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| NTRODUZIONE

La proprieta intellettuale, PI1 (0, in gergo angksae, Intellectual Property, IP) &
I'infrastruttura invisibile dell'innovazione. | diti di proprieta intellettuale sono una
fonte ingente di ricchezza nascosta ma che impost igascosti dello stesso ordine di
grandezza. Sfortunatamente, ancora oggi, le regllegestione della proprieta
intellettuale risultano spesso confuse o incompbdng molti, tanto che spesso non
viene riconosciuto o sottovalutato il potenziale ormmmico e di sviluppo
dellinnovazione intrinseco.

Negli ultimi decenni, i dibattiti sulla proprietantellettuale stanno diventando
sempre piu frequenti in seno alle aziende, allevarsita, agli enti di ricerca, alle
organizzazioni internazionali, alla legislazionea proprieta intellettuale rimane una
disciplina complessa. Per far luce su questo argtone necessario approfondire i
concetti fondamentali, le dinamiche e le strateglative. Questa comprensione aiuta a
raggiungere una maggiore consapevolezza dell'areiehe ci circonda e delle
strategie che meglio aiutano a raggiungere i proipettivi.

La mancanza della dovuta considerazione al ruolotrale della proprieta
intellettuale nel campo dell'innovazione potreblezivihre dalla estrema complessita
giuridica, economica e tecnica del tema, e da uaacanza di fondo di cultura di base
sui suoi concetti fondamentali. Un quadro concédtggobale condiviso aiuterebbe gl
attori coinvolti e il perseguimento degli obiettptiefissati e di incorrere in situazioni di
infringment dei diritti di PI altrui. Si potrebberyitare cosi errori costosi.

Lo scopo di questo lavoro € approfondire il sistednagestione della proprieta
intellettuale e le strategie di ottimizzazione delisorse coinvolte attraverso un
approccio che non si focalizza su specifici aspgttridici, economici o tecnici, bensi
sull'osservazione del problema nella sua interefiztine ultimo € la realizzazione di
una piattaforma integrata a supporto della gestiatetegica della proprieta
intellettuale. Al fine di tenere in debita consia@eone la natura fortemente dinamica
della proprieta intellettuale uno dei requisitchgesti allo strumento di gestione sono la

flessibilita e la modularita, al fine di agevol@rprocesso di reiterazione.
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L’'approccio metodologico che si e deciso di utdim e quello del Systems
Engineering (SE). Attualmente la metodologia dit&ys Engineering viene utilizzata
per lo piu per lo sviluppo e il rilascio di beniservizi, ma raramente si riferisce alle
attivita di gestione di beni intangibili, quale [aroprieta intellettuale. Eppure, il
principale punto di forza della pratica del SysterEmgineering, oltre alla
interdisciplinarita, € il bilanciamento di aspefstemicie sistematici il primo considera
il sistema nella sua interezza, il contesto diriifiento e gli stakeholder coinvolti; il
secondo segue un approccio strutturato nella ezaliane del sistema.

L’approccio che porta alla gestione di problemivallo di sistema sta diventando
cruciale nel mondo del business dal momento cherodqtti, i processi e le
organizzazioni sono sempre piu integrate ed irtteeafcomportamento sistemire le
singole parti  gottosistemi, specializzazioni  funziopali contribuiscono  al
raggiungimento degli obiettivi, specie attraversonpresa combinata éxtended
enterprise’).

La continua revisione dei processi, degli inputugpat e alla base del Systems
Engineering. L'utilizzo di un approccio sistemati@ strutturato puo consentire,
nonostante la notevole complessita dell’argomenitoottenere grossi benefici di
promozione e valorizzazione dei propri asset di PI.

Nonstante tutti i titoli di proprieta intellettualgresentino caratteristiche comuni,
ognuno di essi presenta caratteristiche pecuhaterimini di legislazione di riferimento
e campi di applicazione. Per tale motivo vengorastitati i principi fondamentali
connessi ai principali tipi di proprieta intelletle, ovvero: segreti commerciali,
brevetti, marchi e copyright. All'interno della sta idea possano esistere diversi tipi di
diritti, e quest possono essere combinati a geaénapvazione.

L’innovazione e al centro della trattazione. lltsma di PI riguarda tutte e tre fasi
del ciclo di innovazione, e serve come motore gerare I'intero ciclo.

Il trasferimento tecnologico permette di compreedeome gli asset di proprieta
intellettuale possono fluire tra gli individui e lerganizzazioni verso la comunita
globale, sotto forma di permessi e licenze.

Alla base del processo di gestione di PI si instaluruolo fondamentale svolto dal
manager di Pl e del team di innovazione, che heoihpito di prendere decisioni

strategiche di promozione e sfruttamento nonchm@lainciamento delle risorse.
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L'utlizzo di una classificazione del grado di madiardi applicazione delle
metodologie di gestione della proprieta intelldiuallinterno dell’organizzazione,
permette di individuare il reale livello di applmane di strumenti e pratiche in
materiadi Pl e mettere in campo le misure necesgaet orientarsi verso livelli ad
efficienza maggiore. La scala di valutazione paté livello zero, costituito dalle
organizzazioni che non riescono a muovere nemmeagsi piu semplici per gestire il
loro patrimonio di PI, sino ad arrivare a quell@ prillanti. Per gestione strategica si
intende in primo luogo un processo che comprendelefnizione della missione
dell'organizzazione; la valutazione delle risoragerne e dell'ambiente esterno;e lo
sviluppo di un piano strategico per la protezioeediritti interni (senza violare quelli
altrui); e infine l'implementazione di tale piand fne di raggiungere gli obiettivi
dell'organizzazione.

In letteratura sono illustrati diversi strumenti \dilutazione degli asset di PI, a
partire dai metodi tradizionali di stima del valaequelli cosiddetti “alternativi, che
consentono valutazioni piu prossime alla realtaglresta trattazione si € deciso di
utilizzare una combinazione di alcuni di questilt@b fine di superare punti di
debolezza basati propri di ciascuno di essi, caredito di copertura e la capacita di
rappresentere scenari evolutivi. In particolare¢aol Matlab con annessa piattaforma di
di analisi e valutazione dei brevetti o potenzmbvetti &€ stata presa in considerazione.
La simulazione Montecarlo permette di rappresentiversi scenari probabilistici a
fronte dei quali varieranno tempi e costi richiestah piattaforma permette invece di
svolgere lo screening delle invenzioni o brevethe cmeritano di successivi
approfondimenti. La modellazione, e i conseguergultati forniscono un valido
supporto alle decisioni nonché alla definizioneida policy aziendale di gestione della
PI.

Infine un approccio ad albero decisionale guidaanager di Pl nella definizione
degli asset disponibili interni per attuare il mastrategico di PI, nella decisione di
accedere alle innovazioni altrui senza violareiitddi proprieta intellettuale, e sul tipo

di proprieta intellettuale per una data circostanza
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CAPITOLO 1

LA PROPRIETA INTELLETTUALE

1.1L’Innovazione e la Proprieta Intellettuale

La proprieta intellettuale € uno degli strumensgpdinibili piu forte per stimolare e
indirizzare l'innovazione, ma la relazione tra prea intellettuale e innovazione e
ancora poco conosciuta. Questa incomprensione sisie @er mancanza di attenzione o
controversia. Oggi piu che mai viene dato spazidliateo, attenzione alla gestione
d'impresa, e ad un dibattito piu ampio e piu pndfo sulla proprieta intellettuale. Cio
non dovrebbe stupire, data la posta in gioco eolaptessita del compito. Cio che
sorprende €, invece, quanto poco € stato detta dircuolo centrale della proprieta
intellettuale nel convogliare i processi dinamiciidnovazione. Questo e peculiare
perché la principale giustificazione per la progrietellettuale e che € uno strumento
per promuovere l'innovazione.

Proprieta intellettuale € un termine relativamemievo, che assume un significato
diverso a seconda del punto di vista. Migliaia ibrile articoli sono stati scritti su
specifici dettagli giuridici, economici, politici eommerciali e sulla complessita della
proprieta intellettuale. Si rende necessario invegeapproccio piu interdisciplinare e
dinamico alla proprieta intellettuale che aprattada a strategie concrete che possano
essere applicate nel nostro mondo che cambia.v&tsa un approccio sistematico e
strutturato alla gestione della proprieta inteliate € possibile fare innovazione piu
creativa e proattiva.

L'assenza di una teoria affidabile e coerente daitprieta intellettuale ha dato
origine a fraintendimenti concettuali ed, in pastaze, ha portato manager e
imprenditori a fare scelte sbagliate per quantaarda la formulazione delle decisioni
sulla sua protezione e il rispetto.

Questo lavoro si propone con un approccio piu anepgistematico alla gestione
della proprieta intellettuale. Infatti, contrariante a quanto ritenuto in generale, c'e€ un
filo conduttore che unisce tutti i componenti defieoprieta intellettuale. Tale filo

consiste nella capacita di differenziazione e néllazione di tali componenti, in
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aggiunta alla loro natura immateriale e susceiidbidli utilizzo in attivita di natura
economica. Una volta ammesso che la proprietalétiiehle non € necessariamente un
pacchetto incoerente di diritti di asset immateridil tipo diverso, la sua natura
intrinsecamente pro-competitiva diventa oggettapgtirofondimento in questo lavoro.

Creativita e innovazione sono antiche come l'urdagihe rappresentano i tratti piu
significativi. Dai tempi antichi ai moderni, le seta di successo sono state quelle che
promuovono, premiano e catturano la creativitaviddiale e l'innovazione. Oggi, la
globalizzazione ha permesso che il processo creatiuperasse le condizioni
geografiche. L'espansione delle leggi sulla pragrietellettuale in tutto il mondo puo
essere visto come un modo per livellare ulteriotmehncampo di gioco, rendendo il
mondo piu piatto, ma anche di inclinarlo a favorealoro che sanno come utilizzare la
proprieta intellettuale a proprio vantaggio, peidgee I'innovazione locale.

Il sistema di proprieta intellettuale € un elemem®entrale del processo di
innovazione, che ne incoraggia la creazione e Yexhe da parte di un organizzazione.
Il sistema di proprieta intellettuale determina l@aquando e come linnovazione
diventa disponibile per I'utilizzo di altri, definelo i confini tra cio che e accessibile e
cid che non lo e. | diritti di proprieta intellettie consentono di determinare quali
innovazioni sono ampiamente disponibili e qualicr@ando una linea di confine tra chi

detiene le innovazioni da chi non le possiede

1.2L'importanza della Proprieta Intellettuale

La proprieta intellettuale si compone di due grazategorie, la prima é la proprieta
industriale, l'altra e la proprieta letteraria etisiica (diritto d’autore). In questa
trattazione si porra I'accento alla gestione dettaprieta industriale.

La tutela della proprieta industriale in general@si come tutti i titoli di proprieta
intellettuale cooperano, all’interno di un impresaando valore economico e rendendo
I'azienda visibile sui mercati nazionali, ma soprdab esteri. Pertanto & necessario un
approccio dinamico sull’argomento dal momento chiéoli di proprieta industriale si
spostano e si “valorizzano” a seconda del percdissfruttamento che si riesce ad
individuare e perseguire.

Il crescente interesse verso la gestione stratedéta proprieta industriale si

giustifica per il suo grande valore intrinseco. &mo di casi particolari, un’invenzione

14



non viene generata per caso ma piuttosto per logarefi del ritorno economico

sull'investimento, spesso consistente, sostenutdcerca e soprattutto sviluppo della
soluzione. Dato lo sforzo economico richiesto,a@mtini di tempo e risorse, la gestione
della PI ci permette di impedire a terzi di benefie dello sforzo creativo, inventivo, di

ricerca e sviluppo, scoraggiando cosi potenziahtredfattori/imitatori ad operare

proprio su quella soluzione.

Inoltre, i diritti di Pl permettono di trasformargee in beni economici, utilizzabili
per l'accesso al credito presso istituti di credifmcora oggi, purtroppo, c'e poca
attenzione da parte di banche ed istituti finamzdraprire nuove linee di finanziamento
utilizzando i soli titoli di P1 a garanzia, che spe necessitano di essere integrati con la
disponibilita di beni materiali. Ma I'aspetto pagd € che Il'analisi dei cosiddetti
“intangibili” scaturiti dai diritti di proprieta idustriale consente alle aziende
eventualmente di vedersi approvato il finanziamentogestire uno spread nell'ambito
del rating migliore.

| titoli di proprieta industriale hanno un altroagde vantaggio: di poter attivare
fonti di reddito addizionali perché si puo sfrudtalrtitolo all'interno dell'impresa ma la
si puo anche concedere ad esempio in licenzaia terz

Altro motivo € la capacita di attrarre investimgmirché il canale tradizionale degli
istituti finanziari non & un canale facile da gestiperdo € possibile comunque
individuare degli investitori informati che possopartecipare ad esempio al capitale di
rischio dell'impresa.

Infine, la proprieta industriale & sicuramente ueicolo per il trasferimento
tecnologico, perché il titolo € un evidenza tarlgilper generare accordi con altri

partner, collaboratori o terzi.

1.3l Ciclo di Innovazione

Gli individui costruiscono suldissetaccessibile della conoscenza le loro nuove
idee. Queste idee sono condivise e sviluppate idommllaborativo da un piccolo
gruppo di persone, spesso appartenenti ad unadazeealtra organizzazione. Il lavoro
che essi sviluppano viene poi distribuito alla coita piu ampia e adottato dalla

societa, aggiungendosi al pool di conoscenze abdedagli altri per essere utilizzate.
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La visione tradizionale di innovazione si svilugpago una linea retta, un arco o
freccia che si muove in avanti nel tempo. In patéiee, il ciclo di innovazione
tecnologica e stato descritto come un processoarkngn cui una nuova idea
(invenzione) e sviluppata prima in un prodotto coencrale (innovazione), e poi Si
diffonde all'interno o in tutti i mercati (diffusi@). Questa lineare catena di montaggio
del ciclo di innovazione tecnologica ha gravi liazitoni.

Un modo migliore per guardare l'innovazione € uocesso circolare, un vero e
proprio ciclo iterativo. Il ciclo di innovazioneomporta la creazione di nuove opere da
conoscenze esistenti, condividendo quei lavortabilendo cosi una nuova soglia per
I'innovazione, applicando i diritti di proprietatéfiettuale selettivamente ad alcune di
gueste innovazioni.

Il ciclo di innovazione si compone di tre fasi:deeativita individuale, I'adozione
sociale, e l'accesso alla conoscenza. Le leggpeateche di Pl influenzano ogni fase. In
primo luogo, le leggi sulla Pl forniscono incentighe rafforzano la volonta
dell'individuo di creare. In secondo luogo, I'esohita, che definisce i diritti di proprieta
intellettuale, consente ai gruppi di condivideréneestire nello sviluppo delle opere
creative degli individui all'interno delle loro camita innovative, e per controllare la
diffusione di quelle opere, piu in generale neblaista. In terzo luogo, l'esclusivita dei
diritti di proprieta intellettuale e limitato, in ado che gli individui e le comunita
creative possano accedere alle innovazioni detyii @d il ciclo di innovazione puo
andare avanti. La proprieta intellettuale quindiwa, incanala e forma I'innovazione,
che collega idealmente [lispirazione individualencd lavoro collettivo ed il
bilanciamento dei diritti dei creatori contro iitirdegli altri (Figura 1.1).

Appena un’innovazione viene adottata piu ampiameeti& societa, essa diventa
disponibile a sempre piu persone, sia per l'acquikt licenza o liberta di uso. Le
restrizioni alla distribuzione e al controllo pregsivamente si indeboliscono perché
scadono i diritti di proprieta intellettuale. Puighizioni, campioni, prodotti e
informazioni diventano disponibili per altre persoworeative che li utilizzano e i
migliorano. Le innovazioni che si muovono nellazterfase espandono l'accesso al
grande oceano della conoscenza nel dominio acdegsifmovazione di ieri diventa
parte della conoscenza accessibile di oggi. Alessit modo, le innovazioni di oggi

entreranno a far parte del dominio pubblico di doma
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Adozione da parte
della societa

Figura 1.1 — Il ciclo innovativo

Un blocco pud verificarsi in ogni fase del ciclollilenovazione. La persona
creativa pud non avere accesso alle conoscenztergsidJn lavoro creativo puo
diventare non adottato dalla societa. | dirittpdoprieta intellettuale possono precludere
sufficientemente I'ampia accessibilita. Qualsiasi questi problemi arrestano o
rallentano il ciclo dell'innovazione.

Le legislazioni di proprieta intellettuale e le fiche si applicano in ogni fase del
ciclo di innovazione. Il sistema di Pl regola coleepersone creative accedono alle
conoscenze esistenti. Questioni relative alla petr intellettuale influenzano
notevolmente le decisioni di investimento. Attragrcontenziosi e concessioni di
licenze, i diritti di proprieta industriale sono gnado di determinare quali tecnologie e
innovazioni avranno successo e quali falliranno.léggi sulla proprieta industriale
influenzano quando e come un'innovazione diventaessibile per altri utilizzi. In
definitiva, il sistema di Pl influenza quale infaamione la societa trattiene e quale
perde.

Le regolamentazioni garantiscono temporanei didittmonopolio perché il ruolo
delle istituzioni in materia di Pl € duplice: codoao la protezionelR protectior)
attraverso il titolo che riserva un monopolio sudtzluzione inventiva in cambio della
disseminazione IP disseminatiop ovvero pubblicazione della soluzione (brevetti,

modelli di utilita) rendendoli disponibili al pukibb.
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| motivi per capire, creare, tutelare e gestird’lanascono per una azienda dalla
volonta di creare o rafforzare il vantaggio comipedi rispetto ai concorrenti, creare
valore e talvolta il diritto di monopolio puo esseyaranzia di sopravvivenza, ma per il
pubblico dominio e la societa la divulgazione dellenzione e fondamentale per
arricchire il patrimonio delle conoscenze. Quesie @spetti sono inseparabili: tutela e

divulgazione completa, non é possibile averne sok

1.411 Definizioni di Proprieta Intellettuale

Esistono varie definizioni di proprieta intellettea Si usa il termine "proprieta
intellettuale™ per riferirsi ad almeno cinque catticdiversi, e questo provoca grande
confusione. Se si € a conoscenza di ogni definiziasi pud identificare quale
significato € inteso in un dato contesto. Persameasperienza in aspetti specifici della
proprieta intellettuale potrebbero non avere farith con tutte le definizioni. Essere in
grado di discriminare tra queste € un buon punioadienza per comprendere le molte
opinioni contrastanti sull'argomento.

| dizionari definiscono la proprieta intellettuadssenzialmente come qualcosa di
intangibile, realizzata mediante I'uso di abilitéemtale, a cui si attribuiscono diritti
legali. L'insieme di diritti legali generalmentesagiati con la proprieta di un bene, sin
dal tempo dei Romani, include il diritto di utilaz un pezzo di proprieta, di escludere
gli altri, e di beneficiarne dal trasferire o digigere la proprieta [6]. Nel 1893, il
termine “proprieta intellettuale” & stato introaotta United International Bureau per la
Tutela della Proprieta Intellettuale, il predecessdel World Intellectual Property
Organization (WIPO). Secondo il sito web della W|PI@ proprieta intellettuale
significa "creazioni della mente: invenzioni, opdetterarie ed artistiche, e simboli,
nomi, immagini e disegni utilizzati nel commerc[80].

Nelllambito legale gli avvocati hanno adottato akrhine "proprieta intellettuale”,
come un modo sintetico per fare riferimento ad sex@e di dottrine giuridiche distinte
sorte storicamente come (a) proprieta industriatevietti, segreti commerciali, marchi
di fabbrica), e (b) proprieta letteraria (copyright’Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) @05 del World Trade Organization
stabilisce gli standard minimi in tutti i paesi mainper la protezione della proprieta
intellettuale, definita come diritti d’autore (caphts) e diritti connessi, marchi
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(trademarks), indicazioni geografiche, disegni stdali, brevetti (patents), progetti di
layout di circuiti integrati, e tutela delle infoamioni riservate (trade secrets).

In ambito contabile i commercialisti vedono la mieta intellettuale come una
forma di asset intangibile. Oltre alla proprieta intellettuale,i ghsset intangibili
includono i ‘goodwill’, e riflettono il fatto che il valore di mercato dn‘azienda é di
solito molto piu del valore dei "beni tangibili"Hard asset”) come denaro, immobili,
attrezzature informatiche, e cosi via.

Per guanto riguarda aspetti di management, i managgsiderano la proprieta
intellettuale uno strumento di gestione per la @vsione del capitale umano in valore
attraverso la definizione e l'acquisizione di nu@enoscenze. Ad esempio, Patrick
Sullivan usa il termine "capitale intellettual@intellectual capital”) per descrivere le
risorse umane e gli asset intellettuali di un'ad#ef®]. Le risorse umane sono le persone
creative dipendenti di un’azienda, che hanno dinttividuali. La proprieta intellettuale
e la forma legalmente protetta desgisetintellettuali, che appartengono alla societa.

Gli studiosi, infine, portano una piu ampia serieidete nella loro definizione di
proprieta intellettuale. Per loro, la proprieteeligttuale si riferisce ad un sistema etico
che valorizza tutto cido che é noto. Questo incllaecreativita individuale e le
innovazioni adottate dalla societa cosi come laosoenza antica e collettiva. Per gl
studiosi, il termine "proprieta intellettuale" paddare oltre la definizione giuridica di
includere tutto nel pubblico dominio.

Come si evince, definire la proprieta intellettualen € un compito facile. Il
problema nasce dal fatto che la proprieta inteiédét € 'ombrello per un gran numero
di sotto-rami giuridici che sembrano servire divess non in conflitto a volte, funzioni,
che obbediscono a logiche diverse e sono vincd&atpolitiche pubbliche eterogenee.
Di conseguenza, le definizioni di proprieta intitliale sono differenti.

In questo contesto, tre principali tendenze poss®sere considerate rilevanti.

Il primo, l'approccio di definire la proprieta irkettuale elencando i suoi
componenti, € stato adottato dalla prima convemrzionultilaterale in materia di
proprieta intellettuale. Tale convenzione perdCtavenzione di Parigi, non si riferisce
alla proprieta intellettuale, bensi alla proprigtdustriale. Tuttavia, data la sua grande
copertura, si verificano le stesse difficolta. ttifda Convenzione di Parigi ha tentato di
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risolvere il difficile problema della coerenza péintero campo della proprieta
industriale elencando le sue componenti.

Il problema di questo approccio e che tale elemcta sempre incompleto, perché la
proprieta industriale € un istituto giuridico ditma essenzialmente dinamica. Pertanto,
la sua portata & destinata ad espandersi costameratraverso l'aggiunta di nuovi
componenti. Al contrario, & accaduto che alcuni dipproprieta industriale sono stati
abbandonati a seguito dell'evoluzione economicauedga delle societa. In altre
parole, una definizione basata su un elenco di oot € a rischio di una rapida
obsolescenza e imprecisa.

Inoltre, a causa della sua natura territoriale ctié costituisce proprieta intellettuale
in un paese non puo esserlo in un altro. In rekdi@parente mancanza di coesione tra le
numerose componenti della proprieta intellettuale ka rende adatta per impostare una
definizione.

Nel secondo caso, la definizione di proprieta Iatelale € associato al suo scopo
globale di protezione delle idee e delle informagio il frutto della mente umana, a
condizione che abbiano un valore commerciale. Viatfal legame tra la proprieta
intellettuale e il frutto della mente umana é lmtiio perché tiene conto di una
dimensione molto stretta della proprieta intellaltu E' vero che dietro gran parte degli
asset intangibili, che sono protetti da proprigtéllettuale, & possibile trovare idee o
creazioni mentali, ma non tutte le idee sono pretda proprieta intellettuale. Questo
porta necessariamente alla conclusione che il legmmla proprieta intellettuale e le
idee genera un concetto incompleto di questa brdetdiritto. Manca nel legame il
fattore di coerenza che rende alcune idee idonessate protetti ed altre no.

La definizione di proprieta intellettuale associalad con l'innovazione e la
creazione sottolinea il fatto che la proprietalieteuale € anche spesso definita come un
ramo legale che si occupa della protezione deld@azaioni ed invenzioni. In questo
senso, la proprieta intellettuale sarebbe essenmerde un meccanismo di promozione
della creazione e dell'innovazione. Non solo unngraumero di autori accademici
hanno fornito questo tipo di definizione ma € poigsitrovarla anche su siti internet di
organizzazioni che si dedicano alla proprieta ietilale. La definizione presente sulla
prima pagina del sito web di WIPO (WIPO-Incoraggidéa creativita e l'innovazione,

disponibile a www.wipo.int/portal/index.html.en) i di questo stesso problema e va
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nella stessa direzione. E, sorprendentemente,diocTRIPS inoltre ha preso questa
strada quando, nel suo articolo 7, dice che "Lalaut il rispetto della proprieta
intellettuale dovrebbero contribuire alla promoaotell'innovazione tecnologica e al
trasferimento e alla diffusione di tecnologia [. ] ". In altre parole, per I'Accordo
TRIPS la proprieta intellettuale sembra essernsiilltato di una ricerca per innovazione
e tecnologia.

Il legame tra la proprieta intellettuale e la cnatt, quindi, riflette una visione
riduttiva, in quanto tiene conto di una dimensiom®lto stretta della proprieta
intellettuale. In realta, la proprieta intelletteala molto al di la delle creazioni della

mente umana, siano esse di natura tecnica, letteaatistica o scientifica.

1.5La capacita di differenziazione della Proprieta Intllettuale

Una teoria unificata della proprieta intellettuatke supera i limiti dei metodi di
definizione descritti al paragrafo precedente,asabsulla capacita di differenziazione
dei beni immateriali che sono il suo oggetto. Laura intangibile o immateriale del
patrimonio di proprieta intellettuale, la capadiadifferenziazione e la suscettibilita di
essere usata in attivita economiche, sono gli eMinoke caratterizzano la proprieta
intellettuale.

La proprieta intellettuale copre solo quelle idae sono sufficientemente originali.
E la capacita di differenziare che giustifica liatio e la protezione del segno distintivo,
non la dimensione dellazienda che la sostiene.pbthe parole, la proprieta
intellettuale, in tutte le sue modalita, consenlie aziende di catturare quei beni
immateriali che possiedono e che possono servirelipgnguerli dai loro concorrenti.
La proprieta intellettuale pone l'accento sullafedénziazione del prodotto/processo,
non importa che cosa causa la differenziazionéi fuesti fattori di differenziazione
sono tradotti (e catturati) da elementi di progrigitellettuale. La differenziazione del
prodotto/processo puo risultare da una miriadettiofi. Quando questi sono espressi in
forma immateriale, sono suscettibili di essere appati per la proprieta intellettuale.

La differenziazione, al contrario delle definizigmecedenti, € un attributo di ogni
componente di proprieta intellettuale. In realtaogprendente che l'identificazione di
differenziazione come caratteristica principaldaleroprieta intellettuale non sia stata

proposta in precedenza. Novita, attivita inven{@anon ovvieta), originalita, carattere
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distintivo, riservatezza (0 segreto o non divulgae) sono sinonimo di
differenziazione. Il divieto di pratiche che cogisicono o portano a confusione,
imitazione, plagio, inganno, appannamento dellaitagpone, € un'altra espressione di
differenziazione.

Differenziazione come caratteristica principalel'miééro spettro della proprieta
intellettuale. La proprieta intellettuale serveragervare le differenze.

Il ruolo della proprieta intellettuale per promuowee preservare le differenze tra i
concorrenti, non e determinante solo per la sudtsta giuridica, ma da anche luogo ad
una questione di primo piano di etica aziendalepiagica comune nel commercio e che
I concorrenti dovranno rispettare gli specificiegtssntangibili degli altri e non cercare
di ingannare i consumatori, eliminando le differenzhe li separano dai loro
concorrenti.

Queste disposizioni tutelano i consumatori diredata, ma indirettamente mirano
a reprimere la concorrenza sleale, che e partgramiée della proprieta industriale
(articolo 1.2 della Convenzione di Parigi).

Non c'é bisogno, pero, di visitare tutte le areprdprieta intellettuale nel dettaglio
per individuare il filo comune che unisce tutti teotl'ombrello della proprieta
intellettuale. Ogni volta che ci troviamo di fronte bene che é suscettibile di impiego
in commercio, e che e intangibile, e che ha unreathe in un modo o nell'altro da al
titolare una posizione competitiva contro i su@alh, passato, presente o futuro, nella
misura in cui i suoi rivali non possono usarlo éequi che risiede I'espressione giuridica
ed economica di differenziazione), ci troviamordnite alla proprieta intellettuale.

Ogni volta che sono emerse societa organizzate fake del libero mercato,
ugualmente € emersa la proprieta intellettuale,ceime spontanea conseguenza che
come manifestazione di un regime fondato sul diritta proprieta intellettuale é
naturalmente emersa come espressione giuridicffelieshziazione.

Il ruolo della proprieta intellettuale e quello diganizzare la ripartizione delle
risorse per la creazione e il mantenimento di ciffiee delle attivita immateriali, tutto
cio che differenzia un business da un altro. Equessto che la proprieta intellettuale &
di cosi fondamentale importanza per un‘economiapetitiva. Senza la proprieta
intellettuale non ci sono differenze o, quandoang sono rapidamente assorbite da

imitatori meno efficienti.
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L'identificazione di un denominatore comune petotdb spettro della proprieta
intellettuale ha il valore di introdurre coerenzeoesione in un campo che finora e stato
oggetto di approcci parziali. La proprieta intelleie, infatti, in tutte le sue componenti,
e uno strumento di differenziazione e cio generanmamager un senso di responsabilita
nel decidere quali attivita di differenziazione dew essere protette. Infatti, la proprieta
intellettuale promuove e tutela le differenze, ma promuove e protegge tutto.

1.6Caratterizzazione della Proprieta Intellettuale

Con l'espressione proprieta intellettuale ci senigce all’insieme dei diritti, i

cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) draitere:

+ personale ovvero il diritto morale di essere riconosciutotaae dell'opera o
ideatore della soluzione tecnica o del marchio, €l diritto personalissimo e
inalienabile;

« patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risal@¢lla propria
attivita creativa, che € invece un diritto dispaleile trasmissibile.

Le opere dellingegno umano, per la loro stessairaae per le norme che le

disciplinano, sono classificabili in tre macro caige:

« opere dellingegno creativg che fanno riferimento al mondo dell’arte e della
cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, eomatografici e televisivi,
fotografie, quadri, progetti di architettura, scheorganizzativi, ecc.),che
trovano tutela in quel complesso di disposiziore efa sotto il nome di diritto
d’autore;

e segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione gebgaa
denominazione d’origine, la cui forma di tutelaaérégistrazione, in alternativa
all'uso di fatto;

* innovazioni tecniche e di designche hanno per oggetto invenzioni, modelli di
utilita, disegni e modelli industriali, topografeei prodotti a semiconduttori,
nuove varieta vegetalle cui norme regolatrici vengono indicate cometudiri
brevettuale.

Solo in riferimento a queste ultime due categoripu® propriamente parlare di

diritti di proprieta industriale. Infatti, I'art. tiel Codice della Proprieta Industriale (CPI)

afferma:“Ai fini del presente Codice, I'espressione propéieindustriale comprende
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marchi e altri segni distintivi, indicazioni geodighe, denominazioni di origine,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilitatopografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservateneove varieta vegetali”ll Codice
non disciplina dunque i diritti connessi alle opdedi’ingegno creativo.

L’art. 2 del Codice (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.3fecisa poi che i diritti di
proprieta industriale si acquistano mediante btag&ine, registrazione o negli altri
modi previsti dal Codice stesso. In particolaressoggetto di:

« brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita, le nuove Jata vegetali;

+ registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dprodotti a

seminconduttori.

La brevettazione e la registrazione danno luogtitai di proprieta industriale. |
segni distintivi diversi dal marchio registrato, ilformazioni aziendali riservate, le
indicazioni geografiche e le denominazioni di ar@isono invece protetti quando
ricorrono i presupposti di legge. | diritti di Pitenuti mediante brevettazione richiedono
uno sforzo di descrizione e definizione della smoe inventiva. Quelle che invece
sono oggetto di registrazione devono essere siatporall’attenzione dell’'ufficio
amministrativo ma la procedura d’esame dovrebh#dtaie piu snella.

E interessante rilevare come il Testo Unico sullappeta industriale distingua
tra“diritti titolati” (originati dalla brevettazione o registrazioneydiitti non
titolati” , che sorgono in maniera automatica e solo in pessedi determinati
presupposti che sono stabiliti dal Codice. Pertasagreti aziendali, marchio non
registrato, denominazione d’origine sono stati semghisciplinati dalle norme sulla
concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPhaeafforzato la tutela.

La brevettazione o registrazione € un atto amnnatisb, dichiara che sono presenti
certi requisiti e conferisce “diritti esclusivi”,icc significa che oltre alla tutela essi
possono essere trasferiti ad un possibile acqeirernin sede legale. | diritti esclusivi
sono rilasciati dall’'UIBM (Ufficio Italiano Brevette Marchi), abilitato al rilascio dei
titoli stessi, su domanda dell'interessato e prerdfica della sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge. Il documento, che a secoreiaasi prende il nome dbfevettd o
“registraziong e un atto amministrativo avente una duplice reatddichiarativa’,
perché presuppone la sussistenza di certi reqaisdostitutivd, in quanto conferisce

nuovi diritti al titolare.
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| diritti “automatici”, viceversa sono diritti chsi acquisiscono per I'effettiva
creazione di un opera, e riguardano il diritto dbme, diritti su disegni e modelli non
registrati, diritti di rappresentazione, diritti Banche dati e software [31].

Al riguardo si evidenzia che, mentre invenzioni erchi presuppongono il
riconoscimento da parte di un’autorita terza e syyagtes, il diritto d’autore sorge per
effetto della creazione dell'opera nella sua foespressiva.

La proprieta intellettuale, pertanto, presentattdimorali e materiali. Quest’ultimi
riguardano gli aspetti patrimoniali, cioe quellirestamente legati all’economia:
proprieta, ovvero facolta esclusiva di attuaretare a terzi di sfruttare la propria
invenzione; sfruttamento economico su un certatéeiw e per un certo periodo di
tempo; trasferibilita a soggetti terzi. | dirittiarali riguardano il riconoscimento della
paternita dell’inventore o “inventorship”, dirittaon trasferibile e inalienabile. Se
I'attivita inventiva non e prevista da contrattoll@emansioni lavorative, I'azienda e
tenuta a riconoscere all'inventore un “equo-premiptoporzionale al valore

dell'invenzione nella fase di sfruttamento econamic

1.7Cenni storici della Proprieta Intellettuale

L'innovazione € una porta per il successo di irliviimprese, istituzioni pubbliche
e comunita di tutto il mondo. La proprieta intdiletle intesa come sistema di diritti,
leggi e pratiche sviluppate nel corso dei millerfornisce una chiave per sbloccare
'accesso all’innovazione. Oltre alla proprietaeiigttuale, esistono altre forze che
guidano l'innovazione e sono: il mercato, i fatggografici, le leggi fiscali, le iniziative
dei governi e i finanziamenti e gli incentivi atiaerca [10].

La proprieta intellettuale, pero, come sistemadistingue per le sue peculiarita
dalle altre forze in materia di innovazione. Innpoi luogo, le leggi sulla proprieta
intellettuale sono specificamente destinate a poware l'innovazione, rispetto alla
maggior parte dei driver di innovazione citati, ¢fano altri scopi o sono piu specifici.
La proprieta intellettuale, per definizione, rigdarlinnovazione. In secondo luogo,
l'ultimo decennio ha visto una supremazia dei tdidi proprieta intellettuale e le
questioni di politica commerciale e di innovazioadivello globale, e quindi la sua
importanza politica € in aumento. Le problematidné®l hanno grande eco. In terzo
luogo, le norme e le pratiche relative alla prog@rimtellettuale sono cosi complesse e

25



cosi poco conosciute che ogni sforzo per decodiéica comprenderle e utile. Infine,
non c'e storia definitiva della proprieta intellette. Per comprendere la futura forma
della proprieta intellettuale, e come gestirla oggvremmo essere in grado di guardare
con fiducia al passato.

La visione accettata negli anni ‘80, ancora oggidigisa da molti professionisti, &
che i pilastri della proprieta intellettuale dereada una sorta di diritto naturale, che
sono inevitabili e immutabili.

Dal 1990 circa, le leggi di Pl sono state consitterg inevitabili né immutabili. Le
revisioni delle leggi sulla proprieta intellettuadel corso degli anni sono state radicali e
fondamentali e le polemiche hanno accompagnatdiqraabiamenti. Ogni paese ha le
sue ragioni locali che guidano le proprie leggilasudroprieta intellettuale. E quindi
difficile prevedere quali saranno le leggi sullagmieta intellettuale tra dieci anni, una
generazione, 0 un secolo, perché questo dipenaddig fdrze politiche, tecnologiche,
culturali e sociali che non si possono prevedere.

Questa visione dinamica della proprieta intellddyaese piede nel 1995 durante la
negoziazione e l'adozione dell'accordo del Worléd&r Organization sugli aspetti
commerciali dei diritti di proprieta intellettual@RIPS — Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights). Un decennio piu tatd visione dinamica del mondo
della proprieta intellettuale e diventata dominaimtgubblicazioni scritte da giuristi,
sociologi, economisti e consulenti aziendali.

Un esame sempre piu attento della proprieta ittedee € in corso in tutto il
mondo. La diversita di opinioni sulla proprietaeittuale e le sue radici aiuta a
spiegare le controversie e le attuali incerteztéusuro della proprieta intellettuale.

Come ha scritto George Santayan@ploro che non ricordano il passato sono
condannati a ripeterld Sapere da dove € venuta la proprieta intellEttoapuo aiutare
a migliorare i giudizi su dove stia andando nelufat e cosa fare con essa o0ggi.
Pertanto, anche se & impossibile cogliere l'ing@rama di idee circa I'evoluzione della
proprieta intellettuale e la sua storia complessardgroversa, vale la pena di riassumere
alcuni dei punti di riferimento storici di base.sEsuggeriscono che c'é una grande
quantita di stabilita nelle leggi sulla proprietatellettuale, ma non c'e nulla di
inevitabile dove siamo oggi, e il cambiamento psSeee destinato a continuare nel

futuro.
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Allora, da dove viene il sistema dei brevettituliore della maggior parte delle
leggi moderne sulla Pl nasce da una sovvenziondligabdi diritti esclusivi per
premiare i cittadini meritevoli. Questo meccanisnsale all'epoca romana, quando gli
imperatori ricompensavano i loro sostenitori condititto di vendere determinati
prodotti. Governanti rinascimentali hanno premiatosostenitori con "brevetti,
documenti pubblici che evidenziavano diritti esslysdando monopoli su particolari
terreni, beni o servizi. Nel XV secolo, la citta Eirenze ha dato un premio ad un
costruttore navale per indurlo a fabbricare unaenean metodi su cui egli altrimenti
minacciava di mantenere il segreto. Intorno aleEssb periodo, il consiglio legislativo
di Venezia inizio I'aggiudicazioneptivilegii” per chi stampava libri, dandone un diritto
esclusivo temporaneo di pubblicazione. Poi venrimmovazione notevole: il decreto
brevetto veneziano del 1474 (Figura 1.2) [16].

Figura 1.2 - Decreto Brevetto Veneziano del 1474.

Il decreto brevetto veneziano € la prima legge &emin materia di proprieta
intellettuale, ed é sorprendentemente simile albeleme leggi di brevetto. L'alba del
nostro moderno sistema di brevetti e diritti d'a@tpuo essere visitato nella sala di
ricerca dell'Archivio della citta di Venezia, in @po dei Frari. Il decreto brevetto
veneziano riconosceva che gli ingegnosi venezianiigtatori avrebbero "esercitato le
loro menti" ad inventare e fare cose che potessesere utili allo Stato, finché gli altri
non possano imitarli e "prendere il loro onore"n¥eiani e visitatori avrebbero potuto

rivelare ogni nuovo "dispositivo ingegnoso” alldtaiin un modo che potesse essere

27



utilizzato e praticato. | loro nomi sarebbero statjistrati, e la copia senza brevetto
sarebbe stata proibita. La violazione avrebbe cotajfm danni e l'inventore avrebbe
avuto il diritto di distruggere le copie. La cittea mantenuto il diritto di utilizzare i
dispositivi di inventiva, ma solo se "esercitatallthventore.

A gquanto pare lo statuto ha avuto I'effetto desati®r perché centinaia di brevetti
sono stati concessi negli anni successivi. Leonded¥inci, un prolifico inventore che
visse nel Nord Italia alla fine del 1400, a quaptre non persegui la protezione
brevettuale a Venezia, ma Galileo ha ricevuto usvétto veneziano su una pompa
dell’acqua un secolo dopo [17].

L'idea del sistema dei brevetti ha migrato in tuBtaropa con il commercio
veneziano.

L’intento era quello di difendere gli inventori & @rtigiani innovativi perché il
sistema della citta di Venezia, incentrata tipicataesull’arte del vetro e dell’idraulica,
doveva essere mantenuto e continuare a creareevahohe con un flusso di royalties
nel momento in cui si esportavano tali soluzioralitni Paesi.

Per certi aspetti lo statuto veneziano del 1474uéspnile alle leggi sui brevetti
moderni rispetto a quelle che seguirono. Esso cena& alcuni concetti che non sono
stati adottati in altri paesi per 400 anni, cometlesso trattamento per gli stranieri e i
cittadini. Lo statuto veneziano include esplicitameetutte le componenti principali del
diritto dei brevetti moderni. In particolare, laytge:

« riconosce l'interesse pubblico in materia di inrmeae;

« riconosce i benefici della comunicazione al pulilic

» stabilisce l'interesse di base di una completarmédiva di un inventore in

cambio dei diritti esclusivi per un periodo limbactome un incentivo per
l'innovazione e la divulgazione;

* non discrimina tra veneziani e visitatori stranieri

» definisce un processo amministrativo per |'ottemtoeli un brevetto;

e prevede I'imposizione e i danni;

» prende atto della possibilita di licenza di brevgtt

« stabilisce il principio della concessione di licerabbligatorie in base al quale lo

Stato conserva una certa liberta di utilizzaredimzione per sé;

» ¢ stato istituito come un atto legislativo, e
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* ha determinato I'emissione di brevetti.

| membri del consiglio veneziano del 1474 merit@meno credito come inventori
del sistema dei brevetti. Come altri innovatoiegislatori veneziani hanno preso pezzi
precedenti e hanno creato qualcosa di nuovo. Sdgukpensiero di Lincoln, lo statuto
veneziano del brevetto del 1474 puo essere I'uswdappo piu influente nella storia
della proprieta intellettuale e dell'innovazione.

Il decreto del 1474 nella Repubblica di Veneziaghtato le basi per il complesso
sistema di leggi che disciplinano la materia brexde a livello nazionale,
internazionale e mondiale. Successivamente, in si@ii sono state emanate leggi
brevettuali, ma mancava un coordinamento a livelldernazionale, data la
globalizzazione in molti ambiti industriali.

L'esplosione di attivita internazionale alla finel 800 ha portato a trattati che

stabiliscono standard per la legislazione nazioadldela della proprieta intellettuale.

* Nel 1883, 11 nazioni hanno stabilito la Convenzidn®arigi per chiedere agli
Stati membri di trattare gli stranieri e i cittadin modo identico in materia di
diritto sui brevetti e sui marchi. La ConvenzioneParigi riguarda i diritti di
priorita, pertanto depositando una domanda di Wievie uno Stato, per i
successivi 12 mesi viene mantenuto il diritto digpaichiedere la tutela a livello
sovranazionale, internazionale, mantenendo la digbeimo deposito. Ad oggi,
il numero dei membri della Convenzione di Parigcresciuto a 173 paesi
contraenti (escluso Taiwan e Kuwait).

» La Convenzione di Berna sul diritto d'autore, esa¢ al 1886, conta 164 paesi
membri nel 2016. Essa specifica in che modo singtiro i diritti, definisce
I'insieme dei diritti sanciti dal diritto d'autore descrive le eccezioni d’'uso.

|l Protocollo di Madrid, un sistema di registraztoimternazionale del marchio, é
stato adottato nel 1989 come parte dell’AccorddMdidrid, risalente al 1891.
Esso conta 97 membri al 2015. Prevede una sola ritandi marchio per
chiedere le registrazioni in piu paesi.

e Il World Intellectual Property Organization (WIP®)il successore dell’'United
International Bureaux per la protezione della pietgrintellettuale, istituito nel
1893. | suoi membri sono cresciuti a 189 paesi2@dl6. WIPO amministra i
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trattati precedenti, il Patent Cooperation Treatymelti altri in materia di

proprieta intellettuale.

Dopo la seconda guerra mondiale, ci fu un rinnowatieresse internazionale per il

rafforzamento dei diritti di proprieta intellettealC'era molta polemica e dibattito negli

Stati Uniti e nei Paesi Europei relativamente Etaslazione nazionale.

Le istituzioni:

Uffici Brevetti Nazionali: Ufficio Italiano Breveitte Marchi (UIBM), United
States Patent and Trademark Office (USPTO), JapnPOffice (JPO), etc..
European Patent Office (EPO) si rivolge a cittadxi imprese per fornire
procedure di applicazione uniformi in materia dotezione dei brevetti in 38
Paesi europei. Mette a disposizione degli inventora procedura unica di
deposito che e funzionale alla protezione del ditbirevettuale. Sotto la
supervisione del Consiglio di Amministrazione, laasattivitd principale
consiste nellesame delle domande di brevetto earapnella concessione dei
relativi titoli.

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta liguale (European Union
Intellectual Property Office - EUIPO), fino al 23amzo 2016 era chiamato
Ufficio per I'Armonizzazione nel Mercato Interno AMI), e I'agenzia preposta
alla gestione dei marchi e del design industrial¥ p mercato interno
dell'Unione europea. Il compito dellEUIPO e quetlo promuovere, nonché
gestire, i cosiddetti Community Trade Marks (CTM)idRegistered Community
Designs (RCD) allinterno dell’'Unione europea. Tal#ficio adempie le
procedure di registrazione per i documenti, secarnchnoni dettati dalla legge
sulla proprieta intellettuale Comunitaria, manteteral contempo pubblici
registri di consultazione. Assieme ai tribunali qatenti degli stati membri
dell'Unione europea, condivide I'obbligo di proniansi in merito alle richieste
di invalidamento dei documenti e titoli ivi dep@dit

Le iniziative regionali, come I'European Patent @emtion (EPC), I'African
Regional Intellectual Property Organization (ARIPQAfrican Intellectual
Property Organization (OAPI) nell’Africa francese,l’Andean Pact nel Sud
America, giocano un ruolo sempre piu importante aetierminare i diritti di

proprieta intellettuale negli Stati membri.
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» |l Patent Cooperation Treaty (PCT), il Trattato@boperazione Internazionale
sui brevetti, e stato concluso nel 1970, allo sadipgvviare un percorso unico di
deposito, di tutela per i brevetti a livello intamonale. Da allora 189 nazioni
hanno aderito, circa 70 dei quali negli ultimi diaani. Coordina e razionalizza
la registrazione del brevetto internazionale ethpiamente usato.

e |l World Trade Organization (WTO), che amministi&ckcordo del 1995 sugli

aspetti commerciali dei diritti di proprieta intetluale (TRIPS), ha 164 membiri
a luglio 2016, circa 30 di piu del decennio precdde L'accordo TRIPS

stabilisce le norme minime per la tutela e la sgihaadia dei diritti di proprieta

industriale e intellettuale: i segreti commercialbrevetti, i diritti d'autore e i

marchi di fabbrica, ed i paesi sono soggetti a isanzZzommerciali se non

riescono a farle rispettare.

Si osserva che i paesi che aderiscono all'accoRI®S e al WTO potrebbero non
aderire all'accordo di Madrid o all’accordo Hanguena aderiscono sicuramente al
Protocollo di Berna a cui I'accordo TRIPS fa edficiferimento.

Segna un passo importante la legge Bayh-Dole. eAsisdella legge statunitense
Bayh-Dole del 1980, le universita che ricevono foffiederali sono in grado di
perseguire la tutela del brevetto sulle invenziensono incoraggiate a concedere in
licenza questi brevetti alle societa per lo svilmpmantenendo con gli inventori una
quota delle royalties. Prima della legge Bayh-Dgleinvestimenti e la leadership degli
Stati Uniti nella ricerca era in declino. Il goveraegli Stati Uniti possedeva tutti i
brevetti derivanti dalla ricerca finanziata dal gow federale, ma una percentuale
minuscola di questi brevetti &€ stato concessaceniza, ancora meno commercializzato.
La legge Bayh-Dole ha stabilito un modello di parghip, coinvolgendo le istituzioni
di ricerca senza scopo di lucro, i ricercatori engrese che potrebbero investire il
capitale necessario per sviluppare le invenzionpriodotti e portarli sul mercato. La
legge Bayh-Dole € un esempio significativo di coutdizzare il sistema di Pl per
guidare il ciclo dell'innovazione, che collega Hinidualita creativa A con l'universita
B e la societa investitrice C, per raggiungereubligico D.

L'autore del disegno di legge, il senatore BirclylBaspiegava che molte persone

erano scettiche del disegno di legge perché credesiae il governo dovesse possedere
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I diritti delle invenzioni che paga [21]. Tuttaviana volta che il Congresso ha
considerato le evidenze, la legge fu approvataadarschiacciante.

Da allora, le universita sono diventate potentianatdi innovazione, facendo buon
uso dei fondi federali di ricerca. Secondo i daéll'dssociation of University
Technology Managers, il numero di invenzioni é aota® da 250 nel 1980 a oltre
16.000 nel 2004, circa la meta di loro con consetgudomande di brevetto. Nel 2004,
quasi 5.000 licenze sono state processate. PitlDdD4ziende sono stati avviate con il
supporto dell'universita. Tra il 1998 e il 2005,gt@ia di nuovi prodotti sono stati
introdotti sulla base della ricerca universitar@li incentivi alla facolta li rendono
sostenitori desiderosi delle loro invenzioni, eigtentivi alle universita li inducono a
sostenere lo sforzo. Non vi & alcuna diminuzionéedpubblicazioni a causa del
desiderio di perseguire il brevetto sulle invenzidhgoverno si riserva il diritto di
“seguirne 'andamento” e subentrare su un'invereione non si sta sviluppando, ma
una misura del successo di questo sistema e cre dentire anche suggerimenti della
necessita per il governo di seguirne I'andament&enatore Bayh, proclama che
"dovremmo essere orgogliosi di questo e audacarslh difesa,” e ci avverte di non
portare indietro I'orologio per promuovere la piet& pubblica dei diritti di proprieta
intellettuale perché cio annullerebbe tutto il behe e stato fatto.

L'Organizzation for Economic Cooperation and Depglent (OECD) ha
riconosciuto I'importanza di promuovere l'innovamaca organismi pubblici di ricerca,
e diversi paesi europei e asiatici hanno implenterialoro versione della legge Bayh-
Dole. Queste misure si basano su tre pilastridaffiento sulle forze di mercato; forte
protezione dei diritti di proprieta intellettuale;un impegno al finanziamento pubblico
dell'istruzione e della ricerca. | dibattiti coniamo su come unire le risorse di
innovazione pubbliche e private insieme, equilibi@atali sistemi di diritti esclusivi e
l'accesso del pubblico, per promuovere l'innovazi@enza danneggiare distorsioni
economiche [22]. Ma la sapienza di base della ld8@gh-Dole, come il sistema dei

brevetti, ha superato la prova del tempo.

1.8Mappatura del dominio accessibile

Il termine 'dominio pubblict € impraticabile, fuorviante, e vago in quanto non

distingue tra diverse categorie di accessibilita.rhiodo piu breve per fare riferimento
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al concetto chiave € ildominio accessibilé I dominio accessibile sottolinea
correttamente I'accesso come contrappeso petti dsclusivi di proprieta intellettuale..

Il dominio accessibile puo essere mappato in pidi.pla particolare, e possibile
discernere un continuum di accessibilita che congeeil dominio pubblico come

attualmente inteso, e vari livelli di protezioneRdj come illustrato nella Figura 1.3.

N Conoscenza
Futura

Conoscenza
Attuale

Dominio
esclusivo

Brevetto

industrialg

Dominio di PI Dominio
accessibile pubblico

\ Dominio accessibilej

~
Sew

Figura 1.3 — Mappatura del dominio accessibile

La conoscenza attuale (circonferenza) include uminio esclusivo (cerchio
ombreggiato interno) dove i diritti di proprietatetiettuale bloccano I'accesso ed un
dominio accessibile che include tutto il resto,ddminio accessibile di Pl dove si
applicano i diritti di Pl ma l'accesso é dispongb{la porzione esterna degli ovali per
ogni tipo di PI) ed un dominio pubblico senza negini di PI. Il cerchio esterno
tratteggiato rappresenta la futura conoscenza, omagia accessibile o esclusiva. La

conoscenza persa non € mostrata. Di seguito ume bescrizione di ogni possibilita:

« Completamente accessibile, nel pubblico dominiopzaediritti di proprieta

intellettuale. Le informazioni ed i materiali somompletamente accessibili ad
innovatori, con diritti illimitati a disposizioneeaza permesso. Questa categoria puo

essere ulteriormente suddivisa in tre sottocategori
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a) Informazioni e materiali per le quali i diritti groprieta intellettuale non potrebbero
essere mai fatti valere;

b) Innovazioni per le quali I'innovatore avrebberoypotottenere i diritti di PIl, ma
sceglie di no;

c¢) Innovazioni che sono state protette con i dirittptbprieta intellettuale che sono
ormai scaduti.

» Accessibile ampiamente con limitazioni minime. lregta categoria, un innovatore

ha bisogno di ottenere il permesso per entrareli@azatre le informazioni, e per
copiarle, con una tassa d'uso, ma non ci sonaziesiirdi Pl in seguito.

« Ampiamente accessibile soggetto a limitazioni codate. Qui, oltre alle

limitazioni all'accesso, un innovatore deve accetth utilizzare i materiali solo in
determinati modi. Sempre piu beni acquistati riggmdr in questa categoria, la
limitazione concordata include il prezzo di acquist

» Accessibile per scopi limitati. Questa situazion@gplica quando una particolare

idea, prodotto, materiale, un aspetto di un praedattdi altri materiali sono soggetti
ad almeno un tipo di proprieta intellettuale in atma un paese, che vieta I'uso
pubblico in un certo modo, ma permette altri tiphdcesso.

« Non accessibile sempre a causa di diritti di pedpriintellettuale altamente

restrittivi. In questa situazione, un insieme dittlidi proprieta intellettuale blocca
guasi qualsiasi accesso alle informazioni rilevaetiza autorizzazione (o vendita

da parte), dell'innovatore.

Molte aziende private avvolgono i loro prodottikirevetti, restrizioni di copyright,
marchi di fabbrica, e strati di riservatezza trd [ tecnologia "black box" che
impedisce ilreverse engineering.a comprensione comune del pubblico dominio € la
prima categoria. Una comprensione comune del domdniproprieta intellettuale é
questa ultima categoria. Si € in grado di acquigita piu profonda comprensione delle
dinamiche di proprieta intellettuale respingendofdésa dicotomia tra il dominio
pubblico e I'esclusivo dominio della proprieta Illgttuale e considerando anche i livelli
intermedi di accesso.

La conoscenza protetta da diritti di proprieta llateuale puo essere accessibile o
non accessibile. Il dominio accessibile comprendminio pubblico (come descritto

nella prima categoria sopra) e un dominio di Pleasibile (descritto dalla seconda alla
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guarta categorie sopra) in cui vi sono alcuni tilidt P1. All'interno del dominio di PI
accessibile, la conoscenza pud essere protettanda due, tre, o quattro tipi
fondamentali di diritti di proprieta intellettua{brevetti, copyright, segreti industriali e
marchi). Il grado di accesso dipende dalla forzeallidiritti di proprieta intellettuale e
le pratiche di licenza del loro proprietario. Iréjinlo scopo del dominio esclusivo (la
quinta categoria) € soggetta alle decisioni delppetario sul fatto se fornire piu
accesso, e riformarla giuridicamente per rafforzargndebolire i diritti di proprieta
intellettuale. Quanto esposto sopra e stato scheratd in Fgura 1.4, specificando

I'area di interesse del presente lavoro.

| diritti di PI non posson
essere fatti valere
Conoscenza
Persa Completamente accessiblle Volontariamente non sol
Y senza diritti di Pl stati chiesti i diritti di Pl

Esiste la tutela ma i dirith
sono scaduti

Accessibile ampiament
con limitazioni minime

CONOSCENZA (—»

Dominio Dominio accessibile di
pubblico [ | diritti di PI (brevetti, Accessibile ma sogget}
Conoscenz copyright, marchi, limitazioni concordate
Attuale segreto industrial
Accessibile per scopi
\ Vari livelli di limitati

protezione P

Dominio esclusivo Nor? ggcgs&blle acausd
> . L diritti di PI altamente
(inaccessibile)

restrittivi
CAMPO DI INTERESSI

Figura 1.4 — Livelli di tutela della conoscenza

Le aziende spesso si interrogano sul fatto se ablwameno la liberta di operare
rispetto ad un particolare progetto o prodottoldra preoccupazione € l'accesso. Essi,
pero, non pongono molta cura se il loro concorréateino o cento brevetti nel campo
generale, se nessuno di questi blocca il percordousiness della societa. Se vi e
un’unica rivendicazione in un unico brevetto chdrgabe bloccare il percorso della
societa, loro sono interessati a meno che loro gmossimuovere l'ostacolo per
invalidare tale rivendicazione, o ottenendo unani&a, o modificando il loro approccio.

L'importanza pubblica di questo delicato equilibr stato notato dalla

Commissione Internazionale sui diritti di proprietatellettuale (International
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Commission on Intellectual Property Right)La“ questione cruciale € quella di
conciliare l'interesse privato ad accedere alle wecconoscenze e ai prodotti della
nuova conoscenza, con l'interesse pubblico nelloatare invenzione e creazione che
produce la nuova conoscenza e prodotti su cui dgpesso materiale e culturale
possono dipendetdg22]. Cosi la dicotomia del dominio pubblico camtla proprieta

intellettuale pud essere ridefinita come un equditpiu sottile di accesso adeguato
contro l'incentivo di esclusivita. Ogni tipo di jaeta intellettuale bilancia diversi tipi

di accesso e di esclusivita.

1.9Tensioni nel sistema globale di Proprieta Intelletiale

Con l'accordo TRIPS (TRIPS Agreement), la maggentepdei paesi in Asia, Sud
America e Africa hanno aderito al sistema di pregriintellettuale stabilito in Europa
500 anni fa. Questo spiega perché alcuni espemgiderano tutti i moderni regimi di
proprieta intellettuale essere Eurocentrici [24].sistema di proprieta intellettuale
formalizzato nell'accordo TRIPS ha avuto un enosuecesso, nel senso che e stato
adottato universalmente. Uno dei motivi per I'angulazione delle leggi sulla proprieta
intellettuale € che questo era parte del patto dreentare un membro del WTO.
Tuttavia, il rafforzamento dei diritti di proprietatellettuale ai sensi TRIPS é stata
molto controversa.

Il rapporto CIPR nota che i dibattiti attuali sufieoprieta intellettuale non sono una
novita. | periodi di grande litigiosita sulla Plgpetono attraverso la storia moderna, e
la relazione CIPR suggerisce che dovremmo sostéaeceso dibattito di oggi. Prima
della Convenzione di Parigi del 1883, gli Stati {mi molti altri paesi hanno dato un
trattamento preferenziale ai loro inventori e aut@zionali. Molti paesi hanno usato
leggi deboli sui brevetti sviluppati da stranieer proteggere l'industria locale, tra cui la
Svizzera nel 1800. Fino a poco fa, Taiwan, Conedial hanno negato brevetti su alcuni
prodotti, sostenendo in tal modo le industrie locheé li riproducevano a buon mercato.

La tendenza generale degli ultimi decenni, & statdla di ampliare la protezione in
diversi modi, tra cui la portata del settore triattda durata dei diritti esclusivi, e i paesi
in cui i diritti sono disponibili.

Proprio come le leggi di Pl guidano l'innovazioliapnovazione tecnologica cambia
le leggi e le pratiche di Pl. Anche se ci sono mdhiziative per una maggiore
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armonizzazione, ci sono anche forti interessi iogalmolti paesi che favoriscono
variazioni nazionali uniche, come il sistema deavetti degli Stati Uniti che permette
che linventore puo divulgare la propria invenzich&rante un periodo di 12 mesi
antecedenti il primo deposito (anno di grazia), zeerche ci0 costituisca una
divulgazione opponibile. Tale eccezione ha effsto nel territorio americano per il
deposito dei brevetti americani. Oltre agli StatitUsi aggiungono Canada e Australia.
La protezione della proprieta intellettuale rimageun bivio globale, con differenti
possibili esiti, ed e difficile prevedere dove an{i34].

L’espansione della capacitd di gestione della petéorintellettuale aiutera le
organizzazioni ad utilizzare i diritti di proprietatellettuale per perseguire i loro
obiettivi, sia a scopo di lucro o per linteressmlgico piu ampio. La gestione della

proprieta intellettuale & diventata un argomentbusiness.

1.10 La classificazione dei beni intangibili

| beni intangibili possono essere classificati meado ad una pluralita di
caratteristiche. Tuttavia occorre, preliminarmedistinguere tra due situazioni: gli
intangibili “acquisit’, ovvero quei beni per la titolarita dei quali &ate pagato un
prezzo e gli intangibili prodotti’ internamente.

La classificazione degli intangibili acquisiti dewessere a sua volta condotta
seguendo norme e regolamenti ben determinati, ak fdell'eventuale loro
contabilizzazione e del successivo ammortamental tedt dellimpairmentperiodico.

La classificazione degli intangibili prodotti intermente pud invece spaziare
liberamente poiché non & soggetta a particoladolimegolamentari.

Fatta questa debita premessa, il principale onitdiriclassificazione degli intangibili
passa attraverso il concetto di dominanza: maggeoré numero di classi in cui
potenzialmente suddividere i beni intangibili, miagg sara il rischio di
sovrapposizione. A cid0 si aggiunga che le aree ifunati del marketing e della
tecnologia rappresentano quelle in cui € piu agewdhssificare/individuare i beni
intangibili.

Dunque, individuate le prime due classi di benamgibili, ovvero quella che fa
riferimento almarketinge quella che fa riferimento alla tecnologia, edlatite loro le
possibili tipologie di beni intangibili, la terzdasse raccogliera in via residuale tutte le
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altre tipologie di beni intangibili. La classe degltangibili legati al marketing e la
classe dei beni intangibili legati alla tecnologatrebbero essere composte come

riportato in Tabella 1.1.

Tabella 1.1 — Classificazione dei beni intangibili

Marketing Tecnologia

Nome e luogo della societa Grafica Tecnologia

Denominazione dei marchi Sforzo di pubbliche relazioni | Know-how produttivo

Insegne Idee promozionali Progetti di ricerca e sviluppo
Marche secondarie Design delle etichette Brevetti
Idee pubblicitarie Design dell'imballaggio Segni industriali
Strategie di marketing Registrazione dei marchi Design/styling
Garanzie sui prodotti Software
Database

1.11 La classificazione delle invenzioni

Non esiste una definizione normativa di invenziodeeversa, l'art. 45 (2) del
Codice di Proprieta Industriale (CPIl) insegna aividdiare le invenzioni non
brevettabili, tra cui le scoperte, le teorie sdferite, i metodi matematici o le creazioni
estetiche. Brevettabile e invece la soluzione dorablema tecnico.

L’esclusiva alla base del sistema brevettuale reoa bhe fare con la fenomenologia
espressiva della soluzione tecnica (prodotto, mhooento) ma con l'insegnamento
tecnico che ne deriva (che puo anche esprimersiéno piu prodotti o in un metodo).

Le invenzioni possono essere solo di procedimemonedi prodotto (la distinzione
e legislativa e non fenomenologica): infatti, cbdbgre o inventa un nuovo prodotto ma
poi non sa come realizzarlo, non ha compiuto uenaone brevettabile.

Un diagramma di supporto alla classificazione dinwenzione e rappresentato in
Figura 1.5. Dato per acquisito che I'essenza de®¥nzione non sta nell'oggetto in cui
si materializza, ma nel suo utilizzo, e possibilassificare le invenzioni in base al
problema tecnico che le stesse vanno a risolvede/iduando tre tipologie:

- invenzioni di prodotto: nell’invenzione di prodotl problema tecnico da risolvere

e “cosa produrre e perché”, il come non é impoéaihtnuovo prodotto pud essere

fabbricato con procedimenti sia noti che nuovi, Bam elemento significativo;
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- invenzioni di processo: nell'invenzione di proses! problema tecnico e “come

produrre qualche cosa”. L'invenzione quindi ha adgeito il processo di

fabbricazione di un prodotto nuovo o di un prodgjito noto;

- invenzioni di uso o di traslazione: nel caso mvenzione d'uso il “problema

tecnico” pud essere sia un problema gia risolt@ltro modo, che irrisolto. In
qguesto caso l'invenzione consiste nella trasposeidi un principio noto o di una

precedente invenzione in un differente settore, laaffetto di avere un risultato

finale diverso.

INVENZIONE

Problema tecnico ¢
risolve

v v v
Nuovo uso o Procedimento o
. Prodotto
traslazion processo

N

Sviluppo rispetto
stato della tecnic

A 4 h 4
Principale/ di base Derivata
Perfezionamento Traslazione Combinazione

Tipologia di
collocazione

v \ 4

Indipendente Dipendente

Figura 1.5 — Classificazione delle invenzioni
Le invenzioni, inoltre, si possono classificarer@lazione allo stadio di sviluppo

rispetto allo stato della tecnica in:
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- invenzione di base, nasce da un nuovo problegract® 0 € una nuova soluzione

generale ad un problema tecnico;

- invenzione di perfezionamento, partendo da uretigghoto, con l'invenzione si

risolvono gli eventuali problemi. Nella maggioranziei casi, i brevetti si
sostanziano in miglioramenti di soluzioni gia ragge;
- invenzioni di combinazione, sono date dalla sonamginale di elementi noti che

da luogo a nuovi trovati. In questi casi la forzh brevetto dipende dall’originalita
della combinazione degli elementi, determinanteiadj I'effetto sinergico;

- invenzioni di traslazione, sono quelle in cuihai la trasposizione di un principio

noto o di una precedente invenzione in un diffexesgttore, con l'effetto di avere

un risultato finale diverso. Per essere origindéje esistere una notevole diversita

tra settori di applicazione.

Lo sfruttamento di dette invenzioni presuppone, [@em e comunqgue,
I'autorizzazione del titolare del brevetto su auvasa l'invenzione derivata.

Dal punto di vista legale, una differenza importa@tra invenzionmdipendentee
dipendente In forza della tutela giuridica, un’invenziongendente puo essere attuata
soltanto con il consenso del titolare della preoéslenvenzione (ad es. un nuovo

procedimento per la produzione di un prodotto gjgetto di un altrui brevetto).

1.12 1l Codice della Proprieta Industriale

Il Codice dei diritti di Proprieta Industriale (QPdisciplinato dal D.Lgs. n.30 del
10/02/05, ha introdotto nel sistema italiano unscigiina organica e strutturata in
materia di tutela e difesa dei diritti di proprietdellettuale, riordinando e accorpando
oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimentpnseguenti in particolare
all’'adeguamento delle norme italiane ai regolameatnunitari e alle disposizioni delle
convenzioni internazionali a cui I'ltalia ha aderit

Il Testo Unico sulla proprietd industriale incorpomun’intensa attivita di
semplificazione burocratica e una sintesi organ&zelle disposizioni preesistenti, ma
introduce anche degli elementi di novita nella igegt amministrativa e nella tutela
giurisdizionale dei diritti di proprieta industreal Ad esempio prima del D.Lgs. 30/05,

anche se in uso e riconosciuto dal sistema italipap effetto dell’adesione alla
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Convenzione di Parigi, il principio della prioritaternazionale non era esplicitamente
disciplinato dal nostro ordinamento.

Il Codice richiama e fa propri i principi generalii contenuti nella Convenzione di
Parigi (detta anche dell’'Unione) del 1883, cheagosil primo trattato internazionale sui
brevetti e ancora oggi rappresenta, per i 173 Strenti, uno dei principali punti di
riferimento per la disciplina internazionale dgdl@prieta industriale. La convenzione é
stata rivista piu volte nel corso della storia, d&mo nel '67 con la convenzione di
Stoccolma che ha portato alla costituzione dellddigzazione Mondiale per la
Proprieta Intellettuale (OMPI o WIPO) con sede inévra.

Il CPI si apre con il richiamo ad alcuni princigi chrattere generale che meritano
una breve disamina.

» Principio della Reciprocita: Il principio della lipeocita (o di parita di trattamento)

prevede che in materia di protezione della progrietiustriale venga accordato lo
stesso trattamento previsto per i cittadini italer tutti i cittadini appartenenti agli

Stati firmatari della Convenzione di Parigi o fateparte dell’Organizzazione

mondiale del commercio, nonché ai cittadini di IStite accordano ai cittadini

italiani parita di trattamento.

» Principio della priorita internazionale (o uniomist Per agevolare la tutela delle

soluzioni inventive in piu Stati, la ConvenzioneRirigi ha introdotto il principio
in base al quale chi deposita una domanda di eeweinodello o marchio in un
Paese dell’'Unione gode del diritto di priorita imta@zionale, ovvero della possibilita
di formalizzare il deposito della domanda neglriétati, rivendicando come data
quella del primo deposito nazionale entro il terend

- 12 mesi: per brevetti d’'invenzione, modelli diitd e varieta vegetali;

- 6 mesi: per disegni, modelli e marchi.
In altre parole, chi deposita una prima domandtutdila presso I'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (della sede di Roma o di unaeleskkdi provinciali operative
presso le CCIAA) ha modo di depositare la stessamathola, negli altri Stati
aderenti alla convenzione, rivendicando la datapideho deposito entro 6 o 12
mesi a seconda dell’'oggetto della tutela.

* Principio dell'esaurimento: Il diritto di brevettmnferisce al titolare una situazione

di monopolio per la produzione e la commercializaae della soluzione inventiva,
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che ha lo scopo di remunerare il titolare del biteveer gli investimenti fatti al fine

di ottenere e sviluppare il risultato tecnico tatel D’altro canto, una volta che il
bene che incorpora il brevetto viene messo in comimecon il consenso del

titolare del brevetto stesso, quest'ultimo non @qgtretendere piu nulla e tanto
meno potra opporsi alla libera circolazione deleben

Questa puntualizzazione é volta ad evitare cheirittal di esclusiva possa

compromettere la certezza degli scambi e la libecalazione delle merci.

* Principio della comunione: Se il diritto di progdeindustriale appartiene a piu

soggetti, le relative facolta sono regolate, salixgersi accordi tra le parti, dalle
nome sulla comunione previste dal codice civilepé#mticolare, I'art. 1102 del c.c.
attribuisce a tutti i titolari la facolta di usuire della cosa comune, purché non se
ne alteri la destinazione e non si impedisca dtii t#olari di farne uso secondo
diritto.

E evidente perd che, in quanto beni immateriatiiritti di proprieta industriale si
prestano ad un uso plurimo, indipendente e conteampeo. La titolarita congiunta di
diritti di privativa apre pertanto la discussioneuna pluralita di aspetti:

- entita delle quote di titolarita di ciascuno;

- scelte relative alla strategia di tutela;

- forme di sfruttamento commerciale;

- difesa del titolo da contraffazioni o da accuseamtraffazione.

E evidente quindi che i contitolari di un dirittd proprieta industriale, al fine di
ridurre al minimo eventuali dubbi e scongiurare tooversie, € bene che definiscano,
preferibilmente prima del deposito, un regolamesitcomunione in cui definiscono i

termini della gestione giuridica e commercialetielo.

1.13 Diversi tipi di PI per diversi tipi di attivita cre ative/inventive

Esistono diversi tipi di proprieta intellettualelae legge consente di tutelarli con
diversi strumenti di Pl. La Camera di Commerci@intzionale (International Chamber
of Commerce, ICC) ritiene chela* tutela della proprieta intellettuale incoraggia
I'innovazione e lo sviluppo delle industrie basatalla conoscenza, stimola il
commercio internazionale, e crea un clima favore\ajli investimenti diretti esteri e |l

trasferimento di tecnologia La Commissione ICC individua importanti quesiiah
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proprieta intellettuale di fronte alla business cmmity internazionale e contribuisce ai
dibattiti per risolverli. ICC lavora a stretto cattb con le organizzazioni
intergovernative coinvolte nelle politiche di praga intellettuale, come World
Intellectual Property Organization (WIPO) e Worlchde Organization (WTO), nonché
con altre organizzazioni internazionali.
| diritti di proprieta intellettuale costituiscoruer tutte le tipologie di imprese, ma
soprattutto per le micro, le piccole e le medieriese, un importante asset aziendale da
coltivare e tutelare, in quanto il valore delle esmle, oggi, € prevalentemente
rappresentato da beni intangibili come il marchlwrevetti, il design ecc.
Tradizionalmente le imprese non prestano attenzopeopri beni immateriali e al
know-how accumulato, né reputano necessaria untattgianificazione, anticipata e
pluriennale, dei propri asset di proprieta indastriche sia coerente con le scelte e le
strategie commerciali e finanziarie dellimpresacBntemente, invece, € emersa nel
mondo imprenditoriale una maggiore consapevolezdl dunzione strategica della
proprieta industriale e del fatto che essa possaprire non soltanto un ruolo
esclusivamente difensivo del know-how delle impyesa anche un ruolo di supporto
alla competitivita delle stesse.
Un’adeguata protezione dei diritti di proprietausttiale puo costituire la base per
lo sviluppo di portafogli di titoli in grado di fumonare tanto come elemento di
attrazione verso capitali di rischio, quanto comiio di preferenza (insieme ad altri)
rispetto ad altre imprese concorrguer |'eleggibilita e I'accesso a fondi pubblici
(nazionali e comunitari) e finanziamenti bancati.i@ovativi strumenti di IP Finance
attivati su portafogli di diritti di proprieta indtriale di una certa consistenza possono
consentire alle imprese che li detengono di aceeadonti speciali di finanziamento.
Un'idea (0 un concetto) non pud essere protettauanto tale. Solo la sua
realizzazione puo essere protetta:
- da una registrazione del marchio, se la mater@dione dell’idea € un segno per
identificare prodotti o servizi da offrire alla efitela;
« daun brevetto, se la materializzazione dell'idem& innovazione tecnica;
- da una registrazione di disegni e modelli, se laenwlizzazione dell'idea € una
grafica o una forma di prodotto nuova e attraente;

- dal diritto d'autore, nel caso di un’opera artistic
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« mantenendo, in alcuni casi, il segreto dell'idea.

Le imprese, al fine di usufruire in modo efficaaetali strumenti, dovrebbero, in
primis, proteggere adeguatamente i propri dirittnonitorarli costantemente e
sorvegliarli attivando i relativi servizi di sorv@nza. Una corretta gestione del
portafoglio dei diritti di proprieta intellettuali un’impresa implica il perseguimento di
una adeguata strategia di protezione di tali djBtt].

Come richiamato ai paragrafi precedenti, si dsfi@iuna proprieta strettamente
industriale che riguardarevetti modelli di utilita, marchi di impresadisegnio modelli
industriali, topografie di semiconduttore poi I'area delkopyright che comprende il
diritto d’autore ma anche i diritti correlati, vadedire prestazioni di rappresentazioni di
artisti, fonogrammi e trasmissioni, banche datftveare ecc.. Il primo gruppo ricade
sotto il codice della proprieta industriale, il sedo sotto il diritto d’autore. Due tipi di
diritti diversi anche se in un’impresa spesso aescono e confluiscono. In entrambi i
casi la tutela e garantita da diritti legali.

Altre tipologie di proprieta intellettuale sono:degnizioni tecnichéknow-how, le
informazioni confidenzialiconfidential informatioh e i segreti commercialiitrade
secrety. Anche queste risultano comunque protette. Ptertese sono presenti
informazioni concernenti: attivita di R&S, know-hpwste clienti, procedure, ecc.,
indipendentemente dall'accordo commerciale ed indls, i diritti sono tutelati ed
eventualmente perseguiti a livello legale, comeduei casi precedenti.

Una descrizione dettagliata dei principali titalipdoprieta intellettuale sara oggetto

di approfondimento nel Capitolo3.

1.14 La tutela della Propreta Intellettuale in Italia

Lungi dallimmagine di un vecchio e statico ramdlaldegislazione, il sistema
giuridico che regola i diritti di proprieta intettaale € in realta dinamico e moderno, a
livello internazionale.

Chiunque, nel mondo degli affari, ritenga che ittlidi proprieta intellettuale non
assumano primaria importanza o possano comungugeeggorati, si comporta in
modo certamente non adeguato. Tutte le impresegoos® e sviluppano innovazioni
di particolare valore da proteggere, alle qualicscannessi diritti di natura personale

inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, fimunciabili ed illimitati nel tempo. E’,
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pero, opportuno considerare che tali innovaziomifugelate attraverso gli strumenti di
proprieta intellettuale, costituiscono un ulterionealore patrimoniale cedibile,
trasmissibile, soggetto a decadenza, rinunciabliengato nel tempo in quanto parte
integrante dell'asset aziendale. In ogni caso, amth sceglie di non far valere i propri
diritti deve, comunque, rispettare quelli altrui.

Ignorare questo aspetto puo condurre sia alla ciawti preziosi diritti sia a costose
controversie legali. Per le imprese, il prezzo dggpe per certi errori 0 manchevolezze
puo essere molto alto, talvolta le conseguenzeoposaddirittura rivelarsi consistenti.

Nel XXI secolo chi si ritiene coscienzioso a liwelimprenditoriale deve essere
oculato nel gestire correttamente gli aspetti legatdiritti di proprieta intellettuale,
come normalmente considera ogni altro aspettoatiliita aziendale, tecnico, fiscale o
legale. Inoltre, per le piccole e medie impresed’'icorretto del sistema che regola i
diritti di proprieta intellettuale, rappresenta wfficace metodo per far fronte a
concorrenti molto piu grandi, anche se la sfida faolta apparire assai ardua.

Conoscere i meccanismi preposti alla tutela depprdiritti puo, pertanto, rivelarsi
di fondamentale importanza [16].

A tal proposito, le reti informative costituite stdrritorio nazionale dai PATLIB
(Patent Library) e dai PIP (Patent Information Pom®, all’estero, dagli IPR Desk
(Intellectual Property Rights Desk), sono strumdatidamentali della DGLC-UIBM
per attuare le politiche di promozione e tutelaladgbroprieta industriale e di
rafforzamento delle attivita anticontraffazione.

| centri PATLIB, nati nel 1991, congiuntamente corcentri PIP, rispondono
all'esigenza europea e dei singoli Uffici Brevettazionali di poter disporre di
organismi specialistici in grado di fornire in uoantesto locale informazioni sul sistema
di proprieta industriale e sui temi ad essa connds®ATLIB sono biblioteche
brevettuali, con banche dati messe a disposizi@aiBUtficio Europeo dei Brevetti
(European Patent Office - EPO) e dallUIBM. Sondlegati in rete con gli altri
PATLIB degli Stati membri dellEPO. | PIP sono pumformativi in materia
brevettuale, creati per rendere ancor piu capillattvita dei centri PATLIB, con i
guali agiscono in stretta collaborazione.

Poiché il numero dei centri PATLIB é cresciuto texhpo e anche le tematiche di

loro interesse, si sono estese includendo, pergeemarchi d'impresa, disegni e diritti
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d’autore. Al 31 dicembre 2012 la rete italiana coample 17 centri PATLIBs e 33 PIPs
distribuiti in 43 province appartenenti a quasitdule regioni italiane: un numero
destinato ad aumentare ulteriormente.

Gli IPR Desk sono la rete di sportelli italianasatvizio delle imprese che operano
all'estero, alle quali vengono fornite specifichidormazioni e una prima assistenza
legale in materia di proprieta intellettuale, tatetlel Made in Italy, lotta alla
contraffazione e concorrenza sleale[18].

L’ltalia, come frequentemente si riporta, non inaocabbastanza, o comunque
sembra ancora innovare con cautela. Secondo Vatian Union Scoreboard 2014 la
performance dell’ltalia, “Innovatore Moderato” (¢as definito il gruppo i paesi al di
poco sotto della media europea), registra un liea® di crescita nel 2013. i
rendimento innovativo dell’ltalia — cresciuto cagtmente fino al 2012 — ha subito una
battuta di arresto; pur registrando una crescitalgpenaggior parte degli indicatori,
I'ltalia presenta risultati inferiori alla media ionale per la maggior parte di essi. Ci
penalizzano, soprattutto, i pochi investimenti ienture capital, le basse spese per
'innovazione diverse da quelle per attivita di R&3a bassa occupazione in attivita a
elevata intensita di conoscenze. | punti di foris&edono essenzialmente nelle co-
pubblicazioni scientifiche internazionali, nei marclel’'Ue e nelle entrate dall’'estero
derivanti da licenze e brevetti.

