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Nel 2021 le domande di registrazione che sono pervenute all’Epo sono cresciute del 4,5%

Brevetti, boom di invenzioni
made in Italy. Spinta dal Pnrr

Ritaglio Stampa ad usoesclusivo deldestinatario, Non riproducibile
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xploit italiano nel set-

tore brevetti: nel 2021

ledomande diregistra-

zione pervenute all'Uf-
ficio europeo dei brevetti (Epo)
sono cresciute del 4,5% rispet-
to al 2020, ben al di sopra della
crescita media del 2,7% regi-
strata dai 27 Paesi Ue.
Dall’Ttalia sono partite 4.919
domande, un dato che posizio-
na il Belpaese all’l1lesimo po-
sto su scala globale in unaclas-
sifica che vede le prime tre po-
sizioni occupate rispettiva-
mente da Usa (46.533 doman-
de), Germania (25.969) e Giap-
pone (21.681). La comunicazio-
nedigitale ela tecnologia infor-
maticahannoregistratola cre-
scita piu forte, seguite dal set-
tore farmaceutico e biotecnolo-
gico.

Cosa c’e dietro questo forte
incremento?«Il mondo della
proprieta IP, sotto il profilo le-
gale, ha certamente subito
un’importante evoluzione ne-
gli ultimi anni per le agevola-
zioni fiscali poste in essere dal
2015», spiega Daniele Cane-
va, partner responsabile del
dipartimento IP dello studio le-
gale e tributario di EY. «Due
le direttrici evolutive. La pri-
ma riguarda le agevolazioni e
l’attenzione del legislatore ha
dato valore alla proprieta in-
dustriale. Penso ai supporti
che si sono concretizzati nella
rivalutazione dei diritti di IP,
fino alla nuova normativa in
materia di Patent Box intro-
dotta nel 2021 e il Pnrr. La se-
conda & l'attenzione dellim-
prenditore a questi diritti fin

qui trascurati. Dato conferma-
to dalla consapevolezza che le
imprese hanno acquisito sulla
proprieta di informazioni com-
merciali riservate (know-how)
e sulla loro tutelabilita contro
la sottrazione abusiva di terzi.
Dall’analisi delle cause pen-
denti avanti alle Sezioni spe-
cializzate IP dei tribunali,
emerge un’esponenziale cre-
scita di cause fondate su viola-
zione di know-how rispetto ad
altri diritti di proprieta intel-
lettuale. Senza trascurare l'ef-
fetto che avra il Metaverso, e
Realta virtuali o aumentate
basate su piattaforme digitali,
che le aziende stanno seguen-
do».

Crescono i brevetti ma an-
che il contenzioso legato ai bre-
vetti. Secondo Giovanni Gu-
glielmetti, partner di Bonel-
liErede e componente dei Fo-
cus team Alta gamma, Health-
care & Life Sciences e Diritto
dello sport, «<benché siano sta-
ti fatti molti progressi in que-
stianni e la qualita delle deci-
sioni sia notevole grazie alla

maggiore specializzazione, le
procedure giudiziarie in Italia
sono spesso troppo lunghe ri-
spetto agli standard stranieri.
Incertezza sui tempi che leim-
prese percepiscono come una
debolezza del sistema. Il con-
tenzioso brevettuale &€ sempre
pit multigiurisdizionale e ri-
chiede strategia e visione non
limitate al caso in Italia ma
sensibile a cogliere i riflessi
sul quadro complessivo».

«I1 2021 ha visti una cresci-

ta del contenzioso relativo al
segretoindustriale. Come stu-
dio siamo stati coinvolti in di-
verse questioni in materia di
energy storage e intelligenza
artificiale, due temi di sicuro
interesse anche nel prossimo
futuro» spiega Gualtiero
Dragotti, partner di Dla Pi-
per, secondo il quale «gli inve-
stimenti nella protezione dei
diritti di proprieta industriale
sono in qualche misura antici-
clici;in tempidi crisie diincer-
tezza le imprese incrementa-
no le attivita volte alla tutela
dei risultati delle proprie atti-
vita di ricerca e sviluppo. Tra
le molte evoluzioni di segno po-
sitivo una rinnovata attenzio-
ne al tema del risarcimento
del danno; sul punto sono sem-
pre piu frequenti le decisioni
che riconoscono risarcimenti
significativi, a seguito dianali-
si contabili molto approfondi-
ter.

