione costituisca nello Stato
stesso il testo ufficiale del brevetto.
Per il brevetto comunitario si preve-
de invece che la traduzione da una
delle lingue ufficiali in quelle di Pae-
si di lingua diversa, sia limitata alle
rivendicazioni brevettuali, cosicché
ogni interessato avra la consolazione
di sapere che le rivendicazioni di tut-
ti i brevetti comunitari sono tradotte
non solo nella sua lingua, ma altresi
in ungherese, in finlandese, in polac-
co, in sloveno ecc.. Oltre, e nel con-
tempo, a quella che il testo ufficiale
del brevetto sara in ogni sede espres-
so soltanto in una delle tre lingue uf-
ficiali.

Ma, si dice, di che mai ci si lamenta?
Le rivendicazioni sono l'essenziale.
Tuttavia la gente che pratica il dirit-
to dei brevetti sa bene che non ci si
puo fermare alla lettura delle sole ri-
vendicazioni, se si vuole lavorare con
un minimo di serieta. D’altra parte lo
riconoscono sia l’art. 69 della Con-
venzione sul Brevetto Europeo e re-
lativo protocollo di applicazione; sia
I'art. 8.3 della Convenzione di Stra-
sburgo, che se non sbaglio & tuttora in
vigore, e secondo il quale “la descri-
zione e i disegni servono ad interpre-
tare le rivendicazioni”: il che mi pare
significhi che le rivendicazioni di per
sé non bastano (o quanto meno puo
accadere che non bastino) alla indivi-
duazione dell’oggetto del brevetto, e
che esse devono appunto essere in-
terpretate facendo ricorso al testo ed
ai disegni (sinoti per inciso che spes-
so i disegni sono essenziali per la
comprensione di certi brevetti, e che
a loro volta essi possono essere letti
solo riferendosi alle spiegazioni del
testo).

A ci0 si aggiunga che se la traduzio-
ne delle rivendicazioni verra fatta da
funzionari che conoscono il linguag-
gio brevettuale come i traduttori del-
I'Unione Europea conoscono quello
giuridico (solo un piccolo esempio:
nella traduzione italiana dei docu-
menti UE in tema di brevetto comu-
nitario il termine “enforcement” & me-
todicamente tradotto con “esecuzio-
ne forzata”!), non ci sara molto da fi-
darsi.

In conclusione: se le piccole e medie
imprese italiane pit avvedute posso-
no essere in grado oggi di compiere
un monitoraggio fra i brevetti del lo-
ro settore vigenti nel nostro Paese e
disponibili nella nostra lingua, allo
scopo di stabilire cosa possano o non
possano fare, cio diventera pratica-
mente impossibile a causa dei costi,
ed avra comunque risultati privi di
certezza, con il brevetto comunitario.
Altro elemento negativo consiste nel
fatto che avranno vigore di legge (nel
costituire un diritto di esclusiva il
brevetto ha appunto forza di legge)
nel nostro Paese dei testi redatti in
lingua straniera, privi di qualsiasi tra-
duzione ufficiale o addirittura uffi-
ciosa, e che non sono Convenzioni in-
ternazionali a cui I'Italia abbia aderi-
to, ma atti dell'Unione. Il che pare in
contrasto con il principio costituzio-
nale che per entrare in vigore nel no-

stro Paese una legge debba essere al-
meno potenzialmente portata a co-
noscenza di tutti i cittadini (¢ questo
lo scopo della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e dell’entrata in vi-
gore delle leggi solo dopo questa
pubblicazione), mentre ancora non
consta che vi sia un obbligo per tutti
gli italiani di conoscere le tre lingue
ufficiali dell’'Unione EuropeaUfficio
Europeo Brevetti. Ricordo che perfi-
no i numerosi invasori che il nostro
Paese ha conosciuto nel tempo, quan-
do affiggevano degli editti in Italia li
redigevano in italiano (perfino i tre-
mendissimi tedeschi nell’ultima fase
della seconda guerra mondiale).

7. Venendo brevemente ai contenuti
della prassi brevettuale, un ulteriore
difetto che I'introduzione del brevet-
to comunitario potra comportare,
concerne il livello inventivo richiesto
per la validita della privativa.

I1 problema si collega a quello della
giurisdizione, di cui diro pit1 avanti.
Poiché e certo ed esplicitamente pro-
grammato che la giurisprudenza del
Tribunale del brevetto comunitario
(dotato di competenza esclusiva in
materia) si uniformera alla prassi del-
I'UEB; e poiché, com’e noto, le varie
istanze di valutazione di questo uffi-
cio, risentendo a loro volta dell’irre-
sistibile tendenza espansiva di ogni
organismo burocratico, per ragioni
statistiche e per giustificare la propria
esistenza e la propria espansione ac-
cettano di brevettare qualsiasi cosa,
anche di livello inventivo minimo,
quando non addirittura risibile; poi-
ché tutto cio e certo, dicevo, dovremo
aspettarci appunto una prassi giuri-
sprudenziale in tema di validita di
brevetti estremamente permissiva, e
percio un ulteriore aumento dei mo-
nopoli brevettuali.

Cid e in contrasto con la nostra prassi
giurisprudenziale, che come € noto &
tradizionalmente piuttosto severa nel-
la valutazione del requisito dell’origi-
nalita. Il perché di questa differenza
sta probabilmente dal fatto che man-
ca ed & sempre mancato nel nostro
Paese un sistema di esame preventivo
per i brevetti, a causa della cronica
mancanza di denaro, che d’altronde
anche di per sé ha escluso ogni possi-
bilita di crescita di strutture burocra-
tiche. Cosi da noi la valutazione della
validita dei brevetti & diventata even-
tuale, ed é stata delegata alla magi-
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stratura in sede di contenzioso sul
punto. Dal loro canto i giudici non
hanno nessun interesse, a differenza
dagli Uffici del tipo di quello europeo,
a valutare i brevetti con indulgenza,
non avendo problemi di giustificare la
propria esistenza, né problemi stati-
stici e di crescita.

Con il brevetto comunitario questa
prassi di maggiore rigore andra per-
duta, visto che in relazione ad essa i
nostri giudici verranno definitiva-
mente e pienamente tagliati fuori, co-
me subito vedremo. E che per la no-
stra piccola e media industria 1’esten-
dersi delle privative anche ai livelli
piu bassi di creativita, e parallelamen-
te il restringersi degli spazi di libera
concorrenza, possa per qualche verso
costituire un vantaggio, sembra diffi-
cilmente sostenibile. Con cio non vo-
glio fare I'elogio della contraffazione,
ma in tema di livello inventivo una
certa severita, o quantomeno serieta,
sembra auspicabile.

8. E passiamo a considerare il nostro
tema in relazione al secondo genere
di difetti che esso presenta: quello
processuale, della giurisdizione, cui
abbiamo fatto riferimento gia un mo-
mento fa a proposito della totale
emarginazione dei nostri giudici in
tema di brevetto comunitario.

Dalla lettura di una massa cartacea
rilevante, costituita da una serie di
Proposte di Decisione del Consiglio
(“Proposta di decisione del Consiglio che
attribuisce alla Corte di giustizia la com-
petenza a conoscere le controversie in ma-
teria di brevetto comunitario”; “ Proposta
di decisione del Consiglio che istituisce il
Tribunale del brevetto comunitario e di-
sciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tri-
bunale di primo grado”; “ Proposta di Re-
golamento del Consiglio relativa al bre-
vetto comunitario”), piena di incastri e
ripetizioni e ricca di considerando e
di commenti, credo di essermi fatto
un’idea dell’assurdo sistema di una
giurisdizione unica che, sulla base
dell’Accordo Politico di Bruxelles del
3 marzo 2003, si vuole istituire, e che
cerchero di riassumere.

In base agli artt. 229 A, e 225 A, del
Trattato CE, sono previste due suc-
cessive decisioni del Consiglio. Una
prima decisione volta ad attribuire al-
la Corte di giustizia la competenza
giurisdizionale in materia di brevet-
to comunitario; una seconda per isti-
tuire, affiancandola al Tribunale di

primo grado delle Comunita euro-
pee, una camera giurisdizionale de-
nominata Tribunale del brevetto co-
munitario (che verra indicato con 1'a-
cronimo TBC, finora usato solo per la
tubercolosi).

I TBC, avra la competenza esclusiva
a conoscere in primo grado tutte le
controversie relative al brevetto co-
munitario che rientreranno nella giu-
risdizione della Corte di giustizia. In
particolare sara competente in mate-
ria di validita, decadenza e contraffa-
zione del brevetto comunitario; men-
tre ai tribunali nazionali saranno la-
sciate le azioni relative alla titolarita
dei diritti di brevetto e le fasi esecu-
tive. Il TBC sara altresi competente a
disporre le misure cautelari, tra le
quali la Proposta di Decisione del
Consiglio che attribuisce alla Corte di
giustizia la giurisdizione sul brevet-
to comunitario, inserisce espressa-
mente solo la descrizione e il seque-
stro, ma credo occorra far rientrare
anche l'inibitoria, visto che si parla
genericamente di “ingiunzione a far
cessare la contraffazione” (art. 14 del-
I’Allegato al Protocollo sullo Statuto
della Corte di giustizia, contenuto
nella “Proposta di decisione del Consi-
glio che istituisce il Tribunale del bre-
vetto comunitario e disciplina i ricorsi in
appello dinanzi al Tribunale di primo
grado”, presentata dalla Commissio-
ne).

Le disposizioni relative alla composi-
zione e all’organizzazione del TBC sa-
ranno contenute in un Allegato (Alle-
gato II) aggiunto al Protocollo sullo
Statuto della Corte di giustizia.

Il Tribunale del brevetto comunitario
avra la sua sede a Lussemburgo e
sara composto da sette giudici, di cui
sei formeranno due sezioni di tre giu-
dici, ed il settimo servira eventual-
mente a sostituire uno dei colleghi
(art. 2 Allegato). I giudici dovranno
disporre di sufficiente esperienza in
materia di brevetti, e a tal fine saran-
no scelti tra i candidati presentati da-
gli Stati membri sulla base delle loro
competenze e nominati dal Consiglio,
previa consultazione di un comitato
consultivo costituito ad hoc per valu-
tarne la preparazione (art. 3 Allega-
to). I giudici, che resteranno in carica
sei anni, saranno affiancati da esper-
ti tecnici, i c.d. relatori aggiunti, che
dovranno partecipare attivamente al-
la preparazione delle cause, alle
udienze ed alle deliberazioni, ma che

non avranno diritto di voto (art. 7 Al-
legato). I1 TBC normalmente giudi-
chera in composizione collegiale con
il numero di tre giudici; questo nu-
mero non € pero invariabile, visto che
saranno previste alcune ipotesi di se-
zione allargata. Inoltre, in casi parti-
colari, il TBC potra anche giudicare in
composizione monocratica (art. 8 Al-
legato). La procedura prevista sara
prevalentemente orale e dovra svol-
gersi nella lingua della parte conve-
nuta (cioé alternativamente in 25 20
lingue). Il giudice relatore presentera
(ovviamente nella lingua del conve-
nuto) gli aspetti principali del caso,
compariranno le parti e verranno esa-
minate le prove. Solamente in ipote-
si eccezionali, ed in particolare in
cause semplici in cui i fatti sono pa-
cifici, si potra deliberare direttamen-
te dopo aver ascoltato le parti; di re-
gola invece si dovra deliberare al ter-
mine dell’intera procedura orale.

Le sentenze (in che lingua?) del TBC
saranno appellabili mediante ricorso
al Tribunale di primo grado entro
due mesi dalla data di notifica. Du-
rante il termine per la proposizione
dell'appello, e naturalmente nel caso
in cui l'appello venga proposto, l'ese-
cuzione delle sentenze del Tribunale
del brevetto comunitario rimarra so-
spesa. Sembra che soltanto in alcuni
casi il TBC possa (presumibilmente
su istanza di parte) dichiarare imme-
diatamente esecutive le sue sentenze,
previa costituzione di una cauzione.
Le decisioni del Tribunale di primo
grado sui ricorsi proposti contro le
sentenze del TBC potranno eccezio-
nalmente essere sottoposte al riesa-
me della Corte di giustizia: il riesame
della Corte verra infatti ammesso so-
lo qualora sussistano gravi rischi per
I'unita e la coerenza del diritto co-
munitario.

Diversamente dalle azioni dinanzi al-
la Corte di giustizia e al Tribunale di
primo grado che sono gratuite, le azio-
ni promosse davanti al Tribunale del
brevetto comunitario avranno un co-
sto a carico delle parti, il cui importo
sara calcolato sulla base di un tariffa-
rio predisposto dal Consiglio. Le spe-
se, da pagarsi in anticipo, saranno
equamente divise tra le parti stesse, e
sembra che il mancato pagamento co-
stituira “causa di estromissione dal se-
guito del procedimento” (art. 23 Allega-
to): in questa ipotesi il procedimento
dovrebbe proseguire in contumacia
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della parte inadempiente (art. 16 Alle-
gato). La scelta di derogare al princi-
pio della gratuita davanti agli organi
giurisdizionali comunitari viene mo-
tivata con la natura delle controversie
brevettuali: queste, si rileva, sono tra
privati, e non possono essere intera-
mente a carico della collettivita.

9. Basteranno poche osservazioni per
giustificare l'aggettivo “assurdo” che
ho adoperato sopra a proposito di
questo progetto.

La Commissione ha ritenuto “indi-
spensabile” per il brevetto comunita-
rio un organo giudiziario centrale, che
garantisca “l'unita del diritto e la coe-
renza giurisdizionale” e dia la “la cer-
tezza giuridica alle imprese di tutta Euro-
pa”. La prima domanda che ci si pud
fare al riguardo e perché mai una si-
mile esigenza debba essere avvertita
soltanto per i brevetti, e non per ogni
materia che sia retta da una legge co-
munitaria, con conseguente costitu-
zione di alcune decine, o magari anche
pit, di tribunali specializzati e centra-
lizzati, uno per ogni materia (nellot-
tica di crescita di cui si parlava prima
potrebbe forse essere un buon sugge-
rimento per gli organi dell’Unione). Si
noti tra l'altro che il solo esempio di
centralizzazione giurisdizionale na-
zionale in materia di brevetti si ha in
Gran Bretagna, dove il contenzioso
proprio in materia brevettuale é risul-
tato il piti caro del mondo.

Quanto alla sede del Lussemburgo, in
un primo momento, forse non tanto
per un barlume di consapevolezza
delle difficolta che la centralizzazione
procurerebbe, quanto probabilmente
per favorire un compromesso politi-
co, si era prevista la possibilita di isti-
tuire sezioni regionali del Tribunale
laddove il numero di procedimenti di
fronte al Tribunale Centrale si rive-
lasse cospicuo; ed inoltre la possibilita
che il Tribunale potesse tenere sessio-
ni anche nei diversi Paesi della Co-
munita, ancorché a spese di ciascuno
di essi (Doc. Commissione CE COM
2002/480 DEL 30.08.2002, artt. 5 e 24).
Ma nelle ultime redazioni proposte
(Doc. COM 2003(827 e 828) del
23.12.2003) queste previsioni paiono
essere cadute; forse considerando, in
relazione alla seconda, che se i sette
infelici sui quali dovrebbe essere con-
centrato tutto il contenzioso in mate-
ria dovessero anche viaggiare, la si-
tuazione potrebbe indurli al suicidio.

La sede lussemburghese comporta
che, ad esempio, I'imprenditore bolo-
gnese titolare di un brevetto comuni-
tario contraffatto da un suo concitta-
dino, debba far causa a quest'ultimo
in Lussemburgo. Data la competenza
esclusiva del Tribunale anche in ma-
teria di provvedimenti d'urgenza, al-
la scelta del Lussemburgo consegue
anche che il titolare, in ipotesi italia-
no, che veda esposto da un concor-
rente magiaro alla fiera di Milano un
prodotto che ritenga contraffattorio di
un proprio brevetto comunitario, e
voglia ottenere una descrizione, deb-
ba rivolgersi, previa redazione di un
ricorso e di una sua traduzione in ma-
giaro, appunto al Lussemburgo. Con
la sostanziale certezza che se e quan-
do arrivera il provvedimento (in che
lingua fra l'altro?), la fiera sara finita,
mentre lui ancora si affanna a tradur-
lo in italiano, a farlo in qualche modo
delibare da un'autorita giudiziaria ita-
liana, e magari a trovare un ufficiale
giudiziario di lingua madre unghere-
se. Cio perché, come abbiamo visto, si
prevede che ogni procedimento (an-
che cautelare) debba svolgersi nella
lingua ufficiale dello Stato membro in
cui ha domicilio il convenuto, vale a
dire eventualmente anche in lingua li-
tuana, magiara, slovena ecc. (ma se il
contraffattore-espositore dell'esempio
fosse italiano, non € che le complica-
zioni si ridurrebbero di molto).

10. Questa brillante soluzione lingui-
stica, in base alla quale fra l'altro chi
volesse agire per accertamento nega-
tivo della contraffazione di un brevet-
to comunitario di cui sia titolare
un'impresa finlandese dovrebbe farlo
(in Lussemburgo) in lingua appunto
finlandese; questa brillante soluzione
linguistica, dicevo, fra l'altro fa si che
nel progetto sia implicito il presuppo-
sto che i sette Giudici che costituiran-
no il Tribunale, considerato anche il
principio di oralita previsto per la pro-
cedura, debbano essere tutti poliglot-
ti; ma poliglotti sul serio, nel senso che
debbano conoscere tutte le lingue del-
I'Unione Europea, e debbano cono-
scerle bene, cioe essere in grado di
parlarle tutte con disinvoltura e com-
prenderle completamente anche in
forma parlata. Si noti fra I'altro che, a
supporto di questi Giudici poliglotti,
non e neppure previsto uno staff di in-
terpreti, bensi solo una singolare figu-
ra di Cancelliere, a sua volta super-po-
liglotta, il quale sara responsabile del-

la tenuta del registro, della corrispon-
denza con le parti e con i loro rappre-
sentanti legali in qualunque parte del
mondo; inoltre il cancelliere “dovrai es-
sere in grado di trattare i fascicoli delle
controversie tra privati in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione Europea”. Infine, nei
progetti di decisione si prevede che “per
garantire il corretto funzionamento del
Tribunale, i contatti quotidiani delle par-
ti e il Tribunale non potranno dipendere
dai servizi di traduzione e di interpreta-
zione, ma dovranno essere garantiti diret-
tamente dalla cancelleria”.

Ovviamente le difficolta linguistiche
si rifletterebbero anche sui difensori
delle parti e sui loro Consulenti Tec-
nici, con la conseguenza che le parti
stesse sarebbero di volta in volta co-
strette a farsi assistere da avvocati e
consulenti magiari, lituani ecc., senza
essere in grado di controllarne e gui-
darne l'operato attraverso i propri le-
gali e consulenti di fiducia, abitual-
mente ignari di quelle lingue.
Questo infernale pasticcio, che non
potrebbe comunque garantire a nes-
suno un decente contraddittorio, si
tradurrebbe indubitabilmente poi in
costi esorbitanti, sicuramente non alla
portata delle nostre piccole e medie
imprese. Il che, unito al resto, fa si che
l'affermazione degli organi dell'Unio-
ne secondo la quale l'istituzione del-
l'organo giurisdizionale comunitario
centrale garantira non solo l'unifor-
mita della giurisprudenza e l'alta qua-
lita dei lavori, ma altresi "la prossimita
agli utenti ed ai potenziale utenti a costi
operativi ridotti", appare alternativa-
mente o come una volontaria presa in
giro, o come l'espressione di una ma-
dornale insipienza.

11.- I sistema giurisdizionale previ-
sto, dunque, si basa per quanto con-
cerne la lingua su di una finzione: va-
le a dire sulla finzione che il problema
non esista, o che esista una lingua uni-
ca europea anziché (in prospettiva)
venti. Cosi come sulla finzione che il
Lussemburgo sia, per Busto Arsizio o
per Hatvan, altrettanto a portata di
mano quanto rispettivamente Milano
e Budapest.

In realta, per concludere, l'intera co-
struzione del brevetto comunitario si
basa, ma questo 1'ho detto molte altre
volte ed & un mio chiodo fisso, sulla
falsa convinzione che tra i Paesi del-
1'Unione vi sia uniformita tecnica, cul-
turale, economica e linguistica e non
vi siano interessi divergenti.
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Come si

1. Un noto consulente brevettuale, con
molti decenni di esperienza, mi diceva
recentemente di non sapere come leg-
gere un brevetto. La cosa non ¢ sor-
prendente, perché la dottrina giuridi-
ca non pone il problema, gli avvocati
non lo sollevano, la giurisprudenza
non lo risolve'.

In queste brevi note esporro le mie opi-
nioni, lieto se si accende una discus-
sione’.

2. 1l brevetto va letto secondo diverse
angolazioni, a seconda delle norme di
volta in volta pertinenti. In linea di
massima, distinguo tre punti di osser-
vazione: la novita, il livello inventivo,
I'ambito di tutela. Dunque, almeno tre
chiavi di lettura’.

La novita (non la si dovrebbe chiama-
re novita estrinseca) presuppone un
confronto tra il brevetto (meglio, le ri-
vendicazioni) e le anteriorita. Il livello
inventivo (o non ovvieta; parlare di no-
vita intrinseca o originalita e invece
fonte di errori) presuppone un con-
fronto qualificato tra le rivendicazioni
e alcune anteriorita. L'ambito di tutela
(o, come dice I' art. 69 CBE nella ver-
sione italiana, i limiti della protezione
- espressione, questa, molto piu felice,
come diro piti oltre -), presuppone una
interpretazione giuridica del testo.

3. La novita manca se la rivendicazione
presenta una differenza non sostanzia-
le con le anteriorita. Con notevole al-
lontanamento da una valutazione rea-
le, tutte le anteriorita sono considerate,
anche quelle che nessuno penserebbe
di trovare, purché pubbliche in senso

Mario Franzosi

giuridico®. Per negare la novita, non oc-
corre una sovrapponibilita fotografica;
basta una sovrapponibilita tecnica
(Rogge). L'anteriorita va interpretata
per quello che dice alla data di pubbli-
cazione, e non per quello che puo dire
(a quella data o a data successiva). L'an-
teriorita e invalidante quando contiene
un chiaro e inequivocabile insegna-
mento che puo essere sovrapposto alla
rivendicazione. Un accenno che non
porta all' invenzione (o che porta a stra-
de incerte, tra cui ve ne sia pure una
che porta all' invenzione), o una antici-
pazione per caso, non sono invalidanti
(sentenza inglese General Tire).

4. La determinazione del livello inven-
tivo & pit1 complessa. Essa presuppone
una serie di astrazioni, che allontana-
no in larga misura dalla realta (ancor
pitt che per la novita). La valutazione
richiede:

a) la identificazione della persona
esperta dell'arte (persona esperta, e
non tecnico medio);

b) I' imputazione a tale persona delle
anteriorita e conoscenze rilevanti;

¢) la valutazione della differenza tra
dette anteriorita e la rivendicazione.
Proviamo a trattare questi punti.

Sub a. La persona esperta & un tecnico
con interesse nella ricerca (non nella
produzione) nel campo che interessa.
(In certi settori, € un team di tecnici,
che dialogano tra di loro.) Egli possie-
de una conoscenza approfondita del

! Un professore universitario in una consulenza diceva che, in difetto di istruzioni, avrebbe let-
to un brevetto come una tesi di laurea, al fine di capire se poteva essere concessa la lode. Si trat-
ta di un’ opinione errata, anche se almeno era apprezzabile che il consulente si fosse posto il

problema.

L assenza di discussione su temi non contingenti si spiega con la scarsa fiducia sull’” avvenire

della professione.

* La conclusione non deve sorprendere. Il brevetto & frutto di una costruzione intellettuale tra
le piu1 astruse, e lontana dalla realta di ogni giorno. L’ invenzione brevettabile non ¢ 1" inven-
zione in senso tecnico, o sociologico, o storico o altro.

* Anche quelle segrete, ex. art. 14,3 1. brev.

° La impostazione diversa, in parte accolta in America, va sotto il nome di Winslow tableau.
°In letteratura, si parla dell'Universita di Rovaniemi (Finlandia), ma pare che li non vi sia polvere.