Non c’'e dubbio che lo sviluppo della proprieta isgliale assume un ruolo
determinante nel favorire il successo e la compgiéitdelle piccole e medie imprese
che, oggi piu che in passato, operano in un mesgstgre piu libero e globalizzato.

Valorizzare gli strumenti di proprietd industrialenparare ad integrarli nelle
proprie strategie, proteggere e far valere i didit proprieta industriale - e trarne
vantaggio in termini economici, commerciali e dilgppo, diventano per le imprese
elementi cardine per crescere ed espandersi sgather

Sempre piu decisivo € dunque il ruolo di marchirevbtti ma anche del design
(cosi come dei nomi a dominio su Internet e delwdhow interno alle ditte), troppo
spesso sottovalutati nell'industria e nel commeitabano. Eppure tali diritti hanno un
valore enorme, in quanto rappresentano l'innovazicodificata e trasferibile nel

mercato.
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Significativi sono i risultati di uno studio dellficio per I'’Armonizzazione nel
Mercato Interno (UAMI) e dell’Ufficio Europeo deirBvetti (UEB) che quantifica il
contributo apportato dalle industrie ad alta int@ngli DPI (diritti della proprieta
intellettuale) all’economia dell’'Unione europea,términi di produzione, occupazione,
salari e scambi commerciali. Esso evidenzia cheadl 39% dell’attivita economica
complessiva dellUe (pari indicativamente a 4.700iamdi di euro all’anno) ruota
attorno a industrie ampiamente basate sui diritprdprieta intellettuale - ossia quelle
che creano e posseggono legalmente brevetti, marchiitti d’autore; quest’'ultime
generano direttamente circa il 26% di tutti i paktiavoro nellUE (56 milioni) a cui si
somma un altro 9% derivante dall'indotto e contisbano per il 90% agli scambi
commerciali totali dell’'Ue con il resto del mondo.

Il contributo al PIL ed all’occupazione nel nospraese da parte delle industrie ad
alta intensita di diritti di proprieta industriaderispettivamente pari al 40,8% e 26,8%, e
se consideriamo le singole componenti risulta phfi2,6% e 10,2% per i brevetti, al
36,1% e 21,5% se consideriamo i marchi, al 14,924,4% per i disegni, 3,7% e 2,4%
per i diritti d’autore.

Evidente appare dunque il ruolo strategico delffusibne delle informazioni su
brevetti, marchi e design; esse - preliminarmeatealte ed elaborate — costituiscono
una fonte di innovazione ricca e preziosa per lpré@se e per la crescita della loro
competitivita. Emerge che il sistema paese innaexglentemente nei campi legati al
design e ai marchi di impresa piuttosto che neltmologie, risultato che non sorprende
considerata la struttura produttiva e le perforneanbe contraddistinguono i settori
leader del Made in Italy. Esiste, inoltre, un nockonsistente di imprese che negli
ultimi cinque anni ha costantemente fatto ricordoabmeno un titolo comunitario a
tutela della propria attivita innovativa.

Gli strumenti per la protezione della proprietaustiiale, oltre ad essere un asset
strategico per la competitivita d'impresa, preseatié vantaggio di essere una fonte di
informazioni di grande interesse per la letturda@dlisi del fenomeno innovazione,
nelle sue molteplici dimensioni e componenti. Gahlmeente le imprese ricorrono ai
brevetti, ai marchi e al design per proteggere guedotti, processi, servizi innovativi

da cui é atteso un impatto commerciale che si veoleguistare e difendere su un
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mercato sempre piu globalizzato, in cui sono pmwpdontenuti innovativi dei prodotti
e dei servizi ad essere un fattore chiave per@ttemigliori vantaggi competitivi.

Nel decennio 2004-2013 (Figura 1.6) il ricorso aghlumenti nazionali di tutela
della proprieta industriale ha registrato i segueatumi: 96.195 depositi di brevetto
industriale (con una variazione media annua negatello -0,14%), 24.667 depositi di
modelli di utilita, 533.799 depositi di marchi dnpresa (con una variazione media

annua dell’1,26%), 13.473 depositi di disegni (agra variazione media annua del
4,5%).
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Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera su datl Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Figura 1.6 — Dinamiche dei titoli italiani di pnogta industriale.
Anni 2004-2013 (numero indice 2004 = 100)

Fra i tre strumenti nazionali, il design, nonostala frenata registrata nel 2013,
anno in cui i depositi sono calati di circa il 5%petto ai volumi del 2012, registra nei
dieci anni un incremento sostanziale significatfvd,5%). Cio puo essere letto come
un chiaro segnale di interesse delle imprese malierso questo strumento di tutela e
verso la strategia di innovazione che esso sottende

Merita attenzione anche I'evoluzione negli ultinmina del ricorso al deposito di
marchi italiani di impresa. Questi dopo un calo 8612 di circa il 5% rispetto ai

depositi del 2011, nel 2013 segnano una crescita?2@86. Per quanto riguarda i
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brevetti, si precisa che il dato italiano e riferétlle domande depositate presso I'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), mentre la basatiddell’Osservatorio, é riferita alle
domande di brevetto pubblicate dall’'Ufficio Europ@vetti (European Patent Office —
EPO). Per gli altri titoli (marchi e design), iffegrimento, invece, € sempre la data di
deposito [19].

Al termine di questo breve percorso attraversoediifiti aspetti complementari ed
alla luce delle esperienze riportate, comprendempdrtanza di un’accorta strategia di
tutela e da ritenersi oramai un elemento acquisito.

Si dovra focalizzare I'attenzione sulla scelta detglmenti piu idonei a proteggere
il proprio patrimonio intangibile e non certo sulaelta se tutelarsi o meno, essendo
questo il necessario percorso alla base del competicesso imprenditoriale.

Lungo ed impervio € ancora il cammino da percorrei@ nonostante lascia aperti

spiragli di speranza ed ottimismo.
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CAPITOLO 2

SYSTEMS ENGINEERING APPROACH

2.1 Definizioni di Systems Engineering

Ad oggi, non esiste una definizione comunementettata di systems engineering
in letteratura. Le variazioni sono evidenti dakgsenti definizioni pubblicate:

e "Systems Engineering € una disciplina che si entra sulla progettazione e
applicazione dell'intero (sistema) come distinthedparti. Si tratta di guardare un
problema nella sua interezza, tenendo conto diglithspetti e di tutte le variabili”
(ISO/IEC 15288: 2008) [45];

* "Systems Engineering € un processo iterativaordéesi, sviluppo e funzionamento di
tipo top-down di un sistema del mondo reale chediséa in maniera quasi
ottimale, l'intera gamma di requisiti del sisterii8O/IEC TR 19760: 2003) [46];

» "Un approccio collaborativo interdisciplinare peravare, evolvere e verificare una
soluzione di sistema bilanciata del ciclo di vifaecsoddisfi le aspettative dei
clienti" (IEEE P1220-1994) [47];

» "Un approccio per tradurre le esigenze operativierequisiti in blocchi di sistemi
operativamente adatti. L'approccio deve consistieran processo iterativo top-
down di analisi dei requisiti, analisi funzionaleadocazione, sintesi progettuale e
verifica, analisi del sistema e controllo. [...] ligoipi di systems engineering
devono influenzare I'equilibrio tra prestaziongchi, costi e tempi" (Department of
Defense — DOD Instruction) [40];

 "Systems engineering € un approccio interdistgré unito a metodi per consentire
la realizzazione di sistemi di successo. Essa camttra sulla definizione delle
esigenze dei clienti e le funzionalita richiestéirakio del ciclo di sviluppo,
documentando requisiti, e quindi procedendo corsitdesi di progettazione e
validazione del sistema, mentre si considera ilbl@ma nella sua interezza:
operazioni, costi e tempi, prestazioni, formazi@nsupporto, test, produzione e

consegna. Il SE considera esigenze sia di busatessecniche di tutti i clienti con
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l'obiettivo di offrire un prodotto di qualitd cheoddisfi le esigenze degli utenti

"(INCOSE) [35].

Il pensiero sistemico € una prospettiva unica dedalta, una prospettiva che
acuisce la consapevolezza di insieme e come la pHihterno di tali insiemi
interagiscono. Il processo di SE ha una naturatitexr che supporta I'apprendimento e il
miglioramento continuo. La complessita puo portadain comportamento imprevisto e
imprevedibile dei sistemi; di conseguenza, unoidsgekttivi &€ quello di minimizzare le
conseguenze indesiderabili. Dal momento che il ki orientamento orizzontale, la
disciplina comprende sia processi tecnici che dnagament. Le decisioni prese
all'inizio del ciclo di vita di un sistema, le cabnseguenze non sono chiaramente
comprese, possono avere implicazioni enormi piditaella vita di un sistema. E'
compito del systems engineer esplorare questi @nabe prendere decisioni cruciali in
modo tempestivo.

Come evidenziato, anche se le definizioni variam@ono alcuni elementi comuni
nelle definizioni sopra riportate:

* Approccio top-down che vede il sistema come urnumtt. La necessaria visione

d'insieme e la comprensione di come queste compicgfégttivamente performano
insieme e spesso trascurata.

» Orientamento al ciclo di vita che affronta tuttddsi contemporaneamente;

» Definizione iniziale dei requisiti di sistema, ielazione a specifici criteri di

progettazione e processo di progettazione. | wuisiti di sistema devono essere
ben definiti e specificati e la tracciabilita diesti requisiti dal livello sistema verso
il basso per essere visibili. In passato, I'anahsiale "front-end" applicata a molti
nuovi sistemi é stato minimo. La mancanza di deiome all'inizio di un "baseline"
ha portato a maggiori sforzi di progettazione imdlinale a valle.

» Approccio interdisciplinare o team per tutta la gettazione del sistema e il

processo di sviluppo per garantire che tutti glietitvi di progettazione vengano
affrontati in modo efficace ed efficiente. Cio rietle una comprensione completa
di molte discipline progettuali differenti e le torelazioni, insieme a metodi,
tecniche e strumenti che possono essere applieatifgeilitare l'attuazione del

processo di systems engineering.
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2.2Definizioni di Systems Engineering

Le tensioni nelle fasi di sviluppo del sistema awy@no a diversi livelli. | risultati
di ogni fase devono convincere i decisori circgiababilita di soddisfacimento degli
obiettivi entro il costo previsto ed il tempo pieato. In altri termini, la concorrenza
tra le caratteristiche essenziali del sistema é famore importante da tenere
costantemente in considerazione. Ad esempio, o¥r&concorrenza tra prestazioni,
costi, e tempi, ed e impossibile ottimizzare t@ttee le variabili contemporaneamente.
Molti casi dimostrano questa impossibilita, pun@madraggiungere livelli di prestazione
che si sono rivelati insostenibili. Pertanto, e essario esaminare alternative in cui
queste caratteristiche sono autorizzate a varf@e selezionare la combinazione che
meglio bilancia i valori delle variabili esaminata beneficio dell'utilizzatore.
L’approccio del processo di selezione piu desidératichiede I'esame di numerose
alternative possibili e I'esercizio di una vastitconoscenze tecniche, e non solo, e di
giudizio. Questo € spesso definito come “analistrdde-off” e costituisce una delle
pratiche fondamentali del systems engineering.

La convenienza di suddividere sistemi complessimngoli blocchi ha un prezzo:
guello di integrare queste parti disparate in wtesna efficiente, di funzionamento
omogeneo. Integrazione significa che ogni bloccstittdivo si integra perfettamente
con quelli adiacenti e con I'ambiente esterno agrentra piu in contatto. Il “fit” deve
essere non solo fisico (nel caso di sistemi mdtene anche funzionale (come nel caso
in esame); ciog, la sua progettazione influenzexdescaratteristiche progettuali e il
comportamento degli altri elementi e sia sara erfltato da essi, per produrre I'esatta
risposta che deve fornire tutto il sistema a frodegli input inseriti. Le relazioni
funzionali sono chiamate “interazioni”.

Una conseguenza diretta della suddivisione degrsishelle loro blocchi costitutivi
e il concetto di “modularita”. La modularita € umaisura del grado di reciproca
indipendenza dei singoli componenti del sistema. dlnettivo fondamentale del
systems engineering € quello di raggiungere uragdegrado di modularita per rendere
le interfacce e le interazioni piu semplici podsiper un efficiente integrazione del
sistema, test, manutenzione operativa, affidabiétafacilita di aggiornamento in
servizio. Il processo di suddividere un sistema hilocchi modulari si chiama

“allocazione funzionale” ed € un altro strumentdase del systems engineering.
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Le caratteristiche di un sistema il cui sviluppestte applicazione richiedono
I'applicazione del systems engineering sono clsgstema: deve soddisfare un bisogno
specifico (“need”); consiste di diversi componettie hanno rapporti intricati tra di
loro e quindi € multidisciplinare e relativamentemplesso; e comporta rischi di
sviluppo e spesso un costo relativamente elevato.

Hanno priorita i requisiti di sistema in collabo@e con |l
cliente/regolamentazione per garantire che i divetsributi di sistema vengono
opportunamente ponderati. Viene definita anche swglia tra i1 rischi oggetto di
trattamento e quelli che non lo sono, e come s$tahiln piano di contingenza per
fornire adeguata copertura per garantire il suecedsl programma. Un systems
engineer lavora in un ambiente multidisciplinargese cogliere gli elementi essenziali
delle discipline correlate.

La funzione del systems engineering € quella dil@nei la progettazione di sistemi
complessi. Un sistema €& definito come un insiemeatnponenti interconnessi che
lavorano insieme verso un comune obiettivo. Inplire sistema complesso progettato e
(1) costituito da una molteplicita di elementi disiefinemente interconnessi e (2)
richiede il systems engineering per guidare il swduppo. Il systems engineering
differisce dalle discipline tradizionali in quantb) si e focalizzata sul sistema nel suo
complesso; (2) & concernente le esigenze dei iclertellambiente operativo; (3)
conduce ad un sistema concettuale di progettaziend4) colma le discipline
ingegneristiche tradizionali e il gap tra le diwerspecialita. Inoltre, il systems
engineering e parte integrante del project managgnre quanto pianifica e guida lo
sforzo di progettazione del sistema.

L'obiettivo principale del systems engineering, diall'inizio dello sviluppo di un
sistema, e il successo del sistema nel soddistueiirequisiti e obiettivi di sviluppo, il
suo funzionamento di successo nel campo, ed uma,lurile vita operativa. Il punto di
vista del systems engineering racchiude tutti quesettivi. Esso cerca di guardare
oltre lI'ovvio e l'immediato, per capire i probledegli utenti, e le condizioni ambientali
a cui il sistema sara sottoposto durante il su@imamento. Il suo obiettivo € la
creazione di un approccio tecnico che facilitilsiananutenzione operativa del sistema
che l'eventuale aggiornamento che sara probabiémechiesto ad un certo punto in

futuro. Essa tenta di anticipare i problemi di sgpo e di risolverli il piu presto
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possibile nel ciclo di sviluppo; dove questo nompassibile, essa stabilisce piani di
emergenza per la successiva implementazione gegtchLo sviluppo di un sistema di
successo richiede I'utilizzo di un consistente apEp al systems engineering
allinterno dell'organizzazione, che prevede l@ger di un approccio sistematico e
disciplinato, con un ampia pianificazione, analigyisione e documentazione. Il
systems engineering cerca il miglior equilibrio k@dgributi critici di sistema dal punto
di vista del successo del programma e del valdrsiskema per l'utente.

In breve, é responsabilita delsSystems engineguidpre lo sviluppo in modo che
ciascuno dei componenti riceva il giusto equilibdo attenzione e risorse, mentre
persegue il raggiungimento delle capacitd che sattimali per il miglior
comportamento complessivo del sistema. Questo cdenppesso un compromesso tra
gli elementi chiave del sistema.

Una vista di sistema si connota per un focus dahbio, assicurando che nessun
attributo di sistema venga sottovalutato rispettaua altro altrettanto importante. Dal
momento che praticamente tutti gli attributi ciit&ono interdipendenti, un giusto
equilibrio deve essere perseguito praticamentetie te decisioni di progettazione del
sistema. Queste caratteristiche sono tipicamegtarimensurabili, cosicché il modo in
cui esse dovrebbero essere bilanciate deve prevdaiuna profonda comprensione di
come funziona il sistema. Il punto di vista ricreedna diversa combinazione di
competenze e aree di conoscenza rispetto a queliha specialista di design o un
manager.

In ogni disciplina matura, esistono per il systeerggineering un numero di
processi, standard, linee guida e strumenti softwaer organizzare e migliorare
I'efficacia del lavoro. L’International Council &ystems Engineering (INCOSE) mette
a disposizione dei professionisti aggiornamentigeasti temi. Allo stesso modo, dal
momento che il systems engineering € una guiddaparogettazione di sistemi spesso
esercitati nel contesto di un progetto o di un progna, allora i responsabili funzionali,
di progetto e i dirigenti prenderanno in considemag gli elementi di gestione di
pianificazione e controllo che sono elementi chiaetlo sviluppo del sistema. Le
funzioni di supporto al management che sono vipar il successo del systems
engineering, come gestione della qualita, gestidele risorse umane e la gestione

finanziaria possono tutti vantare un ruolo fondatakene di prospettiva allo sviluppo
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del sistema. Queste considerazioni sono illustnatiéa Figura 2.1, e anche i campi
aggiuntivi, che rappresentano alcune delle aregizicmali associate ai metodi e alle

pratiche di systems engineering, sono illustrati.

Figura 2.1 — Esempi di interazioni del systems megiing [32]

2.3Approcci al Systems Engineering

L’approccio systems engineering puo anche essste wi termini di raffigurazioni
della sequenza di processi e metodologie utiliznatéesecuzione della progettazione,

sviluppo, integrazione e test di un sistema (Figug).

Figura 2.2 — Esempi di approcci del systems engimg¢33]
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| primi grafici erano lineari nel flusso di processon sequenze di passi che erano
spesso iterative per mostrare i termini logici @ggiungere consistenza e applicabilita.
Piccole variazioni sono mostrate nel diagramma ®Matl” che fornisce pezzi
aggiuntivi per illustrare interfacce e piu ampierdzioni. Molte delle fasi che sono
ripetute e reciprocamente dipendenti portano agrdiami “Spirale” o ad anello
concettuale. Il piu popolare diagramma di systemgireering, diagramma a “V”,
fornisce una visione di sviluppo del ciclo di vitan relazioni esplicite indicate tra i
requisiti e la definizione dei sistemi e il proaosiviluppato e validato.

Il modello a cascata, Waterfall model, fu introdatia Royce nel 1970, inizialmente
e stato utilizzato per lo sviluppo del software.e® modello € di solito costituito da
cinque a sette serie di passaggi o fasi per iegystengineering o sviluppo del software.
Boehm espanse questo in una serie di otto fagtidita nel 1981. Idealmente, ciascuna
fase viene portata a completamento in sequenzafaie il prodotto viene consegnato.
Tuttavia, questo raramente e il caso. Quando vengmvate carenze, le fasi devono
essere ripetute fino a quando il prodotto e carett

Il modello di processo a spirale del ciclo di vitiasviluppo (sviluppato da Boehm
nel 1986 con l'opera di Hall nel systems engingedial 1969) ha lo scopo di introdurre
un approccio risk-driven per lo sviluppo di prodaitsistemi. Questo modello &€ un
adattamento del modello a cascata. Il modello sakpicomprende le caratteristiche
degli altri modelli, come ad esempio il feedbactc e L'applicazione del modello a
spirale € iterativo e procede attraverso le diveaseogni volta che viene sviluppato un
diverso tipo di prototipo. Esso consente una valate del rischio prima di procedere
ad una fase successiva. | punti di forza sonooppatzione in ogni ciclo per ridurre il
rischio; piu adatto per sistemi evolutivi; introtibhel 1980 per progetti ad alta intensita
di software. | punti di debolezza: spesso risolvéaamplementazioni piu semplici
prima senza affrontare le questioni globali difficome I'architettura, la modularita e le
interfacce; meno successo sui programmi intensivihatdware. Infine, Forsberg e
Mooz descrivono quello che chiamano “l'aspetto itecndel ciclo di progetto”
attraverso il modello di processo “Vee”. Questo eilmd inizia con le richieste
dell'utente (customer needs) in alto a sinistrac®msclude con un sistema user-validato
in alto a destra. Sul lato sinistro, le attivita dicomposizione e di definizione per

risolvere l'architettura del sistema, creando déttiel progetto. Integrazione e verifica
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fluiscono verso l'alto verso destra man mano évalil piu elevati di sottosistemi
vengono verificati, culminando a livello di sistenwerifica e validazione avanzano dal
livello componente fino alla validazione del sisteaperativo

Una prospettiva piu ampia viene mostrata nella faig213 e fornisce una vista
completa del ciclo di vita e comprende le attivdiagestione in ogni fase di sviluppo.
Questa prospettiva illustra la stretta relaziong pianificazione della gestione e

controllo e il processo di systems engineering.

Figura 2.3 — Life cycle systems engineering. PEHROR, CDR [33]

2.4Gerarchia dei sistemi complessi

La prospettiva SE si basa sul pensiero sistemigeerisiero sistemico riconosce la
causalita circolare, in cui una variabile & sigdasa che I'effetto di un’altra e riconosce
'importanza delle interrelazioni e il pensiero niomeare. Il pensiero sistemico guarda
un sistema secondo un approccio top-down piuttosobottom-up. Un sistema € un
assemblaggio o combinazione di elementi funzionatmeorrelati o parti che formano
un insieme unitario. E’ necessario definire latatar generale e la struttura del sistema.

La definizione di “sistema” & intrinsecamente apglile a diversi livelli di

57



aggregazione di elementi complessi interagenti.[&4] sono molte definizioni in

letteratura di cid che un “sistema” rappresentacaeipo del system engineering. Qui di

seguito sono alcune definizioni autorevoli:

IEEE Std 1220-1998:Un insieme o disposizione di elementi e processistdno
correlati e il cui comportamento soddisfa le esigeepperative/cliente e prevede un
ciclo di vita sostenibile dei prodotti.

ISO/IEC 15288:2008: Una combinazione di elementi che interagiscono
organizzati per raggiungere uno o piu scopi discaig”

NASA Systems Engineering HandbookLa" combinazione di elementi che
funzionano insieme per produrre la capacita di defide un bisogng

INCOSE Systems Engineering Handbookin'entita omogenea che presenta |l
comportamento predefinito nel mondo reale ed & ocstopda parti eterogenee che
singolarmente non presentano quel comportamentoaecanfigurazione integrata
di componenti e/ o sottosistémi

INCOSE: ‘Un costrutto o un insieme di elementi diversi ghsieme, producono
risultati non ottenibili dai soli elementi. | ristati includono qualita a livello di
sistema, proprieta, caratteristiche, funzioni, cartpmenti e prestazioni. Il valore
aggiunto dal sistema nel suo complesso, oltre arribuito indipendentemente
dalle parti, € principalmente creato da come letpaono interconnesse
MIL-STD-499B, SE-CMM and EIA-632: Un composito integrato di persone,
prodotti e processi che forniscono una capacitasdddisfare un bisogno o un
obiettivo dichiarat®.

Ma, si dice spesso che ogni sistema € un sottosastd un sistema di piu alto

livello, ed ogni sottosistema stesso pud essersiderato come un sistema. | “sistemi-

di-sistema” Systems of Systen$0S) sono sistemi di interessi i cui elementistitema

Sono essi stessi sistemi; tipicamente esse conmaogeandi problemi interdisciplinari

che coinvolgono piu eterogenei, sistemi distribui@ueste collezioni di sistemi

componenti generalmente producono risultati nongitagibili dai singoli sistemi

isolati. La perdita di una qualsiasi parte delesist degradera le prestazioni o le

funzionalita del tutto. Mentre i sistemi individuallinterno del SoS possono essere

sviluppati per soddisfare esigenze peculiari di dgterminato gruppo di utenti, le
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informazioni che condividono sono cosi importatie ¢a perdita di un singolo sistema
puo privare altri sistemi di dati necessari peemére anche le minime capacita.

La tecnica di modellazione € uno degli strumentndiamentali del systems
engineering, in particolare nei casi in cui i fatbn ambigui e quantitativi non sono
facilmente disponibili. Per loro natura, i sistemomplessi hanno una struttura
gerarchica che consistono in una serie di impdrglamenti interagenti, generalmente
chiamati “sottosistemi” che sono composti da pitngkci entita funzionali, e cosi via
fino ad elementi primitivi solitamente denomingefti”.

Il termine “sistema” come comunemente usato nomisgonde ad uno specifico
livello di aggregazione o complessita, restandesiotche i sistemi possono servire
come parti di aggregati piu complessi 0 super4siste possono essi stessi essere
pensati come sottosistemi di sistemi. Il primo lliwesubordinato nella gerarchia di
sistema € opportunamente chiamato un “sottosistema’ha la connotazione
convenzionale di essere una parte importante densa che esegue un sottoinsieme
strettamente correlato delle funzioni di sistemaegali. Ciascun sottosistema puo di per
sé essere abbastanza complesso, con molte dejpeigi@odi un sistema tranne la
possibilita di eseguire una funzione utile in agsedei suoi sottosistemi compagni. |l
termine “componente”é comunemente usato per @iesiruna serie di entita per lo piu
di livello inferiore, e, in generale, il termine mponente sara riservato per fare
riferimento al livello medio del sistema. Il livellcomponente € composto di entita,
denominati “sottocomponenti’, che svolgono funziel@mentari e sono composti da
piu parti. Il livello piu basso, composto di parippresenta elementi che non svolgono
alcuna funzione rilevante se non in combinaziomealtre parti.

| sistemi sono composti da componenti, attribediazioni e stati:

e | componentsono le parti di un sistema;

e Gli attributi sono le proprieta (caratteristiche, configuraziapuialita, vincoli e

stati) dei componenti e del sistema nel suo comsples

e Le relazionitra coppie di componenti collegati sono il ristdtai attributi di

entrambi i componenti in modo che la coppia opeséeme in modo efficace nel
contribuire allo scopo (i) del sistema,;

e Lo stato & la situazione (condizione e posizione) in untpumel tempo del

sistema, per quanto riguarda i suoi attributi azieini.
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La designazione di sistemi, sottosistemi e comprsmno relative, perché il
sistema a un livello nella gerarchia € il sott@sist 0 il componente in un altro. In ogni
situazione particolare, € importante definire Btema in esame specificando i suoi
limiti, confini o scopi. Tutto cid che rimane al diori dei confini del sistema e
considerato I'ambient@igvironment Quando si progetta un sistema, I'obiettivo (ip o
scopo (i) del sistema devono essere esplicitam@afiaiti e compresi in modo che |
componenti del sistema possono essere progettafdpere la funzione (i) desiderata ,
ad esempio un output desiderato per ogni datonmesidi input. Una volta definito,
I'obiettivo (i) o lo scopo (i) € possibile la deaizione di misure di efficacia che indicano
guanto bene il sistema performa. L'azione mirateg@isa da un sistema € la sua
“funzione”.

In effetti, gli ingressi del sistema vengono trasfati ed elaborati attraverso le
funzioni interconnesse per fornire gli output detesma desiderati.Un efficace systems
engineering richiede quindi una comprensione farefgale di entrambi gli attributi
funzionali e fisici di questi costituenti del sista onnipresenti.

L'ambiente di sistema pu0 essere generalmenteitdedimme qualunque cosa fuori
del sistema che interagisce con esso. Le interada&rsistema con I'ambiente formano
la sostanza principale dei requisiti di sistema.cBnseguenza, € importante all'inizio
dello sviluppo del sistema individuare e specikcar dettaglio tutti i modi in cui il
sistema e il suo ambiente interagiscono.

Per identificare I'ambiente in cui opera un nuotesna, € necessario identificare i
confini del sistema precisamente, che e, a defodehe e all'interno del sistema e cio
che é fuori. Anche se la definizione del confinkgigstema sembra quasi banale a prima
vista, in pratica, € molto difficile identificarédcche e parte del sistema e cio che e parte
dell'ambiente. Molti sistemi hanno fallito a causaerrori di calcolo e le ipotesi su cio
che é interno e cio che e esterno. Inoltre, diverggnizzazioni tendono a definire i
confini in modo diverso, anche con sistemi simili.

Uno strumento di comunicazione importante a dispose del systems engineering
e il diagramma di contesto. Questo strumento vigzelin modo efficace le entita
esterne e le loro interazioni con il sistema e @dtenistantaneamente al lettore di
individuare i soggetti esterni. Figura 2.4 mostna schema generico di contesto.
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Figura 2.4 — Diagramma di contesto [35]

Questo tipo di schema & noto come diagramma “blamK in cui il sistema é
rappresentato da una singola figura posta al cerdemza alcun dettaglio. La
composizione interna o la funzionalita e nascoBtaliagramma e costituito dalle
seguenti componenti:

« Entita esterne Queste costituiscono tutte le entita con cuiistesna dovra
interagire. Molte di queste entita possono essamsiderate come fonti per input
nel sistema e destinazioni di output dal sistema.

» Interazioni Queste rappresentano le interazioni tra le eesiterne e il sistema e
sono rappresentate dalle frecce. Esse rappreselataii@zione o flusso di una

particolare interazione.

Costruire un diagramma come il diagramma di coote®l sistema puo essere
prezioso nel comunicare i confini del sistema. iagine chiaramente e facilmente
identifica le interfacce esterne necessarie e $omuna breve descrizione di cido che
viene passato nel e fuori dal sistema. L'utenta@isoe una moltitudine di input al
sistema, tra cui vari comandi e controlli, nonch#ai. In cambio, piu output vengono
forniti dal sistema all'utente, comprese varie ¢adioni di stato sullo stato del sistema.
Un soggetto esterno dovrebbe essere incluso ngtaimma del sistema in esame se

I'interazione € importante per la progettazionesggema.

2.5Complessita nei moderni sistemi

In precedenza € stata descritta la gerarchia dédnsa, come i sistemi sono

suddivisi in sottosistemi, componenti, poi sottopamenti, e, infine, le parti. Cosi come
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i moderni sistemi crescono in complessita, il nuwmda diversita e la complessita di
guesti sottosistemi, componenti e parti di livellderiore si incrementa. Inoltre, le
interazioni tra queste entitd aumentano anche mptessita. | principi di systems
engineering, e le loro pratiche applicate, sontespaogettate per affrontare questa
complessita. Incrementando, un singolo sistemagas@re, o diventare, una parte di
una entita piu grande. Mentre ci sono molti termatiualmente in uso oggi per
descrivere questo concetto di super-sistema,nliter SoS gystems of systgraembra
essere accettato da una vasta gamma di organinzaRiportiamo due definizioni per
descrivere cosa si intende per un SoS. Entrambiepgono da U.S. Department of
Defense (DoD). La prima € la piu semplicln‘insieme o combinazione di sistemi che
risulta quando sistemi indipendenti e utili sondegrati in un sistema piu ampio che
offre capacita unichHe Naturalmente, il livello di integrazione puo Veme in modo
significativo. Ad un'estremita dello spettro, unSSpotrebbe essere completamente
integrato sin dalle prime fasi di sviluppo, dovsimgoli sistemi, in grado di operare
indipendentemente, sono progettati quasi esclugwganper il SoS. All'altra estremita
dello spettro, piu sistemi possono essere liberéneniti per uno scopo e lasso di
tempo limitato a svolgere una missione necess®B@SE (Systems of System
Engineering), per sua natura, aumenta la compdedsisviluppo dei sistemi singoli.
Tuttavia, non rappresenta il piu alto livello dingplessita. In realtd, espandendo la
gerarchia del sistema, e andare oltre i SoS, dchpr@sa. La Figura 2.5 rappresenta

questa gerarchia.

Figura 2.5 — Piramide gerarchica di sistema [35]
L'impresa tipicamente consiste di molteplici So&inarno della sua struttura.

Inoltre, un'impresa pud essere costituita da umeegata collezione di tipi di sistemi,
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non tutti fisici. Formalmente, un'impresa &tto cid che € composto da persone,
processi, tecnologie, sistemi e altre risorse atg0 le organizzazioni e le posizioni
che interagiscono tra loro e con il loro ambienter graggiungere una missione o
obiettivo comune Quasi tutte le organizzazioni di medie e grardimensioni

soddisferebbero questa definizione.

2.6Systems engineering attraverso il life cycle

Lo scopo nel definire il ciclo di vita del sisteraaquello di stabilire un quadro per
soddisfare le esigenze delle parti interessseds of stakeholdgrim modo ordinato ed
efficiente. Questo di solito avviene mediante ldirmidone di fasi del ciclo di vita e
impiegando le cosiddette “tappe intermedighiléstoneso decision gates per
determinare la possibilita a passare da una f#iaéiral Saltare gli stadi ed eliminare le
milestone pud aumentare notevolmente il rischiostwoe pianificazione) e puod
influenzare negativamente lo sviluppo riducenda ddisello dello sforzo in SE.

Le attivita di systems engineering sono di solibtmaentrate all'inizio del ciclo di
vita, ma entrambe le organizzazioni pubbliche egte riconoscono la necessita del SE
per tutta la durata della vita del sistema, sp@esanodificare o cambiare un sistema
prodotto o servizio dopo la sua entrata in produzio messa in funzione .

L'evoluzione di un particolare nuovo sistema dalmanto in cui una necessita €
stata individuata ed un approccio tecnico fattilglstato identificato, attraverso il suo
sviluppo e introduzione operativa, € uno sforzo pl@sso, che sara indicato come
processo di sviluppo del sistensygtem development process

Modelli di ciclo di vita del sistema si sono evolut modo significativo nel corso
degli ultimi due decenni. Inoltre, il software emgering ha generato un numero
significativo di modelli di sviluppo che sono staiilottati dalla comunita sistemi. Il
risultato finale & che non esiste un unico modediloiclo di vita che (1) € accettato in
tutto il mondo e (2) si adatta ad ogni possibiteaszione. Fortunatamente, tutti i modelli
del ciclo di vita suddividono la vita del sistermauna serie di passaggi fondamentali
che separano le principali milestone. Il modelloivdg#o sara indicato come “systems
engineering life cycle,” e si basera su tre divefisdti: U.S. Department of Defense
(DoD) Acquisition Management Model (DoD 5000,2)teimational Model ISO/IEC
15288, e National Society of Professional Engin€@ed&PE) Model.
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Nello strutturare un modello di ciclo di vita ch@rgsponde alle transizioni
significative nelle attivita di systems engineerijpgy tutta la vita attiva del sistema, e
stato trovato piu desiderabile suddividere il cidiovita in tre grandi fasi e dividere
queste tre in otto fasi distinte. Questa strutgumraostrata nella Figura 2.6. Il modello
del ciclo di vita dei sistemi & costituito da t@sif le prime due che comprendono la
parte di sviluppo del ciclo di vita, e il terzo p&to di post sviluppo. Queste fasi
segnano le transizioni fondamentali nel ciclo dawilel sistema. Queste fasi saranno
indicate come: (1) la fase di sviluppo concettualenceptual developméniche € la
fase iniziale di formulazione e definizione di woncetto di sistema percepito soddisfare
al meglio un'esigenza valida; (2) la fase di swlipdi ingegneria gngineering
development che copre la traduzione del concetto di sistaela progettazione di un
sistema fisico/logico validato che risponde ai isifjuoperativi, di costi e di tempi; e (3)
la fase di post sviluppapést developmeptche comprende le attivita a sostegno del

sistema nell'ambito della sua vita utile.

Figura 2.6 — Modello del ciclo di vita del sistei34]

Mentre le tre fasi sopra descritte costituisconsuddivisioni principali del ciclo di
vita del sistema, ciascuna di queste fasi contsrgglivisioni riconoscibili con obiettivi
e attivita caratteristicamente diverse. Quindi, pemprendere come I'evoluzione del
ciclo di vita del sistema si riferisce al procedssystems engineering, € utile sviluppare
un modello della sua struttura fino a questo seadindllo di suddivisione.

La fase di sviluppo concettuale del ciclo di viiasgstems engineering comprende
tre sottofasi: analisi delle necessitanded analysis], esplorazione concettuale
(“concept exploration) e definizione concettualeqdncept definition). La Figura 2.7

mostra queste sottofasi, le loro attivita prindigainput e output in un formato analogo
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alla Figura 2.6. La fase di analisi delle necesdifinisce il bisogno di un nuovo
sistema. Essa richiede un esame critico del gradoui le esigenze attuali e future
percepite non possono essere soddisfatte da undicapidne fisica o0 operativa dei
mezzi disponibili. In molti casi, l'inizio della ta di un nuovo sistema evolve da una
continua analisi delle esigenze operative,senzanimo nettamente identificato. |l
risultato di questa sottofase e una descrizionke dehzionalita e l'efficacia operativa
necessaria nel nuovo sistema. In molti modi, quassarizione € la prima iterazione del

sistema stesso, anche se € un modello concetiuadsal di sistema.

Figura 2.7 — Fase di sviluppo concettuale del aichaita di un sistema [34]

Anche se non si pud ancora chiamare questa deswizina serie di requisiti, essi
certamente sono il precursore di quello che sdiaittecome requisiti ufficiali. La fase
di esplorazione concettuale prende in esame i piateiconcetti di sistema. L'uscita di
questa sottofase include la prima serie “ufficiadei requisiti, generalmente noto come
requisiti di prestazione del sistema. Per “uffiefasi intende che un imprenditore o un
ente pubblico puo misurare rispetto a questo sé@irdiionalita e prestazioni richieste.
Oltre ad una prima serie di requisiti, questa fpsaduce un insieme di opzioni di
sistemi candidati. Una varieta di strumenti e teleeisono disponibili in questa fase e
vanno da metodi di processo (ad esempio, analisedaisiti, “requirements analysig”

a metodi basati matematicamente (per esempio, meiodupporto decisionale) a
giudizio di esperti (per esempio, il brainstorminga fase di definizione concettuale
seleziona il concetto preferito. Un certo numerovdriianti di progetto deve essere
considerate, e le loro relative prestazioni, @tibperativa, rischio e costo devono essere

confrontate. L'output € in realta due punti di &isullo stesso sistema: un insieme di
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specifiche funzionali che descrivono cid che ilteisa deve fare, e un concetto di
sistema selezionato. Il concetto deve essere ttesicrivari modi, soprattutto dal punto
di vista funzionale e dal punto di vista fisico.i Gtrumenti e le tecniche disponibili
rientrano in due categorie: analisi delle alteneag di architettura di sistema. In ogni
caso, in queste fasi, solo una piccola parte dedtgse di investimento e finanziarie e
stata richiesta. Nelle fasi successive sara rithiegrosso dell'investimento.

La Figura 2.8 mostra invece le attivita, input é¢pom delle sottofasi costituenti la fase
di sviluppo ingegnerizzazione del ciclo di vita d&tema Queste sono indicate come
sviluppo avanzato‘@édvanced developmen);’ progettazione“éngineering design), e

integrazione e valutazion@rtegration and evaluation).

Figura 2.8 — Fasi di sviluppo di ingegneria delaidi vita di un sistema [34]

Il successo della fase di sviluppo di ingegneriaudi progetto di sistema e
criticamente dipendente dalla solidita del fondalogosto durante la fase di concetto
di sviluppo. Tuttavia, dal momento che lo sforzo@ettuale € in gran parte analitico e
svolto con risorse limitate, significative incognitestano invariabilmente che devono
ancora essere completamente definite e risolteesienziale che queste “incognite
sconosciute” siano esposte e affrontate all'indgba fase di progettazione. La fase di
sviluppo avanzato ha due scopi principali: (1)efitficazione e la riduzione dei rischi
di sviluppo e (2) lo sviluppo di specifiche di pettp del sistema. Essa & dedicata alla
progettazione e dimostrazione delle parti non pyplie del sistema, a dimostrare la
praticita di soddisfare i loro requisiti, e pertget le basi per la conversione dei requisiti
funzionali di sistema in specifiche di sistema eyuisiti di progettazione dei
componenti. Il systems engineering & fondamentalelg decisioni di cio che deve
essere validato e come, e per l'interpretazioneisidiati. | due output primari sono le
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specifiche di progetto e un modello di sviluppoidalo. Le specifiche sono un
affinamento ed evoluzione delle specifiche funzimm@cedenti. Il modello di sviluppo &

il risultato finale di un compito di gestione d&ahio molto completo, dove sono stati
identificate e risolte quelle incognite di cui sapQuesto e cio che si intende quando si
usa l'aggettivo “validato”. Pertanto, tutti i risdh questa fase devono essere valutati
come gestibili prima di procedere. | moderni stratne tecniche di gestione del rischio
sono essenziali per ridurre e in ultima analisiy peatigare i rischi inerenti al
programma. Dal momento che questi rischi sono tgedtilivello di definizione
continua a migrare verso il basso, dal sistematedsistema.

La progettazione dettagliata del sistema viene wsegdurante la fase di
progettazione di ingegneria. Questa fase si ocalipaonvertire le specifiche dei
componenti in una serie di disegni di componentué¢ output primari sono il piano
T&E (test and evaluation) e un prototipo ingegreatns. Il prototipo pud assumere
molte forme (es. un prototipo software). La faseimtegrazione e valutazione e
importante per rendersi conto che la prima volta dn nuovo sistema puo essere
assemblato e valutato come unita operativa € dbpdutti i suoi componenti sono stati
completamente progettati. E' questa fase in cue tlg interfacce dei componenti
devono adattarsi e le interazioni dei componentiode essere compatibili con i
requisiti funzionali. | risultati di questa fasensole specifiche di realizzazione del
sistema.

Nelle fasi operative sorgono inevitabilmente pratileTali situazioni minacciano
interruzioni anche costose che richiedono solleeitalecisiva azione correttiva. |
processi di systems engineering aiutano e supporéardiagnosticare la fonte del
problema e a trovare una soluzione efficace. NaebBa operativa e di supporto, v'é un
bisogno ancora piu critico dei processi di syst@mgineering. La maggior parte dei
sistemi complessi hanno durata di molti anni, digranquali subiscono una serie di
aggiornamenti minori e maggiori. Questi aggiornatneono guidati da evoluzione del
sistema di missione, che offrono opportunita pemlimiare il funzionamento,
I'affidabilita, o 'economia.

Cio premesso, lo sviluppo medio del sistema saa&icgempre un ibrido, nel senso
che combinera componenti e sottosistemi nuovi e mmostrati con quelli

precedentemente progettati e pienamente provati.tr&ta di una particolare
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responsabilita del systems engineering per gaeaidirdecisioni su quali elementi
predecessori utilizzare, quali riprogettare, e iqaastituire con quelli nuovi, e come
questi devono essere interfacciati per permette'adtanta pesatura di prestazioni, costi,
tempi, e di altri criteri essenziali.

Si stima che dal 50% al 75% del costo del ciclgitdi previsto per un dato sistema
pud essere connesso alle decisioni di progettazéomestione effettuate durante le
prime fasi di progettazione concettuale e prelimen@igura 2.9). Pertanto, questa e la
fase in cui l'implementazione dei concetti e gphadi systems engineering €
fondamentale. E' essenziale iniziare con una bwomaprensione della necessita del
cliente e una definizione dei requisiti di sistema.

L'obiettivo € quello di influenzare il progetto zmle in modo efficace ed efficiente,
attraverso un'analisi completa delle esigenzeed, definizione dei requisiti
(requirements definition analisi funzionale e allocazionduijctional analysis and
allocation), e quindi per affrontare il proseguimento deltévaa in modo logico e
progressivo con la fornitura di feedback appropriabbiettivo generale € quello di
influenzare la progettazione nelle prime fasi djusizione del sistema, portando alla
identificazione delle singole esigenze progettuadisate sulla disciplina. Queste
dovrebbero essere applicate in modo tempestivo cd@eolve dai requisiti a livello di

sistema alla progettazione di vari sottosistenora@onenti.

Figura 2.9 — Impatti del systems engineering derdrdiclo di vita [35]

2.7Processo di systems engineering

Nei paragrafi precedenti, la progettazione di wstesna complesso € stata vista
essere divisibili in una serie di passi o fasi. Ganando con l'identificazione di una
opportunita di conseguire una maggiore estension@'mnportante capacita operativa,
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ogni fase successiva aggiunge un ulteriore liveildefinizione dettagliata del sistema,
fino ad ottenere un modello ingegnerizzato che dinaodi soddisfare tutti gli essenziali
requisiti operativi in maniera affidabile e ad uosto accessibile. Mentre molti dei
problemi affrontati in una determinata fase sonoupari a quello stato di definizione
del sistema, i principi del systems engineering ®t@o impiegati, e le relazioni tra di
loro, sono sostanzialmente simili da una faseltadl'a

Questo fatto, e la sua importanza nella comprepsd&t processo di sviluppo del
sistema, € stato generalmente riconosciuto; limsidi attivita che tende a ripetersi da
una fase all'altra e stato indicato in varie putadioni sul systems engineering come
“processo systems engineering” 0 “approccio systemgseering”.

La prima organizzazione a codificare un formalecpsso di systems engineering e
stata la U.S. DoD, riportato nello standard migtavlIL-STD-498. Anche se il processo
si & evoluto attraverso diverse iterazioni, l'utiistandard formale che esiste (prima di
essere stato abbandonato) e stato MIL-STD-499bstQuarocesso € illustrato nella
Figura 2.10 e contiene le quattro principali atfivianalisi dei requisiti, analisi

funzionale e allocazione, sintesi e analisi delesna e controllo.

Figura 2.10 — DoD MIL-STD499b [34]
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Anche se questo standard militare non € piu in @sancora usato come guida da
molte organizzazioni ed é il fondamento per la caampione dei principi fondamentali
dei processi di systems engineering di oggi.

Tre standard commerciali rilevanti descrivono uacpesso di systems engineering:
IEEE-1220, EIA-STD-632 e ISO-15288. Come questipirecessi vengono presentati,
si nota che ogni standard commerciale fonde aspittuin processo di systems
engineering con il modello di ciclo di vita soprasdritto. L'ordine in cui vengono
presentati questi tre metodi € importante, esso sgportati in ordine di livello di
convergenza con il modello di ciclo di vita di sypo del sistema. Ed infatti, lo
standard militare discusso sopra potrebbe esssegitm per primo nella sequenza. In
altre parole, MIL-STD-499b e il piu divergente dalodello del ciclo di vita. Al
contrario, 1SO-15288 potrebbe facilmente essersgiencome un modello del ciclo di
vita di sviluppo del sistema. La Figura 2.11 préséinprocesso IEEE-1220. L'attivita di
controllo principale si trova al centro del grafitoflusso generale di attivita € quindi in
senso orario, partendo dal basso a sinistra, caamdc con “process input’ e
terminando con “process output”. Questo processognche essere pensato come un
ampliamento dello standard militare, le quattravaiét di base sono presenti, con una

fase di verifica o validazione posta nel mezzo.

Figura 2.11 — IEEE-1220 processo di systems enginef84]

La Figura 2.12 presenta il processo EIA-632. Inltaedo standard EIA-632
presenta una collezione di 13 processi che sorlegati tra loro. Si puo facilmente
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riconoscere la natura iterativa e circolare dilediami. Sebbene il flusso generale é top-
down, i processi sono ripetuti piu volte duranteidlo di vita del sistema. | 13 processi
sono ulteriormente classificati in cinque gruppiptimo e l'ultimo set di processo si
verificano quasi ininterrottamente per tutto illoidi vita dello sviluppo di sistema. | tre

gruppi centrali avvengono linearmente, ma con faekle iterazioni.

Figura 2.12 — EIA-632 processo di systems engingg84]

La Figura 2.13 presenta il processo 1SO-15288. Quaandard presenta processi
sia per le attivita di systems engineering cheilpeiclo di vita del sistema. Inoltre, la
filosofia alla base di questo standard si basaudia capacuta del systems engineer che
del program manager di adattare i processi presémtana sequenza di attivita che é
applicabile al programma. Pertanto, nessun metpéoifico viene presentato se non
sequenze di un sottoinsieme di processi.

Molti modelli di ciclo di vita mostrano che il presso inizia con “Requisiti” [37].
In realtd, il processo inizia prima con interazienstudi per capire le esigenze degli
utenti, compresi eventuali significativi confiningoli iniziali. E fondamentale che in
questi primi studi una architettura di riferimengéodi progettazione sia creata ed
esplorata a tutti i livelli necessari per identiie i rischi del progetto [36].

L'architettura di riferimento sara utilizzata anger generare le prime proiezioni di
costi e tempi per il progetto se si muove in avdditi incompleto SE in questa fase puo

portare a scarse proiezioni dei costi e tempi [39].
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Figura 2.16 — 1SO-15288 processo di systems engiei34]

Il processo di systems engineering pud essere fwensame |'applicazione
sistematica del metodo scientifico per la progéttaz di un sistema complesso. Puo
essere considerato come formato da quattro attivittase applicate successivamente,
come illustrato in Figura 2.14:

1. Analisi dei Requisiti,

2. Definizione funzionale,

3. Definizione fisica, e

4. Validazione del progetto.

Figura 2.14 — Metodo systems engineering diagratomaown [34]
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Di seguito una breve descrizione delle attivitaresse alle quattro fasi elencate.

Analisi dei requisiti (Definizione del problema)e lattivita tipiche includono:

* il montaggio e l'organizzazione di tutte le condiui di ingresso, inclusi i
requisiti, i piani, le milestone, e i modelli daflzse precedente;

* identificare i “perché” di tutti i requisiti in temini di esigenze operative, vincoli,
ambiente o altri obiettivi di livello superiore;

 chiarire i requisiti di cio che il sistema devedaguanto bene si deve fare, e
quali vincoli deve rispettare; e

e correggere le inadeguatezze e quantificare i ragoie possibile.

Definizione funzionale (Analisi Funzionale e Allaane). Le attivita tipiche

includono:

« traduzione dei requisiti (perché - why) in funzigazioni e attivita — actions and

tasks) che il sistema deve realizzare (che cosat)w

 partizionamento (allocazione - allocating) dei uisdi in blocchi funzionali, e

 definizione delle interazioni tra gli elementi fumzali per gettare le basi per la

loro organizzazione in una configurazione modulare.

La Definizione fisica (Sintesi, Analisi fisica e lAtazione - Synthesis, Physical

Analysis and Allocation). Le attivita tipiche inclano:

sintetizzare un certo numero di componenti delesist che rappresentano una
varieta di approcci progettuali per implementaréulezioni richieste, ed aventi le
piu semplici interazioni praticabili e interfacea te suddivisioni strutturali;

la selezione di un approccio preferito attravedstrade-off con un insieme di
criteri predefiniti e priorizzati (misure di efficm [MOE — Measures of
Effectiveness]) per ottenere il migliore “equilibtitra prestazioni, rischi, costi e
tempi; ed

elaborare il progetto per il necessario livelladttaglio.

Validazione del progetto (Verifica e Valutazion&erification and Evaluation). Le

attivita tipiche includono:

progettazione di modelli delllambiente del sistdifogico, matematico, simulato,
e fisico) che riflette tutti gli aspetti significat dei requisiti e dei vincoli;
simulazione o testing ed analisi della soluzionelii)sistema contro modelli

ambientali; e
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» [literazione se necessario per rivedere il moddilistema o i modelli ambientali,
o per rivedere i requisiti di sistema, se troppongénti per una soluzione

praticabile fino alla progettazione e ai requisite sono pienamente compatibili.

2.80rganizzazioni professionali in systems engineering

L'organizzazione professionale piu importante plersystems engineering e
I'International Council on Systems Engineering (I8EE). E' stata istituita nel 1991
negli Stati Uniti; si € estesa in tutto il mondor piventare la societa leader per
sviluppare, coltivare e migliorare I'approccio naisciplinare e i mezzi per consentire la
realizzazione di sistemi di successo.

INCOSE ltalia € il nome della sezione italiana teernational Council on Systems
Engineering” (http://www.incose.org/). Il focus sladystems engineering” e cresciuto
rapidamente in Italia negli ultimi anni, sia netteee privato che pubblico. La crescente
complessita dei sistemi, la rapida evoluzione dé&denologia e le sfide della net-
centricita e dei "sistemi di sistemi" richiede uppeoccio olistico e una metodologia
strutturata.

Uno studio di ricerca sul ritorno sugli investimiedérivanti dall'utilizzo del SE é
stato condotto da INCOSE Systems Engineering CeofteExcellence (SECOE) a
partire dal 2001 (Figura 2.15). | risultati hanrm@@erto una correlazione inversa tra il
superamento dei costi e dei tempi e la quanti&falzo in SE applicato ad un progetto
o allo sviluppo di un’attivita. Gli extra costi empi di progetto riportati sono: (le linee
tratteggiate sono il 90 ° percentile quando stigza una distribuzione normale). Lo
sforzo in SE pu0 essere un fattore positivo netroio degli extra costi ed extra tempi
e per ridurre l'incertezza di esecuzione del ptoget

Cost Overrun vs. SE Effort Schedule Overrun vs. SE Effort

30

26 90% Assurance (1.65) _ ,.1 % )% Assurance (1.6)

/

2 s . Average Cost Overrun
°
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ol AT B IR . 16%  20% 2% .. - 28% A '3 R AT S 28%

22 :
. / Average Scheduie Overrun

ActuallPlanned Cost

Actual/Planned Schedule

SE Effort = SE Quality * SE Cost/Actual Cost SE Effort = SE Quality * SE Cost/Actual Gost

Figura 2.15 — Conseguenze dell’applicazione deiggui di systems engineerng [40]
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In sintesi, I'approccio del pensiero sistemico@dwiea la connessione e come le
connessioni cambiano nel tempo. In contrasto @ralisi tradizionale, che prevede di
isolare ogni pezzo di un sistema e studiarlo irligimente, il pensiero sistemico si
concentra sullo studio di come un aspetto di utesia (impresa) interagisce con gli
altri componenti [41].

Gli obiettivi principali del systems engineeringnso soddisfare le esigenze
dell'utente/cliente; stabilire un processo logiaipetibile; sottolineare Il'interoperabilita;
fornire una soluzione conveniente; assicurare éagiconsiderazione delle alternative;
iterare per affinare e convergere sulla soluziooesare una soluzione robusta;
decomporre un grande problema in piccole parti, fpilmente comprensibile con
interfacce praticabili; analisi di queste numergsati piu piccole, sfruttando le
appropriate discipline tecniche per soddisfarequigti globali piuttosto che svolgere
una sub-ottimizzazione; un‘aggregazione equilibdatquesti risultati intermedi in una
soluzione coerente e conveniente per un granddegonab i sistemi sono complessi e
innovativi; I'architettura del sistema e arbitraria interfacce sono molto significative
ed inizialmente sconosciute. | concetti di solugioon sono unici; I'ottimizzazione non
e possibile, I'equilibrio & auspicato; i fattoricgdi importanti, e talvolta difficili da
prevedere; bisogno di iterare. Le ragioni prindigafallimento del systems engineering
sono: articolazione inadeguata dei requisiti; scangianificazione; continuita
insufficiente di personale dedicato; mancanza dvora di squadra; scarsa
comunicazione e coordinamento; monitoraggio insigfite di avanzamento; scarso

supporto aziendale [42].

2.9Systems engineering e Project management

La maggior parte dei processi di systems engingemmgono eseguiti nel contesto
di un progetto. PM e SE descrivono metodologiedpssi) per I'esecuzione del progetto
e dello sviluppo dei sistemi che sono “universali‘a “dominio indipendente” di un
particolare progetto o di un tipo di sistema [35].

L'ingegneria di un nuovo sistema complesso dicaliizia con una fase esplorativa
in cui un nuovo concetto di sistema € evoluto peldssfare un bisogno riconosciuto o
per catturare una opportunita. L'ampiezza e la ¢esspa dello sforzo di progettare un

nuovo sistema richiede un team dedicato per guidar@ordinare la sua esecuzione. Il
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systems engineering € parte integrante del projaciagement, la parte che si occupa di
guidare lo sforzo ingegneristico, stabilire i swdiiettivi, guidare la sua esecuzione,
valutarne i risultati, e prescrivere necessari®@razcorrettive per tenerlo in corso. La
gestione degli aspetti di pianificazione e contralel bilancio del progetto, contrattuale
e le relazioni con i clienti € supportato dal syseengineering, ma di solito non é
considerato come parte della funzione di systergsesring.

Il Project Management & essenziale per I'esecuniethe fasi principali del sistema:

requisiti, progettazione, sviluppo, integrazioneperativita come mostrato nella Figura
2.16 [43].

Program Management

: Systems Engineering
Customer e,
Ef"’h"] Economic
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" Market Factors B
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Wuij(fsxce Suppliers - Engineering

Figura 2.16 — Interrelazioni tra Systems EnginegerProject Management

In alcuni progetti, non v'e alcuna sovrapposiziorga responsabilita. Su altri
progetti, ci possono essere delle responsabilitéepetivita di pianificazione e gestione
in comune. In alcuni casi, in particolare per igoit progetti, o nelle piccole e medie
aziende, la stessa persona puo ricoprire entramulmdi.i

’__,,-o-""'_""'-h\h "
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: Project
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Figura 2.17 — Differenti gradi di sovrapposiziomeeadi competenza PM e SE
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CAPITOLO 3

TITOLI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

3.1l brevetto industriale

Il brevetto industriale si suddivide in due tipalkeg

» brevetto per invenzione industriale;

* brevetto per modello industriale, a sua voltatiais in modello d'utilita e
disegno o modello.

Nei paragrafi seguenti si riporta un’ampia desongi delle caratteristiche di

ciascuno di essi.

3.1.1 Il brevetto per invenzione

| brevetti sono da sempre considerati la forma fimngibile” di proprieta
intellettuale. | brevetti, insieme ai marchi, godatella protezione legale piu robusta e,
progressivamente, sembrano aveiee“greatest effect on the commercial success and
market value of companies today” (Rivette & Klig800:56).

| brevetti si riferiscono a invenzioni in grado drodurre un risultato tecnico
(prodotti, processi, usi). Un brevetto e un titalee conferisce all'inventore se ne e
anche il titolare o al titolare il diritto di viata a terzi la riproduzione dell'invenzione,
ovvero la produzione, I'uso, la commercializzaziolee vendita o I'importazione del
trovato nel territorio in cui il titolo € stato coesso (tranne che per scopi scientifici e
per uso privato).

Oltre ai casi appena richiamati, che sono i casisdi lecito e consentito di brevetti
altrui, non compie violazione di diritti di terzhcgode del diritto di preuso, nei limiti
del suo diritto. Il diritto di preuso consiste mepossibilita per chiunque, che nel corso
dei 12 mesi anteriori alla data di deposito di doamanda di brevetto o anteriormente
alla data di priorita, abbia fatto uso nella prapazienda dell'invenzione poi oggetto
della domanda di un terzo, di continuare ad ugsaldimiti del preuso dimostrato. Tale
facolta é trasferibile soltanto insieme all'aziemd&ui I'invenzione viene utilizzata. La

prova del preuso e della sua estensione é a aelqareutente. In altri termini, il diritto
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di preuso tutela chi ha impiegato nella propriaeada, mantenendola segreta, una
soluzione tecnica successivamente brevetta da altri

I monopolio & concesso per un massimo di 20 aampatte dello Stato in cambio
di una piena divulgazione dell'invenzione, attrageun database pubblico, dopo 18
mesi dalla data di deposito, in modo che tutti possattuarla o rielaborarla, chiedendo
una licenza al titolare. Il brevetto e un titolo fiorza del quale viene conferito al
richiedente (azienda o persona fisica) un monoptdimporaneo e territoriale (in
riferimento al/ai Paesel/i in cui il brevetto é stasteso). Il brevetto incorpora un duplice
diritto: quello di sfruttare commercialmente lawsobne inventiva e quello di impedire
a terzi di produrre o commercializzare l'invenziosenza il suo consenso. La
concessione del brevetto da pertanto anche urtodulit esclusiva attivabile anche
giudiziariamente contro i terzi contraffattori.

Si tratta di un diritto negativo: il suo possesson garantisce al titolare il
corrispondente diritto positivo ad attuare I'inveme stessa. Affinché I'invenzione sia
attuabile, occorre che non esistano brevetti adesdeche, in quanto diritti di privativa,
ne vietino I'attuazione.

L’inventore ha un diritto di monopolio che gli dapportunita di recuperare gli
investimenti in R&S, puo rinforzare la posizionel suercato e frenare cosi la
competizione. Da parte delle Istituzioni invece fahtlono nuove conoscenze
tecnologiche, finanziano nuove ricerche e svilugpkvita la duplicazione di sforzi in
R&S e in qualche modo e un motore che alimentadiazione continua.

La legge concede, su domanda e previo pagamenéorditive tasse di deposito e
mantenimento, una posizione di monopolio per lattane e lo sfruttamento
dell'invenzione, ma pretende che ci sia una effatproduzione e commercializzazione
della soluzione tecnica brevettata. Ancorché siaistituto poco utilizzato, il CPI
allart.70 ha fatto proprie, senza apportare mobddi alle norme previgenti, le
disposizioni sulla licenza obbligatoria nel casoctn il titolare del diritto non abbia
attuato l'invenzione in misura adeguata alle esigedel Paese, entro tre anni dal
rilascio del brevetto o quattro dalla data di dépodella domanda.

Inoltre, affinché il brevetto venga concesso, $ttedella domanda di brevetto e in
particolare le rivendicazioni devono essere sciittenodo completo e chiaro, in modo

tale da consentire agli esperti del settore diodprre la soluzione inventiva posta a
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tutela. Trascorsi 18 mesi dalla data di deposgoddmanda di brevetto viene resa
pubblica ed entra a far parte dello stato dellaite; ovvero diventa parte del bagaglio
di conoscenze a disposizione della collettivitderhpi per la pubblicazione possono,
eventualmente, essere ridotti per volonta esprdskditolare a 3 mesi. Il periodo di
segretezza di 18 mesi, non derogabile a meno dgi®i, & riservato all’autorita
militare per verificare il proprio interesse subuato e puo rappresentare un utile
intervallo temporale per il titolare della domandar mettere a punto le strategie
commerciali di sfruttamento dell'invenzione, oltfee quelle di tutela della stessa.

Per i brevetti esiste un percorso nazionale, maena percorso europeo, per cui Si
ottiene un fascio di brevetti nazionalizzati neggéiti di interesse, all'interno dell’Unione
Europea, al limite agli stati che aderiscono alken¢&nzione di Monaco oppure percorsi
internazionali che consentono la tutela in tutti gfati che aderiscono al Patent

Cooperation Treaty (PCT).

3.1.2 Requisiti per la brevettazione

L'art.45 del CPI chiarisce, al comma 1, che possoostituire oggetto di brevetto
per invenzione le invenzioni, di ogni settore dek#gnica, che sono nuove e che
implicano un’attivita inventiva e sono atte ad a&ven’applicazione industriale. Non
sono brevettabili, poiché non considerate comenmomi ai sensi del comma 1, le
scoperte, teorie scientifiche e i metodi matemagpicogrammi di elaboratore; creazioni
artistiche (che invece sono coperte da copyrighéni, principi e i metodi per attivita
intellettuali, per gioco o per attivita commercighaetodi di business); le presentazioni
di informazioni (poiché non ha una valenza tecnica)

Cio non esclude tuttavia la brevettabilita di pritidalispositivi o soluzioni tecniche
che si avvalgano di dette teorie, formule, leggoperte o programmi; infatti anche se
una scoperta scientifica non e brevettabile in tudale, puo trovare tutela il suo
utilizzo pratico o il procedimento individuato.

Per il software (che generalmente non e brevetahih si tutela tramite il diritto
d’autore/copyright) si parla di invenzione, e quibcevettabile, se il programma ha un
cosiddetto “effetto tecnico” ulteriore. L'Ufficio liropeo dei Brevetti raccomanda per i
programmi per computer:Program for a computer, such as, is excluded from

patentability (article 52 (2)(c) EPC[...]i programmi per computer ed i software sono
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esclusi dalla brevettabilita a norma di tutti i @& Convenzione Europea sul Brevetto)
ma “‘not excluded from patentability if, when runningaonomputer, it causes a further
“technical effect” going beyond the “normal” physt interaction between the

program (software) and the computer (hardwaraYon sono esclusi quelli che hanno
un effetto tecnico, per esempio I'elaborazione dii ¢he derivano da satellite per
ricostruire immagini che poi vengono visualizzatinee mappe e utilizzate per la
navigazione, l'agricoltura, etc. Pertantqgrdgrams for computer are therefore not
automatically excluded from patentability”.

La scoperta accompagnata dalla sua applicazionestimale, dal suo utilizzo, dal

suo effetto tecnico ulteriore si trasforma in inzeme.

| requisiti per ottenere il brevetto sono i seguent

» Brevettabilita Patentability: non e brevettabile tutto cio che non ha un tffet
tecnico immediato;

* Novita (Novelty: non divulgato precedentemente alla data di sigpamella
forma e con le caratteristiche con cui viene chiéstutela;

» Attivitd inventiva (nventive step detta anche originalita, altezza inventiva
ovvero che non deriva direttamente dalle conoscenbbliche e disponibili al
momento del deposito. Non esiste un testo chetripgte le caratteristiche del
trovato cosi come descritto nella presentazionetatdb brevettuale per cui si
chiede tutela. La combinazione di informazioni gl&ponibili nello stato
dell'arte e della tecnica al momento del depositm ma sufficiente sforzo
inventivo per avere diritto alla tutela;

» Applicazione industriale fidustrial applicability: deve funzionare, anche se la

cosiddetta “funzionalitd” non viene testata dalwuoento del brevetto.

La domanda di brevetto deve contenere le descazidellinvenzione, la
rappresentazione grafica di una o piu forme realize preferite, la rivendicazione
dell’ambito di protezione, oltre ovviamente glireshi del titolare e dell'inventore.

| riferimenti normativi nascono dal recepimentoladégge italiana della normativa
europea.

Un’invenzione €& nuova (art. 46, D.Lgs. 10 febbr2i@05 n.30 — art.54, EPC),
quando prima del suo deposito (data di prioritést ffiling) non sia stata resa nota,

ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o ora&)in nessun luogo (in ltalia o
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all’estero), in modo da poter essere attuata, @/vwen deve essere entrata a far parte
dello stato dell’arte (o della tecnica). La nowti&ne valutata mediante il confronto
della soluzione inventiva proposta a tutela comstiio dell’arte sino a quel momento
esistente. Per stato dell’arte si intende tuttoatie e reso disponibile al pubblico per
iscritto, per descrizione orale, per uso precedenteogni altro modo prima della data
di deposito della domanda ed e costituito dallaudwntazione scientifica, dagli articoli
di giornali, dai workpaper interni, dai materialepentati a fiere e convegni, oltre che
dalla documentazione brevettuale.

Rispetto ad una nuova proposta di tutela costibmsanteriorita, in quanto facenti
parte dello stato della tecnica, tanto le domaridaerel/etto nazionale o internazionale
con data di deposito anteriore, quanto i matesaientifici prodotti e conosciuti in
qualsiasi Stato. Pertanto, anche una tesi di gdtigqubblicata in Cina puo far perdere il
requisito di novita ad una potenziale domanda eNéito italiana.

Non costituisce predivulgazione e non distruggemediabilmente la novita la
rivelazione dei contenuti dell'invenzione a perséegalmente vincolate al segreto sia
per legge (dipendenti d’azienda) sia contrattuategmerché hanno sottoscritto un
accordo di riservatezza (NDA — Non Disclosure Agreat).

Secondo la definizione comune si ha divulgazionando vengono portati a
conoscenza di un numero indeterminato di persotiesd#icienti a consentirne la
realizzazione dell'invenzione da parte di espestigittore. Ai fini della sussistenza del
requisito della novita, il momento della divulgazéodei contenuti di un’invenzione e
fondamentale. La divulgazione anteriore al depodébbrevetto non puo essere fatta
neanche dallo stesso inventore. Se quest’ultimmaodi depositare il brevetto, illustra
I'invenzione in una pubblica conferenza o lo putdlisu una rivista, o ne rivela i
contenuti ad un terzo non soggetto a vincoli deruatezza, ne consegue una causa di
nullitd del brevetto successivamente depositafattdri distruttivi della novita sono le
anteriorita e le predivulgazioni.

In pratica manca il requisito di novita quando in unico documento viene
riprodotta I'invenzione, o meglio le caratterisctecniche essenziali.

Il requisito dell’'originalita (art. 48, D.Lgs. 1Celbbraio 2005 n.30, art. 56 EPC)
prevede che I'invenzione deve essere il risultatanrdmomento creativo e non essere

semplice applicazione di conoscenze note. Un’inerz presenta il requisito
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dell’'originalitd quando non risulta in modo eviderdallo stato della tecnica, non &
I'evoluzione logica di tecniche note, ovvero nonowia a una persona esperta (skilled
man) del ramo a cui I'invenzione appartiene. lluisgo dell'inventivita ha lo scopo di
escludere la brevettazione di tutto cio che, seppuwovo, non € altro che una
estrinsecazione del normale progresso tecnicoeResplla novita, lo stato della tecnica
considerato per valutare l'attivita inventiva noanmprende le domande di brevetto
ancora segrete. Un trovato manca di inventivitéi@®duce sostanzialmente la stessa
funzione o il medesimo risultato di un documenttegnica nota.

Pertanto quando si valuta I'altezza inventiva nosi dasa solo sull’evidenza che
discende dai documenti disponibili ma bisogna arammgare ad identificare la figura
dell’esperto. Si immagina chi puo essere I'espertuell’esperto deve dire se sarebbe
stato in grado di combinare gli elementi gia dispinnello stato dell'arte e della
tecnica per arrivare a quella soluzione. C’'e undgrdi discrezionalita su cosa potrebbe
essere “owvio” e chi potrebbe essere I'esperto. Bariginale quella soluzione a cui
sarebbe arrivato il tecnico del settore senza doza intellettivo particolare, ovvero
attraverso una banale e ovvia combinazione di dui& anteriorita.

Applicando il cosiddetto Problem & Solution Approac¢h(PSA), si dovrebbero
considerare solo le anteriorita che risolvono &ssb problema tecnico. La tecnica nota
piu simile deve essere nello stesso settore team@ddnvenzione: la scelta cade sul
documento che descrive la maggior parte di carstitdre tecniche in comune o
funzioni e/o proprieta simili.

Dopo aver individuato le anteriorita rilevanti, akr@roblema € come devono essere
combinate le anteriorita. L'EPO applica dduld/would approach I'esperto del settore
sarebbe arrivatowould) all'invenzione o avrebbe potutequld) realizzarla? Gia nei
documenti considerati deve essere presente l'igegnto a combinare le anteriorita
trovate.

Questa analisi viene chiamata del “could-would” sehso che I'esperto avrebbe
potuto realizzare dal momento che gli &€ stato Hajout ma non lo ha fatto. Si tratta di
un requisito non sempre facile da verificare. Lenat dell’attivita inventiva si fa
determinando lo stato della tecnica piu vicino, inidbando il problema tecnico
oggettivo a cui si intende dare soluzione e vallbatioriginalita della soluzione

proposta rispetto allo stato della tecnica.
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La legge prescrive (art. 49 D.Lgs. 10 febbraio 20@8. 57 - EPC) che
un’invenzione sia atta ad avere un’applicazioneustidale (industrialita), ovvero
'oggetto dell'invenzione deve essere fabbricatatdizzato a livello industriale o
artigianale (es. utensile, macchina, prodotto abdmmetodo o processo di lavorazione
industriale). In pratica per essere brevettabilevénzione deve essere tecnicamente
realizzabile e ripetibile un numero infinito di Wl Questo requisito dice che
I'invenzione ha natura tecnica e non & connessmlare economico dell'invenzione
proposta a tutela.

Ai fini della concessione del brevetto per invemedndustriale € altresi richiesto
che le domande di tutela abbiano i seguenti reuisi

- liceita: I'oggetto di tutela non deve essere canm all’ordine pubblico e al buon
costume (art. 50 CPI, D. Lgs. 10/2/2005, n.30 58+ EPC);

- chiarezza: le rivendicazioni, che definisconmv&nzione per cui si ricerca la
protezione, devono essere chiare, concise e ststdaudescrizioni (temperatura,
dimensioni,...);

- sufficienza di descrizione: l'invenzione va déitarin modo sufficientemente

chiaro e completo, con una ricchezza di dettadg ¢tta consentire a una persona
esperta del ramo di attuarla (art. 51 CPI, D. U§#¥2/2005, n.30 — art. 82 — EPC);

- unita: la domanda pud contenere una sola inveez@ un gruppo di invenzioni
legate in modo tale da formare un unico concettentivo;

- modificabilita: la domanda di brevetto, in sedeedtensione internazionale, non
pud essere modificata in modo tale che il suo dggst estenda al di la del
contenuto della prima domanda depositata.

3.1.3 Struttura di un brevetto

| brevetti sono costituiti principalmente da quatezioni:

* prima pagina (dati bibliografici e riassunto delVenzione);
» descrizione;

* rivendicazioni;

» disegni (opzionale).

Nella prima pagina sono contenute informazioniibdpiafiche di base, come: titolo

dell’invenzione, nome dell'inventore, nome del lgi@, numero e data della domanda di
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deposito, altre informazioni burocratiche (classifione, etc.), abstract (circa 150
parole). Il titolo & solitamente scritto in modo Itoogenerico tanto che in alcune
domande potrebbe non essere significativo ed eabnénte viene corretto entro un
anno, in fase di pubblicazione o direttamente dapogditante o dall’esaminatore
dell'Ufficio Brevetti. Il titolo, se sufficientemer descrittivo, dovrebbe aiutare nella
classificazione e nella ricerca dlirior art (tecnica nota). Il riassunto dovrebbe
consentire di comprendere gli aspetti principalil'ideenzione, ma di solito viene

semplicemente riportata la rivendicazione prinapal

La descrizione é strutturalmente suddivisa in digesezioni, riportanti lo stato della
tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontnagila prior art e si definisce |l
problema tecnico risolto dall'invenzione); il riasgo (differisce dal riassunto riportato
nella prima pagina della domanda di brevetto datrdei vantaggi dell’invenzione
rispetto alla tecnica nota, sia scientifica siavbtwiale); la descrizione dei disegni
(opzionale — se sono riportati dei disegni nellandnda di brevetto); la descrizione
dettagliata ed esempi di realizzazione.

La descrizione dell'invenzione deve contenere wiitelementi necessari affinché
un tecnico del ramo sia in grado di realizzarevBinzione. Sono omesse quelle
informazioni che fanno parte delle comuni conoseagemerali di un tecnico del settore.
La descrizione (ed eventualmente i disegni) servandconsentire una migliore
interpretazione del brevetto, ma non possono esddizzati per ampliare I'oggetto
dell’esclusiva”. La descrizione si conclude con onau rivendicazioni.

Le rivendicazioni (o claims), cosi come formulateterminano I'ambito della tutela
brevettuale e possono essere di prodotto, procedoneso, combinazione ed apparato.
E’ lecito limitare le rivendicazioni combinando, rp@sempio, la rivendicazione
principale con una o piu secondarie. Gli eventiahendamenti “devono essere
circoscritti alle rivendicazioni senza incorrerel’utilizzo di elementi contenuti
esclusivamente nella descrizione”. Una rivendicagié una dichiarazione che definisce
il contenuto della protezione richiesta o piu seogohente una frase che definisce gli
elementi tecnici che costituiscono l'invenzionelizeando parole o termini tecnici che
sono una generalizzazione degli elementi origimei ottenere la piu ampia tutela

giuridica possibile).
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Una rivendicazione deve ovviamente possedere iigiiqdi brevettabilita (novita,
attivita inventiva), essere chiara, concisa e stpp dalla descrizione (ovvero nella
descrizione deve esserci la base per la mategadivata e una rivendicazione non puo
avere una portata piu ampia rispetto a quanto itesaappresentato nelle figure e noto
dallo stato della tecnica).

Una rivendicazione pu0 essere paragonata all'atelimitare con dei paletti il
terreno di proprieta: i paletti andranno dispolspiu possibile sul confine del proprio
terreno (la soluzione ideata), evitando al conterdpovadere la proprieta di altri
(brevetti antecedenti in vigore o scaduti) o la ppieta pubblica (soluzioni non
brevettate ma di pubblico dominio).

Generalmente nelle rivendicazioni redatte secorad@rissi europea € possibile
distinguere:

* il preambolo o parte classificatoria (in cui e dé&'arte nota);

» la parte di transizione (locuzione del tipoatatterizzato dal fatto clig“che

consiste ify “che comprendg

» gli elementi caratterizzanti (le caratteristicheniehe dell’invenzione).
Le rivendicazioni possono essere:

* indipendenti (dirette a caratteristiche essenaali'invenzione, ad eccezione
delle caratteristiche implicite);

» dipendenti (dirette a “particolari forme di reabzzone”, che includono le
caratteristiche essenziali della rivendicazionepeddente da cui dipendono ed,
eventualmente, anche le ulteriori caratteristickedrivendicazioni dipendenti
da cui discendono. Con particolari forme di rea@mne s’intende anche una
descrizione piu dettagliata dell'invenzione).

Generalmente una rivendicazione e definita mediaatatteristiche “positive”: si
scrive ad esempiauh dispositivo comprendente X, Y,eZnon ‘un dispositivo senza (la
caratteristica) K. La rivendicazione deve essere redatta in termdiriicaratteristiche
tecniche dell'invenzione” Sono escluse dichiaragzioad esempio, sui vantaggi
commerciali, o altre caratteristiche non tecnicBeno accolte anche rivendicazioni
rivolte all’'uso di un’invenzione, intendendo I'apgdzione tecnica.

Infine i disegni illustrano/supportano le rivendi@ani e la descrizione.
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A volte il documento brevettuale & pubblicato gié cin rapporto di ricerca con un
elenco di documenti individuati da un ufficio brévequando ha valutato la
brevettabilita dell'invenzione.

La prima pagina del brevetto contiene informazioibiiografiche chiave che sono
contrassegnate da un numero: questo numero cardspdei codici detti “INID”, che
e I'acronimo di “Internationally agreed Numbers toe Identification of (bibliographic)
Data”. Nella Figura 3.1 e riportato un esempio tevietto ed in corrispondenza di
specifici codici, che derivano da accordi di nomanione internazionale, sono riportate

le informazioni richieste:

® _'-'J)) = (L TREET R

Batent Offiee
b (11) EP 1 809 007 B1
(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
(45) Data of publication and mantion (51) Int CL:
of the grant of the patent: HdRM 1402 2008000

14.07.2010 Bulletin 201 v28
(21) Application number: 07100114.3

(22) Data of filing: 04.01.2007

(&4) Portable terminal having sliding module
Tragbares Endgerdt mit Schiebevorrichtung
Terminal partable comportant un moduls & glissiéra

(84} Designated Contracting States: (72) Inventor: Seo, Jung-Hwan

DE FR GB cfo Samsung Electronics Co., Ltd.
Gyeonggi-do (KR)
[30) Priority: 11.01.2006 KR 20060003299
(f4) Representative: Grinecker, Kinkeldey,

(43) Date of publication of application: Stockmalr & Schwanhiusser
18.07.2007 Bulletin 2007/29 Anwaltssozietdt
Leopoldstrasse 4
[¥3) Propristor: Samsung Electronics Co., Lid. 80802 Minchen (DE)

Suwon-si, Gyeonggi-Do (KR)
(55) References cited:
EP-A-1 422 911 EP-A- 1 530 345
KR-A- 20030 000 549  US-A1- 2005 164 753

Figura 3.1 — Esempio domanda di brevetto EPO

Alla prima pagina, al codice (21) viene indicatmilmero di domanda. (22) data di
filing presso I'Ufficio Europeo dei Brevetti, (3@ata della priorita, ovvero la data di
primo deposito, fornisce l'incipit da dove e pitia tutela. Questo é il primo atto di
deposito, da qui (11.01.2006) c’é un anno di teni@omesi, per estendere la tutela in
altri paesi. In questo caso € una priorita dellae@ael Sud, ha un primo deposito in

Corea del Sud ed é stato esteso pochi giorni pdiela scadenza dei 12 mesi, infatti il
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04.01.2007 & stato depositato a livello di DE (Gara), FR (Francia) e (GB)
Inghilterra. (43) data di pubblicazione della dowhardi brevetto, (51) classificazione
internazionale, dal momento che i brevetti son@poizgati in una libreria suddivisa in
macro-aree tecniche, in questo caso H indica efeta, (71) Applicant, (72) inventore,
(74) rappresentativo, ovvero I'ufficio di consulenghe si € occupato del deposito. La
sigla riportata nel (11) numero di pubblicaziornfsce ulteriori informazioni in
merito alla presenza o meno di un precedente repplbricerca: Al, la domanda di
brevetto e stata pubblicata gia con il rapportoicirca; A2 la domanda di brevetto e
stata pubblicata senza il rapporto di ricerca; W&ypporto di ricerca e stato pubblicato
successivamente, B invece quando il brevetto ® stamcesso. Le declinazioni della
“A” (application) si riferiscono alle varie tipolagy di domanda di brevetto, la
“B”(brevet) appunto brevetto a cui segue un nungabmomento che puo aver subito
diverse opposizioni e modifiche pertanto il tesiene ripubblicato con vari gradi, per
cui B1, B2, etc. When a European patent application is publishecetiogr with the
search report, it is known as an Al publication. &W¥hhis application is published
without the search report, it is an A2 documente Blearch report is then published
later as an A3 document. When the patent is grantesl published as a B document”
(da sito EPO).C vuol dire documento tecnico, domanda di brevégttnico tipo
modello di utilita, che si considera brevetto. Méllabella 3.1 viene riportata una sintesi
di alcuni dei codici menzionati con il relativo sificato. La Figura 3.1 si riferisce ad un
brevetto B1, data di brevetto concesso (14.07.20ddl)ettino (2010/28), la data di
filing, ovvero di deposito (04.01.2007), la data miorita (11.01.2006), il brevetto
europeo prevede la traduzione del titolo nellelitngue ufficiali previste dal diritto
europeo del brevetto (inglese, francese, tedegé®) referenze citate, ovvero i
documenti che sono stati citati nel rapporto demta o nel’esame successivo o citati
direttamente dal depositante nel testo brevettuale.