«Siamo alla vigilia di una ri-
voluzione nell'ambito del con-

tenzioso brevettuale mul-
ti-giurisdizionale», dice Lau-
ra Orlando, Italy managing
partner, Joint global IP head e
Emea Life Sciences Head di
Herbert Smith Freehills:
«l'avvento imminente del Bre-
vetto Unitario e del Tribunale
unificato dei brevetti cambie-
raradicalmente il modo di con-
cepire ed attuare la strategia
di tutela dei brevetti in giudi-
zio. Milano & gia oggi sede del-
lasezione nazionale del Tribu-
nale unificato dei brevetti. Se
riuscisse a cogliere l'opportuni-
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ta di accogliere una delle sedi
centrali del Tub (a fianco di Pa-
rigi e Monaco), gli effetti non
sarebbero soltanto di natura
giuridica». Nel 2021 Herbert
Smith Freehills, su mandato
del Governo degli Stati Uniti
d'America, ha difeso avanti al
Tribunale di Milano alcuni
brevettidi proprieta del Gover-
no Us che proteggono un far-
maco per il trattamento del
mieloma multiplo, nell'ambito
di un contenzioso instaurato
da una societa tedesca.

Il Consiglio dei ministri, lo
scorso 6 aprile, ha approvato
un disegno di legge di modifica
del Codice della proprieta in-
dustriale (dlgs 10.2.2005 n.
30). La proposta governativa
mira ad assicurare un rafforza-
mento della competitivita
dell’intero sistema della pro-
prieta industriale con una
semplificazione amministrati-
va e una digitalizzazione delle

procedure.

«Abbiamo riscontrato un in-
cremento delle richieste di as-
sistenza legale su brevetti dal-
lafasedidepositodella doman-
da alla fase di assistenza con-
trattualistica avente ad ogget-
to il trasferimento tecnologi-
co», dice Eleonora Curreri,
associate del Dipartimento di
proprieta Intellettuale di
K&L Gates: «un trend che ri-
guarda realta consolidate, nel
cosmetico e aerospaziale e
start-up innovative. Le agevo-
lazioni messe a disposizione
dal Mise rappresentano un in-
tervento che di sicuro si & rive-
lato di successo, dato cheifon-
di si esauriscono in poco tem-
po, ma da solo non & sufficien-
te. Il tessuto economico italia-
no & fondato sulle Pmi e sono
quest’ultime che vanno soste-
nute concretamente. Il proble-
ma sono le poche risorse econo-
miche a disposizione e le tem-
pistiche, a volte inutilmente
lunghe. Le Pmi vanno suppor-
tate snellendo e velocizzando
la burocrazia.

Secondo Cesare Galli, ma-
naging partner di IP Law Gal-
li Societa tra Avvocati «la
parte pittimportante nella mi-
ni-riforma del Codice della
Proprieta Industriale, un te-
stomigliorabile, & la restituzio-
ne alle Universita e agli altri
enti pubblici di ricerca della ti-
tolarita dei brevetti sulle in-
venzioni realizzate dai loro ri-
cercatori, conformemente a

quanto accade nell’industria
privata. Questo vale anche
per la transizione ecologica:
I'incentivo fondamentale a rea-
lizzare nuove soluzioni tecni-
che non sono le sovvenzioni,
ma 1 brevetti, che consentono
di trarre profitto dai risultati
delle ricerche attraverso il di-
ritto di esclusiva che viene con-
ferito agli innovatori e che, in
presenza di bisogni diffusi co-
me quello ambientale, posso-
no avere interesse a sfruttare
attraverso la concessione di li-
cenze anche generalizzate. La
titolarita dei brevetti da modo
di tutelarsi efficacemente an-
che nelle situazioni piu estre-
me (basti pensare alle recenti
ritorsioni di Putin sui diritti
IP delle imprese occidentali),
rendendo piu agevole non solo
Ienforcement giudiziario con-
tro gli imitatori (con risarci-
menti significativi), ma anche
la tutela contrattuale, renden-
do pit agevole disporre di ga-
ranzie che possono essere
escusse fuori dai Paesi a ri-
schio».