” Ma utilizzabile per negare la novita.

* Altre volte avevo detto che se si intende la novita come semplice differenza, e il livello inven-
tivo come differenza qualificata, non occorre una valutazione di novita, e cioé di semplice dif-
ferenza, quando si deve fare una valutazione di differenza qualificata. Come criterio, & vero che
novita ¢ inclusa in non-ovvieta. Tuttavia, i dati dai quali parte la valutazione sono diversi.

* De Bono, Il pensiero laterale, trova una spiegazione psico-fisiologica (piti valida a fini espositi-

vi che scientifici).

legge un brevetto

settore in cui l' invenzione si inserisce,
o il pit1 vicino (o i pit1 vicini) a questo.
Non ha abilita di ideazione, ma di ri-
cerca (in inglese, normally skilled but
unimaginative).

L' indagine su questo tipo di parame-
tro manca solitamente nelle consulen-
ze tecniche. Eppure ¢ essenziale per-
ché il giudice capisca se il valutatore
tecnico ha proceduto correttamente:
non mi pare corretta una consulenza (o
un parere) priva di questo esame: non
conoscendo il metro di giudizio, di-
viene arduo stabilire se il giudizio &
corretto.

Sub b. Il valutatore non utilizza tutte le
anteriorita’. Egli fa una scelta tra que-
ste. Altre volte ho distinto le anterio-
rita rilevanti al fine della valutazione
dinovita in quattro classi, e cioe (adot-
tero anche qui una terminologia ingle-
se), la common general knowledge, la
enhanced knowledge, 1a hidden knowledge,
la prior secret application.

La prima e la conoscenza del buon
esperto. Essa non coincide, come spes-
so si dice, con tutto cio che si trova sui
manuali. Non tutti i manuali ne fanno
parte, e comunque non solo quelli.

La seconda e quella conoscenza che un
buon (anzi, ottimo) ricercatore si pro-
cura, se richiesto di studiare un pro-
blema. Ai fini della valutazione di li-
vello inventivo, essa comprende tra
l'altro gran parte della letteratura bre-
vettuale dei principali sistemi, ma solo
se il ricercatore (buono, anzi ottimo) ne
avrebbe fatto ricerca. Qui si applica la
teoria del would, e non del could (find).
La terza consiste in quelle conoscenze
che esistono, ma che nessuno trove-
rebbe, se non con un colpo di fortuna,
come la tesi di laurea che si trova (a di-
sposizione di chi la voglia trovare) su
uno scaffale polveroso nell' Universita
di Mandalay’. Essa non ¢ utilizzabile
per la valutazione di livello inventivo’.
La quarta e la domanda di brevetto se-
greta, che poi viene pubblicata: ante-
riorita rilevante per la valutazione di
novitd, e non di livello inventivo®.
Sub c. La valutazione sub c. e la pili
difficile. Essa presuppone un giudizio
se quell' ipotetica (non reale, e lontana
dal vero) persona, con quel bagaglio
culturale (non reale, e lontano dal ve-
ro) sarebbe giunto all' invenzione (che
chiamero x), qualora avesse applicato
al problema solo una parte del cervel-
10°, lasciando dormire1' altra parte. Per
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questa valutazione, & necessario che il
valutatore non conosca la x, che altri-
menti sarebbe indotto a dire che la x
era facilmente conoscibile, anche fa-
cendo lavorare solo la meta del cer-
vello”. Su questo tema ho gia scritto
varie centinaia di pagine, e mi parreb-
be persecutorio ritornarci.

5. La determinazione dell' ambito di tu-
tela & attivita del tutto diversa. L'ambi-
to si determina interpretando le riven-
dicazioni. Anche su questo tema ho
molto insistito, e lo stato recente della
giurisprudenza mostra che non occor-
re pil insistere.

Le rivendicazioni sono un testo giuri-
dico, che va interpretato come tale.
Non il dato tecnico rileva®, ma quello
giuridico. Le rivendicazioni fissano di-
ritti e obblighi; assistiti, questi ultimi,
da sanzioni civili e penali. Le rivendi-
cazioni vanno interpretate tenendo
conto di tali effetti. Ogni elemento del-
la rivendicazione va considerato: cia-
scuno funziona come limite al (o ridu-
zione del) diritto del titolare™.

Le rivendicazioni sono un comando
che si rivolge all'operatore pratico, e
cioe colui che vorrebbe operare, e che
trova nel brevetto un ostacolo alla sua
attivita (la cui liberta & costituzional-
mente garantita®). Esse si rivolgono
all' imprenditore, e per esso al tecnico
di produzione®, al quale viene detto
che cosa non puo essere fatto.

6. Detto che occorre interpretare le ri-
vendicazioni, come testo giuridico,
non e detto ancora come operare.
Alcune decisioni (per vero, solo due si
occupano di questo problema) dicono
che le rivendicazioni vanno interpre-
tate secondo i principi di interpreta-
zione dei contratti. Non & cosi. Le ri-
vendicazioni del brevetto europeo
vanno interpretate secondo i criteri del
Protocollo sull'art. 69. Per il brevetto
nazionale, manca una norma di inter-
pretazione, ma possiamo far finta
(supplendo all'inerzia del legislatore)
che anche per diritto nazionale il Pro-
tocollo ci sia. Certo e che i criteri di in-
terpretazione del brevetto, pur essen-
do quelli di un testo giuridico, diver-
gono da quelli di ogni altro testo giu-
ridico.

Il paragone piu interessante, e certo
piu pertinente, & quello con la legge
(sentenza americana Markman). Come
la legge, la rivendicazione fissa diritti
e obblighi, e come la legge ha sanzio-
ni. Come la legge, essa vive di vita pro-
pria, in qualche modo autonoma dal-
la volonta del richiedente. Ad esem-

pio, la legge assume un significato di-
verso nel tempo, in conseguenza del
mutare dell' ambiente socio-economi-
co, e del mutare del sistema giuridico.
Cosi anche il brevetto assume nel tem-
po un significato diverso, in conse-
guenza del mutare dell'ambiente tec-
nico. Cio legittima l'applicazione del
brevetto a coprire tecnologie non note
al tempo del deposito. Se interpretia-
mo il brevetto come un contratto, ne
diamo una costruzione statica, e ab-
biamo difficolta a raggiungere questa
conclusione.

Il legislatore ha un compito piu facile
dell'estensore del brevetto. Infatti il le-
gislatore ha presente gli interessi che
intende tutelare, e provvede di conse-
guenza. Se la sua formulazione non e
stata felice, puo intervenire in tempi
successivi e modificare la legge. Tutto
questo non ¢ possibile per chi scrive il
brevetto. Da un lato, la tecnologia non
€ nota (per definizione, non esisteva
prima).

Dall' altro, i concorrenti si adopereran-
no per i successivi 20 anni per aggirare
il brevetto, anche con I' aiuto delle nuo-
ve tecnologie e conoscenze che si svi-
luppano in quel tempo, senza che il bre-
vettante abbia la possibilita di modifi-
care le rivendicazioni”. (Il mestiere dell’
estensore del brevetto e il piu difficile
che ci sia, perché deve definire cose che
non si sanno e prevedere l'imprevedi-
bile.) Cio induce quindi a ricercare il
senso che si ricava dalle rivendicazioni,
per proteggere quello, al di la del si-
gnificato letterale.

7. Quanto precede mostra una tensio-
ne tra una interpretazione del brevet-
to che tenga conto della volonta dell’
inventore (significato soggettivo) e un'
altra interpretazione che tenga conto
di quanto i terzi percepiscono (signifi-
cato oggettivo). Sono due visioni diffi-
cilmente conciliabili. Eppure il proto-

" Ex post analysis.

collo dell' art. 69 ci costringe a conci-
liare le due opposte esigenze, e cioe a
cercare di assicurare una equa prote-
zione all' inventore e una ragionevole
tutela dei terzi (avrebbe dovuto porre
in prima linea l'interesse dei terzi, e
non viceversa. L'interesse dei terzi e
prevalente).

Se teniamo conto della prima prospet-
tazione (interpretazione soggettiva),
dobbiamo considerare il significato
che le parole hanno nella presentazio-
ne dell'inventore, e cosi' ricostruire la
sua volonta, con una attivita erme-
neutica quale quella che si opera per
interpretare il contratto o il testamen-
to. E allora avra rilevanza il linguaggio
usato, alla luce delle anteriorita men-
zionate nel brevetto™ (un po' meno, al-
la luce dello stato della tecnica).

E allora dovrebbe assumere rilievo la
file history"”, e persino quanto 1' in-
ventore ha detto in altre circostanze,
ad esempio in conferenze o scritti. E
I' inventore dovrebbe essere chiama-
to a chiarire il significato di quanto ha
detto™.

Se teniamo conto della seconda pro-
spettazione, conta solo il significato
oggettivo, il senso del comando come
e recepito dalla collettivita dei concor-
renti. Come detto, la legge ci costringe
a conciliare 1'inconciliabile, anche se i
tempi ci spingono sempre pill per una
interpretazione oggettiva (sentenza
americana Hilton Davis).

8. Queste sono le pitt semplici rifles-
sioni che il tema mi suggerisce, e su
esse mi sento abbastanza fiducioso,
dopo quarant'anni di meditazioni. Ri-
tornero sul tema del paragrafo 6 e 7,
anche se non sara in modo conclusivo.
Per una versione molto pil1 sicura, mi
ci vorranno ancora circa quaranta an-
ni. Aggiungetene altri ottanta (avreb-
be detto Hokusai), e la mia conoscen-
za sara immune da errori.

" Come dice la Cassazione. I realta il dato tecnico rileva per determinare il dato giuridico.

' Ecco perché trovo felice la dizione dell” art. 69 CBE.

** Ma in qualche modo & anche costituzionalizzato 1" ostacolo.

" Soggetto dunque diverso da colui che valuta il livello inventivo.

¥ L’ espediente di lasciare dormire la domanda di brevetto, per poi scrivere le rivendicazioni
in modo da coprire la contraffazione che si sia successivamente manifestata (tailoring) non pa-

re commendevole (Purdue Pharma, Lemelson).

Vi si puo’ leggere una estensione della rivendicazione al di la della domanda (non gia del te-

nore letterale, ma del senso, del significato.
' Cosi’ in Germania.

' Cosi’ non in Germania (Kunstoffrohrteil), con una contraddizione con |’ impostazione genera-
le. E” in qualche modo paradossale che in Europa dove si segue una interpretazione soggetti-
va, la file history conti poco (salvo forse in Olanda: Ciba-Oté), mentre in America, dove si segue

una interpretazione piti oggettiva, conti.
** Cosi’ in America.
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Le sezioni specializzate
in proprieta intellettuale (*)

SOMMARIO

1. L’istituzione delle sezioni specia-
lizzate.

2. Il nodo centrale: la loro compe-
tenza per materia.

3. La competenza per materia delle
sezioni si estende invece a tutta la
proprieta intellettuale.

Gli argomenti offerti in tal senso A)
dall’interpretazione letterale ed
estensiva; B) dai lavori preparatori;
C) dall'interpretazione sistematica;
D) dall’interpretazione analogica;
E) dallinterpretazione verfassung-
skonform; F) dagli inconvenienti di
una diversa interpretazione.

4. In particolare la proprieta intel-
lettuale assegnata alle sezioni spe-
cializzate: A) la nozione generale di
proprieta intellettuale; B) la compe-
tenza per la concorrenza sleale; C) la
competenza in materia di pubblicita
e di consumatori.

5. “Proprieta industriale e intellet-
tuale” o “proprieta intellettuale”?

1. La legge 12.12.2002 n. 273 ha dele-
gato al governo i criteri “per l'istitu-
zione di sezioni dei tribunali specia-
lizzate in materia di proprieta indu-
striale ed intellettuale”. Il governo ha
esercitato questa delega adottando il
dlgs 168/2003 n. 168, recante “Istitu-
zione di Sezioni specializzate in ma-
teria di proprieta industriale ed intel-
lettuale presso tribunali e corti d’ap-
pello, a norma dell’articolo 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273”. 11
dlgs 168/2003 & stato pubblicato in
GURI 11.7.2003 n. 159, ed e entrato in
vigore il “giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana”

(*) Questo testo costituisce un’editio minor
parzialmente modificata di un lavoro in cor-
so di pubblicazione sulla Rivista di diritto in-
dustriale e sulla III edizione di UBERTAZZI,
Commentario breve al diritto della concorrenza,
Cedam, Padova, in corso di stampa: ed e de-
stinato agli studi in onore di Vincenzo Buo-
nocore. Alla maggior parte delle riflessioni
qui esposte ho atteso al Max-Planck-Institut
fiir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und
Steuerrecht di Monaco di Baviera: che insieme
alla Alexander von Humboldt Stiftung desi-
dero ringraziare per la generosa e cordiale
ospitalita.

Luigi Carlo Ubertazzi

e dunque il 12.7.2003. E qui propon-
go una prima lettura a caldo del de-
creto legislativo 168/2003.

2. Le prime letture del dlgs 168/2003
si fermano volentieri sul numero e
sulla dislocazione delle sezioni spe-
cializzate, discutendo I'opportunita di
entrambi. A me pare che questo tema
abbia un’importanza sostanzialmente
minore. Mi pare gia buona cosa, anzi
ottima, che il legislatore italiano abbia
istituito delle sezioni specializzate in
un numero sostanzialmente circo-
scritto: mentre € chiaro che il grosso
se non la quasi totalita del contenzio-
so in materia si concentrera su un nu-
mero di sedi giudiziarie largamente
inferiore a quello delle sezioni spe-
cializzate. Il tema centrale su cui di-
battere nell’interpretazione del dlgs
168/2003 mi pare piuttosto quello re-
lativo alla competenza per materie
delle sezioni specializzate. E su que-
sto tema mi fermo.

Secondo I'art. 16.1 della legge delega
273/2002 le sezioni specializzate do-
vevano avere competenza “in mate-
ria di marchi nazionali e comunitari,
brevetti di invenzione e per nuove va-
rieta vegetali, modelli di utilita, dise-
gni e modelli e diritto d’autore non-
ché di fattispecie di concorrenza slea-
le interferenti con la tutela della pro-
prieta industriale e intellettuale”:
mentre l’art. 3 della legge delegata
dlgs 168/2003 dispone che “le sezio-
ni specializzate sono competenti in
materia di controversie aventi ad ogget-
to: marchi nazionali, internazionali e
comunitari, brevetti di invenzione e
per nuove varieta vegetali, modelli di
utilita, disegni e modelli e diritto
d’autore nonché di fattispecie di con-
correnza sleale interferenti con la tu-
tela della proprieta industriale e in-
tellettuale” (le parti in corsivo indica-
no le differenze dell’art. 3 del dlgs
168/2003 rispetto alla legge delega).
A questo punto una prima interpre-
tazione potrebbe ricostruire la com-
petenza per materia delle sezioni spe-
cializzate soltanto sulla base di un’in-
terpretazione letterale e stretta, e rite-
nere percio che questa competenza sia

limitata esclusivamente alle materie
espressamente indicate dall’art. 3.
Quest’interpretazione potrebbe non
ricondurre alla competenza delle se-
zioni specializzate tra 1’altro le con-
troversie relative a) ai segni distintivi
diversi da marchi, ed in particolare
ditta, denominazione e ragione socia-
le, insegna, emblema, domain name
(quantomeno secondo le interpreta-
zioni che cercano di ricondurre alla
categoria delle insegne), e segni di-
stintivi atipici; b) a tutti i diritti con-
nessi al diritto d’autore; ¢) ai micro-
chips; d) alle denominazioni d’origi-
ne e le indicazioni di provenienza di
ogni genere; e) a tutte le fattispecie di
concorrenza sleale diverse da quelle
“interferenti con la tutela della pro-
prieta industriale e intellettuale”:
mentre un’interpretazione altrettanto
letterale potrebbe constatare che solo
per i marchi e non anche per le altre
privative industriali si menzionano i
titoli “internazionali e comunitari”,
per concludere con un argomento let-
terale ed un’osservazione a contrariis
che la competenza delle sezioni spe-
cializzate non si estende anche f) alle
domande internazionali di brevetto
per invenzione, g) alle novita vegeta-
li registrate a livello comunitario, h) al
design protetto dal regolamento
6/2002/Ce.

Quest’interpretazione creerebbe tut-
tavia non pochi inconvenienti e disa-
gi per gli operatori del diritto. Basti
pensare ad esempio che molto spesso
e tipicamente una medesima contro-
versia relativa a rapporti concorren-
ziali vede in campo alcune materie ri-
comprese ed altre escluse dalla com-
petenza delle sezioni specializzate se-
condo l'interpretazione qui conside-
rata. Questa circostanza non consen-
tirebbe una visione unitaria del me-
desimo contenzioso concorrenziale, e
lo distribuirebbe tra due o piu giudi-
ci: a tutto scapito del principio di eco-
nomia processuale, del supplemento
di giustizia che puo derivare da una
visione e decisione unitaria di una
controversia economicamente tale, e
con le ulteriori conseguenze negative
che la pluralita dei giudizi puo avere
sui tempi della loro decisione (a mo-
tivo dei surplaces che le regole pro-
cessuali ordinarie possono consentire
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in pendenza di giudizi paralleli fra lo-
ro in qualche modo collegati). Certo
adducere inconvenientem non est sol-
vere. La sua presa d’atto suggerisce
tuttavia di verificare se non siano pos-
sibili interpretazioni diverse degli
artt. 16 della legge 273/2002 e 3 dlgs
168/2003.

3. A me pare, precisamente, che la
competenza per materia delle sezioni
specializzate si estenda all’intera ma-
teria della proprieta intellettuale. E
questa conclusione é suggerita da nu-
merosi argomenti convergenti.

A) Qualche primo argomento puo es-
sere ricavato gia dall’interpretazione
letterale ed eventualmente estensiva
dell’art. 3 dlgs 168/2003. a) Sotto que-
sto profilo si notera che 'art. 16.1 del-
la legge delega aveva previsto una
competenza delle sezioni specializza-
te “in materia di marchi nazionali e
comunitari”. Questa regola non pre-
vedeva espressamente la competenza
delle sezioni in materia di marchi “in-
ternazionali”. Il decreto delegato ha
invece esplicitato la competenza del-
le sezioni anche per questi marchi.
Con ci6 il legislatore delegato non e
naturalmente andato fuori delega. Ha
effettuato ed esplicitato nell’art. 3 del-
la legge delegata un’interpretazione
estensiva della legge delega. b) Un’in-
terpretazione analoga puo essere pro-
posta anche per estendere la regola di
competenza dell’art. 3 dlgs 168/2003
espressamente relativa a privative in-
dustriali diverse dai marchi registra-
ti, e precisamente per estenderla sia
alle privative nazionali che a quelle
internazionali e comunitarie. Questa
estensione e subito consentita da
un’interpretazione che veda nell’art. 3
un riferimento naturale alle privative
nazionali ma che estenda la medesi-
ma regola anche alle privative di ori-
gine non nazionale ma aventi effetti in
Italia (e nei limiti in cui abbiano effet-
to nel nostro paese). E questa inter-
pretazione logico-estensiva non puo
ragionevolmente essere contrastata
dall’argomento a contrariis poc’anzi
ricordato, e che potrebbe far leva sul-
la circostanza che solo per i marchi il
legislatore delegante e delegato si sia
riferito anche alle privative non na-
zionali: perché 1’argomento & eviden-
temente di tipo letterale, come tale
molto debole, e certamente sconsi-
gliato da tutti gli argomenti che ve-
dremo tra breve. c¢) Una interpreta-
zione estensiva analoga puo essere in-
fine proposta per la regola dell’art. 3
che si riferisce espressamente alle

controversie “in materia di diritto
d’autore”: perché gli usi linguistici
della comunita degli studiosi e dei
pratici del diritto (anche) italiano con-
sentono ab immemorabili di utilizza-
re il termine “diritto d’autore” come
Oberbegriff esteso sia al diritto d’au-
tore propriamente detto sia ai diritti
connessi al diritto d’autore.

B) Un secondo argomento & poi sug-
gerito dai lavori preparatori del dlgs
168/2003.

a) Qui si notera anzitutto che la legge
delega non si limita ad introdurre la
regola dell’art. 16.1 secondo cui il le-
gislatore poteva istituire sezioni spe-
cializzate “in materia di marchi na-
zionali e comunitari, brevetti di in-
venzione e per nuove varieta vegeta-
li, modelli di utilita, disegni e model-
li e diritto d’autore nonché di fatti-
specie di concorrenza sleale interfe-
renti con la tutela della proprieta in-
dustriale e intellettuale”. Si e riferito
invece ripetutamente alla categoria
generale della proprieta industriale e
intellettuale. In questo senso in parti-
colare il titolo del capo II della legge
delega recita “disposizioni in materia
di proprieta industriale”; la rubrica
dell’art. 15 & intitolata “delega al go-
verno per il riassetto delle disposizio-
ni in materia di proprieta industria-
le”;1’art. 15.1 prevede “il riassetto del-
le disposizioni in materia di proprieta
industriale”; la rubrica dell’art. 16 re-
cita “delega al Governo per l'istitu-
zione di sezioni dei tribunale specia-
lizzate in materia di proprieta indu-
striale e intellettuale”; la rubrica del-
I'art. 18 scrive “intervento a sostegno
del settore della proprieta industria-
le”; I’art. 18.1 fa riferimento “all’atti-
vita amministrativa in materia di pro-
prieta industriale”.

b) Si comprende percio che la relazio-
ne con cui i ministri proponenti han-
no proposto al Consiglio dei ministri
I'approvazione dello schema definiti-
vo di decreto delegato segnala che “il
Parlamento, con l'art. 16 della legge
12 dicembre 2002 n. 273, ha attribuito
delega al Governo perché provveda
all’istituzione di sezioni specializzate
in materia di proprieta industriale e
intellettuale”.

¢) Si comprende inoltre che anche il
dlgs 168/2003 ha ripetutamente par-
lato di proprieta intellettuale: perché
il titolo del dlgs 168/2003 lo dichiara
relativo alla “istituzione di Sezioni
Specializzate in materia di proprieta
industriale e intellettuale”; il presi-
dente della repubblica vi dichiara di
avere visto l'art. 16 della legge [...]

concernente delega [...] per [...] l'isti-
tuzione di sezione dei tribunali spe-
cializzate in materia di proprieta in-
dustriale intellettuale”; I’art. 1 istitui-
sce “sezioni specializzate in materia
di proprieta industriale ed intellet-
tuale”; 1’art. 2.1 si riferisce alle “se-
zioni specializzate in materia di pro-
prieta industriale ed intellettuale”;
l'art. 2.2 si riferisce ai “giudizi in ma-
teria di proprieta industriale e intel-
lettuale”; I’art. 6 definisce il dies ad
quo per 'assegnazione delle cause
“alla trattazione delle sezioni specia-
lizzate per la proprieta industriale e
intellettuale”; e persino l'art. 3 vi par-
la di “tutela della proprieta indu-
striale ed intellettuale”.

d) Con cio la legge delega, la relazio-
ne ministeriale al decreto delegato, il
decreto legislativo nominano 14 vol-
te la proprieta industriale e/o intel-
lettuale. E questa circostanza puo es-
sere ragionevolmente valorizzata co-
me indicativa di una voluntas del le-
gislatore storico concreto di estende-
re la competenza delle sezioni specia-
lizzate all’intera materia della pro-
prieta intellettuale.

C) Un terzo argomento e poi suggeri-
to dal criterio dell’interpretazione si-
stematica. Questo criterio suggerisce,
precisamente, di non ricostruire la
competenza per materia delle sezioni
specializzate esclusivamente in base
alle parole utilizzate dall’art. 3 dlgs
168/2003, ma di utilizzare a questo fi-
ne anche i 14 riferimenti ora ricorda-
ti alla proprieta intellettuale. Questi
riferimenti, precisamente, debbono
ragionevolmente essere valorizzati
secondo la vecchia regola di Gaio se-
condo cui incivile est nisi tota lege
perspecta una aliqua particula eius iu-
dicare vel rispondere, e cioé secondo
la regola ribadita in modo puntuale
dall’art. 1363 c.c. secondo cui “le clau-
sole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuen-
do a ciascuna il senso che risulta dal
complesso dell’atto”. Ed il criterio
della “interpretazione complessiva
delle clausole” (cosi la rubrica dell’art.
1363 c.c.) suggerisce ancora una volta
di ricostruire l'estensione della com-
petenza per materia delle sezioni spe-
cializzate non soltanto sulla base del-
la formulazione letterale dell’art. 3
dlgs 168/2003 ma anche sulla base dei
14 riferimenti alla proprieta intellet-
tuale.