Quindi nella prima pagina del brevetto depositatsano molte informazioni che
possono aiutare ad esempio per svolgere una risercé® che e stato gia pubblicato e
se € interessante per i propri scopi.

Per quanto riguarda una domanda di brevetto intenale PCT (Patent
Cooperation Treaty) viene riportato un esempioigufa 3.2. In questo caso si tratta di

un applicazione con rapporto di ricerca (Al), (®l3ssificazione internazionale del
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brevetto, (22) data di filing, (30) data di priait(71) applicant, (72) inventor, (74)
agents, (43) publication date. La prima data éala di priorita che rappresenta la data
di primo deposito, da qui decorrono i 12 mesi 8 niesi, rispettivamente dal deposito e
dalla pubblicazione.

Tabella 3.1 — Codici di nomenclazione internazienal

INFORMAZIONE SU Codici/Codes
Priorita/Priority 30031
Numero di Domanda/Application 21
Pubblicazione/Publication 11
Priorita/Priority 30032
Data di Domanda/Application/Filing 22
Pubblicazione/Publication 4x
Richiedente/Applicant 7X
Nome di Inventor/Inventor X
Rappresentante/Representative 7X
Classeli Internazionale/i / International Classifion 51
Stati Designati / Designated States 84
Titolo e Abstract 5x
Ufficio o Organizzazione che pubblica il brevetto 91
Identificazione del documento brevettuale 10

Figura 3.2 — Esempio domanda di brevetto PCT
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Per quanto riguarda il linguaggio brevettuale e t# permettere una descrizione
che si focalizza su quelli che sono gli elementisd, le caratteristiche tecniche dello
strumento e quindi si allontana dal linguaggio itzexhale. Ovviamente ostacola
ulteriormente la ricerca dello stato dell'arte pe¥al linguaggio utilizzato nei brevetti
non e un linguaggio classico anche se i termimitéaimangono, Spesso non sono
quelli usuali.

La difficolta che bisogna affrontare nella scritudi un brevetto e bilanciare le
informazioni obbligatorie fondamentali che servancealizzare l'invenzione lasciando
fuori quelle accessorie che servono all'indusiziedzione. Deve risultare
sufficientemente descritto per I'esperto del rambe deve possedere il know-how
necessario per mettere in pratica la soluzionesdréttura del testo deve evitare di
rivelare inutilmente know-how alla concorrenza.

Le rivendicazioni definiscono il perimetro dellaopgzione/tutela richiesta, come
riportato nell’art. 52 del CPI “Rivendicazioni”.

Dall’analisi e dalla struttura delle rivendicaziomdipendenti si ricavano gli
elementi che dovrebbero essere caratterizzantiimelhzione. Dall’'analisi e dalla
struttura delle rivendicazioni indipendenti si keao gli elementi che reggono
'impianto inventivo del brevetto e quella contiette le caratteristiche nuove ed
inventive. Quindi la rivendicazione indipendentdimisce il perimetro della tutela del
brevetto mentre le rivendicazioni dipendenti varui@eriormente a caratterizzare la
soluzione piu generica data dalla rivendicaziondipendente. La rivendicazione
indipendente si struttura cosi: in genere nellmfdazione europea, a volte anche negli
Stati Uniti, ha una struttura in due partitw®d-part-fornf, una prima parte che
costituisce il preambolo che indica il tema, il geto dell'invenzione e le
caratteristiche della soluzione ma che fanno pddlarte nota, quindi allo stato
dell’arte. Una seconda parte, detta “caratterizzamche contiene tutte le caratteristiche
che identificano la soluzione per gli aspetti dvitéo e di altezza inventiva. Quindi nella
prima parte si avra: apparato, processo, metodaftedazzato da (characterized by):
caratteristica o fase a), b), c), d)..., e questpdde dello stato dell'arte. Qindi, una
parte di preambolo che contiene alcune carattehistifanno parte della rivendicazione,
ma che di per se non sono né nuove e né inverdggiunge delle caratteristiche alla

parte detta “caratterizzante, che fanno si che &itt nuovo ed inventivo. Nella pratica
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europea, ma soprattutto nella pratica statunitemselJo che si puod trovare e invece di
avere la divisione in due parti, semplicementeutre e poche caratteristiche tecniche
che di per sé possono essere nuove ed inventisegBa vedere le caratteristiche non
presenti nellarte nota se sono sufficienti da spkr raggiungere un livello di

originalita, di inventivita da consentire la tutefquesto &€ un metodo spesso utilizzato

per valutare le caratteristiche di una domandaeiréito.

3.1.4 Rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca e il primo riscontro cherithiedente di un brevetto riceve da
parte dall'ufficio brevetti circa le chance di aare a concessione. D’altra parte € anche
la prima occasione per un inventore di avere dateecon il linguaggio brevettuale.

Il rapporto di ricerca redatto dal’lEPO si compa@ssenzialmente di due parti: una
tabella riassuntiva relativa ai documenti repenélla ricerca di anteriorita e una
opinione scritta di brevettabilita. Una tabella éstnata al solo scopo esemplificativo in
Figura 3.3. Nell’'esempio specifico il rapporto dterca Gearch Repoytriporta ben
quattro documenti anteriori: ciascuno di essi étra@segnato, nella colonna sulla

sinistra, da una delle lettere riportate in legefitgura 3.4).

i asibein
LOE ]

-a)) Pl EURCPEAN SEARCH REPORT IR
ey, EP 18 18 1843

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Silais Cianne ol B3y mant with mdcatian, whans apprmonate, Fistberesert CLASSIFETATION OF THE
Ry of oiowant pasengon oy APFLICATION #7C)

X US 4 764 522 A (IMHOF REME [CH] ET AL) 1,2,4,5,] 1NV,
i6 August 1988 [1988-08-16) 7,9-13 | AG1K31/47
* mbstract * ABLK31/4738
* claims 1,4-18,12,13,16,17 * AB1K31/63
* column 22 - column 23; examples A-E * ABLK3l 88
- ABIK3E/ 38
¥ DE 108 18 423 Al (BAYER AG [DE]) 1-13 Cl2n15/a9
f September 2091 (2001-05-06) C1201/56
* abstract * Ci2gls3a
* page 2, line 3 - line 5§ * ARLP7 SDE
* page 5, line 61 - page 6, line 1O * ABLE3B/L7
* table 1; compounds 3-17 * CoFKl4ay/a7
* claims 11,13 * COTK14/505
= mas GO1N33 /74
¥ DE 108 16 425 Al (BAYER AG [DE]) 1-13
September 2001 (2001-09-86)
abstract *

page 2, linpe 3 - line 6 *
page 9; table A; compounds 3-5 *
page 16, line 20 - line 40 *

- TECHNICAL FIRLERS

® 8 @ B0

¥ OE 106 106 426 Al (BAYER AG [DE]) 1-13 s A
6 September 2001 (2001-09-06) ABLK
= abstract * Ci2n
* page 2, line 3 - lina & * cizq
* page 13; compounds 3,5 *
* page 14; compounds 1-4 *
-

page 19, Yine 11 - line 45 *

Figura 3.3 — Esempio Rapporto di ricerca [22]
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CATEGORY OF CITED DOCUMENTS T : theory or principle underlying the invention
E . earlier patent document, but published on, or

X : partioularly relevant if taken alone after the filing date
Y . partioularly relevant if combined with another D . dooument cited in the application

document of the same category L : document cited for other reasons
A : teshnologisal background e e e
O nen-written disclosure & : member of the same patent family, corresponding
P : intermediate dooument doosument

Figura 3.4 — Legenda al rapporto di ricerca [22]

| documenti decisamente piu rilevanti le cui obdeisono piu difficili da superare
sono quelli contrassegnati dalla lettera “X”, séigda quelli con la lettera “Y”. Nella
migliore delle ipotesi, un rapporto di ricerca mif@osoli documenti contrassegnati dalla
lettera “A”, il che significherebbe che il brevetoconcedibile senza bisogno di alcun
emendamento o limitazione.

Sulle colonne di destra sono specificate le riveaioni del brevetto in esame che
vengono in qualche modo rigettate con argomentafoidate sui rispettivi documenti
anteriori e i codici di classificazione brevettuadiercati. Nell’esempio, tutte le tredici
rivendicazioni, nessuna esclusa, sono ritenute bremettabili a fronte di una lettura
combinata dei tre brevetti tedeschi che chiudontista. Passando all’analisi di una
generica opinione scritta, la logica seguita ds#ifeinatore europeo per I'esame del
requisito della novita & quella di individuare in unico documento tutti gli elementi
tecnici presenti nella rivendicazione principale.caso affermativo si avra mancanza
del requisito della novita. Se anche un solo eléméscnico dovesse essere diverso
allora si passa all’esame del requisito dell’oragjita, la cui valutazione passa attraverso
un’analisi chiamata Problem and solution approathll ragionamento che guida il
pensiero dellesaminatore e fedelmente trascrigbrapporto di ricerca con tanto di
citazioni normative e richiami ai passi dei docutheitati. Si parte dal presupposto,
cosi come per il requisito della novita, che l'ing@mne sia costituita da un certo
numero di elementi essenziali. Una volta individudt core dell'invenzione come
rivendicata, si ricerca quella realizzazione dedlato dell'arte che condivida con
I'invenzione il maggior numero possibile di elemequesta prendera il nome clbsest
prior art (CPA). Tale fase, apparentemente semplice, richpegcolare attenzione in
guanto devono essere prese in considerazioneléutsratteristiche implicite racchiuse
in una qualsiasi definizione piu generale. Dal contio dell'invenzione rivendicata e il
CPA si individua almeno un elemento tecnico cheirdise le due realizzazioni; si

prendono in considerazione solo quegli elementi ahreferiscono un effetto tecnico
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all'invenzione trascurando il resto. In assenzaelimenti distintivi € inevitabile
incorrere in obiezioni di mancanza di novita. Liakento di differenza avra quindi un
effetto ed e proprio quest'ultimo che guida I'esaatore nell’individuazione della
soluzione al problema sotteso all'invenzione. Landada che I'esaminatore si porra é
la seguente: a partire dal CPA, I'esperto del raamcebbe banalmente conseguito
I'invenzione al fine di ottenere tale effetto texn? Se la risposta & affermativa, si ricade
nelle trame della mancanza di attivita inventivanvenzione risulta pertanto ovvia.
Risulta altresi evidente che una domanda di breyeid essere respinta per mancanza
di originalita anche qualora l'invenzione sia nuovamai nessuno abbia pensato di
realizzarla. Contestualmente I'esaminatore passéera rassegna il requisito
dell'applicabilita industriale e altri standard sladdisfare, quali per esempio l'unicita di
invenzione e la chiarezza. Viene da sé che ogebpsw € unico e che quanto questo sia
impervio dipende da numerosi fattori: oltre chd'olelenzione e dal settore tecnologico
cui appartiene, una forte influenza e data da cerseta scritta la domanda di brevetto

e da come si controbatte alle obiezioni dell’esatare [22].

3.1.5 Deposito di una domanda di brevetto

Per il deposito di una nuova domanda di brevettchaino a disposizione
essenzialmente tre opzioni:

1. deposito di una domanda di brevetto nazionale;

2. deposito di una domanda di brevetto europeo;

3. deposito di una domanda di brevetto internazionmalaccordo con il Trattato

PCT in materia di Cooperazione sui Brevetti (Pa@mperation Treaty).

La scelta della strategia piu idonea dovrebbe teaeto, oltre che dei costi, anche
dell'estensione territoriale del diritto che sieimtle acquisire, dei tempi offerti dalle
singole procedure per stringere accordi commeroigdartnership tecniche, ecc.. Se il
paese di interesse € solo I'ltalia, oppure se Sddea ricevere un rapporto di ricerca e
un parere preliminare di brevettabilita prima dicidere per la prosecuzione della
domanda all'estero, si puo procedere con il depdsiina domanda di brevetto italiana.
Viceversa, se fin da subito la consapevolezza gbeesi di interesse sono almeno tre
paesi europei oltre che I'ltalia, &€ consigliabifiettuare un deposito di una domanda di

brevetto europeo. Se non si & sicuri circa i Pdesnteresse, che possono in prima
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istanza essere anche extraeuropei, € consiglieffduare il deposito di una domanda
di brevetto internazionale PCT. Come spiegato stdte procedura consente di rinviare
al trentesimo mese dalla data di deposito, o dirjp&, la decisione sugli stati nei quali
si intende proseguire [20]La procedura PCT €& conveniente, inoltre, quando
I'invenzione si trova ancora in una fase sperimentadeve essere perfezionata, oppure
in fase di negoziazione un contratto di licenzaclpé consente di posticipare I'ingresso
nelle fasi nazionali.

Il brevetto ha un’efficacia territoriale limitatagla stati in cui la domanda viene
depositata e nel seguito accolta. In un contestonauico caratterizzato dalla
internazionalizzazione della domanda e dell'offediabeni e dalla globalizzazione
dell’economia e importante che ogni invenzione eomicamente significativa sia
protetta a livello internazionale. In particolaramortante estendere la tutela negli Stati

in cui hanno sede le principali aziende concorrentnel caso di universita ed enti

pubblici di ricerca, nei Paesi in cui la soluzigmgelata ha un mercato potenziale da

controllare o da aggredire. E implicito, quindigalm brevetto con un’ampia estensione

internazionale € piu appetibile per il potenziaenziatario.

Il deposito di una domanda di brevetto puo esserenazionale (che, grazie alla
Convenzione di Unione di Parigi, si puo estenderaltri Paesi entro 12 mesi dalla data
di deposito) sia estero.

Per inciso si richiama l'art. 198 del D.Lgs. 30/te prevede che i residenti nello
Stato italiano non possono, senza autorizzazioh®ihestero delle attivita produttive,
depositare domande di brevetto presso Uffici dii &&teri o I'ufficio Brevetti Europeo
o l'ufficio internazionale dell'Organizzazione Moiatk della Pl, ovvero non possono
depositarle presso tali uffici prima che sianodaasi 90 giorni dalla data del deposito
in Italia. Pertanto i cittadini, le aziende e l&tigioni italiane sono tenute al deposito
preventivo in Italia e solo dopo che sono trasc®nsiesi possono procedere con l'avvio
delle procedure di tutela internazionale.

Ogni Stato ha procedure proprie per la presentazeotiesame delle domande di
brevetto. In alcuni casi e prevista una sola valote degli aspetti formali (tasse,
descrizione esaustiva, disegni, rivendicazioni)altri c’é anche una valutazione di
merito sulla sussistenza dei requisiti necesséai @ncessione del titolo. Le diversita

procedurali, unitamente alle diversita linguistichmssono rendere particolarmente
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complesso e oneroso, non solo dal punto di visten@uico, ottenere un titolo con
un’ampia estensione territoriale, oltre a compertarischio di difformita nel contenuto
dei brevetti rilasciati dai singoli Stati.

Al fine di rendere piu facile ed economico I'otter@nto dei brevetti all'estero e di
uniformare almeno in parte le normative in vigoes vari Paesi, nel corso degli anni
sono state definite delle convenzioni internaziomwhle prevedono delle procedure
unificate per il deposito, I'esame delle domanda eoncessione dei brevetti (regional
patents). Le procedure unificate di tutela sopreomate piu note e diffuse sono
disciplinate dal Patent Cooperation Treaty (comwsrdm detto PCT) e dalla
Convenzione di Monaco, relativa al Brevetto Eurofféonvenzione Brevetto Europeo,

CBE o European Patent Convention, EPC).
Tutela nazionale — Brevetto in Italia

Una domanda di brevetto in Italia consente di mgéee un'invenzione in tutto il
territorio nazionale. A partire dal quarto annolaladata di deposito la domanda di
brevetto e soggetta al pagamento delle tasse amhuahntenimento in vita.

A partire dal 2008 la procedura ha subito profondmbiamenti nell'ottica di
armonizzare la prassi brevettuale italiana con lgudki Paesi nord europei che
subordinano la concessione del brevetto al superanat un esame di merito da parte
dell'ufficio brevetti. In particolare sono statitriodotti la ricerca d'anteriorita e I'esame
di merito delle domande di brevetto. In linea dissima la procedura di brevettazione
in Italia si sviluppa secondo le seguenti fasi:

+ deposito;

« dopo circa 9 mesi dal deposito viene emesso dallufbrevetti competente un
rapporto di ricerca, contenente l'elenco dei doaumstenuti rilevanti per |l
successivo esame della domanda, e il parere pnaimi di brevettabilita
dell'esaminatore, non vincolante;

- entro 12 mesi dal deposito € possibile estendedoiaanda in uno o piu paesi
esteri rivendicando la priorita del deposito itaba

- a 18 mesi dal deposito la domanda di brevetto reldtivo rapporto di ricerca

vengono pubblicati;
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« dopo 21 mesi dal deposito della domanda di brevata I'esame di merito da
parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi UIBMa cui durata e variabile a
seconda dei casi;

« superato I'esame la domanda viene concessa edttorg@ubblicato.

La domanda di brevetto o il brevetto nazionale s@zwonabili in Italia in
gualunque momento della procedura nei confrontiuwli presunto contraffattore e
possono essere allegati alla richiesta di inteoveetl'autorita doganale.

| vantaggi offerti dalla procedura italiana soneedsi. Tra i principali vanno citati i
bassissimi costi di deposito e di ottenimento dgporto di ricerca e del parere
dell'esaminatore. | costi del rapporto di riceroacinfatti sostenuti dallo stato italiano,
cioe dai contribuenti, e non direttamente dal diteldella domanda di brevetto [20].

Dal 1° luglio 2008 le norme sulla concessione deveétti italiani prevedono per le
domande di brevetto di primo deposito (non per lgudil cui si rivendica la priorita) il
rilascio, entro 9 mesi, di un rapporto di ricerdandvita effettuato dagli esaminatori
dell'Ufficio Brevetti Europeo per conto dell’UIBM.

I D. M. 27 giugno 2008 stabilisce le norme peslmlgimento dell’esame di merito
delle domande di brevetto per invenzione indugridl nostro ordinamento introduce
un esame di novita ma ne esternalizza la competehdatti, I'art. 1 specifica che la
ricerca di anteriorita sara eseguita dall’UfficiurBpeo Brevetti (EPO), che dovra
ricevere il testo della domandala valutare dall’'Ufficio Italiano Brevetti e Marich
(UIBM) entro 5 mesi dalla data di deposito dellessa.

L’esaminatore dellEPO redigera il rapporto di ricae(tranne il caso in cui la
domanda si riferisca a trovati non brevettabiln@ui la descrizione, le rivendicazioni e
i disegni contengano astrusita, incongruenze oraddizioni) (che puo essere anche
parziale nel caso in cui sia rilevata una mancahaaita d’invenzione) e l'opinione
scritta (che ha valoreptiramenteinformativd) entro i 4 mesi successivi, inviandolo
all’'uUIBM che poi lo trasmettera al richiedente.

Il rapporto di ricerca elenca i documenti anteripartinenti alla domanda di
brevetto in oggetto ed e accompagnato da un patielgevettabilita, la cosiddetta
“written opiniorf, a proposito di novita e inventivita dell'invemzie. Cio costituisce
evidentemente un importante strumento informatiitasbase del quale il richiedente

ha la possibilita di effettuare una valutaziondadptopria invenzione al fine di decidere
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sia la strategia di estensione internazionalegsélla di sfruttamento commerciale. E’
essenziale che sia rispettata la tempistica di@bidill'art.1, affinché il richiedente possa
sfruttare al meglio il periodo di priorita per ltessione all’estero della domanda
nazionale che é di 12 mesi.

Il richiedente avra peraltro la facolta di presemtargomentazioni al rapporto di
ricerca e di modificare le rivendicazioni della pria domanda cosi da rendere piu
evidenti i caratteri innovativi della soluzione posta a tutela.

In particolare, dopo il ricevimento del rapportoraierca (ma entro il periodo di
pubblicazione della domanda) e in funzione delitesiella ricerca il richiedente potra
(art. 5):

1. emendare (0 accorpare) le rivendicaz{sanza ampliare I'ambito di protezione del
brevetto) e/o modificare la descriziofla descrizione e i disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni e non a integrarle);

2. presentare argomentazioni sul fatto che i dooting&ati nel rapporto di ricerca non
sono rilevanti e precisazioni sull’'ammissibilitdldeivendicazioni;

3. decidere di depositare una o piu domande divadignel caso in cui sia stata
evidenziata mancanza di unita d’'invenzione).

Dopo la pubblicazione della domanda I'UIBM procedeon I'esame di merito. Se
'esaminatore dell’lUIBM rileva che il brevetto nopud essere concesso perché
mancano i requisiti, invia una comunicazidie lettera di rifiuto e interlocutoria e
dovrebbe concedere un termine al richiedente (ex1&2.2 c.p.i.) per replicare alle
deduzioni dell’esaminatore) di rifiuto “adeguatartemotivata” al richiedente, che
potra presentare ricorso (art. 6) entro 60 giordi eventualmente richiedere la
conversione della domanda in modello d'utilita.

Il Brevetto rilasciato dall'lUIBM consiste in un damento che si compone di pochi
elementi: numero di brevetto, data di deposito. (orbrita), data di concessione, titolo,
nomi del titolare e dell'inventore.

In pratica lgprocedura italiana si sviluppa secondo il seguente schema di Figura
3.5. La gestione nazionale dei brevetti e affiddtéfficio Italiano Brevetti e Marchi
(UIBM), organo amministrativo che opera nell’'ambdel Ministero per lo Sviluppo
Economico e dal 2009 (per effetto del DPR 28 nowemB008 n. 197) é stato

inquadrato come Direzione Generale per la Lotta @lbntraffazione, alle dipendenze
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dello stesso Ministero. E questo l'ufficio destaréd delle domande di brevetto
nazionali, mentre gli uffici periferici delegati alu centri di raccolta sono le locali
Camere di Commercio (CCIAA).

Per essere “ricevibile”, la domanda deve esserediigpa esclusivamente presso
tali enti o spedita direttamente allUIBM. Non wtle domande depositate allUIBM
saranno sottoposte a valutazione da parte dellEHa€xnno escluse le domande per le
quali risultera in modo dssolutamente eviderite la mancanza dei requisiti di
brevettabilita e tale esclusione dovra essere ameante motivatéQuesta valutazione
preventiva e duplice perché eseguita sia dall’UIBisl dal’'EPO).

L'inizio dellesame é notificato al titolare delldomanda di brevetto con una
comunicazione scritta. Se il rapporto di ricerca oancora stato emesso, la risposta
alla comunicazione d’esame dovra essere inviatdfadiio Italiano Brevetti e Marchi

(UIBM) entro cinque mesi dal ricevimento della stes

o g

Possibilita di estendere in priorit|
--p| ladomanda di brevetto all'esterp

entro 12 mesi dalla data di deposito

Pubblicazione di:

- Domanda di brevetto

- Rapporto di ricerca

- Parere di brevettabilita
data X Brevetti Europeo dell'ufficio brevetti

Emissione del rapporto di ricercd e

Deposito della del parere preliminare di

domanda di brevett brevettabilita da parte dell’ Ufficia

\ 4

A 4

(data X + 9 mesi circa) (data X + 18 mesi)

'

Inizio dell'esame della domanda [d

- brevetto da parte dell'ufficio
Concessione del brevettp o ) ]
italiano brevetti e marchi UIBM,

subordinata al < o ] ]
con scambio di memorie tecnichg.
superamento dell’'esamg

Durata dell’esame: imprecisata

(data X + 21 mesi

Figura 3.5 - Applicazione brevetto in Italia

Nel caso di domande di brevetto per le quali nanasicora disponibile il rapporto
di ricerca, la comunicazione d’esame sara annegpest’ultimo e la risposta dovra

essere inviata entro cinque mesi dalla pubblicazaegila domanda.
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Probabilmente non ci sara una replica da parte deghinatori del’'UIBM, anche
per l'esiguo numero di esaminatori rispetto a quetli domande depositate
annualmente. E, quindi, necessario inviare unasispalla comunicazione dell’'UIBM,
se il rapporto di ricerca € negativo, per evitdre a domanda di brevetto sia respinta.
Nel caso in cui il rapporto di ricerca € positivmn serve rispondere (almeno in linea
teorica): tuttavia, le ministeriali sono inviatalifferentemente in tutti i casi, anche se il
rapporto di ricerca & positivo. Per essere piursi¢ed evitare di ricorrere alla
Commissione dei Ricorsi, sostenendo piu spese aeltd) € comunque consigliabile
inviare allUIBM una semplice comunicazione in csii richiede la concessione del
titolo di privativa, evidenziando che dal rappodo ricerca e dall’opinione scritta

I'invenzione risulta nuova e inventiva.
Brevetto Europeo

La convenzione CBE (Convenzione Brevetto Europe®P& European Patent
Conventiol), sottoscritta il 5 ottobre 1973, a cui aderiscd@® Stati, prevede una
procedura unica per il deposito della domanda,attes e il rilascio del Brevetto
Europeo, che deve poi essere confermato dal &taiar singoli Stati di interesse, come

illustrato in Figura 3.6.

mm Member states (38)

Albania Luxembourg
Austria Malta

Belgium Menaco
Bulgaria Former Yugoslav Republic
Croatia of Macedonia
Cyprus Netherlands
Czech Republic Norway
Denmark Poland

Estonia Portugal
Finland Romania

France San Marino
Germany Serbia

Greece Slovakia
Hungary Slovenia

Iceland Spain

Ireland Sweden

Italy Switzerland
Latvia Turkey
Liechtenstein United Kingdom

Lithuania

= Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

== Validation states (2)

Morocco
Republic of Moldova

Figura 3.6 — Membri dellEuropean Patent Organesaffonte; www.epo.org)
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Detta procedura non conferisce quindi un unico étevvalido per tutti i paesi
aderenti, ma semplifica notevolmente l'iter di cessione, che si conclude con una
convalida nazionale fatta dal singolo Paese eebthento di una famiglia di brevetti
nazionali. La procedura prevede un’unica domanei@atta in una lingua a scelta tra
inglese, francese o tedesco, da depositare prd&ssmpean Patent Office (EPO) o
presso gli uffici del’'UIBM. Le sedi dell’'Ufficio Bevetti Europeo (EPO) sono a
Monaco di Baviera, I'Aja, Berlino e Vienna. La donta di brevetto puo essere
depositata anche online. Importante € sottolinelaeel brevetto europeo non € un titolo
esclusivo, ma contiene un fascio di brevetti naaiion

Il procedimento per la concessione del brevettomew prende I'avvio presso la
“sezione deposito L'Ufficio Brevetti Europeo procede quindi con ussame degli
aspetti formali (completezza della documentazipagiamento delle tasse di deposito e
di ricerca, rispetto dei tempi, ecc..) necessarighegibuire una data di deposito. In caso
contrario la domanda sara considerata “ritirata”.

Una volta riconosciuta alla domanda di brevettddta e un numero di deposito, la
sezione che riceve le domande provvedera a clemsfi (parzialmente) e
conseguentemente ad inviare la domanda alla cemgedivisione d'esame, che
verifichera la sussistenza dei requisiti di bresfgtita novita, attivita inventiva e
applicazione industriale) e redigera il rapportoickrca da comunicare al richiedente.

L'Ufficio Brevetti Europeo effettua una ricerca dinteriorita, individuando e
raccogliendo i documenti relativi allo stato deli&adella soluzione inventiva in oggetto
ed effettua un esame preliminare sulla sussistatgarequisiti di brevettabilita
dellinvenzione. Il rapporto di ricerca e il paredebrevettabilita dell’esaminatore sono
emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito.

Uno dei compiti dell’esaminatore non e solo queliattribuire alla domanda una
classificazione internazionale (IPC) ma anche wrapea (ECLA). La classificazione
IPC di un brevetto concesso puo poi differire dellgudella domanda se sono stati
effettuati molti emendamenti alle rivendicazionull& base delle rivendicazioni (ed
eventualmente della descrizione e dei disegni)p soiati quei documenti rilevanti per
novita e attivita inventiva oppure semplicementecpé facenti parte dello stato della
tecnica. In ogni caso una domanda di brevetto nenevrespinta nella fase di ricerca.

Non sono consentite modifiche prima del rapportacerca.
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Il titolare della domanda di tutela puo rispondaite osservazioni dell’esaminatore
EPO, precisando i contenuti della propria domamtlavedenziando gli aspetti distintivi
rispetto alle soluzioni riportate nei documentidjaati dall’esaminatore rilevanti ai fini
della brevettabilita della soluzione inventiva oggeli esame.

Trascorsi 18 mesi il testo del brevetto viene nasbblico. La pubblicazione e una
tappa fissa e rappresenta, come si é gia dettonimopartita alla concessione del diritto
di usare in esclusiva la soluzione tutelata pera@@i. Entro sei mesi dalla data di
pubblicazione I'EPO effettua, su richiesta deldréssato che deve pagare
preventivamente le relative tasse, 'esame di meal# cui dipende la concessione del
brevetto o il rigetto della domanda. Pertanto,i skeside di proseguire con la procedura,
entro circa 24 mesi occorre pagare le tasse diguasione per ciascuno Stato di
interesse (0 un importo massimo forfettario peti tgli Stati contraenti) e la tassa
d’esame.

L’esame sostanziale viene eseguito dallo stessmieatore che ha condotto la
ricerca e redatto I'opinione scritta. Solo in cascezionali la pratica sara assegnata ad
un altro esaminatore, principalmente sulla bask d@sse principale IPC attribuita alla
domanda.

Nel corso dell’esame, I'esaminatore pud emettera anpit memorie tecniche,
chiamate Lettere Ufficiali, in cui vengono sollesatbiezioni relative alla brevettabilita
del trovato oggetto della domanda. E’ obbligatorgplicare nel merito a tutte le
obiezioni sollevate nelle lettere ufficiali.

Se I'esame ha esito positivo, sara chiesto aletdmte di approvare il testo come
concesso, depositare la traduzione delle rivendinanelle altre due lingue ufficiali e
pagare le tasse di concessione. In caso contrdliditolare pud presentare appello
motivato. Avra inizio un ciclo di notifiche da partel’esaminatore e di repliche da
parte del richiedente, il cui numero dipende datnfattori.

Se la divisione d’esame stabilira che sussistortmat per il rilascio del brevetto,
dovra invitare il richiedente alladichiarazione di accordosul testo della formulazione
con cui I'Ufficio intende concedere il titolo. In ancanza di assenso nel termine
prefissato la domanda sara respinta, salvo chechiedente presenti proposte di

modifica dei documenti; in quest’ultimo caso laggdura continuera.
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La decisione di concessione del brevetto europea efficacia per il titolare dal
giorno della pubblicazione della menzione dell'stitdo nel Bollettino europeo dei
brevetti e conferira gli stessi diritti di un bréteenazionale (art. 64 EPC).

Al termine della procedura centralizzata di froali@Jfficio Europeo, si arriva alla
concessione o al rifiuto della domanda. Se la dalmanene concessa, entro tre mesi
dalla concessione occorre convalidare il brevattogeo in uno o piu paesi di interesse
tra i 38 inizialmente designati. La convalida deassere completata da un agente
brevetti iscritto all’albo del relativo paese; atie comunicazioni dell'ufficio brevetti
nazionale relative al brevetto saranno indirizzaten al titolare, ma al suo
rappresentante nazionale. Il piu delle volte & semdo depositare la traduzione nella
lingua nazionale del brevetto concesso. La richieftlla traduzione del brevetto
europeo nella lingua nazionale non deve stupirdzuropa ogni stato € sovrano e non
parliamo tutti la stessa lingua, come invece awiaragli USA tra i cittadini di quel
paese.

Nel sistema europeo la procedura di opposizionespgsta alla concessione e si
identifica in un procedimento centralizzato di ‘oea” e/o di “limitazione” del titolo gia
rilasciato. La procedura di opposizione coinvoldgarévetto europeo nella sua interezza
(e dunque tutti gli Stati per i quali & stato casme ed ha efficacia). Chiunque puo
presentare, entro 9 mesi dalla concessione dektiogvopposizione alla concessione
dello stesso per motivi legati allassenza dei mg@tjudi novita o originalita, in forma
scritta e motivata, previo pagamento della tassapg@osizione. Osservazioni di terzi
potranno essere prese in considerazione (art. 1R6).ELegittimato all’azione é
gualsiasi terzo, anche se non possiede un parecilteresse. Le cause di opposizione
sono fissate dall’art. 100 EPC. Si apre cosi urtetmioso tra le parti interessate, che
viene mediato dall'EPO.

L'onere della prova spetta sempre all'opponentee geraltro puo ritirare
'opposizione senza che si determini I'estinzionel grocedimento, che prosegue
d’ufficio. | provvedimenti emessi dalla divisioné @pposizione, ma anche le decisioni
della sezione di deposito, delle divisioni di esaenelella divisione giuridica, sono
impugnabili dinnanzi le Camere di ricorso.

Una volta concessa la registrazione del brevettopaw, il titolare puo attivarsi con

la convalida del diritto in tutti gli Stati aderedi suo interesse (avvio fasi nhazionali).
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La conferma dell’'ltalia del brevetto rilasciato ypi@esame EPO, con l'introduzione
di eventuali modifiche al testo delle rivendicaZzjanun passaggio importante per avere
uniformita nell’oggetto di tutela e consente il sessivo abbandono dell’eventuale
domanda di priorita italiana.

In parole semplici, dopo la concessione, fruttolad@irocedura unificata avanti
I'ufficio brevetti europeo, il brevetto si é trasfioato in un fascio di brevetti nazionali,
ciascuno dei quali & sottoposto alla legge detiveldaese.

In pratica la procedura europea si sviluppa secdrsimuente schema (Figura 3.7)

Possibilita di estendere la domanda
--p| inaltri paesi entro 12 mesi dallg

data di deposito

Pubblicazione di:

- Domanda di brevetto

- Rapporto di ricerca

- Parere di brevettabilita
Brevetti Europeo EPO dell'ufficio brevetti

Deposito della Emissione del rapporto di ricercd e

domanda di brevetto del parere preliminare di

brevettabilita da parte dell' Ufficig

\ 4
\ 4

designati 38 Paesi
(data X)

(data X + 6-8 mesi circa) (data X + 18 mesi)

\ 4
Inizio dell'esame della domanda [d

- brevetto da parte dell'ufficio
Concessione del brevettp

Convalida del brevetto nei

brevetti europeo con scambio di

singoli Paesi di interessg< subordinata al < . ]
memorie tecniche.

tra i 38 designati superamento dell’'esamg

Durata dell’esame: imprecisata

(data X + 24 mesi’

Figura 3.7 - Applicazione brevetto europeo

La procedura europea comporta 'enorme vantaggjmotir raggiungere fino a 38
paesi con un unico deposito e una sola procedwsadie, rimandando al momento
della concessione la scelta effettiva dei paesteresse e i relativi costi.

Cio che differenzia il brevetto europeo dal brewetbmunitario, illustrato in

seguito, € la necessita delle convalide nazioh#direnine della procedura. Le convalide

presuppongono il piu delle volte la traduzione adithgua dello stato di convalida, e
presuppongono sempre I'elezione di un domicilittigtein ciascuno stato di convalida.

Alcune delle principali modifiche apportate allar@enzione sul Brevetto Europeo
entrata in vigore il 13 dicembre 2007 (EPC 2000ncsle seguenti:
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e possibile effettuare il deposito della domanddmvetto Europeo in qualsiasi
lingua: il richiedente ha tempo due mesi per fanina traduzione in una delle tre
lingue ufficiali del’lEPO (se non provvede nei tennprestabiliti la domanda e
considerata ritirata, senza possibilita di richredecosiddettdurther processing

* non € piu necessario presentare le rivendicazioai $olo la descrizione
dell'invenzione o addirittura un semplice riferimerad una precedente domanda
(procedura nota comdiling by referenc®;

» ¢ possibile integrare la domanda di brevetto coti psncanti della descrizione e
dei disegni (entro due mesi dal deposito dellasstes da un invito da parte
del’EPO), ma non delle rivendicazioni;

* una domanda depositata in qualsiasi Stato memibMyY @O puo essere citata come
domanda di priorita e il titolare avra tempo find@& mesi a partire dalla data di
primo deposito per rivendicare o correggere laidrazione di priorita,;

« il titolare puo limitare o addirittura revocare brevetto Europeo concesso. Se la
limitazione e accettata il brevetto viene pubbbicadme B3;

« il titolare puo richiedere lagetition for review ;

» estensione defftirther processinganche per il pagamento delle tasse;

» ¢ stato modificato I'art 51(1): sono brevettabdiihvenzioni in tutti i settori della
tecnologia (come prevede I'accordo TRIPS e la Comme di Strasburgo), anche
se si € mantenuto il divieto di brevettare i progma per elaboratore;

e lart. 54(4) e stato cancellato: ora qualsiasi doda di brevetto Europeo
depositata anteriormente ma pubblicata anche ssigaesente costituiscerior
art, a prescindere dagli Stati designati in comureet.169 prevede che I'ambito di
protezione é determinato dalle rivendicazioni.

Alcune di queste modifiche sono particolarmentevahti per chi si occupa di
ricerche brevettuali. ora si possono posticiparemeinti importanti (per es.
rivendicazioni, dichiarazione che sussiste un daemimdi priorita) o attuare strategie
(per es. limitazione di un brevetto concesso, ..9 akranno certamente un influsso
anche sulla fase di esame della domanda di bregatiitia pubblicazione della stessa.
Brevetto Unitario Europeo
Da quando I'EPO é divenuto operativo il 1.06.197%®e al 01.05.2008, anno di

entrata in vigore dell’Accordo di Londra, chi h&eouto un brevetto europeo ha dovuto
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sostenere costi di convalida negli stati di inteeed costi di traduzione di un brevetto
non sono trascurabili. Ad esempio la traduzionentaltra lingua europea di un brevetto
di 20 pagine concesso in lingua inglese puo egsaia circa 1200 Euro.

Ad esempio, il titolare di un brevetto europeo aiato in 10 paesi ha quindi
dovuto sostenere costi di traduzione mediamente gdr2000 euro. E questi costi,
sommati a quelli sostenuti per arrivare a concessidiventano elevati.

| brevetti nazionali generati da un brevetto eucopeno soggetti alla competenza
dei tribunali nazionali. In Italia e in altri paelsi competenza € di appositi tribunali
0 Sezioni Specializzate in Proprieta Industriale.

Negli anni a piu riprese gli utenti del sistemavetéuale europeo hanno chiesto una
riforma del regime linguistico volta a minimizzaceannullare i costi di convalida.
Effettivamente, confrontando i costi che un‘aziemgaliamente sostiene per ottenere un
brevetto in USA, che e valido automaticamente tti gli stati della federazione, con i
costi sostenuti da un'azienda per ottenere lostesgltato in Europa, ci si e resi conto
che questi ultimi sono di gran lunga maggiori pror causa delle spese di convalida. Il
sopramenzionato Accordo di Londra ha di fatto degposta alle richieste degli utenti,
anche se parziale.

Nel mese di Marzo 2011 il Consiglio Europeo, ccawMallo del Parlamento
Europeo, ha preso una decisone di grande rilevpaz@onsentire a 25 stati membri

dell'Unione Europea di mettere in atto_un sistemevdttuale unitario, utilizzando lo

schema della "cooperazione rafforzata”. | brevsetfisciati secondo questo nuovo
sistema, definibili appunto brevetti unitari, sdvetd automaticamente validi nel
territorio dei 25 stati partecipanti.

La Commissione europea, il 30 settembre 2015, haramato che [l'ltalia ha
ufficialmente aderito al brevetto unitario europeodiventa cosi il 26esimo Stato
dell'Unione a far parte della cooperazione rafftazaicordando che il nostro paese é |l
guarto maggior mercato europeo in termini di breéweincessi.

La decisione rende ancora piu interessante periéade e gli inventori 'utilizzo di
una sola procedura per la registrazione di unctitokevettuale in tutti i 26 paesi che
fanno parte della cooperazione rafforzata.

Infatti il Brevetto unitario europeo consente un@t@zione semplificata delle

invenzioni su tutto il territorio UE grazie ad uma&ocedura unica e una riduzione

104



sostanziale dei costi da sostenere per ottenererewetto, in particolare per quanto
riguarda i costi di traduzione e di deposito, autaedo quindi la competitivita europea
rispetto a USA, Giappone e altri Paesi non europei.

Il Brevetto unitario assicura anche una maggiocersizza giuridica, grazie ad un
sistema unico e centralizzato per la composiziogiecdntenziosi presso una Corte
unitaria del brevetto.

Il nuovo sistema si basa su due Regolamenti euriopebdoperazione rafforzata
adottati il 17 dicembre 2012. Il Regolamento UELB57/2012 sulla creazione di una
tutela brevettuale unitaria e il Regolamento UE262012 sul regime linguistico.

Dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettusi compone anche di un sistema
giurisdizionale unitario rappresentato da un Tréderunificato dei Brevetti che si basa
sull’Accordo internazionale, sottoscritto anchd’dalia il 19 febbraio 2013.

Uno studio della Commissione UE afferma che le espreuropee spendono dai
180 ai 250 milioni di euro ogni anno per tutelagenivenzioni industriali in Europa (tra
traduzioni, spese legali e altro). L'adesione dtalia si spera apporti vantaggi
economici per l'industria italiana che investe aeficerca e nell’innovazione e che
punta alla sua internazionalizzazione sui merecab@ei. Sono oggi molte le imprese, in
particolare le PMI, costrette a limitare il numedo Paesi di estensione dei propri
brevetti per via degli elevati costi della protemdrevettuale in Europa.

L’ltalia, che €& ai primi posti tra gli Stati Membper numero di brevetti europei
(secondo il sistema di Monaco), e infatti da senfpr@revole alla creazione di un
brevetto unico europeo, che considera uno strumfamdamentale per la tutela dei
diritti, I'apertura dei mercati, la competitivita’@novazione delle imprese nazionali.

Il negoziato sulla creazione di un Brevetto europeiario € stato a lungo in una
situazione di stallo a causa della questione dghre linguistico. Alla proposta iniziale
della Commissione UE di riprendere il regime tglie della Convenzione di Monaco e,
quindi, di utilizzare per le traduzioni del futuboevetto unico europeo una delle lingue
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB)ale a dire inglese, francese o tedesco,
si contrapponevano le obiezioni di Italia e Spagna.

| due Paesi chiedevano infatti I'applicazione dejalamento 1/1958 sulle lingue

ufficiali del’'Unione Europea, vale a dire l'utiio dell'inglese e francese quali lingue
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veicolari, tradizionalmente riconosciute, giudicandquindi la proposta della
Commissione UE lesiva del principio di parita limggica.

Il ricorso alla cooperazione rafforzata, autoriazebn una decsione del 10 marzo
2011 venne considerato necessario al fine di shteckesame del dossier relativo al
brevetto unico europeo visto che non si era riuaciaggiungere I'unanimita richiesta
per I'adozione del regolamento relativo al breveiico europeo proprio a causa delle
forti divergenze tra gli Stati membri in relazioaleregime linguistico proposto.

Dopo due anni dalla sentenza della Corte di Gilastiel 17 aprile 2013, a seguito
del ricorso presentato dell'ltalia sull’esercizielld cooperazione rafforzata, che ha
giudicato compatibile con i Trattati la decisionel cConsiglio del 10 marzo 2011,
I'ltalia ha deciso di aderire alla cooperaziondaefata. Una decisione assunta, in sede
CIAE il 15 maggio 2015, dopo una approfondita @givdi analisi e valutazione che ha
visto il coinvolgimento di tutte le amministraziooompetenti e la consultazione degli
stakeholders, sotto il coordinamento del Dipartmenfolitiche Europee
(http://www.politicheeuropee.it/attivita/19478/begto-unitario-europeo).

Nelle intenzioni del legislatore il brevetto unitarinsieme con il sistema di
gestione delle dispute in materia di brevetti, didzato a livello europeo,
semplificherebbero le procedure e ridurrebbero sticattualmente sostenuti dai
richiedenti di brevetti. Alcuni critici sollevandi@zioni affermando che la realta delle
cose e pero differente.

Gli stati membri dell'Unione Europea hanno chiestoifficio europeo dei brevetti
EPO di farsi carico dellamministrazione del sistendei brevetti unitari.
Conseguentemente, le procedure di deposito ed esiitee domanda di brevetto
unitario resterebbero identiche a quelle attualm@natto presso 'EPO per le domande
e i brevetti europei. La differenza tra i due sisteunitario ed europeo, risulterebbe solo
al termine della procedura dopo la concessione)apd titolare deve decidere in quale
paese ottenere la tutela brevettuale.

Dopo la concessione il titolare del brevetto pdbeebptare per:

- un brevetto europeo tradizionale, con singolevabde in ciascuno stato di
interesse tra i 38 raggiungibili con la procedweopea;
- un brevetto unitario, automaticamente valido senanvalide nei 26 paesi che

hanno aderito alla cooperazione rafforzata;
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- un brevetto ibrido, costituito da un brevettotano e in aggiunta convalide nei

singoli stati di interesse tra i 12 Paesi che nannlb aderito alla cooperazione

rafforzata oppure non fanno parte dell'Unione Eaeop

Al brevetto unitario si unirebbe il sistema cengzdto delle Corti competenti per i

contenzioni in materia di brevetti europei e umitéfultima proposta, che ha avuto

molti riscontri favorevoli ed é stata infine appata&, assegna la sede principale della

Corte a Parigi, e due sedi distaccate a Londra @akto di Baviera. Le tre sedi

gestirebbero i casi in base al settore tecnolodmta disputa. A Monaco verrebbero

assegnati i contenziosi relativi a brevetti inerémimeccanica (classe IPC F), a Londra

verrebbero assegnati i contenziosi relativi a btewrgerenti le necessita umane (classe

IPC A) e la chimica (classe IPC C), a Parigi veloerb assegnati i contenziosi relativi a

brevetti inerenti tutti gli altri campi tecnologici

In pratica la procedura per ottenere un brevettoadab unitario ed europeo

potrebbe svilupparsi secondo il seguente schengar@i.8).

Deposito della

domanda di brevetto

v

designati 38 Paesi
(data X

Emissione del rapporto di ricercg e

brevettabilita da parte dell’Ufficia

del parere preliminare di

Brevetti Europeo EPO

(data X + 6-8 mesi circa)

v

Pubblicazione di:
- Domanda di brevetto
- Rapporto di ricerca
- Parere di brevettabilita
dell'ufficio brevetti

(data X + 18 mesi)

Convalida del brevetto europe

nei singoli Paesi di interesse ¢
non hanno aderito alla

cooperazione forzata

|®)

e

Brevetto comunitario
automaticamente valido nei 24
paesi che hanno aderito alla

cooperazione forzata

A 4

Possibilita di estendere la domanda
paesi non coperti dalla procedurs

entro 12 mesi dalla data di deposi

L

o

n

A

y

Concessione del brevett

o

subordinata al <

superamento dell'esamg

Inizio del’esame della domanda d

brevetto da parte dell'ufficio
brevetti europeo.

Durata dell’esame: imprecisata

(data X + 24 mesi)

Figura 3.8 — Applicazione brevetto unitario (comario)
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Circa la questione delle tasse brevettuali, i fauttell'adesione dell'ltalia al
pacchetto del brevetto unitario sostengono chealatiente con il brevetto europeo si
pagano tasse per ciascuno dei 28 Stati comunitemntre in futuro, con il brevetto
unitario, si paghera una sola tassa annuale iingporto dovrebbe essere inferiore alla
somma delle 28 tasse annuali.

Questa tesi perd non regge poiché ad oggi men@%eadei brevetti europei viene

esteso a tutti i 28 Paesi del'Unione Europea éfoBturopean Scrutiny Committee UK

House of Parliament) e quindi praticamente nesquaga annualmente tasse per 27
Paesi.

La scelta di non convalidare in tutti i paesi d&ifone non é dettata principalmente
da ragioni economiche. Alle imprese, e in partioolalle piccole e medie imprese
SMEs, interessa tutelarsi soltanto nei paesi clppresentano i principali mercati
europei o i principali distretti industriali di pilazione, ovvero I'ltalia, la Germania, la
Francia, il Regno Unito, la Spagna.

Oltre il 40% dei brevetti europei viene convalidatbtanto in questi cinque Paesi
(fonte: European Scrutiny Committee UK House ofliarent). Ad oggi, quindi, in
media le imprese (anche quelle italiane) alle quigine concesso un brevetto europeo
convalidano in 4 o 5 Paesi e versano tasse soltarjoesti 4 o 5 Paesi, e non in tutti e
28 i Paesi dell'Unione europea come erroneamestautd da molti.

Sempre per quel che riguarda le tasse brevettbalyovo sistema del brevetto
unitario € poco flessibile. Attualmente, se il @@ di un brevetto europeo volesse
ridurre i costi di mantenimento del brevetto, étibdi rinunciare al brevetto per i Paesi
che non sono piu di suo interesse, e mantenereeri/brevetto soltanto per i Paesi in
cui ha un effettivo interesse commerciale, con egasnte risparmio delle tasse che
non deve piu versare per i Paesi abbandonati. IGwavetto unitario, il titolare non puo
operare alcuna riduzione di costo senza rinunamabéocco a tutto il brevetto.

Lo stesso rilievo € stato sollevato dallo Europ8arutiny Committee UK House of
Parliament nello Studio "The Unified Patent Colmtip or hindrance?" presentato al
Governo britannico.

Il Regolamento 1257/12 (art. 13) prevede un mescamidi ripartizione delle tasse
dei futuri brevetti unitari fra i Paesi partecipaalla cooperazione rafforzata. Questo

meccanismo non sara conveniente per le segueminiag 50% delle tasse spetta di
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diritto all'Ufficio Brevetti europeo; una parte dedstante 50% andra diviso in parti
uguali tra tutti i 26 stati partecipanti; soltaiiteesiduo (il cui ammontare & sconosciuto)
verra ridistribuito in base a diversi criteri, comad esempio il humero di brevetti
depositati da ciascun Paese (chi piu brevettanetioeu soldi).

Ritornando per un attimo alle statistiche relatvegaesi di convalida degli attuali
brevetti europei. Come gia scritto, oltre il 40%i deevetti europei concessi sono
convalidati in soli cinque paesi: Italia, Germarf@ancia, Regno Unito e Spagna. Di
questi la Germania, la Francia e il Regno UnitbrilOttobre del 2000 hanno sottoscritto
un accordo che prende il nome di Accordo di Lonflrandon Agreement on the
application of Article 65 of the Convention on tBeant of European Patents), entrato
in vigore nel 2008. Attualmente gli stati européieeenti alllAccordo sono: Albania,
Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germaniaghéria, Islanda, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,ndm, Paesi Bassi, Slovenia,
Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Gli stati aderenti all’Accordo di Londra hanno mctato a pretendere che i brevetti
europei concessi e convalidati sul proprio teritmengano tradotti nella relativa lingua
nazionale. Al piu € richiesta la traduzione di umanima parte del testo, le
rivendicazioni.

E' quindi evidente che i costi di convalida deivetsi europei sono stati di fatto
abbattuti per gli stati di maggior interesse daltéeende, mentre proprio la riduzione di
questi costi € stato il cavallo di battaglia deitéai del nuovo sistema.

In pratica oggi per convalidare un brevetto europeano dei 19 stati aderenti al
London Agreement si spendono poche centinaia @i eur

Per le ragioni esposte, gli scettici ritengono dheuovo sistema brevettuale non
portera i benefici sperati, in particolare perzesade italiane.

Gli svantaggi principali, pero, certamente derivalab nuovo assetto scelto per |l
tribunale unico sovrannazionale, la cosiddetta€dei Brevetti Europei.

Da un'attenta lettura dell'Accordo istitutivo de@arte dei Brevetti Europei, infatti,
risultano evidenti le gravi difficolta, soprattutai natura finanziaria, che il nuovo
regime provochera alle piccole e medie impresaital che si troveranno ad affrontare
gli altissimi costi ed i disagi derivanti dalla essita di difendersi perlopiu all'estero,

davanti a giudici stranieri, in una lingua divedsdl'italiano e dall'inglese.
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L'Accordo, infatti, stabilisce che tutte le conteosie - anche cautelari - in materia
di validitd e contraffazione aventi ad oggetto e®stti Europei ed i nuovi Brevetti
Unitari saranno di competenza esclusiva, a secaletla materia, di un'unica Corte
Europea suddivisa su tre sedi: Parigi, Monaco edtanLa lingua di procedura sara
quella in cui e stato concesso il brevetto azignawero inglese, o francese o tedesco.
Presso le Divisioni locali e regionali, invecelitgua di procedura sara quella del Paese
in cui ciascuna Divisione ha sede o quella condarfta i Paesi che hanno costituito
una Divisione Regionale.

Da quanto sopra esposto risulta di tutta evidehfmarte sbilanciamento in favore
delle imprese francesi, tedesche ed inglesi (madtonali comprese), le quali avranno
I'enorme vantaggio di gestire i contenziosi nellappia lingua e, nella maggior parte
dei casi, davanti ai propri giudici, a scapito wttitgli altri Paesi aderenti, in particolare
dell'ltalia.

Infine per quanto riguarda ilsistema di finanziatoedella Corte Unica, poiché le
sedi centrali del Tribunale e la Corte d'Appellonnagi troveranno in Italia,
paradossalmente le imprese italiane (e lo Statmnt@ pagheranno per poter essere
giudicate all'estero, in una lingua diversa dalléno e avanti a giudici non italiani,
oltre che per mantenere strutture che impiegherassenzialmente personale francese,
inglese e tedesco.

Si sottolinea inoltre che il Tribunale e la Cortappello del brevetto Unitario non
sono organi comunitari. La UE, infatti, non e pacentraente dell’Accordo che li
istituisce e dunque nessun contributo UE arriveraostegno del finanziamento di
questo sistema [20].

Tutela PCT — Domanda di brevetto internazionale

Il Patent Cooperation Treaty, sottoscritto a Wagton nel 1970, gestito
dall'Organizzazione Mondiale della Proprieta Irgdliale OMPI o WIPO, con sede a
Ginevra, disciplina e rende uniformi per i 151 Bfat 1 ottobre 2016) aderenti alcuni
aspetti dei procedimenti di tutela brevettuale: cd#p della domanda, ricerca di
anteriorita ed esame preliminare. Detta proceduna porta alla concessione di un
brevetto, ma semplifica il procedimento per I'otteanto della tutela internazionale e si
conclude con il rilascio di un fascio di brevettizionali. Al termine della fase di esame

internazionale, il titolare della domanda deve axile c.d. fasi nazionali, ovvero di
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deposito della domanda in ciascun Paese (hati@tah{s) o gruppo di paesi (regional
patents) di proprio interesse.

Dal momento che I'esame finale viene fatto nei sintati, il contenuto della
tutela puo essere differenziato da Stato a Statosti elevati costituiscono un elemento
di sfavore di questa forma di tutela, d’altro calagrocedura PCT si caratterizza per i
seguenti aspetti:

» consente il deposito di un‘unica domanda, che hstegsi effetti di una domanda
nazionale per tutti gli Stati aderenti;

* il deposito viene fatto in molti paesi in una sltgua (fino alla fase di concessione
nei singoli Stati non sono necessarie le tradugiobé lingue ufficiali sono
francese, inglese, tedesco, giapponese, russmapagcinese;

* rispetto al termine convenzionale di 12 mesi pesténsione all’estero con la
puntuale individuazione degli Stati, concede uiteriil8 mesi per avviare le fasi
regionali. Si arriva quindi a 30 mesi dal deposiétia prima domanda nazionale;

» consente di avere una prima valutazione di metiiorequisiti di brevettabilita
dell'invenzione, attraverso 'Esame Preliminareemizionale;

» dilazionai costi.

Al momento del deposito si pagano la tassa di depda tassa di ricerca e la
tassa di trasmissione.

Dopo circa 8 mesi l'ufficio brevetti competente ¢mal rapporto di ricerca,
contenente i documenti d'arte nota ritenuti rildvatall'esaminatore, e il parere
preliminare di quest'ultimo. Opzionalmente & pabsitichiedere lo svolgimento di
un esame preliminare internazionale della domaihdaj esito non € vincolante per
il proseguo della procedura.

Alla scadenza dei 30 mesi la procedura internaioma termine; la domanda di
brevetto internazionale cessa di esistere e desereedrasformata in un fascio di
domande di brevetto regionali o nazionali nei singmaesi di interesse del
richiedente. Questa fase € definita dalla normatiiagresso nelle fasi
nazionali/regionali".

In ciascun paese nei quali si decide di prosegdéee essere depositata la
traduzione della domanda di brevetto nella lingaaionale e si pagano le tasse

previste dal locale ufficio brevetti. Ciascuna dowha nazionale/regionale originata
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dalla domanda internazionale subira poi I'esammaetito da parte del competente
ufficio brevetti, secondo la legge del paese diriihento, ed eventualmente andra a
concessione. Le modalita di svolgimento dell'esartempi e il regime di tassazione

variano da paese a paese.

Pertanto la domanda di brevetto proseguira solgaesi scelti dal richiedente
tra i 151paesi inizialmente designati.

La procedura internazionale e estremamente utileppsticipare al trentesimo
mese la scelta dei paesi di effettivo interesseesf@ulasso di tempo puo dar modo
allimprenditore di partecipare a piu di una fidiasettore, comprendere le tendenze
del mercato, stringere accordi commerciali perrrit@i non direttamente raggiunti,
trovare partnership, ecc. Pertanto la scelta desipzei quali proseguire le procedure
di brevettazione puo essere compiuta in modo c@vsdg.

Nel caso piu semplice la procedura internazionadgikippa secondo il seguente
schema Figura 3.9.

Possibilita di estendere la domarjda
-p| nei paesi non aderenti al PCT entro

12 mesi dalla data di deposito

Pubblicazione di:

- Domanda di brevetto

- Rapporto di ricerca

- Parere di brevettabilita
Paesi brevetti dell'ufficio brevetti

Deposito della domanda Emissione del rapporto di ricercg e
di brevetto, designati del parere preliminare di

temporaneamente 151 brevettabilita da parte dell’uffici

v

A 4

(data X) (data X + 6-8 mesi circa) (data X + 18 mesi)

A 4

Fine della procedura
(data X + 30 mesi)

Trasformazione della domanda (g

. OPZIONALE: esame preliminare
Prosecuzione

internazionale della domanda dj
secondo la

legge
nazionale di <j

ciascun paesg

brevetto, soggetto al pagamento|di
un fascio di domande 99 pag

una tassa

regionali/nazionali nei paesi di

interesse e prosecuzione secondo la

scelto legge nazionale

Paesq
n/151

Figura 3.9 - Applicazione di brevetto internazi@anRICT
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| requisiti minimi per ottenere una data di depmsibno i seguenti:

» almeno uno dei richiedenti deve avere la residentzanazionalita di uno Stato

contraente;

« la domanda deve essere presentata in una delleslohgjla procedura,

Inoltre, la domanda deve contenere almeno:

» [l'indicazione che si richiede una domanda PCT,;

» la designazione degli Stati;

* il nome del richiedente;

* una descrizione;

» almenouna rivendicazione.

Per quanto concerne la prima fase, la domanda gs€ree presentata da qualsiasi
residente o di nazionalita appartenente ad unm Stattraente (un richiedente italiano
puo effettuare il deposito all’'UIBM o direttameragli uffici del’lOMPI o del’EPO).

La lingua utilizzata per il deposito dipende dafficio ricevente (inglese, francese,
tedesco, russo, giapponese, cine, arabo e spagmalofomungque compatibile con
quella del competente ISAlfiternational Searching Authority.

L’'Ufficio nazionale compie un esame formale e pred® ad inviarne copia
al’lOMPI e all'ufficio incaricato della ricerca, ehper un residente in Italia e I'Ufficio
Brevetti Europeo. Quest’ultimo redige un rapportoriderca (ISR — International
Search Report) in cui cita le diverse anteriorittovate e un’opinione scritta (WO -
Written Opinion).

Dopo il ricevimento dellISR, il richiedente ha l&acolta di modificare le
rivendicazioni (per limitare I'ambito di tutela),rima della pubblicazione della
domanda. Ulteriori modifiche alle rivendicazionilaadescrizione e ai disegni sono
possibili solo se viene richiesto 'esamén(éernational Preliminary Examinaticin

Dopo 18 mesi dalla data di priorita, la domanda®ipubblicata.

Terminata la prima fase, il depositante puo sceglidi richiedere I'esame
internazionale e iniziare la seconda fase, oppganaarsi dalla procedura PCT e
seguire la via del’esame separato nei vari paesi.

L’esame si richiede depositando presso il compet#EA una Demand entro 3

mesi dalla trasmissione di ISR + WO oppure entronai dalla data di priorita.,
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facoltativo e non vincolante nelle successive fasiionali, ma se l'esito & positivo la
fase regionale europea (per esempio) prosegueapilinente verso la concessione del
brevetto Europeo. In altri Stati € possibile cha sffettuata una nuova ricerca di
brevettabilita.

L’ingresso nelle fasi nazionali o regionali vieneirgdi differito entro 30/31 mesi
dalla data di prioritd. Le fase nazionali consistamel formalizzare la domanda di
brevetto internazionale nei Paesi designati e pieviepagamento di tasse nazionali, il
deposito di traduzioni e la nomina di mandataralpcsecondo quanto richiesto dalle
leggi nazionali dei singoli Paesi scelti.

Il periodo di ingresso nelle fasi nazionali diperghall’'Ufficio Designato o Eletto
(se e stato richiesto 'esame): per 'EPO sono 8%im

Con il sistema PCT si semplificano le proceduradeiosito multinazionale e si
possono posticipare le spese. Si ha di conversuomento dei costi complessivi.

Si consiglia di depositare la prima domanda di lmesderoprio paese e poi decidere
quale procedura seguire tra:

« larichiesta di un brevetto europeo e il depositdanande nazionali separate in

paesi non europei;

« larichiesta di brevetto PCT, nel quale si inclideevetto europeo;

» larichiesta di brevetti nazionali.
3.1.6 Il percorso di filing: dal deposito al grant

Come evidenziato al paragrafo precedente, e péssibndividuare
fondamentalmente tre percorsi per il deposito @ domanda di brevetto, che spesso si
intersecano soprattutto nelle prime fasi del precesecisionale, a seconda di quanto
appare chiaro lo scenario competitivo e la stratedji sfruttamento della soluzione
inventiva. All'inizio del percorso posso decidelieddpositare una domanda di brevetto
nazionale, dopo 12 mesi si ha l'estensione allfese la richiesta del rapporto di
ricerca, a 18 mesi in genere si ottiene il rappdrtocerca e la pubblicazione, e via via
avanti, fino alla richiesta dell’esame sostanzeak arriva alla concessione del brevetto.
Se si decide di non passare per I'applicazioneomak®, si puo depositare direttamente
un’applicazione europea, in genere dopo 6-8 mesievstilato un rapporto di ricerca e

poi si va avanti fino alla pubblicazione dell’amalzione, poi 'esame sostanziale fino
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alla concessione del brevetto (Figura 3.10). lguifa 3.11, tratta dal sito EPO, mostra i
passi dell'applicazione europea, in cui dopo 18imsearriva alla pubblicazione, in
media 4-5 anni per arrivare alla concessione deNdito, e il periodo di opposizione
pari a 9 mesi, attraverso la procedura unificatea permette di fare opposizione
direttamente all’Ufficio Europeo dei Brevetti, paisi 9 mesi & neceario fare
opposizione davanti ai tribunali nazionali, bisogdepositare in tutti i paesi una

richiesta di nullita, complicandosi notevolmente.

licazione A N .
Omesi —— ﬁfﬂ:zionale Applicazione Europea I‘ 0 mesi

| Rapporto di Ricerca | —| 6 mesi

Estensione all'
. estero e richiesta
12mesi | del Rapporto di
Ricerca

Rapporto di
18mesi | Ricercaa |« Pubblicazione | —- 18 mesi
Pubblicazione |

|
Richiesta
24 mesi —— dell'Ezame
Sostanziale

. Concessione
51mesi — del brevetto —

Figura 3.10 — Applicazione nazionale con successst@nsione all’estero vs.

applicazione europea [12]

The patent procedure at the EPO

Opposition
Search Publication Puklication period
Application  report of application of grant expires

® - L L *

18 months
wnhdraw?J

Agorae o s

Figura 3.11 — Procedura di brevetto EPO (fonte: wepe.org)
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Anche nella procedura internazionale si pud senpmgire da un deposito
nazionale e avvalersi di 12 mesi di tempo per dgeidse estendere la protezione
all'estero, oppure se e stata condotta un’accuaddisi per cui risulta vantaggioso un
percorso internazionale, si puo partire direttamextn il deposito di una domanda di
brevetto internazionale. Dopo 16 mesi si ha siceram una ricerca completa ed un
rapporto di ricerca concesso, a 18 mesi la pubhbog, dopo 4 mesi € possibile
chiedere I'esame preliminare nel/i paese/i di ggse, quindi 6 mesi per il rapporto di
ricerca e poi si procede direttamente con 'applmae PCT (Figure 3.12 e 3.13).

Il rapporto di ricerca per un’applicazione intericaale e redatto dai cosiddetti ISP,
International Searching Policy, ovvero gli uffigigposti a fare I'esame di ricerca dello
stato dell’arte per conto dell’Organizzazione Maiédi della Proprieta Intellettuale
(WIPO o OMPI). Quindi 'OMPI assegna agli uffici zianali o regionali. Per un
brevetto regionale europeo € designato I'Ufficiodfaeo dei Brevetti, ma ci sono anche
i singoli uffici nazionali dei paesi europei cheeogno come gli ISP. All'estero c’e
I'ufficio coreano, l'ufficio giapponese, l'ufficicaustraliano, I'ufficio americano, che
operano come ISP. Molti preferiscono richiederepoap di ricerca presso I'Ufficio

Europeo dei Brevetti, per la qualita e la celedié#la procedura.

0 months —— | National Filing |
| Foreign Filing & | rarational PCT
12 months ‘ Request forint'l |___——— " apgiication 0 months
PCT |
Search completed and - [ search Report
16 months _|_| Search Report issued "1 P 16 months
Publication _,___—————]I Publication 18 months
18 months - |
Preliminary
Examination
24 months —— Request
Preliminary
28 months Examination
Report
31 months [ Examination
51 months | Grant

Figura 3.12 — Applicazione nazionale con successst@nsione internazionale vs.

applicazione internazionale [12]
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The PCT procedure

Possible prior patent application (priority)

PCT patent application

Publication
18 months after priority date

Applicant decides; preliminary examination?
22 months after priority date
Ly [] Yes

Direct entry into Preliminary
national/regional phase examination

National phase:
30-31 months after first filing

Figura 3.13 — Procedura di brevetto PCT (www.efp.or

BN

Altra possibilita e partire dall’applicazione itatia, entro i 12 mesi si estende
all’'estero, europeo, statunitense e giapponesgeda la Figura 3.14, man mano Si

ottengono dei risultati su ogni percorso.

0 mesi ! | Mational Filing |
|
Foreign Filing & Request for Search (EPO, PCT) or
12mesi Search + Examination (US and JP)
EPOD us JP
18mesi || Search completed, " Publication, R
Search Report issued Search and [ =
& Publication Examination on
' going
¥
24 months _|_ Examination
. ‘start
27 months |- ' Grant ]
48 months _|_ Search &
Examination
51 months | Grant | start
72 months _L_ Grant

Figura 3.14 — Opzioni deposito brevetto [12]

Il vantaggio di una valutazione preliminare e chegsadagna tempo. Qnando
sussiste una “domanda pendente” la protezioneed#ist a quando non arriva un terzo
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che la contesta, quindi si ha quello che si chigmatezione provvisoria”. Ci sono delle
aziende che preferiscono una protezione provvigueigahé al limite la loro soluzione
dura solo 4 anni, dopo 4 anni non terrebbero Wéite per cui conviene prolungare la
protezione provvisoria. Nel caso di brevetti fare#teci, sono necessari anni per
svolgere tutti i test etc., per cui piu si riescgastecipare esborsi e spese e piu €
convieniente la protezione provvisoria.

Come € possibile evidenziare l'ufficio giapponeseo@siderato tra i piu lenti in
assoluto sia a causa del sottodimensionamentaffieild rispetto al carico di lavoro e
sia perché i giapponesi tendono a dare delle tatédesingole soluzioni inventive, al
contrario degli europei che sono orientati ad wnela accorpata. Anche in questi caso
si va all'ufficio nazionale, o in alternativa, ssisono i presupposti, si pud pensare di
depositare direttamente una domanda di brevettopeor una domanda di brevetto

internazionale.

3.1.7 Laricerca brevettuale

Quando si deve valutare se un’invenzione possiedequisiti di brevettabilita
(ovvero nuova ed inventiva), € necessario esegui@ ricerca nelle banche dati
(brevettuali, di articoli scientifici, ecc.). Penta, appare evidente l'importanza di
accurate ricerche di anteriorita sugli aspetti tetneente connessi all’oggetto della
tutela, fatta sia su banche dati bibliografiches brevettuali.

Servizi di analisi delle anteriorita sono offerta dagli studi brevettuali che dai
Centri PatLib dislocati su tutto il territorio namale, in convenzione con 'UIBM. In
alternativa é possibile procedere autonomamentsuttamdo le banche dati brevettuali
accessibili in rete dove e possibile rintracciareagy tutti i brevetti pubblicati [si
ricordano ad esempio ESP@CENET dellEuropean Paftefiice [48]; UIBM
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi [49];_USPTQle United States Patent and
Trademark Office [50];_ JPO de Japan Patent Offtc;[DPMA, de Deutsches Patent
und Markenamt [52]; WIPO de World Intellectual Pealy Organization [53].

In molte circostanze & opportuno svolgere un‘aut@ricerca d'anteriorita prima

deldeposito _di_una domanda di_brevetto Ad esempio, € opportuno svolgere

unaricerca quando il settore tecnico al quale l'invenzioneifgrisce é affollato di

operatori, oppure quando esiste un abbondanteecldisbrevetti o domande di brevetto.
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Ancora, e consigliabile svolgere la ricerca d'antéa quando non si € certi di quale sia
lo stato dell'arte nel settore tecnico al quateé&nzione si riferisce.

Il sistema brevettuale € pubblicistico. In altrinteni le domande di brevetto e i
brevetti sono soggetti a pubblicazione da partéudfedio brevetti; la pubblicazione e
normalmente differita al 18esimo mese dalla datadejposito delle domande. La
pubblicazione delle domande e dei brevetti avvisneappositi registri digitali degli
uffici brevetti, per lo piu consultabili online.

Labanca dati_dell'ufficio_europeo _dei_brevettj rappresenta una delle maggiori
raccolte di domande e brevetti pubblicati, oltre rBlioni di documenti provenienti
dagli uffici brevetti dei maggiori Paesi industizalati del pianeta. Si tratta di un buon

strumento per svolger&erche di brevetti e domande di brevetto

La machera di ricerca di Espacenet € la segueigaré-3.15) e permette di cercare
parole chiave in diversi campi: titolo del brevetto della domanda di brevetto

pubblicata, riassunto, data di deposito, data Bbjpcazione, numero di pubblicazione,
titolare, inventore, ecc..

Deutsch English Frangais

Espacenet

Contact
Patent search

Change country +

R - O ip R I et e

inserire le parole chiave da cercare nel titolo
dei brevetti e delle domande di brevetto di interesse

inserire le parole chiave da cercare nel titolo
o nel riassunto

se lo si conosce, inserire il numero di pubblicazione

inserire il nome del titolare dei brevetti o delle
domande di brevetto di interesse

inserire il nome dell'inventore
Inventers) th

Figura 3.15 — Ricerca brevettuale ESP@CENET [54]
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E’ preferibile eseguire una ricerca brevettualenaridel deposito di una propria
domanda di brevetto. L'analisi dei documenti dinieg nota pud consentire di
individuare con precisione le caratteristiche @ffatnente nuove e inventive delle
soluzioni tecniche ideate 0 messe a punto dallitwe. Altra motivazione della ricerca
brevettuale é volta ad annullare in tutto o in @attrevetti o le domande di brevetto dei
concorrenti. Se si riesce a dimostrare che i ctindetbase del brevetto erano gia
descritti, o suggeriti, in documenti pubblicati embrmente al deposito della
corrispondente domanda, o anteriormente alla steadigoriorita, il giudice dichiara il
brevetto nullo. La nullita pud essere totale o @&z La ricerca brevettuale puo essere
utilizzata anche quale strumento di sorveglianzerdiche periodiche dello stato legale
delle domande di brevetto e dei brevetti dei comedr. Analizzando ad intervalli di
tempo regolari le domande di brevetto depositat®me di uno o piu concorrenti e
possibile determinare quali scelte sono state matimbito tecnico (quali invenzioni) e
territoriale (in quali stati sono state deposit@t@lomande di brevetto). L'analisi dello
stato legale di una domanda di brevetto o un brewd¢| concorrente consente di
verificare eventuali abbandoni in uno o piu stesitensioni in altri paesi, il deposito di
opposizioni da parte di terzi, la registrazionelicénze, cessioni, cambi di titolarita,
ecc..

Prima pero di mettersi all’opera per cercare dupecare i documenti rilevanti, e
utile stabilire alcuni punti della strategia diaica e piu precisamente occorre:

» individuare le caratteristiche tecniche essenzéalnon ogni singolo dettaglio
dellinvenzione;

» tener presente che le caratteristiche non tecnidre fanno parte dello stato
dell'arte e quindi non sono da ricercare;

» capire il problema tecnico risolto dall'invenzione;

» selezionare la banca dati piu appropriata, tenendto della copertura dei dati.

EPO e USPT@a banca dati del’'USPTO fu la prima ad essera sexessibile on-
line a partire dal 1994; quattro anni dopo I'EP@ud’esempio degli Stati Uniti con
esp@cenet) forniscono anche l'accesso al registimui sono contenuti i dati relativi
alla prosecuzione delle domande di brevetto.

PATENTSCOPE, il portale della WIPO, consente di effettuareiterca in pit 2
milioni di domande di brevetto internazionale (PGTYi visualizzare graficamente i
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risultati sulla base di alcune semplici analisi Igukata di pubblicazione, inventore
principale, titolare, classificazione IPC.

| sistemi professionali offrono maggiori possilgildi ricerca e reperimento dei dati,
(sia in termini di numero e di tipologia di docurtiearchiviati sia di classificazioni
ricercabilie soprattutto di analisi statistica dei risultatiutilizzo di titoli e riassunti
riscritti conferisce valore aggiunto.

La letteratura brevettuale e talmente ampia chepérimento dell'informazione e
difficile senza I'utilizzo della classificazione.alLclassificazione serve ad eseguire le
ricerche (di anteriorita, novita o brevettabilité?) modo indipendente dal linguaggio
utilizzato, perché in questo modo € possibile daer concetti o idee a volte difficili da
esprimere mediante parole ed infine perché non sesgno disponibili i riassunti (in
inglese) o anche i testi dei brevetti (brevetti tmotlatati sono classificati come
immagini e dunque non ricercabili tramite paroleeh).

Classificare i brevetti significa organizzare, tagare e indicizzare il contenuto
tecnico di tali documenti in modo tale da poterficiimente e accuratamente
identificare, nonché ricercare.

Come descritto al paragrafo precedente, sono gfisstesaminatori degli uffici
brevetti nazionali e internazionali [EPO (gli esaatori EPO non solo classificano i
brevetti ma anche gli articoli tecnici e scienilfidtJSPTO, ecc...] ad attribuire uno o piu
codici di clssificazione alle domande di brevetio funzione della complessita di
un’invenzione).

| codici di classificazione sono sottoposti a reans periodiche da parte degli stessi
esaminatori, soprattutto nel caso di nuove tecnejogl fine di rendere le ricerche
documentali sempre piu efficaci. Esistono diverspologie di classificazioni
brevettuali: la classificazione internazionalelPQ - International Patent
Classification), la classificazione cooperativa CRC - Cooperative Patent
Classification che nel 2013 ha sostituito quella europeBCI(A- European
Classification), quella statunitens&GPQ, quella giapponese etc.

Lo schema di classificazione utilizzato dall’'UfeiciEuropeo Brevetti, la CPC
(Cooperative Patent Classification) e dall’Uffi@oevetti e Marchi degli Stati Uniti dal
2015, é basato sul sistema IPC, ma € piu dettagtiper questo sottoposto a maggiori

revisioni (su base mensile per la CPC e annual€Ip€)).
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Non essendo ancora utilizzata da molti uffici naalo o sovranazionali (per
esempio dal SIPO - State Intellectual Property d@ffil'ufficio brevetti cinese, che
riceve all’anno circa 300.000 domande di breveitdjti non sono completi. E, quindi,
necessario avvalersi anche della classificaziore per poter effettuare una ricerca
esaustiva.

La Classificazione Internazionale dei Brevetti (IPC International Patent
Classification), istituita con I’Accordo di Stragigo nel 1971, prevede un sistema
gerarchico di codici per classificare e ricercarevbtti e modelli di utilita, ma anche
pubblicazioni, articoli scientifici e testi tecniga generale, secondo le differenti aree
tecnologiche a cui appartengono. Attualmente la éPGsata da oltre 100 nazioni e
autorita brevettuali.

Nella Classificazione Internazionale dei BrevettPQ) le invenzioni sono
classificate in base alle caratteristiche funzioeahon alle possibili applicazioni. La
IPC suddivide le tecnologie brevettabili in ottaisai (A - H), a loro volta distribuite in
livelli sempre piu dettagliati (sottosezioni, clas®ettoclassi, gruppi e sottogruppi).

Solo la IPC ha valore ufficiale e compare sulle lgigazioni brevettuali, la CPC
viene riportata esclusivamente nelle banche dati|&@ sola eccezione degli USA.

La IPC viene attribuita dagli Uffici brevetti cheeevono le domande e non viene
pil modificata, anche se vi sono state modifiche kshnno interessato proprio quella
classificazione. Al contrario, la CPC attribuita documenti € dinamica e viene
costantemente aggiornata non appena entrano inevigoevisioni.

Al fine di mantenere la IPC aggiornata, viene qmigta a revisione ogni anno e la
nuova versione viene pubblicata regolarmente saldg#lWIPO. Dal 2006 e in vigore
I'ottava versione, che contiene circa 70.000 voci.

Il nuovo sistema di classificazione comune tra CE® 'USPTO e la Cooperative
Patent Classification o anche Classificazione Craip@ dei Brevetti €PC E’ |l
risultato dello sforzo congiunto dell'Ufficio eurep dei brevetti (EPO) e dell’Ufficio
brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) per amrzare i rispettivi sistemi di
classificazione (ECLA e USPC) in un unico sistema.

Il nuovo sistema di classificazione sviluppato dantamente, appunto la CPC, ha
una struttura simile alla classificazione interoaale dei brevetti (IPC), gestita
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dall'Organizzazione mondiale della proprieta imtitllale (WIPO). Tuttavia risulta piu
dettagliata della IPC al fine di migliorare e arnzaare le ricerche brevettuali.

La CPC é revisionata mensilmente con un processeuisione simile a quello
utilizzato per la IPC; essa e divisa in nove seazidaH e Y, che a loro volta sono
suddivise in classi, sottoclassi, gruppi e sottpgrulLe voci di classificazione sono
circa 250.000 contro le circa 70.000 della IPCh# rende la CPC molto precisa.

