MERCATI E BUSINESS

BREVETTI E MARCHI 4

La proprieta intellettuale

ripaga le aziende
L e ricadute in termini economici,

per le imprese, sono evidenti: le aziende ad
alta densita di diritti di proprieta intellet-
tuale hanno generato piu del 42% del Pil
totale dell’'Unione europea, per un valore
complessivo pari a 5.700 miliardi di euro.
Ma non basta. Le ricadute positive sono
anche su occupazione e salati: circa il 38%
dell’occupazione, tradotto in 82 milioni di
posti di lavoro, ¢ generato da imptese che
fanno uso di diritti di proprieta intellet-
tuale (Ip) a un livello supetiore alla media.
Mentte i salari sono del 46% piu alti rispet-
to a quelli di altri settoti.

E il quadro che emerge da uno studio eu-
ropeo pubblicato il mese scotso dall’'Uffi-

La normativa italiana ¢ tra

le pit avanzate nel mondo. Ma

il funzionamento del processo
andrebbe migliorato e le imprese
non ne conoscono a fondo la portata.
Resta anche da valutare la difesa

a livello internazionale

DI GABRIELE VENTURA
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cio europeo dei brevetti e dall’Ufficio della
proprieta intellettuale dell’'Ue sull’impatto
dei diritti di proprieta intellettuale sull’e-
conomia europea in termini di Pil, occu-
pazione, salart e commetcio.

E I'Ttalia? Per il deposito brevett le im-
prese italiane si collocano solo al settimo
posto, dietro a Germania, Francia, Olan-
da, Regno Unito, Svizzera a Svezia, tra i 39
paesi aderenti alla Convenzione sul bre-
vetto europeo. La registrazione dei marchi
e dei design ha avuto, invece, una crescita
molto significativa. Questo petrché le pic-
cole e medie imprese italiane preferiscono
ancora proteggere le proptie invenzioni
mantenendole segrete piuttosto che depo-

BSCELTA RAGIONATA
Secondo Francesco
Ramgone delio
studio legale
La Scala, € importante
«individuare
attantarmnente
le Caraligrsicns
grafiche, fonetiche
e denominative del
marchic che s intende
adonares

POCARICERCA
Paola Nunziata,
counsel di Cms. dice
che «in ltalia sifa
gramai pochissima
ricarce con wilo cid
che ne conaegue in
termini di registvazione
ot brevetibs

sitare i brevetti, operazione titenuta trop-
po costosa.

A confermare la correlazione tra competi-
tivita dell’impresa e investimento nei dirit-
ti di proprieta intellettuale sono gli avvo-
cati dei principali studi legali d’affari che
possono contare su una forte specializza-
zione nel settore Ip e che prestano assi-
stenza alle aziende nei profili di proprieta
intellettuale detivanti da operazioni di fu-
sione e acquisizione, nella tutela dei dirittd
o nel numerosi contenziosi sulla legittimi-
ta di utilizzo dei marchi. Contenziosi che,
secondo ilegali, dovrebbero essere snelliti
puntando su una maggiore formazione
dei magistrati e su una maggiore concen-
trazione delle liti in poche corti, dato che
attualmente sono ben 22.

«La proprieta intellettuale e
senz’altro un asset imprescin-
dibile per un’azienda, qualunque sia il
settore in cui operay, dice Giovanni Gu-
glielmetti, partner di BonelliErede. «Ov-
viamente, per le imprese che operano nei
settori avanzati e in ambito tecnologico,
Iinvestimento nella brevettazione ¢ not-
malmente ben ripagato, perché consente
allimpresa di acquisire un forte vantaggio
competitivo nei confronti dei concortenti
e perché, tramite il sistema delle licenze,
consente all'impresa di mettere a frutto
il suo lavoro inventivo e creativo anche
in mancanza di una struttura produttiva.
Oggi», continua Guglielmetti, «¢ valoriz-
zabile anche sul piano degli incentivi fisca-
li con il cosiddetto patent box, che molto
avvantaggia le aziende che traggono la
loro marginalita da prodott o processi
coperti da brevetti».

Quanto alla normativa italiana, secondo
Guglielmetti, «¢& tra le pit avanzate a livel-
lo mondiale, anche perché recepisce tutti
i testi normativi dell’'Unione Europea e i
molti trattati internazionali in materia di
proptieta intellettuale ai quali I'Ttalia ha
aderito. Cio che andrebbe migliorato & il
funzionamento del processo: oggi la fase
del giudizio di metito (per ottenere i risar-
cimenti) & eccessivamente lunga rispetto
agli standard europei, il livello di prepa-
razione tecnica non ¢ uniforme su tutto il
territorio nazionale (esistono punti di ec-
cellenza ma anche corti poco esperte), vi &
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una tendenza eccessiva a delegare a tecnici
esterni (i cosiddetti consulenti tecnici di
ufficio) fasi cruciali del giudizio. Pertan-
tow, conclude il partner di BonelliErede,
«si potrebbe intervenite sul processo,
nell’ottica di accorciarne i tempi, forma-
re i magistrati ad affrontare direttamente
tematiche tecniche, e concentrare mag-
giormente in poche corti i contenziosi in
materia di proprieta industriale, tendenza
che si ¢ peraltro gia in parte manifesta-
ta con la maggiore concentrazione delle
controversie di competenza della sezione
specializzata in cui & parte una societi con
sede all’esteron.

