Nei brevetti e I'idea inventiva
che svela la contraffazione

PROPRIETA INDUSTRIALE

Il tribunale di Milano
interviene sulle varianti
a prodotti gia protetti

Anche il raggiungimento
di risultati piu efficaci non
esclude la «riproduzione»

Giovanbattista Tona

Se viene utilizzata la stessa idea in-
ventiva, anche un prodotto che ha
modificato einnovato un’invenzione
giabrevettata fa scattare la contraffa-
zione per equivalente. Anche seil ri-
sultato e piu efficace. Lo ha affermato
la sezione specializzata in materia
d’impresa del Tribunale di Milano
conladecisione del7novembre 2019
chesi e occupata diattrezzature peril
trattamento e laseparazione dirifiuti.

La giurisprudenza suibrevetti si
staconfrontando coniprodottiche
apportino modifiche e varianti ad
invenzioni “protette” e sta elaboran-
do criteri sempre piu sofisticati per
stanare le contraffazioni per equiva-
lente. E infatti problematico 'accer-
tamento dell’originalita di unanuo-
vainvenzione che permette dirag-
giungere un risultato identico (0 an-
che migliore) di una precedente gia
brevettata.

Secondo il Tribunale di Milano il
criterio fondamentale consiste nel-
I'individuazione dell’idea inventiva
del brevetto per verificare se le va-
rianti utilizzate si presentino o meno
come mezziattuativi dellamedesima
idea. Ela contraffazione puo sussiste-
reanche quandoil risultato ottenuto
conlarealizzazione pervarianti e piu
efficace, ma il prodotto € comunque
riconducibile al «contenuto delle ri-
vendicazioni» ossia alle caratteristi-
che che,inbaseall’articolo 52 del Co-
dice di proprieta industriale, indicano

specificamente cio che e oggetto del
brevetto e contengono le descrizioni
eidisegni da cui siricavano le solu-
zioni tecniche che compongonoil nu-
cleo essenziale dell’invenzione.

A questa conclusioneigiudici mi-
lanesi sono arrivati richiamando il
criterio di bilanciamento indicato dal
Protocollodiinterpretazione dell’ar-
ticolo 69 della Convenzione del bre-
vetto europeo del 29 novembre 2000
(articolo1),secondoil quale «la porta-
ta della protezione conferita dal bre-
vetto europeonon e determinata dal
senso stretto eletterale del testodelle
rivendicazioni». Unrichiamo che gli
ha permesso di superare le rigidita
del metodo di confronto indicato dal-
Iarticolo 52 (comma 3bis) e basato es-
senzialmente sugli elementi equiva-
lenti delle rivendicazioni.

La conclusione € che anche una
sostituzionerealizzata graziead un
progresso ulteriore puo quindi cade-
renell’ambito di protezione del bre-
vetto originario, quando comporta
esplicazione della medesima idea
inventiva.

Giala Cassazione conlasentenza
21495/2019 aveva affermato che la
contraffazione per equivalente non si
diagnostica in base alla solaidentita
del problema, se esso puo essere su-
scettibile di soluzioni diverse, mari-
corre quandola soluzione del proble-
ma e attuata con modalita e strumenti
assimilabilia quelle descritte nelle ri-
vendicazioni del prodotto giabrevet-
tato. L’apprezzamento nel meritoela
verifica in contraddittorio con consu-
lenza tecnica costituiscono quindi i
momenti cruciali per verificarela te-
nuta di questi criteri.

E infatti & ormai consolidato il
principio secondoil quale unanuova
invenzione deve offrire una soluzio-
nenonbanale néripetitiva della pre-
cedente; e per essere tale, deve ecce-
derele competenze del tecnico medio
cheaffrontalo stesso problema (Cas-
sazione, sentenza 22351/2015).
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LA GIURISPRUDENZA
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LE VARIANTI

Non puo essere esclusa la contraffazione per equivalenza
quando il prodotto utilizzi varianti che attuino la medesima
idea inventiva contenuta nel brevetto gia depositato; cio vale
anche quando la realizzazione per varianti ottenga un
risultato pil efficace, ma pur sempre riconducibile al
contenuto della precedente ideainventiva. In ragione
dell’'originalita dei mezzi sostitutiviimpiegati, puo ricorrere al
pit un’invenzione dipendente o di perfezionamento.
Tribunale di Milano, decisione del 7 novembre 2019

L’ASSENZA DI ORIGINALITA

La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della
soluzione di un problema tecnico attuata attraverso
invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni
muniti di equivalenza (ossia varianti che comportano lo
stesso risultato ma senza originalita): non fa scattare la
contraffazione invece la mera identita del problema,
suscettibile di essere superato con soluzioni diverse.
Cassazione, sentenza 21405 del 14 agosto 2019

DESCRIZIONE E DISEGNI

Ai sensi dellarticolo 52, comma 2, del DIgs 30/2005, la
descrizione ed i disegni allegati alla domanda di
concessione di un brevetto industriale valgono
esclusivamente a chiarire e interpretare larivendicazione
ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto
laddove questo sia del tutto generico con riferimento
all'indicazione dei limiti della protezione.

Cassazione, sentenza n. 22079 del 4 settembre 2019

COME MISURARE L'ORIGINALITA

In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di
valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi
equivalente aquella brevettata occorre accertare se, nel
permettere il raggiungimento del medesimo risultato finale, essa
presenti carattere di originalita, offrendo unarisposta non
banale, né ripetitiva della precedente, dovendosi qualificare per
tale quella che ecceda le competenze del techico medio che si
troviad affrontare il medesimo problema.

Cassazione, sentenza n. 22351 del 02 novembre 2015