La CPC e IPC-compatibile in quanto la maggior pdeke sue suddivisioni deriva
direttamente dalle attuali voci di IPC e in quardegue i principi standard di
classificazione della IPC, che e I'unico sistemaldssificazione dei brevetti utilizzato
da tutti gli uffici brevetti, quindi il fatto cheal CPC sia compatibile con essa permette
una sua comprensione da parte di un vasto pubbliemazionale.

| benefici derivanti dall’'uso di una classificazeonomune consistono, tra l'altro, in
un miglioramento dell'efficienza d’esame, anche tégrmini di uniformita delle
obiezioni; un piu agevole accesso ai documentiiddfiti brevetti di tutto il mondo;
una migliore navigazione e comprensione di un ugsistema di classificazione; una piu
facile condivisione del lavoro sulle domande divieteo depositate in piu uffici di
proprieta intellettuale; una maggior coerenza deitati di ricerca nei vari uffici.

La Classificazione dell'Ufficio Brevetti Giapponefel/F termg é il sistema di
classificazione interno di JPO. L'Ufficio BrevetBiapponese (Japanese Patent Office,
JPO) riceve in media 400.000 depositi I'anno e lthe fare con domande di brevetto
riguardanti per lo piu tecnologie avanzate. Il dapiaumento di documentazione
brevettuale, insieme allo sviluppo di tecnologienptesse, ha reso la classificazione
internazionale IPC inefficace per la gestione dedlaca dati giapponese.

Nel 1984 e stato introdotto un sistema di classfiicne interno basato su due

parametri quali iEile Index (FI) e I'E-term. Con l'introduzione del FI si e passati dalle

circa 70'000 categorie dell'lPC a circa 190'00aadassi. Il sistema dei Fl si innesta
sulla classificazione internazionale ed entra e#fagjlio tecnico con maggiore efficacia.

Si tratta di una vera e propria sottoclassificagiaell'lPC che interessa tutti i
documenti brevettuali giapponesi. L'eccessiva segamone della documentazione
presenta perd degli svantaggi e mal si adattaimallenzioni riguardanti tecnologie
combinate. In questo contesto gioca un ruolo foreddate I'F-term che raggruppa

intervalli di FI in unita tematiche o theme.
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Attualmente sono stati adottati circa 1.800 F-terntguali si presentano come un
codice alfanumerico a 5 cifre, che esprime il theseguito da due lettere e due numeri.
Mentre le ultime due cifre indicano semplicemeritedine numerale, le due lettere
rappresentano la vera novita introdotta con lastiaazione giapponese e specificano
un aspetto dell'invenzione o un concetto, ad esergpscopo, la funzione, la struttura,
il materiale, I'uso, il processo di produzione tr@bkncora.

Con gli F-terms non si torna semplicemente ad unassificazione a
frammentazione ridotta come quella che potrebberesmentare I'lPC, al contrario si
ottiene una suddivisione che tiene conto di piutipdinvista e che, con la copertura di
circa il 70% delle aree tematiche, facilita la roze di documentazione brevettuale
mediante il richiamo di codici chiave. Dove non rc@ra stato introdotto il sistema
degli F-terms, si vedano quei campi di applicazioemo battuti, ci si affida agli FI.

Maggiore € il numero di categorie (vedi Tabella)3che compongono una
classificazione e piu alta sara la probabilita efparire uno o piu sottogruppi la cui
definizione coincida con le caratteristiche teceidell'invenzione da analizzare.

“Lo scopo primario di un sistema di classificaziénka creazione di uno strumento
efficace di ricercg ma se un sottogruppo contiene un numero eledaocumenti non
e di nessuna utilitéePer questo motivo i codici di classificazione s@attoposti ad un
processo di revisione da parte degli esaminatdricaso di nuove tecnologie oppure
perché le dimensioni dei sottogruppi sono tropp@iamlo scopo € di rendere piu
efficienti le ricerche documentali.

Tabella 3.2 — Principali tipologie di classificaz@brevettuale

Tipo di classificazione N° di categorie
IPC 70.000

CPC 250.000

Fi 190.000

Di solito una ricerca € il risultato della combira®e di meccanismi indipendenti
(testo e classificazione oppure testo e formulenaiie).

Il modo piu intuitivo di condurre una ricerca eteenente I'utilizzo di un insieme di
parole chiave. Prima per0 e necessario capire diimone in tutti i suoi aspetti
identificando le caratteristiche tecniche essenzid ricercare, elementi che

rappresentano il nucleo dell’invenzione. Molte ratee non hanno successo perché il
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documentalista sbaglia a identificare il contertetmico dell’invenzione e la scelta dei
termini di ricerca. La ricerca effettuata solo parole chiave pud non essere accurata e
precisa perché limitata da questioni di terminadodgal momento che il linguaggio
utilizzato € un compromesso tra il gergo legalauellg tecnico; sinonimi in differenti
lingue; banche dati incomplete (non tutte consemtama ricerca full-text’) e
specifiche parti d'informazione possono non ess@esenti nel testo, ma solo nei
disegni oppure nelle formule, etc..

L'utilizzo di una terminologia non adeguata puoO eess di ostacolo al
raggiungimento di una ricerca ottimale (soprattuted settori tecnici emergenti). Un
buon test per verificare che la terminologia usataappropriata € la classificazione
internazionale dei brevetti, IPC. Se la maggiorteatei documenti ottenuti da una
ricerca sono classificati in una sezione (o in al@se) IPC non pertinente, significa
che non e stata impiegata la terminologia corretta& necessario ridefinire un nuovo
insieme di parole chiave.

Uno dei maggiori vantaggi della ricerca per clasa#ione € la migliore copertura
in termini di numero di documenti. Nel caso d’inzemi complesse € necessario
individuare tutti i possibili codici di classificemne (possibilmente a livello di
sottogruppo), per evitare di perdere documentinoémente rilevanti.

La scelta della banca dati su cui eseguire laa&ér altresi importante; occorre
considerare la copertura (sia in termini tempas&idi numero di documenti presenti e

di aggiornamento dei dati) e il settore di spezzrione.

3.1.8 Problematiche connesse alla brevettazione

Bisogna prevenire i rischi derivanti da:

» perdita dei diritti (a seguito di presentazionywdgazione, etc.)

» protezione non robusta (delle informazioni)

* interferenza o violazione dei diritti di terzi (@siisilita di utilizzare I'art. 151
della Costituzione, segnalazione dell'interferenza)

Applicare pratiche virtuose di:

 tutela del proprio canale intellettuale

» controllo nella consapevolezza di operare in presein diritti di terzi

* monitoraggio anche attraverso I'analisi delle inf@zioni brevettuali.
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Gli errori piu comuni che vengono commessi dagleimtori, “seven dealy sins of
the inventor”[55], sono i seguenti:

1. “The invention is more complex than the problem nisfj ovvero l'invenzione
richiede una soluzione piu complessa di quellaicheblema pone. L’invenzione
deve avere un’applicabilita industriale cioe il \@#o deve avere un significato
tecnico ed economico e deve proporre una soluzidme sia effettivamente
fattibile. Chiedere un brevetto su una soluzionpetisé banale non ha un senso né
tecnico né economico, carenza di applicabilita stdale.

2. “The invention is not kept secret until the datefding”, ovvero I'invenzione non
e stata mantenuta segreta fino alla data di depoAitraverso la divulgazione
viene perso il diritto alla tutela brevettuale.

3. “The invention isn't new, ovvero linvenzione non e nuova. Il trovato nba
caratteristiche tecniche speciali che lo distingudallo stato dell’arte o da quanto
gia presente nel pubblico dominio.

Nello stato dell’arte o della tecnica rientrano.clamuni conoscenze generali (libri di
testo, articoli,...), letteratura brevettuale, ledtara tecnico-scientifica specialistica,
conoscenze nascoste (tesi di laurea, conferenzegulngs,...), brevetti/idomande di
brevetto anteriori anche se pubblicati successivégnéd.e imprese (e le banche, ovvero i
soggetti finanziatori, oltre che gli investitorigwbno porre particolare attenzione prima di
avventurarsi nel lancio di un nuovo prodotto o maNiluppo di una soluzione tecnica che
si ritiene innovativa, anche se non si intende rrese alla tutela brevettuale. Avere
I'accortezza di verificare sulle banche dati diliBéramente consultabili e di verificare di
non violare diritti di PI di terzi.

4. “The inventor hasn't fully considered the problémovvero l'inventore non ha
considerato il problema nella sua interezza. Lazohe deve avere “applicabilita
industriale”, I'informazione deve essere completendi il problema deve essere
chiaro e deve risolvere il problema.

5. “No-one wants it, ovvero nessuno lo vuole. Oltre all’applicabilitadustriale,
I'invenzione deve essere realistica, perché il éitevé uno strumento economico.

6. “An invention is safer if it's kept secrétovvero un’invenzione € sicura se e
mantenuta segreta. Se nell'ambito di un accordaservatezza o confidenziale

vengono date indicazioni della soluzione, ci sosionsesi di tempo per procedere
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al deposito. Se nei in questi 6 mesi qualcuno @ansi aveva un accordo di
riservatezza va a depositare domanda posso chieldeneenga riallocato il titolo di
proprieta intellettuale (Art. 47 CPl comma 1).

7. “The inventor has an unrealistic idea of the valud bis inventior’, ovvero
I'inventore ha un’idea non realistica del valordl@lsua invenzione. La valutazione
dellinvenzione, del brevetto o domanda di brevetiohiede un approccio
multidisciplinare che riguarda gli aspetti di tategli aspetti tecnici, la possibilita di
sfruttamento/industrializzazione, i canali di veaafirasferimento/licenza/cessione,

mercato.
3.1.9 Costi della brevettazione

Le spese da sostenere per il deposito di una damandorevetto ed il suo
successivo mantenimento in vita variano sensibitmén funzione del numero e della
tipologia di Stati in cui si desidera ottenere tlesiva sulla propria innovazione.

In ciascun paese in cui una domanda e stata defmsidppure in cui € stato
convalidato un brevetto, & necessario pagare wsa @nnuale per il mantenimento in
vita dello stesso. La tassa annuale, brevementaaditay serve a mantenere in vita
dapprima la domanda di brevetto e poi il breveito &al massimo previsto per la sua
durata (20 anni dal deposito per i brevetti).

In caso di mancato pagamento la domanda di brewettb brevetto perdono
efficacia e non possono essere rimessi in vitagv\vl titolare perde tutti i diritti
derivanti dalla brevettazione e la relativa invena diviene liberamente riproducibile.

Pertanto quando un titolare non € piu interessatpaatenere in vita uno o piu
brevetti del proprio portafoglio, ad esempio pertdéorrispondenti invenzioni sono
divenute obsolete, puo semplicemente smettere girpde annualita dovute per quei
brevetti, cosi da non incorrere in inutili spese.

Quando si affronta il deposito di una domanda dvétto in Italia occorre
considerare che non é necessario rivolgersi acdbnautente, anche se la complessita e
la delicatezza della materia lo renderebbe opportun

Al contrario, nel momento in cui si decide di depare il proprio brevetto anche
all'estero, salve poche eccezioni, € generalmetéesto un indirizzo locale per la
corrispondenza con gli uffici brevetti locali, cola conseguenza che diviene

obbligatorio rivolgersi ad un consulente del posto.
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In ambito italiano, il deposito di una domanda Bvetto prevede tre tipologie di
spesa:

« tasse di deposito;

« diritti camerali;

» costi del consulente (se previsto).

Le tasse di deposito hanno un importo che variacarsla che il brevetto sia per
invenzione o per modello di utilita. Per i brevelitinvenzione e prevista una tassa base
dell'importo di € 50,00 in caso di deposito teleivat mentre € compresa tra € 120,00
ed € 600,00 nel caso di deposito cartaceo, in turezidel numero di pagine di cui e
composta la domanda. In entrambi i casi &€ poi ptavina tassa aggiuntiva di € 45,00
per ogni rivendicazione oltre la decima.

E’ anche richiesto il pagamento di una ulteriorgs#adi ricerca di € 200,00 con la
quale si ottiene il diritto a ricevere il rappodoricerca da parte dell’Ufficio Europeo
Brevetti (EPO). Il pagamento di quest’ultima tagssd essere evitato presentando
all'atto del deposito della domanda la traduziananglese delle rivendicazioni.

In molti paesi, tra i quali I'ltalia, le annualitk pagano entro l'ultimo giorno del
mese in cui cade l'anniversario del deposito dilaanda di brevetto.

In particolare, in Italia all'atto del deposito dna domanda di brevetto per
invenzione industriale si pagano contestualmentprilme 4 annualita, e pertanto le
restanti annualita si pagano a partire dalla quadtatto del deposito di una domanda di
brevetto per modello d'utilita si pagano contestalte le prime 5 annualita, e il primo
e unico pagamento dovuto € quello relativo al séeajuinquennio (la durata massima
di un modello d'utilita & infatti pari a 10 anni).

In quasi tutti i paesi il legislatore ha previsto periodo di tempo, oltre la scadenza
dell'annualita, in cui € possibile pagare la stegsa una sovrattassa. In Italia questo
periodo € pari a 6 mesi. In Italia il conteggio y@ge che i 6 mesi siano calcolati
dall'ultimo giorno del mese dell'anniversario dgamento all'ultimo giorno del sesto
mese di proroga.

In altri paesi le regole possono essere diversetutih i paesi lI'importo delle
annualita cresce nel tempo. Le ultime annualittodenpiu costose. In Italia le prime
annualitd ammontano a circa 60 - 90 Euro e le eltammontano a circa 600-650 Euro.
Il legislatore ha presupposto che il titolare chdrtieresse a mantenere un valido diritto
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di esclusiva per molto tempo evidentemente ne Wwa®aggi cospicui e pertanto e
assoggettato al pagamento di annualita crescewlireé in questo modo il legislatore
tenta di evitare un accumulo indesiderato di didittesclusiva derivanti da domande di
brevetto o brevetti "dormienti”, ovvero non attuddi relativi titolari.

Per i modelli di utilita & prevista una tassa diato di € 50,00 in caso di deposito
telematico, e di € 120,00 per il deposito cartaeeprescindere dal numero di pagine e
dal numero di rivendicazioni. Non € prevista lastadi ricerca in quanto il deposito di
una domanda di brevetto per modello di utilita rdmn diritto alla ricerca da parte
dellEPO.

La verifica del mantenimento in vita di un brevettanodello d'utilita pud essere
determinante nelle decisioni che riguardano laesfa commerciale di un'azienda.

Ad esempio, se un concorrente smette di pagareneatita del suo brevetto in un
paese, € possibile attivarsi nei limiti consentdalla legge per produrre e
commercializzare un prodotto, contenente le carstitthe tecniche dell'invenzione
brevettata, in quel paese (e negli altri dovedlare non ha provveduto a brevettare).

| costi per il consulente variano generalmente ariohfunzione della tipologia di
brevetto e della complessita del lavoro, potendresprevisti anche costi aggiuntivi
nel caso in cui si decida di eseguire una ricencentiva volta a verificare che
I'invenzione da brevettare sia effettivamente nuova

Un servizio di consulenza, stesura e deposito @& damanda di brevetto per
invenzione in Italia puo avere un costo che vaaa 2.000,00 € ed € 5.000,00 + IVA a
cui si aggiungono le tasse di deposito (quasi senmpmodalita telematica).

Gli onorari di deposito possono essere comprersiche della traduzione delle
rivendicazioni al fine di evitare il pagamento deduddetta tassa di ricerca (€ 200,00).

Per le domande di brevetto per modello di utilitéosto degli onorari puo essere di
circa € 1500,00 oltre tasse di deposito e dirdtherali ( € 70,00), piu IVA.

Per i1 depositi esteri i costi variano in funzioredla tipologia di brevetto, dei costi
di traduzione e priorita e dell’eventuale presetlizan corrispondente estero.

Il Brevetto Europeo rappresenta una procedura aat#i con cui, attraverso Il
pagamento di un’unica tassa di deposito e lo srmgio di un unico esame é possibile
ottenere la concessione contemporane&Bdirevetti nazionalinegli Stati aderenti alla

Convenzione sul Brevetto Europeo.
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In pratica, con la concessione del brevetto europ@o si ottiene un brevetto
europeo unico e valido in tutti gli Stati aderemtia piuttosto un fascio di brevetti
nazionali, ossiain brevetto per ciascuno dei 38 Stati aderentiche devono essere
convalidati successivamente alla concessione @slelto, pena la perdita dei diritti in
quegli Stati in cui si € deciso di non procedela ebnvalida.

La procedura di concessione si compone di una geffi@si sequenziali, a partire
dal deposito in cui occorre interagire con I Uiticcuropeo Brevetti (EPO).

Deposita Anche se il deposito pud essere eseguito pretHBM €& sempre
consigliabile effettuarlo direttamente presso Ifitld Europeo Brevetti (EPO), avente
sede a Monaco di Baviera, Berlino e 'Aja, in matto evitare ritardi dovuti a passaggi
intermedi. Il deposito puO essere eseguito sia auatita cartacea (posta o fax) che
telematica, attraverso un apposito programma neesssposizione dall’EPO.

Anche se il deposito della domanda pu0 essere gs@guna qualsiasi lingua, esso
deve essere sempre seguito dalla traduzione didlutatti in una delle tre lingue
ufficiali del’EPO (inglese, francese, tedesco) chppresentera la lingua in cui dovra
essere condotta tutta la successiva procedurandiessione. Per il deposito occorre

depositare un apposito form 1001 (richiesta dsdia di un brevetto europeo — Form

1001) dell” EPO al quale unire il testo della doa@nEntro un mese dal deposito
occorre provvedere al pagamento della tassa disttepdi € 210,00 e della tassa di
ricerca di € 1300,00. Nel caso in cui la domandeogea rivendichi il diritto di
priorita di una domanda italiana per brevetto diemzione per la quale sia stato gia
rilasciato un rapporto di ricerca 'EPO a sua dig@mne puo procedere al rimborso
totale o parziale della tassa di ricerca.

Ricerca Entro un periodo indicativo di tre/quattro mesal ddeposito I'EPO
provvede a rilasciare un rapporto di ricerca in sono citati uno o piu documenti
inerenti lo stesso settore tecnico dell'invenzioeeche eventualmente possono
presentare una o piu delle caratteristiche deliraione. Il rapporto di ricerca & anche
accompagnato da un’opinione di brevettabilita pngiare in cui il ricercatore EPO
fornisce un primo parere in merito alla novita dlellenzione e segnala se la domanda
ed il testo presentano eventuali difetti formadiastanziali.

Pubblicazione allo scadere del 18° mese dalla data di depositopriorita I'EPO

provvede a pubblicare la domanda, unitamente glorap di ricerca se gia rilasciato.
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Esame entro sei mesi dalla pubblicazione del rapportocgrca, nel caso in cui si
voglia proseguire con la procedura di concessiomecessario pagare la tassa di esame
di € 1635,00 e la tassa di designazione di € 5853#Inpre entro tale tempo e
necessario replicare ad eventuali obiezioni di éttebilita contenute nel rapporto di
ricerca, depositando eventuali modifiche al testodebosito e/o argomentazioni a
favore della brevettabilita della propria invenzaorin questa fase, il titolare della
domanda, direttamente o tramite il suo mandatanc la possibilita di dialogare con
'esaminatore dellEPO, al fine di dimostrare lalidiéa della propria invenzione,
eventualmente limitando I'ambito di tutela iniziante rivendicato. Al termine della
fase di esame, I'esaminatore EPO provvedera acial@s un parere positivo di
brevettabilita oppure a respingere la domanda.

Concessione al termine della fase di esame, in caso di pafesmorevole
dell’esaminatore EPO, entro un termine di quattresindalla comunicazione della
concessione, é necessario pagare la tassa di smrm®spubblicazione e stampa di €
925,00 e depositare la traduzione delle rivendarazin tutte e tre le lingue ufficiali
del’lEPO. Successivamente I'EPO provvedera a fdmnate la concessione
pubblicando il provvedimento sul bollettino.

Convalide: Dopo la concessione, entro un termine variabéeStato a Stato ma
generalmente pari a tre mesi dalla data di conmessil titolare della domanda avra la
facolta di convalidare il brevetto europeo nei sin@tati attraverso il deposito delle
singole traduzioni e delle relative tasse di dgposiecondo procedure differenti da
Stato a Stato. In questo modo il brevetto europé@sformera in una serie di brevetti
nazionali del tutto equivalenti a brevetti naziompositati direttamente. E’ importante
pero aver presente che non é possibile ampligoeolaria scelta di Stati oltre i termini
previsti.

Mantenimento in vita: la domanda di brevetto europeo richiede il pagameli
una tassa di rinnovo a partire dal terzo annotdi \¢ion un importo iniziale di € 470,00
e crescente di anno in anno. Una volta che il ltteveuropeo € stato concesso e
convalidato sara invece necessario pagare le thss@ntenimento per ogni singolo
brevetto nazionale secondo il tariffario previstéoadni Stato. In questo modo nel corso
degli anni sara anche possibile abbandonare il ei@vsolo in alcuni Stati

semplicemente evitando di pagare le relative tdssentenimento.
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Opposizione per un periodo di nove mesi dalla data di conoessil brevetto
europeo concesso pud essere soggetto ad una pr@adidopposizione promossa da
chiunque ne abbia interesse al fine di ottenerm@nbilamento o la limitazione
dell'intero brevetto, in tutti gli Stati in cui éado convalidato. Una volta scaduto questo
termine I'annullamento o la limitazione dei brevgtbtra essere eseguito solo in via
giudiziale agendo contro ogni singolo brevetto omale senza la possibilita di
annullare contemporaneamente l'intero brevettomaoso

Un consulente abilitato ad operare avanti 'EPO pgéistere in tutte le fasi di
deposito e gestione delle domande di brevetto earopcluse le fasi di esame e
convalide nazionali, direttamente o tramite praorrispondenti. | costi per le varie fasi
della procedura variano in quanto il loro importatrp variare in funzione del testo di
deposito e dei relativi costi di traduzione, rivexadione di priorita ed eventual
modifiche.

Il Brevetto Unitario per lintero territorio dell’bione europea e il relativo
Tribunale Unificato dei brevetti consentiranno, éng, con una sola procedura, di
rendere automaticamente valido il brevetto in tuitt@rritorio della Ue e dovrebbero
assicurare, con 3 sedi “principali” (Parigi, LondraMonaco di Baviera), piu una corte
di Appello (in Lussemburgo) unita e coerenza ineriatdi contenziosi. Soprattutto si
ridurranno i costi: si passera dai 180mila eura (pe brevetto europeo tradizionale,
ventennale, che interessi i 26 paesi) ai 35.500 per il brevetto unitario.

La domanda internazionale di brevetto secondo lavexione PCT _(Patent

Cooperation Treaty — PCT) e una procedura unica @gné possibile presentare

contemporaneamente una domanda di brevetto initlitl Stati attualmente aderenti
alla convenzione, attraverso il deposito di unaé@stun’unica lingua ed il pagamento di
un’unica tassa. Anche se la domanda internazioR&d € solo una procedura
interlocutoria con cui non si giunge alla concessidi alcun brevetto, il suo vantaggio
principale & quello di posticipare la data ultimer effettuare la scelta in merito agli
Stati in cui estendere la protezione per la projpranzione.

Infatti, la domanda internazionale PCT permettardandare la scelta degli Stati in
cui effettivamente procedere al deposito delle dmglomande nazionali di brevetto
alla scadenza del 30° o 31° mese dalla data disitepo di priorita (ad esempio la data

di deposito della domanda italiana nel caso slezzdita come priorita per la successiva
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fase PCT). La domanda internazionale di brevetevgie una fase obbligatoria di
deposito ed alcune fasi successive opzionali.

Deposita il deposito della domanda internazionale di btewvpud essere eseguito
sia direttamente all’Organizzazione Mondiale perPlaprieta Intellettuale (OMPI-
WIPO) di Ginevra, mediante deposito telematicoafaix, che presso 'UIBM o presso
'EPO, che provvederanno a trasmetterla_allOMPIl:ato del deposito € necessario
compilare I'apposita documentazione contenentdiiaegrafici dei richiedenti e degli
inventori e depositarla unitamente al testo delananda di brevetto, composto
dariassunto, descrizione rivendicazioni ed eventualdisegni La domanda puo essere
presentata in italiano ma successivamente occapesitarne una traduzione in una
delle lingue ammesse (ad esempio inglese, frandesesco). Entro un mese dal
deposito € necessario provvedere al pagamento tdsa di trasmissione, deposito e
ricerca, per un importo ad oggi di circa € 3.000,00

Ricerca: la domanda depositata e tradotta € inviata dlPDall’Ufficio Europeo

Brevetti (EPO) per I'esecuzione della ricerca dieaorita e la verifica dei requisiti

fondamentali per la brevettabilita. L'EPO provvedex trasmettere un Rapporto di
Ricerca contenente un’opinione preliminare di btemlita che rappresentera la base a
partire dalla quale si svolgeranno i futuri esaminrito. Il parere di brevettabilita
emesso dal’lEPO ha solo valore conoscitivo e néilnigte necessariamente sull’esito
delle successive domande di brevetto nazionale.

Pubblicazione allo scadere del 18° mese dalla data di depasitdi priorita
'OMPI provvede a pubblicare la domanda, unitameadt@apporto di ricerca se gia
rilasciato.

Esame internazionale entro quattro mesi dal rilascio del rapporto idierca e
possibile richiedere I'esame preliminare internaaie, dietro pagamento dell’apposita
tassa di € 2093,00. Questa € tuttavia una fasemauma opzionale che permette al
titolare della domanda di replicare ad eventualienbni presenti nel rapporto di
ricerca, richiedendo un nuovo parere di brevettabdl’'EPO che andra a sostituire la
precedente opinione di brevettabilita prelimindreitilita di procedere all’esame deve
essere valutata di volta in volta a seconda dei €ds sua mancata richiesta non

influisce sull’'esito delle successive domande.
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Ingresso nelle fasi nazionali/regionali alla scadenza del 30° mese dalla data di
deposito o di priorita (il 31° per alcuni Statipécessario depositare una o piu domande

nazionali o regionali (ad esempio una domanda elidito europeo) in modo da poter

giungere alla concessione del titolo in ogni Stitmteresse. Da questo punto in poi le
singole procedure di concessione procederanno iniemsa indipendente tra loro e
secondo i regolamenti dei singoli Stati designati.

Un consulente abilitato ad operare avanti 'OMPO @ssistere in tutte le fasi di
deposito e gestione delle domande di brevetto namonale, inclusi esame
internazionale ed ingresso nelle fasi nazionalidregi, direttamente o tramite propri
corrispondenti. Come nel caso precedente, i caatile varie fasi della procedura
potranno variare in funzione del testo di depositdei relativi costi di traduzione,

rivendicazioni di priorita ed eventuali modifich1].

3.1.10 La scelta di brevettare

Un possibile diagramma di flusso del processo dutade alla base della scelta di
brevettazione viene illustrato in Figura 3.16

Ricerca & Rapporti con il mercato Azioni Esempi
Sviluppo possibili
SI . '
o Brevettare Nuovi prodotti,

processi,apparati

NO )
Concorrenza conside

brevettare?

Segreto Know-how, Migliorie
> industriale minori, Formule di
Vantaggi se la prodott
INVENZIONE - concorrenza 5
usa/copia2 - Pubblicare via 'Ma.ntenere Ilberta}
> bevetto d azione, Monopolio
incertc
Concorrenza conside
2
S| brevettare?
Pubblicare o Sicurezza/Ambiente
> ianorare Metodi, Non-
NO 9 concorrenzial

Figura 3.16 — Processo decisionale di brevettazione
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La prima domanda, ovvero se ci sono vantaggi se&olacorrenza usa/copia
I'invenzione, nasce dal fatto che ci possono esdeireasi in cui i concorrenti, per dare
maggiore visibilita alla soluzione utilizzano peseenpio un effetto networking, per cui
piu I'acquirente lo usa e piu acquista valore. lresjo caso si preferisce non andare a
brevettare dal momento che se il brevetto diventastandard e non si vuole entrare in
problematiche connesse alla brevettazione, e kzaamno tutti i vantaggi legati alla
copiatura. La seconda domanda si riferisce a@aitorrente, quando vede la soluzione
inventiva, intende brevettare o meno. Se si, ovvaiende brevettare, allora € meglio
procedere al brevetto per mantenere la libertaide appure pubblicare, o via brevetto
0 pubblicazione, se invece la concorrenza non dersibrevettare. E' consigliabile
sempre pubblicare perché la pubblicazione pregiutiaccesso al brevetto da parte di
terzi, evitando cosi che i concorrenti applichimm sbarramento che non permette di
proseguire nelle proprie attivita. Tipicamente ea ho vantaggi se la concorrenza usa o
copia l'invenzione, allora se un concorrente htotliinteresse a brevettare, in quel caso
procedo al brevetto. Se la concorrenza invece egsiddra brevettare, perché e difficile
andare a trovare la porzione inventiva della solej pud essere interessante
considerare il segreto industriale che va bene satt&a di know-how di soluzioni che
non ricevono vantaggio dalla tutela brevettualesel§jreto industriale vale solo finché
viene mantenuto segreto, decade quando vienetovelpertanto disponibile a tultti.

Di seguito le domande guida alla decisione di bitave:

» La ricerca brevettuale ha indicato che esistonmbuymrobabilitd di ottenere il

brevetto? (vedere le banche dati tipo espacenet)

* Ho una prospettiva che il prodotto/processo brat@tbbia buone probabilita di

successo sul mercato?

» Ho prospettive di business financing? (ovvero aterdei finanziamenti/trovare

degli investitori)

* Riesco ad ottenere un vantaggio competitivo? Acc@dere ad un mercato o

aumentare le mie quote di mercato?

» Potenziali concorrenti: chi sono? Che cosa fannoal @ la loro strategia

brevettuale?

» Mi aiuta a trovare un partner, un’alleanza?

Le domande a cui bisogna rispondere sono, l'inerei
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« E stata divulgata?

» FE’ stato fatto un corretto esame dello stato deda

* L'invenzione é definita in modo chiaro, completo eshustivo? (Una domanda
di brevetto scritta male puo regalare informazimmziose che sono dominio di
tutti se poi non si arriva alla concessione)

« E’ chiaro il vantaggio ottenibile con la tutela? iBsce a capire/immaginare

guale possibilitd/valore possa derivare dallo siraento?
La decisione di brevettare richiede almeno:

» Buona panoramica dello stato dell’arte
* Ricerca adeguata di documenti anteriori, posspilicipazioni dell'invenzione
» Buona panoramica dei concorrenti sia per la tegialohe per i diritti esistenti

di proprieta industriale (brevetti e disegni, dirdi terzi)

In sintesi, una tecnologia che € nuova ed inventiaevettabile; una tecnologia
che non ricade sotto la privativa di brevetti edan@gnde di brevetto pendenti di terzi &
liberamente attuabile; una tecnologia che ricadi® $a privativa di brevetti pendenti di
terzi ne costituisce contraffazione. Brevettabiliteattuabilita sono le due condizioni

necessarie per una valorizzazione ottimale delimione.

3.1.11 Strategia brevettuale

Nei paragrafi precedenti, a seguito di una soluziamventiva, sono stati stati
mostrati i passi necessari per arrivare alla caioes di un brevetto, e cio si sviluppa

principalmente in un contesto legale (Figura 3.17)

Invenzione Concessione del brevetto

Contesto legale

GAP Gestione della P1 in impresa

Contesto di Business

Figura 3.17 — Dal contesto legale ad effetto ecaoofi?2]
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Nasce contestualmente il problema di gestire quedvdito all'interno di

un’'impresa, del contesto di business in cui nassesgiluppa, tenendo conto sia della

gestione all'interno dell'impresa che al di fudrkapporti con i fornitori ed i clienti e

tutto cio che riguarda la valutazione e lo sfrugamo del brevetto. Brevettando é

possibile frenare la concorrenza ed operare sukat®rcon maggiore tranquillita

oppure garante l'apertura verso un gruppo/settecadiogico che altrimenti sarebbe

precluso. | brevetti permettono anche agevolaziwii caso di scambio o trattativa

perché se ad esempio il settore di riferimento fellafo di brevetti e si riesce a

sopravvivere solo se si € in possesso di titoldai@ in cambio. La scelta di brevettare

pud essere anche legata a motivi di immagine dinala che cura l'aspetto di tutela

della proprieta intellettuale e cio si ripercuotssipivamente sul mercato.

E’ possibile individuare tre tipologie di strategie

» Strategia difensiva

Diritto di escludere altri dall’'usare, costruire,rogurre e/o vendere
un’invenzione senza autorizzazione,
L’utilizzo non autorizzato di invenzioni protetta drevetto puo portare alla

citazione per “infringement”.

« Strategia offensiva

Diritto all’'uso esclusivo della tecnologia in moda ostacolare i concorrenti e
generare ricavi grazie a: Vendita diretta del ptmdo del servizio; Licenza
del brevetto; Riduzione dei costi, perché dimineisd rischio di

“infringement”.

» Strategia di scambio

Il brevetto: Moneta di scambio per ottenere accestrnologie in possesso
di altri; Strumento per iniziare alleanze stratbgic Strumento di

negoziazione specialmente in contratti di licengrgoss licensing.

Quindi la strategia “difensiva” vuol dire che glitra sono esclusi, per cui se

qualcuno imita la soluzione inventiva & possibitegedere con un’azione di contrasto

alla violazione del titolo di proprieta industrial8trategia “offensiva” vuol dire uso

esclusivo della tecnologia in modo che i concoireah possano ripercorrere la strada

prefissata dal percorso evolutivo della tecnologigpure il brevetto viene utilizzato

come moneta di scambio per accedere a nuovi mepptire utilizzata per unire piu
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tecnologie. Pertanto, per gestire i brevetti e reapome ottimizzare la gestione della

proprieta intellettuale in azienda é possibileizgdre un modello dove si evidenziano i

motivi della brevettazione: ostacolare i concorireatquisire tutela, etc.. Si cerca di

stabilire il tipo di strategia, composta da un letéy singolo o da un brevetto singolo

che puo portare ad altri brevetti su componenti @gplicazioni diverse da quella gia

tutelata o da un portafoglio di brevetti con conssge moltiplicazione dei costi.

Per la gestione dei brevetti/ della PI, il modailarticola su tre dimensioni:

1. Patent Intent, ovvero il motivo che sta alla base della decisidnbrevettare;

2. Patent Strategy ovvero la struttura che viene data alla protezitegale per

tutelare una certa area tecnologica;

3. Portfolio Management, ovvero come le imprese gestiscono il loro patrirao

brevettuale, come selezionano e costruisconoal partafoglio brevetti.

Il Patent Intent si compone di:

Defensive intent: protezione del proprio patrimonio intellettuale @viluppo
della tecnologia e la sua commercializzazione)coafronti dei concorrenti.
Offensive intent: non per scopo di tutela e sfruttamento della teagial
protetta, ma come strumento di blocco ed ostadBingaesso di concorrenti in
uno specifico ambito tecnologico. Patent intelligenullo per lo stato dell’arte.
Making money intent: sfruttamento nei modi e nelle forme piu adeguate a
garantire un adeguato ritorno economico: per esordc di out-licensing,
cessione, sfruttamento diretto e commercializzazella soluzione brevettata.
Increasing bargaining power intent: ottenere una posizione piu favorevole una
leva maggiore in eventuali trattative con parimetienti, ad es. negoziazioni di
accordi di licenza o di cross-licensing.

Imagine intent: strumento per accrescere o accreditare 'immagingblica
dellazienda. Brevetto come “proxi” dellimpegno posizione tecnologica e
innovativa dell'impresa.

Promoting intent: mezzo per incentivare l'attivita di ricerca e spiw e a
garanzia di un sufficiente ritorno economico deilestimento in R&S. Contesti
caratterizzati da un alto livello di concorrenzale imprese a livello nazionale e

internazionale.

Il Patent Strategysi compone di:
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* Single patent strategy,

* Multiple patent strategy:

- Fencing strategy: bloccare linee di sviluppo o traiettorie strategiatiella
ricerca e sviluppo.

- Surrounding strategy: accerchiare il brevetto o i brevetti core e/otsgei
con altri brevetti, collegati al brevetto base di ;1 genere rappresentano
un’estensione o una declinazione applicativa.

- Networking strategy: rete di brevetti tra loro variamente correlati o
interconnessi.

Il Patent Portfolio Managementsi compone di:

* No criteria management: nessun criterio di gestione: accumulo di un gran
numero di brevetti.

» Cost cutting managementp logica di costo.

* Revenue maximisation managementp logica di profitto: non solo uno
strumento legale, ma anche uno strumento di busimegrado di contribuire
alla generazione di flussi di cassa e reddito fimptesa. Sfruttamento ed
enforcement.

» Integration management,o logica di integrazione: procedure di individuamo
dell'idea inventiva, selezione e mantenimento inmfa protetta, integrate nelle
day-to-day operations; entra nei processi decifiide#i’ azienda.

* Visionary management: brevetto come strumento 0 opzione per generare
opportunita future di profitto. Aziende orientatBesplorazione e investigazione
di futuri trend di mercato e prospettive tecnoldgicgiocano d’anticipo [23].

Per quanto riguarda il Patent Strategy il brevettdtiplo a differenza di quello
singolo ha un maggiore impatto sul blocco di aivdegli altri, andando ad agire sulle
applicazioni oppure costruendo una rete di brewvdig® va a coprire tutta un’area
tecnologica. Le piccole e medie imprese hannoegmtdi filing molto piu semplici,
quindi hanno tipicamente un brevetto “core”, pilassu cui si agganciano tutta un’altra
serie di brevetti, cosicché quando bisogna esetpiiralutazione del patrimonio si parte
dal brevetto chiave a cui si vanno ad addizionérelaevetti,per alcuni dei quali puo

non essere stata presentata domanda o ottenuindassione.
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La Figura 3.18 illustra possibili correlazioni i@ ad una eventuale
azienda/organizzazione oggetta di studio (TabeBa ®'impresa si correla sul mercato
per creare nuove catene di fornitura, per cui paablema di gestire/ottenere brevetti, o
di trasferirli, di darli in licenza o comunque deglire la proprieta intellettuale e di
ottenere finanziamenti dalle banche. Le modalitaadguisizione della proprieta
intellettuale, anche per le piccole e medie imprésaria. Le aziende non stanno mai in
un settore specifico percheé si sfrutta I'effettoncoodity, per cui chi fa materiali primari
si occupa anche di materiali intermedi e chi sta materiali intermedi cerca di
orientarsi verso quelle che sono le applicaziamlfj estendendosi lungo la catena della

fornitura.

Creazione/ Ottenimento/ Trasferimento dei brevetti

Proprieta Enablgr mpresa
Intellettuale Strategico
Catalizzatore Cata:!lzzgtorg £
piattaforma applicazion
prodotti 7
Rapporti inter-
Finanziamenti, organizzativi Supply Chain,
Investimenti Mercato, Alleanze

Figura 3.18 — Modello di riferimento: Unita, Comeioni ed Elementi di influenza. Vari

profili strategici [12]

In questo scenario, si vengono a delineare diyedili strategici di sfruttamento e
trasferimento di proprieta intellettuale. Le imprashe possidono un brevetto “core” si
propongono a diventare un abilitatore (enabletsgiico, che concede il brevetto in
licenza ad altri per produrre. Il catalizzatoreAgiplicazioni invece e chi possiede un
brevetto, una licenza chiave, e tenta di spingaisaltre applicazioni, con l'intento di
costruire un portafoglio brevettuale organizzata peplicazioni, che consenta di
tutelare i vari mercati. Pertanto, quando si aiettuna scelta strategica di

posizionamento nel mercato, si delinea di conseguu@mche un diverso patrimonio
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intellettuale da tutelare. Nel settore di riferirtebisognera mettere in campo tutte le
misure a difesa del brevetto principale, mentrecesica di costruire un portafoglio
brevetti significativo sulle varie applicazioni,viestendo il capitale interno, il know-
how, le procedure interne in modo da poter forameservizio sempre piu efficace. A
tal scopo quindi € possibile utilizzare la tuteld Khow-how, del segreto industriale e
leve di marketing, per posizionarsi sul mercato stvategie che vanno oltre la strategia

brevettuale e che possono includere anche il marchi

Tabella 3.3 — Aspetti caratterizzanti dei diversifii strategici

Modelli paradigmatici: Profili

Enabler Strategico Catalizzatore di Applicazioni
- Tecnologia core di cui ha piena titolarita - Moving downstream
- Brevetto a scopo difensivo con logica di - Tutela brevettuale per tecnologia core e
massimizzazione del ritorno economico applicazioni

- Pl organizzata sulle traiettorie evolutive dellg - Motivo della tutela: difesa e leva per trattativ
tecnologia proprietaria e protetta per bloccare i con partner e migliori condizioni di accesso a

12

concorrenti, clienti e collaboratori settori/mercati
- Vendita diretta e azioni di penetrazione: out-| - Molteplici partnership, collaborazioni
licensing, accordi di roduzione, licenza di strategiche

vendita. Partner moltiplicatori di business
- Pochi accordi di co-sviluppo; no cotitolarita

- Accettano e hanno co-titolarita
- Portafoglio brevetti organizzato per

della PI, né accordi di cross-licensing applicazioni (come struttura interna)
- Fasi a monte della Supply Chain - Strategia portafoglio: surrounding, blanketing
- Levadiaccesso ai capitali di rischio elevata| .  procedura per brevetto integrata nelle
- Quasi una IP company operations
- Medio piccola, 10-50 dipendenti - Leva investimenti elevata

- Dimensione da 60 a 150 dipendenti

Catalizzatore di piattaforme di prodotti Integratore Progressivo e Strategico
- Penetrazione downstream; focus prodotti - Forma piu semplice di evoluzione nella Sypply
breakthrough Chain
- Scopo del brevetto: difensivo, massimo ritorpe  Offerta di un augmented-product: fonitore-
dell'investimento, sostenibilitd del business consulente
- Strategia fencing e networking - Brevetto con scopo difensivo e per condizioni
- Portafoglio costruito “mappando” lo sviluppo favorevoli nei rapporti di fornitura, promoziorje
- PI costruita con acquisizioni e JV - Patent strategy in una logica di freedom of

. y . L . operations
- Accordi complessi: out-licensing, in-licensing, ) . . ]
M&A, co-sviluppo, etc. - Portafoglio costruito per sviluppo interno o

attraverso collaborazioni (universita e clienti
- Operano a monte della Supply Chain
- Business tradizionali
- Leva per accesso ai capitali: bassa

- Leva investimento: media
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Il catalizzatore di piattaforme di prodotti si e@a quando si percorre tutta la
supply chain, dalle macchine per realizzare il pttd intermedio, il prodotto
intermedio stesso, e tutte le applicazioni cheasispno immaginare, abbinate a quel
prodotto intermedio. In molti casi una tale stréagguo risultare troppo costosa perché
si detengono i brevetti per le macchine, per lalpzaone dei materiali primari, per la
produzione degli intermedi piu tutti i brevetti pawntrastare e presidiare i mercati di
riferimento dei vari prodotti. | costi vanno troppoalto, il mercato pud non rispondere
come ci si attende e quindi non si riesce a chaudagiclo di vita dei prodotti e il ciclo
di vita dei brevetti.

Mentre |“enabler strategico” gioca tutto sulla gms¢ della proprieta intellettuale,
un “integratore progressivo, evolutivo” lavora 3Sotegrazione, sugli accordi di
collaborazione e scambio relazionale. Quindi uerdamento molto spinto al mercato,
dal momento che fare poling di brevetti potrebbsultare molto costoso. Il
“catalizzatore di applicazioni” invece si muove dowu0 avere rapporti di
collaborazione, dove intervengono le partnershig deve comunque avere un
portafoglio adeguato di proprieta intellettuale. danplessita di una scelta di strategia
brevettuale, che piu avanti verra ripresa in uitattdi valutazione economica e
finanziaria, riflette gli obiettivi preposti e lipegno che quella scelta strategica
comporta almeno a livello di proprieta intelletejalasciando perdere quello che € lo
sforzo da un punto di vista di rapporti orientdtineercato. E’chiaro che un rapporto
molto orientato al mercato, prevede che la partemdrketing, comunicazione e
posizione e gestione dei clienti e fondamentafgpdondamentale di quanto sia in altri
profili dove ci si concentra sulla concessioneickrze, brevetti, essendo basato sulla

fiducia che si costruisce tra il cliente e i divdnevetti all’interno del prodotto.

3.2Modello di utilita

Oltre alla domanda di brevetto per invenzione indgaige, in Italia € possibile
depositare una domanda di brevetto per modelldi@diut 'art. 82 del C.P.l. recita che

possono costituire oggetto di brevetto per moddilautilita’ i nuovi modelli atti a

o

conferire particolare efficacia o comodita di apa#iione o di impiego a macchine,

parti di esse, strumenti, utensili od oggetti do us genere, quali i nuovi modelli

consistenti in particolari conformazioni, disposizi, configurazioni o combinazioni di
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parti. Il modello d'utilita deve quindi soddisfailerequisito della novita, esattamente
come previsto per i brevetti per invenzione indatdr La valutazione dell'altezza
inventiva é invece differente tra i due istituterR modelli d'utilita e sufficiente che la
soluzione tecnica rivendicata conferisca parti@kfficacia o comodita di applicazione
o di impiego. In altre parole per il modello d'itéilé sufficiente un livello piu basso di
altezza inventiva rispetto a quanto previsto geevetti per invenzione industriale.

| modelli d'utilita in Italia sono concessi senzame di merito da parte dell'ufficio

brevetti UIBM. Ovvero, I'UIBM si limita solamenteeseguire un esame formale della
domanda ma non effettua alcuna verifica circa htace l'altezza inventiva di quanto
rivendicato nella domanda stessa. La durata masde@nanodelli d'utilita & pari a 10
anni dalla data di deposito. Al momento del deposipagano le tasse di mantenimento
in vita per il primo quinquennio. Alla fine del gi@a anno dal deposito &€ dovuta la tassa
di mantenimento per il secondo quinquennio.

In pratica la procedura italiana del modello didtiki sviluppa secondo il seguente

schema (Figura 3.19):

Possibilita di estendere in priorita
_____ »| la domanda di brevetto all'esterp

entro 12 mesi dalla data di deposito

Deposito della domandzL Pubblicazione della domanda di

di brevetto per modello brevetto per modello di utilita

d'utilita (data X + 18 mesi)
(data X)

A\ 4

Concessione, esame solo formdle

Figura 3.19 — Deposito modello di utilita
| modelli di utilita, che sono cosiddetti “brevettinori”, attribuiscono all'inventore
un diritto esclusivo concesso per un'invenzione, ebnsente al titolare di impedire ad
altri 'uso commerciale dell'invenzione protettansa la sua autorizzazione.
Rispetto ad altri diritti di proprieta industrialaon vi e una legislazione
(internazionale o europea) armonizzata sui modéliiilita, ma bisogna percorrere la

tutela del modello nei singoli Stati. In alcuni 5t previsto un esame di merito. E’
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possibile che il modello di utilita in uno Statorsieli adatto a perseguire una tutela di
brevetto a livello europeo. Solo la Convenzion&dione di Parigi (1883) ne fa cenno
e stabilisce alcune regole generali, come il tmad¢tato nazionale per i titolari non

residenti e la tutela temporanea in occasioneede finternazionali. Pertanto e possibile
proteggere un modello d'utilita su base nazionaketale tutela non & prevista dalle
legislazioni di tutti gli Stati.

Modelli d'utilita e brevetti per invenzione tutelan differenti aspetti
dell'innovazione. Un brevetto per invenzione indiad¢ si riferisce ad una invenzione
nuova, inventiva e suscettibile di applicazioneustdale, mentre un modello d’utilita
consiste in un miglioramento della forma di un dggeche non costituisce una
soluzione ad un problema tecnico, ma piuttosto exisde una particolare utilita ad un
prodotto che gia esiste. || miglioramento ottendédla forma fornisce al prodotto una
maggiore efficaciaifnmediatamente eviderite/o una comodita d’utilizzo rispetto ai
prodotti noti, ma non trasforma l'oggetto gualcosa di sostanzialmente nuovo e
differente. Il sistema dei modelli d’utilita, inldlmente una creazione tedesca, ha avuto
un particolare successo nei paesi asiatici: GiappOporea, Cina, Taiwan e Vietnam.

In realta, la formulazione dell’'art. 82 del CPl,impa citato, non fornisce una
definizione efficace, che consente un agevole rdigihe tra modello di utilita ed
invenzione, con la conseguenza che questo aspgifwesenta uno dei problemi piu
dibattuti a livello di diritto industriale. Si pucomunque affermare che il brevetto per
modello di utilita si differenzia da quello per gnvzione industriale in quanto protegge i
perfezionamenti apportati a prodotti gid esisteaiziché proporre nuove soluzioni a
problemi tecnici, per questa ragione si parla ardinerevetto di innovazione o mini-
brevetto. Inoltre, si evidenzia che possono eseggetto di brevetto per modello di
utilita soltanto prodotti (in quanto oggetti tandj)oe non anche i procedimenti, che
possono trovare tutela solo con la brevettazionénpenzione.

Il brevetto per modello di utilita segue, per quaapplicabile, la stessa normativa
dei brevetti per invenzione, anche in materia deresone all’estero. Un importante
annotazione in merito riguarda il fatto che il ket per modello di utilita & un istituto
previsto e disciplinato da un numero limitato dat§tpertanto in sede di estensione
internazionale talvolta devono essere convertitibievetti per invenzione, a patto

ovviamente che rispettino i requisiti di brevettidicome invenzione. La procedura di
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tutela disciplinata dalla Convenzione del Brevéitoopeo, ad esempio, non prevede il
modello di utilita.

L’'UIBM si limita ad effettuare un esame di sussii@ dei requisiti formali di
brevettabilita, mentre non effettua un esame ditmdPer inciso si segnala che nel caso
'UIBM decida di non accettare la domanda per bttevén relazione a una certa
soluzione tecnica, il titolare della domanda puiedére la sua conversione in domanda
di brevetto per modello di utilita.

Tante volte il modello di utilita costituisce unzelia strategica, costa di meno, dura
solo 10 anni. Si puo pensare di sfruttare questdotiper un anno, che protegge la
soluzione inventiva e successivamente sottopolldfiitio Europeo dei Brevetti con
un impegno economico iniziale minore. La spesap,pér semplicemente differita
perché il brevetto europeo richiede una modalitacditura piu articolata e quindi piu
costosa di quella del modello di utilita.

Per I'esame, I'art. 86 del C.P.l. rinvia a quanéttd alle disposizioni della sezione
IV sulle invenzioni industriali: la novita € uguadequella dell’'art. 46 del Codice e fa
riferimento allo stato della tecnica alla data jple&no deposito, tutto quello detto per la
novita sul brevetto si applica al modello di udlitPer quanto riguarda l'originalita si
richiede un’altezza inventiva inferiore, l'origii@ non e richiesta ma ci deve essere
comunque un progresso allo sviluppo scientifico oacite inferiore e comunque
parametrato sullo stato dell’arte e della tecnisaléa esperienza del tecnico esperto del
settore.

Nelle piccole e medie imprese tutte le innovazidinprodotti esistenti, invenzioni
incrementali, il modello di utilita & largamenteiliazato anche nell'innovativa
Germania. Dal momento che non esiste un protocbifwesa fra gli Stati sul modello
di utilita, nel caso in cui si intenda perseguirepercorso all’estero risulta piu semplice
chiedere una tutela brevettuale, partendo da ureheodi utilita italiano per poi andare
ad una domanda di brevetto europeo, € il passgggimaturale. Moltissime aziende
tedesche ricorrono al modello di utilita, ma anéh@ziende italiane. E’ chiaro che il
brevetto e piu qualificante perdo il modello di wél € piu snello, € quasi una
registrazione. Sul brevetto €& piu facile intervenierché é sottoposto ad un esame e
quindi & possibile comunque restringerlo e ricamf@glo per avere una formulazione

che sia nuova ed inventiva, sul modello di utifign c’e possibilita di modifiche, non

145



c'é esame. Trasformando il modello di utilita oggdomanda di brevetto europeo entro
i 12 mesi dalla data di deposito del modello € pilesmantenere il diritto di priorita.
Infatti molto spesso il modello di utilita vieneliizato come diritto di priorita piu che
come strumento di tutela, svolgendo una ricercdodstiato dell'arte accurata per
superare I'analisi di merito della priorita.

| costi dipendono da diversi fattori quali ad esenlp modalita di presentazione e
il numero di rivendicazioni. In lItlia, le princigaboci di spesa per i modelli di utilita
riguardano i diritti di deposito (se in formato télenico € 50,00; se in formato cartaceo
€ 120,00) e i diritti di mantenimento in vita oltifequinto anno (secondo quinquennio)
pari a €500,00.

3.3Disegno e modello industriale

Con il brevetto per disegno o modello s’intendetgggere I'aspetto di qualsiasi
oggetto industriale o artigianale, dell'intero poti 0 di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dentorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale e/o dei materiali del pradatesso e/o del suo ornamento (art. 31
C.P.l)

Possono costituire oggetto di registrazione i disegmodelli che siano nuovi ed

abbiano carattere individuale. Second@aldice di Proprieta Industrial€Pl, i diritti

conferiti dalla registrazione si estendono a quagendisegno o modello che non
produca nell'utilizzatore informato un'impressiayenerale diversa, tenendo conto del
margine di liberta dell'autore nella realizzazioleédisegno o modello (art. 41 C.P.1L.).

Il requisito della novita e soddisfatto se nessisegho o modello identico é stato
divulgato anteriormente alla data di presentazideta domanda di registrazione,
ovvero qualora si rivendichi la priorita, anteriaante alla data di quest’ultima. | disegni
o modelli sono considerati identici quando le loeratteristiche differiscono soltanto
per dettagli irrilevanti (art. 32 C.P.1.). Il coriteedi novita nel caso di modelli e disegni
non trova in dottrina e giurisprudenza interpreiazunivoche. Secondo alcuni la novita
deve essere assoluta e come nel caso delle inmerdgoe tenere conto di tutte le
anteriorita divulgate prima del deposito. Altri @oe ritengono che sia sufficiente una
novita relativa, valutata rispetto agli altri prdtlodel settore merceologico di
riferimento. Per la legge non € compromessa l&stragilita nel caso di modelli o
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disegni: rivelati a terzi sotto vincolo implicito esplicito di riservatezza; divulgati
dall’autore ad un qualsiasi terzo nei dodici mescpdenti la data di presentazione della
domanda di registrazione. In altri termini, la dgarzione nei 12 mesi antecedenti la
domanda di registrazione non costituisce motivoudiita della stessa (anno di grazia).
Inoltre non é preclusa la registrabilita se mesdisposizione del pubblico, con abuso
commesso da parte di terzi, nei dodici mesi pratededeposito della domanda o
esposti ad esposizioni ufficiali o ufficialmenteonosciute. In questi casi si parla di
“divulgazione non opponibile”.

Il requisito del carattere individuale e soddisfage I'impressione che il disegno o
modello suscita nell'utilizzatore informato diffece dall'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modele sia stato divulgato prima della
data di presentazione della domanda di registrazmmlell’'eventuale data di priorita
rivendicata (art. 33 C.P.L.).

La registrazione di un disegno o modello ha unatdudi 5 anni dal deposito della
domanda, prorogabile per uno o piu periodi di 5 dmo a un massimo di 25 anni.

Sia l'ordinamento nazionale (art. 39 C.P.l.) chelgucomunitario (art. 37 RDC)
prevedono che con una sola domanda puo esser¢adidiesgistrazione di piu disegni o
modelli (fino a 100), purché siano attuati o inagdi in oggetti inseriti nella medesima
classe della classificazione dei disegni e modeléttata dall’Accordo di Locarno
8.10.68 e successive maodifiche).

| disegni sono le rappresentazioni bidimensionalentre i modelli sono
rappresentazioni tridimensionali. | disegni rigusard 'aspetto, le caratteristiche di un
prodotto: ad esempio forma, configurazione, coasisd 0 materiali non dettate da
considerazioni funzionali. Un disegno riguardap&tto di una parte o di tutto il
prodotto. Esso pud consistere di caratteristicligm@nsionali, quali motivi, linee o
colore o di caratteristiche tridimensionali (mogdeltome forma, struttura o superficie
di un articolo. La tutela di disegni e modelli sii@ne attraverso la registrazione. Nella
comunita europea € prevista una tutela anche gieegni o modelli non registrati che
dura 3 anni.

Forma oggetto di registrazione come disegno o nmdeldustriale una
caratteristica nuova che conferisce a oggetti, hiae¢ prodotti in generale, inclusi

quelli artigianali, gli imballaggi e i simboli griaf, un aspetto particolare e distintivo. La
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legge quindi protegge la forma, intesa come aspstieriore del prodotto, definito dalle
linee, dai contorni, dai colori e dal suo ornamestmnza che 'applicazione del disegno
o modello implichi I'insorgere di un ulteriore effe tecnico. In altri termini a
qualificare un disegno (inteso come creazione ledisionale) o un modello (inteso
invece come creazione tridimensionale) deve eskersua visibilita esteriore, che
conferisce al prodotto un aspetto singolare e tistico.

Per essere tutelabile un modello o disegno deveepese due requisiti: essere
nuovo ed avere carattere individuale. In altriesist (Australia, Benelux, Canada, Stati
Uniti, Brasile e Messico) il prodotto a cui il dgg® si riferisce deve avere anche una
funzione utile. Al contrario, nel sistema italiammn possono costituire oggetto di
registrazione come modelli o disegni quelle caristiehe dell’aspetto del prodotto che
sono determinate unicamente dalla funzione teaétgrodotto stesso. Al riguardo si
evidenzia che il C.P.l. prevede due categorie dmé non proteggibili: quelle
esclusivamente funzionali e gli elementi della farahme devono essere rispettati perché
il disegno o il modello possa essere unito o casmesun altro prodotto. Dalla tutela
come disegno o modello sono escluse le caratidréstispondenti esclusivamente ad
una funzione tecnica del prodotto. Cio significa,canche se il prodotto ha una sua
funzionalita, la tutela & conferita soltanto aglpetti di design esclusivamente estetici 0
decorativi, mentre per gli aspetti tecnici innovatlel medesimo prodotto € possibile
ricorrere, in aggiunta alla registrazione del diseg modello, agli specifici strumenti di
proprieta industriale previsti dalla normativa, kijuabrevetti per invenzione e per
modello di utilita.

La registrazione di un disegno o modello conferiictolare il diritto esclusivo di
utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo s&mil suo consenso. In particolare ne deriva
il diritto di escludere ai terzi la fabbricazionofferta, la commercializzazione,
I'importazione, l'esportazione o l'impiego di urgwtto in cui il disegno o modello e
incorporato o al quale é applicato.

Il diritto esclusivo su un disegno o modello nonasiquista con l'uso, ma e
necessaria la registrazione; gli effetti della sagzione decorrono dal momento in cui
la domanda (incluse le riproduzioni grafiche, i géoni e le eventuali descrizioni)
viene resa accessibile al pubblico da parte deiNI Al richiedente é riconosciuto |l

diritto di ottenere una proroga nella pubblicazioc@munque non superiore a 30 mesi,
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cosi da consentirgli di posticipare la divulgazi@h@ubblico e ai concorrenti dei propri
nuovi modelli e disegni.

Bisogna tenere presente che la registrazione deneessa senza preventivo esame
di merito, di conseguenza si devono mettere inac@utenziali conflitti tra il diritto
nascente con diritti preesistenti, ovvero il ribeda parte di terzi dell’assenza dei
requisiti richiesti per la registrazione.

Un’importante novita introdotta dalla riforma deD®L., poi recepita nel CPI, &
costituita dalla previsione delle c.d. doppie pzaiei ammesse per certi disegni 0
modelli. Le norme in vigore prevedono la possiaifiter le opere di “industrial design”
che hanno sia i requisiti per accedere alla tudeladiritto d’autore, sia quelli necessari
per la registrazione, di godere delle due distintele.

Nello specifico I'art.44 del CPI prevede che i dirdi utilizzazione economica di
disegni e modelli industriali, sono protetti corititto d’autore. Tale diritto dura fino a
70 anni dopo la morte dell'autore. Al riguardo walire ricordato che la Legge sul
Diritto d’'autore prevede due requisiti per la pggmilita di un'opera di design
industriale come opera d’arte: il carattere cremasvil valore artistico. E’attuabile solo
contro violazioni volontarie dell'opera.

In certe circostanze, a livello comunitario, élirepossibile ottenere una doppia
protezione di un prodotto sia mediante modello segino che come marchio. Un
disegno o modello é protetto se soddisfa i requisihovita e carattere individuale al
momento del deposito; la protezione conferita $erete alla forma, alle linee e ai
contorni del prodotto in cui il disegno € incorpgora La tutela del marchio
tridimensionale o marchio di forma e invece conaess il prodotto pud essere
considerato un segno idoneo a distinguere i prodettrichiedente, da quelli di altri
operatori del medesimo settore. Cio vale nel ¢gaswi il disegno o modello, piu che
un valore essenzialmente estetico o ornamentalssigee una forma inconsueta,
arbitraria, di mera fantasia che lo dota di carattistintivo.

Il disegno o modello di un prodotto pu0 essereeesadmente importante per
'immagine di un’impresa e puo diventare un patmmaoil cui valore monetario é
suscettibile di aumentare. Se non se ne richiedertdezione, altri potrebbero
approfittare degli investimenti effettuati. Solitame, il consumatore a parita di utilita

pratica di un certo prodotto fonda la propria scelil disegno del prodotto. In generale
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e consigliabile procedere quanto prima con il déppgosi da tutelarsi da eventuali
azioni dei concorrenti.

E previsto un periodo di tolleranza grazie al quslpud immettere sul mercato il
proprio prodotto durante i 12 mesi che precedomtejosito della domanda, senza che
cio faccia venir meno il carattere di novita dedetjno o modello.

Un'impresa che intende esportare i propri prodatitestero, o intende dare in
licenza la produzione o la commercializzazione idstgssi, € bene che valuti come
ottenere diritti di esclusiva del design nei Pasatdresse.

Va ricordato che la protezione del disegno o modadi carattere territoriale, ossia i
diritti valgono soltanto nel territorio del Paesel mquale é stata effettuata la
registrazione. Inoltre, in sede di giudizio, vigoleodisposizioni di legge proprie del
contesto territoriale nel quale & presente il awziteso, le quali possono variare, anche
in modo considerevole, da paese a paese.

Nel caso in cui si sia proceduto alla registrazidnen disegno o modello in lItalia,
e possibile usufruire di un periodo di 6 mesi dteahquale € possibile ‘estendere’ il
disegno o modello con depositi all'estero rivenaidtala priorita del deposito originario
in ltalia. Scaduto tale periodo, il disegno o mémelon € piu proteggibile in altri paesi
in quanto privo del requisito di novita. Esistorssenzialmente tre modi per ottenere la
tutela di un disegno o modello all'estero:

- deposito di una serie di domande di registrazioagionale in differenti paesi,
ciascuna separata e indipendente dalle altre (e¢@n aonseguente notevole
complessita);

- registrazione di un modello comunitario: € po#sibon un unico deposito presso
I'Ufficio dell’Unione Europea per la Proprieta Inteltuale(EUIPO), tutelare i
propri diritti in tutti i Paesi membri dell'UnionEuropea; termini di durata e
requisiti sono sostanzialmente identici a quekivisti dalla normativa italiana;

- €& possibile depositare, press®rfianizzazione Mondiale della Proprieta

Intellettuale(OMPI), un unico ‘'disegno o modello internaziohaldenendo cosi

in tutti gli Stati contraenti (tra i quali I'ltaljda stessa protezione che il modello
otterrebbe da singoli depositi diretti in ogni st paese; € possibile designare
I'Unione Europea nell'ambito di una registrazionternazionale, ottenendo nel

territorio dell'Unione gli stessi effetti di un meltb o disegno comunitario.
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Il disegno e modello comunitario si caratterizza ggsere una procedura unica dal
momento del deposito della domanda fino al momelaorilascio del diritto, i cui
effetti di tutela ricadono su tutti gli Stati déJhione Europea. A differenza del modello
internazionale non e possibile fare una sceltaP@essi. L’ambito territoriale si estende
automaticamente ad ogni successivo ampliamenttJé&elLa domanda di registrazione
deve essere depositata presso ['Ufficio dell’UnioBeiropea per la Proprieta
Intellettuale, (EUIPO) con sede in Alicante — Spmgm una delle lingue ufficiali
(Tedesco, spagnolo, francese, inglese e italiand@vwe contenere i seguenti elementi
obbligatori: la domanda di registrazione, i dati identificazione del richiedente
(persona fisica o giuridica), una rappresentazitgledisegno o modello suscettibile di
essere riprodotta, la specificazione dei prodoitiqgaali il modello o disegno si
applichera.

Ricevuta la domanda, 'EUIPO esegue un esame ferowmicedendo, se sussistono
I presupposti, il disegno o modello comunitariaiehiedente e iscrivendo il disegno o
modello nel registro dei disegni o modelli comunita La registrazione e
successivamente pubblicata dallEUIPO in un baolettdisponibile al pubblico.
L’EUIPO consente di procedere al deposito anchmaiteaweb (https://euipo.europa.eu).

Al richiedente e riconosciuto il diritto di richiece che la pubblicazione venga
rinviata per 30 mesi rispetto alla data di depositalisegni e modelli comunitari
registrati durano 5 anni, con possibilita di rinagaer pari periodo, fino a 25 anni.

L’'Unione Europea riconosce una forma di tutelaladeéurata massima di 3 anni dal
momento della divulgazione al pubblico, anche aghs e modelli non registrati. Tale
strumento consente all'impresa di svolgere testnoertiali e verifiche sul mercato
senza affrontare i costi di registrazione, ricotarche dopo 12 mesi € in ogni caso
impossibile procedere con la registrazione. | iderivanti da un disegno o modello
non registrato sono tuttavia difficili da far vale sede giudiziale e la protezione
concessa ad un disegno o modello non registrattiaiben inferiore alla tutela, certa e
potenzialmente di lunga durata, fornita da un diseggmodello registrato.

E inteso che I'EUIPO si occupa esclusivamente datlmande registrate, in quanto
modelli e disegni non registrati non richiedononfiatita. L'estensione della protezione
dei disegni registrati e di quelli non registratiidkentica. Entrambi hanno carattere
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unitario in tutta 'UE e condividono gli stessi rasiti di protezione, in particolare
novita e carattere individuale. | diritti confer#tono pero diversi:

- il modello o disegno comunitario registrato dalititto esclusivo di utilizzare e
vietare ad altri di utilizzare senza il suo conseihgrodotto. Il fatto che il diritto
sia registrato conferisce ad disegno o modello lewato grado di certezza in
caso di contraffazione.

- il disegno o modello non registrato conferiscedititto di vietare I'utilizzo
commerciale del disegno o modello soltanto se utilzzo sia riconducibile a
una copiatura. Quindi se lo stesso modello € staato autonomamente da un
terzo, che dimostra che non era a conoscenzasistéaza del modello protetto,
non sussiste contraffazione e quindi pud contingatausarlo. Il fatto di non
avere il deposito di una domanda rende difficoltpgo il titolare dimostrare
I'esistenza della posizione di diritto.

La disciplina del Modello internazionale e defini@dall’Accordo dell’Aja,
amministrato dall’Organizzazione Mondiale della treta Intellettuale (WIPO, con
sede in Ginevra). La procedura consente di presentm’'unica domanda di
registrazione valida per tutti i Paesi aderenttréob0). Il deposito di un modello
internazionale non richiede che ci sia un analogpodito nello Stato di origine del
richiedente. La procedura di deposito € unificatgrevede un unico pagamento. Con
una sola domanda € possibile depositare un uniatekhooo una serie di modelli fino a
100, allegando foto o disegni degli esemplari dhneogliono proteggere. Terminata la
fase di deposito 'OMPI trasmette la domanda agalinStati designati dal richiedente, i
guali diventano titolari della procedura e posstawe dei rilievi, delle eccezioni, ovvero
possono rigettare la domanda. Se cio avviene inSiatm, la procedura di registrazione
negli altri Stati designati non viene compromessa.

Sono molti i vantaggi derivanti dalla registraziode un disegno e modello:
anzitutto la registrazione consente di acquisiretitolo di proprieta industriale che
fornisce il diritto esclusivo ad incorporare taisefyno o modello in un prodotto, da far
valere in caso di copia o0 imitazione non autoriaz#a parte di terzi. Cio consente di
aumentare la propria competitivita, rafforzare désipione di mercato, di recuperare gli
investimenti fatti per definire e sviluppare il paito, di disporre di un bene

immateriale effettivamente commerciabile che aumerit valore patrimoniale
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dell'impresa. Inoltre, i disegni e modelli poss@ssere ceduti in licenza (ad esempio
per penetrare in mercati difficilmente raggiung)béd complessivamente incoraggiano
la concorrenza leale e lo sviluppo di una cultw@merciale corretta.

E consolidata nel settore la convinzione che lastezione del disegno o modello
rappresenti lo strumento di maggiore efficacia ¢speanche I'unico) validamente
azionabile contro gli imitatori al fine di garamsiif’esclusiva sui risultati di uno sforzo
creativo e innovativo di carattere estetico. Eealtrisaputo come far rispettare i propri
diritti di proprieta industriale sia un'attivita roplessa e articolata, che richiede
competenze specifiche e la padronanza di una raatmito vasta e mutevole. Cio vale
senz'altro anche per i disegni e modelli.

| costi di registrazione di un desigrariano in funzione del numero di design da
depositare con una stessa domanda e degli Stati & richiede la protezione mediante

la registrazione. La possibilita di utilizzare ititto di priorita di un design derivante dal

deposito di una prima domanda di registrazione p#andi dilazionare nel tempo
le speseada sostenere per la registrazione del propri@desipiu Stati.

La procedura di deposito della domanda_ diregisirez di un design in

Italia rappresenta sicuramente una delle procegiureconomiche per avere una prima
forma di tutela sul design, che anche se iniziabmeslida solo in Italia puo essere
successivamente estesa anche all’estero.In antaii@anp, il deposito di una domanda
di registrazione di un design prevede tre tipolaljieostt

« tasse di deposito

 diritti camerali;

» costi del consulentése previsto).

In caso di deposito cartaceo tdssa di depositgper una domanda di registrazione
e di € 100,00 per un design singolo ed € 200,00dpsign multipli, a prescindere dal
numero di modelli da tutelare con una stessa domdndaso di deposito telematico la
tassa per design singolo e di € 50,00 mentre gesign multipli &€ di € 100,00.

| diritti camerali ammontano ad € 40,00 oppure € 43,00 nel casoiisi cichieda
copia autentica della domanda di deposito. In ¢uiésto caso e anche necessaria una
marca da bollo da € 16,00.

In ambito UE il deposito di una domanda di regatvae di un design comunitario,

da effettuarsi presso TUAMI — EUIPO, prevede igpmento di una tassa complessiva
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di deposito e pubblicazione di deposito di € 3503860 un modello singolo, alla quale
deve essere aggiunta, in caso di design multipia,tassa di €175,00 per ogni modello
dal 2° al 10° e di € 80,00 per ogni modello a partiall'11°.

Per la registrazione di un design internazionagssw il WIPO i costi di deposito

sono fortemente variabili in funzione degli Stadidesignare.

3.4l marchio

| marchi costituiscono oggi importanti asset d'iega. E' quindi importante
proteggerli con una registrazione merceologicameateerritorialmente corretta,

adeguata alle prospettive attuali e future deléada.

3.4.1 Le origini del marchio

Il marchio, per la sua funzione, anche nelle epqudssate, era applicato ai beni
destinati al commercio, alla vendita, in particelgrer creare una distinzione tra beni
provenienti da vari, diversi produttori. Il marchageva ed ha pertanto una sua funzione
guando tra piu produttori sussiste una relazioneodcorrenza. Va da sé che un segno
troppo semplice o di uso comune era ed é insuffieiger avere la funzione di un
marchio.

Nel X secolo nacquero i cosiddetti “merchant mark®ho, 1999), simboli che
mercanti e commercianti utilizzavano in guisa diafehi di proprieta”, ovvero per
provare, e in caso far valere, i diritti sulla priepa dei beni. Nel Medioevo (Bently e
Sherman, 2001; Ono, 1999) nelle strutture corpegati marchi erano utilizzati da
artigiani e mercanti quale segno di garanzia diigudel prodotto: questo serviva sia
per distinguere i manufatti ed identificare la pFoienza di beni di bassa qualita, sia per
mantenere la fiducia degli acquirenti nell'assoiae corporativa garantendo una sorta
di monopolio ai membri delle corporazioni. Con Vawnto della rivoluzione industriale
e complice l'estensione regionale del commerciomercanti, i commercianti
continuarono ad applicare marchi per distinguergrapri prodotti, anche se le
corporazioni da tempo avevano perso il loro rudlgatante, ruolo che esercitavano
anche con I'obbligo di applicare il marchio ai pottlrealizzati dai propri membri.

| marchi cominciarono a identificare l'origine daeni, al di la della responsabilita

di qualita.
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Successivamente, con la progressiva diffusiones defbrmazioni, i commercianti
incominciarono a pubblicizzare le proprie mercgefiado riferimento ai propri marchi.

Fu all'inizio del XX secolo (Bently e Sherman, 200dhe il marchio supero la
connotazione di essere indicatore di provenienZaprajine imprenditoriale, per
diventare un bene che aveva e creava valore intguale. Alcuni marchi, per effetto
della loro distintivita e/o attrattivitd erano irraglo di coinvolgere emotivamente i
potenziali consumatori. In particolare alcuni marchfforzati dalla pubblicita e dagli
sforzi di diffusione, erano loro stessi catalizzawell'attenzione dei consumatori e
motivo della decisione di acquisto, anche al did&le carattetistiche del prodotto
contrassegnato. Il marchio progressivamente passklbessere un mezzo per
identificare I'origine del prodotto e/o garantirlzequalita, dall’essere un vero e proprio
strumento di marketing. E’ I'avvento della trasf@zione del marchio da “segnale” a
“simbolo” (Drescher, 1992), per la capacita del char di evocare un insieme di valori,
emozioni, associazioni nel consumatore cui &€ ptagen

Si é detto (Drescher, 1992) che il marchio ha oggi stato di quasi-mito, per la sua
capacita di conferire al consumatore un’identitagqéistando il prodotto col marchio si
acquista non solo il prodotto, ma una sorta di petto di esperienze che contribuisce

alla costruzione dell'identita-immagine.

3.4.2 | marchi nel Codice Civile

Per le origini della tutela legale del marchio r&rha una ricostruzione rigorosa
come per altri titoli di proprieta industriale, cenad esempio i brevetti. Una prima
tutela a difesa dell’'uso del marchio da parte @& snercante o commerciante che lo
aveva ideato e usato si fa risalire (Bently e Slaern2001) al XVI secolo. Tuttavia e
solo a partire dal XIX secolo che in Europa venrgamulgati dei sistemi di leggi per
la tutela e/o la registrazione del marchio.

In ltalia (Vanzetti, 2005) il marchio €& stato odggetdi una dettagliata
regolamentazione fin dai tempi dell'Unita d’ltaliapntenuta, come & anche oggi, in
alcuni articoli del codice civile (artt. 2569-25¢4c.). Per i marchi il Codice Civile e
molto specifico, rispetto ai brevetti, e questiedtif sono stati poi richiamati nel C.P.I.,
Codice della Proprieta Industriale.

Di seguito alcuni articoli del Codice Civile chegodano i marchi:
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Art. 2569. Diritto di esclusivita. Chi ha regiswanelle forme stabilite dalla

legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotservizi ha diritto di
valersene in modo esclusivo per i prodotti o séme i quali e stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio e tutetateorma dell’articolo 2571.

Art. 2570. Marchi collettivi. |1 soggetti che svolgo la funzione di garantire

l'origine, la natura o la qualita di determinatbdotti o servizi possono ottenere
la registrazione di marchi collettivi per concedefiluso, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, a produttori 0 commercianti

Art. 2571. Preuso. Chi ha fatto uso di un marchoo registrato ha la facolta di

continuare ad usarne, nonostante la registrazianaltd ottenuta, nei limiti in
cui anteriormente se ne é valso.

Art. 2572. Divieto di soppressione del marchiorilenditore puo apporre |l

proprio marchio ai prodotti che mette in venditaa mon puo sopprimere il
marchio del produttore.

Art. 2573. Trasferimento del marchio. |l marchio opessere trasferito o

concesso in licenza per la totalita o per una petgrodotti o servizi per i quali
e stato registrato, purche in ogni caso dal tramfarto o dalla licenza non derivi
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi echsono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 2574. Leqgqi speciali. Le condizioni per la istgazione dei marchi e degli
atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli gffdella registrazione sono

stabiliti dalle leggi speciali.

Il marchio, pertanto, identifica prodotti e servigiil titolare puo utilizzarlo in

maniera esclusiva per quei prodotti/servizi perectegistrato. Infatti per i marchi esiste

una classificazione (Classificazione Internaziordil®izza) che va a regolamentare i

raggruppamenti merceologici in cui il marchio pw3ere registrato. La Classificazione

Internazionale di Nizza si puo trovare sul sitol'déBM o dal sito EUIPO. La

classificazione di Nizza ripartisce i prodotti seirvizi in 45 categorie (o classi). Quindi

mentre per i brevetti la classificazione e ad usoresumo della ricerca brevettuale, per

i marchi e il titolare a dover indicare la classepobdotti/servizi a cui il marchio va

associato. Al di fuori di quell’ambito il marchioup essere comunque utilizzato. I

diritto di preuso tutela chi ha utilizzato un macchmagari a livello locale senza
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registrazione, viene comunque garantita la tutélatdizzarlo ancora nei limiti dell’'uso
che ne é stato fatto precedentemente. La tassandartia di 850 EUR consente di
scegliere una classe. Con una tassa supplementafe ElUR si pud aggiungere una

seconda classe, e per tre o piu classi si dovrarpddp0 EUR per ciascuna classe.

3.4.3 Il marchio d'impresa

Il marchio & un segno distintivo tutelato dal nosirdinamento, la cui funzione ¢ di
contraddistinguere prodotti, servizi e imprese gprasenta un importante strumento di
comunicazione tra imprese e consumatori. Per iwgoasori i marchi costituiscono dei
riferimenti in base ai quali attuare le proprielse&i mercato, in quanto comunicano
qualita, conoscenze, valori nonché informazioniiawgfive e in parte anche non
direttamente collegate al prodotto stesso. Grazmaachio il consumatore non deve
indagare sulla qualita di un bene o servizio ogiiavche ne acquista uno, perché ha gia
delle aspettative derivanti dalle precedenti egpee o dalla notorieta del marchio.

Il marchio & protetto anche in assenza di regigtn&z (c.d. marchio di fatto). In
questa circostanza la tutela € tuttavia piu liraitger essere protetto il marchio di fatto
deve essere utilizzato, essere riconosciuto compeoseistintivo (e non come semplice
ornamento) e garantire un ricordo presso i consonin@osicché possa espletare la sua
funzione, appunto, di segno distintivo presso ilblgico). E' dunque sempre
consigliabile procedere con la registrazione deppo marchio. Infatti, il marchio non
registrato gode di una protezione giuridicamenteriare. Per farlo valere € necessario
dimostrarne I'esistenza, la validita e I'estensidhstolare che faccia uso di un marchio
di fatto nel territorio nazionale puo impedire ch@ terzo registri un marchio
corrispondente. Tuttavia, se il marchio non regtstrha notorieta solo locale, altri
potrebbero registrare un marchio corrispondente |@®ola salvaguardia del cosiddetto
preuso, ovvero la possibilita per chi ha fatto wel marchio non registrato di
continuare ad usarlo, solo nei limiti della diffoise locale, nonostante la registrazione
ottenuta da altri. Solo con la registrazione delrami@, I'impresa ha accesso alla
maggior tutela che il procedimento amministrativoedjistrazione conferisce al titolare
del marchio registrato.

Talvolta il marchio coincide con la denominaziomeistaria, la ditta o l'insegna,

talvolta é relativo a specifici prodotti o serviBiertanto, anche se ditta, denominazione
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ed insegna sono protette dalle relative normaticistiche, &€ sempre consigliabile
procedere alla loro registrazione come marchiopfésa in quanto la tutela accordata e
molto piu incisiva ed ampia da un punto di vistaiteriale.

Dal momento che il marchio raccoglie e trasmettermazioni sul prodotto, deve
essere collegato ai prodotti o servizi che e dasiim contraddistinguere e per essere
efficace, nella sua funzione di segno distintiveyvel essere tale da distinguere |l
prodotto non solo dagli altri prodotti completaneediversi, ma deve anche dagli altri
prodotti merceologicamente simili.

Prodotti e servizi sono convenzionalmente raggruppalassi merceologiche, che
devono essere specificate nella domanda di regisira del marchio. E prassi quando
si deposita un nuovo marchio comprendere non s@imdotti e servizi correnti, ma
anche quelli che si potrebbero aggiungere nel mebieve periodo.

Poiché l'articolo 20 CPI stabilisce che i diritelditolare del marchio d'impresa
registrato consistono nella facolta di fare usoluséeo del predetto marchio, in
relazione ai prodotti per i quali esso é statoiesto o registrato € evidente lI'importanza
di procedere ad una corretta classificazione estegione nei paesi di interesse.