A parere di Licia Garotti, part-
ner di Gattai Minoli Agostinel-
li & partners, a recente normativa
in tema di patent box, con i connessi in-
centivi fiscali, ha certamente stimolato le
imprese italiane a verificate lo stato degli
eventuali asset gia registrati e incentivando
le registrazioni di nuovi titoli, ove oppot-
tuno. Tuttavia, se € vero che negli ultimi
tempi € cresciuta ’attenzione delle impre-
se italiane verso la registrazione e la pro-
tezione dei diritti “titolati”, quali marchi,
brevetti, modelli di utilita e design, temo,
invece, che occotra compiere ancora uno
sforzo perché le imprese comprendano
appieno la portata dei potenziali e impot-
tanti vantaggi competitivi che potrebbero
derivare dalla tutela e dallo sfruttamento
consapevole dei diritti di proprieta intel-
lettuale non registrati, su tutt know-how
e design non registraton.

A livello normativo, secondo Garotti,
«sono stati certamente gid compiuti sforzi
importanti in questa ditezione, non solo
da parte del legislatore nazionale, ma an-
che in sede comunitaria. Si pensi alle ini-
ziative rivolte alla registrazione di marchi,
brevetti, modelli di utilita e design; al gia
menzionato istituto del patent box per
incentivare le attivita di ricerca e svilup-
po; alle start up innovative e al progetto
Horizon 2020; ai fondi messi a disposi-
zione dall'Unione EBuropea nell’ambito di
progetti quali il recente Design+3. Come
gia evidenziato, credo che ci sia tuttavia
ancora molto da fare in reazione agli asset
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LE RECENTI OPERAZIONI IP
SEGUITE DAGLI STUDI LEGALI D'AFFARI
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non registrati, soprattutto sotto il profilo
della comunicazione e informazione sul-
le importanti potenzialita di strument gia
disponibili».

Quanto ai passaggi che le start up italia-
ne devono seguire per proteggere ade-
guatamente il marchio, secondo Garotti
«€ innanzitutto opportuno vetificare che
il marchio prescelto non sia gia stato og-
getto di registrazione o uso importante da
parte di soggetti terzi. Una volta smarcato
questo aspetto, la registrazione del mar-
chio non dovrebbe essere fatta solo in Ita-
lia, ma anche nei territori dove 'impresa
ha intenzione di andare a svolgete la pro-
pria attivita. Al dila del marchio, dovranno
pot essete oggetto di attenta e strategica
analisi gli altri asset di proprieta industtia-
le e intellettuale, al fine di evitare che, pet
mancate precauzioni di confidenzialitd e
segretezza, si perda 'opportunita di bre-
vettare soluzioni tecnologiche innovative
o che, in assenza di adeguate procedure
interne, manchino un domani i requisiti
per proteggere il know-how e altri ditittd
non registrati».

Secondo Massimo Di Terlizzi,
partner di Pirola Pennuto Zei
& Associati, «a diffusione dei diritti
Ip puo essere ritenuta rilevante in Italia
soprattutto nei settori che per defini-
zione sono fortemente indentificati dai
beni immateriali, quali il design, la moda
e lentertainment. Tuttavia sempre pin
si registra, anche in settori diversi e in
particolar modo nelle start up, un’atten-
zione crescente alla tutela e allo sviluppo
dell’Ip, nella consapevolezza che i beni
immateriali siano un punto chiave del
successo delle nuove imprese». Quanto
agli aspetti normativi, secondo Di Tetliz-
zl, «la recente introduzione dei benefici
fiscali legati alla realizzazione di ricerca
e sviluppo di beni immateriali oggetto di
proprieta intellettuale attraverso il patent
box, per un verso ha allineato I'Italia alle
pit moderne economie dei paesi Ocse e
nello stesso tempo ¢ indice del crescen-
te interesse nel settore dello sviluppo dei
beni di Ip sotto il profilo della ricerca di
strumenti per incrementare la crescita del
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Pil. Resta tuttavia ancora molto da fare
sotto il profilo di una piu efficace lotta a
cio che ¢ diventata ormai una vera e pro-
pria industria del falsow.