«Abbiamo accompagnato al-
cuni clienti in un viaggio diver-
80, in cui le attivita di ricerca
sono finalizzate ad una nuova
forma diinnovazione interme-
dia: le invenzioni di traslazio-
ne», dice Francesca Gaudi-
no, Head of Information tech-
nology & Data protection di
Baker McKenzie: «si tratta
della conversione d'uso di pro-
dotti gia notie spesso brevetta-
ti, le cui caratteristiche si pre-
stano alla realizzazione di so-

luzioni esportabili in settori di-
versi (ad es. un preparato anti-
batterico gia noto e brevetto
per uso in prodotti odontoiatri-
ciconvertito in gel battericida,
con conseguente avvio di nuo-
ve produzioni su larga scala in
un momento storico in cui pro-
dotti di questo tipo scarseggia-
vano per l'aumento straordina-
rio della richiesta). Anche gra-
zie aincentivi economico fisca-
li come il nuovo Patent Box (la
superdeduzione del 110% dei
costi R&D sostenuti per lo svi-
luppo di brevetti) e i fondi a so-
stegno dell'innovazione nel
Pnrr, alcuni clienti hanno ma-
nifestato interesse per il depo-
sito di brevetti, soprattutto in
sede Epo».

«I1 contenzioso brevettuale
¢a suavoltavivo, con alti stan-
dard garantiti dalle sezioni
specializzate, in sinergia con
consulenti di marcata sensibi-
lita europea. Il nostro Paese
sembra oggi avere un ruolome-
no centrale di quello che po-
trebbe. E il caso dei giudizi re-
lativi ai brevetti standard es-
sential, che tendono a essere
promossi in altre giurisdizio-
ni. E un peccato, non solo per-
ché la nostra giurisprudenza

si & mostrata capace di fornire
soluzioni al passo coi tempi,
ma anche perché e stata una
delle prime in cui si sia discus-
so della possibilita, peril giudi-
ce nazionale, di pronunciarsi
su licenze Frand globali» sotto-
linea Riccardo Perotti, Part-
ner di Spheriens.
«Larichiesta di expertise le-
gale richiede una forte capaci-
ta di comprensione del tema
tecnico, interagendo con esper-
ti del settore. Notiamo un au-
mento delle cause in tema di
know-how tecnico riservato»
spiega Paolo Lazzarino part-
ner Dipartimento proprieta in-
tellettuale di Advant Nctm.
«Temi di sicuro interesse sono
il ruolo dell'intelligenza artifi-
ciale nella creazione di trovati
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inventivi, il fenomeno dell’In-
ternet of Things, le licenze su-
gli Standard Essential Paten-
ts, brevetti il cui sfruttamento
& necessario per attuare uno
standard».

«Cresce una maggiore con-
sapevolezza della posizione di
vantaggio concorrenziale che
viene data da alcuni titoli di
proprieta industriale quali 1
brevetti per invenzione, che
conferiscono anche una posi-
zione di vantaggio in caso di
azione giudiziaria, rispetto a
forme di tutela non titolata
quali il know-how» spiega Ni-
no DiBella, partnerdel dipar-
timento Proprieta Intellettua-
le, Ttm e Cybersecurity dello
studiolegale Gianni & Origo-
ni. <Manca un sistema giudi-
ziario piu efficiente in grado di
garantire alle imprese italia-
ne una tutela dei lori diritti di
proprieta industriale in tempi
adeguati. Sivanno privilegian-
do i procedimenti cautelari ri-
spetto a quelli ordinari, per-
ché consentono di ottenere ri-
sultati in tempi decisamente
piurapidi».