La presentazione di una domanda di registrazionesuecessivamente la
registrazione del marchio avviene presso gli UfRcovinciali Industria Commercio e
Artigianato (UPICA) Sezione Ufficio Brevetti pervanzioni, Modelli e Marchi, che si
trovano presso le Camere di Commercio. Le dispmsizin vigore nel nostro
ordinamento sono conformi alla Direttiva comunaa@E 89/104, che fissa i principi
fondamentali della disciplina del marchi, poi rigiren dettaglio dal Regolamento (CE)
n. 40/94.

Al titolare di un marchio registrato sono riconascidiritti e doveri. Il diritto di
esclusiva (art. 20 C.P.1.) conferisce al titoldrdiitto di vietare ai terzi di usare (ovvero
apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezimffrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure ofério fornire i servizi contraddistinti dal
segno; importare o esportare prodotti contraddistial segno stesso; di utilizzare |l
segno nella corrispondenza commerciale e nellalwida) nell'attivita economica:

e un segno identico al marchio da lui depositato gredotti o servizi identici a

quelli per cui esso e stato registrato;

158



* un segno identico o simile al marchio registragr, prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell'identita o somiglianzaifseegni e dell'identita o affinita
fra i prodotti o servizi, possa determinarsi unchiis di confusione per il
pubblico, che puo consistere anche in un rischesdociazione fra i due segni;

* un segno identico o simile al marchio registratoredotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda nello statoidomanza e se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamesmintaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o recagprdizio agli stessi.

Da notare che dal mese di luglio 2011 anche inaltal possibile agire in via
amministrativa per impedire ad un terzo di regrstnan marchio identico o similare ad
un proprio marchio o altro diritto precedente. Lragedura amministrativa — definita
opposizione - si svolge avanti I'Ufficio Italianad¥etti e Marchi e comporta — in caso
di esito positivo - il rifiuto della registraziortel marchio contro cui & stata proposta. E'
evidente, quindi, l'importanza di porre sotto sgianza i propri marchi registrati, al
fine di monitorare e fermare sul nascere fenomemodtraffazione o confusione sul
mercato.

Il diritto esclusivo all’'uso del marchio e la cogsente possibilita di vietarne I'uso
a terzi € conferito con la registrazione, ma ittliretroagiscono dalla data di deposito
della domanda di registrazione. La protezione eittichascenti dalla registrazione del
marchio durano 10 anni a partire dalla data di depalella domanda, salvo il caso di
rinuncia del titolare. Alla scadenza del decenmiadgistrazione pud essere rinnovata
per un numero indeterminato di volte, ogni volta pea durata di ulteriori 10 anni,
pagando un’apposita tassa di rinnovo.

| marchi, a differenza di tutti gli altri titoli dproprieta industriale sono a durata
illimitata. Nel caso di rinnovo del deposito detesso marchio, senza variazioni si
parla propriamente di rinnovazione. Operativamesdao ammesse delle variazioni
irrilevanti, che non vengono apprezzate dal pubblRer contro un marchio oggetto di
restyling non puo essere oggetto di rinnovazioreedeve essere tutelato con una nuova
registrazione. In alcuni Stati é fatto obbligo doyare l'uso del marchio nel tempo (ad
esempio negli USA). Per questo ed altri motivi épamante la gestione dello

scadenziario del proprio marchio, al fine di e\atapiacevoli dimenticanze.
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L’eventuale rinuncia della tutela del segno comercima da parte del titolare
diviene efficace solo con I'annotazione nel registei marchi. Le cause di decadenza di
un marchio sono:

+ volgarizzaziongcioe se il marchio sia divenuto nel commercioaeimazione
generica o standard del prodotto o servizio, opm&reabbia perduto la sua
capacita distintiva. Come descritto sopra, il merctlecade se, per il fatto
dell'attivita o dell'inattivita del suo titolare,ias divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o comunqueizsere abbia perduto la
sua capacita distintiva.

- lliceita, cioé se sia divenuto idoneo a indurre in ingaihpaoibblico, oppure se
sia divenuto contrario alla legge, all'ordine puddblo al buon costume, o ancora
per omissione da parte del titolare dei controlievisti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Se i motivi di decadenza di un marchio sussistatt@asto per una parte dei prodotti

o servizi per i quali il marchio e stato registtdtodecadenza operera solo in relazione a
tali prodotti o servizi.

A pena di decadenza il marchio deve formare oggbtteso effettivo da parte del
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o/ per i quali é stato registrato, entro
cinque anni dalla registrazione, e tale uso nonedessere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancatm unon sia giustificato da un motivo
legittimo. Non é prevista la decadenza del marg&onon uso qualora il titolare del
marchio non utilizzato sia titolare, in pari temploaltro o altri marchi simili in vigore,

di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzaxze per contraddistinguere gli stessi
prodotti o servizi. La decadenza non opera aut@aa@nte, € necessario richiedere e
ottenere una pronuncia da parte dell'autorita giada italiana (Tribunale).

Al riguardo si rileva che il marchio puo esseresfieaito a terzi sia per la totalita o
per una parte dei prodotti e servizi per i quadtao registrato. In quest’ultimo caso la
titolarita del marchio si sdoppia tra cedente ewoutitolare. Nel caso di cessione
parziale, al fine di evitare fraintendimenti e aamiosi, € opportuno precisare che la
cessione riguarda esclusivamente prodotti omogeneon anche i prodotti affini a

quelli per i quali il cedente conserva il proprimittb. Con un contratto di licenza il
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titolare consente ad altri di utilizzare il marchjpur mantenendone la proprieta. La
licenza puo essere:
» esclusivao non esclusivanel caso in cui venga concessa contemporanearaente
soggetti diversi in relazione agli stessi prodotsiervizi;
 totale o parziale cioé puo riguardare la totalita o solo parte mtedotti o servizi

per i quali il marchio é stato registrato.

Si evidenzia che le licenze non esclusive possontportare il rischio che vengano
immessi sul mercato, con lo stesso marchio, prodaervizi apparentemente identici,
ma in realta qualitativamente diversi, con consatpiglanno per il consumatore. Per
guesto motivo la norma prevede che le licenze rsotusive sono lecite a condizione
che il licenziatario si obblighi espressamente sarel il marchio per contraddistinguere
prodotti e servizi uguali a quelli corrispondentessi in commercio dal titolare e dagli

altri licenziatari (art. 23 CPI).

3.4.4 Requisiti per registrare un marchio

Un segno puo essere validamente registrato comehmasolo se possiede i
requisiti di validita stabiliti dal Codice, ovverdlovita (art. 12 C.P.l.), Capacita
distintiva (art. 13 C.P.l.) e Liceita (art. 14 GQ.p.

Un marchio, indipendentemente dal fatto che sidadbrica, di commercio o di
servizio puo essere costituito da parole, numettele, forme, combinazioni o tonalita
cromatiche atte a distinguere i prodotti e serizin’impresa da quelli delle altre (art. 7
CPI). Dopo l'articolo 7 del C.P.l., i successivtienli 8, 9 e 10 stabiliscono cio che e
escluso dalla registrazione. In particolare nditato 8 sono trattati i ritratti di persona,
i nomi e i segni notori. L’articolo 9 riguarda i nchi di forma e stabilisce chenon
possono costituire oggetto di registrazione comechia d’'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla naturassdedel prodotto, dalla forma del
prodotto necessaria per ottenere un risultato teonio dalla forma che da un valore
sostanziale al prodotto Infine l'articolo 10 tratta degli stemmi e deegni utilizzati
nelle convenzioni internazionali, sopecificando ctgi stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigemh materia, nonché i segni

contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestanmteresse pubblico non possono
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costituire oggetto di registrazione come marchiomgresa, a meno che l'autorita
competente non ne abbia autorizzato la registragion

Qualora si tratti di uhmarchio contenente parole, figure o segni comsgigazione
politica o di alto valore simbolico, o contenentiersenti araldici, I'Ufficio italiano
brevetti e marchi, prima della registrazione, invi@semplare del marchio alle
amministrazioni pubbliche interessate, o competgmér sentirne l'avvisol...]. Se
'amministrazione interessata, 0 competente, egpaviso contrario alla registrazione
del marchio, I'Ufficio italiano brevetti e marckigpinge la domanda.

Le parole sono segni a cui le persone associarfquaiche cosa”, ma non tutte le
parole sono dei marchi. Per essere valido un nad#we essere nuovo, ovvero diverso
e non simile ai marchi e ai segni distintivi gidséanti o impiegati per individuare
prodotti o servizi identici o affini. La novita delarchio e regolata dall'articolo 12 CPI.
La norma non consente la registrazione di un marsimile o identico a uno gia usato
in precedenza, questo per evitare situazioni dilittmn ovvero per scongiurare il rischio
di ingenerare nel consumatore confusione o assontra prodotti di imprese diverse.

Il marchio deve distinguersi anche dai marchi aoterLe differenze rispetto ai
marchi anteriori rendono il marchio nuovo, ma sk ddferenze sono minime e |l
marchio risulta comunque confondibile con i marhieriori, la sua capacita distintiva
viene a mancare; in questa circostanza il marabioenvalido.

E, quindi opportuno e consigliato svolgere una rdaed'anteriorita prima di
procedere con l'uso e/o il deposito di una domatideegistrazione di marchio. La
ricerca puo evidenziare I'esistenza o0 meno di marahtte anteriori uguali o similari,
che potrebbero essere di ostacolo all'uso o ajjstrazione del segn@d esempio la
banca dati dei marchi italiani, utile per svolgkreicerca di uno specifico marchio o di
marchi in generale, e raggiungibile presso UIBM ieeRca Marchi. Se il marchio
costituisce o costituira anche una ragione so@abene estendere la ricerca anche alle
banche dati di queste ultime. Le ricerche su foarleghi generalmente sono molto
costose e non danno sempre risultati affidabili.

E prevista una “protezione temporanea” per i nungrchi apposti su prodotti o
materiali promozionali inerenti beni e servizi, at@mpaiono in esposizioni nazionali 0
internazionali (svolte comunque in Stati che ricsmano il principio di reciprocita), a

condizione che entro 6 mesi dalla data di aperteiiesposizione si formalizzi il
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deposito della domanda di registrazione. Questazémee alla novita, assicura un
vantaggio di “protezione anticipata” al titolarel aearchio, il quale in tal modo puo,
ancor prima di aver depositato la domanda, opopgissibili contraffattori e far valere
la propria anteriorita.

Per contro, se per 5 anni il primo titolare erabaascenza dell’'uso di un marchio
uguale o simile registrato da parte di un terzo kd tollerato, il terzo pud convalidare
detto uso e il titolare originario non puo piu aeee la dichiarazione di nullita del
marchio posteriore, né opporsi all’'uso. Parimentitolare del marchio posteriore non
puo opporsi all'uso del marchio anteriore.

La Convenzione d’'Unione di Parigi, all'art. 6 bitalsilisce I'uso antecedente,
quindi definisce il marchio come noto quando lo & una parte significativa del
pubblico a cui il marchio € destinato. Dimostratamto € noto un marchio all'interno
di un’area tipicamente e complesso anche se lalgggantisce la tutela. E’ chiaro che
solo con l'attivita di registrazione si accede adtitolo e ad un diritto da far valere nei
confronti di terzi, tutte le altre sono norme avaguardia dell'imprenditorialita e
dell'investimento fatto in domini pubblicita, etdl. marchio scaduto non toglie la novita
se e scaduto da oltre 2 anni (o 3 anni se si tdhttan marchio collettivo), o possa
considerarsi decaduto per non uso ai sensi déldot 24 al momento della
poposizione della domanda o dell’eccezione di tullEsso puo essere ripreso e
riutilizzato come marchio, I'importante e dimostate sia scaduto e/o non utilizzato.

Per essere valido e registrabile un marchio desereslotato di carattere distintivo,
ovvero di originalitd. Non possono essere registjagli marchi le denominazioni
generiche di prodotti, ne marchi esclusivamentecritégi e usati in commercio per
designare la specie, la qualita, la destinaziomeowenienza. Il marchio, infatti, deve
poter distinguere il prodotto da tutti gli altriquotti dello stesso genere presenti sul
mercato e la sua registrazione non deve tradursininngiustificato monopolio di
diciture di suo comune.

In deroga alla disposizione sulla novita che gicaiftome non tutelabili i segni
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente la athiesta di originalita, i segni
generici possono essere registrati, se prima dellaanda di registrazione e a seguito
dell'uso che ne é stato fatto, hanno acquisito ttexe distintivo e sono divenuti

specifici (comma 2, art. 13 C.P.I).
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Il marchio pud degradare a semplice segno quanuldbiblico lo usa per indicare un
prodotto merceologico senza considerare la su& fdnprovenienza, ovvero l'identita
dell'impresa che lo produce. In questo caso sigpdrlvolgarizzazione (comma 3, art.
13 C.P.L).

A livello qualitativo e gestionale i marchi si digjuono in marchi forti e marchi
deboli.Si intendono marchi forti quelli dotati dleeata capacita distintiva, perché
contengono parole di fantasia o coinvolgono terroi@ non hanno alcuna attinenza con
il prodottoi/servizio a cui fanno riferomento, 0 s®no caratterizzati da segni
completamente slegati dal prodotto/servizio chetregldistinguono. Si identificano
come deboli quei marchi che, pur godendo di tutetsmno minore capacita distintiva
anche per effetto della vicinanza o inerenza ctonalet al prodotto/servizio a cui sono
associati. Quindi la forza o la debolezza dipendfassonanza del marchio con il
prodotto/servizio a cui si riferisce e la capaditistintiva puo essere ampliata da
investimenti pubblicitari e marketing a favore delarchio. Quindi un marchio
tecnicamente debole pud essere convertito in ughitaad alta capacita distintiva per
effetto di una grande campagna pubblicitaria, aat@amente acquisisce capacita
distintiva non in virtu della sua struttura ma imtw delle attivita corollarie svolte.
Questo € un punto in cui la teoria di registrazidee marchi si collega al concetto di
brand. L’art. 13 del Codice “Differenza tra marclédorand: il brand in sé conferisce
una connotazione estesa arricchita di valori cine sb di la di quello a cui il marchio fa
riferimento. La marca o il brand € meglio descri@mith e Parr, 2000) come un
“pacchetto” associato al prodotto o servizio, urafketing concept” pensato e costruito
per uno specifico insieme o segmento di consumatdedicato alle particolari esigenze
di un gruppo di acquirenti. La marca o il branddgferenzia dal concetto legale di
marchio rappresentando, di fatto, un insieme di b@materiali (assets). Quando si
passa dal marchio al brand, il marchio viene dnitocda un insieme piu ampio di valori
e di beni intangibili che, tra gli asset immateariaono riconducibili al cosiddetto
capitale organizzativo e relazionale, per cui érid € piu simile ad un aggregato di
asset che include, ma non si limita al marchiod&hque possibile pensare al brand
come ad un concetto esteso di marchio, a cui ilchnarstesso attinge nella sua
relazione con gli intangibili d’azienda per creaadore.
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Il terzo requisito che un marchio deve posseder@gsere registrato € la liceita. Un
marchio non puo essere registrato se é contrdadeaige, all’ordine pubblico e al buon
costume; se € idoneo a ingannare il pubblico iraziehe, in particolare, alla
provenienza geografica, alla natura o alla quali#& prodotti o servizi (cd
“ingannevolezza”); o se costituisce una violazideediritti altrui, di brevetto o disegno
o diritto d’autore (art. 14 C.P.1.).

Solo dopo aver confrontato il marchio di interesse i marchi anteriori depositati
da terzi, I'imprenditore effettuera le scelte pipportune rispetto alla novita e alla

capacita distintiva del marchio.

3.4.5 Tipologie di marchio

| marchi possono distinguersi in base alla natuall @riginalita del segno. La legge
non preclude la tutela di marchi percepibili cotictaolfatto e gusto, ma formalmente
richiede ai fini della registrazione che il marchsta riproducibile graficamente.
Solitamente i marchi vengono classificati in:

» denominativi: composto da una o piu parole, consignificato semantico o
inventate, oppure gruppi di lettere, fonemi anchi i significato. | marchi
denominativi sono quelli piu diffusi, in quanto sopiu efficaci dal momento che
sono percepiti sia dalla vista e dall’'udito. Il stemntenuto” e indipendente dalla
grafica utilizzata. Il marchio denominativo puo i essere utilizzato in qualsiasi
dimensione, colore e carattere di stampa, pur manto la propria forza.

« figurativi: composti da parole presentate in moaatdsioso oppure da un disegno o
un modello, autonomamente o in combinazione cool@ag colori. Se c’'€ una
combinazione di parole e colori si chiamano “marohisti 0 complessi”. La
protezione € quindi conferita sia al contenuto denativo, sia e alla grafica
utilizzata (esattamente a quella). Un cambio dolegmporta necessariamente il
deposito di un nuovo marchio.

» di forma: un marchio pud essere costituito anchi darma del prodotto o della
sua confezione. Non possono costituire oggettoedistrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dablamia imposta dalla natura stessa
del prodotto, dalla forma del prodotto necessagiagitenere un risultato tecnico, o

dalla forma che da un valore sostanziale al prodott
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» collettivo: Il marchio collettivo (art.11 CPI) enfalizzato a garantire l'origine, la
qualita o la natura di un prodotto o di un servieiesi differenzia dal marchio
d'impresa (art.7 CPIl) perché non contraddistinguerodotto di un singolo
imprenditore e non puo essere registrato da umglsinmpresa per contrassegnare
I propri prodotti. La sua registrazione puo esseraiesta, infatti, solo da soggetti
quali associazioni, cooperative 0 consorzi, chetado un regolamento in base al
quale svolgono controlli di conformita dell’origilita, della natura e della qualita di
prodotti o servizi associati al marchio. | titolasoncedono l'uso del marchio
collettivo esclusivamente a quei produttori o comuiaati che si uniformano al
regolamento e sanzionano chi non rispetta le redol@enerale per il marchio
collettivo valgono tutte le disposizioni propriel aearchio, con la differenza che é
data anche la possibilita di adottare una denorionazgeografica indicativa della
provenienza geografica del prodotto.

» Altre tipologie di marchio:_colore: possono consistin colori, autonomamente o
in combinazione con altri colori, senza contorsie®za delimitazione della forma.
E’ necessario indicare il colore per mezzo di udio® convenzionale; sonori: sono
segni percepibili attraverso strumenti acusticioesgpno essere suoni, con o0 senza

parole;_olfattivi: segni caratterizzati da speci6dori.

3.4.6 Tipologie di registrazione

Marchio nazionale

Il richiedente puo limitarsi a proteggere il prapnnarchio in Italia; a tal fine
bastera depositare la domanda (provvista degli eriénindicati dall’art. 11 Reg. att.
C.P.l.) presso qualsiasi Camera di Commercio, lmdysArtigianato ed Agricoltura in
forma cartacea o in forma telematica oppure pré&HBM, tramite servizio postale
[24]. La procedura di registrazione non preveaeralesame; il marchio e protetto per
10 anni dalla data di deposito della domanda.

Al fine di ottenere una tutela del marchio a lieedlovranazionale si puo procedere,
in alternativa, all’avvio di tante procedure di eestione quanti sono gli Stati di
interesse, o ricorrendo alle convenzioni internaaiio quali il Marchio dell’'Unione
Europea o il Marchio Internazionale, che consentdincoprire con un’unica domanda

una pluralita di Stati, implicando significativieparmi di tempo e denaro. Per la tutela
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del marchio a livello extra-nazionale € riconostilldiritto di priorita di 6 mesi rispetto

al primo deposito nazionale.
Marchio dell’Unione europea

Il richiedente pud procedere alla protezione debppo marchio all’interno
dell'intero territorio dell’Unione Europea, attrage il deposito (anche telematico) della
domanda di registrazione di marchio dell’Unioneopaa presso I'EUIPO (Ufficio
dell’'Unione Europea per la Proprieta Intellettuaten sede ad Alicante o presso gli
uffici nazionali dellUIBM [24].

Dal 23 marzo 2016 entra in vigore il regolamento EYUn. 2015/2424 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modificaegolamento sul marchio
comunitario. A decorrere da tale data I'Ufficio p&krmonizzazione nel Mercato
Interno  (UAMI) cambia nome in Ufficio dell'Unione uEbpea per la Proprieta
Intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario veennominato “marchio dell'Unione
europea’. Queste alcune tra le principali modifighveviste dal nuovo regolamento:
sistema monoclasse; riduzione complessiva dellgetéi®eve per quelle di deposito,
sostanziale per il rinnovo); abolizione del depmsimite gli Uffici nazionali; capacita
di deposito e rappresentanza estesa ai Paesi EEA.

L'EUIPO é I'Ufficio dell'Unione europea per la prigta intellettuale incaricato di
gestire i marchi dellUnione europea e i disegnimedelli comunitari registrati.
Collabora anche con gli uffici di Pl degli Stati mieri dellUE e con partner
internazionali per offrire un analogo servizio digistrazione di marchi, disegni e
modelli in tutta Europa e nel resto del mondo.

Il marchio comunitario, istituito con il Regolamenh. 40/94 del Consiglio CE,
consente di poter ottenere con un‘unica domandaaxrohio valido su tutto il territorio
della Comunita Europea. E’ impossibile limitareplartata geografica della tutela solo
ad alcuni Stati membri. Il marchio dell’'lUnione epea ha carattere unitario, il che vuol
dire che puo essere registrato, trasferito, rimatogidichiarato nullo o decaduto con
riferimento all'intera Comunita e non ai singolia8t Il carattere unitario consente una
notevole semplificazione delle procedure: un’unm@manda, un’unica lingua del
procedimento, un unico centro amministrativo e tdazione dei costi, rispetto a quelli
complessivi dati dalla somma delle singole tutedzionali. Dopo ogni successivo

allargamento dell’'Unione europea, ogni marchio’deilone europea registrato o per il
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quale si & presentata domanda di registrazionee \aemomaticamente esteso ai nuovi
Stati membri senza la necessita di sbrigare fotenati di pagare una tassa

(https://euipo.europa.eu). Il marchio dell’Unioner&pea conferisce al titolare il diritto

esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il temio della Comunita Europea per 10
anni e la possibilita di rinnovo alla scadenza pernumero indefinito di volte. Un
marchio dell’'Unione europea conferisce al titoldreliritto esclusivo di utilizzare il
marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consetigtilizzazione di un segno identico
o somigliante al marchio per prodotti e/o servizentici o simili a quelli per cui il
marchio é stato registrato.

Come nellordinamento nazionale, anche nel regolme comunitario
(Regolamento CE n. 207/2009) sono contenute le @oche definiscono il segno
tutelabile, nonché gli impedimenti assoluti o reiatlla registrazione del marchio
dell’'Unione europea. Possono costituire marchi’delbne europea tutti i segni che
possono essere riprodotti graficamente, in padreole parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forae prodotti o del loro imballaggio, a
condizione che tali segni siano adatti a distingugarodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese. In maniera analoga a qoay visto per il marchio nazionale,
anche per il marchio dell’'Unione europea i requiditvalidita prevedono quelli della
liceita, della capacita distintiva e della novitd @, RCM, Regolamento sul Marchio
Comunitario). Gli impedimenti relativi alla regiagione sono ex artt. 7 e 8 del
Regolamento sul Marchio Comunitario e ricalcanonfoiajia precisato nel precedente
paragrafo sui requisiti per la registrazione defche.

Una volta depositato presso ['Ufficio dellUnioneir@pea per la proprieta
intellettuale (EUIPO), il marchio sara soggett@ glfocedure d'ufficio per verificare se

puo essere registrato. Sono previste diverse fasi.
Marchio Internazionale

Il richiedente pud procedere alla protezione irderonale del proprio marchio
attraverso il deposito della domanda presso la sikd8inevra dell’Organizzazione
Mondiale della Proprieta Intellettuale (WIPO) pas$a dall’UIBM, designando uno o
piu Paesi membri; in tal caso la registrazione prad lo stesso effetto di tante
registrazioni nazionali, quanti sono i paesi coltivdl marchio internazionale e un

marchio che da la possibilita, attraverso una dalaamica, di ottenere la protezione
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nei diversi Paesi designati fra i 97aderenti alltsre di Madrid, costituita sia dai Paesi
aderenti all’Accordo di Madrid, sia quelli adereati Protocollo di Madrid. Per poter
depositare un marchio internazionale e necessasere titolari o aver depositato
domanda di registrazione per un marchio italiammiito [24].

La registrazione internazionale dei marchi e sirata nell’ambito del cosiddetto
Madrid system (sistema di Madrid), stabilito nel918e regolato dall’Accordo di
Madrid (1891) e dal Protocollo di Madrid (1989) & ta norma italiana e adeguata. E’
amministrato dall’Ufficio Internazionale dell’Orgamzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra (Svizzeltdrotocollo € in vigore dal 1996; &
stato sottoscritto da molti paesi di tutto il monotonumero di 97 nel 2016.

Per effetto di dette convenzioni internazionalirégistrazione di un marchio nel
proprio paese di origine (ad esempio presso I'UIRM)la facolta di effettuare entro 6
mesi una registrazione presso I'Ufficio dell'Orgarazione Mondiale della Proprieta
Industriale (OMPI1 o WIPO) con effetto di registrazé nazionale in tutti i Paesi indicati
dal richiedente. In un unico atto € cosi possibttenere il diritto esclusivo d’'uso del
marchio in tutti i Paesi firmatari della convenzon

Una registrazione di un marchio a livello intermemgle crea un fascio di
registrazioni nazionali, che conferiscono al titelgli stessi diritti che gli deriverebbero
dalle singole registrazioni sui singoli Stati. Bwia per i primi 5 anni il marchio
internazionale € legato alla vita del marchio ree¢$e di origine; per cui se quest’ultimo
perde di validita, altrettanto accade per il mawchternazionale.

In realta, il Protocollo ha attenuato la dipendedella domanda internazionale da
guella nazionale: in caso di perdita di efficacelal registrazione nazionale, il titolare
puo comunque depositare domanda di registraziongimgoli uffici dei Paesi in cui la
domanda internazionale e stata estesa.

Con la registrazione internazionale non si ottiené'marchio internazionale”, ma
un fascio di marchi registrati nazionali, per i lij@atuttavia disponibile una procedura
unificata per la loro gestione. Non si tratta tutiadi un sistema unitario (come é quello
per il marchio comunitario, visto in precedenza)cui il marchio non puo essere
rifiutato, limitato o trasferito per solo una padel territorio su cui insiste la protezione,
e il marchio puo essere fatto valere attraverso singola azione legale per possibili

violazioni sull’intero territorio protetto.
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Nellambito della registrazione internazionale, aittif alcuni stati potrebbero
rifiutare la protezione, o la protezione potreblssege limitata o ritirata solo in alcuni
dei paesi membri designati, ma non in altri. Ireoltma registrazione internazionale
potrebbe venir meno (ad esempio per non uso) peroupit degli stati designati, ma
non in altri. Relativamente alle azioni legali gsentuali violazioni dei diritti conferiti
dal marchio, non essendo un sistema unitario, egs®no essere portate avanti
separatamente in tutti gli stati coinvolti (OMPQ13).

In base al Protocollo di Madrid, il marchio intezi@nale dura 10 anni dalla data di
deposito, ma le tasse devono comunque essere magatE0 anni.

Il richiedente, in alternativa, puo procedere aasad depositi nazionali nei diversi
stati (europei e non) nei quali intende avvalemsi wharchio. In considerazione del
valore non solo commerciale del marchio, sarebbesigbabile estendere il piu
possibile, in termini territoriali, la protezioneeidmarchi, compatibilmente con le
possibilita del richiedente. Cio potrebbe attribuin indubbio vantaggio nel caso in cui
si desideri ampliare il mercato dei propri prodotservizi [24].

Normalmente la procedura standard di registrazionein marchio si articola
attraverso quattro fasi come da Figura 3.20: dépakmanda, esame (quasi sempre
solo formale, a volte anche di anteriorita), evatgypubblicazione e registrazione. In
caso di rifiuto (provvisorio o parziale) o di costigzione da parte di terzi si possono
aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso gogizione.

A seconda della giurisdizione e/o della proceduraeposito, ad ogni fase puo
corrispondere uno specifico costo. Nella maggiortepaei paesi (Italia e marchio
comunitario in particolare) le registrazioni dei ncfa sono concesse senza esame

preventivo di anteriorita; sono pertanto sempre getig al rischio di eventuali

opposizioni e/o azioni di nullita da parte di teini quanto I'esistenza di marchi, design,
copyright, ditte e/o denominazioni societarie aetkmti identici o similari, usati o
depositati per prodotti identici o similari, possanvalidare la registrazione e/o I'uso di
un marchio successivo. Si evidenzia, inoltre, chalsiasi paese estero puo rifiutare la
registrazione di un marchio, anche se gia accettdtalia o in altri paesi.

Nei paesi in cui viene effettuato d’ufficio un esaunh novita, inoltre, I'esistenza di
marchi anteriori identici o similari puo portarergjetto della domanda di registrazione

o alla sua limitazione.
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Deposito della domanda d

registrazione del marchio

T

:

1

h 4
Domanda rigettata | Esamesolo formaledella

domanda di registrazione

Domanda accettata

v
Pubblicazione della domandga Opposizione di terzi alla

di registrazione registrazione del marchio

Opposizione respintd

Nullitd/Decadenza del
: €----- Registrazione del marchio®---------------- :
marchio

Figura 3.20 — Schema semplificativo di una procadliregistrazione di un marchio

Pertanto, prima di procedere con il deposito ddbenanda di registrazione, si
consiglia di effettuare una ricerca di anteriotita i marchi antecedenti valevoli nei
paesi di interesse.

Taluni paesi, come USA, Filippine e Canada richred@eriodicamente la c.d.
prova d'uso del marchio, consistente in una diglzi@mne d’'uso corredata da alcuni
esemplari del marchio cosi come usato. || mancefmsito della dichiarazione d'uso
(per il quale sono ammesse proroghe) comportaneetiazione della registrazione.

In Italia non esistono leggi che impongono l'uso mdrticolari simboli per
contraddistinguere i marchi registrati. Negli Stdtiiti invece si & largamente diffuso
l'uso dei seguenti simboli: ® e TM.

Il primo simbolo ®, utilizzato di fianco ad un segdistintivo serve ad indicare che
il marchio e stato registrato (registered tradensmkbol); si tratta di un sistema per
evitare la decadenza per volgarizzazione del mar¢hsecondo simbolo TM serve ad
indicare che si intende utilizzare come march&eino distintivo al quale il simbolo si
accompagna, oppure che una domanda di registrazi@hemarchio € pendente
all'ufficio marchi e brevetti.

Dagli Stati Uniti questi simboli si sono ampiamediusi in tutto il mondo.
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3.5 Topografie di prodotti a semiconduttori

Possono godere di diritto di esclusiva anche leodogfie dei prodotti a
semiconduttori. Un prodotto a semiconduttori &€ ggmidotto finito o intermedio (art.
87 C.P.L):

* consistente in un insieme di materiali che compeendo strato di materiale

semiconduttore;

» che contiene uno o piu strati composti di materiedmduttore, isolante o
semiconduttore, disposti secondo uno schema trithirorale prestabilito;

» destinato a svolgere, esclusivamente o insiemdtea fanzioni, una funzione
elettronica.

In altri termini si tratta di un circuito integratbomicroprocessore, la cui struttura e
costituita da uno o piu strati di materiale semédtore, sui quali viene fissato e
codificato lo schema dei singoli componenti eleragnt

Ai sensi dell’art. 87 del C.P.l. possono costitumggetto di tutela, mediante
registrazione, le topografie di prodotti a semiaattti, cioe le serie di disegni correlati,
comunque fissati o codificati:

* rappresentanti lo schema tridimensionale deglitistta cui si compone un

prodotto a semiconduttori;

e nella qual serie ciascuna immagine che riproducdutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in unodgtaqualsiasi della sua
fabbricazione.

L’art. 88 del C.P.l. stabilisce che possono cosgtwggetto di diritti esclusivi le
topografie che si qualifichino per essere risultdatlo sforzo intellettuale creativo del
loro autore (requisito paragonabile a quello deljimalitd) e non essere comuni o
familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti ®&miconduttori (requisito avvicinato,
per analogia con i brevetti per invenzione, allgita).

In base all'art. 90 del C.P.l.., i diritti esclusiderivanti dalla registrazione di
topografie di prodotti a semiconduttori consistomtia facolta di riprodurre in qualsiasi
modo o forma, totalmente o parzialmente, la topiaranonché di sfruttare
commercialmente, di detenere o distribuire a scbhmmmmercializzazione, o importare

una topografia o un prodotto a semiconduttori inecfissata la topografia.
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Interessante e rilevare che la norma si limitaetave ai terzi di copiare quanto
tutelato dal titolare del diritto, ma ammette laalizzazione indipendente di una
topografia anche identica a quella protetta. Nostittoscono atti di contraffazione
I'importazione, la distribuzione, la commercializimae o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapersenza avere una ragione valida di
ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi. In quegaso € consentita la prosecuzione
dell'attivita intrapresa, nei limiti dei contragia stipulati e delle scorte esistenti, ma il
titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla casponsione di un equo corrispettivo.

La tutela concessa alle topografie dei prodottemisonduttori non si estende ai
concetti, processi, sistemi, tecniche o informazieodificate, incorporati nelle
topografie stesse, ovvero al software residentempi

L’art. 93 del C.P.l. afferma che i diritti esclusisorgono dalla data del primo
sfruttamento commerciale della topografia in unalsjasi parte del mondo o, se
anteriore, dalla data di presentazione della domafidregistrazione, che comunque
deve essere presentata entro 2 anni dall'avvio délittamento.

| diritti si estinguono 10 anni dopo la prima teadeguenti date: la fine dell’anno

.....

presentata in debita forma la domanda di regisirezi

3.6 Diritto d'autore (Copyrights)

Nell’ordinamento giuridico italiano iliritto d’autore € riconosciuto per la creazione
di un’opera dell'ingegno che sia caratterizzatacdzativita. La tutela dunque nasce
riferita all'opera che é stata creata e, dopo &azione, i diritti appartengono in via
esclusiva all’autore.

Con riferimento alla legge sul diritto d’autore @2/1941 n. 633 (cosiddetta "legge
sul diritto d’autore” o anche semplicemente |.ds@fo protette dal diritto d’autorde”
opere dell'ingegno di carattere creativo che appagono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatrockalla cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressidn@rticolo 1). Il diritto d’autore sulle opere dieigegno

e disciplinato anche nel nostro codice civile daglicoli 2575 — 2583.
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L’articolo 1, l.d.a. prevede pertanto che gli elatneessenziali perché un’opera
dellingegno riceva protezione dall'ordinamento ngia il carattere creativo,
I'appartenenza alle scienze e alle arti in genarre 2) e che abbia una forma espressiva.

La dottrina e la giurisprudenza negli anni hanmomdotto la nozione di creativita
all'esistenzadi novita (opera non gia esistente o opera che comunqubi ngwva
rispetto allo stato delle conoscenze attualriginalita. E, inoltre, necessario che
'opera sia espressa in una qualébrena e appartenga, o sia riconducibile, ai generi
protetti dalla legge sul diritto d’autore, indip@miemente dall’eventuale pratica utilita.

Va, infatti, sempre ricordato che il diritto d’amtonon tutela l'idea in sé, ma in
guanto tradotta, espressa, in una forma di caeatteeativo. | connotati descritti
distinguono la tutela accordata dal diritto d’aetodal brevetto per invenzione
industriale.

A seguito di recenti modifiche legislative, intemuée anche in applicazione di
direttive europee per I'armonizzazione del diriticautore all'interno dell’'Unione
europea, (Convenzione di Berna ratificata e resautiya con legge 20/06/78, n. 399)
0oggi sono protetti dal diritto d’autore anchesdfftware come opera letteraria e
le banche datiche per la scelta o per la disposizione del na®&gostituiscono una
creazione intellettuale dell'autore (articolo 2 degsul diritto d’autore). Piu nello
specifico per quanto riguardasibftwaregli articoli 64bis ss l.d.a garantiscono la
protezione sia della forma letteraria comprensi@ileiomo (codice sorgente), sia della
forma digitale (codice oggetto). La tutela e estmsehe al materiale preparatorio alla
base del programma, ma non alle idee ed ai princgpcreazione del software e titolo
d’acquisto originario del diritto d’autore.

La tutela delle banche dati riguarda I'opera intesiae raccolta di dati ed elementi
e la loro organizzazione ed accessibilita, ma nogstende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuRassando agli aspetti applicativi e piu
attuali si puo dire che il diritto d’autore e casigenerale la proprieta intellettuale hanno
subito forti adattamenti in conseguenza dello gygtu tecnologico ed in particolare
della rete Internet. Oggi in rete il diritto d’awtoha perso le sue caratteristiche
tradizionali legate alla materialita e alla teniédita della forma di tutela. La creazione
in molti casi non trova piu forma in qualcosa dalmente palpabile e veicolabile nel

modo tradizionale.
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Questi aspetti hanno imposto in qualche modo wisitazione dell’istituto e un
suo adattamento. Cid che rimane prioritario ed ifgmte € tutelare la proprieta
intellettuale intesa come forma in cui si esprifiavoro intellettuale.

L’evoluzione che ha avuto latutela del softwararé esempio di come si sia

realizzata nel tempo una mutazione della tuteladiét@to d’autore, sempre piu verso
una forma di garanzia dei risultati del lavoro gldmvestimenti, con minor importanza
della comunicabilita e formalizzazione dei risul&essi. In sostanza, il diritto d’autore
si e spinto, a volte, sino a divenire un contemitdentro il quale ricomprendere ogni
risultato che sia in un qualche modo espressionmaliattivita genericamente creativo-
intellettuale.

La tendenza descritta ha fatto si che i due istjuéllo del diritto d’autore tipico
degli ordinamenti giuridici europei divil law e quello detopyrightanglosassone si
siano nel tempo avvicinati. topyright che letteralmente significa “diritto di copia”le i
corrispondente del diritto d’autore nei sistemilasgssoni dcommon lawTuttavia, la
tutela ricoperta dal diritto d’autore e quella nosciuta dal copyright non sono
esattamente coincidenti. Storicamente, oltre @ufize nel contenuto dei diritti, vale la
pena ricordare, che nei sistemicdimmon law(in particolare Stati Uniti e Gran
Bretagna) ilcopyright nasce con il deposito dellopera all'Ufficcmpyright;al
contrario, come visto il nostro diritto d’autore d&mpre sorge con la semplice
creazione dell’'opera. Tuttavia, forme di depositaioregistrazione dell’opera sono
frequentemente praticate anche nel nostro ordinamezhin generale anche nei paesi
europei dicivil law poiché consentono, attraverso specifiche procediigdiribuire una
data certa alla creazione e poter provare I'antiékidella proprieta intellettuale in caso
di controversie. Per questo accade che a livelladedninologia oggi si tenda a
sovrapporreopyrighte diritto d’autore. Tuttavia, € bene ribadire amdtalia il diritto
d’autore esiste con la semplice creazione di umaopke abbia i requisiti sopra visiti.
Cio significa che se si € proceduto al depositardopera che non presenta, anche a
seguito di accertamenti, i requisiti di tutelaldilgecondo la l.d.a. essa non sara coperta
dal diritto d’autore ed il deposito (0 la regisica®e) effettuato non avra alcuna
efficacia.

Al titolare del diritto d’autore la l.d.a. riconaesadl diritto morale ed i diritti di

utilizzazione dell’opera (diritti patrimoniali ).
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Il diritto morale € il diritto alla paternita detipera, ad essere riconosciuto autore di
quell’opera, e un diritto inalienabile, e indipenti dai diritti patrimoniali, dopo la
morte dell’autore puo essere fatto valere dagliiesenza limiti di tempo. In altre parole
il diritto morale attribuisce all’autore il dirittali rivendicare I'opera e di opporsi a
gualsiasi modifica o danno che possano arrecaggyatieio all’onore e alla reputazione
dell'opera. Nel sistema del copyright anglosasssmie recentemente e stato introdotto
il diritto morale.

Tra i diritti patrimoniali riconosciuti dalla l.d.avi sono il diritto di pubblicare
'opera (la pubblicazione coincide con la primanfiar di utilizzazione economica
dell’opera), il diritto di riprodurre copie in quadsi modo, il diritto di rappresentare in
pubblico, il diritto di diffondere con un mezzo diffusione a distanza, il diritto di
distribuzione, il diritto di tradurre, di elaborare

| diritti di utilizzazione economica sono escluspell'autore, sono tutti fra loro
indipendenti, ed il loro sfruttamento economico ngerealizzato secondo accordi,
contratti e licenze che assumono quindi una noteviohportanza. A livello
internazionale vi sono varie convenzioni e trattatimateria di diritto d’autore: la
Convenzione di Berna sulla tutela delle opere Hatie e artistiche, la Convenzione
Universale sul diritto d’autore, Trattato OMPI (VOF, gli Accordi TRIPs [26].

3.7 Segreti commerciali (Trade secrets)

Le imprese e gli enti di ricerca non commercialigstono nell'acquisizione, nello
sviluppo e nell'applicazione di know-how e infornwed, che sono la moneta di
scambio dell'economia della conoscenza e fornisconeantaggio competitivo. Queste
ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dsultati delle loro attivita innovative,
quando l'apertura del mercato non consente ditafeupienamente gli investimenti
effettuati nel settore della ricerca e dell'innagaz. Uno di questi € I'utilizzo dei diritti
di proprieta intellettuale, quali i brevetti, i itir su disegni e modelli o il diritto d'autore,
illustrati in precedenza. Un altro mezzo per appespi dei risultati delle attivita
innovative consiste nel proteggere l'accesso dridtamento di conoscenze che sono
preziose per l'ente che le detiene e non sonoseéiffQuesto prezioso patrimonio di
know-how e di informazioni commerciali, che nonieuhato ed e destinato a rimanere

riservato, si definisce segreto commerciale. Le resp, a prescindere dalla loro
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dimensione, attribuiscono ai segreti commercialstesso valore dei brevetti e di altre
forme di diritto di proprieta intellettuale. Esssamo la riservatezza come strumento di
competitivita commerciale e di gestione dell'inneae nel settore della ricerca, e in
relazione ad un‘ampia gamma di informazioni, cheesendono dalle conoscenze
tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempoinformazioni sui clienti e |
fornitori, i piani aziendali e le ricerche e leat&ggie di mercato. Le piccole e medie
imprese (PMI) attribuiscono un valore anche magg#rsegreti commerciali e vi fanno
un piu grande affidamento. Tutelando una gamma eogpia di know-how e di
informazioni commerciali, in via complementare aealativa ai diritti di proprieta
intellettuale, i segreti commerciali consentonocetatore e all'innovatore di trarre
profitto dalle proprie creazioni o innovazioni eirgli sono particolarmente importanti
per la competitivita delle imprese nonché per t@nda, lo sviluppo e la capacita
innovativa.

| segreti commerciali svolgono un ruolo importantd proteggere lo scambio di
conoscenze tra le imprese, incluse in particola&ePMI, e gli istituti di ricerca
allinterno del mercato interno e al di la di essel, contesto delle attivita di ricerca e
sviluppo e dell'innovazione. | segreti commercgdno una delle forme di protezione
delle creazioni intellettuali e delle conoscenzgoiwative piu comunemente usate dalle
imprese, anche se nel contempo sono la forma dezome meno tutelata dall'attuale
quadro giuridico dell'Unione europea contro l'as@ione, l'utilizzo o la divulgazione
illeciti da parte di altri soggetti.

Le imprese innovative sono sempre piu esposte tclpeafraudolente intese ad
appropriarsi illecitamente di segreti commerciabli sviluppi recenti, quali la
globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternadizione (outsourcing), le catene di
approvvigionamento piu lunghe e un uso piu diffdstie tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, contribuiscono ad aumentareschio di diffusione di tali
pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgare illeciti di un segreto commerciale
compromettono la capacita dei legittimi detentaii segreto commerciale di ottenere i
vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori geai risultati dei propri sforzi in
materia di innovazione.

Gli sforzi intrapresi a livello internazionale nejuadro dell’Organizzazione

mondiale del commercio per porre rimedio a quesimblpma hanno portato alla
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conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritii proprieta intellettuale (accordo
TRIPS). L'accordo TRIPS contiene, tra l'altro, disizioni riguardanti la protezione dei
segreti commerciali contro I'acquisizione, l'utiia o la divulgazione illeciti da parte di
terzi, che costituiscono norme internazionali comuimtti gli Stati membri, ma anche
I'Unione europea stessa, sono vincolati da talerdo¢ che e stato approvato con la
decisione 94/800/CE.

Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni lid&jati membri sussistono
importanti differenze per quanto riguarda la pratee dei segreti commerciali contro
I'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illéicda parte di terzi. Ad esempio, non tutti
gli Stati membri hanno adottato definizioni nazilbndei segreti commerciali o
dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illecii un segreto commerciale, pertanto la
conoscenza dell'ambito di applicazione della pioteznon e di facile determinazione e
tale ambito differisce tra gli Stati membri. In@lfmon vi & nessuna coerenza per quanto
riguarda gli strumenti di tutela civili disponibiln caso di acquisizione, utilizzo o
divulgazione illeciti di segreti commerciali, in @uo non sono sempre disponibili in
tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astene contro terzi che non siano
concorrenti del legittimo detentore del segreto wmrciale. Esistono differenze tra gli
Stati membri anche per quanto riguarda il trattameh un terzo che ha acquisito |l
segreto commerciale in buona fede ma viene susegssnte a conoscenza, al
momento dell’utilizzo, che l'acquisizione facevagu@igo ad una precedente acquisizione
illecita da parte di un altro soggetto.

Le differenze esistenti nella protezione giuridd=s segreti commerciali prevista
dai vari Stati membri implicano che i segreti comerai non godono di un livello di
protezione omogeneo in tutta I'Unione, provocamdi@i modo una frammentazione del
mercato interno in questo settore e indebolendtetfe deterrente complessivo delle
norme pertinenti. Il mercato interno ne subiscedaseguenze nella misura in cui tali
differenze scoraggiano le imprese dall'intrapreaastivita economiche transfrontaliere
innovative, compresi la cooperazione con i parimenateria di ricerca o di produzione,
I'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stanembri, che dipendono dall'utilizzo
delle informazioni protette in quanto segreti comeiadi. Le attivita transfrontaliere di
ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse madliazione, comprese le attivita di

produzione e i successivi scambi transfrontaleono rese meno attraenti e piu difficili
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all'interno dell'Unione, cosa che comporta anclefficienze a livello di Unione sul
piano dell'innovazione.

Le differenze tra i regimi legislativi facilitanaaltre I'importazione nell'Unione,
attraverso punti di entrata, di merci proveniendi paesi terzi con un livello di
protezione inferiore che sono state progettatedqgite e commercializzate grazie a
segreti commerciali sottratti o acquisiti in alimiodi illeciti. E opportuno definire a
livello di Unione norme intese a ravvicinare leiggzioni degli Stati membri in modo
da garantire azioni civili riparatorie sufficiemicoerenti nel mercato interno in caso di
acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dnisegreto commerciale.

E importante stabilire una definizione omogenesasetjreto commerciale, senza
imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere ooritappropriazione illecita. Detta
definizione dovrebbe pertanto essere costruitaadarda comprendere il know-how, le
informazioni commerciali e le informazioni tecnoicilge quando esiste un legittimo
interesse a mantenere la riservatezza nonché gitanta aspettativa circa la tutela di
tale riservatezza. Inoltre, tali know-how o infoziani dovrebbero avere un valore
commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Hesilt importante individuare le
circostanze nelle quali la protezione giuridicaskireto commerciale é giustificata. Per
guesto motivo, € necessario stabilire i comportdireehe pratiche che devono essere
considerati acquisizione, utilizzo o divulgaziotiediti di un segreto commerciale.

Nell'interesse dell'innovazione e della concorredeadisposizioni della Direttiva
UE 2016/943 non creano alcun diritto esclusivoksidw-how o sulle informazioni che
godono di protezione in quanto segreti commercRertanto, la scoperta indipendente
dello stesso know-how o delle stesse informaziomane possibile. L'ingegneria
inversa (reverse engineering) di un prodotto adquiscitamente viene considerata un
metodo lecito per acquisire informazioni.

La Direttiva UE 2016/943 stabilisce le norme refatialla tutela contro
I'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione ill&alei segreti commerciali [25].

Ai fini della presente direttiva si intende pergseto commerciale”, le informazioni
che soddisfano tutti i seguenti requisiti (art.2®.1.):

» essere segrete nel senso che, nel loro insiemdaprecisa configurazione e

combinazione dei loro elementi, non sono generaeeamwte o facilmente

accessibili agli esperti ed agli operatori delmett
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* essere sottoposte a misure ritenute ragionevolmadéguate a mantenerle
segrete;

* avere un valore economico in quanto segrete.

Il "detentore del segreto commerciale" e qualspesisona fisica o giuridica che
controlla legittimamente un segreto commercial@uifore della violazione" é qualsiasi
persona fisica o giuridica che ha illecitamente usitp, utilizzato o divulgato un
segreto commerciale e le "merci costituenti vidae sono le merci di cui la
progettazione, le caratteristiche, la funzionepiaduzione o la commercializzazione
beneficiano in maniera significativa di segreti eoemnciali acquisiti, utilizzati o
divulgati illecitamente.

La definizione di segreto commerciale coincide anedbstanza con la nozione
generalmente accolta di know how e puo riguardate di qualsiasi genere: grafici,
DB, modelli, campioni di laboratorio, elaborati,st&mi di organizzazione, dati
finanziari, commerciali, layout di macchine. E’ @pfuno raccogliere e dimostrare che
le informazioni generate internamente (o acqud#derzi sulla base di un accordo di
riservatezza) non sono in maniera evidente a d@pos del pubblico né sono
generalmente accessibili agli operatori del setfbadvolta le singole informazioni sono
di pubblico dominio, ma una loro speciale combioagi con conoscenze pratiche
derivanti da esperienze, prove o studi puo impdicper il titolare un significativo
vantaggio competitivo. L'evidenza che i segreti ocwoenciali producono valore
economico in quanto segreti deriva tipicamentefa@#b che non ci sono concorrenti
che offrono quello stesso prodotto o soluzioneadmprende, per la sua realizzazione o
funzionamento o altro, l'utilizzo del segreto comoiale. E’ richiesto che vengano
adottate adeguate misure per mantenere la condigiogegretezza, tuttavia tali misure
saranno da considerarsi nell’ambito della ragiofeaa, ovvero le misure saranno tal
che i costi per mantenerle segrete non siano sarparivantaggi.

E’ fondamentale che collaboratori e dipendenti ciegsi edotti della necessita di
preservare e mantenere le informazioni segretentatho del perimetro aziendale:
meglio se cio avviene in maniera formalizzata arare appositi documenti o clausule
di riservatezzal/segretezza, che vanno adottatd taelle relazioni interne all'azienda
che in quelle esterne di collaborazione. Per dii di violazione della proprieta
industriale, compiuti con dolo o colpa, l'art. 253l codice civile prevede |l
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risarcimento dei danni a favore del titolare deittililesi e I'eventuale pubblicazione
della sentenza. L’art. 623 del codice di procegugaale sancisce, invece, che chiunque
sia venuto a conoscenza, per ragioni connessdfiaiburicoperto o alla professione
esercitata, di notizie destinate a rimanere segdetscoperte, di invenzioni scientifiche
o di applicazioni industriali, e le riveli a terni le impieghi per il proprio o altrui
profitto, & punito con la reclusione fino a 2 anni.

Si tratta evidentemente di disposizioni volte i @ proteggere i segreti d'impresa
in quanto tali, a disincentivare e bloccare i congroenti sleali di sottrazione di segreti
e di spionaggio industriale. Le disposizioni infa@nno contenuti punitivi per chi viola
i diritti, ma una volta che le informazioni desti@aa restare segrete diventano di
pubblico dominio, il legittimo titolare puo far \ek i propri diritti, ma é evidente che il
vantaggio competitivo derivante da quelle inforneaze definitivamente perso.

Rispetto alla tutela brevettuale, il segreto indakt costa poco e non richiede
procedure formali esterne, ma presenta degli sggn@ non poco conto. In primo
luogo, altri potrebbero giungere alle stesse sohiz sussistendo i requisiti potrebbero
anche chiedere la tutela brevettuale. Il segretitran potrebbe perdersi e risultare
inapplicabile. Non ultimo il segreto potrebbe restsegreto per sempre, il che implica
un impoverimento dello stato della tecnica e uremgaggio per l'intera collettivita.

3.8 L'importanza dei titoli di proprieta intellettuale

Brevetti, marchi e gli altri strumenti di tutela lidaproprieta industriale sono
espressione di innovazione e veicolo per il trasfento di nuove tecnologie e
conoscenze. Per gli atenei, come per le impredigtti di proprieta industriale possono
costituire un importante strumento di marketing, gunanto possono migliorare la
percezione e l'apprezzamento per i risultati dell@rca accademica, oltre che per i
prodotti commerciali in cui detti risultati vengoicorporati. Generalmente, la tutela
dalla proprieta intellettuale migliora la reputamodei prodotti e i consumatori tra
prodotti simili preferiscono quello con un marchegistrato o quello contenente uno o
piu brevetti, segno di un elevato grado di innovaeie di attenzione per la ricerca e
protezione di soluzioni nuove.

Gli intellectual property rights (IPR) costituisamnmportanti beni immateriali

iscrivibili in bilancio. In quanto diritti di eschiva per I'uso di innovazioni possono
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generare entrate, sia mediante un impiego diredtpatte del titolare, sia per un uso
indiretto, tramite la stipula di contratti di licesm vendite o ipoteca. Si tratta di formule
di sfruttamento che possono essere usate anche waalNersita e dagli EPR che,
tutelando e commercializzando i risultati delleerga, possono ottenere delle fonti di
entrata per il sostegno delle attivita istituzionaltre che per remunerare dell’attivita
inventiva il personale di ricerca. Per quest'ultime ricordato un ulteriore vantaggio
dato dalla tutela della proprieta intellettualeyen la possibilita di dar prova del
conseguimento di un risultato innovativo, con utepaiale valore economico.

Una sintesi dei titoli di PI illustrati viene ripiata nella Tabella 3.4 e Tabella 3.5.

Tabella 3.4 — Sintesi titoli di proprieta inteligdle

Tipo di diritto Campo di Applicazione Modalita di ottenimento

Brevetto Nuove invenzioni Domanda ed esame

Modello di utilita Miglioramenti inventivi di prodotti Domanda (ed esame)
Diritto d’autore/Copyright | Originali forme artistiche o creative Si crea automaticamente

Identificazione distintiva di prodott

Marchio L
0 servizi

Uso e/o registrazione

Disegni/Modelli registrati Forma/apparenza esteriore Registrazione

Trade secrets/Segreto Informazioni di valore non note al| Ragionevole sforzo per mantener
industriale pubblico segreti

Tabella 3.5 — Limite temporale e copertura ter@erdei diritti di Pl

Brevetto 20 anni Nazionale
Modello di utilita 10 anni Nazionale
Diritto d’autore/Copyright 70 anni decesso autore Nazionale/164 stati
Marchio nazionale 10 anni (illimitatamente) Nazionale
Marchio dell’'Unione europea 10 anni (illimitatamente) UE
Marchio internazionale 10 anni (illimitatamente) Nazionale/97 stati
Disegni/Modelli 25 anni Nazionale
Modelli Comunitari RCD 25 anni UE
Disegni e Modelli internazionali 25 anni Nazionale/55 stati
Topografie semiconduttori 10 anni Nazionale
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CAPITOLO 4

SFRUTTAMENTO E PROMOZIONE DELL 'IPR

4.1Le finalita della stima dei beni intagibili

La misura del valore dei beni intangibili si € gratinente affermata nel tempo ed &
sollecitata anche da una serie di esigenze chersgritempo venute alla luce.

E’ possibile distinguere quattro essenziali firkaliter la stima del valore dei beni
intangibili:

* Misure diperformancesconomica,;

» Base informativa economica e patrimoniale nellaitealione delle aziende;

» Applicazione di nuovi principi contabili per la foazione del bilancio;

* Informazione volontaria.

La misura degli intangibili specifici per la formare del bilancio € diventata di
grande attualita negli ultimi anni, in connessioo@n i nuovi principi contabili
internazionali.

Una buona parte dell'informazione riguardante iiletangibili pud essere espressa
al di fuori della contabilita e del bilancio e, generale, al di fuori di norme e di regole
codificate (si tratta della cosiddetta informaziom@ontaria). Nel tempo sono state
elaborate varie proposte in tal senso, basatadadl’che le imprese senza I'impegno, i
problemi ed i rischi della contabilizzazione, aweln affrontato con maggiore
determinazione il problema della misura degli igiaii e del loro deperimento. E’
dall'inizio degli anni Novanta che si consolidadiia che la contabilita debba affiancare
altre forme di misura dperformanceperiodica. Nell'ambito di questo graduale processo
di integrazione delle informazioni volontarie, sirofdlano diverse proposte
metodologiche. Si tratta del cosiddetto bilancigldmtangibili, ovvero un quadro che
potrebbe riunire sistematicamente tutte le inforim@izsullo stockdegli intangibili in un
dato momento e sulle loro variazioni nell’'anno.

Nei processi di acquisizione, i beni immaterialinttduiscono in misura
determinante alla possibilita di ottenere sinerdigona parte dei benefici ottenibili
attraverso le acquisizioni, infatti, deriva propdalla condivisione di risorse immateriali

(¢ il caso di marchi, brevetti, reti distributivdcnow-how, ecc.). Nel caso di
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aggregazioni i beni immateriali sono, infatti, irado di generare significative economie
di scopo, intese come la possibilita di utilizzaigorse comuni con moderati costi
aggiuntivi. Nella maggioranza dei casi essi nhonges@o valutati autonomamente, ma
del loro valore si tiene conto nella proiezione tessi differenziali derivanti dallo
sfruttamento di sinergie.

In altri casi, tuttavia, puo risultare utile valtggoreliminarmente i beni immateriali
in una prospettivastand alon& In questa prospettiva, assume particolare riieaail
valore corrente di tali beni in base alla loro aafgadi generare redditi futuri.

Le immobilizzazioni immateriali, quali le proprietatellettuali, rappresentano
quindi un fattore sempre piu rilevante nel detearenil valore e la crescita di una
societa. Da un punto di vista macro-economicoyilgpo ed il mantenimento disset
immateriali rappresentano un nodo focale permettatidar fronte alla competizione
delle economie a basso costo. Per molti settori ealtd aziendali, le sole
immobilizzazioni materiali hanno, infatti, un'imganza limitata nell'influenzare la
capitalizzazione di mercato e la generazione dgmaeconomici.

Si puo pertanto sostenere che attualmente si saaifestando una crescita
generalizzata dellimportanza degli elementi infbilig che in alcuni settori ha gia
condotto tali fattori ad una posizione di nettanpireenza rispetto ai componenti
materiali del patrimonio. In conseguenza di cioseno sviluppate anche operazioni
aventi per oggetto i beni immateriali. Inoltre, Jalorizzazione dei beni immateriali
rappresenta uno degli obiettivi prioritari per lpnesa che voglia massimizzare il
proprio valore economico. Le imprese con maggiesdadi sviluppo sono ad oggi
guelle in cui sono presenti competenze tecnologiehenanageriali distintive. Le
imprese che non dispongono di sufficienti risorsemateriali tendono, infatti,
generalmente ad operare su mercati di beni noerdiiziati o producendo in conto
terzi. La redditivita di tali imprese e tendenzielme contenuta e le prospettive di
sviluppo sono collegate prevalentemente alla cégpadi reperire risorse a costi
competitivi. Le imprese che possiedono risorse itenali sono generalmente piu
dinamiche ed hanno maggiori possibilita di svilugpdifferenziazione.

A fronte di tali evidenze, gli elementi intangiblianno tradizionalmente avuto un
ruolo limitato nei bilanci, nei quali € prepondeteia rilevanza delle immobilizzazioni

materiali e finanziarie.
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Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&D), tedngia, che si riflettono in nuovi
prodotto, maggiore know-how, se da una parte accnes il valore di mercato,
dall’'altra, essendo spesati nell'esercizio, riducdrvalore contabile degli stessi. Questa
prassi, apparentemente prudenziale, di limitaseifizione dei beni immateriali, priva i
lettori del bilancio, compreso thanagementdi informazioni fondamentali sui fattori
critici in grado di guidare lperformanceaziendali.

Pertanto, se per le societa di valutazione dei brexteriali € un processo conosciuto
e familiare, per molte di esse la stima e la vakazione degli intangibili rappresenta
un fattore di novita.

Riassumendo, vi sono dunque differenti ambiti gil@pzione della valutazione dei
beni intangibili. Relativamente all'applicazione @mmbiti “interni” alla dinamica
operativa delle imprese, la valutazione dei betangibili € strettamente collegata alla
gestione del patrimonio di conoscenze, allo stiradlo sviluppo di attivita innovative,
nonché ad esigenze “pratiche” di iscrizione intia e verifica del mantenimento del
valore nel tempo.

In ottica “esterna”, invece, molteplici eventi riedono [Iidentificazione, la
misurazione e la verifica del valore dei beni imenati, tra cui:

» Operazioni straordinarie (vendita, fusione o adgigee di una societa);

» Concessione in licenza di singassetquali brevetti, copyright, database o

tecnologie;

* Procedimenti legali concernenti violazioni di prepa intellettuale

(infringmeny;

» Trasferimento di beni immateriali e tecnologie adavanza fiscale a societa

controllate o collegate (transfer price);

* Accesso al canale creditizio quale mezzo di finrmmznto.

In merito a quest'ultimo punto, la valutazione degtangibili assume un ruolo
sempre piu cruciale per garantire, da una padecésso al credito mediante I'offerta di
garanzie ¢ollateral), il miglioramento del rating presso gli istituali credito; dall’altra,
come leva per il finanziamento tramite capitaleisthio (anche tramite fondi grivate
equity) o per I'ottenimento di finanziamenti pubblici.

In particolare, € noto come le piccole e medie gaprinnovative trovino difficolta

ad attrarre finanziamenti in mancanza di gararemgibili considerate adeguate dagli
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istituti di credito, e a rendere visibili la create quota del valore economico correlata a
marchi, brevetti e disegni-modelld€sigr). La conoscenza del valore economico dei
beni intangibili & il punto di partenza per aumeat® consapevolezza del patrimonio
aziendale e per ottimizzare la gestione finanzigamite un suo utilizzo per ottenere
nuove risorse finanziarie. Appare quindi evidertte per raggiungere lo scopo di un
adeguato riconoscimento del valore della proprieti@llettuale di un'impresa da parte
delle banche e di altri finanziatori si debba pmodwn’informativa riferita a tali beni
che sia completa, significativa e affidabile.

La necessita di dare copertura ai fabbisogni fir@nzsovente di rilevante
ammontare, che emergono in seguito a iniziative @mbiscono a generare nuove
risorse immateriali pud scontrarsi percio con laitta propensione dei potenziali
finanziatori dell'impresa a erogare fondi per inweenti di siffatta specie.

La scarsa disponibilitd a fornire finanziamenti, 9aguito ai timori di conflitti
d’'interesse con chi gestisce I'impresa e al divanfmrmativo esistente, finisce per
rendere non fattibili sotto il profilo finanziariavestimenti redditizi ma eccessivamente
rischiosi, a meno che l'impresa non possa dispdrren elevato autofinanziamento.
Nello scenario economico attuale cido finisce pestitaire un freno allo sviluppo
dell’economia in generale visto che le possibititésopravvivenza e di sviluppo delle
imprese risultano essere fortemente legate alf@odibilita di un patrimonio di attivita
intangibili che consenta loro di sostenere con esgg 0 scontro competitivo, ormai
sempre piu allargato su scala internazionale.

A dimostrazione della crescente importanza rivestdlle risorse intangibili quale
fonte primaria di vantaggio competitivo puo risuitadi un certo interesse riportare i
risultati di una ricerca compiuta sulle societaluse nell'indice S&P 500 dal 1975 al
2005. Da tale evidenza empirica emerge innanzitatae, per tali imprese, il valore
contabile dei beni intangibili rapportato alla daprzazione di mercato sia
approssimativamente duplicato ogni 10 anni, passdadun valore dell’1,6% nel 1975
al 15,5% nel 2005.

4.2Finanziare I'innovazione con la proprieta intelletuale

L’adozione di modelli interni avanzati ai fini desquisiti patrimoniali per rischio di

credito, resa possibile dalla regolamentazionevdate dagli approcci c.d. di Basilea 2,
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se da un lato ha notevolmente contribuito allassichzione delle analisi per la stima
della probabilita di insolvenza, d’altra parte i stimolato una crescente trasparenza
dei giudizi, fondati in una misura significativallsurisposte sintetiche sotto forma di
rating fornite dai modelli medesimi.

In questo contesto di crescente sofisticazioneitazaal i beni intangibili e, per
quanto di specifico interesse in questo studio,irittiddi proprieta intellettuale e
segnatamente di “proprieta industriale”, non haifimo ad ora trovato uno spazio
adeguato nei processi valutativi delle banche.

E’ pur vero che I'eventuale disponibilitd di queasisetsi riflette sia sui generali
equilibri economico-finanziari storici dellimpresaia su quelli prospettici. Sicché la
capacita di creazione di valore riconducibile asg@eisorse tende a confondersi nella
complessiva dinamica aziendale, non e enucleat@a@mente, ma non puo dirsi del
tutto sommersa e priva di qualsivoglia considemaida parte della banca, sia pure
indiretta.

In congiunture di mercato favorevoli e caratteriezala generose politiche
creditizie, forse una relativa disattenzione neifamnti delle risorse rappresentate dai
diritti di proprieta industriale non e fonte di sificativi vincoli finanziari per I'impresa.
Al contrario, quando l'allocazione del credito dime piu selettiva, per la severita dei
modelli, per lo stato di crisi dell'impresa, di ®et o eventualmente dell’leconomia nel
suo complesso, una migliore capacita discriminaige processi valutativi assume
notevole rilevanza e diviene un fattore di succesager I'intermediario creditizio, che
migliora la composizione qualitativa del propriorgadoglio prestiti, sia per I'impresa
affidata, che valorizza al meglio le proprie rigors

Sia che la banca, nell’ambito dei propri procesdutativi, attribuisca uno specifico
“valore” alla proprieta industriale dellimpresafidata, sia che essa la valorizzi nel
complesso indistinto delle risorse tangibili e mg#ili su cui si fonda la formula
competitiva della stessa, avere una conoscenzalaidedi questassetcostituisce, 0
dovrebbe costituire, una necessita. Una condiziorfaiti, necessaria per una reale
conoscenza dell'impresa e delle fonti del valore ghesta e in grado di generare.

In realta non sembra frequente il caso in cui lanchkaabbia una visione

sufficientemente precisa dei diritti di proprietadiistriale in capo all'impresa. La
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mancanza di una idonetisclosurenegli schemi di bilancio e nelle note al medesimo
non ha certo contribuito a colmare quegap informativo.

Per le considerazioni svolte, si deve ritenereidieenpi siano ormai maturi perché
le banche affrontino il tema della ricognizioneldegdroprieta industriale delle imprese,
della valorizzazione in sede di istruttoria di fiddell'apprezzamento su basi
continuative per poter seguire le dinamiche azikndiell'eventuale utilizzo degli
intangibili in oggetto per I'impostazione di opei@a di finanziamento che siano
specificatamente garantite da quexgiset

Non si tratta di un impegno di poco conto. Tutt@ltPer operare in tal senso sono
necessarie robuste basi tecnico-legali per inquad@rettamente i “valori” censiti, per
apprezzare la fondatezza, I'estensione geograécdiditti, la forza che li caratterizza e
il livello di protezione di cui beneficiano. Risaltpoi indispensabile qualificare la
“risorsa”, mediante differenti approcci secondo chietratti di brevetti, disegni
industriali,know-how marchi.

In presenza di brevetti sara necessario valutangotenzialita, o le potenzialita
residue, di sfruttamento commerciale, i rischi EHgvenzione” possa essere privata di
valore dalla facilita di raggiungimento di analoglsultati mediante diverse soluzioni
tecniche o da violazioni rese possibili dall’appii®ne di varianti minori per aggirare la
privativa, e cosi via. Sembra evidente che la bama dispone delle competenze
necessarie per entrare nel merito ai fini di ungoojfuna valorizzazione dei brevetti.

Eppure talvolta le fortuna di un'impresa dipendamana certa misura proprio da
questiassete dalla volonta/capacita di difenderli da miraggr@ssioni. Non si pensi
necessariamente a brevetti che costituisconoultai® di importanti ricerche in settori
di tecnologia avanzata. Vi sono numerosissime medm@ese che sfruttano brevetti
“minori” e fondano la propria formula competitivala stessa continuita aziendale su
guesti intangibili. Risulta quindi difficilmente eettabile che i finanziatori delle
imprese non ritengano di dover far emergere qussti immateriali, valutando la
dipendenza dell'impresa dai prodotti che contendersnluzioni coperte da privativa e
valorizzando quindi la proprieta industriale dedtassa impresa.

In generale, di rado si riescono a esprimere corampiente il valore deghssetdi
proprieta intellettuale, rinunciando cosi a consade una delle fondamentali fonti di

redditivita aziendale. Si tratta di una problematicui riflessi sul’economia generale
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possono essere significativi in quanto, causandogap di conoscenza tra gli
intermediari e le imprese che necessitano di firmenenti, pud condurre a conseguenze
negative in termini di razionamento di risorse perimprese con validbusiness
fundamentalserratipricing dei prestiti, incremento delle sofferenze e alibmae non
ottimale del patrimonio da parte delle banche at&alei rischi di credito assunti.

Perché possa ridurre il divario informativo in otige necessario che il processo di
concessione del credito sia impostato su basi gerente differenti da quelle che
attualmente lo contraddistinguono; il cambiamerggedcoinvolgere sia le imprese, le
quali dovrebbero produrre informazioni aggiuntivepetto a quelle costituite dagli
schemi di bilancio, sia le banche e gli altri entermediari, che nel giudicare il merito
di credito dovrebbero opportunamente affiancardradizionali mezzi di indagine
'analisi di ulteriori informazioni e indicatori & esprimano il contributo degli
intangiblesalla profittabilita delle imprese, acquisendo indlie competenze occorrenti
per modificare in tal senso le attivitagtireeninge monitoring.

Le numerose proposte di modelli, da parte di agoéde professionisti e
associazioni di categoria, aventi come finalit@sjprimere delle misure riguardanti gli
intangibili di un’impresa, cosi come le prime espere di societa che hanno
cominciato a redigere dei documenti con lo scopdliffondere all’esterno il valore
degli intangibles di cui dispongono, testimoniano che sia decisamewveertita
I'esigenza di sviluppare dei report che, superandimiti presenti nei tradizionali
bilanci di esercizio, descrivano e comunichinodeydiarita delle risorse immateriali. In
tale direzione si € mossa anche la stipulazion®d#bcollo d’intesa sulla valutazione
economica dei brevettrisalente all’ottobre 2008, che ha visto comeosatittori il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), I'’Assazione Bancaria Italiana (ABI),

Confindustria e la Conferenza dei Rettori dellevérsita Italiane (CRUI) [2].

4.3La proprieta intellettuale: leva di crescita per il Paese

Alla luce di quanto illustrato precedentemente, cemprende come il salto
qualitativo da compiere consista nel passaggiardaso della proprieta industriale in
funzione difensiva, che viene percepita dalle aietome mero costo e come tale non
sempre affrontabile soprattutto dalle piccole e im@dprese, ad un utilizzo in funzione
strategica per determinare i propri vantaggi coitipe¢ stare sul mercato.
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Un accordo sui principi consente di realizzare glazione circolare piu efficiente
tra mercato e politiche di governo, cosi essenzallénterno del processo di
innovazione che ha natura complessa e sistemite @ipende dalle interrelazioni tra
istituzioni pubbliche e private nella fase di clieae, diffusione ed applicazione della
conoscenza.

Come sottolineato precedentemente, questi aspett di particolare importanza
alla luce dei nuovi criteri sui requisiti patrimaifiiindividuati da Basilea 2 a Basilea 3.

Valutare le potenzialitd di sfruttamento industiafli un titolo di proprieta
intellettuale ed in particolare di un brevetto er pdefinizione un’attivita
multidisciplinare, tecnica ed economico-finanziaia l'imprenditore che decide tempi
e dimensione dello sforzo di investimento, corrabordalle proprie stime, dalle
valutazioni intorno alle condizioni e alle prospeitdei mercati, dalle valutazioni che a
sua volta fa il sistema bancario, chiamato ad espsi sulle condizioni di
finanziamento. Una metodologia condivisa tra pigdabamministrazione, mondo della
ricerca pubblica e privata, imprese e sistema banpermetterebbe di evidenziare il
valore economico dei brevetti, ossia I'increment dalore della nuova tecnologia
brevettata e del valore stesso di un’azienda detevdallo sfruttamento della nuova
tecnologia brevettata che pud quindi costituireevattiva del bilancio e facilitare anche
I'accesso al credito. Cio appare particolarmentpairtante considerato che in base ai
recenti criteri sui requisiti patrimoniali per laalutazione dell’impresa, le banche
utilizzeranno sistemi di rating interno (IRB), powe® in primo piano nei rapporti
banca-impresa, le funzioni di finanza e le capatiifagare i finanziamenti agli obiettivi
di posizionamento sul mercato da parte delle ingres

Considerato che non tutti i brevetti hanno lo siegalore economico, poiché
diverso € il loro potenziale innovativo, nel meocaliventa importante avere gli
strumenti che consentano di incentivare I'innovaeitaddove questa sia effettivamente
importante.

L’ABI ha sottolineato che il finanziamento deglksetimmateriali non rientrerebbe
nella tradizionale attivita bancaria, perché e ttarazato dacash flowfuturi ed incerti;
tuttavia un certo numero di banche italiane hanggurato I'esperienza di valutazione
di progetti di investimento in innovazione, si teseébbe quindi di approfondire alcuni

aspetti diproject financing prendendo in considerazione anche i titoli briesadit
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Per quanto riguarda le metodologie di valutazidaaliscussione rimane aperta sia
per tener conto dei pro e contro delle diverse@pzresenti in letteratura, che vanno
da quelle ampiamente e tradizionalmente utilizaaqeelle sperimentali.

Non c’é una sola valutazione dei brevetti, come o@nun unico soggetto che e
interessato all'iter che porta dalla ricerca puraravetto e al suo utilizzo e come non ci
sono obiettivi sempre coincidenti fra | soggettenessati.

Il modello di gestione della proprieta intelletiai pone I'obiettivo di tenere sotto
controllo I'intero ciclo del brevetto, i tempi dita utile, quelli preventivati, ogni dato
contabile significativo ex ante ed ex post. La te#ione riguarda dunque la qualita sia
dell'iter seguito per portare l'idea a brevettogwendo i diversi sentieri di sviluppo
della ricerca (propensione tecnologica, revisiamnologica,benchmarkiny fino alla
formalizzazione delle condizioni per lo sfruttan@neconomico. Esso include
'assunzione di informazioni sullo stato dell’ecoma reale, della produzione e delle
trasformazioni in corso per comprendere quale amposizione per settore, osservando
in quali aspetti si manifesta il ritardo o le inermaggiori.

La valutazione del brevetto serve per apprezzdrnalore, e per finanziare la
produzione che da esso puo derivarne. Sicuraméob@ettivo piu urgente spesso
tralasciato e di mettere in rilievo i modi attras@r quali con i brevetti disponibili si
risponde alle numerose puntuali osservazioni dédissifiche europee dell’innovazione
redatte da Eurostat, che segnalano il ritardo debdell'ltalia in quasi tutti i servizi
pubblici e nella produzione dei principali benicdinsumo.

Dunque, puntare sui brevetti per ritornare compétiguesta € la scommessa
dell’Europa emergente, forse anche dell’ltalia se perde ulteriormente tempo.

Di assoluta importanza e I'indagine Istat sui cdstiroduzione, che rileva le spese
per i brevetti. L'Istat nell’indagine annuale suinti delle imprese, rileva nei Costi di
produzione le spese per acquisto di servizi, dobeeaetti € dedicata la voce 12211 che
riguarda le spese per licenze d’'usmyalties brevetti. Il rapporto fra la voce 12211 e le
voci aggregate dei costi e dei ricavi aiuta a @apiolto bene quale sia oggi il peso dei
brevetti nelleconomia italiana. Similmente, nelidato patrimoniale sono oggetto di
rilevazione sia le immobilizzazioni immateriali (c22100) sia le sue sotto voci

componenti relative ai costi per R&S (22101), atdliper i brevetti industriali (22102),
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ai diritti d’autore (22103) e anche distintamentarohi e licenze (22104). (Figura 4.1 e
Figura 4.2).

- senvizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati
remi per assicurazioni contro danni

12212
12213 XXX
12214 00X

- smaltimento rifiuti, depurazione scarichi idrici e abbattimento ¢
- altri servizi :
- servizi bancari (esclusi gli interessi)

Figura 4.1 — Fonte ISTAT Questionario “Rilevazisug sistema dei conti delle

imprese” (parte 1)

- Immobilizzazioni
I immobilizzazioni immateriali 22100
~ di cui costi di ricerca; sviluppo e pubblicita :‘ 22101 XK
~di cui diritti di brevetto industriale (esclusi :
- "ﬂir_ltf_i dl utilizzazione delle apere dell'ingegno) l:_l 22102 YOO
di cui diritti di utilizzazione delle opere
dellingegno (originali artistici, letterari, ecc.) I 22103 X0
di cui concessioni, licenze e marchi (escluso i -
so’ft_Ware) : ' ' - 22104 peeeed
di cui software 22105 XK
1l immaobilizzazioni materiali e 22200

Figura 4.2 — Fonte ISTAT Questionario “Rilevazisug sistema dei conti delle
imprese” (parte 2)

E’ cosi possibile valutare dal lato statistico tigndel valore patrimoniale, le spese
ad esso riconducibili in presenza di rimpiazzi deuetti, il valore dello stock del
capitale immateriale all'inizio e alla fine del lcproduttivo. Questa infatti & la
riclassificazione delle voci di stato patrimonialelative alle immobilizzazioni
immateriali. Comprende fra le acquisizioni di imniazazioni immateriali i diritti di
brevetto industriale (cd 5210) e poi licenze (522@pncessioni (5230). (Figura 4.3).

5210) 1 2
5220) 1 2
5230) 1 2
5240) 1 2
5250] 1 2

Figure 4.3 — Fonte ISTAT Questionario “Rilevazisug sistema dei conti delle
imprese” (parte 3)

Apprezzare la consistenza finanziaria degli attivnateriali rende conto del valore

dei brevetti di cui un'impresa usufruisce al paei dhacchinari e dei capannoni per
sostenere piu cicli della propria produzione. Glivaimmateriali derivano infatti dai
trasferimenti di tecnologia mediante I'acquistodditti di brevetto, licenze, know-how

0 conoscenze tecniche non brevettate.

192



| metodi di stima possono essere diversi in madtsi cpud essere conveniente
incrociare i risultati ottenuti da metodi diversi.

Rapportare il valore di un brevetto al fatturatibe apese di investimento, agli aiuti
di Stato trova vantaggio nellesame delle stimewddbre degli attivi immateriali ossia
degli attivi derivanti dall’'inserimento di nuovect®logie.