A parere di Beattice Bigonzi, partner
di Eversheds, da promozione e la pro-
tezione dei diritti Ip dovra diventare ne-
cessariamente parte integrante dei piani
¢ delle strategie di business aziendali, in
un’ottica di costante miglioramento e in-
novazione. Inizialmente la proprieti in-
dustriale risultera inevitabilmente un co-
sto, viste le spese generalmente associate
allideazione, al mantenimento in vita e
allenforcement dei dititti di Ip. Tuttavia,
se ben protetta, la proprieta intellettuale
diventa anche e soprattutto un importan-
tissimo asset aziendale, che contribuisce
ad accrescete il valore di mercato e la
reputazione dellimpresa e puo trasfor-
marsi addirittura in un revenue genera-
tot, attraverso un efficace enforcement
contro i contraffattod. I titoli di Ip, infi-
nie, possono essere utilizzati dall’impresa
come leva per contrarre finanziamenti e
ottenere incentivi, anche statali».

A livello normativo, secondo
Bigonzi, «sarebbe opportuna
una modifiea della legge sul diritto
d’autore che tenesse in considetazione i
nuovi sviluppi della tecnologia, le nuove
modalita di diffusione e di trasmissione
dei contenuti e le nuove possibili viola-
zioni dei diritti in rete. Infine, per quan-
to concerne Ienforcement, anche se le
sezioni specializzate in questo settore
sono particolarmente efficienti, rispet-
to ai Tribunali ordinari, ancora non vi
¢ totale omogeneita tra i vari distretti;
puo quindi capitare che in certe sedi le
tempistiche di decisione non siano sem-
pre in linea con gli standard europei o
di altre sedi del territorio italiano». Men-
tre, riguardo gli strumenti a disposizione
delle start up italiane per proteggere il
marchio, secondo Bigonzi & necessario
chiedere «la registrazione a livello italia-
no, europeo ovvero internazionale pres-
so i competenti uffici brevettuali. Il solo
deposito della domanda di registrazio-
ne consente gia al richiedente di inibire
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STRATEGICO
Per Beatrice Bigonzi,
partner di Eversheds,

«la promozione e
la protezione dei
diritti intelletiuali
dovra diventare
necessariamenie pare
integrante dei piani
e delle strategie di
business aziendali»

VANTAGG FISCALL
«lUinvestimento
nella brevettazione»,
spiega Giovanni
Gugliaimetti, partner
di BonelliErede, «&
valorizzabile anche sul
piano degli incentivi
fiscali»

Putilizzo di segni identici o simili, oltre
che di opporsi a qualunque altro atto
che sia usurpativo del proprio dititto
di marchio. Rimedi quali I'inibitoria, la
descrizione, il sequestro potranno esse-
re richiesti tanto in via cautelare quan-
to in via definitiva. Il risarcimento del
danno potri essete richiesto esclusiva-
mente in fase di metito. Per quantificare
i danni subid, le corti italiane, secondo
le previsioni del codice della proprieta
industriale, utilizzano diversi criteri: dal
critetio del cosiddetto prezzo del con-
senso, secondo cui il valore del risarci-
mento equivarra al prezzo generalmente
praticato dall’impresa per concedere in
licenza I'utilizzo del proprio marchio, al
ctitetio del profitto del contraffattore,
che correla il valore del risarcimento ai
profitti generati dal falsificatore in ra-
gione della violazione. Un monitorag-
gio costante della rete, avvalendosi se
opportuno dell’ausilio di societd specia-
lizzate, costituisce un passaggio impte-
scindibile per individuare e contrastare
possibili utilizzazioni illecite dei propri
marchi».

Salvatore Orlando, partner
dello Studio Macchi di Cellere
Gangemi, sottolinea come il van-
taggio competitivo, per Pimpresa che
punta sull’lp, sia «ancor piu rilevan-
te nell’ambito dei marchi, soprattutto
quelli nototi. Mentre infatti i diritti Ip
sono generalmente sottoposti a una
durata determinata (per esempio 20
anni per i brevetti) trascorsa la quale il
diritto non puo rinnovarsi, il marchio
ha tendenzialmente una durata illimita-
ta, potendo sempre essere rinnovato e
se nel corso del tempo il marchio ha
acquisito notorieta, I'impresa si ritrova
ad avere un bene di non poco valore.
Un marchio noto, infatti, tende ad atti-
rare clientela e cio pud portare a un cir-
colo virtuoso per I'impresa che grazie
al marchio noto incrementa le vendite.
Quindi, investire nello sviluppo della
proprieta intellettuale e nella tutela dei
dititti Ip nel proprio portafoglio, con-
viene».