Certo il criterio dell’interpretazione si-
stematica impone di tener conto della
regola dell’art. 5 dlgs 168 /2003 secon-
do cui “nelle materie di cui all’art. 3,
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le competenze riservate dalla legge al
Presidente [...] spettano al Presidente
delle rispettive sezioni specializzate”:
e della regola dell’art. 6.1 dlgs
168/2003 secondo cui sono assegnati
alle sezioni specializzate soltanto “i
giudizi aventi ad oggetto le materie di
cui all’art. 3 ed iscritti a ruolo a far da-
ta dal 1° luglio 2003”. Entrambe le re-
gole degli artt. 5 e 6 dlgs 168/2003 rin-
viano alle “materie di cui all’articolo
3”. Questa circostanza non puo tutta-
via contrastare 'argomento sistema-
tico qui proposto, e precisamente non
puo suggerire una ricostruzione della
competenza per materia delle sezioni
specializzate esclusivamente sulla ba-
se della formulazione letterale della
regola dell’art. 3 cui rinviano gli artt.
5 e 6. L’argomento tratto da questo
rinvio € infatti un argomento di carat-
tere puramente lessicale. Come tutti
gli argomenti di questo genere ¢ evi-
dentemente un argomento debole.
D’altro canto gia sul piano letterale la
formulazione degli artt. 5 e 6 & suffi-
cientemente “ambivalente” per pre-
starsi a due interpretazioni alternati-
ve: di cui la prima puo scorgere negli
artt. 5 e 6 una riaffermazione di una
voluntas legis di definire la compe-
tenza per materia esclusivamente con
I’art. 3 (e non anche sulla base di altri
argomenti e criteri di interpretazione);
mentre la seconda puo leggere negli
artt. 5 e 6 esclusivamente una formu-
lazione brachilogica di rinvio sinteti-
co all’art. 3 come al luogo prevalente-
mente deputato alla definizione della
competenza per materia, senza tutta-
via voler con cio escludere 'applica-
zione di tutti gli altri criteri di inter-
pretazione concretamente possibili e
consueti. Ed a me pare che, anche a
prescindere da tutti gli altri argomen-
ti esposti in questo paragrafo, la prima
delle due letture degli artt. 5 e 6 ora
ipotizzate € sconsigliata gia sul piano
“quantitativo” dal maggior numero
dei 14 riferimenti poc’anzi ricordati
alla proprieta intellettuale che com-
paiono nei testi qui commentati.

Analogamente il criterio dell’inter-
pretazione sistematica impone di te-
ner conto della regola dell’art. 3 dlgs
168/2003 secondo cui le sezioni spe-
cializzate hanno competenza (tra l'al-
tro) per le “fattispecie di concorrenza
sleale interferenti con la tutela della
proprieta industriale e intellettuale”.
Le espressioni qui utilizzate dal legi-
slatore delegato sembrano procedere
dall'idea che la “concorrenza sleale”
sia cosa diversa dalla “proprieta in-
dustriale e intellettuale”. Questa con-

cezione appare subito sbagliata, per
le ragioni che vedremo tra breve al
successivo paragrafo 8. La regola ora
ricordata dell’art. 3, inoltre, non po-
trebbe comunque escludere la com-
petenza delle sezioni specializzate in
relazione a tutta la proprieta intellet-
tuale. Da un lato le concezioni dog-
matiche e le definizioni altrettali del
legislatore non possono naturalmen-
te vincolare 'interprete e ’operatore
del diritto. E d’altro canto proprio la
formulazione letterale della regola
qui considerata dell’art. 3, e precisa-
mente il suo riferimento espresso al-
la “proprieta industriale e intellet-
tuale”, testimoniano chiaramente la
volonta del legislatore storico di ri-
comprendere nella competenza delle
sezioni specializzate (quantomeno
tutta) la proprieta intellettuale: anche
se tra breve (al successivo paragrafo
8) dovremo darci carico di mettere
meglio a fuoco i rapporti tra pro-
prieta intellettuale e concorrenza
sleale ed il loro rilievo ai fini della de-
limitazione dell’area della competen-
za per materia delle sezioni specia-
lizzate.

D) Un quarto argomento ¢ offerto dal
criterio dellinterpretazione analogi-
ca. Le regole di competenza per ma-
teria si distinguono in generali, spe-
ciali ed eccezionali. La regola genera-
le & quella secondo cui la competenza
in primo grado appartiene in linea di
principio al tribunale. Regole specia-
li sono quelle relative alla competen-
za delle sezioni specializzate. Una re-
gola eccezionale & ad esempio quella
prevista dall’art. 33 l.at. che introdu-
ce una competenza della corte di ap-
pello a decidere in primo grado i giu-
dizi di applicazione del diritto nazio-
nale antitrust.

Le regole sulla competenza per mate-
ria delle sezioni specializzate, in par-
ticolare, sono per solito regole specia-
li e non eccezionali. In questo senso
non depone tanto la denominazione
delle sezioni qui considerate come
“specializzate”. Depone piuttosto an-
zitutto la regola dell’art. 102 co.2 co-
st. che consente l'istituzione di “se-
zioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magi-
stratura”: perché gia si & detto che
questa regola non ¢ affatto ecceziona-
le, e dunque esclude che tali siano an-
che le regole relative alla competenza
per materia dei diversi tipi di sezioni
specializzate.

Ai fini dell’interpretazione del dlgs
168/2003, poi, la qualificazione delle

regole di competenza ratione mate-
riae delle sezioni specializzate come
regole speciali e particolarmente inte-
ressante specialmente quando & pre-
dicata in relazione a sezioni specia-
lizzate che comportano una deroga al-
le regole generali di competenza non
solo per materia ma anche per terri-
torio: come ad esempio avviene per
le sezioni del lavoro: e qui ad esempio
PRrROTO PISANI, Lezioni di diritto proces-
suale civile, III ed., Jovene, Napoli,
1999, 46ss. e Cass. 8.9.1995 n. 9503, in
Foro it. Rep. 1995, voce Sindacati, 138,
hanno ritenuto che le regole di com-
petenza per materia relative alla se-
zione lavoro siano applicabili analo-
gicamente.

La qualificazione dell’art. 3 dlgs
168/2003 come regola speciale e non
eccezionale e poi suggerita da tutto il
quadro socioculturale, di diritto pro-
cessuale civile generale e di diritto
processuale industriale che abbiamo
ricordato ai paragrafi precedenti: per-
ché questo quadro testimonia chiara-
mente le ragioni, I’estensione e la pro-
prieta della tendenza all’introduzio-
ne di regole speciali di competenza
ratione materiae (anche) per la pro-
prieta intellettuale; e testimonia che
quest’estensione é tale da non potere
nemmeno visivamente sembrar de-
terminata da regole eccezionali (che
per definizione sono limitate a casi
estremamente circoscritti).

Dr’altro canto la qualificazione del-
I'art. 3 dlgs 168/2003 come regola
speciale non puo essere suggerita dal-
le opinioni secondo cui la regola del-
I'art. 33 l.at. relativa alla competenza
della corte di appello in materia anti-
trust & regola eccezionale e non spe-
ciale. In questo caso la qualificazione
della competenza della corte come
competenza eccezionale e giustificata
perché 'art. 33 Lat. priva gli interes-
sati di un grado di giurisdizione, e di-
minuisce cosi molto vistosamente le
garanzie di tutela giurisdizionale de-
gli interessi, al punto che (anche) per
questa ragione per parte mia avevo
tempo addietro proposto in una vi-
cenda giudiziale di qualificare 'art.
33 come norma costituzionalmente il-
legittima (e v. qui il plaidoyer che ho
pubblicato in UBERTAZZI, I diritti d’au-
tore e connessi, Giuffre, Milano, 2000,
410, e che non ¢ stato accolto da App.
Milano, 5.2.1992, in AIDA 1992, 87).
Ma questa soppressione del doppio
grado di giurisdizione non & invece
prevista dal dlgs 168/2003 che ha isti-
tuito le sezioni specializzate.

In questo quadro si vedra subito che
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I'art. 3 dlgs 168/2003 si riferisce ad al-
cune soltanto delle materie che tipi-
camente compongono la proprieta in-
tellettuale. E le osservazioni dei para-
grafi precedenti sul quadro sociocul-
turale, sul diritto processuale civile
generale e sul diritto processuale in-
dustrialistico suggeriscono chiara-
mente di applicare l’art. 3 dlgs
168/2003 quantomeno in via analogi-
ca per attribuire alla competenza del-
le sezioni specializzate almeno tutte
le materie che rientrano nella pro-
prieta industriale ed intellettuale che
abbiamo visto evocata 14 volte dai te-
sti normativi qui commentati.

E) Un quinto argomento & offerto an-
cora dal criterio dell’interpretazione
della norma ordinaria in senso per
quanto possibile conforme alle regole
costituzionali: perché le diverse mate-
rie che compongono la proprieta intel-
lettuale sono sostanzialmente omoge-
nee; perché un loro trattamento diver-
sificato verrebbe ragionevolmente a
violare il principio costituzionale di
uguaglianza; perché questo principio
suggerisce di interpretare il dlgs
168/2003 in senso conforme al princi-
pio di uguaglianza e dunque nel sen-
so di ricomprendere nella competenza
delle sezioni specializzate anche tutte
le materie riconducibili alla proprieta
intellettuale non esplicitamente richia-
mate dall’art. 3 dlgs 168/2003; e perché
quest’interpretazione costituzionale
dei testi qui commentati non e impe-
dita né dalla formulazione letterale
dell’art. 3 né da alcun altro argomento
insuperabile.

F) Un sesto argomento (che per la ve-
rita appare in questo caso debole) ¢ in-
fine offerto ab inconvenienti: perché
I'interpretazione qui proposta evita gli
inconvenienti processuali che al para-
grafo precedente ho ricordato possono
derivare da un’interpretazione lettera-
le e stretta dell’art. 3 dlgs 168/2003.

4. Chiarito che la competenza per ma-
teria delle sezioni specializzate si
estende a tutta la proprieta intellet-
tuale, occorre ancora mettere a fuoco
alcuni aspetti di questa competenza.
A) A me pare anzitutto che la nozio-
ne di proprieta intellettuale rilevante
anche ai sensi della regola di compe-
tenza per materia delle sezioni spe-
cializzate sia quella ricavabile dalle
grandi convenzioni internazionali re-
lative alla nostra materia: e cosi anzi-
tutto dalla convenzione di Stoccolma
14.7.1967 istitutiva del WIPO e da
quella di Marrakech del 1994 istituti-
va del WTO e relativa ai TRIPs.

Le regole ora ricordate talvolta rin-
viano tout court alla nozione di pro-
prieta industriale o intellettuale, ed
offrono cosi una nozione ampia ed
elastica di proprieta intellettuale:
mentre altre volte introducono defi-
nizioni pili specifiche e minute delle
nozioni di proprieta industriale o in-
tellettuale. In ogni caso & subito chia-
ro che le definizioni di proprieta in-
tellettuale previste dai testi conven-
zionali e comunitari ora ricordati si
prestano a comprendere tutte e ad
estendersi anche oltre alle materie
esplicitamente affidate dall’art. 3 dlgs
168/2003 alla competenza delle se-
zioni specializzate.

In questo quadro a me pare ragione-
vole concludere che la nozione di pro-
prieta intellettuale affidata alla com-
petenza delle sezioni specializzate
comprende certamente anche tutte le
materie che al precedente paragrafo 6
abbiamo visto non potrebbero essere
affidate alla competenza delle sezioni
da un’interpretazione letterale e stret-
ta dell’art. 3 dlgs 168/2003: e cosi
comprende anche i) i segni distintivi
diversi da marchi, ed in particolare
ditta, denominazione e ragione socia-
le, insegna, emblema, domain name
(quantomeno secondo le interpreta-
zioni che cercano di ricondurre alla
categoria delle insegne), e segni di-
stintivi atipici; ii) tutti i diritti con-
nessi al diritto d’autore; iii) i micro-
chips; iv) le denominazioni d’origine
e le indicazioni di provenienza di
ogni genere; v) tutte le fattispecie di
concorrenza sleale diverse da quelle
“interferenti con la tutela della pro-
prieta industriale e intellettuale”; vi)
le domande internazionali di brevet-
to per invenzione, vii) le novita vege-
tali registrate a livello comunitario,
viii) il design protetto dal regolamen-
to 6/2002/Ce.

B) A questo punto resta da prender
partito su alcune questioni particola-
ri. E qui ne esamino precisamente so-
lo due. Una prima questione & se la
concorrenza sleale rientri nella com-
petenza per materia delle sezioni spe-
cializzate. L’art. 16.1 della legge dele-
ga ha previsto che nella competenza
delle sezioni rientrino le “fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con
la tutela della proprieta industriale e
intellettuale”. Analogamente l'art. 3
dlgs 168/2003 attribuisce alle sezioni
le “fattispecie di concorrenza sleale
interferenti con la tutela della pro-
prieta industriale e intellettuale”. E la
relazione ministeriale allo schema de-
finitivo di decreto delegato osserva

che “non appare agevole definire qua-
li siano le ‘fattispecie di concorrenza
sleale interferenti con la tutela della
proprieta industriale e intellettuale’
di cui al comma 1 dell’art. 16, L n.
273/02 [...]. Si e stimato, pero, che
ogni intervento indirizzato a meglio
specificare il contenuto della previ-
sione della legge delega potrebbe
comportare da parte del legislatore
delegato un eccesso rispetto ai poteri
conferitigli dal parlamento, e si € per-
cio ritenuto necessario rimettere agli
interpreti di chiarire 1'esatto signifi-
cato della disposizione”.

La formulazione letterale degli artt.
16.1 e 3 delle leggi delega e delegata
sembra a prima vista assegnare alle
sezioni specializzate soltanto alcune
ipotesi di concorrenza sleale, e preci-
samente solo quelle “interferenti con
la tutela della proprieta industriale e
intellettuale”. Gia si & detto tuttavia
che molti argomenti impongono di ri-
tenere che la competenza delle sezio-
ni si estenda a tutta la proprieta intel-
lettuale. Si tratta a questo punto di ve-
rificare se nella nozione di proprieta
intellettuale possa rientrare anche
Iintera disciplina della concorrenza
sleale. Ed una risposta positiva sem-
bra suggerita da vari argomenti. An-
zitutto gia si & visto che secondo lart.
1.2 CUP “la protezione della pro-
prieta industriale ha per oggetto” an-
che “la repressione della concorrenza
sleale”: e d’altro canto la nozione di
concorrenza sleale rilevante ex art. 1.2
CUP si estende quantomeno a tutte le
fattispecie ivi previste dall’art. 10bis.
In secondo luogo l'art. 2.2 dei TRIPS
stabilisce che “nessuna disposizione
delle parti da I a IV del presente ac-
cordo pregiudica gli eventuali obbli-
ghi reciproci incombenti ai membri in
forza della convenzione di Parigi” e
dunque pregiudica la qualificazione
come concorrenza sleale di tutte le fat-
tispecie dichiarate tali dalla CUP:
mentre la violazione della protezione
TRIPS delle “indicazioni geografiche”
e delle “informazioni segrete” costi-
tuisce concorrenza sleale; e la viola-
zione delle regole TRIPS relative a
“diritto d’autore e diritti connessi”,
“marchi”, “disegni industriali”, “bre-
vetti”, “topografie di prodotti a semi-
conduttori”, “controllo delle pratiche
anticoncorrenziali nel campo delle li-
cenze contrattuali [...] sui diritti di
proprieta intellettuale” pud spesso e
tipicamente costituire anch’essa atti-
vita di concorrenza sleale (quantome-
no dipendente). Ed in terzo luogo oc-
correrebbe chiedersi se (e probabil-
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mente concludere che) nella nozione
costituzionale di proprieta intellet-
tuale rilevante ai sensi di CEDU, car-
ta di Nizza e progetto di costituzione
comunitaria rientra anche la tutela
contro la concorrenza sleale.

A questo punto & da chiedersi se 'a-
rea di applicazione delle regole qui
considerate di CUP, TRIPS e norme
di rango costituzionale si estenda al-
l'intera area delle fattispecie che in
Italia possono essere qualificate come
concorrenza sleale. Il punto puo esse-
re forse dubbio: perché ad esempio
dottrina e giurisprudenza italiane non
hanno sin qui verificato sino in fondo
se tutte le fattispecie di concorrenza
sleale tipizzate in applicazione dei
“principi della correttezza professio-
nale” ex art. 2598 n.3 c.c. siano vieta-
te anche dagli “usi onesti in materia
industriale e commerciale” ex art.
10bis.2 CUP. In ogni caso occorrereb-
be comunque ricordare il principio di
uguaglianza ed il criterio dellinter-
pretazione della legge ordinaria in
senso conforme alla costituzione: per
concludere che questi principi sugge-
riscono fortemente di estendere la
competenza per materia delle sezioni
specializzate dalle fattispecie di con-
correnza sleale previste da CUP, TRI-
PS e norme di rango costituzionale
anche all’ipotesi che non siano “pre-
viste” da queste tre fonti.

Certo i legislatori storici delegante e
delegato non hanno colto queste di-
mensioni normative e culturali della
nozione di proprieta intellettuale e
della sua estensione alla concorrenza
sleale. Ma gia si & detto che questa cir-
costanza non ¢ sufficiente ad esclude-
re la competenza per materia delle se-
zioni specializzate anche in relazione
alle fattispecie di concorrenza sleale
non “interferenti con la tutela della
proprieta industriale ed intellettuale”
(e v. il precedente paragrafo 7).

C) Una seconda questione & se la pro-
prieta intellettuale assegnata alle se-
zioni specializzate comprenda anche
gli illeciti extracontrattuali per viola-
zione della disciplina della pubblicita
e di quella dei consumatori. E qui mi
limito ad osservare che entrambe le
discipline ora dette sono molto estese
ed articolate; che solo una parte di es-
se vuole tutelare direttamente anche
interessi concorrenziali; che questa
parte delle due discipline puo proba-
bilmente essere ricondotta in larga
misura anche alla disciplina della
concorrenza sleale; e che quantomeno
in questi limiti la disciplina della pub-
blicita e dei consumatori potrebbe ra-

gionevolmente rientrare tra le materie
affidate alla competenza delle sezioni
specializzate.

5. Resta da segnalare un tema lessica-
le e culturale. In principio era abitua-
le la distinzione tra proprieta indu-
striale ed intellettuale. L’interpreta-
zione dell’art. 30 (ex 36) del trattato
Ce e del suo riferimento alla proprieta
industriale ci ha abituato ormai da 30
anni a ritenere che questo lemma puo
comprendere anche i diritti d’autore e
connessi. Quantomeno a partire dal
trattato di Stoccolma del 1967 istituti-
vo del WIPO ed a maggior ragione a
partire dai TRIPS del 1994 le conven-
zioni internazionali ci hanno abituato
ad utilizzare il termine proprieta in-
tellettuale come comprensivo anche
della proprieta industriale prevista
dalla convenzione di Parigi. Ed il lin-
guaggio dei giuristi tende ormai da
tempo sempre di pitt ad abbandona-
re l'uso del termine proprieta indu-
striale ed a sostituirlo con quello di
proprieta intellettuale (e vedine una
testimonianza recente anche nel tito-
lo di AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLI-
VIERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industria-
le. Proprieta intellettuale e concorrenza,

Giappichelli, Torino, 2001). La legge
delega ed il decreto delegato relativi
alle sezioni specializzate le dicono in-
vece relative alla “proprieta indu-
striale ed intellettuale”. L'uso di que-
sta locuzione puo forse avere avuto
qualche motivazione “politico-gover-
nativa-amministrativa” (sul punto v.
FLORIDIA, Il commento alla legge
12.12.2002 n. 273, in IDI 2003, 25). A
me pare tuttavia che gli interpreti teo-
rici e pratici del diritto potrebbero e
dovrebbero a questo punto abbando-
narla, per utilizzare pitt semplice-
mente la locuzione sintetica di pro-
prieta intellettuale.

Certo si tratta di una questione ter-
minologica che non influisce sulla de-
finizione della competenza per mate-
ria delle sezioni specializzate. Ma an-
che le questioni terminologiche han-
no nel nostro mondo culturale un ri-
lievo. Forse si tratta di una questione
di tendenze e di gusti. C’e chi prefe-
risce ’endiadi, la ridondanza, ed il
barocco fiorito leccese e chi invece
Tacito, il rasoio di Occam e le geo-
metrie semplici e lineari del romani-
co. Entrambe le linee hanno natural-
mente le loro piacevolezze. o prefe-
risco il romanico.

Sezionli specializzate:
primi problemi
pratici e giuridici

Sandro Hassan

Pubblichiamo l'intervento dell’avv. Sandro Hassan all’assemblea del 18.3.2004, riguardo
alle sezioni specializzate istituite dal Decreto Legislativo 27.6.2003 n. 168. Trattandosi
di una trascrizione, il testo mantiene I'impostazione dell intervento orale.

Come tutti sappiamo, 'istituzione del-
le sezioni specializzate ha dato adito a
vari problemi, sia di carattere pratico
sia di carattere giuridico.

Diciamo anzitutto qualcosa sui pro-
blemi di tipo pratico.

Una questione sollevata fin troppe
volte e perché mai il decreto 168 ha
istituito due sezioni in Sicilia dove le
questioni di proprieta industriale so-
no pochissime, e invece soltanto una
sezione in Lombardia. Non so se sia
vera la barzelletta sulla sigla di Cata-
nia confusa con quella di Cagliari, co-

mungque direi che e pit1 che altro una
nota di colore, che non ha una grande
importanza. Importante & invece il fat-
to che in Lombardia, che come tutti
sappiamo ¢ la zona pil1 interessata, di
sezioni ne é stata prevista una sola a
Milano. Allora che cosa succedera a
Milano, quando cominceranno a pio-
vere casi da Brescia, da Bergamo, da
Varese ecc.? Il decreto esclude “incre-
menti di dotazioni organiche” (art. 1),
quindi e escluso che alla prima sezio-
ne arrivino altri giudici. Il problema
pero é che di giudici non solo non ne
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sono stati aggiunti, ma ne sono stati
tolti (infatti due giudici della prima
sezione non sono stati inclusi in quel-
la specializzata). Un altro caso para-
gonabile mi sembra quello del Vene-
to. La sezione é stata istituita a Vene-
zia, dove i casi di proprieta industria-
le sono pochissimi, cosi come sono po-
chi in altre provincie del Veneto orien-
tale come Rovigo e Belluno. I casi in-
vece sono molti a Verona, Vicenza e
Padova. Mi domando se, almeno per
il primo grado di giudizio, non sareb-
be stata pit1 logica la scelta di Verona,
anche perché il territorio della sezione
specializzata ingloba anche Trento e
Bolzano. Non capisco perché si deb-
bano obbligare delle parti da Trento e
da Bolzano ad andare a Venezia, do-
ve fra 1’altro non c’¢ un grande baga-
glio di esperienza. Eventualmente si
sarebbe potuto concentrare su Vene-
zia il Veneto orientale e il Friuli, dove
non mi risulta che ci sia una grande
quantita di casi.