La Bilancia dei Pagamenti della Tecnologia (BPTist&a gli incassi e i pagamenti
riguardanti le transazioni con l'estero di tecn@ogon incorporata in beni fisici
(disembodied technolopynella forma di diritti di proprieta industriake intellettuale,
come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, knowvhd valori registrati nella BPT
rappresentano un indicatore dell'input (i pagameatidell'output (gli incassi) di
tecnologia. Nel 2009 I'ltalia ha scambiato tecnaogrevalentemente nella forma
dell’acquisto di diritti di sfruttamento dei bretieQueste voci sono proporzionalmente
minori delle principali voci attive, che restano servizi degli studi tecnici e

I’ engineering

Tabella 4.1- Bilancia Tecnologica dei PagamentiolaRiepilogativa — Schema OCSE

(Importi in migliaia di euro e composizione percaateuAnno 200P— (Fonte: Banca d'ltalia)

INCASST PAGAMENTI SALIY

Mgl e Myl owra T Myl owrn
Ay COMMERCHD 1IN TECNOLONGIA Ji2850 16,5 o0 rar 4 -§nen
CESSA00 DY BREVETT! j30i72 i 322357 i1 ey
IR D EFRUTT. DF BREVETT! 441,236 134 SHLa04 Ty -4, 2
RN HOW ] 12 47602 1.6 -BASH
CESE 00 DY INVENZION SR a0 IRR it 205
Bl TRANSAZIONT IN MARCHI DI FARBRICA, DISEGNI, ETC. I85.820 57 631423 208 {47603
R 00 SFRUTT I8 MARCHY 138 EABBRICAMODELLE E DNSEGNT 172132 53 hRTIEEE 181 FTRALY
CESEACE DY MARCHT O FABBRICA, MODELLD E DISEGNT 13688 4 B24TY 27 -G8 70
C} SERVIZI CON CONTENUTO TECNOLOGICD L3di607 41,5 675149 222 665458
ASEISTENZA TECNICA CONNERSE 4 CESS E DR I SFRLTT ixdnl L Ak S 24 2833w
I i TECNICT ED ESPERT! 14544 4.5 ariss 0 54.253
F N DEL INALE 1865 a FETAT .4 -2.672
571 ECNICEE D ENGINEERING I 144 040 154 492 424 Ia .t aid 26
I RICERCA ESVILUPPO FINANZIATA DAALLEXTERD 1144454 i54 Fai0Y %5 R0 505
SERVIZ RICERCA ESWILLTPO I 44454 354 RLERT 183 SEL505
TOTALE {A+8+C+D) 3.203.734 T 2463282 s TAR44T
E} ALTRI REGOLAMENTI PER TECNOLOGIA FLE 0% S84 302 2 -554. 244
TOTALE (A+B+C+DHE) R23577Y 1o F047.504 o, 186,085

4 .4Brevetti e investimenti

Dalle classifiche dei Paesi dove sono piu numegtsiDE (Investimenti Diretti
Esteri), I'ltalia non c’e. La scarsa attrattivitafaciimente spiegabile: le industrie non
vengono in Italia (anche se vengono utilizzate eppile idee italiane) a causa di un
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debole network capace di legare idee, sviluppi iepgfVi, brevetti, condizioni
ambientali.

Le alte tecnologie prediligono localizzazioni dowga esistono anche altre
tecnologie alla stessa altezza/livello di qualitisservatorio Siemens-Ambrosetti ha
condotto un’analisi sull'attrattivita, ossia sultapacita di attirare investimenti diretti
esteri da parte dell’'ltalia e delle sue regionp akopo di evidenziare eventuali ostacoli
allo sviluppo da rimuovere.

L’ltalia non mostra capacita di attrarre investiriem dieci anni gli investimenti
esteri hanno visto l'ltalia agli ultimi posti, asstamente distante dal resto dei paesi
forti europeil. (Figura 4.4).

(1) (1) Ilanda 8.9 14,5 17,6 56 8,7

il

2 (2) (2) Olanda 7.6 82 9.7 -0,6 -2.1
o (3) (3) Svezia 4.4 4.2 4,5 0,2 -0,1
4 (4) (4) Regno Unito 4.1 4,2 4,2 -0,1 -0,1
5 (5) (5) Spagna 4,0 74 8,7 34 -4.7
6 (6) (8) Francia 3.0 3.0 3,0 0,0 0,0
7 (7) (7) Germania 2.8 3.0 83 0,2 -0,5
8 (8) (8) Italia 1.2 1,1 0,9 0,1 03

Figura 4.4 — Flussi IDE (Fonte: Osservatorio Siesnembrosetti)

Cosi i brevetti devono essere osservati meno pepdtto (comunque decisivo) di
garanzia dell’inventore e della proprieta industria piu per il reale e decisivo apporto
di innovazione tecnologica che conferiscono alladpeione, innovando i processi, i
prodotti, abbattendo i costi di produzione unaaalpplicati; similmente, la valutazione
dei brevetti pone interesse anche alla fase deila predisposizione, osservandone i
contenuti tecnico-scientifici e [l'appartenenza attase privilegiati di ricerca,
mostrandone anche la ritrovata capacita di formatene logiche efficienti dalla ricerca
di base al trasferimento tecnologico.

Lo stato della ricerca e innovazione in Italia nowta significativamente. Si
registra qualche timido miglioramento in alcuni amlma nel complesso si assiste ad
una situazione di stallo. Nonostante un leggercemento della quota di Pil destinata
alla ricerca, I'ltalia & notevolmente al di sottelld media europea e lontano dagli
obiettivi di Europa 2020. Inoltre, I'attivita di évettazione nazionale € in calo e in
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termini di domande di brevetto presentate per méidi abitanti si conferma il gap con
il resto dell’Europa.

Il gap innovativo del nostro Paese resta rilevaamehe in termini di attivita
brevettuale. Nel 2012 ['ltalia ha visto un nuovdocadelle domande: -2,8%, ovvero
4.250 richieste contro le 4.372 del 2011, annauirscerano ridotte del 6,1% rispetto al
2010. L’'ltalia, pur continuando a essere uno deggali contributori europei, con |l
7,4% del totale delle domande di brevetto preserftatma & la Germania con il 39,8%,
seguita da Francia con il 15,5% e Regno Unito ¢&3%), resta ben al di sotto della
media europea in termini di numero di brevetti pelione di abitanti (71,6 contro i
112,6 dell’Ue), consolidando la dodicesima posieiogia rilevata nel 2011. La
classifica resta dominata dai paesi del nord Eurdpaesta Svezia (296,4), Germania
(279,2) e Finlandia (271,2) - anche se cali nel enandelle richieste di brevetto si

riscontrano anche in alcuni dei paesi dominantligBermania (-1%) e Svezia (-0,8%).

LIVELLO VARIATIONE
Slovenia I Bulgaria I
IFlanda I Folonia I

Belgin | Slovacchia I

Austria I Umgheria ]
Finlandia | Romania .
Germania Portogalle |

Svezia I Slowvenia ]

Danimarca | Paesi Bassi m
Ungheria Croazia m
Framcia I Irlamda ]
UEZE Spagna u
Regna Unite  I— Litwania |
Lussemburgs Francia ]
Bulgaria | Germania 1
Maltz | EUZ8 |
Paesi Bassi | Belgio |
Estonia I Bustria
Italia Cipra
epubblica Ceca Regna Unito 1
Spagna | Italia |
Portogalle I Grecia [ |
Croazia | Svezia [ |
Slovacchia I Danimarca [
Romania | E—— Repubblica Ceca [

Polonia Finlandia .

Grecia | Lettonia I
Litpania I Estomia .
Lettonia | Halita |

Cipra s Lussemburgo I
] i 40 &0 a0 =10 -5 ] 5 10

Figura 4.5 — Domande di brevetto presentate all’'BOmilioni di abitanti nei paesi
UE 28. Anno 2012. Livelli di variazioni rispetto 2011. (Fonte: Eurostat Database,
Science & Technology)
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Il diverso ritmo di marcia tra Italia e paesi athdhtensita brevettuale € ancora piu
evidente osservando i brevetti richiesti nei camgialta intensita innovativa, quali
I’high tech e I'ICT.Il ritardo e particolarmente marcato nel settorfldgh tech dove
I'ltalia registra solo un 3,9% delle domande comspieamente presentate all’'Epo
riconducibili alle attivita ad alto contenuto tetmgico, una percentuale nettamente
inferiore alla media europea (9,3%). Anche nel aarspecifico dellICT, I'attivita
brevettuale italiana sembra essere meno inten8% dell’ltalia contro il 13,7% medio
europeo. Nel triennio 2010-2012 la percentualenghrese che hanno svolto almeno
un’attivita di innovazione registra nel complessolieve incremento rispetto al triennio
2008-2010 (dal 50,3% al 51%). La maggiore propemesicnovativa si riscontra
nell'industrial, dove il 58,4% delle imprese haradotto innovazioni contro il 49,4% di
quelle attive nei servizi e il 37,6% delle impresel settore delle costruzioni. La
propensione all'innovazione tende a crescere condilaensione aziendale: la
percentuale di innovatori passa dal 49,3% dellegbcimprese all’'82,5% delle piu
grandi. Se la meta delle imprese italiane ha swptaiche forma di attivita innovativa,
solo il 24,9% ha introdotto un’innovazione di prttdo nel triennio 2010-2012.
Importanti differenze emergono quando si analizdargcelte innovative delle imprese
insieme alla loro dimensione: la propensione avan® i prodotti € piu elevata nelle
grandi imprese (53,7%) e si riduce al cresceread®thensione aziendale, continuando
a costituire una realta quantitativamente limita¢#e imprese piu piccole (21,9% nelle
imprese con 10-49 addetti).

Rispetto agli altri paesi europei, dal punto ditaiglel’innovazione I'ltalia si
colloca al di sopra della media europea (48,9%)nezhnio 2010-2012. Si conferma il
ruolo trainante della Germania (66,9%). Tra i paesder nellinnovazione continuano
a primeggiare i paesi del’Europa settentrionale, ahdi sopra della media europea si
posizionano anche il Portogallo (41,3%) e la Grgbia3%). Una bassa propensione
allinnovazione si registra, invece, nei paesi '&eltopa orientale. Anche con
riferimento alla propensione all'innovazione di gotto (0 servizio), I'ltalia si ritrova
nel gruppo dei paesi che investono di piu in inzawai di prodotto: il 29,1% delle
imprese italiane ha introdotto almeno un’innovaeia@h prodotto/servizio nel triennio
contro una media europea del 23,7%. Rispetto exriio precedente, il nostro Paese e

uno dei pochi paesi europei a registrare un, peveli incremento (+0,4 punti
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percentuali) contro un calo medio europeo di 2,tippercentuali. Nel 2011 la
distribuzione territoriale delle domande di breve#uropeo continua a mostrare una
forte concentrazione al Nord. La Lombardia si caomi la regione piu creativa d’ltalia
con circa 1.028 domande di brevetto presentatBpl’ Infine si conferma modesta, e
in calo, la partecipazione del Mezzogiorno che2@H1 di solo al 5,7% delle richieste
italiane presentate all’'ufficio europeo (contr@¥ del 2010). Le regioni piu importanti
del Mezzogiorno, in questo ambito, sono la Campar@aPuglia, entrambe con I'1,4%
delle domande complessivamente presentate nel A0&fretratezza delle regioni
meridionali resta invariata rispetto al passatohanim termini di numero di brevetti
presentati per milione di abitanti; nel 2011 tuitoMezzogiorno ha un’attivita
brevettuale molto modesta se confrontata con qaellaNord: la Puglia ha la migliore
performance - 13,2 brevetti per milione di abitaninche se e ben lontana dai 62,2
della media nazionale. Nonostante le regioni deldNsiano le piu attive sul fronte della
brevettazione, nel 2011 molte di esse hanno ridetttivita presso I'Epo.

4.5IP Finance: La proprieta intellettuale a supporto cklla finanza
d'impresa

L’Intellectual property (IP) intesa come l'insierdegli asset intangibili legalmente
protetti (brevetti, marchi, copyright, etc.) rapgeata parte significativa del valore
d'impresa ed € un fattore determinante nello sptupconomico delle aziende e dei
sistemi geo-economici (distretti e filiere).

Ogagi la proprieta intellettuale e di fatto consatarla moneta dell’economia della
conoscenza, con un mercato del licensing dei iexvetel know-how che nel 2002 ha
superato i 150 miliardi di dollari, pari all’'11% iderofitti di tutte le aziende quotate nel
mondo. Questo ha fatto si che gli asset IPR (batlbl Property Rights) possano essere
considerati come i piu tangibili degli intangibdli un’impresa.

Negli ultimi anni I'evoluzione dei mercati e le iovazioni business-tecnologiche
hanno rafforzato la consapevolezza che I'lP pueressionetizzata non solo attraverso
la vendita o il licensing, ma anche tramite il sutdizzo per ottenere nuove fonti di
finanziamento. La proprieta intellettuale si staingu trasformando da semplice

strumento legale di tutela a vero e proprio struiménanziario (IP Finance).
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| principali strumenti di IP Finance attivati neiengati anglosassoni da parte di
banche, assicurazioni ed altre istituzioni finaneigono: [IP Loan I'lP sale and lease
back e I'lP securitization Tali operazioni sono schematicamente rappresemelia
Tabella 4.2. Si vuole porre in evidenza quali stencaratteristiche essenziali di ognuna
delle citate forme di finanziamento con un focustipalare sulle criticita che
dovrebbero essere rimosse per far si che prestii denere si possano diffondere su
larga scala con conseguenti rilevanti vantaggi lpeimprese che dispongono di un
portafoglio di brevetti, diritti d’autore e marchi.

Tabella 4.2 - | principali strumenti finanziari Egai beni intangibili

Strumento di IP Finance Funzione Asset intangibile

IP Loan L’IP Loan consente di ampliare Brevetti/Copyright/Marchi
le fonti di finanziamento grazie
ad un piu attivo utilizzo della
proprieta intellettuale

Tipologia di finanziamento in
cui la proprieta intellettuale
viene utilizzata come garanzia
per un prestito

IP Securitization L’IP Securitization permette ai
detentori di proprieta
intellettuale di finanziarsi Contratti di franchising/
mediante I'anticipazione dei
redditi derivanti dal suo
impegno o dalla concessione
dei relativi diritti

Brevetti/Copyright/Marchi/
Tipologia di finanziamento in
cui il flusso di pagamenti
(royalty) viene trasformato in
titoli negoziabili collocati
presso gli investitori

Contratti di merchandising

IP Sale Lease Back L’IP Sale Lease Back consenté Brevetti/Copyright/Marchi
ai detentori di proprieta
intellettuale di finanziarsi
mediante la vendita dell'asset
con la possibilita di riscatto

Tipologia di finanziamento con
cessione della proprieta
intellettuale ad una societa di
leasing e stipula contestuale d
un contratto di leasing

L’IP Finance ed il valore reale e potenziale insi& beni intangibili offrono ottime
opportunita di business ed istituzioni finanziariee prime avrebbero infatti a
disposizione nuove possibilita di finanziamentoyruttindo asset dormienti o
sottovalutati, mentre le seconde grazie e questviratrumenti potrebbero incrementare
i margini d’intermediazione e fornire finanziamengarantendosi con asset
rappresentativi del vero valore aziendale.

Per quanto riguarda le aziende, la potenzialittagebprieta intellettuale di creare
valore e spesso sottovalutata, specialmente da meite PMI. L'IP tuttavia puo

costituire un asset di assoluto rilievo, in quanto:
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* Puo0 generare redditi attraverso il licensing, ladra o la commercializzazione
dei beni e/o servizi che la incorporano, incremeada al tempo stesso, la quota
di mercato ed i margini di profitto dell'impresa;

« Puo incrementare il valore aziendale attraverso upaetta gestione e
comunicazione del portafoglio IP;

* Puo0 determinare in caso di vendita, fusione o &ixjone il giusto premio da
pagare per la transazione.

| maggiori benefici per le aziende italiane, cheemaono utilizzare queste nuove

tipologie di strumenti finanziari innovativi, si gEONO riassumere in:

« Ampliamento delle potenzialita di finanziamento@eé di credito e prestiti);

» Potenziale incremento della liquidita disponibile;

« Creazione di valore per effetto della leva finanaianel caso in cui il ritorno
sugli investimenti (ROI) risulti maggiore rispettbcosto del capitale di debito;

» Possibilita di far emergere il valore di asset naim sottovalutati.

| principali asset intangibili oggetto di possibdperazioni di IP Finance sono i
brevetti, i marchi ed i copyright. Sono stati quiadalizzati i principali attori industriali
e di servizi all'interno dei quali questi asseuliso essere prevalenti e, in particolare,
sono stati analizzati:

1. Cluster di settori R&D-intensive;

2. Cluster di settori marketing-intensive;

3. Cluster di settori copyright —intensive.

Per ogni cluster sono stati individuati i settar pignificativi in base alle spese di
ricerca e sviluppo e di marketing e, al loro intgra stato identificato un campione di
292 aziende italiane, scelte in funzione del fatiure con atri criteri che variano a
seconda del cluster di appartenenza; in particopeei settori R&D-intensive, il driver
principale é stato il numero di brevetti posseduientre per i settori marketing-
intensive, il numero di marchi registrati.

A partire dall’analisi puntuale del cluster marketintensive, il cui asset
intangibile prevalente é costituito dal brand, & adester R&D-intensive, il cui asset
intangibile prevalente € costituito dalla tecno#ggsi € sviluppato un modello di
valutazione del valore della proprieta intelleteudh seguito, e stato stimato un range di

valori degli intangibili potenzialmente oggetto aperazioni di IP Finance. Il range di
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valore imputabile ai brand-related asset e stappeagato tra i 108 e i 126 miliardi di
euro, mentre per i technology-related asset tfaa 682 miliardi di euro (Figura 4.6).
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Stima Valore imputabilea  Stima Valore imputabile a Totale
Brand-related Asset Technology-related Asset

Figura 4.6 Valore aggregato di Pl nei settori mankeintensive e R&D-intensive

Le potenzialita di utilizzo dell'IP Finance sul noato italiano, limitatamente ai due
cluster consolidati, risultano quindi comprese m nange che varia da 174 a 208
miliardi di euro. Se di questo si considera il 28&somma prestata € generalmente pari
al 25-30% del valore dell'asset intangibile offemogaranzia) come collateralizzabile,
emerge che il potenziale di finanziamento potrebbsere tra i 43 e i 52 miliardi di
euro; potenziale che va ulteriormente qualificdtoagerso I'analisi puntuale degli asset
IP delle singole aziende per valutarne lo statmenuco-legale e la separabilita.

L’Italia con un elevato numero di piccole e medaigrese ed un ricco patrimonio di
know-how (non sempre legalmente protetto) rapptesem mercato dalle elevate
potenzialita. Molte, tuttavia, sono le sfide cheval®o essere affrontate prima di poter
introdurre a regime questo innovativo tipo di stemo finanziario che da anni é
utilizzato con successo nel mondo anglosassonanhitutto, c’é la necessita da parte
di imprese e banche di prendere piena consapewkelzreale valore offerto dagli
asset intangibili e dalla proprieta intellettualeirgraprendere costanti attivita di
valutazione e gestione di tali asset. Quindi é s&a@o che le banche e le finanziarie
specializzate propongano un’offerta di servizi fin@ri adeguata alla realta nazionale,
ai diversi settori industriali e di servizi e alsigenze delle singole imprese.

Oggi si assiste ad una crescente tensione nel mappanca-impresa: le imprese

sono sempre piu in difficolta e le banche chiedonwece sempre maggiori garanzie a
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supporto dei finanziamenti erogati. L'IP Loan, I'lBasing, I'lP securitization, ecc.,
seppur abbiano tutte modalita attuative specifishbasano sulla valorizzazione ai fini
finanziari del portafoglio brevettuale, cioé sutfiersione del valore reale di tali asset
che tendono ad essere sottostimati nell’ambito kEncio di esercizio. Di tali
considerazioni, nei paesi anglosassoni si statesdis ad un crescente utilizzo della
proprieta intellettuale o portafoglio brevettuateagchi, brevetti, ecc.) nell’ambito delle
strategie finanziarie d'impresa: da qui I'espressidP (Intellectual Property) Finance.
In altri termini, la proprieta industriale divenstrumento per migliorare il merito
creditizio dell'azienda e quindi per favorire ilperimento di capitali e la finanza
aziendale.

A livello procedurale, le operazioni di IP Finandehiedono l'esistenza di una
proprieta intellettuale “di valore”, una perizia diima redatta da parte di un ente
specializzato indipendente, un progetto finanzianstenibile e I'individuazione di un
adeguato interlocutore finanziario.

Anche se magari non €& possibile realizzare indttdli operazioni con la stessa
facilita con cui si realizzano nei paesi anglosagstar emergere valori nascosti
certamente contribuisce a migliorare il merito diew aziendale e specifiche
operazioni possono rappresentare un’opportunit&atbrizzazione di risorse spesso

trascurate o sottoutilizzate.

4.6Le garanzie reali sui diritti IP: le dimensioni attuali del fenomeno

La situazione delle garanzie reali nellambito degitti di proprieta intellettuale si
inserisce in un quadro legislativo piuttosto scache lascia aperti tutti gli interrogativi
possibili. Le esigenze di modernizzazione dellaigaa che sono state avvertite senza
vere risposte dai legislatori che si sono sussegaittempo sin dagli anni Cinquanta,
richiedono strumenti giuridici piu flessibili risfite alle tradizionali strutture
riconducibili alle garanzie reali, strumenti pitadigbili alle peculiarita di questi diritti.
Questo disinteresse del legislatore non sembraviattorrispondere a cido che avviene
nella pratica corrente, in cui le garanzie codttuia titoli di proprieta intellettuale
hanno assunto un indubbio rilievo pratico e sembm@rstituire uno strumento sempre
piu utilizzato dagli operatori del settore del étecper finanziamenti erogati a favore
delle imprese, da soli 0 accompagnati a garanzadtgueni e spesso inseriti all'interno
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di operazioni complesse. Anche se potrebbero ina@ssere considerate altre forme di
garanzia, la forma di garanzia che piut comuneméete attuata € il pegno.

Da un’indagine svolta con interviste ai funziongreposti alle trascrizioni di
garanzie reali presso I'Ufficio Italiano BrevettiMarchi sino ai primi di giugno 2011,
risulta che il numero di pegni su marchi e breva&tidi circa di quindici al mese e, che
di questi I'B0% sia costituito da trascrizioni dritli su marchi ed il 20% sia costituito
da trascrizioni di garanzie su brevetti.

Un’auspicabile opera di modernizzazione degli s&ntndi garanzia potrebbe
spingere le imprese ad individuare e valorizzarapse piu i propri beni immateriali,
creando sempre maggior consapevolezza sull'indubbresistenza ed importanza di
questi beni e sul loro valore di scambio e conédtde inoltre agli istituti di credito ed ai
soggetti finanziatori in genere una maggiore tutdlatutto condurrebbe ad una
maggiore propensione alla erogazione di creditocoafronti di imprese, con ricadute
positive sulleconomia in generale. Anche il cregeeinteresse degli istituti di credito
per i finanziamenti aventi ad oggetto diritti dioprieta intellettuale contribuisce a
sottolineare Il'importanza di sviluppare il valored dcambio di questi diritti,
valorizzandoli, pur nella consapevolezza che gtardi diritti, da un lato, aventi un
valore mutevole nel tempo e, dallaltro, aventi unatura fortemente legata
all'andamento del settore di mercato nel qualeoBocano. Sotto questo profilo e stato
in particolare evidenziato come i beni immaters@aiino sempre piu rilevanti a livello
macroeconomico, dal momento che essi costituistona componente strategica della
capacita competitiva dellimpresa e della sua skesdoneita alla produzione di
risorse’ [64].

| beni immateriali ointangibles(dicitura che, in gergo finanziario, normalmente
ricomprende nel suo significato i beni immateredii diritti di proprieta intellettuale in
genere) sono dunque sempre piu diffusi come ogdetiaranzie reali.

Non c’e dubbio che, in questo ambito, sorgano @mblmolto specifici connessi
alla intrinseca instabilita di questi beni, all#éfidolta di criteri di valutazione univoci e
ad altre vicende dei diritti. Vi sono infatti unere di aspetti problematici e di variabili
legati alla natura dei beni immateriali e dei didti proprieta intellettuale in genere che
occorre considerare e che richiedono I'adozioneadtele particolari e buoni livelli di

specializzazione e di esistenza da parte dei iofeisti coinvolti relativamente ad
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operazioni di erogazione del credito che fosse thasgrevalentemente o
esclusivamente, su questi diritti.

Oltre a cio, occorre considerare che molti didlitiproprieta intellettuale, per non
diminuire o perdere il proprio valore nel corso deimpo, presuppongono un
comportamento attivo del titolare e necessitanessiere utilizzati e di essere protetti
contro le contraffazioni o imitazioni poste in agsda soggetti terzi. Il mantenimento
degli stessi € altresi sottoposto a costi ed aherario genere. Si pensi alle spese per il
rinnovo dei titoli di proprieta intellettuale, ndme alle spese necessarie per |l
mantenimento degli stessi.

Nell'ambito della trattazione relativa ai brevettialle registrazioni per disegno e
modello si deve considerare come spesso questiti dabbiano una scadenza
relativamente breve, che potrebbe non essere ciniigpaton la costituzione di
determinate garanzie. Senza notare che, in ogaj tats i diritti basati sulle tecnologie
o sullo sviluppo di queste ultime potrebbero dieeatobsoleti anche prima della lora
scadenza naturale per il sopravvenire di nuoveotegie piu moderne di quelle oggetto
della privativa. A cio si aggiunga che non vi sanetodologie univoche ed omogenee
per la valutazione dei diritti di proprita inteliedle e non € facile stabilire qual € il
valore di un diritto di proprieta intellettuale e guesto valore pud essere mantenuto
costante nel tempo e segnatamente per un tempoatibitep o utile rispetto alla
costituzione di una garanzia reale.

Oltre a questi temi, alcuni diritti di proprietatétiettuale, ad esempio khow how
non sono basati su un sistema di registrazionembaacanza di tale sistema crea
problemi di definizione dei diritti in questionepsne altresi delicati quesiti in ordine
all'esatta identificazione degli stessi. Senza awmntche i diritti non registrati non
godono né possono godere di un regime di pubblegale che abbia effetti dichiarativi
0 costitutivi e non sono quindi in grado di assadvalla funzione di assicurare un pieno
diritto di prelazione a favore del creditore chdeoga un diritto di garanzia sui
medesimi. Quando si tratta di diritti di propriétdellettuale non registrati non é infatti
possibile ricorrere allo strumento della trascm®p che normalmente assicura o
dovrebbe assicurare (quanto meno) effetti dichiarat tutelare cosi il creditore nei
confronti dei terzi che acquistino o dispongano dhtti posteriormente alla

costituzione della garanzia.
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Fra le variabili da vagliare, occorre altresi cdaesare che la validita dei diritti di
proprieta intellettuale, come € noto, € semprertace comungue, anche laddove fosse
applicabile un sistema di registrazione, tale vi@ligrescinderebbe comunque, in una
certa misura, da quest'ultimo: l'invalidita di unanchio registrato o di un brevetto,
ancorché giunti a concessione, e infatti sempredabile il giudizio da parte dei terzi
che si assumano ostacolati dall’'esistenza di qadetti e potrebbe in ipotesi condurre
ad una declaratori di nullita degli stessi. Alctitoli allo stato di domanda sono poi
soggetti ad opposizioni amministrative da parteadenpetenti uffici marchi e brevetti
ovvero da parte di terzi e potrebbero in ipotesiingerevocati in tali sedi.

E’ quindi opportuno porre in essere una serie ditela preventive e contestuali alla
costituzione di garanzie reali che fossero basatdiritti di proprieta intellettuale per
mitigare i rischi intrinsecamente connessi a qudistii.

Tutti gli aspetti peculiari legati ad ogni tipo diritto di proprieta intellettuale,
devono essere tenuti in considerazione nelle opemazdi finanziamento che
coinvolgono garanzie su diritti di proprieta ingttlale, operazioni che possono essere
le piu diverse e che possono evidenziare, dal daiofinanziatore, rischi a diversa
gradazione.

In ogni caso, il primo aspetto da considerare wslitire una garanzia su questi
diritti € quello di individuare il diritto e di védicare i rischi connessi all'operazione in
relazione al diritto considerato.

Per valutare i rischi connessi a queste garanzeénsa solitamente un’attivita di
due intelligenceSi tratta di un’indagine, che si svolge nellaefase-contrattuale, volta
ad analizzare (tra altri aspetti) la situazione dieiiti € che pud essere pil 0 meno
approfondita, a seconda della volonta delle pHdn si tratta di una fase necessaria, ma
semplicemente di una facolta dell’ente finanziatdrquale potra liberamente decidere
(in un’ottica di costi complessivi dell’operazioeeadi altre valutazioni) di incorrere nei
rischi del caso. Si tratta tuttavia senz’altro diaufase molto opportuna, anche
considerato che il soggetto finanziato potrebberesssentato da alcune responsabilita,
nel caso in cui chi concede il finanziamento altmgposamente omesso di chiedere
informazioni o di attivarsi per ottenerle.

Se si stratta di diritti registrati o brevettatonee ad esempio marchi, modelli e

invenzioni, & senz’altro piu facile individuare gisetsche potrebbero essere sottoposti

204



a garanzia. In questi casi, infatti, occorre ottengli estremi della registrazione e la
documentazione che prova la sussistenza del dibticati problemi sorgono invece
quando si devono individuare i diritti che non saggetto di registrazione, come ad
esempio i diritti d’autore, sia in termini di indéwazione o definizione del diritto, sia in
termini di rischio. In questo caso, I'esame prefiave dei diritti esistenti o

potenzialmente esistenti €, come é intuibile, pnplicato ed il risultato di questo
esame dipende ovviamente dal tipo di impresa érinfento. In questo caso, ci Si
muove su un terreno molto meno definito dei dinégistrati ed occorre individuare
anche quale potrebbe essere la documentazionferiinento (che si verifica a seconda
del diritto considerato) e sulla quale potra esssaguita una successiva valutazione.

Talvolta , la costituzione di garanzie su dirittiptoprieta intellettuale puo portare
con sé (a discrezione del finanziatore) una senerifiche del’ambito e del mercato in
cui opera il soggetto finanziato e delle aspettatlative alla capacita di quest’ultimo
di generare profitti. Conseguentemente, anche ssn@mente all'avvenuta
costituzione della garanzia, il creditore potramarre il soggetto finanziato a controlli
e verifiche, dato che per questo tipo di dirittinn@ tecnicamente possibile uno
spossessamento del debitore.

Cio potra portare di fatto ad una riduzione deilteerta del soggetto finanziato di
gestire la propria impresa, riduzione che potravedes anche dalle limitazioni di legge
relative al potere di disporre dei diritti e deinbeoncessi in garanzia. D’altro canto a
queste limitazioni si accompagna il fatto che éditore dovra consentire al soggetto
finanziato di operare sul mercato con un certo mardi liberta anche in relazione ai
beni e diritti concessi in garanzia. Se il creditoron ammettesse la possibilita del
soggetto finanziato di trarre una utilita econonea diritti di proprieta intellettuale di
cui e titolare e quindi di generare i proventi reszgi a soddisfare il rapporto di credito

che sta alla base della garanzia.

4.7La valutazione della proprieta intellettuale

Dopo aver affrontato il tema della definizione ei deteri di ricognizione e
classificazione della proprieta intellettuale, \@gproposta I'analisi delle problematiche
valutative di queste particolari risorse economiclee teoria e la prassi valutativa
recente ha proposto numerosi contributi teorici edefli applicativi finalizzati alla
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determinazione di quel valore di mercato dell'adeeche sfugge dai rendiconti ufficiali
e che é attribuibile agli asset di PI riconducikali’azienda stessa. Gli approcci
valutativi proposti possono in estrema sintesi ress@tegorizzati in due principali
macro-aree: i metodi monetari da un lato e i metoalh monetari dall’altro (che
verranno descritti nel dettaglio nel prossimo aapit

| metodi monetari costituiscono I'approccio prevadee comprendono la classe dei
“metodi classici” (costi, mercato e reddito) e daealei cosiddetti “metodi alternativi”
(Market Valuee Q di Tobin, EVA, Lev's Knowledge Capital, OpzioReali,
simulazioni Monte Carlo, Alberi Binomiali); tra i @odi non monetari si annoverano,
tra gli altri, il modello Lev Yalue Chain Scoreboaydil Balanced Scorecardi Kaplan
and Norton, lintangibl Asset Monitodi Sveiby e loSkandia Navigatodi Edvinsson e
Malone.

Dallesame congiunto e sistematico dei differenppracci valutativi proposti,
emergera che ad oggi non é identificabile una ingzésne migliore delle altre,
preferibile e prevalente, che possa assurgereri tealutativa generale valida in ogni
circostanza ed efficace in ogni applicazione. Sgia approfondita conoscenza delle
diverse metodologie valutative oggi disponibili@&le possibili declinazioni di queste,
unitamente alla sistematica e preventiva indagieadnatura economica e delle
caratteristiche peculiari deghisset di Ploggetto di valutazione, possono costituire la
chiave per ottenere la migliore stima del valorengenico.

Se da un lato oggi la ricerca ha dimostrato I'esiza e il crescente peso specifico
degli asset di PI, sia a livello microeconomico oh@roeconomico, € altresi evidente
che la nostra conoscenza di queste risorse € afiotitata e che gli strumenti di
valutazione di cui disponiamo, ancorché sempreepmiuti e sofisticati, sono ancora
imperfetti. Se a livello macroeconomico € lecitogogsprimere un certo grado di
soddisfazione in merito alla disponibilita e all@caratezza delle informazioni
riguardanti I'entitd e la composizione degli asdetPl per molte nazioni, esistono
ancora numerose questioni irrisolte a livello méronomico in particolare per quanto
concerne le definizioni e gli strumenti di misu@m. Allo stato attuale infatti, la
ricerca economico-aziendale non si limita ad affiom e superare la scarsita e la
disomogeneita delle informazioni sugli investimentiproprieta intellettuale a livello

aziendale, ma tenta anche di sciogliere alcune dmedtali questioni concettuali e
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teoriche: definizione, identificazione e classiamme, valutazione e conseguenti
modalita direportinga livello di sistema di informativa esterna déthgrese.

Riuscire a rispondere esaurientemente a questiogegivi € di estrema importanza
per poter valutare appieno le possibilita di sussesdi sviluppo di un’impresa privata
o di un settore industriale, ma anche del sistecmmamico nel suo complesso, con
conseguenze rilevanti sia sul piano privatistice sh quello sociale, sia per le analisi a
carattere microeconomico, che per quelle di matrieeroeconomica. Sulle probabilita
che un’azienda rimanga competitiva e quindi prefitie, si snodano gli studi e la
letteratura sull’innovazione aziendale e sugli asd8e Pl generati dal processo
innovativo, ritenuti essenziali non solo per raggere performance sopra la media del
settore ma anche e solo per la mera sopravviveniesndale nel moderno sistema
competitivo di mercato.

Uno dei fenomeni di maggior rilievo nella moderramomia € rappresentato dai
processi di creazione e diffusione di valore atraw lo sfruttamento di asset di PI. |l
dibattito sulla proprieta intellettuale che ha retsato negli ultimi decenni gli studiosi
delle discipline economico-aziendali ha prodottoltimmontributi scientifici che hanno
concorso a focalizzare l'interesse, non solo dehdoeoaccademico ma anche della
comunita finanziaria, dei professionisti d’azienda degli organismi contabili,
sullimportanza che le risorse di proprieta intgllale ricoprono nei moderni sistemi
economici, sempre piu complessi, globalizzati ettarizzati da contesti competitivi in
continuo divenire in cui la de-materializzazione pl®cessi di produzione economica é
sempre piu evidente.

Sembra in un certo senso esserci stata una specsoft revolution”; proprio
quegli elementi che sono stati inadeguatamenta& g@goa accuratezza definiti “soffici”,
“immateriali” o “intangibili” sono alla fine divemtti beni economici a tutti gli effetti; le
innovazioni hanno determinato importanti cambiamamll’'organizzazione della
produzione, ma non soltanto in termini di tecncdogdottata nei processi economici e
nelle coordinazioni produttive, ma anche e soptiatta livello di meccanismi di
gestione e nell’estensione delle organizzazioniirdpresa. Nelle economie del
ventunesimo secolo la rappresentazione della prodezjuale semplice processo fisico
(quantita di input—quantita di output), non puo piu fornire una esente e

soddisfacente rappresentazione del tasso e dedaialie del cambiamento economico;
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la qualita dei processi di produzione e la dotaziat asset di Pl sono elementi
fondamentali nel determinare livello, qualita eattaristiche dell'output (prodotti e
servizi) e il consistente e duraturo successo sutato dell’'impresa.

| temi sin qui trattati conducono alla naturalendasione che I'economia della
conoscenza € ormai un dato acquisito e pertantgppegare le dinamiche evolutive del
moderno sistema economico nonché i percorsi dizoea di ricchezza a livello di
impresa, diviene sempre piu necessaria una rigisite generale dell’inquadramento
teorico tradizionale. L’opportunita di affinare tfaale modello di analisi dei processi di
introduzione e di diffusione dell'innovazione inierzda € oggi un tema molto sentito
dagli economisti.

La scienza economica moderna € consapevole déi lissiti nello sviluppo di
innovativi modelli e metriche per le misurazioni @ncthe non supportate da coerenti
impianti teorici; e quindi &€ naturale il tentatidorimodulare coerentemente i riferimenti
teorici di base.

Sul piano del metodo e possibile considerare lerdes risorse immateriali di cui
puo essere dotata un’azienda come un variegatafpglio costituito dell'insieme di
Proprieta Intellettuali e delle altre attivita ndotate di fisicita a cui e attribuibile valore
aziendale; come nell'analisi classica di portafogkée possibile valutare il valore e
I'attitudine reddituale di ogni singola attivita elo costituisce ma anche valutare ed
analizzare la redditivita globale del portafogliotdoli; questa seconda fattispecie e
quella che é stata maggiormente seguita nel reqeagsato, in cui € stato posto al
centro dell'analisi il “portafoglio” ovvero I'avvi@ento in via unitaria e non le singole
componenti, i singolo specifici intangibili. Ad espio, nei processi valutativi in
occasioni di operazioni straordinarie, i beni imenei tipicamente costituenti Proprieta
Intellettuale (brevetti, marchi registrati, drittfautore, marchi di fabbrica e loghi
aziendali,) sono stati storicamente consideratiarunitaria e forfettariamente inglobati
(e valutati) nella voce complessiva indicata coniawento (nei processi valutativi
generalmente chiamati di “stima autonoma del goliywRiuscire ad identificare e
classificare le singole risorse facenti parte dattgfoglio di Pl € oggi un momento
essenziale se si vuole compiutamente analizzarearatteristiche peculiari di ogni

singolo asset, le sue dinamiche economiche eimaiknalisi determinarne il valore.
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La proprieta intellettuale scaturisce da una peecetivita dell’intelletto,
consapevole e finalizzata, a fronte di ricerca asgirazione artistica, anche se non
necessariamente sempre programmata. Proprio pstaggenesi particolare i diritti di
proprieta intellettuale sono di norma registrapiretetti dai sistemi di tutela legale delle
invenzioni e innovazioni. La protezione giuridicava fondamento razionale nel voler
creare un incentivo per i creatori e motivare igait innovatori affinché siano in rado
di recuperare il valore economico incorporato irgjuparticolari beni immateriali da

loro creati [58].

Figura 4.7 — Valori asset tangibili e intangibfonte: US Federal Reserve — Nakamura,
Ned Davis Research)

L’attuale contesto di mercato, si caratterizzaippassaggio da un’economia basata
sul lavoro, a una “Knowledge Economy” in cui la ospenza diviene elemento cardine
per il successo competitivo (Figura 4.8). In patace da un’analisi condotta dalla
Commissione Europea, emerge come sia presente analazione diretta tra
performance economiche ed investimenti in R&D (Faguwi.9). Attraverso un
pianificato e controllato sistema di alleanze,ayar piu evoluti stanno terziarizzando
attivita e tecnologie mature e si stanno concedtrasu attivita innovative e ad alto
contenuto tecnologico/complessita. In tale modeilbusiness il Knowledge e le policy

di Proprieta Intellettuale sono le principali fodgl vantaggio competitivo.
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Figura 4.8 - La proprieta intellettuale e i nuovaahelli di business

Figura 4.9 - Gli investimenti in R&S e le perforncareconomiche
(Fonte: European Research Area: European Commjssion
A supporto di tale passaggio € necessario displbura sistema di tutela, sviluppo e
gestione del proprio patrimonio di poprieta inttllale sia a fini interni che nelle
relazioni con soggetti esterni. Una corretta e detap gestione del patrimonio
intangibile si articola in 3 elementi principalii@iéra 4.10). Una diffusa conoscenza del
patrimonio intangibile aziendale e delle sue patdita ed la consapevolezza circa il
suo ruolo, costituiscono il primo imprescindibilderaento per tutte le aziende

technology driven. Una reale conoscenza del patriondi proprieta intellettuale non
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pud prescindere dalla sua valorizzazione che nenisike una fondamentale
rappresentazione quantitativa. Il crescente ricomoforme di collaborazione
internazionale, e a progetti di sviluppo congiurttonfermano la necessita di strumenti
di che permettano una valutazione degli intangildla di tipo economico, che

POSIZIONAMENTO

strategico.
\ CONOSCERE
LA PI
NEED INTERNI TUTELA, )
SVILUPPO E
NUOVO / e VALORIZZARE

PROPRIETA’ o LA PI
INTELLETTUALE

RELAZIONE CON
SOGGETTI ESTERNI PROTEGGERE

/ 9 LA PI

Figura 4.10 - Esigenze legate al nuovo posizionamnen
La crescente pressione competitiva anche in temcelica e sviluppo, amplifica le
necessita di intervento a tutela della Proprietllgttuale, in particolare in settori
technology intensive. La Proprieta Intellettualéattore abilitante per lo sviluppo del
business, per il suo mantenimento e per la tutl&mbwledge e know-how aziendale.
Il patrimonio intangibile richiede un impegno sisi&ico per la sua tutela, gestione
e valorizzazione. Il numero di brevetti deposi@ddile aziende europee testimonia il

dinamismo delle aziende in questo settore ed ikcsescente ruolo nell'industria.

4.8 1l valore e le fasi della proprieta intellettuale

Il valore di un innovazione per un innovatore pambiare nel tempo, in particolare
in risposta ai cambiamenti nella tutela giuridicange i diritti sul brevetto) garantita
allinnovatore. Un brevetto testato valido e violatun bene economico piu prezioso di
un brevetto non testato. L'incremento del valore gssere stimato utilizzando il tasso
di successo delle cause brevettuali. Utilizzanda@atabase di risultati di contenziosi
sui brevetti US, troviamo che i querelanti vincah@ontenzioso sui brevetti circa il
45% delle volte in tribunale. Cio ha implicazior per danni al valore dei brevetti che

per gli incentivi ad innovare.
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E ampiamente riconosciuto che il valore di una @zione pud cambiare (Spesso
drammaticamente) nel tempo, per una serie di mofilguni sono tecnologici. Una
nuova tecnologia puo soppiantare la precedentederglvla parzialmente o,
eventualmente, del tutto obsoleta e, quindi, merezipsa. Al contrario, la tecnologia
complementare pud essere sviluppata e cio permeéttama vecchia innovazione che in
precedenza non poteva essere attuata ad essemdroraercializzata, rendendo la
vecchia innovazione piu importante di quanto norfosse stata in precedenza. Altri
motivi sono commerciali. Il mercato per i servizl grodotto in cui l'innovazione é
incorporata potrebbe semplicemente scomparire sacdilun cambiamento di gusto del
consumatore. Oppure le attivita complementari adidte per commercializzare
l'innovazione potrebbero diventare piu (0 meno) petitive nella fornitura,
aumentando (o abbassando) il valore dell'innova&ziw processo.

Inoltre, gli innovatori differiscono nella loro cagta di commercializzare le loro
innovazioni, e il valore che l'innovatore puo o#endalla commercializzazione dipende
non solo dal regime di appropriazione ma ancheaddihtegia di commercializzazione
che I'innovatore sceglie.

Ma le discussioni sullinnovazione e sul suo val@pesso non riescono a
distinguere due diversi (anche se relativi) comcétprimo € l'innovazione stessa (ad
esempio, un breaktrough tecnologico ). La seconda sdiritti di proprieta intellettuale
(brevetti, diritti d'autore, marchi e /o segretnooerciali), associati a tale innovazione. |
due non sono sinonimi. Eppure, molti analisti euaicmanager non riescono a
differenziare correttamente tra le due, e il paosmonfuso risultante spesso porta a
cattive scelte gestionali e / o a raccomandazioiitighe inadeguate. In particolare, &
fin troppo comune cadere nella trappola di parthrévalore dell’'innovazione", quando
cio intende sia il valore dei diritti di proprieititellettuale associati con l'innovazione, o
eventualmente il valore delle attivitd complemeintar

Si considerino le varie fasi nell'evoluzione deNenzione, come mostrato in Figura
4.11. Si supponga che un inventore subentra cadeanper un‘invenzione. Questa idea
puo avere un certo valore economico, ma potrebbe ma essere brevettabile.
Ricercatori, avvocati specializzati in brevetti, venture capitalistsono tutti ben
consapevoli della differenza tra avere un'innovazied ottenere un brevetto su tale

innovazione. Poche innovazioni sono brevettabilicama meno sono brevettate.

212



L'inventore ricerca la prior art e determina sevBinzione puo essere brevettabile. Si
supponga che la conclusione sia che vale la pea#Hetiuare il deposito di domanda di
brevetto. Poiché l'idea passa lo screening inizial&a ricerca di anteriorita, e poiché il
deposito di una domanda comporta di incorrere ircasti aggiuntivi, la domanda di
brevetto che contiene l'invenzione é probabilmegite preziosa che linvenzione da
sola. Se e quando I'Ufficio Brevetti concede ilVet¢o, il valore dellinvenzione e ora
significativamente maggiore. L'Ufficio Brevetti hia, sostanza, messo il suo "sigillo di
approvazione" sull'idea che l'invenzione e merikevdi tutela brevettuale. Essa ha
concesso all'inventore il diritto di escludere gltri dall'utilizzare l'invenzione ora

brevettata per un periodo di anni.

Valori e fasi del ciclo del brevetto

Valore

Invenzione Applicazione Brevetto Brevetto Dopo la
di brevetto rilasciato trovato valido scadenza del
e violato brevetto

Figura 4.11 — Valori e fasi del ciclo del brevetto

Questa trasformazione giuridica, da una domanddrevetto ad un brevetto
rilasciato, non ha nulla a che fare con "l'inveneibin senso tecnologico. Ma puo
essere estremamente elevato il valore economici (perovo) titolare del brevetto.

Ma sia la validita che la violazione possono essergestate. Se un brevetto non
viene trovato valido, quindi il titolare del bret@tnon pud escludere gli altri ad
utilizzare l'invenzione, il suo valore privato sdena zero. Minori sentenze di vasta
portata, come ad esempio una interpretazione galdidelle rivendicazioni di brevetto

che restringono l'effettiva portata del brevettouwoa scoperta che una determinata
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impresa non viola il brevetto, puo allo stesso madere effetti significativi sul valore
del brevetto. Al contrario, se il brevetto vienevito valido e violato, quindi dal punto
di vista economico il suo valore e significativarteemaggiore di quanto non lo fosse
prima, le questioni di validita e violazione somara in discussione. Si puo pensare ad
esso come se un brevetto provato valido e violataitevuto un secondo "sigillo di
approvazione", questa volta da un tribunale cherdnato il brevetto sia valido che
violato.

Infine, si consideri cosa succede quando scadeeitefto. L'innovazione si puo
ancora avere vantaggi significativi rispetto adlerologie alternative. Ma il titolare del
brevetto non ha piu il diritto di escludere glirakid usare l'innovazione. Il valore dei
diritti brevettuali scende effettivamente a zeron&i che, in tutta questa evoluzione, si
ha che "linvenzione" in sé non e cambiata. Cio0 eheambiato sono i diritti legali
dellinventore. La realta fondamentale é che ledig fasi dell'evoluzione giuridica dei
diritti di brevetto trasformano la natura del settmte asset. Un brevetto rilasciato € piu
prezioso di una domanda di brevetto in sospesm gtksso modo, un brevetto per il
quale é stata stabilita la validita e la violazi@ngiu prezioso di un brevetto per il quale
non sono state stabilite la validita e la violaeoRarlare di "valore dell'invenzione"

senza riconoscere queste distinzioni chiave pargeaamente I'obiettivo.

4.9 Interazioni tra differenti tipi di proprieta intell ettuale

Ogni tipo di diritto di PI interagisce con gli alJte un tipo si pud convertire in un
altro. | diritti di proprieta intellettuale possoegsere raggruppati e gestiti insieme.

Purtroppo, la complessita della proprieta intaliele rende difficile vedere la
dinamica del sistema di Pl. Le diverse carattefisti fondamentali di proprieta
intellettuale comprendono le caratteristiche disten dei diversi tipi di diritti di
proprieta intellettuale, ed alcuni principi gerlieda come questi diritti possono essere
ottenuti, trasferiti, e fatti rispettare.

Ogni tipo di diritto di proprieta intellettuale -siegreti commerciali, brevetti, diritti
d'autore e segreti commerciali - ha diverse bagiliee dinamiche, e diversi modi in cui
puo essere protetto, convertito, trasferito, agap@gn un'organizzazione, e trasmesso
nel processo di adozione sociale della innovazifine,a quando diventa accessibile,

per completare il ciclo di innovazione. Gruppi dittl diversi possono esistere in una
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sola idea, e possono essere combinati. Tutte I& pat sistema di Pl sono
interdipendenti in modi non facilmente percepitiuaBdando i diritti di proprieta
intellettuale singolarmente, si omette gran paréfladcomplessita dinamica della
proprieta intellettuale. Cosi, l'atto della creaeiaa luogo alla possibilita di diversi tipi
di protezione della proprieta intellettuale, e daceeatore la scelta di quelli da
perseguire. Tale decisione influenza fortementgatcorso futuro per il prodotto
creativo.

Una innovazione che inizia come un segreto comm@lerguo essere convertito in
un copyright attraverso la pubblicazione, o in wavetto, con la perdita dei diritti di
segreto commerciale. Un brevetto puo essere dfoyer ampliare i diritti di marchio
che sopravvivono dopo la scadenza del brevettacdmapatibilita del diritto d'autore,
segreto industriale, brevetti, marchi ed € descnilla Tabella 4.3. Questo dimostra

come diverse attivita convertono le varie formedidtti di Pl 'uno nellaltro.

Tabella 4.3 — Matrice di conversione e compat#itiei vari tipi di Pl

Idea Copyright Trade secret Brevetto Marchio
Creata - + - -
Rivelata - ? ? -
Pubblicata + - ? ?
Brevettata ? - + ?
Usata come ? ? ? +
marchio
Diritti di Pl che necessariamente soppraggiungahogni fase sono mostrati come
“+” quelli che possono essere ottenuti sono mastoeme “?” e quelli che non
pOSsSoNno essere ottenuti sono mostrati con “-*

Alla creazione, una preziosa idea pu0o automaticanessere considerato un
segreto commerciale, ma manca la protezione di diltitti di proprieta. Facendo
riferimento al ciclo di innovazione, se il creataren condivide l'idea, allora non puo
mai essere ampiamente adottato nella comunitanguo mai entrare nella piu ampia
sfera del dominio pubblico, dove gli altri possoaccedere e beneficiare delle
informazioni. Il primo passo sulla strada dallaaziene alla innovazione adottata si
verifica quando il creatore svela l'idea a qual@alimo. Se questo é fatto in modo
confidenziale, i diritti di segreto commerciale angono. Se il creatore decide di

raccontare lidea a qualcun altro, senza alcundriziese, lidea si muove
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completamente nel pubblico dominio. Se il creajfmubblica l'idea, per esempio in un
articolo o in un libro, il copyright si attribuisadla pubblicazione (ma non l'idea). La
pubblicazione puo verificarsi anche come parteptletesso di brevettazione e i diritti
di marchio pure si potrebbero collegare ad una ledshone. All'atto della
pubblicazione, nessun segreto commerciale rimane.

Se lidea porta a un prodotto o servizi, l'innovatprobabilmente proteggera il
marchio associato. | marchi possono esistere ssangeil prodotto sottostante € segreto,
0 protetto da copyright o brevetto. E' possibileravil copyright in un prodotto o nel
suo confezionamento, e anche se il marchio stessadefinizione, non puo essere un
segreto, uno puod mantenere i segreti commercialiniprodotto commerciale, se non
puo essere facilmente decodificato (attraversorsevengineering). | diritti di marchio

sono anche compatibili con i prodotti brevettati.

4.10 Modello ABCD per il trsferimento della proprieta intellettuale

E’ importante considerare il trasferimento dellagieta intellettuale da AaBaC
a D, e come questo si collega al ciclo di innovagioBisogna comprendere i tipi di
diritti che possono fluire, come possono essesddrii, in tutto, o in parte, e la natura
delle opere comuni e collaborazioni. Il trasferitwedei diritti di proprieta intellettuale
fornisce agli utenti di innovazioni le autorizzazicsufficienti per le loro attivita. La
violazione pu0 essere intesa come assenza didaingssi. La responsabilita per la
violazione puo fluire in modo simile al flusso diiitti di PI.

Il trasferimento di idee dal creatore allo svilufma al consumatore € un processo
complesso che é fondamentale per come il ciclondovazione opera. Le decisioni
prese dal creatore e da ciascuna delle personkeeodganizzazioni influenza a valle se
I'idea € ampiamente diffusa, strettamente adottatana particolare comunita, o non
adottata in tutto, diventando persa dalla socledagestione della proprieta intellettuale
svolge un ruolo importante in questo processo.

La disponibilita di Pl puo influenzare la decisicsteategica su quali idee investire.
E, certamente, una volta che la decisione e pnespiali idee perseguire, la gestione
della proprieta intellettuale diventa centrale [fstuazione tattica di questa strategia.

Il trasferimento dei diritti di proprieta intelletle € molto simile al trasferimento di
un bene tangibile. | diritti possono essere trastetitolo oneroso, a titolo di regalo, per
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licenza, per ordine del tribunale, o per effettdedjge. In generale, il titolare dei diritti
di proprieta intellettuale puo trasferire alcurtutti questi diritti.

Il modello ABCD di trasferimento della proprietaetiettuale puo essere utilizzato
per decodificare anche la piu complessa transazibnoprieta intellettuale (Figura
4.12.)). Gli accordi di trasferimento della propaiéntellettuale sono limitati alle parti
coinvolte. Nel modello A~ B — C — D (o ABCD), le frecce indicano che vi € un
certo tipo di rapporto tra ciascuna delle partcrda un accordo con B, B ha un accordo

con C, e C ha un rapporto con D.

Figura 4.12 — Modello ABCD di trasferimento della P

Viene rappresentato il flusso dei diritti dal carat A ai successivi destinatari dei
diritti e dei prodotti che li incarnano, come iltdee di lavoro B, il licenziatario C, ed il
cliente D, ad esempio. Ma in generale A non hamatapporto con C, B non ha alcun
collegamento diretto con D e D non ha alcun legaore A. Secondo la dottrina della
"privity," solo le parti di un contratto sono virlati ad esso e le piu lontane terze parti
non hanno alcun rapporto diretto e i loro diritti@blighi sono limitati.

Per il momento, e possibile identificare alcuni @etti di base nel flusso dei diritti
di proprieta intellettuale. In primo luogo, le affe di Pl si riferiscono solo al dominio
della proprieta intellettuale. Le informazioni mEminio pubblico, per i quali non sono
coinvolti diritti esclusivi, possono fluire senza Inecessita di alcun accordo di
trasferimento. In secondo luogo, i diritti di pragia intellettuale sono di solito trasferiti
singolarmente. Anche in una licenza coltre di tudiritti di proprieta intellettuale -
brevetti, marchi, segreti commerciali e diritti tare — ognuna ha scopo separato e
dovrebbe essere considerata separatamente. Indegm la portata di qualsiasi licenza
puo essere determinata utilizzando un domandeigiel"thi, cosa, quando, dove e
perché”. Un creatore A puo trasferire a B tutti @osalcuni dei diritti di proprieta
intellettuale di una particolare innovazione. Quesliritti vengono trasferiti
assolutamente ed interamente (mediante assegnaziome si vedra in seguito). In
alternativa, i diritti possono essere trasferitpezzi in modo che il creatore A divide e
trasferisce a B una parte dei diritti di A, ma nieme il resto di questi diritti. [ frutti di

invenzione spesso provengono dal lavoro creativaiderse persone che lavorano
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insieme. A causa dello sforzo congiunto, i diitillividuali confluiscono in un singolo
asset di proprieta intellettuale. | collaboratasspono quindi diventare comproprietari
della proprieta intellettuale in virtu della lorfoszo creativo comune.

Con la proprieta congiunta, ogni individuo ha imege diritti separati e uguali ad
utilizzare, modificare, vendere, o concedere ianiza il lavoro. Cioé al comproprietario
manca la piena esclusivita e diritto di concedarenke esclusive o assegnare il titolo
completo. Similmente diritti esclusivi possono esseoncessi solo con l'accordo di
entrambe i comproprietari. | collaboratori poss@gmuno contribuire a differenti tipi
di proprieta intellettuale per una tecnologia pitpéa o0 altra innovazione.

Ci sono diversi modi per assegnare i diritti in rgpeomuni. (1) A e B possono
ognuno possedere specifiche parti dei diritti digoieta intellettuale che hanno creato o
ottenuto, (2) B puo possedere diritti anteriorifediritti successivi, (3) A e B possono
essere comproprietari dei diritti completamente cuoledi, o (4) entrambi possono
donare i propri diritti al dominio pubblico.

Quando si lavora con collaboratori, € importanegtere quale soluzione € migliore, e
pianificare il rapporto in modo che la proprietéeitettuale sia assegnato alla persona
corretta. E spesso un problema molto piu difficdgando si stabilisce una
collaborazione & assegnare i diritti di proprigiteliettuale future. Questo e difficile
perché al momento di entrare in collaborazione pd ancora essere chiaro chi fara
quale lavoro, quale proprieta intellettuale vem@ata, se qualcuna, e chi effettivamente
riuscira a esserne il creatore. Tuttavia, buoreeggre sono disponibili per cui ciascuna
parte puo mantenere il controllo su cio che e pipdrtante per le sue attivita future. .

Il concetto del ciclo di innovazione, e il modeWBCD insieme forniscono un
quadro utile per rappresentare come i diritti digpreta intellettuale crescono, il modo
in cui sono di proprieta e sono protetti, il modocui scorrono, e come i proprietari li

usano per controllare chi ha accesso e che & egtdlis innovazione.

4.11 Il ruolo delle comunita di innovazione

Un gruppo di persone che lavorano insieme nel gsmereativo si definisce una
comunita di innovazione. La proprieta intellettuedmtribuisce a definire una comunita

di individui, e svolge un ruolo nel guidare l'inraaione.
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Ci sono diversi tipi di comunita di innovazione. temunita private includono
individui e piccoli gruppi, le piccole imprese inragive, e le grandi aziende. Le
comunita pubbliche includono le universita e gltiguubblici di ricerca. Le comunita
miste includono partenariati pubblico-privati, cors di ricerca multinazionali e
iniziative globali. Le comunita aperte, collabovati offrono un nuovo approccio
allinnovazione. Si consideri nel dettaglio ogpiotidi comunita di innovazione.

Comunita private. Individui e piccoli gruppi

Il punto di partenza piu semplice € individui eqale gruppi.

Negli Stati Uniti, gli inventori indipendenti (quethe non hanno assegnato i loro
diritti) sono oggetto di un trattamento specialesso il Patent and Trademark Office, ed
esercitano un importante peso politico. Circa ilp2s cento delle domande di brevetto
statunitensi presentate da cittadini statunitemsvgngono da inventori indipendenti.
Nei paesi in via di sviluppo le percentuali possessere molto piu alte, ad esempio, il
66 per cento in Brasile, e dal 25 al 50 per cepigaesi europei.

Gli innovatori indipendenti possono cercare di cargralizzare le loro innovazioni
da soli, o in licenza ad altri. Purtroppo, la maggiarte degli inventori indipendenti
non riescono a raggiungere alcun successo finaoziar in effetti molti di loro
spendono troppi soldi per le campagne di marketipgr altri progetti di sviluppo che
sono destinati al fallimento, perché i prototipillde/enzione non sono pronti per
un‘ampia commercializzazione, oppure i servizi drketing sono inadeguati.

Gli inventori indipendenti di maggior successo sauelli che si muovono sulla
costruzione di un business intorno alle loro idee gna piu grande comunita di persone
che sviluppano le idee, identificano e risolvonproblemi, e scalano l'impresa in un
volume maggiore di prodotto o servizio, e quindats@ho il prodotto o il servizio in
nuove versioni o situazioni. La costruzione di wsibhess e nel suo senso piu puro |l
processo di avvicinare le persone con le risorsessarie per produrre un prodotto.

Piccole imprese innovative

La comunita innovazione di una piccola impresa @, gefinizione, piccola, e
quindi relativamente concentrata. Le piccole imer@sgenere si basano sul capitale di
investimento e non hanno entrate sufficienti pgrice le spese. In genere, una societa
nuova o emergente ha un leader e un piccolo gruppmersone focalizzate su un

singolo prodotto o servizio. In effetti, il motiyarincipale per cui le persone iniziano
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una nuova attivita € perché hanno escogitato umaanidea per un prodotto o un
servizio, o di modello di business. Le piccole ieg® hanno tre priorita: stabilire una
struttura aziendale, confermare le modalita diegpsd finanziario, e allineare i diritti di
proprieta intellettuale con il business plan detlaieta. Come regola generale, una volta
che il business plan per una piccola impresa é stampletato, & relativamente
semplice formulare una strategia per la gestionéa daroprieta intellettuale, per
catturare i relativi diritti di proprieta intellethle ed evitare di violare i diritti degli altri.

Le piccole imprese di successo tendono ad avereuamero limitato di persone
nella loro comunita innovativa concentrata, con agmseguente stretto gruppo di
innovazioni. Le piccole imprese devono affrontaee domplessita a causa della
mancanza di competenze specialistiche inerenti na piccola organizzazione, e
'urgente necessita di mantenere i finanziamemti,agsenza di ricavi di mercato
sufficienti. Fare innovazioni e proteggerle coritdidi proprieta intellettuale con pochi
soldi &€ una sfida importante per le piccole imprese

Le societa di grandi dimensioni

Le grandi aziende sono diverse dalle piccole asemel senso che tendono ad
avere vasti interessi in piu di un prodotto o seovi Di conseguenza, la comunita
dellinnovazione include migliaia di persone impagn in una serie ampia e
diversificata di attivita, in luoghi distanti intto il mondo.

Le dieci aziende che ricevono il maggior numerdrmivetti negli Stati Uniti negli
ultimi anni sono state costantemente le grandinalgietra cui aziende di elettronica con
piu di 1.000 nuovi brevetti ciascuna, e le aziendeniche e farmaceutiche con circa
500 brevetti ciascuna. | numeri di tutto il mondmea coerenti. Questi numeri sono
ordini di grandezza superiore rispetto ai portafogltivati in piccole imprese e danno
un senso della complessita di innovazione in questnde.

Nei casi di studio si € vista una correlazionettiréra le dimensioni di una societa
e il suo successo nella creazione e gestione détegsa come una comunita di
innovazione. Cioe, nessuna piccola azienda riusairarescere, e nessuna grande
azienda avra successo nel corso del tempo, a nenoon  innova costantemente i suoi
prodotti, metodi e modelli di gestione aziendatecaso contrario, una societa diventa
rapidamente una vittima della creativita di un&l@zienda piu innovativa. Come

risultato di questo imperativo per linnovazioneieadale, un enorme corpo di

220



letteratura e competenza e fiorita negli ultimi iamel tentativo di insegnare alle
imprese come organizzarsi in modo che i loro dipatichanno accesso a informazioni
rilevanti da dentro e fuori l'azienda, impegnarsiun creativo problem solving, e
catturare le loro innovazioni come asset istituaion

Le aziende sono grandi e complesse comunita delliszione e producono di
conseguenza vaste e dense innovazioni, e ci sotto approcci per la loro gestione.
Anche la scelta della giusta struttura di gesti@nma sfida. Una azienda multinazionale
puo lottare tra la gestione centralizzata della grggprieta intellettuale presso la sua
sede, e decentrando cosi ogni operazione puo eydsgiroprio IP a livello locale, nei
vari paesi, a condizioni locali. Si puo porre isalissione se assumere avvocati IP in-
house, o di esternalizzare il lavoro legale IP.

Universita

Gran parte della innovazione nel mondo & condadtgpersone che lavorano in
organizzazioni pubbliche. In linea di massima, ¢uescludono organizzazioni
governative e non governative, quali universitatauti di ricerca. Entrambi i tipi di
organizzazioni condividono alcune caratteristiche.

Sia i docenti che il personale di ricerca pressaiéversita sono attivamente
impegnate nel ciclo di innovazione. Le universitacle comunita dell'innovazione per
eccellenza.Due caratteristiche generali dell'inrzomae universitaria sono notevoli. In
primo luogo, i docenti sono in genere titolati aspedere il copyright dei loro libri,
articoli di riviste e software. Anche se questis@generalmente scritti per puro rispetto
e prestigio piuttosto che per denaro, alcune opessono essere molto preziose. In
secondo luogo, piu di recente, la facolta devegusse le invenzioni brevettabili alle
loro universita. Quest'ultima politica deriva dall& Bayh-Dole Act del 1980, che ha
consegnato il titolo per le invenzioni finanziatal governo federale dal governo alle
universita. Tale legge, come piu volte sottolineatdtata reinterpretata in maniera piu o
meno differente nei vari paesi.

Istituti di ricerca senza scopo di lucro

Ci sono molti istituti di ricerca di tutto il mondehe si differenziano dalle
universita. Le loro missioni sono generalmente coredricerche e far progredire la

conoscenza in certi campi e quindi rendere i @dul disposizione del pubblico. Gli
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istituti di ricerca spesso conducono attive ricerdnlaboratorio scientifico e producono
innovazioni tecniche come risultato.

Una distinzione di luogo comune €& che gli istitdtiricerca e le universita piu
spesso si impegnano nella ricerca "di base”, mdatimprese private si impegnano
nella ricerca "applicata" con una prospettiva piiniediata di redditivita. Eppure, anche
se le missioni degli istituti di ricerca e univéasdifferiscono da quelle di imprese
private, molti degli stessi principi si applicarintrambe le istituzioni sono organizzate
per l'innovazione, e producono molta proprietalietieiale.

La ricerca scientifica genera segreti commerdialgrmazioni coperte da copyright
e brevettabili, e i marchi per l'identita organithzaa come uno strumento fondamentale
per l'ottenimento di finanziamenti e diffusione ldelconoscenza. Le comunita
dellinnovazione senza scopo di lucro sono piu eotrate sulla diffusione della
conoscenza che di trarne profitto da esso. Cio stante, i diritti di proprieta
intellettuale guidano e formano 'innovazione ih taganizzazioni.

Comunita regionali di innovazione

Il ruolo dei cluster locali di aziende e istituziopubbliche. Questi cluster
tecnologici innovation-driven, in cui una comunitaprenditoriale di investitori e
manager creano e fanno crescere aziende attostituéi di ricerca locali.

Molti economisti studiano I'attivita brevettuale mhiversi paesi e regioni come
misure di attivita innovative. Contando brevettifacile e possibile dare risultati
sorprendenti. In genere riservano a se stessiittadidi utilizzare come vogliono le
innovazioni altrimenti protette da diritti di progta intellettuale. Nel frattempo, la loro
capacita di acquisire, proteggere e far rispeitaigtti &€ piu limitato rispetto alle parti
private. E, naturalmente, i loro sforzi sono sotgat venti mutevoli della politica.

Consorzi di ricerca multinazionali

Alcuni progetti di ricerca sono cosi grandi che neolgono molte universita
diverse, istituti di ricerca, e in alcuni casi aechziende private. Tali consorzi
internazionali si concentrano su problemi scietitiiomplessi che sono enormemente
costosi da indagare. Queste comunita di innovaziotegnazionale sono diffuse e si
sovrappongono, con innovatori provenienti da mol@anizzazioni differenti, ognuno
con i propri obiettivi, politiche e pratiche. Lagg®ne della proprieta intellettuale in un

consorzio di ricerca presenta problemi particolaup essere estremamente difficile
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concludere solo gli accordi inter-istituzionali eesari. Il pubblico puo beneficiare
enormemente dalla concorrenza e dalla collaborazioa i consorzi pubblici e le
aziende private. Ogni tipo di comunita di innovam@orta i propri punti di forza e di
debolezza, che possono completarsi a vicenda. tetaoprivate non investono in
innovazione a meno che non si aspettano un ritnaoziario. Gli enti pubblici hanno
fondi limitati per investire, e competenze limitatel trasformare idee innovative in
prodotti che possono essere distribuiti in tuttadaieta. Mettendo insieme i due supera
queste limitazioni, crea sinergie, ma questo ridhi@n'attenta e sofisticata gestione
della proprieta intellettuale.

Comunita open innovation

L'ultimo - e per certi versi piu strano - modelloudo a cui possiamo fare
riferimento come una comunita open innovation ifaknti nota come open access, 0
comunita open source).

| nuovi modelli basati sulle comunita open accdassotlaboratori stanno nascendo
dappertutto, e in alcune situazioni sorprendendie8empio, I'Ufficio Brevetti e Marchi
degli Stati Uniti ha iniziato un programma piloterpgopen peer review", un sistema on-
line aperto per aiutare gli esaminatori di brevetaminare le domande di brevetto. |
membri del pubblico saranno in grado di inviare plebblicazioni precedenti che
credono sono rilevanti per una domanda di breve#iotando I'esaminatore a
determinare se consentire un brevetto. Molti carguin brevetti hanno pensato che la
proposta era inverosimile, ma IBM, General Electridicrosoft, e altri hanno
rapidamente firmato per il processo.

Le comunita open sono un nuovo paradigma per Manone collaborativa. Molte
persone confondono le comunita open innovationilgpmbblico dominio. Al contrario,
le comunita open access sono costruite su fondanmBr®l complesse che sollevano
guestioni sia nella creazione che nella gestionendi comunita aperta. | contratti che
stabiliscono le regole di base di queste reti jpiieeo non essere efficaci in alcuni
paesi, e la commistione delle informazioni da faagerte con informazioni private,
proprietarie porta a conflitti che devono ancorsees risolti.

| principi fondamentali del ciclo di innovazione la proprieta intellettuale si
applicano a ogni comunita, in modo diverso. Le niggazioni private innovano a

scopo di lucro e utilizzano i diritti di proprietatellettuale in questo sforzo, sia se gli
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innovatori sono individui, piccoli gruppi, impredecali o multinazionali con molte
divisioni. Gli enti pubblici hanno missioni divers#al dover restituire profitti agli
azionisti, e il loro uso dei diritti di proprietatellettuale dovrebbe essere adeguato alle
loro missioni. Le wuniversita e gli istituti di ricea pubblici sono dedicati
allinnovazione. | diritti di proprieta intellettieadefiniscono sempre piu la struttura di
tali comunitd mista pubblico-privata. In tutte lenwunita di innovazione, gli sforzi
creativi degli individui sono condivisi e combinaili‘interno di un gruppo definito da

obiettivi o interessi comuni

4.12 Intellectual Asset Management nelle imprese

Negli ultimi dieci anni, i capi di innovazione delfgrandi aziende e altri consulenti
hanno pubblicato i loro pensieri su come le aziepdssono gestire al meglio la
proprieta intellettuale e le piu ampie categoridéeii immateriali. La maggior parte del
loro lavoro si concentra sulle imprese negli Statiti e in altri paesi ricchi, non sulle
organizzazioni senza scopo di lucro e sui paesppueri.

Patrick Sullivan e dirigenti di grandi aziende haraondiviso le loro esperienze in
un libro dal titolo “Profiting from Intellectual Qutal”. Gestire la proprieta intellettuale
e fondamentale per cido che questi autori chiamangektione del capitale intellettuale
(ICM) o di gestione dell’asset intellettuale (IAM)oro hanno fatto riferimento ad una
gerarchia di corporate capital che distingue ilited intellettuale dal capitale fisico e
finanziario. Il capitale intellettuale, a sua volteomprende le risorse umane (le
competenze e il know-how dei lavoratori) piu glisats intellettuali. Il patrimonio
intellettuale comprende tutta la conoscenza e fampmento all'interno dell'azienda,
anche legalmente protette come proprieta intelégtuo no. In questo schema, le
aziende estraggono valore dall’avere le risorse nemehe creano nuove idee, che
diventano patrimonio intellettuale, e poi quelleeadpossono essere protette come
proprieta intellettuale.

Cosi la persona che conduce lo sforzo (managet)dadeerta gli obiettivi della
societa, riunisce un team di gestione qualificatoataloga e classifica il portafoglio di
Pl. I manager di Pl mette in atto politiche peoinare il processo attraverso il quale i
dipendenti documentano le loro buone idee, in mdu® possano essere sottoposte a
screening per la protezione della proprieta intteléde. Il manager di Pl misura il valore
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delle diverse attivita intellettuali relative allprioritd dell’azienda, e misura le
performance aziendali in termini di valore di P& dlecisioni vengono prese su una base
regolare e continua. Il manager di Pl valuta arleledtivita dei concorrenti e prende le
misure appropriate, come la collaborazione, commessdi licenze, o l'esecuzione.
Tutte le informazioni pertinenti sono messe a digpone sia in una posizione centrale,
0 in una rete di informazioni acquisite a livellellé singole divisioni aziendali.

In questo lavoro, ci si concentra sulla gestionéadeoprieta intellettuale, in linea
di massima definita per includere i brevetti, dirid'autore, marchi e segreti
commerciali. La complessita della proprieta intéliale non deve impedire di essere
strategici. Bisogna comprendere gli obiettivi adi@ny preparare un piano e cercare di
attuarlo. Un manager di Pl puo essere un imprergjitn chief officer di una societa, o
un dirigente o un amministratore di un gruppo naofipo enti pubblici. La leadership
implica l'interazione umana e il lavoro di squadraino sforzo concertato. || manager
di Pl gestisce la Pl per promuovere gli obiettivelldrganizzazione attraverso
I'interazione tra personale creativo, dirigenti/ienpditori e legale. Un leader e un team
di successo utilizzano gli strumenti di gestiondlad®| per coltivare, preservare, e
perfezionare i diritti di proprieta intellettualgrasferirli con successo, e, infine,
introdurre le innovazioni nella societa. Un leaslenza successo sperpera risorse e crea
rischi e responsabilita. Lagestione di successta d&l coinvolge il trovare il giusto
equilibrio tra esclusivita e accesso in una deteatai situazione. In breve, un manager
di PI € il leader di una comunita di innovazione &a come usare diverse strategie per
perseguire gli obiettivi dell'organizzazione, laaodo all'interno del sistema
internazionale di leggi di PI.
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CAPITOLO 5

FASI PER LA GESTIONE STRATEGICA DELLA PROPRIETA
INTELLETTUALE

5.1Background all’applicazione della gestione stratega della Pl

La gestione della Pl si conferma senza dubbio weiee dttivita principali delle
societa, universita ed enti pubblici ricerca (EPRuello relativo alle invenzioni e,
come noto, il punto di partenza del processo dinatazione dei risultati della ricerca,
considerando che il brevetto non € un fine, ma enzo a disposizione per realizzare il
trasferimento tecnologico.

Nel mese di marzo del 2016, 'European Patent ©ffEPO) annunciava che nel
2015 le domande di brevetto italiane avanzate d#&etsoed inventori all’ente sono
cresciute rispetto al 2014 del 9% (pari al doppaetiladmedia europea +4,8%), per un
totale di 3.979 richieste di brevetto, invertenddadito il trend degli ultimi 4 anni che
registrava un progressivo calo, come illustrato @apitolo 1. Risultato che fa risalire
I'ltalia dall'undicesima alla decima posizione reltlassifica delle richieste totali
pervenute. Questo dato per l'ltalia appare un po’controtendenza rispetto alla
rivelazione effettuata sulle universita e dagli einticerca.

La decisione di proteggere un determinato risulthtocerca ritenuto rilevante dal
punto di vista scientifico-tecnologico richiede Ilpreventiva valutazione della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normatilveltre, in considerazione dei costi
connessi alle procedure di brevettazione, bisogilatare anche altri aspetti, attinenti
alle prospettive di sfruttamento dei trovati. Itr@lparole, bisogna essere in grado non
solo di brevettare rapidamente le invenzioni indlidte, ma anche sufficiente capacita
di “selezione”, provvedendo a brevettare solo queahlivenzioni per le quali é
ragionevole ipotizzare la possibilita di un sucoessfruttamento industriale da parte di
una o piu imprese licenziatarie. Cio é particolarteeimportante quando la cultura
brevettuale cresce, come nel periodo attuale gildgtermina una maggiore propensione

da parte dei ricercatori a proporre le loro invenkall’Ufficio di Proprieta Intellettuale.
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A volte gli atenei e gli enti di ricerca si trovaaaicevere piu risultati inventivi (e di
conseguenza domande di brevetto) di quante siampaitho effettivamente di coprire
dati i vincoli di bilancio e, periodicamente, a twate i costi relativi al portafoglio
brevettuale. In periodi, come quello attuale, ditowi tagli alla spesa pubblica, anche
su ambiti strettamente legati all'innovazione, &essita di individuare ed investire su
quei risultati piu probabilmente destinati a praéwna ricaduta in termini di mercato e
di creazione di valore da parte del sistema ecotmnaippare quindi quanto mai

necessaria [59].

5.2 Definizione degli obiettivi (Need Statement)

Come discusso nel Capitolo 2, I'applicazione detade di Systems Engineering
inizia con l'identificaione dei bisogni dei cliendtenti Customer needsNei precedenti
paragrafi sono state identificate diverse necesstla base delle moderne
organizzazioni, sia pubbliche che private, in mateafi proprieta intellettuale. Nel
complesso si potrebbe definire come il bisogno mplementare una metodologia
sistematica e strutturata che consenta di svolgeaecompiuta valutazione del proprio
asset di titoli di proprieta intellettuale al firdd sviluppare strategie di business e
rafforzare la propria posizione sul mercato. Pez a0 € necessario, cosi come avviene
in altri ambiti di natura gestionale, definire toprio livello di maturita di applicazione
delle strategie di gestione della proprieta intelide e orientarsi verso livelli crescenti
di integrazione in tutta I'organizzazione in esame.

Per salire questa scala, un manager IP dovrebb®aferuna strategia, definire gli
obiettivi, valutare le risorse umane interne eiderse di proprieta intellettuale, studiare
I'ambiente, sviluppare un piano di gestione, e anm@ntarlo. Per avere successo, gli
innovatori, i manager aziendali e pubblici, cheimis€ono la politica di proprieta
intellettuale devono tutti conoscere le basi dgéiatione di Pl ed essere consapevoli di
come il diritto di P li condiziona nelle loro dedsi e pratiche giorno per giorno.

Le persone che non hanno l'alfabetizzazione di bake differenze tra i quattro tipi
di proprieta intellettuale - come crescono e colaesdono - non possono prendere
decisioni sagge su come utilizzare la proprieteligtituale per incanalare l'innovazione.
Inoltre, le persone che sono alfabetizzate in ubitintegale, ma non sanno nulla di un
altro settore avranno difficolta a collegare le isieni in un ambito agli obiettivi
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organizzativi generali. All'altro estremo, una @&& con una conoscenza di base dei
concetti e delle dinamiche dei principali tipi dbprieta intellettuale, € ben posizionato
per prendere decisioni importanti che beneficeramiorganizzazione.

Una gerarchia utile per concepire la gestione detl@prieta intellettuale ha sei
livelli, dal meno al piu efficace. Ogni organizzaze, sia profit o non-profit, cade in una
di queste categorie. Passando dai livelli piu baiskvelli piu alti di questa gerarchia, le
organizzazioni sono sempre meno qualificate. Oiyeilld € discusso in dettaglio in
seguito.

* Livello zero — Non-strategy

* Livello uno — Difensivo

» Livello due - Controllo dei costi

* Livello tre - Profit center

* Livello quattro — Integrato

» Livello cinque — Visionario

Livello zero — Non-strategyMolte organizzazioni, in particolare quelle picgole

e non-profit, non hanno concertato una strategipraiprieta intellettuale o politica in
atto. Sfortunatamente l'inazione porta a cio chie effetti, una politica di default con
conseguenze potenzialmente distruttive. Senza trategia di IP, un'organizzazione
perde l'opportunita di costruire il proprio patrimio, non ha alcun controllo sulle
attivita della concorrenza, e pud incorrere in oesabilita catastrofiche per la
violazione di altrui diritti. Un'organizzazione pebbe mancare di qualsiasi strategia
coerente di IP in primo luogo per un motivo di ot aziendale. Alcune persone non
hanno ancora riconosciuto l'aumento del significalella proprieta intellettuale,
cosicché possono ignorare i vantaggi per la logamizzazione di azioni metodologiche
per massimizzare il controllo, proteggere i beniidarre al minimo le responsabilita.
Una seconda spiegazione € l'inerzia. Se nessusiagt non e stata ancora messa in
atto, non ci sara mai nessuna finché qualcuno nemde l'iniziativa e inizia il processo
di valutazione delle risorse interne e dell'aml@erimpetitivo, si presenta con un piano
adeguato, e trova le risorse per la sua attuazioneerzo luogo, i manager possono
credere che la proprieta intellettuale sia troppsta@sa da proteggere e analizzare; e
possono semplicemente non essere in grado o nereviolvestire il denaro necessario.

In quarto luogo, essi possono concepire se stessssgre in una situazione a basso
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rischio 0 a basso rendimento, soprattutto se namdgersonale creativo e nessun
gruppo di ricerca. In quinto luogo, alcune orgaamani sono filosoficamente o
politicamente contrarie allidea della proprietdellettuale e possono scegliere di
ignorarla. Infine, l'organizzazione puo mancare personale sufficientemente
qualificato per svolgere le attivita consigliategnesta sezione, e pud non sapere dove
trovare queste persone, sia per assumerli o pariagualita di consulenti. Qualunque
sia la ragione, la non-strategy € il peggiore adtva per la maggior parte delle
organizzazioni.