E critica, invece, rispetto alla compe-
titivitd dell’Italia nella diffusione dei
diritti Ip, Paola Nunziata, counsel di
Cms. «Essenzialmente per due ordini di
motivi: in primo luogo, perché in Ita-
lia si fa oramai pochissima ricerca con
tutto cio che ne consegue in termini
di registrazione di brevetti; in secondo
luogo, perché il tessuto imprenditoria-
le italiano € costituito prevalentemente
da piccole e medie imprese che spesso
sottovalutano I'importanza della regi-
strazione dei diritti Ip o comunque non
hanno i mezzi per sostenere gli oneri
economici connessi alla registrazione».

Niccolo Ferretti dello studio
Nunziante Magrone, punta
sulla neecessita, per le start up
italiane, di «adottare sin da subito una
strategia vincente in termini di prote-
zione dei propri segni distintivi. Rinvia-
re a2 un secondo momento la decisione
di tutelarsi adeguatamente puo costare
molto caro. Questo & Iinsegnamento
derivante dalle espetienze (negative) di
tante piccole aziende, che inizialmente
non si sono premurate di proteggere
il proprio segno distintivo all’estero.
Una volta ingranditesi e in procinto di
aggredire nuovi mercati, si sono loro
malgrado accorte che nei paesi extra-
europei il loro logo era gia utilizzato o
registrato da altri concorrentiy.

Nella registrazione del marchio, secondo
Francesco Rampone dello studio lega-
le La Scala, ¢ importante «individuare
attentamente la caratteristiche grafiche,
fonetiche e denominative del marchio
che si intende adottare nonché ’ambito
merceologico per il quale si fa domanda
di registrazione. Si raccomanda infatti
che il marchio abbia un alto grado di di-
stintivitd e che al tempo stesso non sia
confondibile con un segno altrui. A tali
fini, prima della domanda di registrazio-
ne si consiglia di compiere una ricerca di
anteriotitd, ovvero una ricerca nei data-
base dei marchi nazionali ed europei di
marchi identici o simili a quello scelto. E
altresi opportuno scegliere un marchio
che possa costituire anche un nome a

DIFFUSIONE
Secondo Massimo
Di Terlizzi, partner
di Pirola Pennuto
Zei & Associati,
«la diffusione dei
diritti sulla proprieta
inteliettuale in ltafia &
riievanie sopratiutio
riel design, neila moda
e neil'ementainment

TEMPISMC
Niccolo Ferretti dello
studio Nunziante
Magrone, avverte
che «iinviare a un
secondo momento la
decisione di tutelarsi
adeguatamente pud
costare motio caro»

dominio, magati con estensione .com o
altra tra quelle pitt comuni».

Anche secondo Alessandro Benedet-
ti, di Blb Studio Legale, «’attenzione
alla Ip paga sempre, quale che sia il
settore di operativita dell’impresa, che
di questo si avvantaggia in termini di
ticonoscibilita, posizionamento e dif-
ferenziazione sul mercato, attrazione
verso nuovi investitori. Il rischio sta
nel concentrarsi troppo sull’asset di Ip
nella sua conformazione attuale e non
sulla profittevolezza del medesimo in
ottica di sviluppo: ¢ un errote che spes-
so viene compiuto quando, in fase di
R&D, non viene valutato il potenziale
scenario di un futuro ingtesso in mer-
cati esteri, di cui quindi non si conosce
nulla, con il risultato di aver sviluppato
un asset Ip dalle potenzialitd limitate,
ossia poco profittevole».

A livello normativo, secondo Benedett,
«siamo a buon punto, I'attenzione del le-
gislatore cresce e gli strumenti vengono
utilizzati sempre di pit. Tuttavia, va in
ogni caso tenuto conto che, soprattutto,
nei business transnazionali, ¢ fatto sem-
pre pit utilizzo di strumenti, per esem-
pio per la risoluzione delle controversie,
che migliorano i risultati e le aspettati-
ve delle imprese. Penso all’arbitrato ma
ancor piu alla mediazione, che anche in
ambito di Ip sono di gran lunga prefe-
ribili al rivolgersi ai tribunali nazionali».
Quanto alla protezione del marchio, per
le start up, il consiglio dello studio legale
«¢ sempre quello di ragionare in ottica
di sviluppo, di vedere oltre le esigenze
immediate. Quindi, in termini di prote-
zione Ip, registrare in Italia e all’estero,
secondo le procedure nazionali degli or-
dinamenti d’interesse. Penso alla Cina,
dove abbiamo portato alcune imprese,
Pmi e startup, a forte connotazione Ip.
Questo vale per i marchi e per la tecno-
logia. La contraffazione e la violazione
dei diritti di IP non sono, ¢ evidente, fe-
nomeni facili da prevenire o gestire, ma
va sempre fatta una valutazione in ter-
mini di costi/vantaggi: quanto vale I'Ip
per la mia impresa, tanto dovro investire
per proteggerla». ¢
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