Per Maria Balestriero, of
counsel di Portolano Caval-
lo «se I'innovazione in un Pae-
se puo essere misurata dal nu-
mero di domande di brevetto
depositate, i numeri sorridono
all'Ttalia. Strumenti come il
patentbox o gliincentivi previ-
sti per il deposito di brevetti
hanno fatto crescere I'interes-
se delle imprese, contribuen-
do a creare una cultura brevet-
tuale. Ci sono state anche al-
tre importanti novita legislati-
ve come la recente normativa
sulle start-up innovative che
ha reso pit1 appetibili nuovi in-
vestimenti in Italia in ricerca
e sviluppo. La crescita va valo-
rizzata con politiche che stimo-
lino la ricerca e consentano di
mitigarne il rischio. In que-
st’ottica va il disegno di legge
di revisione del Codice di Pro-
prieta Industriale che mira
proprio a rafforzare la competi-

tivita tecnologica e digitale del-
le imprese e dei centri di ricer-
ca nazionale, nonché I'uso e la
diffusione dei brevetti, che co-
stituiscono una risorsa strate-
gica sempre pilu centrale peril
nostro sistema produttivo».
Secondo Dario Candelle-
ro senior partner di Weig-
mann Studio legale «la sen-
sazione & che nel Belpaese sia

accresciuta nell’'ultimo decen-
nio l'attenzione ai brevetti da
parte delle imprese medie e
medio-piccole che costituisco-
no lossatura della nostra eco-
nomia, sovente operanti in set-
toritradizionali. Questa consi-
derazione parrebbe riflettersi
in titoli brevettuali rilasciati
ad imprese italiane che non
sempre sono contraddistinti
da un elevato tasso di inventi-
vita e in contenziosi giudiziari
caratterizzati da un ampio
margine di alea, dovendosi su-
perare il vaglio di una consu-
lenza tecnica vertente non so-
lo sull'interferenza ma anche
sulla validita del titolo. Non
tutti i titolari sono disposti ad
accettare questi rischi e costi,
con sostanziale svilimento dei
brevetti ottenuti. Alla quanti-
ta deve infatti fare da contral-
tare anchela qualita dei depo-
siti, e su questo I'Italia & anco-
ra indietro».

«Abbiamo assistito ad un ri-
torno al brevetto dopo che, per
alcuni anni, gran parte del con-
tenzioso hariguardato la tute-
la dei segreti. In alcuni casi, pe-
ro, il segreto non basta. Non &
vietato, infatti, il reverse engi-
neering e cosi prodotti e mac-
chinari si possono smontare e
riassemblare, anche per imita-
re le tecnologie non brevetta-
te» spiega Claudia Signori-
ni partner dello Studio Ghi-
dini, Girino & Associati
Studio di Assistenza e Con-
sulenza legale (lavora in
stretta collaborazione con
Marco Mergati, e sei profes-
sionisti con la supervisione del
Prof. Gustavo Ghidini).

«Nel’ambito  dell'Industria
4.0 abbiamo assistito i clienti
in progetti di automazione di
macchinari e stabilimenti in-
dustriali. Fin dalle fasi preli-
minari, & necessario doman-
darsi quale siala migliore tute-
la tra diritto d’autore, segreto
e brevetto. E vero che il soft-
ware & tutelato dal diritto d’au-
tore. Ed & importante ricordar-
lo: sono protetti anche i lavori
preparatori alla base del suo
sviluppo. La protezione auto-
rale non riguarda gli aspetti
funzionali: per aggirarla ba-
stamodificare la forma espres-
siva, ossia il codice sorgente.
Sipuoricorrere anche al segre-
to. Rimane il rischio della de-
compilazione del software
(che in alcuni casi & lecita) o
del reverse engineering».
Niccolo Ferretti, respon-
sabile del dipartimento IP di
Nunziante Magrone avan-