Non avere alcuna strategia a tutte le organizzaporta delle conseguenze. Una é
che il personale ed i consulenti non sono in gridmontribuire al rafforzamento della
posizione della proprieta intellettuale dell'orgamaizione. Una seconda conseguenza e
che i concorrenti possono agire liberamente sull@ovazione dell'organizzazione,
senza alcun pagamento o riconoscimento. In teragoluun‘organizzazione di livello
pari a zero pud non limitare i rischi verso terzetip Poche polizze assicurative sono
sottoscritte per la violazione della proprieta liettuale, quindi la maggior parte delle
organizzazioni sono vulnerabili. In breve, una oigaazione di livello zero non
protegge né il proprio patrimonio, né rispetta iittli degli altri. D'altra parte, una
organizzazione a livello zero fa risparmiare sigtca breve termine.

Un'organizzazione di livello zero puo anche violargegni contrattuali. Tutti i
segreti commerciali possono entrare nel dominiobpob. Senza un programma di
riservatezza o segretezza dell'innovazione, no@ &lcun processo che porta verso la
protezione del brevetto. Senza un portafogliordveétti, i concorrenti possono copiare
e mettere in pratica le invenzioni liberamenteuSerganizzazione di livello pari a zero
viola brevetto di qualcun altro, ci possono esskamni enormi.. Senza un portafoglio di
brevetti, non ci puo essere merce di scambio ed&et perde la possibilita di entrate
da licenza di brevetto. In breve, ci sono alcunsicea cui un manager di Pl
razionalmente puo scegliere la strategia di liveleso. Purtroppo, molte aziende la
scelgono di default.

Livello uno - Difensivo Gli obiettivi di una organizzazione di livello difisivo nella

gestione di Pl sono costruire un portafoglio diveta e altri beni di PI, per proteggere
il core business, e mantenere la libertd di operaee pratiche utilizzate in tali

organizzazioni comprendono tenere stock di attiwitierne (tra cui le invenzioni,
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software, segreti commerciali, e le licenze), pygere le invenzioni con i programmi di

divulgazione dell'invenzione, il rispetto dei dirjtove necessario, e il controllo di nuovi
prodotti per potenziali violazioni di brevetti e rohio. Molte organizzazioni creative si

collocano in questa categoria, che evita i peggiosblemi connessi con la gestione di
livello zero. In aziende di tecnologia, le piu innfamti innovazioni di prodotto sono

probabilmente protette con i brevetti. Le orgaamani difensive prendono alcuni degli
evidenti passi per proteggere il loro patrimonidrgiovazione e per evitare errori che
portano alla responsabilita o alle interruzione Gh continuum di capacita di gestione
nel livello uno.

Livello _due — Cost control Un'organizzazione di livello due fa cido che

l'organizzazione livello uno fa, ma prende anchenisure per dare priorita alla sua
protezione di PIl. Essa stabilisce un comitato dindr-funzionale e stabilisce criteri
chiari per decidere cosa proteggere, utilizzandmestdel valore di mercato per
distinguere le sue attivitd core dalle sue attivitzn core. La valutazione include
passato, presente e valore futuro atteso. Questmefte all'organizzazione di
concentrare le proprie risorse sugli asset di Rlicaapporto piu forte alle sue attivita di
core business. Gli asset deboli che non sono assenger la missione
dell'organizzazione verranno eliminati. Mantenendoa panoramica completa,
l'organizzazione puo superare linerzia che pudrey la protezione anche per le
attivita non importanti (forse a causa di legamioéx che gli inventori e i sostenitori
possono avere per alcuni progetti). Tali approcaantrollo dei costi sono utili per le
aziende emergenti con portafogli di Pl sostanzialgui le spese possono diventare un
grande limite.

Livello tre — Profit center Al livello tre I'organizzazione va al di la del mello di

controllo dei costi, e impara come estrarre vatbrettamente dal suo portafoglio di Pl

in modo rapido ed economico, liquidando asset dné& core che possono avere
qualche valore per gli altri. Il team di gestiondtié piu aggressivo, concentrandosi sul
reperimento di eventuali trasgressori, che iniz@edimenti di esecuzione, negoziando
le licenze, e rivedendo il pagamento delle royslaeseconda dei casi. Sono proattive
nello sviluppo del business, alla ricerca di oppoit di licensing. Essi inoltre

conducono un'attenta due diligence nelle transaziangestione in una organizzazione

di livello tre puo essere centralizzata, come uwaieta di livello due o un
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funzionamento decentrato in cui gli uffici separdtanno ciascuno una certa
discrezionalita nella ricerca e nel seguire la looacorrenza. Molte universita e istituti
di ricerca raggiungono il livello tre, concentrasdgul licensing. Le aziende meglio
gestite, sono attivamente coinvolte nello svilupipbusiness e collaborazioni, e questo
da loro una tendenza ad essere consapevoli dgdlertopita per I'out-licensing. Resta
tuttavia che la maggior parte delle organizzazenicinano il licensing in un modo
reattivo, non completo, e quindi non passano adstaio di livello tre.

Livello gquattro - Integrato In un organizzazione di livello quattro, vi € una

completa integrazione della strategia di Pl costtategie aziendali o organizzative. La
gestione IP é integrata al di la di un proprio aiffi fuori attraverso tutta
l'organizzazione. Il modo in cui il team di gestod strutturato puo essere centralizzato
o decentralizzato, ma in entrambi i casi € consisteente basato sul piano strategico.
Le migliori organizzazioni mantengono questo ligell’auspicio per molte aziende e
raggiungere il livello integrato.

Livello cingue -Visionary Al livello piu alto possibile, I'organizzazione @naa con

attenzione al futuro per discernere probabili texzéen materia di diritto della proprieta
intellettuale e la pratica, e utilizza tale prognpsr modellare la propria strategia. Le
organizzazioni visionarie vanno cosi lontano altputi creare nuove regole, e in effetti
cercano di cambiare il futuro per soddisfare i lolmettivi. Usano strumenti sofisticati
per misurare le prestazioni, e rivedere le stratege aziende visionarie non solo
lavorano all'interno del sistema di proprieta ilet@liale ma lo rimodellano per aiutarli a
raggiungere i loro obiettivi.
In conclusione, diverse organizzazioni gestiscanprbprieta intellettuale in modi

diversi, da un approccio negligente ad un approe@mnario. Un manager di Pl si
impegna a spostare un’organizzazione ad un liadieguato nella piramide di efficace

gestione della proprieta intellettuale.

5.3 Input al processo di gestione strategica della prajeta intellettuale

La proprieta intellettuale sembra intrinsecamefiiggente e complessa, con le sue
implicazioni legali, tecniche e di business, ele segole che cambiano costantemente.
Ma un approccio di base puo essere facilmente wegugualsiasi organizzazione che
ha che fare con l'innovazione. Il processo di gestialla proprieta intellettaule richiede
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principalmente definire i seguenti input: (1) ghiettivi generali dell'organizzazione;
(2) le risorse interne oggettive; (3) il contestonpetitivo; (4) criteri di priorita ed (5)
un piano semplice, coerente a lungo raggio di gestdi PI.

E’ importante prima di avviare il processo di gesé stabilire i criteri con cui a
valle andranno misurate le performance ottenut®©EM Measures of Effectiveness) in
accordo alla metodologia del Systems Engineering.

Implementare il processo di gestione strategicka gebprieta intellettuale significa
I'arte di usare gli strumenti di proprieta intellele in modo sistematico nel tempo per
aiutare un’organizzazione a raggiungere i suoitobiequalunque essi siano.

Sintetizzando, il processo di gestione strategmavolge solo due compiti, eseguiti
ripetutamente se necessario: (1) Formare una g@aper la gestione della proprieta
intellettuale e (2) Implementarla. Sebbene questivita possono diventare
estremamente complesse, suonano semplici, e posssaoe relativamente facili da
implementare, ma molte organizzazioni sbaglianclperagiscono senza pianificazione.
.Sfortunatamente, molte organizzazioni operano @danmon strategico, reattivo, con i
dipendenti lasciati a far fronte alle questioniptloprieta intellettuale solo in maiera
contingente, man mano che sopraggiungono i problemi

Qualsiasi piano dovrebbe essere soggetto a rattdianiglioramento quando le
circostanze cambiano. Quindi, un manager di Pl eldwe rivedere periodicamente il
piano di gestione IP e modificarlo se necessario.

Tutte le persone coinvolte nella gestione di urdoizzazione dovrebbero conoscere
gli obiettivi generali dell'organizzazione, cio cberca di fare e cido che non fa, spesso
definiti nella sua mission statement. Mission stept e obiettivi dell'organizzazione
sono destinati ad essere ampi e stimolanti, pestqusotrebbe non essere molto utile
menzionarli ma sono il logico punto di partenzar Fe organizzazioni il cui
management non ha preparato una chiara missioaenstat, il manager di Pl deve
cercare di scriverne una comunque. Il manager Pgrandere una mission statement
ufficiale o non ufficiale e tradurla in uno specdiinsieme di obiettivi e un piano per la
gestione della proprieta intellettuale dell'orgaaizone.

Esprimendo almeno un obiettivo generale, e fornmddaralmeno un piano
provvisorio, il manager di IP pud evitare di preraelecisioni ad hoc in maniera

reattiva, gestendo un "adhocrazia" che porta adsscdi spesa su alcune attivita e sotto
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protezione per le altre, aumento di stress e cestieno tempo e risorse finanziarie
disponibili per altri scopi.

L'obiettivo comune di qualsiasi manager di Pl ellgugi aumentare il controllo sia
sull'innovazione interna che sulla comunita esteiasso in termini contabili, gli
obiettivi sono massimizzare gli asset e minimizzareesponsabilita. Le organizzazioni
possono massimizzare gli asset di Pl convertenpitab@ umano in diritti di proprieta
intellettuale tutelati dalle leggi, convertendoittiidi proprieta intellettuale in profitto,
ed evitando la loro perdita.

Gli obiettivi dovrebbero essere indirizzati a riatil a lungo termine, cosi come a
breve termine. La lunga visione fornisce al manalyeé’l, e coloro che lavorano per
loro, una guida per le molte decisioni individugilbrno per giorno, anche su dettagli su
dove presentare le domande di marchio o di brevettanantenere un‘applicazione in
attesa con il pagamento del i costi per mantenep@)i condizioni mettere in un
contratto di licenza, e cosi via. Un punto di vigia lungo favorisce la consistenza, ma
puo ancora essere modificato, se necessario.

Nel formare una strategia, il manager di Pl deve tema valutazione oggettiva delle
risorse di innovazione interne dell'organizzaziomecomunita. Identificando queste
persone, il manager IP € in grado di determinaradiezza della sfida organizzativa e
le risorse umane disponibili. Il manager di Pl @enche sapere dove trovare una
buona consulenza legale, e come implementare Isidigicche coinvolgono la proprieta
intellettuale. In generale, la competenza legdierdita da un ufficio legale in-house e
da avvocati esterni e consulenti professionaliotdi@nizzazione ricca di brevetto puo
avere in-house consulenti in brevetti e agenti.okganizzazioni innovative operano
sempre piu in un ambiente internazionale. Cosoile squadre di legali e commerciali
devono sapere o imparare come valutare le infomnazull’lP e le leggi di tutto il
mondo, per prendere decisioni che funzioneranivetd globale, e per attuare piani in
molti paesi in una sola volta.

Il prossimo passo che si dovrebbe prendere, sattguida del manager IP, € la
valutazione del portafoglio di Pl dellorganizzazéy che si compone di asset IP che
sono stati sviluppati o acquisiti in passato. Questmporta l'identificazione di tutti i
tipi rilevanti di proprieta intellettuale (brevettsegreti commerciali, diritti d'autore,

marchi di fabbrica, e qualsiasi altro diritto). Ibaaggior parte delle organizzazioni
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mantiene gli elenchi dei loro brevetti e applicazjoregistrazioni di marchi,
registrazioni di copyright e licenze. In caso carnt, il manager di Pl deve iniziare con
la creazione della lista del portafoglio di PIl. \8e& un elenco portafoglio IP esistente,
potrebbe non essere stato preparato per documelgtarisorse disponibili come
strumento strategico. Invece, potrebbe essere atss®@mblato per uno scopo tattico,
per ottenere finanziamento, per vendere o concaddieenza una linea di prodotti, o
per informare rapporti contabili. Tali elenchi temgd ad essere incompleti e obsoleti. Il
manager IP deve adottare misure per aggiornare piaaen qualunque siano le liste
disponibili.

In aggiunta alla lista base degli asset, i contalilina societa possono essere in
grado di fornire informazioni utilizzate per valtgde goodwill della societa secondo i
principi contabili attuali. Ma le scritture contébservono per scopi finanziari, e non
sono ben adattati alle esigenze di gestione dedprigta intellettuale. Molti dei beni di
Pl dell'organizzazione, possono essere ignorabreofati da contabili, ma comunque
richiedono specifica attenzione da parte di un rgandi PI.

Per listare e stimare i piu importanti asset diuRlanalisi piu dettagliata puo essere
appropriata. Un approccio utilizzato con i breyéttrodotta da Kevin Rivette, & quello
di preparare una mappa topografica che mostraldeioai tra gruppi di brevetti e la
loro rilevanza per particolari tecnologie. Per imtpati decisioni circa gli asset piu
importanti, ad esempio se per farle rispettarecnafronti di un contraffattore, o come
costruire o espandere i diritti intorno ad unaipatare tecnologia, il manager di Pl puo
valutare la forza della proprieta intellettualdrig dimensioni.

» Portata giuridica dei diritti esclusivi nella materia coperta; I&hata ed i

prodotti che coprono; debolezze o eccezioni nelliesva, etc.

e Durata durata del diritto, tempo alla scadenza, etc.;

* Range geograficgaesi in cui sono validi i diritti, etc..

Una valutazione tridimensionale & mostrato nelufd 5.1. Queste tre dimensioni
di valore forniscono una comprensione a tutto totkelovalore relativo dei diversi diritti
di proprieta intellettuale e portafogli. La situaze ideale € avere un asset IP di valore,
con una forte portata giuridica, applicabile in thpkesi, con un lungo tempo avanti

prima che il diritto IP scade.
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Figura 5.1. La forza della Pl in tre dimensioni

Inoltre, il manager di Pl deve prendere in congidieme le pratiche e le politiche
stabilite gia in atto presso l'organizzazione cahteressano la proprieta intellettuale.
Infine, lo studio dellambiente competitivo perneettl manager di Pl di identificare
eventuali diritti di proprieta intellettuale che tenferiscono con l'accesso
dell'organizzazione ad informazione o materiale eraati. In generale € meglio
conoscere in anticipo eventuali ostacoli che pdbeed limitare la liberta
dell'organizzazione di operare, la sua capacitgide. La ricerca dei portafogli IP dei
concorrenti serve anche come un obiettivo piu ardpimmpetizione intelligente, oltre
semplicemente assicurando liberta di operare. ©ig@, attivita adottata per proteggere
la Pl da un forte misura di quali innovazioni I'argzzazione considera piu importanti,
ed é riflessa nei record pubblici costruiti daivai, diritti d'autore e marchi. Un altro
motivo per cui un manager di Pl dovrebbe valutdienéamente la Pl dei concorrenti e
per il benchmarking, per confrontare i relativirgiadelle organizzazioni nel proteggere
il loro asset di PI.

Tutte le informazioni di base sopra descritte (lasine globale organizzativa, le
risorse interne, I'ambiente competitivo etc.), die@mo per il manager IP input per
'implementazione del processo di gestione deltppeta intellettuale.

Questi input vengono utilizzati per costruire uttemente il proprio portafoglio di
proprieta intellettuale dell'organizzazione - fagscere il proprio asset di innovazione.
Attraverso il processo il manager di IP deve trevéa giusta combinazione delle
seguenti attivita, in linea con il budget e le msi&: (1) salvaguardia, (2)
perfezionamento, (3) trasferimento, e (4) rispekto diritti di PI. 1l manager di PI,

avendo sviluppato un piano a lunga raggio, sempticerente per la gestione di PI, in
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sintonia con gli obiettivi, le risorse e l'ambientdell'organizzazione, deve quindi
adottare misure per attuare la strategia. Attuzie strategia consiste nel prendere le
misure necessarie, misurando le prestazioni in tage, seguendole, se necessario, e
regolando la strategia nel corso del tempo.

Il processo di gestione strategica, in sintedipedcesso mediante il quale un leader
cerca e raggiunge il giusto equilibrio tra divefaitori. In primo luogo, la missione
dell'organizzazione; in secondo, le risorse intertiambiente esterno; in terzo luogo, la
protezione dei diritti interni e la non violaziorei diritti degli altri; e infine, gli
obiettivi dell'organizzazione. Un manager di Pastgico sviluppa un piano di gestione
e poi lo attua sistematicamente nel tempo. | pafaghe seguono descrivono le fasi di

pianificazione, valutazione e implementazione.

5.4S.W.O.T. Analysis alla Proprieta Intellettuale

Il need assessment porta alla revisione degli mieti un’organizzazione. Need
assessment include la raccolta e I'analisi di divanti, identificando validi requisiti
dei clienti/utenti , trovare lacune e definire Igopta per le funzionalita. Senza una
globale need assessment, un’azienda non puo sdpee ‘il mercato €” o “dove
potrebbe andare” per migliorare 'offerta dei prtado servizi ai suoi utilizzatori. Need
assessment definisce le fasi per rivisitare il piatmategico di un’organizzazione. Prima
di approcciare il need assessment un’azienda aerdbbuto sviluppare una mission
statement. Ci sono vari tool che si possono atilie quando si svolge un need
assessment. Non € necessario utilizzare tutti | tm@a essi possono aiutare
un’organizzazione a stabilire un processo per ddnassessment. In questo caso verra
utilizzata la S.W.O.T. Analysis.

Questa metodologia, sviluppata da H. Weihrich 9821 € comunemente utilizzata
0ggi nel business come uno strumento di supporntal@i@nire le linee strategiche delle
politiche economiche, ma essa puo essere efficatemdilizzata sia nelle fasi di
identificazione che di valutazione dei rischi. LaWSD.T. Analysis permette di
sistematizzare e rendere immediatamente acceskbiliformazioni che sono stste
precedentemente raccolte circa le variabili chattaizzano I'ambiente (interno ed
esterno) in cui il sistema e collocato. Mettendfatin chiaramente in evidenza i fattori
che possono facilitare o, al contrario, ostacolamaggiungimento degli obiettivi,
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possibile piu efficacemente guidare le scelte egiahe che saranno fatte alla
pianificazione iniziale e le linee di azione cheas@mo poi usate durante il processo di
realizzazione. L’acronimo S.W.O.T. deriva dalleenpretazioni delle definizioni usate
per I'attuale contesto: Punti di forza, Punti dbdkezza, Opportunita e Minacce.

Di seguito, nella Tabella 5.1, la S.W.O.T. Analypier I'implentazione di una
strategia di gestione della proprieta intellettuaiterite alle precedenti considerazioni

di needs assessment e mission statement.

Tabella 5.1 — S.W.O.T. Analysis nell'implementazaati strategie di gestione della PI

« Esclusivita garantita da un diritto di PI; « Difficolta a reperire tutte le informazioni

. , . connesse all'innovazione;
» Ricompensa per I'atto creativo;

. - . * Incremento dei costi delle risorse dedicate;
« Controllo degli accessi all'innovazione;

. . _ .| » Barriere esterne all'innovazione per Ilungo
 Riconoscimento della paternita dell’atto creativo; P )

[=]

L . - periodo;
» Condivisione delle informazioni;
a

* Focalizzazione delle risorse su innovazioni g
protette da diritti di PI;

* Trasferimento delle innovazioni;
* Profitti piu elevati; . '
) ) o ) » Concorrenza a scapito della collaborazione;
* Creazione di una policing aziendale ad hoc. _ o _ _
* Elevati costi di ottenimento e mantenimento;
» Quadro normativo in continua evoluzione;

* Rischio di elusione della PI.

» Conoscenza incompleta della prior art;

« Potente incentivo alla creativita;

. . . * Costi elevati per i diritti di PI;
« Incoraggia il lavoro piu creativo;

« Difficolta di accesso alle innovazioni altrui p

(1]
=

« Scelta del tipo di controllo per I'accesso aglrial
- e lungo periodo;
« Controllo sull'utilizzo dei diritti; gop

L » Scelta non ottimizzata di indirizzamento dello
» Controllo della comunicazione delle nuove
. . sforzo creativo e di investimento;
informazioni;

. . . . » Difficolta a negoziare diritti di Pl su innovazion
» Garanzia del trasferimento di innovazione a

. . condivise;
condizioni negoziate;

. . . . . » Svantaggio di aziende piu piccole, a risorse
« Protezione dei costi sostenuti. Incentivo e 99 piu-p

. . . limitate a scapito di quelle pit grandi;
controllo degli investimenti; P q piug

. N * Necessita di personale specializzato per| la
« Maggiore consapevolezza delle decisioni

. . - complessita di gestione della PlI;
strategiche in materia di PI. P g

* La complessita del tema pu0 portare |ad

atteggiamenti elusivi, con perdita di profitti.
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Le prime due categorie, punti di forza e punti dbdlezza, sono relativi a fattori
“endogerii al contesto, a quegli elementi verso cui il masradi Pl (assistito dal suo
team e/o da differenti funzioni aziendali) puo poet a dirette azioni da parte
dell'azienda. Chiaramente, particolare attenziommes posta durante I'analisi a quei
fattori che sono considerati idonei per determinar& condizione di vantaggio
competitivo (0 svantaggio). Le altre due categajgortunita e minacce sono, invece,
relativi a fattori “esogeni” consistenti di quellariabili che, possono influenzare
I'evoluzione in modo positivo 0 negativo.

L’'analisi incrociata dei fattori endogeni ed esagdantificati rappresenta un valido
supporto alla formulazione di strategie che veroaadtottate nella fase di sviluppo.

Una sempre piu forte protezione della proprietaliettuale non € certo una panacea per
promuovere il progresso della tecnologia in tugterganizzazioni [2].

Gli argomenti per sostenere forti diritti di progtd intellettuale possono essere
indicati come teorie di incentivo, ricompensa, l@/ocomunicazione al pubblico,
trasferimento tecnologico, sviluppo tecnologico elitga industriale. Questi
interagiscono e si sovrappongono, ma sostengondautea protezione della proprieta
intellettuale [6]. La prospettiva di esclusivita rgatita da un diritto di proprieta
intellettuale € una motivazione forte per incoraggile persone ad iniziare sforzi
creativi. Attraverso la sua influenza su tali dexig la proprieta intellettuale possiede
una chiave per il ciclo dellinnovazione. Le proaseeddotiche, mostrano che gli
individui e le aziende considerano la propriet&llettuale con attenzione al momento
di decidere cosa creare o inventare, e se svileppleriormente o investire in quel
lavoro. Anche se non é richiesto alcun incentivogsedurre una innovazione, offrendo
una ricompensa dopo l'atto creativo, si incoragmigt altri a fare un lavoro piu
creativo in futuro. | diritti di proprieta intelletale danno ai creatori il controllo, sotto
forma di una scelta sul fatto di escludere o nalgti dall'accesso. Gli inventori e altre
persone creative spesso sentono un senso emotpatatita verso il proprio lavoro,
un rapporto che va al di la dei diritti di propéegngibili o economici. La societa puo
sostenere questo rapporto, dando il controlloeatori sull'utilizzo delle loro opere e la
relativa proprieta intellettuale. La condivisioniendiove informazioni é rafforzata se le
persone sono incoraggiate a divulgarle e pud foproprie condizioni. Attraverso la

creazione di diritti di proprieta assegnabili, seifiga registrazione, le persone possono
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acquistare, vendere, affittare o commercializzaemi hmmateriali, o usarli come
garanzia per prestiti, proprio come farebbero leoproprieta reale o tangibile [7]. La
proprieta intellettuale € qualcosa che puo essEnalsiato. Un forte sistema di diritti di
proprieta intellettuale offre alle organizzaziomaucerta garanzia che essi possono
trasferire le innovazioni ad altre organizzazionicendizioni negoziate, e che |l
destinatario dovra onorare quei termini. Se nessprmezione € disponibile, le
organizzazioni hanno un incentivo a mantenere se¢pdoro innovazioni. Facilitare gli
investimenti in innovazione. L’innovazione e costo&o sviluppo e la diffusione di
tecnologie e di altre opere creative - la seconddepdel ciclo dell'innovazione -
richiedono notevoli investimenti di sforzi e capitd diritti di proprieta intellettuale
offrono agli investitori un modo per ottenere randnti finanziari sotto forma di profitti
piu elevati. Gli investitori evitano di investir@ iuna tecnologia che non dispone di
diritti esclusivi perché un concorrente puo sengmgiare il prodotto e venderlo piu a
buon mercato rispetto all'innovatore. Implementaeiodi una politica industriale,
selettivamente stabilendo, rafforzando, indeboleadeliminando la protezione della
proprieta intellettuale.

| punti di debolezza e le minacce, viceversa, cercdi limitare o addirittura
eliminare alcuni tipi di protezione della propridtéellettuale, utilizzando altrettanti
argomenti diversi sulla base di preoccupazioniecie conseguenze negative. Questi
argomenti possono essere riassunti come 'aumentoodti, inappropriati incentivi agli
investimenti, concorrenza, requisiti istituzionai.

Anche se i diritti di esclusiva sono fondamentar fornire gli incentivi, premi, ed
altri vantaggi di cui sopra, al fine di garantireeclinnovazione continui nel futuro,
nessuno sa esattamente il giusto equilibrio. ligesssono diventare eccessivi, se i
diritti di Pl sono troppo forti. | portafogli dirpprieta intellettuale, portano alla
centralizzazione di innovazione e creativita ngltandi aziende e una riduzione della
concorrenza a causa di barriere all'entrata pedltie aziende. L’'organizzazione si
concentra su cio che puo essere protetto, noncseha e meglio. | ricercatori e gli
investitori pongono maggiore sforzo nello svilumoommercializzazione di prodotti e
tecnologie che sono oggetto di protezione di Rleti® a prodotti analoghi con migliori
prestazioni, a causa della prospettiva di un maggiborno economico. Le decisioni

degli investitori sul fatto di investire in una dtg sono basate non solo sulla efficacia
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della tecnologia, ma anche dal fatto che il gradprdtezione di Pl & abbastanza forte
da giustificare il loro investimento. A livello indduale, i diritti di proprieta
intellettuale possono promuovere il mercantilisthoaatrario della collaborazione. Ad
esempio, gli uffici di trasferimento tecnologicolldeuniversita richiedono ai ricercatori
di utilizzare licenze e accordi di trasferimentotengle per controllare e limitare le
interazioni tra ricercatori accademici e gli spansagiendali. La ricerca € nascosta
finché non viene depositata una domanda di brevditocostosa da ottenere e
mantenere. Anche se i diritti d'autore e i traderets sono relativamente semplici da
proteggere, i1 brevetti (ed in una certa misura,arahi) sono costosi e complessi da
acquisire. Pertanto, individui o organizzazioni @@ e non sofisticate sono in
svantaggio rispetto alle multinazionali e alle aigaazioni ricche. Per combattere
questa ingiustizia, sono sorti dei gruppi non priofiernazionali, che fornisce l'accesso
ai professionisti di proprieta intellettuale in doa di fornire assistenza alle
organizzazioni bisognose su base volontaria. Iktgiuaccesso agli aiuti di servizi
professionali di PI porta a risultati.

Questi argomenti a favore e contrari alla proprietallettuale mostrano la dualita
intrinseca e la tensione nel sistema moderno.

In definitiva, si pud promuovere un'innovazioneomaorrenza piu efficace con un
sistema di Pl che é in equilibrio, con diritti chen sono né troppo forti né troppo
deboli, e gli innovatori che sanno come usarestesna per raggiungere i loro obiettivi.

Una volta che si determinano quali siano i dirdti proprieta intellettuale in
un'innovazione, possiamo vedere in quali domini mdnsono diritti di proprieta
intellettuale. In molti casi I'esistenza di spagifdiritti di proprieta intellettuale non
interferisce con accesso all'innovazione esisteatdéulteriore crescita creativa. Un
brevetto pubblicato trasmette informazioni che possessere utilizzate in modi di non-
violazione. Il problema pratico non é se le lormamazioni hanno alcuni diritti di
proprieta intellettuale o pari a zero, ma se hadmitti di proprieta intellettuale che

forniscono abbastanza esclusivita per gli scopiidiebvatore.

5.5Metodo di systems engineering

Gli elementi del metodo do sytems engineering, cdeeeritti nel Capitolo 2, sono
rappresentati nella forma di un diagramma di flussbigura 5.2, che rappresenta una
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vista espansa della Figura 2.14. | blocchi rettéargoappresentano le quattro fasi
principali viste precedentemente: analisi dei rsifjui definizione funzionale,
definizione fisica e progettazione e validazione.alto sono mostrati gli input dalla
precedente fase, che includono requisiti, vincalbeettivi. A sinistra di ciascun blocco
sono mostrati gli input esterni, cosi come il sisiepredecessore, i blocchi costitutivi
del sistema e analisi precedemella parte superiore destra dei blocchi supegon
fondo ci gli input dalla metodologia di systems ieegring. | cerchi all'interno di ogni
blocco sono rappresentazioni semplificate di preicehiave in quella fase del
procedimento. Le frecce di interfaccia rappresemibfiusso di informazioni. Si € visto
che ci sono feedback attraverso il processo, i@naall'interno degli elementi nonché

agli elementi precedenti, e infatti tutti i modirdorno ai requisiti.

Figua 5.2 — Diagramma di flusso metodo systemsnerging [60]
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5.6 Descrizione del processo e Analisi dei requisiti

Le organizzazioni hanno bisogno di affrontare lanptessita delle questioni in
materia di proprieta intellettuale per arrivare &g piano strategico per proteggere i
propri asset e per rispettare quelli degli altripdfocesso di gestione strategica della
proprieta intellettuale richiede:

» Definire gli obiettivi dell'organizzazione

» Valutare le risorse interne

» Valutare I'ambiente esterno

« Formare un piano semplice, a lungo termine in lic@ale risorse, I'ambiente, e

gli obiettivi.

* Implementare il piano.

Ogni organizzazione ha bisogno di un proprio piatrategico, basato sulla sua
missione globale, i suoi particolari asset IP, taffse le risorse, e il suo ambiente
competitivo. La chiave del successo nella realimreezdi una strategia di gestione della
e gquella di trovare una via semplice. L'implemeintag di una strategia pu0 essere
scoraggiante. Il manager di Pl deve selezionaimnl@vazioni da proteggere, scegliere il
tipo(i) giusto di protezione della PIl, e quindi &le e coordinare le misure adottate per
un periodo prolungato, per ottenere tale protezidhemanager di IP deve anche
determinare se una qualsiasi delle attivita dgllaizzazione viola i diritti di proprieta
intellettuale altrui. Se é cosi, il manager IP deegare modi per evitarlo. Le domande,
le decisioni e le azioni necessarie per proteggeispettare i diritti IP possono essere
estremamente complesse. Le leggi, le pratiche coomatie e i dettagli tecnici sono in
molti casi cosi arcane e coprono cosi tante sp@cdie anche professionisti esperti si
perdono o sono sopraffatti.

| requisiti di processo sono stati identificati mabzzati nei paragrafi precedenti in
riferimento ai diversi tipi di proprieta intelletile ed in particolare ai brevetti, oggetto di
un successivo approfondimento. Essi fanno riferbmgmincipalmente alle normative
vigenti in materia di proprieta intellettuale (Caybd 3) nel contesto intenazionale uniti

ai requisiti di performance aziendale in terminritbrno degli investimenti effettuati.

5.7 La valutazione della proprieta intellettuale
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Tutti gli interessati alla proprieta intellettualsia per profitto o meno, devono
essere in grado di misurare cio che un asset di Ut portafoglio di asset di Pl vale.
Gran parte della discussione precedente si € ctatarsugli aspetti qualitativi della
proprieta intellettuale e dei sistemi di supporiceasa. In questa sezione, ci rivolgiamo
alla valutazione quantitativa della Pl, misurandamjo € il suo valore.

E importante comprendere i concetti di valutazipaeché la valutazione della Pl &
uno strumento chiave per la gestione strategida &l

Le organizzazioni imprenditoriali gestiscono la pmeta intellettuale per
massimizzare il profitto, aumentando i loro assdatlecendo le loro responsabilita. Le
poste in gioco sono enormi. La proprieta intell@éurende alcune aziende ricche,
mentre ad altre aziende costa una fortuna.

Come le imprese, le organizzazioni non-profit neiteso di una concreta gestione
della Pl per aumentare i loro asset e ridurre fe lesponsabilita anche se gli enti
pubblici in genere gestiscono la Pl per un piu amginge di scopi che per il solo
"generare profitti". Per esempio, possono sceglieigestire la Pl per scopi puramente
non finanziari, l'approccio piu comune e quello plibblicare apertamente le
informazioni senza restrizioni. In secondo luogesiepossono usare le licenze ad
accesso aperto per promuovere un dominio accessibiinnovazioni costruito per
conto proprio. In terzo luogo, essi possono proteg@ dare in licenza per guadagnare
soldi per sostenere i loro scopi pubblici, non fimari (con licenza brevetti, marchi e
diritti d'autore), e I'utilizzo delle entrate pémifpubblici. In quarto luogo, possono usare
la Pl come strumento per indurre altri ad investineuna innovazione che puo essere
sviluppata in un prodotto commercializzabile.

La valutazione della proprieta intellettuale € sempiu importante in tutto il
mondo, ma gli approcci differiscono. Economistijncoercialisti, business manager,
giudici e avvocati sono venuti con humerose e cesgd metodologie di valutazione
degli asset IP in diverse impostazioni, descritteina vasta letteratura di libri, articoli.
Nonostante le differenze tra aziende profit e oyazioni non-profit, € nonostante la
vasta gamma di situazioni di business e tipi detdsPI, € possibile estrarre un insieme
comune di concetti fondamentali e approcci di base possono essere utilizzati dalla
maggior parte dei manager di PI.
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Per agire in modo strategico nel porre un valonarfziario degli asset di PI, il
primo passo e quello di porre alcune domande dstiold. Le risposte poi aiutano nella
scelta di una metodologia appropriata. In primoghjo definire lo scopo della
valutazione, in secondo luogo, definire chi possigll asset e in terzo luogo, definire
I'asset o il portafoglio oggetto di valutazione.

La valutazione finanziaria degli asset IP & di faméntale importanza in molte
circostanze, come ad esempio nella gestione dioatafpglio IP, nella acquisizione di
diritti di proprieta intellettuale, e nel calcolceidpotenziali danni in una causa di
applicazione. Lo scopo di una valutazione ed i tifp attivita aiutano nella scelta del
metodo di valutazione da utilizzare.

La valutazione IP e uno strumento fondamentalegpalsiasi organizzazione nella
gestione della sua proprieta intellettuale. Leiphat di valutazione possono aiutare ad
identificare forti strategie di sviluppo e di geste, e possono aiutare i proprietari a
tracciare i loro asset e stabilire le loro priorii& investimento. Essi aiutano le
organizzazioni a valutare i rischi che corrono daitti di proprieta intellettuale del
concorrente e forniscono una misura di se unaegfi@sta avendo successo o fallendo.

Gli strumenti di valutazione IP mostrano quali &880 economicamente utili, e

guali (la maggior parte) non lo sono.

5.8 Metodi di valutazione della proprieta intellettuale

Dopo oltre venti anni di studi e di ricerche inttuil mondo, il problema della
misurazione del valore degli asset di Pl non hamncaggiunto un livello che possa
considerarsi soddisfacente. Nel comporre un quadrwreto dei criteri e metodi di
valutazione del valore degli asset di PI, allameedi strumenti affidabili, occorre
partire da questa importante premessa.

Negli anni Novanta, con le economie ed i mercatarziari in forte sviluppo
“rudimentali modelli di misura e di valutazione,gate “del pollice” e politiche
imitative potevano essere tollerate, nell’econodii@ggi, tali atteggiamenti non sono
piu tollerabili” [62].

Il grafico di Figura 5.3 rappresenta una panorandigiapiu diffusi criteri e metodi
di valutazione degli asset di Pl. Prima di tuttcace suddividere i diversi criteri
esistenti in due macro-classi: quella dei metoddizionali e quella dei metodi
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cosiddetti alternativi. All'interno della macro-skse dei metodi cosiddetti tradizionali,
rientrano i seguenti criteri: i) i metodi basati 8ussi di risultato; ii) i metodi basati sui
costi; iii) metodi di mercato. Alle ricordate farhigy di metodi si aggiungono poi i
metodi alternativi ovvero i metodi basati sulle iopz reali ed i metodi misti, tra cui Si
annoverano il metodo “Interbrand” ed i metodi dating/ranking’. Tra questi ultimi &

opportuno segnalare il recente metodo elaborato Malistero dello Sviluppo

Economico (MISE), dall’Associazione Bancaria Itaba (ABI), dalla Conferenza
Rettori Universita Italiane (CRUI) e dalla Confireiia per la stima del valore di

brevetti edesign

Figura 5.3 — Criteri e metodi di valutazione dexiset di Pl

Di seguito verranno passati in rassegna ciascunededi indicati in Figura 6.3
per poi passare all'analisi dei metodi alternativi.

Metodi basati sui flussi di risultato

| metodi basati sui flussi di risultato identifiear valore di un bene intangibile in

funzione dei flussi di risultato futuri attesi nifieili al bene il cui valore & oggetto di
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stima e quantificano il valore del bene in funziaedl'apporto che lo stesso fornisce
alla redditivita complessiva dell’azienda che rt@are. La famiglia dei metodi basati
sui flussi di risultato rappresenta una delle pnpee e si suddivide a sua volta in:

* Metodo dei differenziali di risultato;

« Metodo del costo della perdita;

* Metodo del reddito residuale;

+ Metodo della valorizzazione delle relazioni corliantela.
o Il metodo dei differenziali di risultato

Il metodo dei differenziali di risultato si basdlaypremessa concettuale che il bene
intangibile sia all'origine di vantaggi, espresstermini di maggiori ricavi e/o di minori
costi, che vengono stimati in modo differenziakgpetto ai risultati che possono essere
raggiunti dall'impresa che é sprovvista del ben@l@seno. In particolare il vantaggio
economico emerge dalla differenza tra i marginésatdallimpresa che dispone del
bene intangibile oggetto di stima confrontati carely di un'impresa comparabile che
non dispone del medesimo bene. Una volta individuatargini differenziali, la stima
del valore del bene intangibile si effettua scodtarad un opportuno tasso di
attualizzazione i flussi di risultato differenzialhe emergono dal confronto lungo un
arco temporale definito.

o Il metodo del costo della perdita

Il metodo del costo della perdita consiste nellmatdella misura della perdita
stimata per la concessione di un bene a titolougoatlungo un orizzonte temporale
definito, ovvero del valore attuale dei marginiremmentali di cui disporrebbe I'impresa
titolare del bene concedendo a terzi, a titolo as@r il diritto alluso del bene
intangibile stesso.

o Il metodo del reddito residuale

I metodo del reddito residualem(lti-period excess earning methodi basa
sull’assunto che il reddito di pertinenza del bengangibile possa essere stimato,
deducendo dal reddito atteso dell’azienda che fieme la remunerazione per I'utilizzo
degli atri asset(contributory assgt tangibili e intangibili, che concorrono alla sua
determinazione. Dal punto di vista operativo, I'iggzione di tale metodo richiede in
via preliminare la previsione dei flussi di risttteattesi dell’azienda che dispone del

bene intangibile, la stima dei cosiddetintributory asset changéa stima del tasso di
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attualizzazione dei flussi e lindividuazione di wpportuno orizzonte temporale di
riferimento.

o Il metodo di valutazione delle relazioni con laeciiela

I metodo di valutazione delle relazioni con la ediiela €& fondato
sull'attualizzazione dei flussi reddituali prospatigenerati da ogni singola relazione
lungo un orizzonte temporale definito. |l valordlele@elazioni con la clientela deriva
dalla capacita di mantenere le relazioni in essmisurata dal tasso di stabilita delle
relazioni stesse. Tale metodologia implica la debeazione di un orizzonte temporale
lungo il quale & probabile che tali flussi abbiananifestazione, ovvero il periodo di
tempo in cui & prevista esaurirsi la relazione sstedl metodo di valutazione delle
relazioni con la clientela pud essere proficuameinbpiegato per la stima del
patrimonio informativo aziendale, laddove I'impressviluppa un’approfondita
conoscenza della clientela piu fedele attraversocam@smi dicustomer relationship
managemeng politiche dimarketingmirate.

Metodi Basati sui costi

| metodi basati sui costi si propongono di misutkcemplesso dei benefici comuni
attesi dall'utilizzo del bene intangibile oggetto dlima, determinando la quantita di
risorse necessarie a sostituire tale bene condemico, o0 comunque dotato delle stesse
caratteristiche a generare il medesimo vantaggigpetitivo.

La famiglia dei metodi basati sui costi si suddévasua volta in:

« Metodo del costo di riproduzione;

» Metodo del costo storico aggiornato
0 Metodo del costo storico di riproduzione

Il metodo del costo di riproduzione identifica ihlere del bene intangibile sulla
base della stima degli investimenti da sostenémpanento della valutazione e dunque
nella situazione competitiva corrente, per dispalrain bene che sia perfettamente
identico a quello oggetto di stima.

o Metodo del costo storico aggiornato

Il metodo del costo storico aggiornato identifitavalore del marchio sulla base
della riespressione a valori correnti dei costitesmsti in passato per sviluppare il
marchio stesso.

Metodi di mercato
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| metodi di mercato stimano il valore di un ben¢angibile direttamente dal
mercato, sulla base dei prezzi ed altre informazamsunte da transazioni aventi ad
oggetto intangibili comparabili:

* Metodo dei tassi dioyalty;,

* Metodo delle transazioni comparabili;

* Metodo dei multipli empirici

o Il metodo dei tassi di royalty

Il metodo dei tassi di royalty identifica il valodel bene intangibile sulla base del
valore del diritto esclusivo di utilizzo del medesi bene che il possessore del bene
concede ad un terzo operatore. Tale metodo, ckert@sciuto una diffusione capillare
nei processi di valutazione dei beni intangibithrede che la stima delle royalty venga
compiuta sulla base di specifici parametri, ditsoln percentuale dei ricavi, e che il
tasso di royalty da applicare nel concreto vengdividuato con opportune
comparazioni a casi omogenei.

o Il metodo delle transazioni comparabili

I metodo delle transazioni comparabili si fondal siconoscimento ad un
intangibile specifico del valore corrispondentgegzzi negoziati in transazioni recenti
aventi per oggetto beni similari.

o Il metodo dei multipli empirici

I metodo dei multipli empirici pud essere consater una sottocategoria del
metodo delle transazioni comparabili. Il moltipliocee implicito nel prezzo negoziato
deve in questo caso essere individuato con riferimad un driver specifico anziché ad

una misura economica o patrimoniale fondamentale.

Ciascuno di questi approcci tradizionali, presemiati di forza e di debolezza in
una determinata situazione. In primo luogo, I'appi@ dei costi e forse il piu semplice,
ovvero quanti soldi l'asset € costato per la pramhe, o quanto costerebbe per
sostituirlo. Tuttavia, il costo ha scarsa rilevanedia creazione di un valore di mercato.
In secondo luogo, il metodo del reddito si concesul valore attuale netto (NPYet
present valugo il valore di cassa attualizzatdigcounted cash flowe si applica solo
agli asset con flussi di entrate reali o prevedilwbme ad esempio una royalty in
esecuzione. In terzo luogo, il valore di mercattegerminato con riferimento agli asset

comparabili. Infine, ci sono metodi ibridi, comegoée empiriche (regola del pollice)
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per le percentuali di royalty. Diverse tecnichequo® essere combinate per guadagnare
fiducia circa il valore di un asset di PI. Il vaddiinanziario di qualsiasi insieme di diritti
di proprieta intellettuale &€ soggetto a molte désooni.

Con un obiettivo in mente, un manager di Pl pu@zehare una metodologia di
valutazione. Ogni metodo ha qualche rilevanza pescano dei diversi tipi di PI, e in
diversi settori industriali. Purtroppo, non esigteunico metodo che funziona meglio in
tutte le situazioni. Ogni approccio ha difetti. Sp@ € necessario passare attraverso
molti approcci per venire con un intervallo di val@ poi lavorare verso una figura che
si adatta meglio in un particolare insieme di ctenze.

In un approccio costo storico (0 sunk cost), urppetario di Pl pud annotare i costi
effettivamente sostenuti per creare e proteggersset di Pl. Questi possono includere
i costi effettivi di ricerca, attrezzature, lavoforniture, marketing e spese generali. La
valutazione basata sui costi € un metodo tradioper gli asset di Pl ed é utilizzato
per fissare i prezzi di molti prodotti tangibililsmercato - il costruttore segna i costi,
aggiunge un margine di profitto desiderato, e, duifissa un prezzo target.

| sunk costs variano notevolmente per i diversidipasset di Pl, e in diverse parti
del mondo. Per i brevetti, i sunk costs sono inegemiu sostanziali. Essi comprendono
I costi di registrazione del brevetto (prosecuzidaekbrevetto), oltre ai costi di ricerca e
guant'altri passaggi ausiliari sono stati necessari mantenere il segreto industriale
prima della pubblicazione del brevetto. La prosemuz di brevetto pud essere molto
costosa. Essa comprende il tempo speso dal peesoteino per la preparazione di una
divulgazione dell'invenzione e la sua valutaziohe&osto di un consulente brevettuale
nella preparazione e nel deposito di una domangeedetto in un primo paese; il costo
del rideposito della stessa applicazione in paganieri; e il costo delle procedure
amministrative attraverso l'esame, l'emissione epdgamento delle spese di
manutenzione. Se vi é stata alcuna spesa pertattvilicensing, o applicazione di
contenziosi, tale importo pud essere incluso nakstost. Le universita e le agenzie
governative in generale si aspettano di essereorsal per i sunk cost di brevetto
guando essi negoziano per concedere una licermmkl cost vengono utilizzati come
una misura di quanto il licenziatario deve paggrerant, con royalty da eseguire su

eventuali vendite.
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Forse la piu grande forza dell'approccio sunk €oshe e relativamente facile da
calcolare. Si basa su fatti oggettivi circa le speshe la maggior parte delle
organizzazioni monitora e mantiene nelle loro tomét contabili. Gli approcci di costo
possono essere utili con le innovazioni in faseiahe. Prima che un'innovazione sia
adottata dal mercato, ci sono dati limitati cirtaeddito o il valore di mercato della
innovazione, quindi e relativamente difficile ig#lare gli approcci di entrate e di
mercato. Tuttavia, ci sono numerosi punti di debp& per I'approccio sunk cost. In
primo luogo, si puo sottovalutare I'asset di Plaldiecisione per proteggere l'asset IP,
per esempio, pud essere basata su una previsienkasbket abbia un valore maggiore
del costo per ottenerlo. Se questa previsione @, valtora I'approccio sunk cost
sottovaluta I'asset. In secondo luogo, I'approsciok cost non ha alcuna influenza su
cio che un estraneo potrebbe essere disposto aepagal’'asset. Il valore di un asset o
di un portafoglio di PI per un licenziatario o aggute puo essere molto di piu o molto
di meno del sunk cost. Gli uffici di brevetto nebnado sono pieni di brevetti inutili di
cui i proprietari hanno pagato una piccola fortpeaottenerli.

Il costo di riproduzioneréplacement coyie un altro metodo di valutazione basato
sui costi che pone la seguente domanda: Quantelarun concorrente aver bisogno
di spendere se dovessero creare la risorsa l@si3t@uesta domanda si allontana dalla
metodologia lineare basata sui fatti dell’approcsimk cost, e richiede alcuni calcoli
ipotetici. Tuttavia, pud essere una misura utiieda@ni. Un forte elemento di prova che
colpisce i danni potrebbe essere il sunk cost beltore, ma i costi ipotetici dell'autore
della violazione potrebbero essere molto piu o nagi@osto effettivo del creatore.

Il metodo dei differenziali di risultato (o cashiw@) per la valutazione di asset di PI
si concentra sui ricavi che un proprietario pu@mdre da un‘asset di Pl, piuttosto che il
suo costo. Il primo passo per identificare un désh € di stimare la quantita di entrate
che un particolare asset di Pl portera al suo ptawio per tutta la durata dell'asset.
Utilizzando semplici calcoli finanziari, un fluss entrate nei prossimi anni puo essere
convertito nel valore attuale netto (NPV) o disaedincash flow, che rappresenta il cash
flow di un‘asset di Pl sulla base del reddito ché produrre. Due delle variabili per il
calcolo NPV sono: (a) il reddito complessivo futwattribuibile all'asset di Pl; (b) la
tempistica e la durata del flusso di reddito; el(tdsso di sconto, che puo essere basato

sul tasso di interesse prevalente al momento, andiasso di rendimento che un
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investitore si aspetta di ricevere, e di altri dattdi rischio. Il metodo del reddito
funziona bene quando vi &€ un chiaro prevedibildr desv dalla licenza di un asset di
PI. Un punto debole del metodo del reddito e clse @®n si applica bene alla maggior
parte degli asset di Pl perché di solito non vuedo di entrate prevedibili attribuibili ad
un asset di PI. E’ intrinsecamente piu difficilevsdre ricavi futuri per un‘asset di Pl che
annotare i costi del passato, come con il metodsulek cost. E' difficile separare gli
asset di Pl e stimare I'ammontare dei ricavi débaite ad un particolare asset di Pl in
un dato insieme di circostanze. Infine, la previsialei tassi di interesse e notoriamente
incerta, cosicché selezionare il tasso di scontsc¢dnt rate) adeguato richiede
congetture. Gli alberi di decisione possono aiubangna valutazione del reddito. Molti
analisti usano gli alberi di decisione per concepwari scenari possibili con la
percentuale di probabilita di ciascuno, e per dateadl valore finale di un‘asset di P1I.

Nei metodi di mercato, il valore monetario di usetdP si basa su operazioni simili
che coinvolgono asset similari. Uno dei punti dzéodella valutazione di mercato € che
e ben consolidata nella teoria economica, dotiginadica, e nella vita quotidiana, in
tutte le parti di un'economia di mercato. Un praidecon l'utilizzo di transazioni
comparabili nella valutazione di Pl € che moltiedsdi PI, per loro stessa natura, sono
unici, cosicché nessun confronto diretto puo essét@ Non esiste un mercato stabilito
per la maggior parte degli asset di Pl, cosi speeaovi € quasi nessun dato.

Un altro problema e che molte transazioni di Ricseegrete. Una parte dei dati
disponibili sulle transazioni di PI viene da spé&ai@azioni industriali e indagini (come
ad esempio I'Association of University TechnologyarMgers indagine annuale di
attivita brevettuale e concessione di licenze).

Inoltre possono essere utilizzati dei metodi eropii manager di Pl esperti e
professionisti utilizzano regole pratiche per stiend valore degli asset di Pl. Una
regola empirica € una semplice e facile linea guilda ricordare, che funge da
scorciatoia per raggiungere un valore approssimathe puo essere utile, ma non é
molto accurato. Usando una regola empirica, un gemai Pl o un negoziatore
cercando di mettere insieme un accordo puo rapidarevere un'idea approssimativa
del valore di un asset, con i numeri che possosereseseguiti nella propria testa e

senza ampia raccolta di dati e il calcolo.
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Una regola importante generale € l'uso di tassiogalty stabiliti in un settore
particolare. Utilizzando un tasso di royalty pefimiee il valore di una licenza é spesso
piu logico e giusto, perché licenziante e liceraiat dividono il rischio di fallimento e i
benefici del successo. Un'altra virtu della valitae basata su royalty € che nessun
dato é richiesto oltre che il volume delle venditghe € la piu comunemente statistica
finanziaria nelle aziende di tutto il mondo.

Tuttavia, l'ideale di un "tasso stabilito” & sfegte nella pratica. Poiché i termini di
licenza attuali attraverso un settore sono spessatit segreti, puo essere difficile
ottenere dati oggettivamente verificabili che peterebbero ad una vasta gamma di
persone di concordare su cio che € il tasso dm@bilivece, i professionisti esperti
possono aggregare le proprie esperienze per vamiren'idea generale di cio che i loro
clienti potrebbero aspettarsi nel settore. Unadgasocieta, inoltre, puo aggregare i dati
da tutte le sue transazioni con diverse organipmaper venire con la propria visione di
un tasso di royalty stabilito.

In assenza di dati sui tassi stabiliti, la regaaeayale piu cruda e di ritenere che il 5
per cento dell'importo fatturato lordo e una royalagionevole da pagare per una
licenza. La regola del 5 per cento & un popolareha se imperfetto, punto di partenza
nelle trattative in cui ci sono pochi dati circartsazioni paragonabili, flussi di reddito, o
costi. Non vi é alcuna teoria solida dietro la lagdel 5 per cento. Si applica solo
direttamente alle transazioni di licenza con rgyatton per acquistare degli asset. La
realta e che in diverse situazioni e industriedgalty stabilite possono variare da un
minimo di 0,01 per cento ad un massimo del 50 petcc In ultima analisi, la regola del
5 per cento é di poco aiuto.

Un'altra regola del pollice € chiamata "la regod 25 per cento.” Questa e piu
spesso applicata quando due parti stanno fissamdasso di royalty in cambio di dare
in licenza un asset di Pl. Il principio di baseh& dl profitto attribuibile alla proprieta
intellettuale dovrebbe essere diviso tra il prajarie di Pl (concedente, licenziante) e il
licenziatario. Specificamente, la regola del 25 pento ritiene che il licenziante
dovrebbe ottenere il 25 per cento dei profitti, tnenl licenziatario ottiene il 75 per
cento. Un problema fondamentale con la regola Sqiet cento si trova nella difficolta
di calcolare i profitti. Ci possono essere opinidivierse sul fatto di contare i costi fissi,

nonché i costi marginali e le spese generali. Quaint costi sono inclusi, tanto piu
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stretto € il margine, e quindi la riduzione delbhgalty calcolata utilizzando la regola del
25 per cento. Un secondo problema é la scissianditnovatore e il licenziatario.

Piuttosto che prendere il 25 per cento dei profittiproprietario di Pl potrebbe

ragionevolmente aspettarsi un terzo, meta, tretigp@gualche altra frazione dei profitti

in una data situazione. In terzo luogo, il succedisan prodotto, puo dipendere da
diverse innovazioni, quindi non una sola di essatmg 25 per cento dei profitti.

Nella negoziazione di licenze, anche se vi é umra@ccgenerale sul valore di una
licenza, ci sono molti modi di strutturare il trasento di valore dal licenziatario al
licenziante. Per esempio, ci pud essere un paganaeriore fissato, e se questo e
l'unico pagamento, la licenza viene indicata comersata." Ci possono essere
pagamenti fissati periodici, come ogni anno. Ci msSere una royalty basata sulla
percentuale delle vendite o su un importo fissoyreta venduta. Le royalty possono
iniziare alte, per aiutare l'innovatore a recupemgr investimenti, e poi diminuire su
maggiori volumi di vendita. Oppure possono inizibesse per aiutare il licenziatario a
stabilire un mercato, e poi aumentare piu tardipodehe i margini di profitto
aumentano. E ci puo essere un importo minimo dili@s da pagare ogni anno al fine
di proteggere il licenziante da una situazione uniclicenziatario non riesce a fare
gualsiasi vendita.

L’economia fornisce un esempio finale di una sdecsstuazione di valutazione di
PIl. Diversi anni fa, gli economisti hanno cominoiad usare il conteggio dei brevetti
come proxy per linnovativita. Agli economisti pmcusare tali dati, perché é
prontamente disponibile da database pubblici. Ieroeiconomia, si pud contare il
numero di brevetti (o registrazioni di marchi oisdgzioni di copyright), rilasciati ad
una particolare azienda, e quindi in grado di &raalcune conclusioni su quanto e
innovativa l'azienda. Confrontando queste cifreuallg dei concorrenti, nel corso del
tempo si pud giudicare la posizione competitivaled@nprese. Andando oltre, in
macroeconomia si possono ricavare alcune conclusiaa il livello di innovazione di
un settore, o di una nazione o di una regione,dgumto il numero di asset di Pl emessi
per un periodo di tempo. Tuttavia, i conteggi gredi brevetto sono molto limitati
nella loro utilita. Essi equiparano innovazioni dkro brevetti con quelli preziosi.
Alcuni brevetti sono estremamente preziosi, ma &ggior parte dei brevetti hanno

poco 0 nessun valore. Su una base macroeconontiicgemo di un settore, in un
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singolo paese, la conta grezza dei brevetti puéresgile per osservare le tendenze nel
corso del tempo, ma non possono essere di grantte ai

| metodi “tradizionali” piu utilizzati e accrediiahella prassi di valutazione degli
asset di Pl sono i metodi basati sui flussi di ede tra questi, in particolare, il metodo
dei differenziali di risultato. Per la peculiarith taluni asset € necessario ricorrere a
metodi specifici quali il metodo residuale o il m@b delle relazioni con la clientela. |
metodi di valutazione basati sui flussi di redd#ono sovente affiancati, dove ne
esistono le condizioni, da metodi di mercato, tguali il metodo dei tassi di royalty e
quello che viene piu frequentemente impiegato.

Quale metodo di valutazione di controllo, si faitemhente ricorso ai metodi basati
sui costi, tra i quali il metodo del costo storamggiornato viene piu spesso considerato

in quanto in grado di fornire utoor per la stima del valore dell'intangibile.

Nellimpiego dei metodi “tradizionali”, al fine dienere in considerazione la
variabilita deidriver alla base della valutazione del bene intangihite approccio di
natura deterministica completo richiede in primeda I'esame di tutti i possibili
scenari, ottenuti facendo variare puntualmentenglut del business plarcthe sottende
la valutazione in oggetto e, successivamente, l&zis@e dei risultati piu “plausibili”.
Tale selezione avviene sulla base di consideradiamatura qualitativa.

L’applicazione di tecniche di simulazione qualildjaritmo Montecarlo migliora i
processo di stima appena accennato perché congenéssegnare probabilita di
accadimento ai valori che i fattori soggetti a maggincertezza (o variabilita) possono
assumere e di simulare il loro comportamento sezamé modalita casuale in modo da
misurare la frequenza di accadimento dei risufedativi ai differenti scenari simulati.
In questo modo, la valutazione si arricchisce dsure oggettive di sensitivita dei
risultati alle variazioni dei parametri rilevantieldbusiness planche sottende la
valutazione, e porta alla stima di intervalli dlor&zzazione maggiormente attendibili.

Attraverso I'utilizzo dell’algoritmo Montecarlo fatato sulla teoria delle probabilita
e su tecniche statistiche, si giunge a determinsra& distribuzione di probabilita
empirica dei possibili scenari futuri ed i relatimdicatori di sintesi per le variabili di
interesse ai fini del processo di stima del vattiran bene immateriale. La costruzione
e I'impiego della tecnica di simulazione Montecglssa, in estrema sintesi, attraverso

le seguenti fasi:
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1. Scelta del metodo di valutazione: approccio di reatdeterministica” sulla base
del quale applicare la tecnica di simulazione Moati®;

2. Definizione delle variabili esplicativeinput): scelta dei parametri soggetti a
maggiore incertezza o variabilita;

3. Attribuzione di una distribuzione di probabilitdealvariabili input: analisi delle
serie storiche e scelta delle distribuzioni piutela

4. Scelta del numero dirials: simulazione del comportamento delle variabili
secondo una modalita casuale;

5. Analisi dei risultati e delle relative frequenze accadimento: verifica del
comportamento e degli impatti sulle varialbilitpute analisi delle statistiche;

Metodi basati su opzioni

| metodi basati sulle opzioni includono il calcalo un’opzione reale all'interno
della valutazione di un bene intangibile, nell'ipsit che la tradizionale valutazione
basata sui flussi di risultato futuri non rifleitapieno il valore dell’attivita oggetto di
valutazione.

o Il metodo delle opzioni reali

Il metodo delle opzioni reali presuppone che unebenangibile offra a chi lo
possiede una serie di opzioni reali sia per laigestattuale del bene immateriale, sia
per la crescita futura: abbandono; conversionderiento; espansione rappresentano
le pit comuni. Il possessore dell'opzione ha iltthrdi intraprendere/abbandonare un
progetto a un costo di investimento prestabilitdir@ o a una data prestabilita, con una
volatilita stimata. Tale progetto viene intrapresalore dell’attivita sottostante) se |l
suo beneficio atteso risulta maggiore del costd’inatstimento stesso (prezzo di
esercizio). Il valore del bene immateriale derivanguie dalla somma del valore
determinato con i metodi piu tradizionali e deloral delle opzioni reali implicite. I
metodo delle opzioni reali € spesso utilizzatolperalorizzazione di intangibili quali i
brevetti.

Metodi misti

| metodi misti sono sviluppati prevalentemente deieta di consulenza, unendo a
una valutazione di tipo finanziario basata sui diuslel bene immateriale, una
valutazione di tipo qualitativo legata alla deteradione delle caratteristiche

dell'intangibile.
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o Il metodo di stima del valore di brevetti e design

Il metodo della piattaforma condivisa tra Ministedello Sviluppo Economico,
ABI, Confindustria e CRUI come indicato dal Protbeali Intesa del 21 ottobre del
2008, particolarmente adatto per la stima del eatbrbrevetti a contenuto tecnologico,
design e modelli, si fonda su una piattaforma diliahe valutazione strutturata in
moduli, che definiscono le prospettive in cui pusere analizzato il bene intangibile
per la valutazione con metodi dating/ranking (definiti anche discoring o degli
indicatori a punteggio). Gli indicatori sono orgazati in 5 moduli “indipendenti” e
“autonomi” (invenzione, tecnologia, aspetti interaccesso al mercato, aspetti esterni),
e in ciascun modulo gli indicatori sono raggruppitiersamente secondo 4 criteri e 2
dimensioni: capacita/robustezza — impatto/effgpi@babilita di successo — rilevanza.
La scelta dei punteggi e dei pesi segue unimpastazsecondo cui il punteggio
attribuibile a ciascun indicatore varia da 1 a 8@lla 5.2).

Tabella 5.2 — Quadro di analisi dei metodi di rghianking: griglia di valutazione

elaborata e condivisa da MSE, ABI, Confindustr@RUI.

Modulo Indicatore

Stato dell'arte Evoluzione
Invenzione Novita/Originalita Titolarita

Copertura geografica .

AR Copertura tecnologica

Applicazioni

Cost Benclia Time to maricet
Tecnologia Sostituti/ Alternative

Tempo/Ciclo di vita

Intensita di brevettazione Competenze richieste

Inventori Risorse per lo sviluppo

Aspetti interni

Produzione
Assetcomplementari

Evoluzione dell'idea
Qualita

Accesso al mercato

Concorrenti
Mercato di riferimento
Canali di vendita

Diritti di terzi
Mercato rilevante
Clienti

Aspetti esterni

Trend di settore
Fattori di crescita
Esigenze

Vulnerabilita della tecnologia

Crescita del mercato
Segmenti di mercato
Vulnerabilita sociale
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L’applicazione del metodo non ha come scopo quilfornire una stima del valore
in termini monetari, assoluti o probabilistici, dedne intangibile, bensi cerca, attraverso
I'analisi di vari indici, di classificare gli stasall'interno di scale drating precostituite.

L’obiettivo € “mappare” e misurare gli intangibiifi un contesto di business usando
degli indicatori proxy) relativamente awvalue driver La piattaforma sviluppa una
matrice di decisioni per definire il rating del gedto e il contributo dello stesso al
potenziale di generazione di flussi di cassa/reddit

In breve € possibile identificare una griglia diabsi e valutazioni cosi

caratterizzata (Tabella 5.3).

Tabella 5.3 — Griglia di analisi e valutazione eliatia e condivisa da MSE, ABI,
Confindustria e CRUI

Modulo Indicatore

Invenzione Riguarda gli aspetti propri del brevetto e dell@mzione

152

Considera gli aspetti propri della soluzione tearecdella tecnologi
Tecnologia proposta con linvenzione, lo sviluppo del prototi
l'industrializzazione

1=}

Si  riferisce  al contesto di sviluppo della soluzdgn
Aspetti interni tecnica/dell'invenzione con riferimento alle risereimane e agli
aspetti del brevetto piu vicini all'azienda propoteeil progetto

Awvicina gli indicatori classici — ad esempio pér mercato di
Accesso al mercato| riferimento, la filiera o supply chain, i canali distribuzione o d
vendita, aspetti legati all'ambito brevettuale

Coglie gli aspetti economici e di business neleseftmercato in cui la

Aspetti esterni . X . X ) .
P soluzione inventiva/il progetto innovativo vannodalocarsi

In ciascun modulo gli indicatori sono stati raggrap in due modi diversi ad
identificare criteri generali che consentono unfemwto trasversale tra i moduli stessi.

Il primo raggruppamento riguarda gli indicatori ‘tRobustezza/Capacitd” e gli
indicatori di “Impatto/Effetto”. Il secondo raggrpamento, indipendente del primo,
offre un’organizzazione diversa degli indicatoriechono caratterizzati in termini di

“Probabilita di successo” (P) e “Rilevanza” (R).

Tra gli approcci “alternativi”, assumono sempre giagrilevanza teorica i metodi
misti, anche se difficilmente dimostrano attitudaiéapplicazione pratica, specialmente

per I'introduzione di un numero elevato di variabdggettive o qualitative. Tra questi, i
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metodi di rating/ranking possono costituire un dalsupporto a sistemi di attribuzione
di giudizio con punteggi gia in uso presso glitigtidi credito grazie alle regole di

Basilea Il, anche se non pervengono alla stima rdivalore monetario del bene

immateriale.
Tabella 5.4 — | metodi di valutazione utilizzatilagprassi
Metodo di valutazione Punti di forza Punti di debokzza
Correttezza e semplicifaDifficile individuazione dellg
Metodo dei differenziali | concettuale aziende prive di intangibile
di risultato Facile reperimento di dafilnapplicabilita in presenza di pju

economici e gestionali intangibili

- Difficile individuazione di
Numerose transazioni ¢l - :
comparabili adeguati

Metodo dei tassi di concessioni in licenza . ? e
Valori influenzati da specificitq

royalty

Adeguatidatabase contrattuali
Permette di  individuare IiNon e correlato all’efficaciq
Metodo del costo storicd driver di valore delle spese sostenute .
) - - Non é funzione dei risultafi
aggiornato dell'intangibile futuri
Disponibilita di dati “cert Scelta dell'intervallo temporale
Possibilita di creareanking | Maggior numero di variabil
Metodi misti Utilizzo di dati pubblici e| soggettive

qualitativi Complessita di applicazione

Utilizzando diverse tecniche, il manager di Pl jmodurre un range di valori, con
un po' di confidenza che il valore di un asset ardportafoglio IP, € in tale intervallo.
La generazione di valore € uno dei principi allaebdell’attuazione di una strategia di
PI.

5.9 Misure di performance

Una delle variabili di maggior interesse nel precesli gestione della proprieta
intellettuale é il costo. Il costo per proteggelieagset di Pl pud essere molto elevato.
Un modo per risparmiare sui costi di gestione déuello di decidere cosa proteggere
e cosa non proteggere. Se l'organizzazione perseguetti, ad esempio, che non
portano alcun valore per l'azienda, o si espanadin® la loro portata ragionevole senza
un focus strategico sul loro valore per l'orgarzza@ae, qualunque sia il costo sara come
inutile. 1l costo si compone di diversi contributtome le risorse umane. Una

razionalizzazione delle risorse impegate puo pertd una riduzione dei costi. Per
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esempio nel caso dei brevetti, puo essere megieayli inventori che fanno gran parte
del lavoro richiesto (es. redazione, analisi dplibblicazioni precedenti e degli aspetti
nuovi dell'invenzione), invece di consulenti in\e#i, che - sia in-house che al di fuori
- lavorano ad un tasso molto piu alto. L'approguioefficiente € quello di lasciare che i
consulenti in brevetti si concentrino sulla scrdtudelle rivendicazioni legali e
sull'espansione della descrizione di brevetto. tefinal cross-training & consigliabile.
Idealmente, ci dovrebbe essere una sorta di tegmmogdrieta intellettuale che si riunisce
per rivedere tutte le decisioni di gestione dewvbti, su base mensile o trimestrale. Per
guanto riguarda le funzioni dello staff legales$anzione di un consulente esterno di
brevetto pud essere un approccio costoso, ma tarlde vantaggio di flessibilita e
l'accesso a competenze specifiche. L'assunzion@ donsulente in-house puo essere
pil 0 meno costoso di un consulente esterno ngoluarmine, ma in generale sara
meno costoso se non c'é lavoro legale di routiree ddve essere fatto per un lungo
periodo. Le opzioni si differenziano da organizeae a organizzazione, dalle piccole
aziende non-profit e start up senza avvocati alienale con uno o due professionisti di
brevetti in-house, fino alle multinazionali che hanpiu di un centinaio di brevetti,
marchi, e avvocati specializzati in proprieta ilglale in-house. In ogni caso,
l'obiettivo € quello di avere il giusto mix di perg, con chiare responsabilita e
divisione del lavoro.

Nelle universita ed enti pubblici di ricerca, vi generalmente un sistema
centralizzato con un ufficio di proprieta intelledte o di trasferimento tecnologico che
gestisce tutte le decisioni sulle domande da ptasencome dare in licenza i titoli, la
qguantita di risorse da spendere, e cosi via. Léeso@iu grandi possono avere un
ufficio centralizzato di Pl che coordina tutto, igpao essere un sistema decentralizzato
in cui ogni divisione ha un certo potere di preedér proprie decisioni su cosa
proteggere e far rispettare, con una guida limitdéa parte della sede centrale,
rimanendo in linea con il bilancio generale. Ogpp@ccio ha i suoi vantaggi e
svantaggi e pertanto vanno considerati organiznazp@r organizzazione.

Per sapere se il processo sta andando bene omemesgsario svolgere una continua
rivalutazione e cio si traduce in un feedback &l& precedenti di formazione della

strategia, valutazione e implementazione. E 'diéienisurare esattamente cio che le
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aziende stanno ottenendo come output dal procesaoj risultati possono essere
ragionevolmente valutati finanziariamente e non.

La valutazione del portafoglio finanziario analizmatermini economici quanto |l
portafoglio vale. Questo pud essere misurato adthgieecon gli approcci standard,
introdotti precedentemente — come i metodi deiicdstvi, 0 di mercato. Tutte queste
misure sono imperfette e pertanto si pud essedésaccordo ampiamente sul valore di
un brevetto o di un portafoglio. Assegnare numeailire un esercizio commerciale che
richiede molta contabilita e proiezioni di busines®fisticate. Tuttavia, se
l'organizzazione e coerente con il suo processuatlitazione si possono seguire i
progressi nel tempo, e magari fare un benchmalik dek prestazioni nei confronti di
quelle dei suoi concorrenti.

La valutazione non-economica coinvolge questiomea@d esempio: il numero di
brevetti rilasciati, i paesi in cui ha registratbrevetti la concorrenza, il tempo residuo,
etc.. Come e noto, il valore non finanziario diasset di Pl puo essere descritto in tre
dimensioni, durata della vita, la portata geogeafie la forza di diritti esclusivi. Questo
approccio da un senso qualitativo dei punti di dotddimensionali di un particolare
asset di Pl o portafoglio, e se sta crescendaengbo.

La parte piu difficile del processo e districans te tante domande, allo stesso
tempo, comprese le questioni tecniche, legali leudiness. Ad esempio, per i brevetti,
individuare quali sono le differenze tra la tecnicda (prior art) e cio che e brevettabile,
oppure andare al passaggio aggiuntivo di immagigaadi aspetti dell'invenzione sono
pil preziosi, e quanto siano importanti i vari d@8pper l'organizzazione. Queste
risposte devono essere intrecciate con le inforomaziugli altri diritti.

Un decisore deve rimanere concentrato, fare tuitstg cose allo stesso tempo.
Ecco perché e cosi importante essere in gradaidolare un piano semplice. In caso
contrario, durante il tentativo di attuare il piarla maggior parte delle persone si
perdono nei dettagli, e una politica coerente rnutrgpomai emergere.

5.10 Valutazione delle risorse interne e I'ambiente est®

Una buona gestione del portafoglio di PI richi€dehtificazione, il monitoraggio,

e la decisione di se e come proteggere le nuowe éda uno o piu tipi di diritti di
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proprieta intellettuale. Il processo di valutaziodei diritti di proprieta intellettuale
comincia dalla valutazione interna.

Una valutazione di Pl fornisce informazioni vitalper la gestione
dell'organizzazione, per mantenere o migliorargrapria posizione competitiva. In
teoria, la valutazione di Pl dovrebbe avvenire aselregolare. Nella pratica, la maggior
parte delle organizzazioni fa troppo poco in teinuin valutazione della PIl. La
motivazione € che molte organizzazioni non hannoskerse o la volonta di condurre
una revisione approfondita della PI.

Una valutazione strategica passa sia verso l'iatehe verso I'esterno. All'interno
dell'organizzazione, il manager di Pl identificgploprio patrimonio mentre all’esterno
egli impara a conoscere il patrimonio di Pl deglranei, le organizzazioni nel contesto
competitivo nella misura in cui queste possono ever impatto sulle attivita proprie
dell'organizzazione.

La valutazione coinvolge due domande:

(1) Quali tipi di asset sono presenti

(2) Quanto forti sono questi asset nelle tre dinmemsdi esclusivita, copertura

geografica e durata.

La seconda parte della valutazione & una valutadioanziaria. La valutazione ¢ il
processo di determinare il cash flow equivalentgaliticolari asset di Pl, gruppi di
asset, e il portafoglio nel suo complesso. La eione si applica in un insieme piu
limitato di circostanze. Un portafoglio di puo essvalutato in modo simile al modo in
cui i commercialisti analizzano le aziende e glii grubblici, ovvero raggruppano le
informazioni finanziarie in quattro categorie fonuantali: attivi, passivi, ricavi e spese.
In generale, un manager di Pl segue un approcoidesper la proprieta intellettuale
mediante la compilazione di un elenco di attiviesgivi di PI, un conteggio dei ricavi di
Pl correlati da cessione o licenza, e un budgespdisa che mostra il costo della
creazione di asset di PI, la gestione di dirittPdli e il pagamento di royalties o danni a
terzi per l'utilizzo dei loro asset.

Naturalmente, la proprieta intellettuale non e dena la gestione della Pl non &
una gestione finanziaria. E' spesso difficile httiie un valore finanziario agli asset di
Pl, perché non sono beni fungibili liquidi. Cioégnd asset di Pl & unico, non é

facilmente trasferito da una categoria di asset'altua, o0 da un'organizzazione all'altra.
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Un'altra differenza & che i rischi associati a divgortafogli di Pl sono difficili da
guantificare, e l'assicurazione nel campo e pratérde inesistente. Infine, ci sono
pochi principi contabili generalmente accettati lgproprieta intellettuale, in modo che
ogni organizzazione tende a trattare la proprigagione di Pl in modo diverso.

Un'organizzazione deve valutare il proprio portéitoglii Pl al minimo la prima
volta quando viene preparato un piano di gestidtragegjica della PI, e poi ogni volta
che viene aggiornato. Una valutazione e di solgéoessaria prima (0 come parte di)
condurre una valutazione finanziaria di un asgsartafoglio di PI.

Valutare il portafoglio di Pl di un‘organizzazioper la prima volta puo richiedere
molto tempo. Tuttavia, I'aggiornamento di un parggib esistente € molto piu facile. Ci
sono tre passaggi fondamentali che sono necessanitenere informazioni complete e
utili circa gli attivi, passivi, ricavi e spese it di un'organizzazione.

» Elencare gli assetegistrati dell'organizzazione.

* Revisionare il processer determinare quali politiche e pratiche sonatio

per gestire la proprieta intellettuale dell'orgaazone

» Revisionare il progetto / prodotta di valore piu alto per I'organizzazione.

Le fasi fondamentali di una valutazione di Pl sdeostesse per tutti i tipi di
organizzazioni. La portata della valutazione, ab d$wello fondamentale, dovrebbe
essere simile, concentrandosi su attivita che sigwificative per I'organizzazione e i
suoi stakeholder. Un questionario € il miglior stanto per la valutazione completa dei
diritti di proprieta intellettuale internamenteiritero processo puo richiedere da un paio
di settimane a diversi mesi.

Un questionario completo copre tutti gli aspettiieadali della proprieta
intellettuale. Tuttavia, un tale questionario cercansiderevoli informazioni e
completarlo richiede un significativo impegno dieatzione e di tempo. Una valutazione
di PI cerca di identificare le opportunita non riogciute e i potenziali problemi legati
alla proprieta intellettuale, e di gestirli in mogwoattivo. Per questo motivo sono
necessarie informazioni trasparenti nella valutaziper essere utili. .

Il corpo del questionario si concentra sui divetigi di diritti di proprieta
intellettuale: i segreti commerciali, brevetti,itlird'autore e marchi. .

La sezione finale del questionario di valutaziofe comprende licenze ed altri
accordi. Ogni divisione o gruppo dovrebbe elenclardicenze scritte, accordi di
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trasferimento, contratti di licenza software, @iatcordi con estranei per (a) prendere,
prendere in prestito, acquistare, o usare; (b)if®rrvendere, prestare, o altrimenti
trasferire i diritti di proprieta intellettuale @titerno o all'esterno dell'organizzazione.

Anche se il modo migliore per un'organizzazion®ttenere informazioni circa la
sua proprieta intellettuale € quello di condurre awto-valutazione, la situazione si
inverte quando si cercano informazioni su un paldie concorrente o il contesto
generale della proprieta intellettuale. Qui, latéoprimaria di tale informazione sono i
database pubblici, e le informazioni interne sommosdarie. Tuttavia, un'analisi
completa richiede un po' di formazione e di espeae

L’approccio migliore e quello di conoscere la teennota, e quindi strutturare una
domanda di brevetto per meglio definire qual édava invenzione, distinguendola da
cio che é presente. || modo migliore per evitaraiogesponsabilita € quello di
conoscere i brevetti rilevanti, e prendere misueg pvitare di violarli, compresa
l'adozione di una licenza, se necessario. Cosi, ipidrmazioni una societa ha
disponibili sulla PI, piu alta e la probabilitaganificare e attuare una strategia forte.

L’'innesco piu comune per la valutazione della Plaé“due diligence” nella
negoziazione di un trasferimento di diritti di priga intellettuale, come licenza o
cessione, o in discussioni di acquisto o di fusidnegenerale, qualsiasi parte che sta
prendendo in considerazione l'acquisizione ditdoli un altro conduce ad una sorta di
“due diligence”.

Il processo di valutazione appena descritto € eglpilie alle imprese pubbliche e
private. | limiti principali nella valutazione dallPl sono quelli dettati dalle risorse,
tempo e spesa. Nel caso di due diligence, la visgitdmpo € troppo importante, perché
una transazione puo avere una scadenza e la mctadcune informazioni rilevanti
puo richiedere piu tempo di quanto sia disponibile.

La valutazione della Pl é il collegamento cruciéde la comprensione della
missione di un'organizzazione e venire con undegfia di Pl adeguata. E' anche una
parte fondamentale del processo di attuazionelelisteategia, perché le organizzazioni

hanno bisogno di monitorare i loro asset di PI.

5.11 Implementazione della strategia di gestione dellalP
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Ogni organizzazione ha bisogno di un proprio pisinategico in un dato momento,
e un semplice processo per la sua attuazione. Dgase di identificazione e di
valutazione delle risorse interne ed esterne eilptesprocedere alla implementazione
della strategia di gestione della proprieta intailde. Seguendo degli alberi di
decisione, come in questo caso, € possibile adotti@azione sistematica coerente con
un piano generale. Esplorando metodicamente qadistmative, un'organizzazione di
solito puo trovare una strada a basso rischio filezzare le innovazioni necessarie.

Con un senso di scopo e di conoscenza dei fattmamager di Pl pud procedere
attraverso un sistema step-by-step utilizzandorialtiedecisione per decidere come
gestire le innovazioni che sono importanti pergéorizzazione. L'implementazione si
riferisce alle azioni concertate intraprese pelizeare un piano strategico. Ci sono due
parti per 'implementazione di un piano strategieo la gestione IP. Il primo é accedere
ai diritti di proprieta intellettuale di altri seaznterruzioni o responsabilita. Il secondo e
proteggere gli asset di proprieta intellettuald'idgbresa in un modo che promuova gli
obiettivi dell'organizzazione (che sara oggettquista trattazione).