E vero che nel decreto 168 non era
possibile una scelta autonoma delle
sedi, perché le sedi erano previste gia
dalla legge delega, perod nulla obbli-
gava il legislatore delegante a sce-
gliere quelle sedi. Neppure era obbli-
gatorio che fossero sedi di corti di ap-
pello, perché il legislatore e libero di
prevedere quello che vuole se resta
nell’ambito della Costituzione. E la
Costituzione parla di sezioni specia-
lizzate “presso gli organi giudiziari or-
dinari” (art. 102), non necessariamen-
te presso corti di appello. Un altro
problema pratico, su cui tutti ci fac-
ciamo qualche domanda, ¢ fino a che
punto sia reale questa specializzazio-
ne. Credo si possa dire che & esatta-
mente la stessa specializzazione che
esisteva prima, nel senso che nelle se-
di dove c’erano giudici che conosce-
vano la materia, sono pitt o meno que-
gli stessi giudici che continuano a
trattarla come prima. E nelle sedi do-
ve invece di giudici preparati non ce
n’erano, anche li si continua a fare in
qualche modo, esattamente come pri-
ma. A livello di seminari, formazione
e cose del genere ho sentito dire che il
Consiglio superiore della magistratu-
ra ha previsto qualcosa per il prossi-
mo autunno, perd da quello che ho
capito & un’iniziativa isolata. Nell'ul-
tima Rivista di Diritto Industriale c’e
un articolo del dr. Casaburi, che € un
giudice di Napoli che molti di noi co-
noscono, dove leggo che “nulla e pre-
visto per la formazione successiva per-
manente dei magistrati” (pag. 275).

In sintesi, l'unica differenza rispetto

alla situazione di prima & questo ap-
pellativo di sezione specializzata, che
in precedenza non esisteva e che ades-
so & stato attribuito ad alcune sedi, co-
me una sorta di etichetta, appiccicata
con criteri per lo meno dubbi.
Vediamo adesso alcuni problemi di ca-
rattere giuridico. Sapete che la compe-
tenza delle sezioni, oltre alle questioni
di marchi, brevetti ecc. abbraccia alcu-
ne questioni di concorrenza sleale. La
logica sembra quella di portare alle se-
zioni specializzate le questioni di con-
correnza che siano in qualche modo
imparentate con quelle di marchio o di
brevetto. Questa logica mi sembra sen-
sata, per0 il problema e che il testo del-
la legge non corrisponde. Secondo il
decreto 168, la competenza include
“fattispecie di concorrenza sleale interfe-
renti con la tutela della proprieta indu-
striale ed intellettuale”.

Interferire non vuol dire generica-
mente assomigliare, vuol dire sovrap-
porsi su qualcosa, incidere su qualco-
sa. Provo a fare un esempio che do-
vrebbe chiarire il problema. L’imita-
zione servile sicuramente assomiglia a
una contraffazione, sarebbe logico che
venisse trattata dagli stessi giudici,
perd quale e il diritto di proprieta in-
dustriale con cui interferisce?

Per rispondere occorre anzitutto do-
mandarsi che cosa si deve intendere
per diritti di proprieta industriale.
Una definizione nella legge italiana fi-
nora non esiste, pero ci sara nel nuo-
vo codice in preparazione, dove é pre-
visto che “ai fini del presente codice I'e-
spressione proprieta industriale compren-
de brevetti per invenzioni, modelli di uti-
lita, disegni e modelli, nuove varieta ve-
getali, topografie dei prodotti a semicon-
duttori, marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, informazioni
aziendali riservate” .

Con quali di questi diritti 'imitazione
servile puo interferire, quando, come
in molti casi, non esistono né brevetti
né modelli? Siccome l'imitazione ser-
vile riguarda caratteristiche che servo-
no a distinguere i prodotti di Tizio da
quelli di Caio, volendo si puo forse so-
stenere che queste caratteristiche sono
da considerare come dei segni distin-
tivi, cioe come delle specie di marchi,
e che quindi l'imitazione servile rien-
tra nella competenza delle sezioni spe-
cializzate in quanto & una specie di
contraffazione di marchio. E’ evidente
perod che un discorso del genere € mol-
to discutibile. Infatti proprio a Milano,
per esempio, i giudici sono dell’avvi-
so che l'imitazione servile non rientri
in questa competenza speciale.

Soprattutto, quello che io temo & un
problema di questo genere: se qual-
cuno mi attacca per imitazione servi-
le davanti a un tribunale non specia-
lizzato, magari scelto proprio per la
sua scarsa dimestichezza con la ma-
teria, € veramente immaginabile poter
discutere se una caratteristica distin-
tiva sia da considerare equivalente a
un marchio, con un giudice che non
ha mai trattato una questione di mar-
chio in vita sua? E tutto questo non
per decidere dove sta la ragione e do-
ve il torto, ma solo per capire se &
competente un tribunale piuttosto che
un altro.

Lo stesso problema si pud immagina-
re per tante altre questioni di concor-
renza sleale. Per esempio la concor-
renza parassitaria, come sapete, signi-
fica copiare tutto o quasi tutto quello
che fa il concorrente, a prescindere
dall’esistenza di brevetti. Ma se non ci
sono brevetti, quali sono i diritti di
proprieta industriale che subiscono in-
terferenza?

Dove si puo trovare, nella legge, un
appiglio per rivolgersi alla sezione
specializzata, che dovrebbe essere
quella piu qualificata per esaminare
una questione del genere? Altro esem-
pio: la denigrazione, con quale diritto
di proprieta industriale interferisce? Il
bene che lede & fondamentalmente
I'immagine di una impresa, pero la
bozza del codice non annovera 1'im-
magine dell’'impresa fra i diritti di pro-
prieta industriale, e del resto non so
come avrebbe potuto, essendo un con-
cetto molto evanescente. Altro esem-
pio: storno di personale. Se ¢ finaliz-
zato all’appropriazione dei segreti di
un concorrente, si puo dire che inter-
ferisce con le informazioni aziendali
riservate, che rientrano appunto fra i
diritti di proprieta industriale secondo
la bozza del codice. Pero, se invece lo
scopo dello storno & semplicemente
quello di mettere in difficolta il con-
corrente disgregando la sua organiz-
zazione, dove starebbe il diritto di
proprieta industriale che subisce 1'in-
terferenza? E allora come ci si deve re-
golare? Si deve forse concludere che
un tipo di storno & materia da sezione
specializzata, quindi per esempio spo-
sta la competenza da Sondrio a Mila-
no, e invece un altro tipo di storno ri-
mane a Sondrio?

I1 problema comunque non riguarda
solo la concorrenza sleale. Prendiamo
un’altra questione che e tipicamente
brevettuale o quasi brevettuale, nel
senso che la sua gestione richiede pra-
ticamente lo stesso tipo di conoscenze
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e di esperienza professionale: le in-
venzioni dei dipendenti.

Va detto che la bozza di codice preve-
de in questa materia la competenza
delle sezioni specializzate (art. 142.3),
comunque non ¢ evidentemente sicu-
ro che essa verra approvata in questi
termini. Considerando la normativa
ancora vigente, secondo le regole or-
dinarie le questioni di equo premio
hanno carattere lavoristico, quindi do-
vrebbero rimanere alle sezioni lavoro
dei tribunali ordinari. Pero e chiaro
che coinvolgono anche tipici proble-
mi brevettuali, per esempio quando
occorre analizzare i brevetti concessi
per stimare il valore dell’invenzione.
Ricordiamoci poi che, almeno secondo
una certa interpretazione, le contro-
versie relative all’art. 23 dell’attuale
legge invenzioni, riguardanti cioe 1’e-
quo premio, spettano al giudice del la-
voro; viceversa quelle relative all’art.
24, riguardanti cioe alcuni casi di in-
venzione piu distante dalle mansioni
del dipendente, spettano ai giudici or-
dinari. Allora quale & la portata della
nuova normativa su queste regole?
Restando sull’esempio di prima, se la
controversia riguarda l’art. 23 sembra
che la causa debba rimanere a Son-
drio, e se invece riguarda l'art. 24 deb-
ba essere spostata a Milano. E’ inevi-
tabile domandarsi quale sia la logica,
visto che il tipo di esperienza che oc-
corre da parte del giudice e esatta-
mente uguale. E soprattutto, va ricor-
dato che all’inizio di una causa spes-
so non e chiaro se si applichi l’art. 23
o l'art. 24; questo viene chiarito dal
giudice soltanto alla fine, quando vie-
ne emessa la sentenza. Allora che co-
sa succede se una causa viene iniziata
a Sondrio, perché sembra che si ap-
plichi l'art. 23, e alla fine risulta che e
pertinente 'art. 24? Si deve ricomin-
ciare daccapo a Milano?

A questo proposito occorre ricordare
che non esiste soltanto un problema
di sezione e di sede, c’é anche un pro-
blema di rito, cioé di quale sia la pro-
cedura applicabile. Come alcuni di voi
sapranno, la bozza del codice prevede
che le sezioni specializzate applichino
il rito societario (art. 142.1), che € un ti-
po di processo introdotto di recente e
molto diverso da quelli a cui siamo
abituati. I1 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, che
disciplina il processo societario, pre-
vede che, se a un certo punto il tribu-
nale si accorge che sta trattando con il
rito societario una materia che invece
richiede il rito ordinario, praticamen-
te deve spogliarsi della causa, e di-
sporre che venga riassunta davanti al

giudice competente (art. 16). Quindi,
tornando agli esempi di prima, se la
causa di imitazione servile o di storno
di personale é stata iniziata davanti al-
la sezione specializzata di Milano, pa-
recchio tempo dopo il tribunale puo
decidere che non solo deve essere spo-
stata a Sondrio, ma che deve anche ve-
nire riassunta con una procedura di-
versa. Con queste premesse, se lo sco-
po della riforma era di razionalizzare
un po’ e migliorare un pochino 1'effi-
cienza, io francamente dubito che si
sia partiti col piede giusto. Se questa
riforma é stata fatta perché si ritiene
che alcune materie debbano essere
concentrate in sedi dove possono es-
sere trattate in modo pitt competente,
io non riesco a capire perché alcune
questioni si concentrano, mentre altre
rimangono dove erano prima, nono-
stante presentino come minimo delle
forti analogie, e che comunque richie-
dano esattamente lo stesso tipo di pro-
fessionalita e di esperienza. E soprat-
tutto non capisco perché si vogliono
obbligare le parti a sottoporsi a delle
specie di indovinelli soltanto per ca-
pire a quale giudice devono rivolger-
si. Ricordiamoci poi che non e affatto
detto che tutti i giudici siano lieti di es-
sere investiti di queste cause. Quindji,
se per uno di quei casi incerti io mi ri-
volgo alla sezione specializzata, ma-
gari mi sento rispondere che questa
sezione non c’entra e quindi devo an-
dare dal giudice ordinario. E magari
poi anche il giudice ordinario mi man-
da via. Il codice questi casi di rimpal-
lo in una certa misura li regola, pero
non e cosi semplice. Proviamo a im-
maginare che cosa puo succedere, se
nessuno dei due giudici vuole tratta-
re il mio problema, e io nel frattempo
ho bisogno di un provvedimento d"ur-
genza. Questo personalmente, come
avvocato, non e che mi preoccupi piu
di tanto, perché una volta difendo chi
ha ragione, una volta difendo chi ha
torto, e nel secondo caso mi puo anche
tornare utile, di approfittare di questi
pasticci. Pero, se si deve fare una va-
lutazione minimamente obiettiva, &
inevitabile domandarsi dove starebbe
il beneficio, per la funzionalita del si-
stema e anche per la sua credibilita.

E comunque quello della competenza
non e certo I'unico problema. Un altro
problema riguarda le cause gia pen-
denti. L’art. 6 del decreto 168 stabilisce
che le “controversie” gia pendenti al
30.6.2003 “restano assegnate al giudice
competente in base alla normativa previ-
gente”. Fino a quando si parla di una
stessa fase di giudizio, la cosa é chia-

ra e logica: ho cominciato per esempio
al tribunale di Ancona, la sentenza la
emette il tribunale di Ancona. Ma che
cosa succede se poi ¢’e un appello? Vi-
sto che comincia una nuova fase, la lo-
gica vorrebbe che si andasse alla se-
zione specializzata, che e quella di Bo-
logna. Invece sembra proprio di no,
perché 1'art. 6 parla di controversie,
non di fasi di giudizio, e prevede che
ogni controversia gia iniziata continui
secondo le regole di prima. Quindi do-
po il tribunale di Ancona occorre ri-
volgersi alla corte di appello di Anco-
na, anche se il legislatore ha mostrato
di considerarla meno qualificata di
quella di Bologna. Anche su questo,
sembra inevitabile domandarsi dove
mai starebbe la logica. Se si ritiene che
la corte di Bologna sia qualificata per
decidere meglio, che senso ha lasciare
tutto a Ancona? Tanto dal primo gra-
do all’appello la causa deve comun-
que passare di mano, quindi trasferi-
re il fascicolo da Ancona a Bologna
non e certo pitt complicato che trasfe-
rirlo fra due stanze diverse del palaz-
zo di giustizia di Ancona.
Considerazione conclusiva.

Queste osservazioni non sono certo
soltanto mie, pitt 0 meno le fanno tut-
ti quelli che conoscono un pochino
questa materia. Se qualcuno ha letto
l'articolo del dr. Casaburi a cui accen-
navo prima, avra notato che raramen-
te in uno scritto giuridico si trova una
tale concentrazione di apprezzamenti
negativi (“opinabile”, “criticabile”, “ina-
missibilmente embrionale”, “previsione
superflua e mal formulata”, ecc.). Sem-
bra quindi inevitabile domandarsi che
cosa sarebbe sensato fare a questo
punto. Non essendo fra coloro che
hanno qualche voce in capitolo, sa-
rebbe chiaramente inutile che io cer-
cassi di rispondere. Perd un’osserva-
zione mi sembra immediata. Cambia-
re e difficile quando una certa cosa &
gia partita, quando ha richiesto una
certa organizzazione, quando ha mes-
so in moto certi meccanismi. In casi
del genere, e chiaro che le modifiche
possono essere un problema. Nel no-
stro caso pero che cosa sarebbe gia
partito effettivamente, che cosa sareb-
be stato gia organizzato? Per quello
che sono riuscito a capire io, pit1 0 me-
no niente. C’¢ solo un decreto, dove &
scritto che dall’1.7.2003 esistono le se-
zioni specializzate. Tutto qui. Se chi
ha la possibilita di decidere volesse ri-
pensarci, e scrivere ora qualcosa di un
po’ diverso, certamente non potreb-
bero sorgere problemi dovuti alla ne-
cessita di riorganizzare alcunché.
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Il design

Raimondo Galli

SOMMARIO:

1. Premessa sulla nuova sistematica.
2. Obbligatorieta del recepimento
della normativa internazionale (sot-
to vari profili).

3. Differenza tra modello e marchio
di forma? Il caso Philips.

4. Si tratta del concetto di "uso del
Marchio (della forma) come Mar-
chio".

5. Alcuni esempi.

6. Prima conclusione (Motivazione
d' acquisto : potere attrattivo delle
forme o della marca. Forme sostan-
ziali non esistono nella realta. Il ti-
more della tutela perpetua e un fal-
so problema).

7. Soluzioni opposte quelle del re-
gime previgente?.

8. Il "Secondary Meaning" nel nuo-
Vo regime.

9. Speciale Ornamento e Forma So-
stanziale.

10. Tre livelli di tutela e cumulo a tre
livelli.

1. C'e differenza tra un oggetto ed un
marchio; tra la forma di un oggetto ed
un marchio di forma. Apparendo cio
vero, occorre verificare se questa con-
siderazione sia anche sempre presente
nella legge e nella giurisprudenza, po-
tendosi avere qualche dubbio in pro-
posito. La causa potrebbe essere una
considerazione eccessivamente astrat-
ta del problema della tutela delle for-
me, che la dottrina si e sforzata di cu-
rare. Il problema infatti non € certo nel-
la “Forma”, non esistendo forme la cui
attrattiva sia potenzialmente perpetua,
ma piuttosto nella legge, essendoci ben
quattro istituti a regolare la forma. Il
problema della tutela delle forme puo
essere infatti diverso se si parte da un
diverso presupposto: che il potere at-
trattivo delle forme tende a calare col
tempo (all’opposto del potere attratti-
vo del marchio denominativo), a fron-
te del rapido mutare delle mode e del
rapido ciclo industriale, da cui conse-
gue un diverso apprezzamento del
“valore sostanziale” che puo escludere
la forma dalla registrazione come mar-
chio ex art. 18 L.M.

Occorre verificare se la normativa com-
plessiva in vigore contenga la soluzio-
ne della regolamentazione del Design

e se il programmato Codice della Pro-
prieta Industriale, quale risultera dal
DL 273/02, (CODICE) pur non inno-
vando - salvo un termine - indirizzi ad
una sistematica.

Sembra di poter dare una risposta po-
sitiva e lo dimostrano le diverse siste-
matiche esistenti (i livelli di tutela, il
cumulo delle tutele, il market approa-
ch): intuizioni felicissime (facenti capo
come noto ai Proff. Vanzetti, Sarti, Flo-
ridia, Sena, Franzosi) che gia anticipa-
vano tutte le soluzioni della nuova di-
sciplina, e che ora e possibile rileggere,
in armonia con lo ius receptum.

2. L'art. 15 della legge delega
12.12.2002, n. 273 ha delegato il gover-
no alla emanazione di un CODICE
"non innovativo" riordinante la legi-
slazione in materia di PI, salvo la ar-
monizzazione del Modello con il Dirit-
to di Autore (art. 15.c) e con la legisla-
zione internazionale in vigore (art.
15.b). I due riferimenti sono corretti,
posto che la coesistenza del modello
col marchio (di forma) non costituisce
(pit1) un problema strutturalmente
preoccupante, trattandosi di istituti dif-
ferenziati, (non esistendo nella realta
forme la cui attrattiva sia potenzial-
mente perpetua, ma solo marchi deno-
minativi potenzialmente perpetui)
mentre la coesistenza col diritto di au-
tore e piu difficile (primo riferimento):
cio deriva dal dettato delle normative
internazionali (secondo riferimento).
Quanto alla legislazione internaziona-
le in vigore, 'armonizzazione ¢ impo-
sta dalla legge delega; al proposito la
Comunicazione della Commissione del
1999 (New Approach; Global approa-
ch) aveva gia rilevato che le direttive
con contenuto sostanziale e precettivo,
scaduto il termine per il recepimento,
debbono essere considerate alla stre-
gua di una Regolamento, e che quindi
debbano essere applicate se self-execu-
ting (cio era stato comungque stabilito
da lungo tempo dalla giurisprudenza
comunitaria, sin dal lontano caso "Mar-
shall", anche se scarsamente recepito
dagli Stati Membri).

Quindi, quanto al Design andra fatto
uso dei precisi termini e condizioni sta-
biliti dalla Direttiva di Armonizzazio-
ne 89/104/CEE, da quella sul Design
98/71/CE, e da quelle recenti sul dirit-
to di autore, invocabili dai singoli qua-

li Diritti Soggettivi perfetti, senza quin-
di darne una interpretazione domesti-
ca che non risulterebbe altrimenti piti
armonizzata ed anzi falserebbe il regi-
me di circolazione dei beni, senza che
Cio sia giustificato da ragioni inerenti a
diritti (armonizzandi) di proprieta in-
dustriale.

I1 CODICE dal canto suo, in ottempe-
ranza alla delega, regola espressamen-
te soltanto la coesistenza della durata
del diritto di utilizzazione economica
del Diritto di Autore sui disegni e mo-
delli con la durata dei diritti originanti
dal Modello ex ornamentale, non po-
tendo prendere alcuna posizione sulla
coesistenza degli istituti (marchio, mo-
dello, diritto di autore), ne sulle preci-
se condizioni di accesso alla tutela, rin-
viando/ricopiando il DL 95/2001 (cosi
testualmente la relazione ministeriale).

3. Quanto al rapporto del Modello col
Marchio nessuna normativa ha preso
posizione sul coordinamento, né lo ha
fatto la Corte di Giustizia o la Diretti-
va di Armonizzazione 89/104/CEE, li-
mitandosi essi a regolare (in modo ri-
tenuto a torto ambiguo) il Marchio di
Forma.

E' quindi conseguenziale concludere
che la normativa (internazionale) con-
sideri Marchio (di forma) e Modello
due "beni" diversi, quindi cumulabili,
altrimenti avrebbe regolamentato la
coesistenza, mentre considera il Mo-
dello ed il Diritto di Autore due istitu-
ti molto vicini, tanto da prevederne il
cumulo e l'equale durata dei diritti di
utilizzazione. Personalmente non ve-
drei ragioni per dover trovare diffe-
renze tra istituti gia diversi.

La relazione Ministeriale al CODICE
conferma che nessuna innovazione &
stata apportata ai diritti di Modello e di
Marchio, perché ci6 non sarebbe stato
consentito ed avrebbe portato ad inco-
stituzionalita per eccesso di delega. Es-
sa illustra anche la ratio della tutela del
Modello: sostenere la ripresa, tutelan-
do le innovazioni estetiche, nel rispet-
to del regime di lecita concorrenza. La
chiave di volta per applicare la norma-
tiva sul Design e quindi questa: una in-
terpretazione in linea con la normativa
internazionale ed armonizzanda e non
innovativa, che sostenga l'impresa e
non falsi il regime di concorrenza (in
pratica semplificando i requisiti di na-
scita del diritto, cosi come accade per il
diritto di autore e per il modello, rego-
lando pero restrittivamente 'estensio-
ne della tutela ai diritti vicini).
Vedremo come questa opzione sia la
soluzione del problema del Design;
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fosse anche applicato al marchio di for-
ma, sarebbe anche la soluzione della
coesistenza tra modello e marchio di
forma.

La normativa internazionale & quella
gia esistente in materia di Design e di
Marchio; quanto alla interpretazione,
la sentenza Philips della Corte di Giu-
stizia (C-299/99) ha perimetrato il Mar-
chio di Forma, rapportandolo in modo
definito ai diritti di brevetto e di mo-
dello. La Direttiva di Armonizzazione
89/104/CEE sui Marchi prevede che la
forma del prodotto possa essere ogget-
to di tutela come Marchio (art. 2), con
esclusione delle forme che posseggano
valore sostanziale (art. 3.e) le qualinon
sono appropriabili come Marchio. Cio
e recepito nella legge italiana (artt. 16 e
18.¢). Il CODICE (testo di dicembre
2003) ricalca cio con esattezza.

La CG in Philips (sentenza 18 giugno
2002, causa C-299/99) conferma che
non esistono diverse categorie di mar-
chi: i marchi di forma non sono una ca-
tegoria a sé stante, né esistono forme di
per sé inadatte o inidonee a diventare
Marchio. Cio perché forme (in astratto)
pur inadatte o inidonee possono riabi-
litarsi e diventare valido Marchio at-
traverso 1'uso: quindi non esistono for-
me in concreto inadatte o inidonee a
diventare Marchio.

Esistono invece forme adatte e idonee
ad essere un Marchio che pero si ritie-
ne non possono/non devono diventa-
re valido Marchio e si tratta delle for-
me che posseggano valore sostanziale;
non quindi forme difettanti di capacita
distintiva, perché come abbiamo visto
la capacita distintiva mediante uso e
predicabile rispetto quasi a qualsiasi
forma (salvo quelle esclusivamente e
del tutto generiche o descrittive). Cosa
sono allora le forme "sostanziali", quel-
le che la direttiva di armonizzazione
esclude dalla appropriabilita come
marchio? La legge non lo chiarisce e
quindi & pili coerente tracciare cosa sia
una forma sostanziale in negativo (poi-
ché la registrabilita o meno della forma
non dipende dal suo essere distintiva o
meno, ma dal suo essere sostanziale o
meno, occorre definire questa sostan-
zialita con riferimento al momento del
deposito).

Ad oggi ¢ stato spiegato che le forme
sostanziali sono quelle che la legge ri-
tiene non debbano essere protette come
Marchio: erano quelle qualificate da
uno speciale ornamento, ovvero spe-
ciali, della fascia alta del design, che se-
condo la dottrina dei livelli dovevano
evitare il monopolio potenzialmente
perpetuo del Marchio o quello deri-

vante dal divieto di imitazione servile
confusoria (Marchio di forma di fatto).
La CG in Philips insegna perd anche
che una forma ¢ idonea ad essere un
Marchio soltanto se essa € nata ed usa-
ta come Marchio, mentre non ¢ idonea
se non nasce per essere un marchio.