za qualche riserva: «I dati dei
depositi all'Uibm confermano
un trend di crescita. Tuttavia,
Paumento & in percentuale
piuttosto modesto e ridimen-
sionato dal calo importante
delle domande di modelli di
utilita rispetto al 2020. Non
avremmo un quadro attendibi-
le, se non considerassimoida-
tiinerenti alle domande di con-
valida di brevetti europei di so-
cieta straniere in Italia e quel-
lirelativiai depositi di doman-
de di brevetto di titolarita di
imprese italiane in ambito eu-
ropeo. Il primo dato presenta
un calo mentre, sul fronte dei
depositiad operadiItaliani da-
vanti all’Epo, si registra nel
2021 un aumento di domande
di brevetto del 6,5%. Se penso
alla revisione del Codice PI
quello che avra un maggiore
impatto & il radicale cambia-
mento della disciplina sullein-
venzioni dei ricercatori pubbli-
ci. Una riforma in tal senso al-
lineerebbe la nostra legislazio-
ne a quella degli altri paesi eu-
ropei, con effetti positivi
sull’ecosistema italiano dell'in-
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Per Andrea Andolina, se-
nior associate di Clifford
Chance «avere un brevetto,
arrivare anche solo alla do-
manda, & un processo certo co-
stoso, richiede investimenti
ma garantisce valore sia in ter-
mini finanziari (royalties da li-
cenze e sfruttamento economi-
co del brevetto), sia in termini
di valore della societa stessa,
reputazione e posizionamento
commerciale. Questo lo osser-
viamo da tempo nelle varie
operazioni di Mé&a, in cui il
portafoglio brevettuale e di Ip
& sempre tra gli aspetti strate-
gici da valutare. Cosa manca
per essere competitivi? Nel
2021 c'e stata una sola doman-
da di registrazione per topo-
grafie per prodotti a semicon-
duttori (Tps). La pubblicazio-
ne del Chips Act da parte della
Commissione Europea preve-
de importanti finanziamenti e
sostegni proprio al settore del-
la ricerca, del design e della
progettazione dei semicondut-
tori, con 1'ambizione di rivita-
lizzare un settore in cui 'Euro-
pa e I'Ttalia non hanno real-
mente creduto. Il nostro paese
ha tutte le carte per giocare un
ruolo significativo nella filiera
del chip: sara interessante te-
nere d'occhio nei prossimi re-

chissa che la riga Tps non ciri-
servi sorprese da qui a qual-

che anno».

Pragmaticamente @ Mark
Bosshard, Senior Associate
del dipartimento di IP di Ho-
gan Lovells fa notare che «<un
brevetto vale nella misura in
cui ésolido e forte, ossia se - do-
po essere stato concesso - non
correil rischio di essere revoca-
to troppo facilmente in giudi-
zio ed & scritto in modo da evi-
tare che terzi possano aggirar-
lo troppo facilmente mediante
semplici variazioni del concet-
to inventivo protetto. Solo que-
sti brevetti vengono presiin li-
cenza da imprese strutturate,
in particolare straniere, che ri-
chiedono adeguate garanzie e
solo questi brevetti consento-
no davvero al titolare di sbar-
rare la strada alla concorren-
za. Assistere alla fioritura di
tanti brevetti in Italia non si-
gnifica dunque che la tutela
della proprieta intellettuale
nel nostro paese stia miglio-
rando. La prassi dell’Ufficio
Brevetti nazionale di concede-
re brevetti anche in presenza
di rapporti di ricerca non favo-
revoli finisce per contribuire
ad un fenomeno che potrem-
mo definire come «inflazione
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novazione», port dell'Uibm quella voce e di brevetti deboli». Questo gal.

spiega perché & raro che bre-
vetti italiani di questo genere
vengano portati in causa, con
la conseguenza che il panora-
ma del contenzioso brevettua-
le & ancora occupato in preva-
lenza dai contenziosi del setto-
re farmaceutico e del'Informa-
tion technology sui brevetti in
tema di standard essenziali re-
lativi ai protocolli di trasmis-
sione dati».