4. Facendo un esempio, e difficile im-
maginare che la conformazione delle
tre testine rotanti del rasoio della Phi-
lips sia nata, propagandata ed usata co-
me Marchio e quindi cosi percepita;
sembra piuttosto che essa sia nata ed
usata come prodotto e quindi cosi per-
cepita. Per lungo tempo quella forma
era l'unica esistente in commercio:
quindi era sostanziale, perché a pre-
scindere dalla marca, se un consuma-
tore voleva quella forma, non poteva
che rivolgersi alla Philips. Cio anche a
prescindere dalla funzionalita di quel-
la forma, che e un falso problema, per-
ché forme esclusivamente necessarie
sono rare, quasi sempre esistendo va-
rianti funzionali (pitt 0 meno "inno-
cue"), tanto & vero che in Philips la CG
aveva concluso che il fatto che quella
forma fosse diversamente concepibi-
le/configurabile e non fosse del tutto
necessaria non era il criterio per giudi-
care sulla validita o meno del marchio
di forma.

Il fatto e che quella forma era sostan-
ziale, perché idonea a sovrapporsi- es-
sendo unica sul mercato - sulla marca,
sul prezzo, sulla qualita, sulla funzio-
nalita.

Il fatto qualificante (I'impedimento al-
la registrazione) da verificare e quindi
triplice: se la forma e sostanziale; se
quel bene e scelto per quella forma a
prescindere da altre motivazioni di
prezzo, marca, qualita, funzionalita; ed
infine se quella forma e nata, propa-
gandata, usata e percepita quale mar-
chio ovvero come prodotto: solo se tut-
te e tre le condizioni sono soddisfatte il
marchio di forma e da ritenersi non re-
gistrabile.

Nel caso Philips quella forma era so-
stanziale (essendo unica sul mercato al
momento del deposito); non si crede
determini I'acquisto (il marchio Philips
prevale sulla forma; la funzionalita del-
la forma non é tale da determinare l'ac-
quisto); quella forma non era pero na-
ta come marchio: quindi probabilmen-
te non € un valido marchio di forma
non perché sia una forma sostanziale;
non perché determina l'acquisto; non
perché possegga una funzionalita rile-
vante o perché non sussistano innocue
varianti funzionali; ma perché piti sem-
plicemente quella forma sostanziale

non ¢ stata propagandata come se fos-
se un marchio.

C'e differenza tra un oggetto ed un
marchio.

5. Se una forma & anche particolarissi-
ma, oggetto di vero design, ma attra-
verso innumerevoli varianti estetiche e
presente in varie forme equivalenti sul
mercato, tale forma sarebbe una forma
di "crowded art", e quindi non si po-
trebbe mai dire che sia sostanziale, per-
ché pur possedendo un inerente forte
gradiente di acquisto, il consumatore
non sceglierebbe pit1 quella forma in
quanto tale, non essendo unica, ma
perché appartiene ad una certa marca,
o perché costa meno.

Si puo perd immaginare un altro esem-
pio. Un gioielliere che utilizzi come
Marchio Generale un logo, a forma ad
esempio di orsetto. Cosa accade se
quell'orsetto, Marchio Generale Figu-
rativo della azienda, magari molto usa-
to e quindi notorio, viene realizzato an-
che come prodotto (un gioiello con
quella forma, di orsetto) e viene rega-
lato ai clienti quale oggetto promozio-
nale? Quel marchio figurativo (mar-
chio generale della azienda) perdereb-
be carattere di Marchio solo perché rea-
lizzato in forma tridimensionale? E se
quel marchio figurativo bidimensiona-
le e generale della azienda venisse poi
addirittura usato come "ciondolo" di
una collana (cioe come ornamento spe-
ciale), perderebbe carattere di Mar-
chio? Se si, non lo perderebbe pil1 se
invece venisse usato come Marchio tri-
dimensionale, e venisse quindi inseri-
to lungo la collana, vicino al ciondolo
(il ciondolo sarebbe 1'ornamento, men-
tre I'orsetto tridimensionale sarebbe il
marchio, invece che stampato sul cion-
dolo, posto a fianco di esso)?

Credo non sia lecito concludere che
quella forma perderebbe il carattere di
Marchio, anche se 1'uso di quel Mar-
chio quale gioiello senza dubbio avreb-
be forti connotazioni di sostanzialita,
di ornamentalita.

Non la perderebbe perché quella forma
€ anche usata come Marchio; € nata co-
me Marchio. In altre parole, avrebbe
carattere prevalente di Marchio e non
& sostanziale perché non determina
l'acquisto: di gioielli a forma di orsetto
o di altri animali ce ne sono moltissimi
in commercio, si che appare arduo con-
cludere che quella forma di orsetto e
talmente bella o attrattiva da essere
preferita ad altri gioielli (ad es. se quel-
la forma & marcata Pomellato verra ac-
quistata, se & anonima o marchiata Rai-
mondo Galli non verra invece acqui-
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stata: quindi non & una forma sostan-
ziale esclusa dalla registrazione, e solo
uno forma bella e ornamentale, maga-
ri di speciale ornamento, ma non esclu-
sa dalla registrazione perché la specia-
lita dell'ornamento cede alla specialita
della marca che prevale e la assorbe).
Altro esempio: se 1' IBM realizzasse i
suoi monitors a forma di scarabeo, ta-
le forma sarebbe sostanziale e quindi
proteggibile come design e non come
Marchio?

In altre parole, i consumatori acquiste-
rebbero quello schermo perché é a for-
ma di scarabeo o perché e un IBM? La
tutela potenzialmente perpetua del
marchio (sulla forma) conferirebbe un
ingiustificato vantaggio o privilegio ad
IBM, che gia non abbia in virtl1 del
marchio generale ? La risposta sarebbe
negativa, col che quella forma non e so-
stanziale. Col risultato ulteriore di non
dover temere la tutela perpetua di
quella forma se anche registrata come
marchio (visto che quel bene non é ac-
quistato per quella forma ma per il
marchio IBM, e visto quindi che quel-
la stessa forma se usata dai concorren-
ti non ne determinerebbe l'acquisto
perché avrebbe un diverso marchio,
non IBM e pertanto nemmeno sussiste
una particolare necessita, diversa da
quella che sussisterebbe se essa fosse
registrata come modello, che essa pos-
sa cadere in pubblico dominio). Non
bisogna quindi temere troppo la su-
perprotezione delle forme: la legge mo-
delli ci insegna che una cosa ¢ registra-
re una forma, altra cosa & opporla ai
modelli di terzi. La stessa considera-
zione dovrebbe valere per i marchi di
forma. Tale forma e senza dubbio so-
stanziale, ma non puo dirsi che costi-
tuisce una motivazione di acquisto (a
meno che sia acquistato ad es. per bam-
bini, si che essendo 1'unico hardware
"users friendly" potrebbe senza dubbio
essere preferito anche solo per quello).
Nel caso del ciondolo a forma di orset-
to, tale forma ¢ senza dubbio sostan-
ziale, & ornamentale, e della fascia alta
del design, e determina anche una (so-
la) delle motivazioni di acquisto: essa
era per0 nata con funzione di Marchio,
tanto e vero che é validamente regi-
strata quale Marchio generale bidi-
mensionale della azienda ed e una for-
ma sostanziale (anche ornamentale),
ma la cui sostanzialita non & cosi im-
portante, non determina l'acquisto, non
€ l'unica ragione dell' acquisto, ma una
delle (tante e quindi ininfluenti) ragio-
ni dell'acquisto.

A questo punto sarebbe inappagante
concludere che tale forma e valida qua-

le Marchio bidimensione e generale
della azienda, ma non e pero piu vali-
da quale Marchio di forma, e che la
protezione del Marchio bidimensiona-
le non si possa estendere anche al rela-
tivo prodotto tridimensionale, nel caso
in cui il Marchio 3D venisse giudicato
invalido (e che quindi nemmeno la fat-
tispecie di imitazione servile confuso-
ria sia invocabile, come nel caso Bur-
berry, ove pur annullato il Marchio 3D,
é stato sanzionato l'illecito di imitazio-
ne servile confusoria perché quella for-
ma era idonea a rivelare I' origine del
bene. La pronuncia & stata criticata, a
torto, perché il marchio bidimensiona-
le Burberry non era stato annullato e
quindi non si vede perché la relativa
tutela non debba estendersi anche alla
proiezione tridimensionale di quello
stesso marchio che ne rivela la stessa
provenienza, appartenenza, collega-
mento, messaggio e quindi qualita).
Quindi non avrebbe senso ritenere nul-
lo quel Marchio tridimensionale, ma al
contempo giudicare proteggibile quel
Marchio bidimensionale (e/o la tutela
contro l'imitazione servile confusoria)
estensibile al caso della realizzazione
tridimensionale di quel bene.

Altro esempio: immaginiamo due Ro-
lex identici, e di equale prezzo, uno
munito del Marchio Rolex, l'altro del
Marchio Raimondo Galli. I consuma-
tori acquisterebbero quello col Marchio
Rolex. Quella forma pertanto non ¢ so-
stanziale, perché ininfluente quale mo-
tivazione di acquisto (i consumatori
gradiscono quella forma, magari anche
molto, ma scelgono poi il Marchio ce-
lebre. Che si pone quindi quale moti-
vazione di acquisto): dato che sulla for-
ma sostanziale prevale il Marchio cele-
bre, quella forma non & una forma so-
stanziale esclusa dalla registrazione
quale Marchio a causa del suo essere
forma sostanziale, ma a causa del fatto
che Rolex non ha mai utilizzato quella
forma come Marchio. Se lo avesse fat-
to, quella forma (sostanziale) sarebbe
idonea ad essere un Marchio di forma,
oltre che un Modello (sussistendone i
requisiti).

6. La spiegazione potrebbe essere que-
sta: che l'impedimento costituito dal
"valore sostanziale" della forma va vi-
sto alla stessa stregua dell'impedimen-
to costituito dal carattere "esclusiva-
mente funzionale" di una forma: una
forma cioe perfettamente idonea ad es-
sere distintiva e quindi Marchio, ma
che non sia intrinsecamente un Mar-
chio perché non corrispondente al ti-
po; una forma cosi sostanziale da de-

terminare I'acquisto di quel bene a pre-
scindere da ogni altra considerazione,
specie quanto alla provenienza; una
forma quindi non impiegata, pubbli-
cizzata né usata per essere un Marchio
e quindi non percepita quale marchio.
"Sostanziale" vorrebbe quindi dire che
la "sostanza oggettuale" della forma
prevale ontologicamente e funzional-
mente sul carattere distintivo di quella
forma: quella forma é in sostanza un
oggetto, un bene, non un Marchio.
Una forma che viene acquistata perché
determina l'acquisto a prescindere dal-
la provenienza: il consumatore indivi-
dua quella forma, la sceglie, sa che non
proviene da Rolex ad esempio, ma da
un artigiano, ed acquista quindi la for-
ma non il marchio, cosi come farebbe
per un bene coperto da un diritto di au-
tore o di modello: non ¢ la provenien-
za del bene che rileva, ma il bene di per
sé. Una forma sostanziale & quindi una
forma talmente pregiata da determina-
re 'acquisto a prescindere dal Marchio
denominativo, dal prezzo, dalla qua-
lita del bene: una forma esclusivamen-
te sostanziale, un puro oggetto insom-
ma, come non esclusivamente funzio-
nale deve essere una forma per essere
valido Marchio.

Triplice condizione ostativa quindi: che
quella forma sia sostanziale; che essa
determini la ragione principale dell'ac-
quisto; che non sia un marchio.

Forme di questo genere non sono pero
moltissime, perché in genere il consu-
matore non acquista un bene solo per-
ché ha quella forma, e non ritiene quel-
la forma cosi importante da acquistar-
la solo per quello.

Cid puo avvenire pil facilmente per le
forme funzionali, che possono essere
scelte perché hanno una particolare uti-
lita: mentre mi viene difficile pensare
che un consumatore acquisti un gioiel-
lo o un mobile solo perché abbia quel-
la specialissima forma, tanto speciale
da essere preferita a prescindere dal
prezzo, dalla marca, dalla qualita ri-
spetto a beni simili o beni diversi (se-
condo i criteri offerti da Vanzetti e Sar-
ti). I fattori determinanti l'acquisto so-
no molti, si che prima di arrivare a di-
re che una forma sia (talmente) sostan-
ziale da determinarne I'acquisto ci vuo-
le qualche cautela.

Del resto arrivare a rivalutare il Mar-
chio di forma, rendendolo registrabile
pit liberalmente (cosi come ora si de-
ve fare per il Modello), non significa
bloccare la concorrenza, cosi come il
Diritto di Modello non blocca affatto la
concorrenza, poiché i diritti si estendo-
no solo a certi modelli di terzi, che non
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producano una impressione generale
diversa, tenendo conto del margine di
liberta dell' autore (onde equilibrare le
condizioni di accesso alla tutela con le
condizioni di tutela). Lo stesso dovra
valere per il Marchio di forma: forme
non sostanziali saranno registrabili co-
me Marchio tridimensionale; si trattera
di crowded art quasi sempre, altri-
menti la forma sarebbe sostanziale (in-
fatti se una forma € unica sul mercato,
puo allora nascere una ragione per pre-
ferire quella forma a prescindere dalla
sua fonte, dalla marca, dal prezzo, dal-
la qualita, dallo stigma sociale); e quin-
di la valutazione della sussistenza del-
la contraffazione - trattandosi di crow-
ded art - dovra essere pil attenta.
Con ci6 il timore della tutela poten-
zialmente perpetua del Marchio perde
ragione di essere; cosi come la giuri-
sprudenza comunitaria ha sempre san-
cito, la ragione delle esclusive e quella
duplice di tutelare gli investimenti in-
novativi, spingendo 1'impresa a farli,
ed al contempo spingendo i terzi ad in-
novare onde ricavare prodotti miglio-
rati al di fuori della esclusiva con van-
taggio dei consumatori. Anche la ne-
cessita della caduta in pubblico domi-
nio delle creazioni estetiche andrebbe
approfondita, non potendosi essa rife-
rire ad ogni creazione estetica e corri-
sponendo essa a ragioni diverse da
quelle valenti per le innovazioni tec-
nologiche: sono piuttosto i terzi indice
del dover essere, coloro quindi che de-
vono innovare onde rendere non pitt
appetibile una forma ancora protetta,
mentre non ha senso dire che i terzi
debbono poter contare sul fatto che do-
po 25 o 70 anni pma quella forma ca-
dra in pubblico dominio: se una forma
€ ancora in uso dopo 25 o0 70 anni, cio
non vuol dire che quella ¢ una forma
importante non riservabile a rendite ri-
tenute parassitarie, ma piuttosto che
nessuno ha preso la iniziativa di idear-
ne una migliore.

Infatti qualsiasi forma, come qualsiasi
invenzione, puo essere cancellata in un
momento, da parte di una migliore, o
da una non migliore, ma rispondente
ad una moda diversa (per cui & suffi-
ciente un poco di comunicazione pub-
blicitaria).

Ogni legge o considerazione sulle for-
me cede oggi al fatto che il consuma-
tore acquista un bene normalmente
perché e riferibile ad una certa marca,
o perché costa poco: a fronte di cio la
qualificazione della forma quale mar-
chio o quale modello non crea preoc-
cupazioni, salvo l'unica differenza co-
stituita dal diverso arco temporale del

diritto nascente. Ma anche cio non &
importante.

Questo & il motivo per cui non ha pitt
senso prestar fede alla teoria riduttiva
che parte dalla necessita di limitare la
tutela perpetua: se una forma € un mar-
chio, va protetta quale marchio, non es-
sendoci un motivo per ritenere giusto
che un marchio denominativo possa
costituire un monopolio perpetuo,
mentre una forma no, anche se ¢ un
marchio. Dato che (quasi) ogni forma e
ormai proteggibile per 25/70 anni (col
modello o col diritto di autore), non ha
pili senso temere che quella stessa for-
ma possa essere proteggibile col dirit-
to di marchio, la cui maggior durata e
solo potenziale, e non corrisponde ad
alcuna reale possibilita nel moderno ra-
pido ciclo economico, ed inoltre il mar-
chio e un bene di cui nessuno ha mai
dubitato che non debba poter essere un
diritto perpetuo.

7. La normativa attuale prevede ora il
contrario di quanto prevedeva prima:
prima la forma poco importante era so-
lo registrabile come marchio e quella
pitt importante solo con modello (dot-
trina dei livelli). Ora vale I'opposto: for-
me poco importanti sono appropriabi-
li col modello o col marchio; forme im-
portanti (artistiche) sono appropriabi-
li col modello o col diritto di autore.
Si era sempre detto pero che sono pro-
prio le forme importanti a non dovere
ricevere troppa tutela (limitandone la
durata), sentendosi la necessita che es-
sa dovesse cadere in pubblico dominio
dopo un certo tempo. Personalmente
non comprendo che differenza ci sia tra
una tutela potenzialmente illimitata
(diritto di marchio) ed una tutela di 70
anni pma (quindi in media di circa 100
anni dalla creazione). Siamo oggi nel
2004: nel 1904 (100 anni fa) non mi ri-
sulta siano state create forme ancora
valide ad oggi. Mentre esistono mol-
tissimi marchi denominativi che hanno
pit1 di 100 anni. Cio dimostra che il pro-
blema del marchio di forma non ¢ lo
stesso di quello del marchio denomi-
nativo: anzi tale problema non esiste di
per sé. Il consumatore senza tempo si
identifica nel pezzo unico (artistico) o
nella marca, non nel pezzo con forma
originale, che cessa di desiderare col
tempo.

Il potere attrattivo della forma cala col
tempo, all'opposto del potere attrattivo
del marchio denominativo.

Quindi soltanto se la forma non & un
marchio non va protetta come marchio.
Se & una forma sostanziale (nel senso
rigoroso di forma talmente sostanziale

da determinare l'acquisto a prescinde-
re da ogni altro fattore), allora quella
forma non sara registrabile (anche se
non vi € un vero motivo per cio, come
sopra abbiamo visto); forme siffatte so-
no perod rare a mio avviso; anche per-
ché forme addiritture artistiche posso-
no accedere alla tutela come diritto di
autore e cosi beneficiare del termine di
tutela di 25 anni (che sara allungato a
70 anni pma se le Corti recepiranno I'
eccezione di contrarieta al diritto co-
munitario), sicché se una forma puo
contare su una tale lunga tutelanon c'e
pitiragione di temere la tutela del mar-
chio (di forma) e comunque c'e tutto il
tempo per i terzi di idearne di miglio-
ri. In altri termini, a fronte del termine
lungo di 25 0 70 anni pma per la tutela
delle forme pitt importanti (tanto da es-
sere artistiche) col diritto di autore, non
ha piti senso impostare il divieto di tu-
tela delle forme col marchio sul rilievo
che esso e potenzialmente perpetuo,
posto che nella economia moderna i ci-
cli economici sono brevissimi.

A ben pensarci non mi vengono in
mente molti esempi di forme che du-
rano di per sé (cioe a prescindere dal
marchio generale) pit1 di 25 anni, col
che nuovamente si torna a dire che una
tale distinzione non ha importanza.
L’esempio del restyling lo conferma,
perché applicando la nuova legge mo-
delli il bene restilizzato produrrebbe
sull’utente informato una impressione
generale diversa.

(pochi esempi: la bottiglia della Coca
Cola (ora soppiantata dalle lattine); la
forma della Porsche (ora soppiantata
dalla moda dell' etico: non & una forma
etica come quella di una Station Wa-
gon); la borsetta Kelly (stessa cosa):
qual ingiustificato privilegio conferi-
scono quelle forme? Se le fabbricasse
l'azienda Raimondo Galli (allo stesso
prezzo) non le acquisterebbe nessuno,
col che si dimostra la non sostanzialita
di quelle forme. Quelle forme meritano
protezione solo perché sono inerente-
mente collettori di clientela perché rap-
presentano il marchio generale della
azienda, ed i terzi le copierebbero solo
per questo, non perché sono forme con
dei contenuti intrinseci, contenuti so-
stanziali per dire che sarebbero forme
sostanziali, cioé forme portanti anche
un contenuto di messaggio). In una
battuta: una forma che porta un suo
proprio messaggio € una forma so-
stanziale che puo essere esclusa dalla
registrazione come marchio.

Cid e perd un non senso, perché se si
concorda sul fatto che le forme sono
(quasi sempre) acquistate perché reca-
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no un certo marchio generale, allora
non ha senso ammettere la tutela po-
tenzialmente perpetua del marchio ge-
nerale, o del marchio di forma ex art. 2
della direttiva (o art. 16 della legge
marchi) ma non pil1 se esso € o corri-
sponde ad una forma sostanziale, cioe
se contiene un suo messaggio. Cioe se
€ un marchio importante, altrimenti
non conterebbe un suo messaggio.
(cosa aggiungerebbe alla Coca Cola se
oltre al marchio Coca Cola, essa regi-
strasse validamente anche come mar-
chio la forma della bottiglia? Se io ven-
dessi bevande alla menta, ne venderei
molte di piu se le presentassi entro
quella forma di bottiglia che usa la Co-
ca Cola? Nel caso positivo, ne venderei
di pit1 in virtt1 della forma della botti-
glia, o piuttosto perché il consumatore
la associa al marchio Coca Cola impli-
cito nella forma della bottiglia ? Col che
di nuovo il problema non é la durata
della protezione della forma ma della
marca).

Come sopra ipotizzavo, il problema
non e la tutela perpetua o meno della
forma, altrimenti sarebbe pili coerente
abolire la possibilita di rinnovare il
marchio. E' pilt1 coerente invece mante-
nere il termine lungo per i marchi
(giacche non si dara mai un caso di una
forma che dura pit1 dei 100 anni medi,
cioe dei 70 anni pma, valevoli per le
forme piti importanti appropriabili col
diritto di autore), equipararlo a quello
del modello e del diritto di autore, ed
utilizzare (cosi come per i modelli e per
il diritto di autore) liberalita nel conce-
pire la nascita del titolo proprietario e
quindi ammettere la coesistenza dei si-
mili titoli non veramente confondibili o
non veramente diversi come aspetto
generale (come dire che non plagiano
il precedente diritto). Col che anche la
dottrina che non puo darsi marchio per
il titolo di un opera ma solo per il tito-
lo di una rivista, o non puo darsi mar-
chio per un'opera d'arte ma solo per un
opera del design va reimpostata, es-
sendo il punto il medesimo.
Comungque, il timore della tutela po-
tenzialmente perpetua di una forma
non ha ragione di essere se si valuta la
contraffazione, come si fa col diritto di
autore (potenzialmente perpetuo per-
ché superiore alla vita media di qual-
siasi azienda e di qualsiasi moda) e col
modello, cioe in modo “liberal”.

In altre parole, non ha senso evitare la
registrazione del marchio di forma col
timore di bloccare la concorrenza: la re-
gistrazione del marchio di forma & im-
portante perché spinge I' azienda ad in-
novare potendo contare sulla acquisi-

zione di un titolo proprietario; I' atten-
zione va posta invece al momento del-
la tutela, perché se 1' accesso alla tute-
la e pitt ampio, minore sara il rigore nel
valutare il successivo marchio, se quel-
la successiva forma sia innovativa o se
violi il precedente marchio.

Non credo sia troppo difficile distin-
guere la differenza tra un Marchio (di
Forma) ed un oggetto. Tra un marchio
di forma e la forma di un oggetto.

E' un apprezzamento di fatto, prima
che giuridico (oggetto possibile quindi
di CTU e di indagini demografiche).

8. Tra l'altro la forma tridimensionale
di un oggetto nata per essere un Mar-
chio (e cosi percepita) sarebbe senza
dubbio una forma idealmente scindi-
bile rispetto all' oggetto, perché rap-
presenterebbe una "res" diversa e altra
rispetto all' oggetto stesso : sarebbe un
caso di secondary meaning innegabile.
Né mi riesce di trovare alcun sbarra-
mento negli artt. 19 e 47bis legge mar-
chi, i quali hanno giustamente non in-
cluso l'art. 18.c nei casi di riabilitazio-
ne previsti a causa dell' uso del Mar-
chio (secondary meaning): infatti il se-
condary meaning puo riabilitare un
Marchio o una forma in origine privi di
carattere distintivo (art. 2 direttiva; art
16 legge marchi), non una forma che
non puo diventare Marchio - non per-
ché non possegga un carattere distinti-
vo - ma perché & una forma sostanzia-
le (art. 3.e della direttiva; art 18.c della
legge marchi).

Non e quindi corretta quella dottrina
che ritiene che il secondary meaning
possa riabilitare un Marchio di forma e
che quindi gli artt. 19 e 47bis avrebbe-
ro dimenticato di elencare l'art. 18.c
dalle fattispecie di riabilitazione: le for-
me riabilitabili mediante secondary
meaning sono infatti solo quelle previ-
ste dall' art. 16 legge marchi, non quel-
le previste dall' art 18.c, ed e quindi
giusto che gli artt 19 e 47bis legge mar-
chi non abbiano incluso l'art 18.c nei
casi di marchio possibilmente convali-
dabile mediante 1'uso.

Le distinzione tra forme bidimensio-
nali e tridimensionali, o tra diritti sog-
getti ad esaurimento e diritti potenzio-
nalmente perpetui andrebbe quindi
abolita ed aggiornata, essendo ora so-
stituita dalla distinzione ontologica e
funzionale prevista dalla direttiva (artt.
2 e 3.e), precisa e precettiva, e quindi
self-executing.

Infatti un oggetto che possegga una
forma sostanziale e che sia anche in-
quadrabile nella fascia alta di design,
ma sia usato quale Marchio, mediante

forte comunicazione pubblicitaria e
magari diventando anche Marchio ce-
lebre, e che non sia acquistato per il ca-
rattere attrattivo prevalente di quella
forma, sarebbe inappagante e confuso-
rio concludere che sia un Marchio di
Forma nullo.

Facciamo l'esempio dei computer del-
la Apple: se ' intera macchina ripren-
desse esattamente la forma del Mar-
chio figurativo (una mela, con quei co-
lori, della Apple) sarebbe difficile ne-
gare che tale forma sia un esempio del-
la fascia alta del Design, che sia una
forma sostanziale e si potrebbe anche
concludere che determini una motiva-
zione di acquisto (ad esempio se desti-
nati a consumatori molto giovani, ma-
gari ai bambini per farli giocare coi vi-
deo giochi). Ma a questo punto sareb-
be nuovamente inappagante conclu-
dere che tale forma non possa essere
un valido Marchio, e che nemmeno
possa essere protetto mediante tutela
del Marchio figurativo bidimensionale,
e nemmeno con l'imitazione servile
confusoria, sul rilievo che tratterebbe-
si di un Modello: tale bene non verreb-
be acquistato per la sua forma sostan-
ziale ed ornamentale della fascia alta,
ma perché e un Apple (essendo un be-
ne funzionale, la forma difficilmente
puo essere la principale ragione dell'
acquisto).

9. Rispetto al passato, 'abolizione del
requisito dello "Speciale Ornamento”
dalla legge modelli non permette pit1 di
concludere che forme caratterizzate da
uno speciale ornamento siano riserva-
te ai modelli, e che quindi forme della
fascia bassa siano riservate alla regi-
strazione come Marchio se distintive. Il
criterio discretivo non e piti il livello di
distintivita o ornamentalita inerente,
ma la sostanzialita assorbente o meno
di quella forma.

Il criterio/requisito non & semplice-
mente sostituibile mutatis mutandis
(cioe sostituire lo speciale ornamento
con il valore sostanziale per mantene-
re alla rovescia la teoria dei livelli), per-
ché al contrario del regime previgente
non ¢ pitt qualificato il requisito mini-
mo quantitativo del valido modello (lo
speciale ornamento), ma invece solo
quello massimo del valido marchio (la
forma sostanziale).

Il cumulo e quindi previsto per tabulas.
Nel regime attuale le forme della fascia
bassa possono allora essere registrate
cumulativamente come Marchio o co-
me Modello, possedendone i requisiti
(se una forma e nata come prodotto,
sara solo registrabile come Modello, se
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€ nata come Marchio, sara registrabile
come Marchio, se non & sostanziale as-
sorbente).

Mentre le forme della fascia alta saran-
no registrabili come Modello, ma non
come Marchio se sono forme sostan-
ziali determinanti (l'acquisto); altri-
menti il cumulo sara possibile anche
per la fascia alta del Design, e cido non
falsera il regime di concorrenza lecito,
perché applicandosi i criteri della
"crowded art" forme non uniche sul
mercato saranno registrabili come mar-
chio ma a quella stessa stregua difen-
dibili: quindi solo in assenza di un gra-
diente innovativo del segno a confron-
to. Le forme della fascia ancora supe-
riore saranno proteggibili col diritto di
autore.

10. Il nuovo sistema quindi conosce an-
cora i livelli; ora sono tre, uno piut di
prima. Cio quanto ai diversi livelli di
tutela. Quanto al cumulo delle tutele,
esso € pure potenzialmente triplice, an-
che se piti che di cumulo si tratta di di-
verse tutele cumulabili, tutele diverse
tra loro.

Per la fascia bassa di design, sussistera
in genere cumulo del Marchio e del
Modello. Per la fascia alta, in genere vi
sara solo la tutela del Modello, a meno
dinon assorbenza del carattere sostan-
ziale della forma nel qual caso potra
anche registrarsi la forma come mar-
chio (forma non unica sul mercato, for-
ma non determinate 1' acquisto, forma
sostanziale su cui prevale il carattere
attrattivo/messaggio del marchio de-
nominativo; mentre per la fascia anco-
ra superiore, vi sara il cumulo del Mo-
dello col Diritto di Autore.

Quanto al Modello, é stato osservato
ripetutamente che esso assomiglia ai
marchi.

In realta il Modello appare assomiglia-
re pitt ad un Diritto di Autore di fascia
bassa.

Lo si ricava dal fatto che la legge consi-
dera esistente un diritto di design a pat-
to che esso abbia carattere individuale
e sia nuovo, nel rispetto del margine di
liberta dell'autore. Vi sono quindi tre
motivi per ritenerlo pit1 vicino al dirit-
to di autore che al Marchio . Il margine
di liberta dell'autore, per valutare vali-
dita e contraffazione, & un concetto
estraneo al diritto di Marchio, mentre
proprio al diritto di autore (che ritiene
"la materialita una estrinsecazione del-
la personalita dell' autore").

II carattere individuale, proprio del di-
ritto di design e lontano dal carattere
distintivo proprio del Marchio: esso
sembra il riflesso esterno dei diritti del-

la personalita (anche nel diritto anglo-
sassone la "persona" e la estrinsecazio-
ne tridimensionale del diritto del "per-
son").

II fatto che un diritto di design nasca a
patto che il modello sia nuovo (nel sen-
so di non identico rispetto ai precedenti
modelli), & un concetto estraneo al di-
ritto di Marchio. Infine il diritto di de-
sign non contiene riferimento alla fun-
zione essenziale del Marchio, abilitare
i consumatori a distinguere i beni evi-
tando confusione sull'origine di essi, né
all' oggetto specifico del Marchio, il di-
ritto di identificare il prodotto, onde
controllarne la quantita in circolazio-
ne; contiene invece riferimenti costan-
ti al diritto di creare l' aspetto di un pro-
dotto, avente un suo "carattere" indivi-
duale (un prodotto non puo pero ave-
re un "carattere", né puo non-essere "in-
dividuale"; e pertanto dette espressio-
ni non possono che aver senso se rife-
rentesi al carattere individuale del suo
creatore, dell' autore, quale proiezione
esterna, nozioni queste tradizional-
mente proprie del diritto di autore, che
infatti conosce del diritto morale sull'
opera): ed infatti esso va valutato con
riferimento al margine creativo del suo
autore.

Quanto alla durata dei diritti di utiliz-
zazione economica del diritto di auto-
re sui disegni e modelli, il CODICE li
limita a 25 anni, disposizione questa
criticata, con riferimento alla legisla-
zione interna, internazionale e comu-
nitaria che prevede la durata di 70 an-
ni p.m.a., a torto a mio modesto avvi-
so; infatti detto termine breve di 25 an-
ni si riferisce al diritto sui generis (as-
similabile ad un diritto connesso) non
ai diritti morali ed appare essere una
previsione quanto mai opportuna pro-
prio in vista degli obbiettivi di armo-
nizzazione (tra tutela autoristica e de-
sign) che le legge delega ha autorizza-
to e che non risulta illegittima se riferi-
ta non al diritto di autore ma al diritto
affievolito sui generis di utilizzazione
economica.

Proprio la previsione del termine bre-
ve di 25 anni pma, onde armonizzare
ed evitare quegli stessi conflitti tra du-
rata potenzialmente illimitata del Mar-
chio e durata limitata del Modello,
spinge a pensare che i nuovi modelli
non siano un diritto sui generis simile
al Marchio, ma un diritto sui generis
assimilabile, almeno per quanto con-
cerne validita e contraffazione, al dirit-
to di autore. Il requisito del livello del-
lo "speciale ornamento" - per riferirsi
alle categorie che conosciamo -, sosti-
tuibile ora conil livello di "sostanzialita

della forma", non e pitt il livello che im-
pedisce la registrazione come Marchio
e legittima quella come Modello: & in-
vece semplicemente il livello che puo
impedire la registrazione come Mar-
chio se & una sostanzialita assorbente,
tanto da concludere che quel bene & un
oggetto e non invece un marchio, il cui
gradiente di acquisto prevalga su ogni
altro fattore di marca, prezzo, qualita;
al di sotto di quel livello di sostanzia-
lita coesistono pero- quali beni giuridi-
ci diversi - il Marchio di forma ed il di-
ritto di design; mentre al livello dello
"speciale ornamento” (ora carattere ar-
tistico) coesistono il diritto di Design
ed il diritto di autore, mentre a qual-
siasi livello sussiste il Design, il Mo-
dello, che non ha limiti né verso l'alto
né verso il basso. Sono pero beni di-
versi; piu difficile il Marchio da giusti-
ficare, ma se valido pilit ampio come
sfera di protezione ancorandosi al con-
cetto di confondibilita e quindi per quel
poco di pit che puo offrire; molto pilt
facile il Modello come nascita, ma mol-
to piu difficile da difendere, proprio
come avviene per il diritto di autore.
Cio rispecchia bene la ratio della legge:
permettere alle imprese di far nascere
titoli proprietari di Design (sviluppo
del design), ma permettendone la op-
ponibilita alla concorrenza solo in li-
mitati casi (sviluppo della concorren-
za).

La contemporanea registrazione di
Modello e Marchio di forma - quando
consentito - (pit1 facilmente per la fa-
scia bassa di design, ma possibilmente
anche per la fascia alta non artistica, ca-
50 questo unico riservato al cumulo tra
modello e diritto di autore, con esclu-
sione del marchio la dove il carattere
artistico assurga a caratteristica di uni-
cita sul mercato) appare quindi utile al-
la impresa e non osta al regime non fal-
sato di concorrenza.

Infondato il timore della tutela poten-
zialmente perpetua del marchio (sulle
forme), problema che vale solo per i
marchi denominativi, non per le for-
me, non esistendo nella storia un caso
di forma che duri pit1 di 100 anni, cor-
rispondente alla durata media del di-
ritto di autore (70 anni pma). Risolvi-
bile comunque con la concessione di
inibitorie limitate nel tempo, corri-
spondenti alla compensazione del van-
taggio competitivo che il nuovo mo-
dello intende tutelare.

Ed il nuovo modello, almeno quanto ai
requisiti di accesso alla tutela ed alla
durata, e un tipo di diritto sui generis,
pitt assimilabile ai diritti connessi che
al marchio.
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Quale e il termine ultimo
per il deposito di una
domanda di rinnovazione
di un marchio?

Eugenio Robba

Spesso pervengono al mio studio ri-
chieste di colleghi esteri tendenti a
conoscere quale ¢ il termine ultimo
per il rinnovo di un marchio.

Il Tribunale di Torino, con sentenza
del 19 Luglio 2000, No. 7799, ¢é in-
tervenuto sul tema statuendo che la
rinnovazione di un marchio depo-
sitato il 4.12.1975 e rinnovato, con
sovrattassa, il 28.06.1996 doveva
considerarsi tardiva essendo stata ri-
chiesta oltre il termine previsto dall’art.
5 vecchia l.m.”.

Di conseguenza, tale marchio dove-
va ritenersi scaduto. In altre parole,
il deposito della rinnovazione av-
venuto il 28.06.1996 e non entro il
4.06.1996, era stato presentato in ri-
tardo.

Ci si pone quindi il problema se un
marchio debba essere rinnovato en-
tro il giorno corrispondente a quel-
lo di deposito o entro la fine del me-
se.

L’art. 80 del d.lgs. 4.12.1992, No.
480, che contiene la modifica al DPR
26.10.72, No. 641 sulle concessioni
governative e, pili precisamente la
nota al No. 50 della Tariffa cosi re-
cita: “La registrazione dura dieci anni
a partire dalla data di deposito della do-
manda. La rinnovazione si effettua per
periodi di dieci anni su domanda da de-
positarsi entro gli ultimi dodici mesi di
scadenza del decennio in corso, tra-
scorso il quale la registrazione puo es-
sere rinnovata nei sei mesi successivi al
mese di detta scadenza...”

A mio avviso, trattandosi del quesi-
to quale sia il termine corretto per la
rinnovazione di un marchio, non ci
si puo basare su una norma fiscale
quale quella citata, ma occorre con-
siderare il disposto sostanziale e ri-
salire a tutte le attuali normative che
regolano i marchi d’impresa.

Le norme rilevanti per il caso in

questione sono gli artt. 4 Legge
Marchi e 11 del Regolamento DPR
8.5.1948, No. 795.

L’art. 4, che fissa la durata della re-
gistrazione a 10 anni (quarto com-
ma), stabilisce che “Gli effetti della
prima registrazione decorrono dalla da-
ta di deposito della domanda” e, “trat-
tandosi di rinnovazione, gli effetti di es-
sa decorrono dalla scadenza della regi-
strazione precedente”. L’art. 11 di-
spone che “La domanda (di rinnova-
zione) deve essere depositata entro gli
ultimi dodici mesi precedenti la sca-
denza del decennio in corso” e che
“trascorso tale periodo, la domanda di
rinnovazione puo essere presentata nei
sei mesi successivi con 'applicazione di
una soprattassa”.

Ne discende che la “scadenza” & col-
legata ad una “data” e cioe ad un
“giorno” (quello del deposito della
domanda) e non si potrebbe in al-
cun modo pensare che si riferisca al-
la scadenza del “mese” nel quale ca-
de il giorno della domanda.
Dunque, quando il legislatore parla
di “dodici mesi precedenti la scadenza”
non si tratta di mesi solari, ma € ne-
cessario prendere in considerazio-
ne la data della domanda e retroce-
dere di 365 giorni (o di 366 se si trat-
ta di un anno bisestile).

Esiste pertanto un contrasto palese
tra la normativa fiscale (che fa de-
correre i sei mesi dalla fine del me-
se di scadenza : “successivi”) e quel-
la civilistica ( che parla di “data” di
scadenza), contrasto che continua
conil D.M. 28.12.95, di approvazio-
ne della nuova tariffa sulle tasse
delle concessioni governative, che
all’art. 11 reca l'identica nota di cui
all’art. 80 d.1gs. No. 480.

Per risolvere il dubbio bisogna ri-
farsi ad una norma temporalmente
intermedia e cioé al DPR 1.12.1993,

No. 595 “regolamento recante modifi-
cazioni al testo delle disposizioni rego-
lamentari in materia di brevetti per
marchi d’impresa”.

Dopo aver premesso quanto segue:
“Udito il parere del Consiglio di Stato
...ritenuto, relativamente all’art.7 del
presente regolamento, di accogliere par-
zialmente la modifica richiesta dal Con-
siglio di Stato di prevedere che la do-
manda di rinnovazione del marchio
d’impresa sia depositata entro “gli ul-
timi dodici mesi precedenti quello di
scadenza” poiché tale formulazione
avrebbe comportato un prolungamento
del termine in modo non conforme al
disposto dell’art. 80 del citato decreto
legislativo 4 dicembre 1992, No. 480",
l'art. 7 ha modificato I'art. 11 del
DPR 8.5.1948, No. 795 appunto nel
testo sopra riportato (“gli ultimi
dodici mesi precedenti la scaden-
za”).

E’ del tutto evidente che 1'uso del
pronome “quello” dopo il nome
“mese”, spostava in avanti il termi-
ne di rinnovazione rispetto alla “da-
ta di scadenza”.

Dunque il legislatore del 1993 ha
esplicitamente rinnegato che il pe-
riodo cominci a decorrere dal “me-
se” di scadenza, per ribadire che si
deve partire dalla “data” di sca-
denza.

Ma vi e un elemento che, se per un
verso € chiaramente confirmatorio
delle osservazioni sopra esposte, da
solo e in grado di rendere la con-
clusione dell’inapplicabilita di con-
siderare il “fine mese” il termine uti-
le per la rinnovazione di un mar-
chio con il periodo di mora, cosi co-
me si & espresso il Tribunale di To-
rino nella sentenza sopra menzio-
nata.

I1 DPR 1.12.1993, No. 595, e succes-
sivo al d.Igs. 4.12.92, No. 480. Si de-
ve quindi applicare il principio “lex
posterior derogat priori” per cui la
norma fiscale del 28.12.95 che ripe-
te, forse per una svista, lo stesso te-
sto di quello anteriore, non vale, a
mio avviso, a modificare la norma
civilistica per cui il termine ultimo
per la rinnovazione del marchio do-
vrebbe essere la data (giorno) corri-
spondente a quella di deposito del-
la domanda e non fine mese. Riten-
go che il problema sia di importan-
za per tutti i mandatari per cui gra-
direi conoscere il parere dei Colle-
ghi.
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Cul prodest Il

Gian Giuseppe Masciopinto

Da una statistica risulta che il Siste-
ma dei Brevetti rende disponibili in
Italia, senza vincoli di monopolio,
tecnologie brevettate all'estero in
percentuali comprese fra 94-96 %.
In altri termini, solo il 4-6 % delle
tecnologie brevettate all'estero ven-
gono protette dai legittimi proprie-
tari in Italia. Tali tecnologie, infatti,
sono disponibili in quanto i corri-
spondenti brevetti non sono resi ef-
ficaci o validati in Italia.
Cio, naturalmente, e possibile in
quanto, ad esempio, nell'attuale re-
gime Europeo dei Brevetti, a fronte
dell'ottenimento di un Brevetto dal-
1'Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO), si rende necessario deposi-
tare lo stesso brevetto presso 1'Uffi-
cio Nazionale Italiano (UIBM) per
rendere efficace il Brevetto ottenuto.
A fronte di tale dato di fatto, si pon-
gono alcune domande:
1. A cosa dobbiamo questa liberalita
nei confronti dell'Ttalia?
2.Dobbiamo compiacercene come
Italiani, o no?
3.L'introduzione del brevetto Co-
munitario, che probabilmente
modificherebbe i dati statistici di
cui sopra, gioverebbe alle azien-
de Italiane o no?

1. Ho cercato di domandarmi a co-
sa si debba un numero cosi limitato
di validazioni di Brevetti in Italia,
ma la risposta non sembra banale.
a) Non e un problema di costi, il co-
sto di validazione, in termini di tas-
se, corrisponde, nel caso di Brevet-
to Europeo, al numero di marche da
bollo necessarie per il deposito del
testo.

Il costo della traduzione nella lin-
gua Italiana e sicuramente inferiore
a quello necessario in altri Paesi, ad
esempio Francia o Germania.

b) Potrebbe essere un problema in
qualche modo legato alla gestione
della giustizia.

Non sembra, pero, che la durata dei
processi per contraffazione o nullita
siano, a valor medio, particolar-
mente distanti da quelli della me-
dia Europea. Piuttosto sembra, cosi

mi e stato detto, che sia particolar-
mente difficile in Italia prevedere
tali tempi.

Lo stesso problema di prevedibilita,
o meglio imprevedibilita (ma que-
sto dovrebbe migliorare con le Cor-
ti Specializzate), sembra esista per
le sentenze in materia di Brevetti o
Proprieta Industriale (PI). I criteri di
validita sembrano poco uniformi e
troppo condizionati dalla localizza-
zione della Corte e dalla competen-
za del Consulente Tecnico d'Ufficio
(CTU).

c) Ma forse la verita € che la mag-
gioranza delle aziende estere non ri-
tiene opportuno investire in tecno-
logia in Italia perché in Italia non c'e
produzione di tecnologia.

In altri termini, le aziende estere
preferiscono, nella maggioranza dei
casi, proteggere la tecnologia con
brevetti efficaci 1a ove vi possono
essere produzioni di beni tecnolo-
gicamente avanzati, non certo ove
tali beni non vengono prodotti.

2. Se cosl ¢, non e certo motivo di
vanto che tale situazione perduri.
Certo avere tecnologia disponibile
gratis, perché non efficacemente
protetta, puo essere comodo, ma
non credo sia pensabile che le Pic-
cole e Medie Imprese Italiane (PMI)
cosi come le grandi, possano so-
pravvivere solo sulla base del mer-
cato nazionale e internazionale di
copiatura di monopoli non "effica-
ci". Infatti, ipotizzare che le Azien-
de Italiane abbiano come unici mer-
cati il mercato Italiano e i mercati in
cui i brevetti non sono "efficaci",
sembra quanto meno poco realisti-
co; si pensi, ad esempio alla gia ef-
ficace concorrenza nei confronti del-
le aziende Italiane di aziende loca-
lizzate in Paesi in cui il costo del la-
voro € estremamente pitt basso.

3. L'introduzione del Brevetto Co-
munitario ed il suo sviluppo, se ben
accolto dalle Aziende, comporte-
rebbe con buona probabilita un
maggior numero di Brevetti di
aziende estere validati in Italia ma

allo stesso tempo garantirebbe alle
aziende Italiane, piccole medie e
grandi, di proteggere i propri pro-
dotti e la propria tecnologia nell'in-
tera Comunita Europea, senza la ne-
cessita di validare i propri Brevetti
in maniera selettiva nei vari Paesi.
Sicuramente un motivo di crescita,
in particolare per tutte quelle azien-
de che credono nella tecnologia;
penso, ad esempio, alle aziende pro-
duttrici di mobili del Nord Est che
esportano in tutto il mondo o ad al-
tre aziende produttrici di macchi-
nari per l'industria o macchinari per
il confezionamento.
La strada della copiatura non porta
lontano, in particolare in un mondo
sempre pilt piccolo ed in cui la Pro-
prieta Industriale tende ad essere
garantita e protetta, come d'altra
parte & giusto che sia.
Purtroppo, salta agli occhi come il
regolamento di attuazione del Bre-
vetto Comunitario presenti aspetti a
dir poco scoraggianti, in particolare
per cio che riguarda la lingua e gli
aspetti giurisdizionali.
Soffermarsi, pero, sugli aspetti ne-
gativi non serve a molto se si crede
che la via del Brevetto Comunitario
debba essere perseguita con forza
per aiutare le aziende Italiane ad
uscire dallo stato di decadenza tec-
nologica da pit1 parti denunciata.

Occorre, dunque, essere propositivi

ed attivare un ampio dibattito per

individuare quelle soluzioni con-
crete che possono portare ad un
buon Brevetto Comunitario.

Provo a chiudere con la proposta

suggerita dal Prof. Sena in occasio-

ne del CONVEGNO SISPI tenuto in
data 8 Marzo 2004 a Torino:

- Il giudizio comunitario solo come
giudizio "inter partes’;

- tagliare il nodo gordiano della lin-
gua facendo il Brevetto Comuni-
tario in Inglese, come unica lingua
del Brevetto Comunitario.
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Nuove norme europee sulle royalties
tra societa consociate

Il presente lavoro tratta il caso di una
societa estera che possiede un brevetto
avente effetto in Italia e lo concede in li-
cenza ad una societa Italiana. La licen-
za e a titolo oneroso e pertanto viene
pagata una royalty. Non rileva ai fini
della trattazione se la licenza sia esclu-
siva 0 meno.

La regola generale prevede che il corri-
spettivo sia assoggettato ad una “rite-
nuta” alla fonte a titolo di imposta, in-
dipendentemente dal tipo di attivita
svolta dalla societa concedente.
Attualmente (1 maggio 2004) la ritenu-
ta alla fonte, prevista dalla norma ge-
nerale, e del 30%. Questa norma risale
al DPR 600/73 art. 25 ultimo comma.
Tutte le risoluzioni ministeriali seguo-
no questa linea, non ultima lan. 183 del
24 settembre 2003.