«Tra i settori in maggiore
crescita, vi sono quellodel pac-
kaging — peraltro in Italia tra-
dizionalmente forte —quello
dei medical devices e delle tec-
nologie innovative in tema di
analisi genetiche e metodi dia-
gnostici. In ambito consulen-
ziale e contenzioso abbiamo ri-
scontrato un significativo in-
cremento dell’assistenza peril
settore farmaceutico soprat-
tutto per generici e biosimila-
ri. Per rendere piti competiti-
vo il sistema di tutela brevet-
tuale italiano, oltre a rendere
sistemici gli sgravi fiscali in fa-
vore delle aziende che puntino
sulla tutela della proprieta in-
tellettuale sarebbe utile
espandere la consapevolezza
circa il ruolo cruciale delle regi-
strazioni di diritti IP presso il
pubblico» spiega Luca Giove,
founding partner di Gr Le-
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«Prevediamo che il trend di
crescente propensione alla bre-
vettazione continuera a raffor-
zarsi. Con 'avvento del Tribu-
nale Unificato dei Brevetti,
che portera al piu tardi nel
2023 ad avere un Tribunale
unico in Europa per il conten-
zioso brevettuale, le imprese
italiane saranno volenti o no-
lenti esposte al grande gioco
brevettuale. Potranno ad
esempio essere citate in Ger-
mania e le decisioni emesse
dalla sede tedesca dell'UPC sa-
ranno vincolanti anche in Ita-
lia, ad esempio bloccando la
produzione degli stabilimenti
italiani. La disponibilita di un
portafoglio brevettuale signifi-
cativodiventera un asset anco-
ra piu strategico nel nuovo sce-
nario competitivo» dice Vitto-
rio Cerulli Irelli partner di
Trevisan & Cuonzo. «<Un’in-
novazione importante per chi
si occupa di contenzioso IP&la
proposta eliminazione del tra-
dizionale divieto dei sequestri

in fiera. Se cio contribuira ad
attribuire maggiore effettivi-
ta allazione repressiva, po-
trebbe anche aumentare il ri-
schio di eventuali abusi. Le
esposizioni fieristiche sono un
momento delicato e, se la modi-
fica verra approvata, rendera
ancor pitimportante lo svolgi-
mento didue diligence preven-
tive, per assicurarsi che non vi
siano rischi di violazioni nei
prodotti che si intendono
esporre e quantomeno ridurre
il rischio di brutte sorprese in-
nanzi al mercato. Inoltre il ddl
introduce il principio di estop-
pel, che preclude la proposizio-
ne di piu domande di nullita
fondate su diritti anteriori di-
versi. Ogni motivo di nullita
deve essere proposto con la pri-
ma domanda, a pena di deca-
denza».

Infine per Maria France-
sca Quattrone, founding
partner di Dike Legal «['Ita-
lia & stata tra i paesi europei
maggiormente attivi nel ri-

spondere al Piano d’azione sul-
la proprieta intellettuale for-
mulato dalla Commissione Ue
e ¢io ha generato una maggio-
re consapevolezza dell'impre-
sa e dei singoli del valore
dell’asset IP. Ci sono ancora
margini di miglioramento. Sa-
rebbe importante promuovere
ulteriormente la conoscenza
della materia: gli scarsi inve-
stimenti da parte delle impre-
se derivano dalla mancanza di
conoscenza di un settore perce-
pito come troppo costoso, com-
plesso e nel quale & difficile
orientarsi. Utile sarebbe il ruo-
lo dei professionisti legali per
incrementare cultura di setto-
ree per supportare gli impren-
ditori nella definizione di una
strategia ver la valorizzazione

dell’asset IP, come anche I’affi-
namento di un sistema piu
semplice e trasparente, che
possa garantire valore certifi-

Sleiansubinusels
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Anche il Codice della proprieta intellettuale ha aiutato
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