Pertanto, in linea teorica, su una royalty
di 100 euro rimarrebbero in Italia 30 eu-
ro sotto forma di imposta. Il principio
generale prevede: se il reddito e prodotto
in Italia deve essere tassato in Italia.
Questa ipotesi e pero residuale nella
pratica professionale. Infatti vi sono de-
cine di accordi internazionali bilaterali
e multilaterali contro le doppie imposi-
zioni sottoscritti dall’'Ttalia, che stabili-
scono per la royalty 1'assoggettamento
ad una trattenuta a titolo d'imposta me-
no elevata.

Ad esempio, nel caso in cui un’impre-
sa olandese riceva royalty da una so-
cieta italiana 1'imposta e del 5% sul-
I'ammontare lordo del canone (art. 12
del trattato con i Paesi Bassi fatto all’Aja
nel 1990 e recepito con legge dello Sta-
to il 26 luglio 1993).

Condizione necessaria per 'applicazio-
ne dell'imposta in misura ridotta e che
la societa olandese sia la beneficiaria del
pagamento e che questa non operi co-
me fiduciaria o come “sponda” (verso
paradisi fiscali) per convogliare il red-
dito scaturito dalla licenza di brevetto
su terzi. Questa limitazione pone dei
dubbi sull’applicazione dell’imposta
piu favorevole prevista dai trattati in
caso di sub licenze , soprattutto se il be-
neficiario ultimo (quasi sempre il tito-
lare del brevetto) e residente in un Pae-
se extracomunitario.

L’imposta italiana trattenuta alla so-
cieta olandese viene comunque recu-
perata dalla societa olandese. Infatti,
I'imposta italiana costituisce credito
d’imposta per la societa olandese

Fabio Giambrocono

quando questa sara chiamata a versare
le proprie imposte sul reddito nel suo
Paese. L’operazione permette, quindi, al
fisco italiano di tassare, con un prelievo
fiscale minimo, i redditi della societa
olandese lasciando quest’ultima inden-
ne dalle famigerate doppie imposizioni
che spesso hanno tartassato questo tipo
di redditi in un lontano passato.

La direttiva 2003/49/CE sta cambian-
do o addirittura ha gia cambiato le re-
gole di questo gioco esentando la
royalty da qualsiasi imposta qualora
concorrano simultaneamente le se-
guenti condizioni:

1. licenziante e licenziatario devono esse-

re consociati tra loro (minimo del 25%
di possesso diretto del capitale del-
l'altra oppure Holding comune che
detenga piu del 25% di entrambe);

2. licenziante e licenziatario devono en-

trambi appartenere ad un Paese dell’U.E.
(di diritto di uno stato membro o con
stabile organizzazione);

3.1a licenziante deve essere beneficiaria fi-

nale della royalty;

4. le societa devono essere entrambe societa

di capitali;

5.1a licenziataria (italiana) deve essere

soggetta a IRES (ex IRPEG);

6.le societa non devono essersi “consocia-

te” ad hoc per 1’operazione (minimo 2
anni di persistenza di consociazione).

Lo spirito della norma & quello di im-
maginare il mercato europeo come un
grande mercato nazionale. Societa “so-
relle” (partecipate dalla stessa holding)
o mamma-figlia (controllate) ubicate in
Stati diversi dell’'U.E. non dovranno es-
sere svantaggiate rispetto ai casi di ubi-
cazione nello stesso Stato. I dividendi
sono trattati di conseguenza e pertanto
anche la royalty (spesso parente del di-
videndo aziendale tra controllate) deve
aggiornarsi.

La direttiva di cui sopra e stata adotta-
ta dalla Comunita, che ha fatto salvi
dall’applicazione solo la Grecia, Spagna
e Portogallo.

L'Ttalia aveva tempo fino al 1 gennaio
2004 per conformarsi, recependo tale
direttiva, ma al solito 1’adozione verra
effettuata oltre il termine perentorio
previsto.

La cosiddetta legge comunitaria per il
2003 (31 ottobre 2003 N. 306) delegava
il Governo a emanare i Decreti neces-
sari per il recepimento, nel corpo delle
leggi italiane, della Direttiva che ci in-
teressa. Questo si & dotato di tempi lun-
ghi per adempiere: 18 mesi a decorrere
da ottobre 2003.

Allo stato, non siamo in grado di pre-
vedere quando sara adottata e comun-
que, come sempre, siamo in presenza di
un vuoto legislativo.

In merito al problema IVA il licenziata-
rio italiano dovrebbe emettere autofat-
tura.

Circolari dell’U.1.B.M.

N. 450 del 2 luglio 2003 — Protocollo re-
lativo all’ Accordo di Madrid: modifica de-
gli importi delle tasse individuali relative
al Giappone, Regno Unito, Norvegia,
Turkmenistan.

L’O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che

dal 1 giugno 2003 gli importi delle tasse
individuali, che devono essere corrisposte
in base all’art 8.7 del Protocollo di Ma-
drid, relativamente al Giappone, Regno
Unito, Turkmenistan, sono stati cosi mo-
dificati:

GIAPPONE
TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)
Prima parte  Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 226
Per ogni classe addizionale CHF 171
Seconda parte Per la prima classe di prodotti o servizi CHF 754
Per ogni classe addizionale CHF 754
TASSA DI RINNOVAZIONE
Per ogni classe CHF 1724
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REGNO UNITO

TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)

Per una classe di prodotti o servizi CHEF 386
Per ogni classe addizionale CHF 107
TASSA DI RINNOVAZIONE
Per una classe di prodotti o servizi CHF 429
Per ogni classe addizionale CHF 107

TURKMENISTAN

TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE TERRITORIALE O RINNOVAZIONE)
Per una classe di prodotti o servizi CHEF 274
Per ogni classe addizionale CHF 137
TASSA DI RINNOVAZIONE
Per una classe di prodotti o servizi CHEF 274
Per ogni classe addizionale CHF 137

L’O.M.P.I. di Ginevra ha altresi comunicato che dal 1 luglio 2003 le tasse individuali che
devono essere corrisposte per la Norvegia sono cosi variate:

NORVEGIA
TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE POSTERIORE O RINNOVAZIONE)
Per tre classi di prodotti o servizi CHF 394
Per ogni classe addizionale CHF 113
TASSA DI RINNOVAZIONE
Per tre classi di prodotti o servizi CHEF 394
Per ogni classe addizionale CHF 113

Con I'occasione si acclude inoltre un elen-
co aggiornato dei Paesi aderenti all’ Accor-
do e al Protocollo.

N. 451 del 25 luglio 2003 - D.M. 9 maggio
2003 n. 171 — Regolamento recante la nuo-
va modulistica per la presentazione e la ver-
balizzazione delle domande di brevetto per
invenzioni industriali, modelli di utilita, di-
segni e modelli e marchi nazionali.

Al fine di agevolare l'utenza interessata
nell'impiego della nuova modulistica di
cui al D.M. indicato in oggetto, si invita-
no codeste Camere di Commercio ad ac-
cettare fino al 31 dicembre 2003 le istanze
per la presentazione e la verbalizzazione
delle domande di brevetto per invenzio-
ni industriali, modelli di utilita, disegni e
modelli e marchi nazionali, redatte sulla
base sia della vecchia che della nuova mo-
dulistica.

Con l'occasione si invitano altresi codeste
Camere a effettuare fin d’ora opera di sen-
sibilizzazione presso l'intera utenza affin-
ché si pervenga opportunamente ad un
completo utilizzo della nuova modulistica.
N. 452 dell’11 novembre 2003 — Adesione
degli Stati Uniti d’America al Protocollo di
Madrid.

Adesione di Cipro all’Accordo e al Proto-
collo di Madrid.

Comunicazione relativa alle registrazioni
designanti la Cina.

L’O.M.P.I di Ginevra ha comunicato che gli
STATI UNITI D'AMERICA hanno aderito al
Protocollo, relativo all'Accordo di Madrid
concernente la registrazione internazionale
dei marchi e saranno, quindi, membro del-
I'Unione di Madrid a decorrere dal 2 no-
vembre 2003. Pertanto, dalla medesima da-
ta, nel richiedere la registrazione internazio-
nale di un marchio, si potra ottenere la pro-
tezione del marchio stesso in detto Paese.
Per i marchi registrati nel registro interna-
zionale anteriormente al 2 novembre 2003
potra essere presentata domanda di esten-
sione territoriale per gli Stati Uniti.
L'importo delle tasse individuali stabilito
ai sensi dell'art. 8.7)a) del Protocollo rela-
tivo all'Accordo di Madrid per designare
gli Stati Uniti d'America al momento del
deposito o in caso di estensione tardiva e
il seguente:

Gli Stati Uniti d'America hanno reso la di-
chiarazione prevista dall'art. 5.2) b) del Pro-
tocollo di Madrid, secondo il quale il ter-
mine per notificare un rifiuto provvisorio
di protezione e di 18 mesi, nonché la di-
chiarazione prevista dalla lettera c) del me-
desimo articolo, che prevede che un rifiu-
to provvisorio seguente ad un'opposizione
potra essere notificato dopo lo scadere di
un termine di 18 mesi.

Gli Stati Uniti d'America hanno notificato
inoltre, ai sensi della regola 7.2) de! Rego-
lamento d'esecuzione comune all'Accordo
ed a! Protocollo di Madrid, in quanto par-
te contraente designata, 1'esigenza che sia
resa una dichiarazione di intenzione di uti-
lizzare il marchio. Tale dichiarazione deve
essere effettuata tramite 1'utilizzazione di
un modulo ufficiale separato (MM18) alle-
gato alla domanda internazionale o alla de-
signazione posteriore. I detti modelli po-
tranno essere acquisiti sul sito internet del-
I'Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale : "www.wipo.int".

HAAAN

L'O.M.P.IL. ha altresi comunicato che la Re-
pubblica di CIPRO ha aderito all'Accordo
di Madrid concernente la registrazione in-
ternazionale dei marchi ed al Protocollo re-
lativo a tale Accordo e sara, quindi, mem-
bro dell'Unione di Madrid a decorrere dal
4 novembre 2003.

Dalla medesima data, nel richiedere la re-
gistrazione internazionale di un marchio, si
potra ottenere la protezione del marchio
stesso in detto Paese.

Per i marchi registrati nel registro interna-
zionale anteriormente al 4 novembre 2003
potra essere presentata domanda di esten-
sione territoriale per Cipro.

KRN

L’O.M.P I ha altresi inviato una comunica-
zione riguardante il seguente argomento:
In data 24 luglio 2003 il Governo della Re-
pubblica Popolare della Cina ha comuni-
cato il ritiro della dichiarazione resa in
virtt dell'art 14.2) d) dell'Accordo di Ma-
drid. In conseguenza, la Cina potra essere
oggetto di designazioni posteriori riguardo
a tutte le registrazioni internazionali, com-
prese quelle aventi data anteriore alla sua
adesione all'Accordo di Madrid (4 ottobre
1989).

Si fa presente infine che la designazione
del Benelux non copre anche le Antille
Olandesi che devono essere oggetto di spe-
cifica designazione, ai sensi del Protocollo
di Madrid.

TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)
Per ogni classe di prodotti o servizi CHEF 456
TASSA DI RINNOVAZIONE
Per ogni classe di prodotti o servizi CHF 544
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Si allega I'elenco aggiornato dei Paesi ade-
renti all'Accordo di Madrid ed al Protocol-
lo relativo a tale Accordo.

N. 453 del 22 dicembre: D.M. 9 maggio

2003 n. 171 — Regolamento recante la nuo-

va modulistica per la presentazione e la

verbalizzazione delle domande di brevet-
to per invenzioni industriali, modelli di uti-
lita, disegni e modelli e marchi nazionali.

Lo scopo della presente circolare & quello

di chiarire, per consentirne l'applicazione,

alcuni punti del D.M. 9 maggio 2003, n.171;

relativo al regolamento recante la nuova

modulistica per Ia presentazione e la ver-
balizzazione delle domande di brevetto
per invenzioni industriali, modelli di uti-
lita, disegni e modelli e marchi nazionali,
visto il lungo lasso di tempo intercorso tra
la stesura del predetto decreto e la sua pub-
blicazione, che impone di prendere in con-
siderazione le disposizioni normative ed
amministrative intervenute. Si precisa che
l'uso dei predetti moduli sara obbligatorio

a partire dal 1 febbraio 2004. Pertanto, il

termine del 31 dicembre 2003, di cui alla

precedente circolare n. 451 & prorogato fi-
no al 31 gennaio 2004. In relazione all'arti-
colato si precisa quanto segue:

- articolo 1, comma 2 prevede che le do-
mande siano depositate "sugli appositi
moduli cartacei, compilati a macchina";
si precisa che la compilazione a macchi-
na include, nel suo significato, anche la
compilazione mediante apparecchiatu-
re informatiche.

- articolo 2, comma 2 prevede che, nel ca-
so di conferimento di incarico, i moduli
di domanda siano sottoscritti dal man-
datario; si precisa che questo termine in-
clude anche la figura dell'avvocato.

- articolo 3, comma 1 stabilisce che il mo-
dulo di domanda sia redatto in un ori-
ginale e quattro copie; si precisa che l'o-
riginale € uno solo e deve essere firmato
in calce. Di questo si dovranno effettua-
re quattro fotocopie, che non dovranno
essere firmate.

- articolo 3, comma 2 prevede, tra l'altro,
che una copia del modulo di domanda
sia trasmessa al Centro di raccolta; & evi-
dente che non esistendo pit1 il Centro di
raccolta detta previsione risulta supera-
ta. Inoltre, nel medesimo comma si pre-
vede che l'ultima copia del predetto mo-
dulo venga rilasciata al depositante, os-
servata la legge sull'imposta di bollo. Al
riguardo si chiarisce che la copia di det-
to modulo deve essere rilasciata solo se
l'interessato la richiede e, in questo caso,
dovra essere rispettata la norma sul bol-
lo.

In relazione alle "Istruzioni per la compi-

lazione" delle domande si precisa quanto

segue:

a) per tutti i moduli

1. Istruzioni di carattere generale:

- al 4° capoverso, laddove ¢ scritto "Occor-

re inoltre eseguire n. 4 fotocopie del mo-

dulo [...] e dei fogli aggiuntivi modulo [...]

gia compilati, firmarli ed allegarli all'origi-
nale...", si ribadisce che solo 1'originale de-
ve essere firmato e di questo si faranno le
fotocopie, che non dovranno essere nuo-
vamente firmate.

- al 6° capoverso, laddove si da la possibi-
lita di produrre i moduli mediante proprie
attrezzature informatiche, si precisa che
non solo & possibile eliminare i campi non
obbligatori e non necessari per il caso spe-
cifico, ma e possibile anche allargare i cam-
piin modo da inserire tutte le informazio-
ni senza che sia necessario ricorrere ai fo-
gli aggiuntivi, nel rispetto, pero, dell'a-
spetto formale, delle diciture dei singoli pa-
ragrafi e della dimensione dei moduli.

Il modulo, percio, potra essere composto di
piti fogli e se questi sono pit1 di quattro, do-
vra essere applicata la marca da bollo ogni
quattro pagine.

2. Istruzioni per la compilazione dei para-
grafi:

- Paragrafo A. RICHIEDENTE
L'indicazione dell'indirizzo completo del
richiedente e superflua quando esiste il
mandatario.

- Paragrafo I. MANDATARIO DEL RI-
CHIEDENTE PRESSO L'U.LB.M.
Laddove si richiama il D.P.R. 20.10.1998,
n. 403, si precisa che il predetto D.P.R. n.
403/1998 e stato abrogato dal D.P.R. 20 di-
cembre 2000, n. 445 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrati-
va), che prevede comunque all'articolo 46,
comma 1, lettera u), la possibilita di com-
provare con dichiarazione sostitutiva la
qualita di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche.

Si precisa, pertanto, che detto campo I va
compilato obbligatoriamente in presenza
del mandatario il quale, in mancanza di
lettera d'incarico, puo ricorrere all’auto-
certificazione, che deve essere fatta nel ri-
spetto del DPR n. 445/2000 sopraccitato,
con documento separato oppure riservar-
si di depositare successivamente la lettera
d'incarico. Si deve indicare il deposito del-
la dichiarazione sostitutiva ovvero la ri-
serva di lettera d'incarico nel campo L. An-
notazioni speciali..

Si precisa, altresi, che lo scioglimento di ri-
serva della lettera d'incarico deve essere
verbalizzato da codeste Camere Col mo-
dulo "varie", che non soggiace all'imposta
dibollo.

Pertanto, la circolare n. 423 del 1 ° marzo
2001, laddove esclude la riserva di lettera
d'incarico, & superata dalla presente circo-
lare, che tiene conto degli orientamenti del-
la normativa internazionale in materia di
completezza della documentazione allega-
ta alle domande brevettuali.

Quando il mandato e conferito a pitt man-
datari, occorre indicarli tutti secondo le
modalita prescritte nelle istruzioni, ma il
modulo puo essere firmato anche da uno
solo di essi; & possibile, altresi, indicarne

uno solo con l'aggiunta delle parole "ed .al-
tri": in questo caso la firma del richiedente
nel paragrafo M. deve essere accompa-
gnata dall'indicazione del nome del man-
datario che firma.

In mancanza di indicazione dei nominati-
vi si intendono incaricati tutti i rappresen-
tanti domiciliali presso lo Studio, anche
con poteri di firma separata.

Nel campo riservato all'indirizzo e possi-
bile aggiungere i recapiti del mandatario
telefonici, fax, e-mail.

- Paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALL
Oltre ai casi indicati nelle istruzioni, rien-
trano l'indicazione della riserva di lettera di
incarico e il deposito della dichiarazione
sostitutiva, come evidenziato sopra al pa-
ragrafo I.

- Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE AL-
LEGATA O CON RISERVA DI PRESEN-
TAZIONE.

In relazione alla firma del mandatario, si
rinvia a quanto precisato nel precedente
paragrafo L. Si precisa, infine, che il versa-
mento e solo in euro e non pitt in lire.

b) per i singoli moduli

Modulo A (Domanda di brevetto per in-
venzione industriale); la dichiarazione se-
parata per la designazione dell'inventore &
dovuta esclusivamente se l'inventore non
puo essere indicato espressamente nell'ap-
posito paragrafo D, al momento del depo-
sito. Nel paragrafo M. Documentazione al-
legata o con riserva di presentazione, lad-
dove compare la dicitura "Obbligatori 2
esemplari” bisogna intendere "Obbligato-
rio 1 esemplare”.

Modulo U (Domanda di brevetto per mo-
dello di utilita), al paragrafo M. Documen-
tazione allegata o con riserva di presenta-
zione, laddove compare la dicitura "Obbli-
gatori 2 esemplari" bisogna intendere "Ob-
bligatorio 1 esemplare”.

Laddove si fa riferimento alla designazio-
ne dell'inventore, questa designazione de-
ve essere intesa come non obbligatoria.
Modulo C (Domanda di registrazione per
marchio di impresa), si precisa che, sulla
base dei nuovi moduli, non & pili necessa-
rio il deposito degli 8 esemplari aggiunti-
vi del marchio e dell'elenco-prodotti, se-
paratamente dalla domanda.

Nel paragrafo C. Marchio, la dicitura "de-
scrizione" comprende anche il riferimento
alla "denominazione"; la dicitura " colori
indicati nella descrizione "significa "colori
rivendicati".

Nel paragrafo E. Classi laddove é scritto
"Se il marchio dovra contraddistinguere
tutti i prodotti o i servizi di una classe oc-
corre riportare la seguente dicitura "tutta la
classe", si precisa che l'espressione "tutta la
classe" deve intendersi "elenco completo di
tutti i prodotti o servizi " della classe in
questione. Pertanto, il mancato elenco dei
prodotti o servizi e la presenza della dici-
tura "tutta la classe", comporta che d'uffi-
cio Si intende tutti i servizi e tutti i prodot-
ti rientranti nella classe.
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Nel paragrafo H. Rinnovazione, riguardo
alla possibilita di indicare il marchio, si rin-
via alla normativa vigente, che prevede
questa possibilita solo nel caso in cui ven-
ga rinnovato un marchio modificato nei ca-
ratteri non distintivi.

Al paragrafo L. Annotazioni speciali, il ter-
zo tipo di annotazione (il marchio é richie-
sto per la parte scissa dalla domanda di
marchio...) si riferisce all'ipotesi contem-
plata dall'art. 27 del R.D.n. 929/1942 e cioe
all'ipotesi di una domanda che contiene
pitt marchi.

Al paragrafo M. Documentazione allegata
o conriserva di presentazione, si conferma
che, come spiegato nelle istruzioni, non e
possibile fare riserva della dichiarazione di
protezione (un esemplare della dichiara-
zione di protezione e condizione di ricevi-
bilita).

Una formulazione aggiornata delle istru-
zioni verra messa a disposizione sul sito
internet del MAP f www.minindustria.it)

al solo fine di agevolare I'utenza.

N. 454 del 12 gennaio 2004 — Protezione di
disegni e modelli — Norme di attuazione
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164.
Come ¢ noto la legislazione in materia di
brevetti per modelli industriali e stata mo-
dificata a seguito dell’attuazione della Di-
rettiva 98/71/CE relativa alla protezione
giuridica dei disegni e modelli.

Le modifiche sono state apportate dal de-

creto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, pub-

blicato su supplemento ordinario (n.79/L)

alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile

2001, successivamente integrato dal decre-

to legislativo 12 aprile 2001 n. 164, pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio

2001, n. 106 che ha introdotto I’art. 25 bis.

Con la presente circolare ai fini di una cor-

retta applicazione delle disposizioni legi-

slative di cui sopra, si precisa che nella di-

sposizione dell’art. 25 bis decreto legisla-

tivo 164/2001 ed in qualunque altra di-

sposizione ove essa sia richiamata o tra-

scritta, in attesa dell’entrata in vigore del

T.U. sulla proprieta industriale cosi come

previsto dell’art. 15 della legge 12 dicem-

bre 2002, n. 273:

- la locuzione “disegni e modelli prece-
dentemente tutelati da brevetto” indivi-
duai disegni e modelli il cui relativo bre-
vetto sia ormai scaduto oppure sia de-
caduto oppure a cui il titolare abbia ri-
nunciato;

- la locuzione “caduti in pubblico domi-
nio” deve intendersi riferita a due di-
stinte ipotesi: quella dei disegni e mo-
delli indicati al trattino precedente il cui
relativo brevetto non esplica pit1 i suoi
effetti e quella dei disegni e modelli per
i quali non sia mai stata presentata do-
manda di brevettazione.

N. 455 del 3 febbraio 2004 — Adesione del-
la Repubblica Islamica dell’Iran all’Ac-
cordo di Madrid concernente la registra-

zione internazionale dei marchi ed al Pro-
tocollo relativo a tale Accordo.

L’O.M.P.I. di Ginevra ha comunicato che la
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN ha
aderito all’Accordo di Madrid concernen-
te la registrazione internazionale dei mar-
chi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
e sara, quindi, membro dell’'Unione di Ma-
drid a decorrere dal 25 dicembre 2003. Per-
tanto, dalla medesima data, nel richiedere
la registrazione internazionale di un mar-
chio, si potra ottenere la protezione del
marchio stesso in detto Paese.

Per i marchi registrati nel registro interna-
zionale anteriormente al 25 dicembre 2003
potra essere presentata domanda di desi-
gnazione posteriore per la Repubblica Isla-
mica dell'Tran.
Si allega I’elenco aggiornato dei Paesi ade-
renti all’Accordo di Madrid ed al Proto-
collo relativo a tale Accordo.

A AA AN
L’OMPI ha inoltre comunicato che a de-
correre dal 13 gennaio 2004 le tasse indivi-
duali che devono essere corrisposte per la
Svezia sono cosi variate:

TASSA DI DESIGNAZIONE
(DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO, ESTENSIONE POSTERIORE O RINNOVAZIONE)

Per una classe
Per ogni classe addizionale

CHF 243
CHF 121

UIBM:
Decisioni sul Ricorsi

Ada Borella

Proseguiamo la pubblicazione di brevi
note riassuntive delle sentenze della Com-
missione dei Ricorsi. Chi fosse interessa-
to a qualche sentenza in particolare puo
richiedere copia del testo integrale alla Se-
greteria dell'Ordine.

No. 55/2001 di Repertorio del 26 ottobre
2001

MARCHIO

L'Ufficio negava la registrazione di una
domanda di marchio, consistente in una
tonalita di giallo per prodotti della classe
17, in quanto priva degli esemplari di ri-
produzione del marchio.

Il ricorso, presentato tempestivamente,
veniva in seguito ritirato.

La Commissione quindi dichiara cessata
la materia del contendere.

No. 56/2001 di Repertorio del 26 ottobre
2001

MARCHIO

L'Ufficio invitava il titolare di una do-
manda di marchio, consistente nella dici-
tura "MJF MANTOVA JAZZ FESTIVAL",
per contraddistinguere servizi apparte-
nenti alla classe 41, ad aggiungere alla do-
cumentazione depositata 1'elenco dei ser-
vizi, non essendo sufficiente la sola indi-
cazione della classe ed allo scopo restitui-
va le tre dichiarazioni di protezione; quin-
di, trascorso ampiamente il termine fissa-
to per la risposta, rifiutava la domanda.
Interposto tempestivo ricorso, il titolare
lamentava che sia nella domanda che nel-
l'elenco allegato venisse indicato che il

marchio serviva per contraddistinguere
spettacoli e che quindi l'integrazione do-
cumentale richiesta dall'Ufficio costituiva
un ingiustificato aggravio del procedi-
mento, in contrasto con 1'Art. 1, L. 241 /90.
La Commissione rigetta il ricorso, argo-
mentando che I'Art. 4 del regolamento
marchi non ammette dubbi sul fatto che la
dichiarazione di protezione deve contene-
re I'elenco dei prodotti o servizi che il mar-
chio e destinato a contraddistinguere.
Non e sufficiente che tale indicazione
possa essere desunta da altre parti della
documentazione presentata (per esem-
pio, dalla domanda perché la dichiara-
zione di protezione, delimitando 1'ogget-
to della tutela, impone una rigorosa in-
terpretazione.

No. 57/2001 di Repertorio del 26 ottobre
2001

BREVETTO - INAMMISSIBILITA
L'Ufficio comunicava al titolare di una
domanda di brevetto per invenzione, re-
lativa ad un "Auto elettrica a tre ruote",
che il trovato non aveva i requisiti di bre-
vettabilita e manteneva il parere, rifiutan-
do la domanda, benche il titolare avesse
trasmesso una nuova descrizione, giudi-
cata generica e incomprensibile, ai sensi
dell'Art. 28 RD 1127/39, con provvedi-
mento pervenuto all'interessato il 14 gen-
naio 1998.

11 19 febbraio 1998 veniva interposto ri-
COTS0.

La Commissione dichiara il ricorso inam-
missibile, perché il termine di trenta gior-
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ni, per l'impugnazione dei provvedimen-
ti dell'Ufficio, & perentorio (Art. 35, RD
1127/39).

No. 58/2001 di Repertorio del 26 ottobre
2001
MARCHIO DI FORMA

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un
marchio, costituito dalla forma tridimen-
sionale della testa di un bullone con una
cavita simmetrica assiale e particolari con-
cavita, ai sensi dell'Art. 18/c, RD 929/42
e DPR 480/92, ravvisando in esso una for-
ma funzionale, idonea ad attribuire utilita
al prodotto e un'assenza della necessaria
originalita distintiva.

Interposto tempestivo ricorso, il richie-
dente negava la presenza di caratteristiche
estetiche o funzionali specifiche, che
avrebbero potuto essere tutelate median-
te modello di utilita o ornamentale ed af-
fermava di aver voluto marcare in ma-
niera significativa 1'origine fabbricatoria
della propria produzione, affinche fosse
riconoscibile dagli operatori.

La Commissione accoglie il ricorso, argo-
mentando che la ratio del divieto imposto
dall'Art. 18 suddetto risiede nell'esigenza
di impedire che una determinata forma,
necessariamente collegata ad un prodot-
to, sia riservata alla esclusiva utilizzazio-
ne di un soggetto, al di la dei limiti tem-
porali fissati per i modelli. Nel caso di spe-
cie, la cavita trilatera della testa del bullo-
ne, benche destinata al suo avvitamento,
si presenta arbitraria rispetto ai normali
sistemi.

No. 59/2001 di Repertorio del 26 ottobre
2001

MARCHIO

L'Ufficio, rilevando nel marchio "SAN-
TA", per contraddistinguere prodotti del-
le classi 29 e 33, un riferimento religioso,
chiedeva il parere del Ministero dell'In-
terno e, avutolo negativo, in ottemperan-
za all'Art. 31, RD 929/42, rifiutava la re-
gistrazione.

Interposto tempestivo ricorso, la richie-
dente affermava che erano stati registrati
marchi simili (VINO SACRO, VINO SAN-
TO ANTINORI, VINO SANTO LUNGA-
ROTTI, etc ...) e che la parola SANTA non
era in alcun modo irrispettosa del senti-
mento religioso comune.

La Commissione accoglie il ricorso, rite-
nendo che le espressioni che facciano ri-
ferimento ad aspetti di "sacralita”, purche
generiche e prive di precisi riscontri, non
possano essere considerate espressionni
di "alto valore simbolico" né contrarie al-
I'ordine pubblico e al buon costume.

No. 60/2001 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

BREVETTO - INAMMISSIBILITA
L'Ufficio comunicava al titolare di una do-
manda di brevetto per invenzione, relati-

va a un "Motore a scoppio ad aria, laser
antinebbia" che il trovato non aveva i re-
quisiti di brevettabilita e manteneva il pa-
rere nonostante un contraddittorio con il
richiedente, emettendo infine una deci-
sione di rifiuto, pervenuta all'interessato
il 16 marzo 2000.

Il ricorso, interposto mediante servizio
postale, veniva verbalizzato dall'Ufficio
in data 21 aprile 2000.

La Commissione dichiara il ricorso inam-
missibile perché tardivo, ancora una vol-
ta sottolineando che la data di ricezione
non e quella indicata sulla cartolina della
raccomandata con ricevuta di ritorno,
bensi quella in cui I'Ufficio redige il pro-
cesso verbale di tale ricevimento.

La Corte Costituzionale ha ritenuto que-
sto sistema conforme alla costituzione,
con sentenza No. 123/1997.

No. 61/2001 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

MARCHIO

Con nota ministeriale 1'Ufficio formulava
vari rilievi sulla documentazione relativa
ad una domanda di marchio per la dici-
tura "RIGATTIERI PER HOBBY" in nu-
merose classi e, non avendo avuto riscon-
tro nel termine assegnato, rigettava la do-
manda (Artt. 9, DPR 540/72 e 74, DPR
338/79).

Interposto tempestivo ricorso, il richie-
dente lamentava di non aver ricevuto la
ministeriale e chiedeva che 1'Ufficio rie-
mettesse la stessa, fissando un nuovo ter-
mine.

La Commissione accoglie il ricorso affer-
mando che, a causa della gravita delle
conseguenze derivanti dalla mancata ri-
sposta, incombe all'Ufficio di fornire pro-
va della ricezione dei rilievi; nel caso di
specie, mancando tale prova, il ricorso de-
ve essere accolto.

No. 62/2001 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

MARCHIO

L'Ufficio, ritenendo che un marchio, com-
posto dalla scritta "FESTIVAL DI NAPO-
LI" e da nove stelle circondanti una statua
che sorregge dodici stelle, imitasse 1'em-
blema europeo, chiedeva un parere al
Consiglio d'Europa. Il Segretario della Di-
rezione Generale degli Affari Giuridici ne-
gava l'autorizzazione alla registrazione,
pur concedendo l'utilizzo del logo.
Pertanto 1'Ufficio rifiutava la registrazione,
ai sensi degli Artt. 18/d, RD 929/42 e 6 ter
della Convenzione di Parigi.

Interposto tempestivo ricorso, il richie-
dente sosteneva che il cerchio di stelle sor-
retto dalle braccia della statuetta si richia-
mava alla scultura del maestro Salvatore
Fiume, donata dalla stessa richiedente al
Parlamento Europeo, nella cui sede era
stata collocata.

La Commissione respinge il ricorso, ar-
gomentando che I'Art. 6 ter della Con-

venzione di Parigi impegna I'ltalia a su-
bordinare la registrazione di un marchio
che contenga bandiere, emblemi o stemmi
di Stati esteri o di organizzazioni interna-
zionali alla autorizzazione della autorita
competente.

No. 1/2002 di Repertorio del 21 settembre
2001

BREVETTO

L'Ufficio comunicava al titolare di una
domanda di brevetto per invenzione, re-
lativa ad un "Trasformatore gravitaziona-
le" (consistente in una macchina capace di
generare energia meccanica mediante
contenitori incavallati su una ruota e mos-
si dal differente peso specifico dei due
fluidi - (aria e acqua) — in cui erano im-
merse parti diverse della catena di conte-
nitori) che il trovato non era suscettibile
di brevettazione, ai sensi degli articoli 12
e 17 della legge speciale.
Immediatamente il titolare presentava ri-
corso presso la Commissione che, con sen-
tenza 10/96, lo dichiarava inammissibile,
in quanto mosso contro un provvedimen-
to non definitivo e invitava il ricorrente a
riprendere il contraddittorio con 1'Ufficio.
Tuttavia anche le nuove precisazioni sul
funzionamento della macchina non con-
vincevano 1'Ufficio che, con provvedi-
mento definitivo, rigettava la domanda.
Anche avverso tale provvedimento veni-
va presentato ricorso, nel quale si lamen-
tava che I'Ufficio avesse ritenuto il trova-
to una teoria scientifica mentre si trattava
di una macchina perfettamente funzio-
nante e rispondente al requisito di indu-
strialita.

La Commissione nominava un consulen-
te tecnico, docente universitario di Inge-
gneria Meccanica e Industriale, al quale
poneva il quesito se il dispositivo, come
descritto nella domanda, fosse idoneo a
fornire potenza e con quale rendimento.
Il CTU depositava un dettagliato elabora-
to, le cui conclusioni erano che: "il dispo-
sitivo non € in grado di produrre potenza".
I ricorrente presentava un contro memo-
riale nel quale veniva addebitato al CTU
di aver travisato la morfologia del dispo-
sitivo e di avere trascurato il ruolo delle
valvole di separazione dei fluidi.

La Commissione invitava quindi ilCTU a
depositare una relazione integrativa, che
peraltro ribadiva i concetti gia esposti
nella prima memoria e concludeva che
"il dispositivo descritto non & in grado
di produrre potenza, in modo continua-
tivo".

A questa memoria il richiedente ribatteva
chiedendo la sostituzione del CTU con al-
tro esperto.

La Commissione, ribadita la sua fiducia
nel CTU, respinge il ricorso, affermando
che il requisito della industrialita dell'in-
venzione & escluso ogni volta che il tro-
vato non e in grado di fornire il risultato
utile indicato nella descrizione.
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No. 2/2002 di Repertorio del 21 settembre
2001

TRASCRIZIONE

L'Utficio respingeva la trascrizione di un
atto di fusione, in quanto il testo non per-
metteva di identificare i marchi trasferiti
alla societa incorporante.

Nella motivazione del rifiuto 1'Ufficio fa-
ceva presente che la presunzione che il
marchio venisse trasferito con la cessione
dell'azienda era venuta meno con la mo-
difica dell'Art. 15 introdotta dalla L.
480/92; di conseguenza tutti gli atti, com-
presi quelli che trasferivano l'universalita
del patrimonio, al pari degli altri beni
iscritti nei pubblici registri, dovevano
menzionare le privative oggetto di tra-
scrizione.

Nel caso di specie si richiedeva quindi un
atto integrativo dell'atto di fusione. L'Uf-
ficio manteneva la sua posizione, nono-
stante un vivace contraddittorio con il ri-
chiedente, che sosteneva che nelle fusioni
€ automatico che la societa incorporante
assuma tutti i diritti e gli obblighi della
incorporata e rifiutava definitivamente la
trascrizione.

Presentato ricorso, il richiedente lamenta-
va: la falsa applicazione degli Artt. 2504
bis c.c. e 50/6 RD 929/42, negando che
nelle fusioni vi fosse alcun elemento di in-
certezza, le contraddittorieta delle moti-
vazioni addotte dall'Ufficio, che in casi
precedenti aveva ammesso o negato ana-
logie in materia di trascrizioni di immobili
o di veicoli, I'insensatezza dei requisiti ri-
chiesti per l'atto di integrazione e la vio-
lazione degli Artt. 43, 46 e 47 DPR
445/2000 in materia di documentazione
amministrativa.

La Commissione accoglie il ricorso e af-
ferma che, ex Artt. 71 RD 1127/39 e 54 RD
929/42, nei casi di fusione o di incorpora-
zione delle societa non & prospettabile in-
certezza alcuna, realizzandosi una suc-
cessione universale.

No. 3/2002 di Repertorio del 26 ottobre
2001

MARCHIO

L'Ufficio rifiutava la registrazione del
marchio "SPREMUTA DI LIMONI DI SI-
CILIA", per contraddistinguere prodotti
delle classi 29, 30, 31 e 32 in quanto sem-
plice indicazione descrittiva dei prodotti
indicati.

Interposto ricorso, il richiedente obiettava
che la genericita e la descrittivita doveva-
no essere valutate con riferimento ai pro-
dotti. Nel caso di specie, mentre si am-
metteva la descrittivita per i prodotti del-
le classi 31 e 32, 1a si negava per quelli del-
le classi 29 (succhi vegetali per la cucina)
e 30 (salsa e condimenti).

La Commissione rigetta il ricorso e nega
la registrazione anche per le sole classi 29
e 30, affermando che se anche per essi si
esulasse dalla descrittivita, si ricaderebbe
palesemente nella decettivita.

No. 4/2002 di Repertorio del 26 ottobre
2001

MARCHIO - INAMMISSIBILITA
L'Ufficio, dopo aver chiesto il parere al
Ministero dell'Interno, rifiutava la regi-
strazione del marchio "JESUS" per con-
traddistinguere prodotti della classe 25.
Depositato tempestivo ricorso, il ri-
chiedente si riservava di presentare una o
pitt memorie a sostegno del ricorso stesso.
La Commissione dichiara il ricorso inam-
missibile per mancanza di motivazione.
L'indicazione dei motivi del ricorso, con-
testuale al ricorso stesso, € un requisito in-
dispensabile e con successive memorie si
puo solo illustrare piu dettagliatamente
detti motivi.

No. 5/2002 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

MARCHIO

L'Ufficio, rilevando nella dicitura
"SANT'ANGELICA MAXIMA GIOVI-
NEZZA", per prodotti delle classi 3 e 5, un
riferimento religioso, chiedeva il parere al
Ministero dell'Interno e, avutolo negati-
vo, rifiutava la registrazione del marchio.
Interposto ricorso, il richiedente faceva
presente di essere gia titolare di marchi
registrati contenenti l'espressione
SANT'ANGELICA, e di non voler fare al-
cun riferimento ai santi, ma richiamarsi
all'antichita di congregazioni religiose che
in passato gestivano istituzioni sanitarie.
La Commissione accoglie il ricorso, ricor-
dando la sua indipendenza di giudizio nei
confronti dell'amministrazione pubblica e
negando all'espressione in esame sia
quell"alto valore simbolico" richiesto dal-
I'Art. 30, L.M., che la contrarieta al buon
costume per 1'abbinamento del nome del-
la santa alla espressione enfatica.

No. 6/2002 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

MODELLO - INAMMISSIBILITA
L'Ufficio comunicava al richiedente di un
modello di utilita, relativo ad una "TA-
BACCHIERA DA FIUTO", che il trovato
non aveva i requisiti di brevettabilita ed
assegnava i rituali 60 giorni per eventua-
li osservazioni, trascorsi ampiamente i
quali, emetteva provvedimento di rifiuto
della domanda.

Interposto ricorso tramite il servizio po-
stale, il richiedente lamentava di non aver
mai ricevuto la prima comunicazione del-
1'Ufficio.

La Commissione dichiarava inammissibi-
le il ricorso, essendo pervenuto oltre il
prescritto termine di trenta giorni.

No. 7/2002 di Repertorio del 17 dicembre
2001

BREVETTO

L'Ufficio invitava il titolare di una do-
manda di brevetto per invenzione a pre-
sentare la descrizione e i disegni definiti-
vi, oppure a dichiarare che quelli deposi-

tati con riserva con la domanda doveva-
no considerarsi definitivi, quindi non
avendo ricevuto riscontro, emetteva prov-
vedimento di rifiuto del brevetto.
Interposto tempestivo ricorso, il richie-
dente faceva presente di aver replicato
con raccomandata R.R. alla Ministeriale e
diaver dichiarato che i testi depositati era-
no da considerarsi definitivi.

In un secondo tempo pero chiedeva di ab-
bandonare il ricorso.

La Commissione pertanto dichiara estin-
to il procedimento per cessazione della
materia del contendere.

No. 8/2002 di Repertorio del 17 dicembre
2001

BREVETTO

Caso analogo al precedente

No. 9/2002 di Repertorio del 26 ottobre
2001

BREVETTO EUROPEO - TRASFOR-
MAZIONE

Una societa statunitense depositava pres-
so 1'Ufficio domanda di trasformazione in
modello di utilita nazionale di una do-
manda di brevetto europeo designante I'l-
talia.

L'Ufficio rilevava con Ministeriale che, a
norma ell'Art. 136.1 della CBE, la trasfor-
mazione doveva essere chiesta all' UEB, il
quale poi l'avrebbe fatta pervenire all'Uf-
ficio, corredata da una copia del fascicolo
del brevetto europeo.

Pur non avendo fissato esplicitamente un
termine per la risposta, il mandatario del-
la societa statunitense chiedeva, a pil1 ri-
prese, delle proroghe di 60 gg. ognuna fi-
no a che, dopo circa un anno, I'Ufficio re-
spingeva la domanda di trasformazione,
motivando che non si era ottemperato nei
termini alla suddetta Ministeriale.
Interposto ricorso, il richiedente sostene-
va che la domanda di trasformazione era
stata chiesta entro il termine di tre mesi
dal ritiro della domanda, come prescritto
dall'Art. 135.2 CBE e che la presentazione
all'Ufficio nazionale annziche a quello eu-
ropeo costituiva una semplice "irregola-
rita". La Commissione respinge il ricorso
e, con ampia e scrupolosa motivazione, in
primo luogo rileva la discrepanza fra il
motivo del ricorso e la motivazione del ri-
fiuto dell'Ufficio ed in secondo luogo di-
mostra e sancisce che per una regolare ri-
chiesta di trasformazione entrambi i re-
quisiti ex Art. 7 DPR 32/79 (tempo: 3 me-
si —luogo: 'UEB), sono di pari importan-
za e devono essere entrambi ottemperati.

No. 10/2002 di Repertorio del 26 ottobre
2001

BREVETTO EUROPEO - TRADUZIO-
NE

L'Ufficio rilevava che il deposito della tra-
duzione in lingua italiana del testo di un
brevetto europeo era stato effettuato oltre
il termine di tre mesi dalla pubblicazione
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sul Bollettino Europeo della menzione di
concessione, rifiutava di procedere all'i-
scrizione nel Registro di cui all'Art. 11
DPR 32/79 e stabilita l'inefficacia in Italia,
fin dall'origine, del brevetto europeo.
Interposto tempestivo ricorso, il richie-
dente faceva presente che contro il rila-
scio del brevetto europeo era stata pre-
sentata opposizione e che alla fine della
procedura il brevetto era stato concesso
in forma modificata (Art. 102.3 CBE) e ri-
pubblicato sul Bollettino Europeo. Il de-
posito della traduzione era stato richiesto
entro i tre mesi successivi a questa secon-
da pubblicazione.

La Commissione accoglie il ricorso, affer-
mando che 1'Ufficio non ha potere alcuno
di rifiutare l'iscrizione nel Registro e che
l'efficacia del brevetto in Italia non dipen-
de dalla iscrizione, ma dalla temppesti-
vita del deposito della traduzione entro il
termine calcolato dalla prima o dalla se-
conda pubblicazione (concessione in for-
ma modificata). Naturalmente, secondo
I'Art. 4, RD 32/79, in Italia il brevetto eu-
ropeo avra l'efficacia di un brevetto na-
zionale a partire dalla data della seconda
pubblicazione.

No 11/2002 di Repertorio del 26 ottobre
2001

CCP-AIC

Alla societa richiedente un Certificato
Complementare di Protezione, relativo ad
una specialita medicinale, 1'Ufficio comu-
nicava che la documentazione presentata
era carente della fotocopia della Gazzetta
Ufficiale nella quale era pubblicata 1'Au-
torizzazione allImmissione in Commer-
cio della detta specialita e concedeva tren-
ta giorni per il riscontro.

Dopo due richieste di proroga, il richie-
dente informava 1'Ufficio che il decreto
AIC non era stato ancora pubblicato sul-
laG.U.

L'Ufficio, sei anni dopo, emetteva deci-
sione di rifiuto del CCP ai sensi dell'Art.
2, comma 3/e della L. 349/91.
Interposto tempestivo ricorso, la richie-
dente si richiamava ad una sentenza del-
la Corte di Giustizia delle Comunita Eu-
ropee, che fissava il principio di diritto
che "una domanda di CCP non puo es-
sere respinta per il solo fatto di risultare
carente della copia dell'AIC, quando il
titolare del brevetto di base e il titolare
dell' AIC siano entita diverse"; inoltre il
richiedente provvedeva a depositare co-
pia della G.U., di cinque anni prima, su
cui appariva I'AIC della specialita medi-
cinale.

La Commissione respinge il ricorso, e af-
ferma che 1'Ufficio & tenuto a ricevere una
domanda di CCP prima del rilascio del-
I'AIC, ma esclude che il procedimento am-
ministrativo di rilascio del CCP possa con-
cludersi positivamente senza che il ri-
chiedente abbia assolto 1'onere di produr-
re la fotocopia della G.U. con I'AIC. 11 ri-

chiedente aveva avuto tutto il tempo, fra
pubblicazione sulla G.U. e il provvedi-
mento di rifiuto, per mettersi in regola.
Quanto al caso richiamato, esso si riferisce
ad una fattispecie del tutto diversa.

No. 12/2002 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

BREVETTO

L'Ufficio formulava rilievi su una do-
manda per brevetto d'invenzione e con-
cedeva i rituali sessanta giorni per la ri-
sposta; trascorso ampiamente il termine
senza riscontri, emetteva provvedimento
di rifiuto.

Il titolare presentava ricorso, ma poco pri-
ma della data fissata per 1'udienza giun-
geva alla Commissione notizia del deces-
so del ricorrente ed un atto notarile di ri-
nuncia all'eredita da parte dei figli.
Pertanto la Commissione ha provveduto
a togliere dal ruolo il ricorso e a dichiara-
re chiuso il presente giudizio.

No. 13/2002 di Repertorio del 23 novem-
bre 2001

MARCHIO

L'Ufficio invitava il richiedente di una do-
manda di marchio, consistente nella figu-
ra stilizzata di un giocatore di golf, per
prodotti della classe 25 e servizi della clas-
se 41, a "uniformare gli allegati documen-
ti con il servizio che il marchio deve con-
traddistinguere ..." e restituiva le tre di-
chiarazioni di protezione per le opportu-
ne modifiche. Successivamente, in caren-
za di riscontro, emetteva provvedimento
di rifiuto ai sensi dell' Art. 74, DPR 338/79.
Interposto ricorso, il richiedente lamenta-

va che la richiesta dell'Ufficio fosse gene-
rica e di difficile interpretazione e che an-
che il provvedimento dji rifiuto non indi-
casse i vizi che lo avevano determinato.
La Commissione accoglie il ricorso, fa-
cendo presente che il rifiuto & motivato
dalla mancata risposta nei termini, ma ri-
conoscendo che la Ministeriale, nell'invi-
to a rettificare i documenti, era oscura e ta-
le da ingenerare dubbi.
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