Entrambe le parti si riferiscono a tutti i tipi plioprieta intellettuale. Uno o l'altro di tali

asset € tipicamente piu importante per una detatminorganizzazione, ma

I'implementazione e richiesta per tutti loro. Inegto stuio si porra I'attenzione al caso
di asset costituiti da brevetti per invenzione.

| compiti di implementazione possono essere ridattire fasi fondamentali. In
primo luogo, lo screening delle innovazioni pecd@asso o la protezione. In secondo
luogo, accedere a desiderate innovazioni da estrémeterzo luogo, crescere e
raccogliere i diritti di PI dalle innovazioni intez all'organizzazione.

Lo screening delle innovazioni € il primo passd'ingblementazione di un piano di
gestione della proprieta intellettuale. Il proceslcscreening pud essere visualizzato
come un albero decisionale. (Figura 5.4.).

Come punto di partenza, il manager IP identifica particolare innovazione che e
importante per l'organizzazione. La prima domanda pbrsi € da dove viene
I'innovazione. La risposta € o che l'innovazionenei da dentro 'organizzazione, o
dall'esterno, o entrambe.

Se linnovazione é stato creata da estranei, albbrarossima serie di passi Si

riferiscono a reperire un modo per guadagnaredssx alla innovazione senza creare
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responsabilita legali. Questo porta alla fase abzidel percorso decisionale per
I'accesso a innovazioni da altri come mostrataarfélyjure 5.5 e Figura 5.6.

Esterno
Accedere

all'innovazione

Identificare una

Da dove proviene

desiderata innovazione I'innovazione?

Proteggere

Interno innovazione

Figura 5.4 — Screening di un’innovazione per I'&swteo la protezione

Dal momento che il valore di un'impresa e sostamzaate il totale dei suoi asset
meno le responsabilita, € cosi importante evitespansabilita e disagi catastrofici cosi
come aumentare il valore dei propri asset. Pertadetmrganizzazioni devono fare
attenzione a rispettare i diritti di proprieta itgduale altrui. Il processo di
identificazione su come accedere ad un'innovazosigesso definita come analisi della
“liberta di operare”. Con cura ed esperienza, assp@ossibile trovare modi intorno
molti diritti di proprieta intellettuale. Tutti diritti di Pl hanno dei limiti. L'esistenza di
diritti di proprieta intellettuale di proprieta digualcun altro non preclude
necessariamente l'accesso allinnovazione. Se afimzpzione pud accedere
allinnovazione a condizioni ragionevoli, allorasistenza di diritti di Pl non € un
problema.

La Figura 5.5 illustra un albero di decisione pacdesso all'innovazione di un
estraneo quando I'accesso é prontamente dispahiifgima domanda é se i diritti di
proprieta intellettuale bloccano l'accesso all'vamone. Se non ci sono diritti di
proprieta intellettuale applicabili, allora I'orgamazione puo utilizzare liberamente
l'innovazione. Se si scopre che ci sono dirittipdbprieta intellettuale che coprono
l'innovazione, allora & necessario un ulterioreotay La maggior parte delle
innovazioni hanno almeno un certo grado di diditPl ad esso associati. La domanda

successiva, € se l'accesso e disponibile per liatmuw la licenza. Se si, allora
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pY

l'organizzazione che richiede l'accesso pu0d neg®ziaprezzo di accesso, e se €

conveniente, andare avanti.

Libero uso

| diritti IP
bloccano
I'accesso?

Innovazione
esterna

Negoziare

Il prezzo e
accessibile?

SI

disponibile
per vendita
jcenzags

Figure 5.5 — Accesso all'innovazione di un estrameando I'accesso é
prontamente disponibile

Ci sono molte circostanze che possono portare garorzazione a concludere che
l'accesso all'innovazione di un estraneo non é tanoente disponibile. In alcune
circostanze, non sono disponibili licenze. Il piefario IP puo scegliere di esercitare |l
controllo esclusivo sulla innovazione, senza a#ftlaccesso a qualsiasi prezzo (Figura
5.6). Il compito e cercare i punti di debolezzélanportata dei diritti di Pl. Se viene
trovato un punto debole, allora I'accesso puo essewato, nonostante il rifiuto del
proprietario della Pl a concedere l'autorizzaziam@ja preliminare.

La prima domanda nellaccesso ad un'innovaziondetteo € se la durata del
dirittodi Pl € breve. Se e cosi, allora I'organiane puo semplicemente aspettare fino
a quando il diritto di Pl scade, e quindi utilizzdinnovazione liberamente. La seconda
domanda e se la portata geografica dei dirittildd Bmitata. Se € cosi, un concorrente
puo utilizzare I'innovazione nella zona “libera” déitti di Pl. Il prossimo passo nel
tentativo di trovare I'accesso € quello di chiedsgeci sono alternative all'innovazione
che e bloccata dai diritti di proprieta intelleteiaSe e cosi, la persona che richiede
l'accesso e soddisfatta con dell'alternativa. Sslendo altri componenti e materiali e
passi al di fuori dei campi di rivendicazioni deebetto del concorrente, l'azienda ¢ in
grado di trovare un'alternativa alla invenzionevbti&ata. Se non c'é un‘adeguata

alternativa, allora comincia una ricerca piu corapée per trovare una merce di scambio
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legale da usare come leva. La prima merce di seambin difetto legale nei diritti del
proprietario di PI. Ci sono molti tipi di difettedali. Una seconda merce di scambio € il
fair use. Si tratta di un corpo di dottrine giucide che identificano le circostanze in cui
una persona puo utilizzare un innovazione soggetthritti di proprieta intellettuale
senza essere responsabile di violazione. Le dettig legali del fair use sono piuttosto
estese. |l fair use in genere non si applica ardite Il punto piu comune € una deroga
per uso di ricerca dalla responsabilita di brevdito'esenzione del fair use per ricerca
permetterebbe ai ricercatori universitari di uglize un'invenzione brevettata per scopi
accademici senza affrontare la responsabilita.

Una terza merce di scambio e l'ottenimento di ucenka obbligatoria, o diritto
governativo di utilizzare l'innovazione senza irpesso del proprietario di Pl. Una
licenza obbligatoria si applica agli atti da padieprivati. Con i brevetti, ai sensi
dell'articolo 31 dell'accordo TRIPS, i paesi posscnnsentire I'uso non autorizzato di
un'invenzione brevettata in un singolo paese, terdenate circostanze: una trattativa
fallita con il proprietario o un'emergenza nazienalno specifico caso di revisione da
parte del governo; e un‘adeguata remunerazionea Quarta moneta di scambio & un
blocco dei diritti. L'organizzazione che cerca d&gso identifica un brevetto, ad
esempio, che detiene, che l'altro proprietario IdstB violando. Un quinto modo per
trovare una merce di scambio € la ricerca di uittalidi PI di terze parti che potrebbero
o bloccare il proprietario di Pl o fornire I'access

Se la ricerca di una moneta di scambio ha avutoesso, allora il percorso verso
I'accesso prosegue lungo una delle tre vie: rinagozusare senza permesso o sfidare il
proprietario in tribunale.La perdita di una caus@rdprieta intellettuale puo portare ad
ingiunzioni e potenzialmente ad enormi danni odirs@enti.

Se la ricerca di una merce di scambio fallisceegsuna debolezza nei diritti di Pl
viene trovata, allora il cercatore di accesso dexadutare le opzioni che in precedenza
erano state considerate. Infine, se non vi é aleatida alternativa, una decisione puo
essere di abbandonare il progetto e di investirevad. Per il momento un cercatore di
accesso si € mosso attraverso l'intero processsialee, tuttavia, le probabilita sono
molto alte che un buon percorso pud essere trqwataaggiungere un lieto fine, con
sufficiente accesso ad un prezzo accessibile peddidare gli obiettivi

dell'organizzazione.
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Figura 5.6 — Accesso alle innovazioni degli altragdo I'accesso non € prontamente

disponibile

In molti casi, le innovazioni possono essere adgtassenza violare i diritti di
proprieta intellettuale di un proprietario - traenitacquisto, pagando una tassa
ragionevole, o accettando altre condizioni ragiafieve la maggior parte dei diritti di
proprieta intellettuale sono trasferiti in questodo. Tuttavia, i disagi, i costi o le
restrizioni finanziarie possono precludere un agoaron il titolare dei diritti IP, nel
qual caso e richiesto un percorso per aggiraretiidli proprieta intellettuale - in attesa
che il diritto IP scada, procedendo in una "IP-fme", cercando una alternativa

tecnica, commerciale, o creativa all'innovazioraxaessibile, procedendo sulla base del

268



fair use, ottenendo una licenza obbligatoria déepdel governo, o asserendo un blocco
di diritto IP, se necessario andando da terze pdréicquisirlo.

Per quanto riguarda lo screening delle innovaziameate internamente
I'organizzazione, le decisioni vanno verso la praiee dell'innovazione con diritti di
proprieta intellettuale. Come quando si accedeiafievazioni di altri, c'é un processo
decisionale logico per proteggere le innovazionilimea con un piano strategico
globale. Ciascuno dei singoli atti necessari peraa¢ tale piano puo essere complicato,
che richiede tempo e costo, e puo richiedere azioncertate di diverse persone. Il
modo migliore per farlo € con un processo di triage

L'innovazione triage € un processo con cui il nganali Pl considera il valore di
una innovazione, e lo sottolinea per un elevatestimento in protezione IP, un basso
livello di investimento o nessun investimento. heavazioni sono anche identificate da
se l'azione deve essere presa immediatamente essixamente (Figura 5.7).

Cominciando con una innovazione che e stata proxgisiente identificata come
desiderabile, il manager di Pl valuta se linnowaei avanza gli obiettivi
dell'organizzazione. Se cosi, l'innovazione pucmssoprannominata un‘innovazione
centrale o "core". La seconda questione € se Niani@ne avrebbe un alto valore per gli
estranei. Se la risposta ad entrambe le domandg,ellora l'innovazione deve essere
indicata per il piu alto livello di investimento.nihnovazione che €& preziosa per
l'organizzazione (un‘innovazione core), ma nonezipsa per gli altri, dovrebbe essere
indirizzata per un livello piu basso di investimentprotezione di PlI.

Se linnovazione non ha alcun valore per l'orgazimme (un'innovazione non
core), ma ha un elevato valore per gli altri, @lanche questa potrebbe essere rivolta
per un livello piu basso di investimenti in protae IP. Tali innovazioni possono
essere ancora preziose. Ad esempio, tutti i biiev¢nuti dalle universita cadrebbero
in questa categoria, perché le universita non carialzzano le proprie invenzioni,
ma piuttosto li danno in licenza ad altri. Una st&ipuo cambiare il suo focus e
decidere che le innovazioni che sono state ini2ab@ pensate che avessero un alto
valore per l'organizzazione non sono piu una fédog quindi dovrebbero essere
vendute a qualcun altro. In tal caso, € opporturamtanere l'asset di Pl, ma con un
livello di investimenti piu basso rispetto alle awazioni accordate core con valore per

gli altri.
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Alcune innovazioni che erano inizialmente idenéfee come desiderabili possono,
Su una piu stretta ispezione, risultare perder@rgab per l'organizzazione o per
estranei. Tali innovazioni dovrebbero essere indate per nessun investimento. Esse
cadranno o nel pubblico dominio o rimarranno segreta non valgono l'investimento
di sforzo o interesse dal punto di vista di gesiai Pl. Molti errori possono essere
commessi qui, e spesso accadono quando viene ragscli vero valore di una
innovazione.

Per quelle innovazioni che sono indicate per lagaione di Pl, ad un alto o piu
basso livello di investimenti, la domanda succesgise vi € alcuna perdita imminente
di diritti. Se c'e, € necessaria un'azione immaedikt caso contrario, il manager di Pl
puo aspettare e agire a tempo debito.

Ad esempio, per le invenzioni brevettabili (a paateune eccezioni, come Stati
Uniti), il diritto di ottenere un brevetto svanisdegiorno in cui l'invenzione e resa
pubblica. In queste situazioni, se si € decisordigggere l'innovazione, bisogna agire
immediatamente. Le azioni specifiche da adottarsana a seconda del tipo di

innovazione ed il livello di protezione desideratm € importante tenere a mente che il

tempismo é una questione separata nella innovaniage.
s

Alta protezione

Alto valore

Bassa protezione

A
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La perdita dei diri
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Pubblicazig

Alto valore
per gli altri?,

NO

Sl

bl
)l

NO

Agire a tempo debitol

Figura 5.7 — Proteggere le innovazioni dall'inted®dl’organizzazione

Il passo successivo, dopo il triage in livelli a#i bassi di investimenti, con

intervento immediato o eventuale, € quello di Seeglla strada giusta per la protezione
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IP (Figura 5.8). Ancora una volta, l'indagine tordk natura dell'innovazione come
determinato dal triage. Il compito & quello di widuare quale tipo di diritti di proprieta

intellettuale si applica alla innovazione, e diidece come proteggere tali diritti.
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Figura 5.8 — Schema di scelta di un percorso perdgezione di Pl
Anche se che certi concetti e strategie sono cormaututti i tipi di proprieta
intellettuale, ci sono anche molte differenze alidira di loro. Concentrandosi sui
principi comuni a tutti loro puo aiutare un manatfera formare una strategia efficace.
Ma notare le differenze & anche fondamentale nifaione di tale strategia.
Le leggi che governano ogni tipo di IP differiscalepaese a paese, ma la seguente
descrizione - in qualche modo semplificata - segpeincipi generali del diritto di
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proprieta intellettuale ed e coerente con gli séadictabiliti nell’accordo internazionale
TRIPS e le leggi della maggior parte dei paesii come discusso nel Capitolo 3.

Una volta che le innovazioni vengono convertiteagset di Pl entrano a far parte
del portafoglio di PI di un'organizzazione. Sonaceassarie diverse fasi per gestire un
portafoglio - eliminazione, manutenzione, o espamsidei diritti attraverso un'azione
coordinata assunta nel corso del tempo.

Un manager IP protegge le innovazioni come nuosetagi Pl, li supporta in modo
essi possano crescere piu forti, elimina gli adeboli, impone o da in licenza quelli di
valore, e continua la pianificazione, anticipanal@tadenza degli asset piu vecchi.

La gestione del portafoglio IP dovrebbe esserewtsegu base regolare periodica,
ad esempio mensile, trimestrale, o almeno annudémem seconda della natura
dell'organizzazione. Ogni volta che viene eseguédagestione del portafoglio di Pl
richiede informazioni correnti, complete su tutti gsset di Pl dell'organizzazione.
Un'organizzazione che ha gia effettuato un procdssalutazione strategica, avra una
lista dei suoi asset di Pl e alcune informaziorntaigli obiettivi dell'organizzazione, le
sue politiche e le pratiche in materia di PI, iispdotti e servizi importanti, € i suoi
rapporti con l'esterno. Tutte le informazioni otien nel corso di tale valutazione
strategica sono utili per la gestione del portatti.

Il primo passo nella gestione di un portafoglioueltp di abbattere gli asset di Pl
correnti in diverse categorie per ulteriori anali@tigura 5.9). Essi possono essere
raggruppati per il tipo di asset. Essi possono aredsere raggruppati per diverse linee
di business, divisioni, o centri di profitto, inversi paesi, o in altro modo. In pratica,
una volta che tali raggruppamenti di linee di bass1sono realizzati, i manager di PI
tuttavia dovranno ulteriormente ordinare gli asséinterno di ogni gruppo in segreti
commerciali, diritti d'autore, marchi commercialbeevetti, perché ognuno di questi tipi
di asset e soggetto a diversi principi giuridici,riehiede differenti pratiche per
proteggerli.

In secondo luogo, il manager IP dovrebbe ripeterepdocedura di triage di
innovazione per le nuove innovazioni. Triage € coena tutti i quattro tipi principali di
proprieta intellettuale. Le decisioni prese in gaenza devono essere rivalutate in ogni
punto del ciclo di gestione. Le strategie possoravere, e i fatti possono cambiare. Se

un‘organizzazione decide di cambiare la sua dinezian asset di innovazione che era
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centrale per i piani di business dell'organizzagiam un ciclo pud diventare meno

importante nel ciclo successivo, e un'innovaziohe era meno rilevante potrebbe
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Figura 5.9 — Schema prosecuzione di Pl

Allo stesso modo, le attivita di un concorrentegoo® cambiare. Se i concorrenti

convergono su una particolare innovazione, un a$seera di basso valore per loro puo
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improvvisamente avere un valore piu alto. Se uwititté originariamente pensata per
avere un alto valore ai collaboratori e ancorasfyirzi per trovare una collaboratore o
licenziatario alla fine falliscono, allora il marexglP deve concludere che il valore
dell’'asset si & abbassato.

Cosl, gli asset esistenti devono ancora esserepsstt a triage, qualificandole
come asset degne di elevati livelli di protezigmetezione minore o del tutto assente.

La risoluzione effettiva delle controversie di Pdliévitale importanza non solo per i
proprietari di Pl e coloro che cercano di acceddfmnovazione, ma in realta per il
funzionamento di tutto il sistema legale di Pl. Qggontenzioso sui diritti di proprieta
intellettuale € un grande business. |l costo dcesione e generalmente molto elevato.

C'é davvero solo una ragione per un'organizzazpmrecostruire e mantenere un
portafoglio di asset di PIl, per ottenere il coritraulle innovazioni che provengono
dall'interno dell'organizzazione o ottenute daiaso. Se nessun controllo € desiderato,
nessun diritto IP € richiesto. Ma se il controlldésiderato, un‘organizzazione puo fare
due cose per aiutare a raggiungere i suoi obiettiyorimo luogo, I'organizzazione puo
lasciare che gli altri abbiano accesso ai dirittipdoprieta intellettuale, ma solo in
cambio di una certa considerazione di valore. Talesiderazione € generalmente |l
denaro. Un secondo modo per controllare l'accesgi dltri di una innovazione e
bloccarli del tutto, preservandoli dai concorrenti.

L'implementazione di un piano IP strategico coigeamolto piu di un contenzioso.
Oltre alla costruzione di un portafoglio e l'acecesdle innovazioni da parte di altri
senza violazione, I'implementazione richiede Natii di policing - alla ricerca di
trasgressori, contattandoli e cercando di convin@erinterrompere le loro attivita,
negoziando un accordo, e presentando azioni legalhecessario. Il contenzioso é
l'ultima risorsa a causa del suo costo e la suetezrza.

Esercitare un controllo sugli atti degli altri € onodo per definire I'applicazione, o
le policing, dei diritti di proprieta intellettuald.a prima fase di applicazione IP puo
essere chiamata “enforcement triage” (Figura 5.I0age puo essere innescato da
attivita indesiderate da un concorrente. Se vi t&vit@t competitiva in apparente
violazione dei diritti di proprieta intellettualeelliorganizzazione, allora la domanda
successiva € se l'attivita € concessa in licenzestQ puo essere piu difficile per

l'accertamento di quanto si possa pensare. Seir@alouna licenza, o se il concorrente
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e impegnato in attivita al di & della portata ddltenza, allora il passo successivo e
quello di condurre un'analisi dell'infrazione. &tta di due questioni fondamentali: la
validita e la violazione.

Nel rivedere le informazioni su possibili attivitiecite da parte di altri, un manager
di Pl ha bisogno di prendere in considerazione iBpediritti oltre specifiche
innovazioni, come concesso dai singoli paesi. Qupstta a decisioni su se far valere

tali diritti, oppure no.

NO

Accettare 'uso
rinegoziare la licenza

Scopo oltre
portata dell:
licenza?)

Identificare _ SI
attivamente Prowvisto di
indesiderati licenza?

concorrenti

Procedere con
I'analisi di
infringment

NO

Figura 5.10 — Imporre diritti di Pl — processo ¢gea

La questione centrale di violazione di brevettoeéles attivitd del concorrente
(produrre, utilizzare, vendere, importare, o offrin prodotto o un servizio per la
vendita), rientra nel campo delle rivendicaziorilmevetto rilasciato in un determinato
paese. Se il titolare del brevetto ritiene che #orda del concorrente rientrino
nell'ambito di applicazione di un'unica rivendica® di un brevetto unico, quindi non
ci sono motivi per un ricorso per violazione norporta quante altre richieste e altri
brevetti non sono violati. Per evitare danni e wovpedimento ingiuntivo per
violazione, il concorrente deve rimanere chiaroghi singola rivendicazione.

Le questioni legali, tecniche ed economiche in meatéi contenziosi sui brevetti
sono molto piu complessi rispetto ad altri tipiRdi La poste in gioco sono ovviamente
molto piu alte. Pertanto, negli Stati Uniti, alcursise brevettuali possono essere risolte

per meno di 250.000 $, e molte costano $ 2 milkopiu, fino a $ 10 milioni.
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Ogni possibile difetto nel brevetto € di solito testato in dettaglio, tra cui prior art
aggiuntiva che non é stato presa in considerazionente la prosecuzione del brevetto,
e questioni come la lingua impropria delle riveadioni e la condotta iniqua da parte

del richiedente del brevetto.

5.12 Trasferimento dei diritti di proprieta intellettual e

Trasferire i diritti  di proprieta intellettuale ditsisce un’altra fase
dell'implementazione di una strategia di gestioradPl. Le transazioni di Pl seguono
gli stessi principi di base del commercio dei bégungibili. | diritti di proprieta
intellettuale possono essere raccolti e utilizzateenduti, in tutto o in parte. Cido che
distingue le transazioni di Pl rispetto agli akrila loro natura immateriale. Ci sono
particolari concetti di proprietd che si applicaaita proprieta intellettuale, inclusi i
diritti legali che un proprietario di asset di Rigsiede e le limitazioni di tali diritti.

Ci sono essenzialmente solo due modi per acquisifgroprieta della proprieta
intellettuale. Il primo si applica al creatore dabmento che I'atto della creazione non
stabilisce, di per sé, la proprieta. Per diventadono richiesti ulteriori atti
giuridicamente riconosciuti. Il secondo modo peguasire la proprieta della Pl e
I'accordo con qualcun altro che gia possiede fitidiri

La dinamica di tale rapporto, dal punto di vista diétti di proprieta intellettuale,
puo essere definita in termini di chi possiede iqigtti, a chi vengono trasferiti e chi li
ha conservati, e quali diventano nuovi diritti ¢r@aseguito del rapporto di relazione.

La proprieta non si applica alle innovazioni stessa piuttosto a specifici fasci di
diritti di proprieta intellettuale. Infatti, talvtd un‘'unica domanda di brevetto puo dare
luogo a due o piu brevetti in alcuni paesi, a sdaatella portata dell'innovazione. Ogni
brevetto in ogni paese rappresenta un asset separaito dal suo proprietario. Lo
scopo dei diritti che ogni brevetto trasmette psseee determinato solo analizzando le
rivendicazioni del brevetto i, che possono diffeda quelle in altri paesi.

Una conseguenza delle limitazioni nazionali e Igazioni dei diritti di brevetti e
che vi € una "zona libera di PI", o accessibildahinio pubblico, in numerosi paesi per
molte invenzioni, ad esempio. Tali zone “franche&’Pdl possono essere pensate come

domini pubblici rispetto ad un particolare tipoddiitto di Pl, anche se limitato a un solo
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paese. Le universita possono detenere brevettipcbhducono royalty, e tali asset
possono essere trasferiti.

| diritti di proprieta intellettuale possono essdrasferiti mediante cessione e
licenza. La distinzione € generalmente abbastagmglgce. Se tutti i diritti in un asset
di Pl vengono trasferiti, I'operazione & consideraia cessione. Se meno di tutti i diritti
sono trasferiti, € generalmente indicato come igenta. Ci sono alcune variazioni,
come le assegnazioni che includono la promessasgigaare i diritti che sorgono in
futuro, e quelli che riservano una garanzia o pssaali pagamento delle royalties.

| diritti di proprieta intellettuale vengono assatjrpiu frequentemente in relazione
a contratti di lavoro, in cui i dipendenti (cedgrassegnano tutte le invenzioni, le opere
d'autore, i segreti commerciali e altri diritti sinai loro datori di lavoro (assegnatari).

L'assegnazione puo verificarsi anche quando uniatacsi fonde in un’altra (joint
venture). In una fusione, la societa incorporamttito riceve tutti gli asset di Pl (e gli
altri asset) della societa che é stata assorbiitacessa la sua esistenza aziendale. Allo
stesso modo, in un acquisizione attraverso vendiigset, una societa acquista gli asset
di un altro, inclusi i suoi asset di Pl, che soatii tassegnati, in blocco. Al contrario,
guando una societa acquisisce azioni di un‘altcéetn quest'ultima conserva tutti i
suoi asset, compresi i suoi asset di Pl, e negssfetimento dei diritti di proprieta
intellettuale avviene.

Ma molte assegnazioni avvengono nel contesto dinamsazione piu grande, come
un contratto di lavoro, o una fusione o una acgigsie. Questi di solito si basano su un
contratto commerciale separato che precede I'aszege di registrazione e stabilisce
sia la considerazione per l'assegnazione e le @ineizioni da entrambe le parti del
contratto.

Le assegnazioni devono essere riportate in registrblici. Se il cessionario non
riesce a registrare una assegnazione, il cederteagaegnare i diritti a qualcun altro,
che puo registrare l'altra assegnazione e ottedeiti superiori. Le regole per
I'annotazione variano da paese a paese e diperddbrigpo di diritto di PI che viene
assegnato. Quando qualcuno acquista un assetdlid®hsiglia di effettuare una ricerca
per titolo, cercando di essere sicuri che le assagni appropriate siano pubblicamente
registrate. Tuttavia, questa puo essere una prozedifficile, che richiede indagini in

molti paesi diversi.
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Da qualche tempo le universita italiane stanno gmde a imitare il modello
statunitense di trasferimento tecnologico sviluppatcominciare dal Bayh-Dole Act
(discussa nel Capitolo 1) del 1980. Il modello asdo sul principi che, quando c’€ un
finanziamento pubblico alla ricerca, occorre inoent la brevettazione delle
invenzioni accademiche. Da questo principio deri@apossibilita da parte delle
universita di licenziare i brevetti ad attori delemato. Parallelamente a questa
possibilita si sviluppano strumenti alternativi @rgplementari al licensing gestito in
prima persona dall’'universita, ovvero: spin oftarsup.

Sarebbe utile, avere un solo ufficio di registraeiointernazionale per le
assegnazioni e gli interessi di sicurezza. Ciorrghbe la necessita per gli investitori di
Pl di cercare i registri nazionali in tutti i pa@siquestione, e contribuirebbe a creare un
mercato fluido per gli asset di PI.

Una licenza é un contratto che concede meno diitdititti di uno o piu asset di
proprieta intellettuale, senza trasferimento dippieta. Questo principio vale per molti
diversi tipi di accordi di licenza che copre divetipi di asset. Il mix di asset varia a
seconda del tipo di licenza, cosi come la conoscdeksettore necessaria per negoziare
guesti accordi.

* Le licenze tecnologiche includono generalmente rasférimento dei diritti di

brevetto, i segreti commerciali, e il copyright.

* Gli accordi tecnologici "baratto” o “cross-licenginaiutano i concorrenti a
scambiarsi asset di Pl validi. Il primo titolarencede in licenza diritti di
proprieta intellettuale al secondo, e il secondupgetario da licenze incrociate
di altri diritti di proprieta intellettuale al prim | diritti possono essere uguali 0
diversi, anche senza senza scambio di denaro.

* Le sub-licenze sono essenzialmente come qualdiesiliaenza, fatto salvo che
il sub-licenziante non possieda I'asset di Pl, mdt@sto sia titolare di diritti di
licenza ricevuti dal proprietario.

In generale, le licenze possono essere classifioatie “esclusive”, il che significa
che il concedente da solo una licenza, o “non sa@u vale a dire che il licenziante
puo dare piu licenze.

Non vi & generalmente alcun obbligo di registrerdicenze pubblicamente. |
termini di licenza sono spesso tenuti confidenzialiché includono attivita sensibili e
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informazioni tecniche che possono aiutare un coeotg. Alcune licenze sono rese
pubbliche, e alcune aziende possono sceglieregditrare le licenze ad un appropriato
ufficio di registrazione.

In teoria, un assegnazione trasmette piu diriithn@ licenza ne trasmette di meno.

In molte situazioni, due o piu individui 0 orgardzizoni possono avere un
ownership congiunta su un asset IP. La compropcieta pericoli perché, per effetto di
legge, i diritti e gli obblighi di entrambe le pigobssono variare rispetto a cio che uno di
loro puo desiderare, in assenza di un contrattditi@o. Questo e analogo a un accordo
di partnership, in cui i partner concludono un adoosu come gestire il partenariato.
Allo stesso modo, con un asset IP, € meglio peopnetari congiunti precisare chi
controllera il processo di ottenimento e di rispetiei diritti di IP, chi paghera, chi
ricevera reddito, e chi ha i diritti di sub-licenza

La licenza di brevetto € un argomento vasto e aperato. Poiché i brevetti
pOsSSONo essere estremamente preziosi, la valueafiranziaria pud essere importante,
e le condizioni finanziarie di un accordo possomseee complesse. Negoziare licenze
di brevetto e spesso un compito che richiede temomosuscettibile per formare accordi.

Per implementare una strategia di gestione dellaprigta intellettuale, il
proprietario di un asset di Pl pud scegliere didbbpandonare i diritti esclusivi che
provengono con la proprieta, (b) mantenere iltdirdd escludere gli altri, e cercare di
soddisfare la domanda del mercato, (c) vendere dititti ad altri, o (d) dare in licenza
parte dei diritti.

In primo luogo, attraverso la licenza i diritti ®ee di venderli o abbandonarli, il
proprietario mantiene l'interesse della proprietiostante. Questo include i diritti nel
futuro, che fornisce il potenziale di ulteriore awazione e maggiore valore. La licenza
e altresi opportuna se il proprietario non puo sddce la domanda del mercato.

Allo stesso modo, un proprietario che non puo nagggre molteplici opportunita di
mercato nei diversi settori pud decidere di conoede licenza ad un'altra azienda che
ha accesso a quei mercati e ha esperienza corLeggtlicensing fornisce la leva per
aggiungere risorse di business del licenziatara farza innovativa del licenziante,

forza di vendita, canali di distribuzione, e coisi. v
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Il licensing pu0 aiutare con pochi costi ad amplikr copertura geografica. E' piu
facile dare in licenza ad un distributore piuttoste@ entrare nei mercati esteri attraverso
la definizione di una filiale nazionale.

La licenza é adatta anche per le collaboraziocuire persone e le organizzazioni
Si uniscono per ricercare, sviluppare, 0 mettetergrcato un prodotto. Ad esempio,
due aziende possono formare una joint venture,ogmuno che da in licenza i diritti
alla joint venture. Questo € simile alla licenzenpkce, tranne che per la struttura di
joint venture che puo dare al proprietario un mawggicontrollo sulla gestione
dell'innovazione e della sua commercializzazione.

La licenza e una buona opzione per il proprietdrion brevetto che cerca di creare
un flusso di entrate, senza la necessita di inwestii. Il licensing, insieme con
I'applicazione, ha dimostrato di essere un businedditizio per queste persone. Essi
sono a volte chiamati trolls dei brevetti perché sono essi stessi gli innovatori dei
brevetti che hanno acquisito, ma possono anchereesdeamati imprenditori di
brevetto, a seconda della prospettiva.

Il licensing non e senza costi e rischi. In prinnodo, il licenziante perde molto
controllo sui modi in cui viene sviluppata e comai@izzata I'innovazione. In secondo
luogo, il licenziante perde lincentivo a espandérsnuove linee di prodotto e di
servizio, e in nuovi mercati geografici. L'orgarazione licenziante perde anche
I'incentivo a sviluppare se stessa e le sue innonaalteriormente quando si permette
agli altri di prendere in consegna il marketinggassono perdere nuove opportunita di
business. In terzo luogo, il licenziante diventpetidente da altri per le entrate. |
licenziatari possono non riuscire a pagare il cenqmomesso, lasciando una causa come
unica risorsa del licenziante. In quarto luogo linenziatario puo smettere di innovare
nelle aree che sono concesse in licenza. Questa pdruna perdita del vantaggio
tecnologico necessario per un'ulteriore innovazidmeyjuinto luogo, il licenziante puo
perdere I'opportunita di ottenere il riconoscimeptiblico per il prodotto concesso in
licenza. Infine, le licenze comportano un rischesante di perdita dei diritti di proprieta
intellettuale. Una volta che il licenziatario impaa rendere il prodotto innovativo e a
commercializzarlo, vi & una forte tentazione adraisairitti di proprieta intellettuale

per competere direttamente.
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Nelle assegnazioni e nelle licenze, la maggiorepddlle persone si concentrano
sulle condizioni economiche, ma soprattutto nelocdslla licenza, i termini non
economici possono essere altrettanto importanti.

Innonzitutto, I'ambito di una cessione (assegna)ion licenza puo essere
visualizzata in tre dimensioni, come quando sitaala gli asset di Pl stessi: (1) i tipi di
Pl e i propri punti di forza di legge (esclusivit&®) la durata dei diritti di proprieta
intellettuale, e (3) I'estensione geografica dettdesclusivi conferiti dall’asset.

Con un assegnazione, tutti i diritti di qualsiasset particolare vengono trasferiti,
anche se possono essere limitati. Ma la valutazibnma licenza richiede un ulteriore
passaggio. In primo luogo, si considera la forzdinrensionale dell'asset di PI
sottostante. Devono , inoltre essere identificat@ntuali ulteriori limitazioni presenti
nella licenza come la clausula di concessione gleeifica quali diritti di Pl sono in
concessione. Si deve anche individuare quali disgg¢ ci sono, sono riservati dal
licenziante. La parte che concede la licenza deveiamente, possedere la relativa
proprieta intellettuale. Nel caso di una sub-ligen# sub-licenziante deve avere
l'autorita da parte del proprietario di concedexdidenza. Non si pud concedere in
licenza i diritti che uno non possiede né controlla

Anche se le licenze spesso mettono insieme tdititti di proprieta intellettuale in
un unica clausola di concessione, e piu facile isé wna clausola di concessione
separata per ogni tipologia di asset di P, speaniftlo i requisiti speciali per ciascuna.

La concessione puo essere esclusiva, in modo halel cicenziatario e l'unico ad
essere autorizzato a praticare l'innovazione,tsestilo efficacemente il proprietario. In
una licenza esclusiva limitata, il licenziante gserva il diritto di utilizzare
I'innovazione, ma non la licenza a nessun altro.

Alcune licenze consentono al licenziatario di teais€ alcuni o tutti i diritti di
licenza successivamente a terzi. La licenza puendstsi per l'intera durata dell'asset di
Pl o limitarsi a un termine specifico di annilitlenziante pud concedere tutti i diritti in
tutto il mondo in ogni asset o un territorio limdger uno o piu di essi. La trasferibilita
e legato alla sub-concessione. Il problema qui al $skolare della licenza e consentito
assegnare la licenza a qualcun altro, invece din@man aggiunta a) il licenziatario.

Le clausole di risoluzione si riferiscono alla dardella licenza. La maggior parte

delle licenze possono essere risolte se una datte ypola I'accordo. Alcune licenze
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possono essere terminate da una parte o dall'dtipe, un certo periodo di tempo, o0 se
determinate milestone non sono state soddisfatteffétti, tali licenze possono avere
una durata piu breve di quanto possa apparire dallsola di durata.

Il modo in cui sono assegnati i diritti di miglion@nti € spesso un punto di contesa
nella negoziazione di licenze e altri accordi ciohiedono la ricerca collaborativa. E'
anche una fonte frequente per controversie dopainhmiglioramento e stato fatto. Il
problema €& che e molto difficile prevedere esattameuali innovazioni risulteranno
dal lavoro.

Ci sono diversi modi in cui i diritti di future imvazioni possono essere allocati.
Come punto di partenza, le parti in genere defamiscun ambito comune di lavoro,
sulla base del progetto e dei loro obiettivi indiali. Ciascuna parte (o dipendenti di
quella parte) ci si puo aspettare di fare alcum®wazioni congiuntamente (lavorando
insieme) e alcune indipendentemente (lavorando rée)paell'ambito dello scopo
congiunto di lavoro. Poi, di solito € semplice auni parte dovrebbe possedere tutti i
diritti nelle innovazioni future che fara in modadipendente al di fuori dell'ambito di
lavoro comune. Tali innovazioni sono al di la deinpo di applicazione dell'accordo e
nessuna delle parti cerca diritti degli asset diéfaltro al la di questo ambito.

Nell'ambito del progetto, ci sono essenzialmentejwe possibili assegnazioni di
diritti futuri. Nei due estremi, una parte possietéti gli asset di Pl prodotti da
entrambe le parti nell'ambito dello scopo congiuditdavoro (A), o l'altro lo fa (E).
Nelle altre due allocazioni moderate di miglioratieiascuna parte possiede le
innovazioni fatte esclusivamente dai propri diperidenell’ambito dello scopo del
lavoro, e uno o l'altro possiede tutti i miglioramiederivanti dal lavoro congiunto (B e
D). Nella quinta disposizione, popolare negli adcaemplici, perché cosi sembra
giusto, ciascuna parte possiede le proprie innowazindipendenti, ed entrambi
possiedono congiuntamente le innovazioni comuni [[Quinto approccio (C), anche
se elegante nella sua semplicita, pud essere pnabt® per due ragioni. In primo
luogo, consente a ciascuna parte di avere il clhotesclusivo sulle sue invenzioni
indipendenti che possono contrastare gli obiettimmuni della collaborazione. (Un
approccio diverso sarebbe risolvere questo probleneatrambe le parti hanno la
proprieta congiunta di tutte le innovazioni chentiano nel campo di lavoro comune.)

In secondo luogo, la comproprieta senza alcunarahipgartizione di controllo e di
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esclusivita invita alla discordia tra le parti. Cd& disposizione intermedia & spesso
superiore, con ogni parte titolare dei diritti cheno piu importanti per la propria
missione in corso. Essi possono quindi concedaneall'altro con licenza tutti i diritti di
cui ognuno ha bisogno per godere dei benefici aell@borazione.

Un accordo di licenza prevede la considerazionesdere previsto in cambio della
concessione di una licenza. Il corrispettivo punpeendere un anticipo, milestone,
royalty, e pagamenti minimi. "Royalty" si riferis@ un pagamento (una percentuale
delle vendite o per unita) a seconda della prodtétio uso del diritto di Pl dato in
licenza. Negli Stati Uniti, non vi € generalmenteuaa restrizione sulla quantita di
royalty che un licenziante puo addebitare o ricev®er i brevetti, le royalty possono
variare da 0,1 per cento (o inferiore) al 25 pentego superiore) dei ricavi netti del
produttore dalla vendita del prodotto brevettagoeéso 3-10 per cento). Molti fattori
influenzano il tasso di royalty. | fattori principaguardano I'ambito dei diritti trasferiti
e la capacita del licenziatario di disporre di queisitti per generare ricavi.

Un accordo puo comportare una semplice assegnagiohgti i diritti per una
tariffa fissa. Un altro accordo puo comportare seae complessa di termini finanziari,
con un pagamento anticipato, pagamenti annualiarpagti alle milestone quando
alcuni successi vengono raggiunti, una running ltgysulle vendite di prodotti, un
passo in avanti (o in basso) nel tempo o all’auarentlelle vendite. La licenza €& un
argomento estremamente complesso che va benalddguesti pochi esempi. Ci sono
alcuni "moduli standard”. Ma, come con l'applicagpil fare accordi IP (dealmaking
IP) € meglio visto come uno strumento per la gestigtrategica della proprieta
intellettuale.

Per molte persone, le licenze e il trasferimentmaéogico € una professione e un
modo di vita. | dirigenti di licenza, il personaletrasferimento tecnologico, e gli uffici
di sviluppo business passano il loro tempo ad askee le risorse per sostenere
I'innovazione e allo stesso tempo costruire lezieta e negoziare gli accordi per
l'acquisizione o il trasferimento di asset di Prale, dove verranno utilizzati. Ogni
settore ha i propri specialisti di trasferimentddli e le richieste di queste persone tende
a crescere man mano che la Pl diventa sempre @aioga per I'economia globale.

Cosi, qualche parola sulla negoziazione di accdirdl sono in ordine. In primo

luogo, la PI & una creazione umana, e negozidrasferimento di diritti di proprieta
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intellettuale & un sforzo umano. In secondo luagonegoziatore dovrebbe avere una
strategia di Pl in mente prima di iniziare il prese di trasferimento di PI.
Concentrandosi su un esito specifico puo aiutaregéiorare le possibilita di successo.
Concentrandosi sulla strategia contribuisce ancbengplificare il processo, evitando la
complessita che si pone se si cerca di negoziaretegnine di un accordo con lo stesso
vigore. In terzo luogo, come con tutta la gesti@tetegica, e tutti i negoziati, é
importante condurre una ricerca. Entrambi i negdoriadovrebbero imparare il piu
possibile sui propri asset di Pl posseduti daléadia, e anche immaginare la strategia
dell'altra parte e la linea di fondo. Come valutiaré®l & stata discussa in precedenza.
Un negoziatore che conosce la linea di fondo dappikiller in affari sara piu in grado
di giudicare quando € il momento di andare via da wattativa, e quando continuare.
Un negoziatore che ha immaginato la linea di foddblato opposto sara in grado di
spingere di piu per un accordo migliore. In qudutmgo, € fondamentale tenere a mente
che i termini economici, per quanto importanti sosano solo un pezzo del puzzle. Un
negoziatore deve anche padroneggiare le condimmmieconomiche, come ad esempio
il campo di applicazione della concessione, i miglmenti futuri, e la terminazione. In
quinto luogo, un negoziatore dovrebbe essere fidss in grado di fare il trade off dei
termini economici contro i termini non economicirpcontrattare per tutte e tre le
dimensioni dei diritti di proprieta intellettualé essere trasferiti e di essere specifici per
brevetti, segreti commerciali, marchi e diritti Wtare. Sesto, quasi tutti i termini sono
negoziabili. L'approccio migliore € quello di troeauna strada per ottenere i diritti che
si vogliono, rinunciando ai diritti si & dispostieettere da parte.

Il trasferimento dei diritti di proprieta intelletile e parte dellimplementazione di
un piano strategico. Le dinamiche di acquisiziodetenzione e trasferimento della
proprieta sono diverse per ogni tipologia di agBete ci sono ulteriori differenze in
base ai particolari interessi delle parti in ogtuazione. Le ragioni di un proprietario di
dare in licenza i diritti agli altri include espaerd la portata di una innovazione in nuovi
mercati, ottenere entrate aggiuntive o raggiungapatti sociali. Gli svantaggi di dare
in licenza includono la perdita di controllo, Igpdhdenza, una possibile riduzione di
innovazione, e il rischio di creare un concorreMenostante le molte differenze, ci
sono alcuni termini e condizioni fondamentali comuanaccordi di trasferimento di PI.

| termini non economici comprendono la clausolaaticessione, il grado di esclusivita,
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il campo di utilizzo, la possibilita di sub-liceneal trasferimento, la durata, il territorio
geografico, I'assegnazione dei diritti di miglioramt, i termini di applicazione e le

garanzie. | termini economici dipendono da caladili valutazione come anticipi,

milestone, royalty, e pagamenti minimi. Gli accodiiPl sono parte della gestione
strategica, e la negoziazione dovrebbe esserentdteoin quella luce - con un piano e
una conoscenza completa circa l'oggetto della draose e I'ambiente piu ampio.
Come in ogni trattativa, concentrandosi sul rigol@esiderato aumenta la probabilita di

SUCCessOo

285



CAPITOLO 6

MISURARE LE PERFORMANCE DELLA PI:
M ODELLAZIONE E SIMULAZIONE

6.1Scopo della modellazione

| brevetti sono l'asset di Pl piu esigente da gesti causa della loro complessita e
delle molte differenze che rimangono in come divpeesi li trattano. Molte decisioni
sono sensibili al tempo. Vale a dire, le leggila@vetti impostano scadenze critiche per
I'azione, e se le necessarie domande non sonarfadgmpo, i diritti sono persi in uno o
pil paesi. Una prima domanda di brevetto deve essensegnata prima che
I'invenzione venga pubblicata, o nella maggior @atéi paesi i diritti di brevetto sono
persi. Le applicazioni consegnate nell’anno difdodella prima domanda sono trattate
come se fossero state consegnate in quel giorsenai della Convenzione di Parigi, ma
da allora in poi, i diritti vengono persi. Una damda internazionale effettuata sotto il
Patent Cooperation Treaty mantiene l'applicaziongta fino a 2 anni e mezzo a partire
dalla data di primo deposito, ma da quel momerlioitti sono persi in qualsiasi paese
in cui nessuna ulteriore domanda nazionale viensaegnata. Le spese di manutenzione
annuali sono richieste nella maggior parte deiip& muna di queste scadenze, e molte
altre, devono essere monitorate per ogni brevetapmicazione in un portafoglio. |
grandi portafogli di brevetti richiedono revisidinequenti in modo che le decisioni di
perseguimento possono essere effettuate in maategito.

Inoltre una domanda di brevetto & solitamente mtats® con una varieta di
rivendicazioni che coprono diversi aspetti delénzione e aventi ampiezza diversa.
Una tipica applicazione di brevetto includera ridieazioni per un prodotto o un
metodo per realizzarlo.

A cio si aggiunge che in presenza di una innovazimalida gli inventori
continuano a sviluppare la tecnologia che ha poidda originale presentazione di una
domanda di brevetto. Mentre continuano le loro rake, essi probabilmente
scopriranno miglioramenti. Tali miglioramenti pdileero quindi essere presi in

considerazione per la protezione in qualche mooimecnuove domande di brevetto.
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Spesso, l'inerzia e un desiderio di "corsa agliamanti" per avere molti brevetti
spinge un'‘organizzazione a presentare una nuovicappne per ogni rivelazione
sviluppata. Inoltre, una volta che una domandaatezdi brevetto e stata depositata,
difficile per qualcuno assumersi la responsabdi#la decisione di non perseguirla e/o
mantenerla. Ancora molte risorse possono essgrarnisate attraverso I'abbandono di
applicazioni e brevetti al momento opportuno.

Un punto di decisione fondamentale arriva quandgode essere consegnate
applicazioni straniere (fino a 2 anni e mezzo dtgpdata di primo deposito, nel caso
PCT). Le organizzazioni in genere scelgono da trheai paesi, che pud costare da
migliaia di euro solo per la presentazione, e poldanto ancora attraverso il ciclo di
vita del brevetto. Alcune aziende mantengono umceledei paesi in cui sempre
presentano applicazioni, indipendentemente datiaclegia. Questo potrebbe includere
ogni paese in cui la societa ha attivita di riceqmapduzione, elaborazione dei dati o
vendite, e anche il luogo dove si trovano i priatigoncorrenti. Ma le organizzazioni
piu piccole raramente si informano con sufficieatéenzione della brevettabilita o
commerciabilita in un particolare paese, che érsogente per una decisione cosi
importante e costosa. Per queste ragioni, un riegsmodico del portafoglio di brevetti
e altamente consigliabile, un momento in cui leisleni possono essere fatte per tutti i
brevetti in una sola volta, in modo che le prioetdl budget possono essere allineati.
Alcune applicazioni possono essere abbandonatenenal messe "in liberta vigilata”,
per essere poi tagliate nella prossima riunioneeaancthe venga portata una ragione
convincente per trattenerli. Anche una debole dataat brevetto deve essere a volte
mantenuta, in modo che la tecnologia possa esserteassegnata come "in attesa di
brevetto." Questa designazione puo0 inibire i corgdr che non sanno che c'é poca
intenzione di proseguire il brevetto.

Per i brevetti di minor valore per l'organizzazipnea ancora preziosi per gli altri,
un approccio ragionevole & quello di perfezionaragplicazioni in corso, in modo che
si arrivi ad emissione, ma non per investire inwauapplicazioni, e non per presentare
una vasta gamma di applicazioni straniere con @grasykesa. Qualche sforzo per
dismettere tali brevetti ne vale la pena, vistostc annuali sostanziali del mantenimento
degli stessi. Per i brevetti senza alcun valord'peganizzazione ed improbabile valore

per gli esterni (soprattutto dopo che uno sforzoceatato di concessione di licenze o
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by

vendita non é riuscito), I'abbandono € l'opzioneglimie. Di solito non c'é alcun
vantaggio per deliberare I'abbandono. A causa ded#ltura sensibile al tempo dei
brevetti nella maggior parte dei paesi, la decisidnessere passivi - vale a dire, di non
rispondere ad eventuali scadenze - porta all'aldrandelativamente tempestivamente,
di solito entro un anno.

In genere, occorre ovunque da una settimana a ssi dal momento in cui
l'inventore/titolare presenta una applicaziongéeahpo in cui una domanda di brevetto
viene registrata. In generale, consegnare una pappicazione di brevetto con un
ufficio di brevetto nazionale preserva i dirittirdénvenzione in tutto il mondo per un
anno. L'applicazione e poi considerata esserett@&sadi brevetto" @atent pending) e
viene esaminata attraverso un procedimento ammatigi presso l'ufficio brevetti
chiamato "prosecuzione di brevetto'pétent prosecutidi. Eventualmente, ovunque
da tre a quattro anni piu tardi, o molto di pidapplicazione & concessa (si spera) e il
brevetto rilasciato, perfezionando cosi i diritél ¢proprietario. Durante tutto questo
tempo, le questioni di brevettabilita e di valoedno essere verificatee piu e piu volte,
ad ogni passo del cammino.

In alcuni casi, dove I'invenzione merita un elevateestimento in protezione - ad
esempio perché c'e un mercato immediato o un coentervicino - lI'approccio migliore
di implementazione per la protezione puo esserdlagde preparare una domanda di
brevetto approfondita (a relativamente ad costm altagari da un consulente esperto), e
quindi muoversi rapidamente con la prosecuzionbrevetto parallela in molti paesi,
per cercare nel piu breve possibile il rilascio teévetto. In molti casi, tuttavia,
I'approccio migliore per perseguire la tutela btewede € muoversi molto lentamente,
mantenendo la portata massima dei diritti perdl l[pngo periodo di tempo al minimo
costo. In base a questo approccio di implementaziorosti sono rinviati fino a quando
le prospettive di business diventano piu chiarena decisione di non-go pud essere
effettuata in ogni fase per ogni dato paese, coasdo in tal modo i fondi. Non appena
nuove invenzioni emergono, nuove applicazioni piesrie possono essere presentate,
e il processo continua. In questo modo, i diritin@ conservati economicamente. Se le
prospettive di business hanno aspetto positivo anseoncorrente si trova ad essere
stato violato, allora l'organizzazione pud persegun brevetto in modo aggressivo per

ottenere I'emissione in un dato paese.
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| costi aumentano drammaticamente attraverso qyest@sso. Il perseguimento di
ognuna delle applicazioni puo essere ritardatdte fantamente, rimandando le spese, o
pud essere perseguito prima e piu aggressivamant®sti piu elevati. Le tasse di
manutenzione annuali richieste per mantenere uweticein un dato paese possono
salire da poche centinaia di euro all'anno finoiglima di euro per ogni brevetto per
ogni paese attraverso l'intero mandato di 20 ahehiogni punto, a seconda del valore
percepito della domanda, il manager di Pl deveddeei se continuare a preservare i
diritti, o far cadere l'applicazione del tutto. Wonsulente specializzato in brevetti
generalmente conosce le tattiche per muoversir@rite, conservando i diritti per un
lungo periodo di tempo, o muoversi rapidamentenggmndo a perfezionare i diritti e
seguendo le formalita in modo che un ufficio bréwata fine rilascera un brevetto.

A seguito di queste considerazioni, si propone wdetio decisionale di gestione
strategica, a supporto delle organizzazioni, chenptte di rappresentare e valutare
molti possibili scenari nel perseguimento e mambemto di brevetti, sia alivello
nazionale che internazionale, e di stimare qugbiatt essi generano in termini di tempi
e risorse impiegate. Tale modello si siluppa secamdpiano di lungo periodo, con fasi
chiaramente poste in evidenza, modulare e facienembdificabile, per tener conto
della forte dinamica evolutiva dei sistemi di tatel promozione dei diritti di proprieta

intellettuale.

6.2Functional Analysis

Nel metodo di system engineering, introdotto precéeimente, I'analisi funzionale
precede la progettazione dell’'architettura delesist, per garantire un approccio
disciplinato alla effettiva organizzazione delle nfioni e alla selezione
dell'implementazione che meglio bilancia le canasteche desiderate del sistema. Gli
elementi del sistema che possono servire come lilfwezionali sono stati brevemente
discussi nel Capitolo 2. | blocchi di base sono ixllb di componente che
rappresentano gli elementi che svolgono una sinfoizione significativa e trattano
specifiche risorse, come dati e risorse. Essi,ra lmlta, sono costituiti da elementi
secondari che svolgono funzioni di livello infeeore aggregati in sottosistemi
funzionali. Cosi, I'analisi funzionale puo esseemgata come la selezione, suddivisione

0 aggregazione di elementi funzionali adeguati @ngiti e al livello di sistema
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richiesti. La decomposizione e l'allocazione di ioget iterativo di requisiti e di
funzioni per l'attuazione al successivo livello piasso di definizione di sistema é una
responsabilita primaria del systems engineerinde &#tivita prende avvio durante la
fase di sviluppo concettuale e prosegue fino alentzione dell'architettura di sistema.
Esso comprende l'identificazione e la descrizion@tte le funzioni che devono essere
forniti, insieme con i requisiti quantitativi/quigtivi associati che devono soddisfare
ogni sottosistema, in modo che le capacita a bvell sistema prestabilite possono
essere realizzate.

La selezione di opportuni elementi funzionali, Noédgli aspetti di progettazione, é
un processo induttivo, in cui viene esaminato usieme di alternative postulate, e
quello giudicata piu idonea allo scopo previstneiselezionata. Il metodo di systems
engineering basa sul prendere decisioni con l'usmalisi trade-off. L’analisi trade-off
€ ampiamente usata in tutti i tipi di processo sleaiale, ma nel systems engineering,
applicata in una forma particolarmente disciplinatpecialmente nella fase di
definizione dell'architettura di sistema. Come serigre la parola, trade-off implica il
confronto di alternative, che possono divergeregpmieno dagli obiettivi preposti.

L'analisi funzionale per il modello di gestioneaségica delle innovazioni e dei
brevetti a livello O (tier 0) € mostrato in Figufal. | punti di decisione fanno
riferimento alle attivita il cui esito comporta, im senso o nell’altro, differenti impieghi
di risorse e tempi e pertanto necessitano di ess®g@amente condivisi e accettati
dall’organizzazione prima di procedere.

Uno dei passi piu importanti nella progettaziond sistema e la definizione
dell'interconnessione funzionale e fisica e insif@amento dei suoi elementi costitutivi.
Un ingrediente necessario in questa attivita eiliduazione precoce di tutte le
interazioni funzionali significative e i modi in icgli elementi funzionali possono essere
aggregati in modo da raggruppare elementi forteengrieragenti insieme e rendere le
interazioni tra i gruppi la piu semplice possibilali architetture sono indicati come
“modulari” e sono la chiave per progetti di sistech& sono prontamente mantenibili e
in grado di essere aggiornati per estendere laviteiautile o per aumentare il numero di
tipologie di utenti che lo utilizzano. Un altro megliente essenziale e l'identificazione di

tutte le interazioni esterne e le interfacce cheiscago sul sistema.
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A 4

ANALISI DEI

REQUISITI
Caratterizzazione
dell'invenzione

A

Piattaforma
screening delle
invenzioni

Soluzioni NON
brevettabili*?2

Soddisfa i
requisiti?

SI

Tutela utilizzo
pratico?

A 4

Scrittura
domanda
di brevetto

Deposito
domanda di
brevetto
nazionale
D.D.P.
(data di
priorita)

\ 4

|
Modifica

Pubblicazione di:
domanda di
brevetto, rapporto di
ricerca, parere di
brevettabilita
dell'Ufficio brevetti

rivendicazioni

NO

rivendicazioni2

v

NO

Inizio esame
sostanziale della
domanda di brevetto
da parte di UIBM,
scambio memorie
tecniche

Superamento
esame?

—>

BREVETTO

Inizio esame di
merito della
domanda di brevetto
da parte di EPO

RESPINTC

Esame di

merito?

Emissione del
rapporto di ricerca
e del parere
preliminare di
brevettabilita da

EPO

Presentazione
ricorso (entro 60 gg)

Concessione
Brevetto nazionale

Pubblicazione di:
domanda di
brevetto, rapporto di
ricerca, parere di
brevettabilita
dell'Ufficio brevetti

NO

- NO
Sono accolti

ricorsi?

rivendicazioni2

Modifica
rivendicazioni

Di interessée
nazionale**2

internazionale?

lNO

Percorso

Deposito
USPTO,
JPO

(continu

EPO?

Percorso
nazionale
Invio domanda di
brevetto allEPO

Deposito domanda|
di brevetto presso
I'Ufficio Europeo

Brevetti

Eventuale
conversione in
modello d'utilita

Domanda
ritirata

J’SI

Emissione del
rapporto di ricerca
e del parere
preliminare di
brevettabilita da
EPO

D.D.P.

(data di priorita)

Nuovo
deposito?

Sl

<

(continua)



Brevetto unitario: valido
nei 26 paesi aderenti

(continua) cooperazione rafforzata

Singole convalide nei paesi

Concessione di un Dichiarazione di Quale . i
fascio di brevetti | | accordo, traduzioni, convalida® di interesse tra i 38
nazionalizzati tasse di concessiong ) raggiungibili con la

procedura europea

Appello motivato.
Scambi notifiche e
repliche

Brevetto ibrido: singole
convalide e brevetto
unitario

Procedura Gt
opposizioneg

Processo di
opposizione

NO

Annullamento
o limitazione2

STOP

S
BREVETTO

RIVISITATO

Legenda:

(*) Scoperte , teorie scientifiche e i metodi ma&tioi, programmi di elaboratore, creazioni artisticpiani, principi e i metodi per attivita intetlgali, per gioco o per attivita
commerciale (metodi di business), le presentazibimformazioni.

(**) In accordo al D.Lgs. 30/05 art. 198
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(continua)

—»

Deposito domanda
internazionale di
brevetto presso
WIPO

Domanda
ritirata

D.D.P.
(data di priorita)

\ 4
Emissione del
rapporto di ricerca
e del parere
preliminare di
brevettabilita da
Ufficio Blrevetti

-]

Estensione in
priorita Paesi non
aderenti
all’Accordo PCT

Modifica
rivendicazioni

v

Modifica
rivendicazioni2

Pubblicazione di:
domanda di brevetto,
rapporto di ricerca
(ISR), parere di
brevettabilita (WO) da
Ufficio brevetti

NO

Esame
opzionale2

Modifica

rivendicazioni2

Parere
positivo?

Nuovo parere
di
brevettabilita

Brevetto concesso|

SI

Ingresso fasi
nazionali/regionali

A 4

Prosecuzione negl
Stati designati (tra
i 151 paesi
aderenti al PCT)

merito
superato***;

(***)Nei singoli paesi designati

Figura 6.1 — Diagramma funzionale modello di gestidei brevetti
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6.3Scelta del metodo di valutazione

Nel Capitolo precedente sono stati introdotti npipali metodi di valutazione della
proprieta intellettuale, distinti in metodi cosidiile tradizionali e alternativi,
evidenziando punti di forza e di debolezza peratiase di essi. E’ stato inoltre messo in
evidenza come molto spesso le aziende devono adeateol customizzati sulla base
delle proprie esigenze specifiche. In questo casmix di tool e stato elaborato allo
scopo di limitare le criticita di alcuni metodi @gtiorare la qualita delle informazioni
ottenute. In particolare & stato considerato iladetMontecarlo per la stima dei costi,
dei tempi di elaborazione e dei tempi cronologidaeappresentazione degli scenari
pobabilistici di evoluzione lungo il processo. letndo dei costi € alla base delle singole
valutazioni di costo per ciascuna delle attivitangolte lungo il processo mentre la
Griglia di analisi e valutazione, elaborata da M8B), Confindustria e CRUI, e stata
utilizzata per quanto concerne lo screening delt®vazioni a monte del processo. Lo
scopo e quello di identificare su base qualitatjuahtitativa le decisioni connesse alla
selezione delle attivita oggetto di ulteriori apjpradimenti e perseguibili nell’iter
brevettuale.

Lo scopo del presente lavoro € la realizzazionendi piattaforma integrata per la
stima dei costi e dei tempi connessi con il progeds IPR. La simulazione ha |l
vantaggio di agevolare la rivalutazione periodi¢aasiset di innovazioni e brevetti,
nonché di effettuare modifiche che possono incenemaniera piu “dinamica” rispetto
ai metodi tradizionali. E’ stato sviluppato un mbolenatematico in ambiente Matlab,
per determinare il valore delle variabili suddegteonitorare 'andamento dei possibili
scenzari di evoluzione. Successivamente, al fimaidiiorare la visualizzazione grafica
del processo decisionale € stata elaborata unattrsione dello stesso processo, con
alla base gli stessi metodi di valutazione del @deate, in modalita Visual Basic. Esso
e stato sviluppato per essere eseguito sia in nt@dalnuale che automatica, con
I'enorme vantaggio di essere piu “user-friendlypertanto fruibile da un ventaglio di
utenti piu ampio. Rispetto al primo, pero, preseqtalche limitazione solo nella
eventuale riconfigurazione del processo essendbieste un numero di attivita
maggiore. Come anticipato precedentemente noroesistei metodi migliori in senso
assoluto, ma la simulazione Montecarlo permetterainente notevoli vantaggi rispetto

ai metodi tradizionali in termini di vicinanza agkenari reali.
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6.4Descrizione del modello

La finalita del SW di seguito illustrato € quellafdrnire una stima dei tempi e dei
costi necessari alla finalizzazione del processgrditezione intellettuale su scala
nazionale, europea (presso EPO) e mondiale (deptstPTO, JPO), considerando
differenti scenari, che vanno, per citare qualcken®io, dalla concessione del brevetto
in sé, alla eventuale conversione in modello ditaitd al ritiro della domanda.

I SW consente di stimare e tracciare 4 varialiétsamente connesse alle varie fasi
del processo:

e« Tempo trascorso, misurato in mesi a partire da @ememnto ben preciso del

processo, costituito ddeposito della domanda di brevetto nazionale;

e Tempo di processing, misurato in MM, che identifitanere aziendale,
connesso con i vari processi in termini di forasmla;

» Costo, misurato in Eu, cui contribuiscono sia istcodella forza lavoro, che le
spese di consulenza e le tasse di deposito e walné della domanda di
brevetto ed il mantenimento dello stesso;

* Numero di volte che una data operazione e effettuatggiore di 1 se si tratta
di una reiterazione

La corretta stima delle suddette variabili attraeemodelli statistico — previsionali
costituisce un utile ed efficace strumento di \aidne a supporto dell’azienda nella
scelta della strategia di IPR piu idonea.

I modello presentato si basa su un grafo, cositta tre elementi fondamentali:

STOP
Input Output Input —p Tipo di scelta - Si

Descrizione )
attivita
Input
No

o ) Blocco di termine
Blocco attivita Blocco di scelta
processo

Figura 6.2 - Blocchi che costituiscono il grafo
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6.5Rappresentazione del modello

Per validare il modello schematizzato in Figura €.& scelto Matlab, sia perché é
un linguaggio molto utilizzato negli ambienti unisiari sia per la sua capacita di
effettuare nativamente calcoli matriciali.

Infatti, il modello di Figura 6.1 pu0 essere vistame un grafo, se sostituiamo alle
attivita (schematizzate come rettangoli o come 1ipinbodi: in questo modo, le frecce
del modello costituiscono proprio gli archi di unafp orientato. E allora possibile
ereditare le tecniche software di rappresentaziengrafi tramite matrici.

Per la natura stessa del nostro modello, che milteoncetto di diagramma di
flusso, il grafo equivalente ha sicuramente un aimaodo di partenza ed un nodo finale.
Questa osservazione consente di implementare us@onre semplificata, efficiente e
diretta di un algoritmo che individua un percorsb grafo. In particolare, € possibile
rappresentare il nostro grafo, compostdNdaodi totali, utilizzando le seguenti strutture
dati.

* Una matrice quadratd x N ProbTransdescrive la struttura del grafo; la generica
cella ProbTrans(i,j) rappresenta la probabilita di transizione dal nbdb nodoj;

nel nostro caso, sono possibili solo due situazioni

0 un nodoi*, che rappresenti un rettangolo di Figura 6.1, haunico nodo
successor§, per cui la corrispondente rigaftobTransé composta da tutti
zeri tranne in colonng’, concetto che pud essere espresso dalla seguente
formula:

{ProbTrans(i*,j) =0 Vj=*j*
ProbTrans(i*,j*) =1

o un nodoi*, che rappresenti un rombo di Figura 6.1, ha 2ipiissuccessori
i®' ejN°, per cui la corrispondente riga RrobTransé composta da tutti zeri
tranne nelle colonng' e j\°, dove le probabilita devono essere tali che la
loro somma sia unitaria; possiamo esprimere quesioetto in formula

ProbTrans(i*,j) =0 Vj:j = j5',j # jNO
ProbTrans(i*,j5") = P5!

ProbTrans(i,jN9) = pNO

dove:
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PST 4+ pNO =1
PST+0
PNO + 0

« E stato inserito un vettore-riga 8i elementiMaxVisits per poter imporre, per
ciascun nodd, il vincolo che il noddk debba essere percorso un massimo numero
di volte, indipendentemente dalla probabilita degiichi entranti; un valore
negativo equivale a rimuovere il vincolo sul nodorspondente.

* Un vettore-riga diN elementiTempoCron_Tipodescrive il tempo necessario per
svolgere l'attivita o, in altri termini, il tempo idpermanenza nel nodo
corrispondente; per modellare tutte le possibiluasioni reali, sono gestite le
seguenti casistiche:

o il tempo necessario € walore prefissatpogni volta che si percorre il nodo
In questione si impiega sempre il medesimo tempojalore prefissato,
espresso in mesi, e indicato nellomologo elemerdel vettore
TempoCron_Vall descritto in seguito; ad esempio, un’attivi®4 che
richiede esattamente 6 mesi di attesa verrebbeficatdi dal seguente

frammento Matlab:
TempoCron_Tipo(P04) = Fixed,;
TempoCron_Vall(P04) = 6; % in mesi

o il tempo necessario pud essere modellato come vam@bile aleatoria
gaussiana il valore medio e indicato nellomologo elemerdel vettore
TempoCron_Vall la varianza nellomologo elemento del vettore
TempoCron_Val2 pure descritto in seguito; ad esempio, se umitdtP12
richiede circa 3 mesi e puo essere modellata caraggaussiana di media 3 e
varianza 1, si puo utilizzare il seguente frammaetitocodice:

TempoCron_Tipo(P12) = Gauss;
TempoCron_Vall(P12) = 3; % in mesi
TempoCron_Val2(P12) = 1,

o il tempo necessario puo essere modellato come vam@bile aleatoria
lineare o rampa; il valore minimo é indicato nellomologdemento del
vettore TempoCron_Vall il massimo nellomologo elemento del vettore
TempoCron_Val2ad esempio, se un’attivill5richiede un tempo variabile
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tra quattro e cinque mesi e pud essere modellatee ama rampa, si puo
utilizzare il seguente frammento di codice:
TempoCron_Tipo(P12) = Ramp;

TempoCron_Vall(P12) = 4; % in mesi

TempoCron_Val2(P12) = 5; % in mesi
il tempo necessario che intercorre tra l'inizio wila prefissata attivita
precedente e il termine dell’attivita corrente @éone deterministico; questa
situazione modella quei casi in cui € importantdiviiluare una milestone,
caratterizzata da un tempo limitesoflia); il tempo complessivo,
deterministico, e specificato nellomologo elementdel vettore
TempoCron_Vall mentre lattivita precedente a partire dalla qualene
considerato il tempo limite, codificata dal nokpe indicata nel’'omologo
elemento del vettordempoCron_Val2 ad esempio, se tutte le fasi tra
I'attivita PO9 e I'attivita P16 devono completarsi in 12 mesi, si puo utilizzare
il seguente frammento di codice:

TempoCron_Tipo(P16) = Threshold;
TempoCron_Vall(P16) = 12; % in mesi
TempoCron_Val2(P16) = P09; % nodo di riferimento

» Un vettore-riga dN elementiTempoCron_Vallrappresenta il tempo trascorso, in

mesi,

secondo quanto spiegato in precedenza a 9ropalel vettore

TempoCron_Tipo piu precisamente, a seconda del valore -codificato

TempoCron_Tipo I'omologo valore inTempoCron_Vallassume il seguente

significato:

o

se TempoCron_Tipo(k) = Fixed, allora TempoCron_Vall(k) indica il
numero di mesi da attendere;

se TempoCron_Tipo(k) = Gauss allora TempoCron_Vall(k)indica il
valore medio della gaussiana;

se TempoCron_Tipo(k) = Ramp, allora TempoCron_Vall(k)indica il
valore minimo della rampa;

se TempoCron_Tipo(k) = Threshold, alloraTempoCron_Vall(k)indica il

tempo limite, espresso in mesi;

* Un vettore-riga diN elementi TempoCron_Val2rappresenta la variazione del

tempo trascorso, in accordo a quanto spiegatoeioegilenza a proposito del vettore
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TempoCron_Tipo piu precisamente, a seconda del valore -codificato
TempoCron_Tipe I'omologo valore inTempoCron_Vallassume il seguente

significato:
o se TempoCron_Tipo(k) = Fixed, allora TempoCron_Val2(k) viene
ignorato;

o se TempoCron_Tipo(k) = Gauss allora TempoCron_Val2(k) indica la
varianza della gaussiana;

o se TempoCron_Tipo(k) = Ramp, allora TempoCron_Val2(k) indica il
valore massimo della rampa, espresso in mesi;

o seTempoCron_Tipo(k) = Threshold, alloraTempoCron_Val2(k) indica il
nodo a partire dal quale I'algoritmo calcola il {gorlimite;

Un vettore-riga dN elementiTempolLav_Tipodescrive il tempo/uomo necessario
per svolgere l'attivita o, in altri termini, il tgmo lavorato nel nodo corrispondente;
per modellare tutte le possibili situazioni reabno gestite le medesime casistiche
previste per il vettoréempoCron_Tipocon la seguente differenza:

0 non é previsto il concetto di milestone o tempoiténgsoglia), quindi non é
utilizzabile il valoreThreshold,;

Per i vettori-riga dN elementiTempoLav_Valle TempoLav_Val2valgono tutte le
considerazioni fatte a proposito diempoCron_Vall e TempoCron_Val?2
trascurando il caso di milestorson(lia);

Un vettore-riga diN elementi Costo_Tipodescrive il costo da sostenere per

un’attivita o, in altri termini, il costo associatal nodo corrispondente; per
modellare tutte le possibili situazioni reali, sogestite le medesime casistiche
previste per il vettoréempoCron_Tipacon le seguenti differenze:

o trattandosi di costi e non di tempi, non é previstwoncetto di milestone o
tempo limite §oglig), quindi non e utilizzabile il valor€hreshold,;

0 per monetizzare il tempo lavorato dalle risorseeradali, € gestito anche il
costo mensile di una risorsa aziendale; per tradiuirtempo lavorato nel
corrispondente costo aziendale, va indicata ladrezdi giornata lavorativa
dedicata mediamente dalla risorsa nell’attivitaeadmpio, per rappresentare
il fatto che una risorsa lavora sull’attiviB07 dedicando 4 ore al giorno (per
un certo tempo, da riportare negli elemenfempoLav_Tipo(P0O7)
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TempolLav_Vall(P07)e TempoLav_Val2(P07) come gia visto), si puod
utilizzare il seguente frammento di codice:
Costo_Tipo(P07) = Monthly;
Costo_Val1(P07) = 4.0/8.0; % 4 ore al giorno
* Per i vettori-riga diN elementi Costo_Vall e Costo _Val2valgono tutte le
considerazioni fatte a proposito diempoCron_Vall e TempoCron_Val?2
trascurando il caso di milestoneoflid), con la sola considerazione aggiuntiva
seguente:
o se Costo_Tipo(k) = Monthly, allora Costo_Vall(k) indica la frazione di

giornata lavorativa dedicata dalla risorda@asto_Val2(k)iene ignorato.

6.5.1 Osservazioni sulla struttura del grafo

E forse il caso di notare che la matrieobTrans pud rappresentare qualsiasi
struttura di grafo, senza limitarsi al caso speaifirattato in queste pagine. Alcuni casi
notevoli sono:

1. un nodo finale avendo solo archi entranti e nessun arco uscentadividua
facilmente nella matriceProbTrans in quanto rappresentato da una riga
composti da tutti zeri;

2. un autoanellg cioé un arco avente origine e destinazione imedesimo nodo
k, corrisponde al fatto che kama cella della diagonal®robTrans(k,k) ha un
valore diverso da zero; dualmente BebTrans(k,k)=0allora il nodok non ha
autoanelli;

3. se un nod&k ha molti successori, ponianmopossibili successori, lle-ma riga
della matriceProbTransconterran elementi non nulli e gli eventuali altri pari a
zero, rispettando sempre il vincolo che la sommttti gli elementi di riga sia
pari ad uno.

Ad esempio, il grafo di Figura 6.3 puo essere rapiente rappresentato con le

seguenti assegnazioni Matlab:

% Nodi: PO1 P02 P03 P04 P05

PO1 = 1;
P02 = 2;
P03 = 3;
P04 = 4;
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P05 =5;

NumNodi = 5;
%Grafo: imposto le probabilita di transizione da no doi
anodo |

ProbTrans = zeros(NumNodi);

ProbTrans(P01,P02) = 0.6; %nel 60% dei casi si ha
transizione da

%P01 a P02
ProbTrans(P01,P03) = 0.4; %nel restante 40% si ha
transizione da

%P01 a P03

ProbTrans(P02,P02) = 0.1;
ProbTrans(P02,P03) = 0.9;

ProbTrans(P03,P02) = 0.2;
ProbTrans(P03,P04) = 0.8;

ProbTrans(P04,P05) = 1; %a partire dal nodo P04 si ha
sempre (100%

%dei casi) transizione da P 04 a
P05

che producono la seguente matrice:

0 06 04 0 O
0 01 09 0 O
ProbTrans= |0 02 0 08 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 o

dove s’individuano immediatamente I'autoanello arrispondenza del secondo nodo e

I'ultima riga come unico nodo finale.

La scelta di introdurre il vettor®laxVisits non lede generalita, ma anzi consente
una generalizzazione del concetto di autoanello:
1. per rappresentare un grafo senza vincoli, basglisoe un vettore composto di soli
valori negativi;
2. per cancellare da un grafo un nodto (temporaneamente), basta impostare

MaxVisits(k)=0 cio equivale a modificare la matri€gobTranscancellando I&-
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ma e lak-ma colonna ed inoltre modificando tutte le prob&bidi riga per
garantire che la somma su ciascuna riga resti nimitena I'operazione e gestita
automaticamente dall’algoritmo senza errori, psicasare che il nodk non venga
mai percorso;

3. aggiungere ad un noddcon autoanello il vincolo che il nodo sia percoas@iun
volte rende il modello piu aderente alla realtaquanto in questo modo € possibile
decidere automaticamente di abbandonare il percqusmdo un’attivita venga
ripetuta un numero eccessivo di volte; nella realtéipica la situazione in cui
un’azienda, dopo aver rilevato per 2 o 3 volte eocnfive I'esito negativo di un
controllo di validazione della stessa fase precegedecida di abbandonare |l

percorso intrapreso.

C=100
TC=0.5 mesi Fresy
TL=0 P N
d |
=0 et T T
PO1 P02
C=2 ore al giormo
S T g TC=2 mesi
. F TL=2 mesi
S ¥
P03 C=rampa tra 500 e 600)
TC=gaussiana con media 1 e varianza 1
C=0 L_TL=0
TC=0 =
TL=0
%
P0OS P04

A

C=4 ore al giorno
TC=soglia{6 mesi dal nodo P01)
TL=1 giorno

Figura 6.3 — Grafico esemplificativo modello Matlab

Ad esempio, volendo evitare che il sottografo 2Z-gi Figura 6.3 venga percorso
troppe volte, potremmo imporre che il nodo 2 vempgacorso al massimo 3 volte,
scrivendo in Matlab:

%Grafo: impongo che ogni nodo possa essere percorso un
%max numero di volte
MaxVisits = -ones(1,NumNodi);
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MaxVisits(P02) = 3; %il nodo P02 puo essere visitat 0 non
piu di 3
%volte

6.5.2 Osservazioni sui pesi degli archi del grafo

La codifica dei pesi mediante i 3 vettdripo, Vall e Val2 é sufficientemente
generale da rappresentare tutte le situazioni fpliiushe modellano il mondo reale. Se
si volessero considerare anche casistiche non gbeevbasterebbe aggiungerne la
codifica in coda ai casi in essere, come esemaldidalle seguenti righe di Matlab,

autoesplicative:
Fixed =-1; %ocostante (Vall indica il valore

costante)
Monthly = -2; %costo mensile della risorsa umana (Vall
indica il

%yvalore frazionario di ore nel gior no)

Gauss =-3; %campana gaussiana (Vall indica la
media, Val2 la
%varianza)

Ramp =-4; %rampa (Vall indica il valore minim o,
Val2 il

%massimo)
Threshold = -5; %soglia (Vall indica il valore esat to
della soglia

%da raggiungere, Val2 il nodo di
riferimento, cioe
%l'indice a partire dal quale conta re il
%trascorrere del tempo)
La scelta della codifica per gli eventuali ulteritpi € completamente arbitraria.
Per restare ai casi di interesse nel modello chamet analizzando, €& forse
opportuno esemplificare alcune situazioni. Ancooa ciferimento alla Figura 6.3, |l
nodo PO1 rappresenta un’attivita cui sono associati
» unatassa di € 100 (costo fisso, predeterminato)
e untempo di attesa pari a 15 giorni (meta mese)
* nessun impegno di risorse umane (tempo lavorato)nul
mentre il nodo P02 prevede un’attivita di 2 mesi slalgere internamente

all'azienda, per 2 ore al giorno:
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e costo calcolato come 2 delle 8 ore lavorative
» tempo lavorato pari a 2 mesi
» tempo trascorso pari a 2 mesi

e il nodo P04 e una milestone:

» sideve consegnare la pratica trascorsi 6 mesattadita PO1

» per le operazioni di consegna occorrono 4 ore dorla (costo

aziendale)...

e ...complessive, quindi in un solo giorno di lavoren(ipo lavorato)

Tutti i pesi si possono cosi riportare in Matlab:

salary = 1000; %parametro (costo mensile aziendale
una
%risorsa umana) in €

Costo_Tipo = zeros(1,NumNodi);
Costo_Vall = zeros(1,NumNodi);
Costo_Val2 = zeros(1,NumNodi);

Costo_Tipo(P01) = Fixed;

Costo_Val1(P01) = 100;

Costo_Tipo(P02) = Monthly;
Costo_Val1(P02) = 2.0/8.0; % 2 ore al giorno
Costo_Tipo(P04) = Monthly;
Costo_Val1(P04) = 4.0/8.0; % 4 ore al giorno

TempolLav_Tipo = zeros(1,NumNodi);
TempolLav_Vall = zeros(1,NumNodi);
TempolLav_Val2 = zeros(1,NumNodi);

TempoLav_Tipo(PO1) = Fixed,;

TempolLav_Vall(P01) = 0;

TempolLav_Tipo(P02) = Fixed;

TempolLav_Vall(P02) = 2;

TempolLav_Tipo(P04) = Fixed;

TempoLav_Vall(P04) = 1.0/22.00; %un giorno (sui 22
mese)

TempoCron_Tipo = zeros(1,NumNodi);

TempoCron_Vall = zeros(1,NumNodi);
TempoCron_Val2 = zeros(1,NumNodi);
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TempoCron_Tipo(PO1) = Fixed,;
TempoCron_Vall(P01) = 0.5;
TempoCron_Tipo(P02) = Fixed;
TempoCron_Vall(P02) = 2;
TempoCron_Tipo(P04) = Threshold;
TempoCron_Vall(P04) = 6;
TempoCron_Val2(P04) = 1,

6.5.3 Algoritmo di ricerca di un percorso

La ricerca dei percorsi possibili sui grafi e statganizzata in modo da rendere
modulare il codice Matlab. L’obiettivo principaleggiello di consentire rapidamente la
manutenzione del codice, nel caso in cui si vogliapportare modifiche alle regole
implementate, lasciando al contempo completa Bbelitutente di sperimentare pesi e
configurazioni differenti.

L’intero processo di simulazione puo essere suddigoncettualmente in 2 fasi:

1. individuazione dei percorsi, uno per ciascuna simiohe

2. valutazione dei tempi e dei costi per ciascun pgs@o

Per la prima fase, basta far riferimento alla stdattura dei grafi. Il lavoro é svolto
dalla funzione:

function path =

findpath(nodolniziale,ProbTrans,MaxVisits)

che, a partire dalla matricBrobTrans e dal vettoreMaxVisits entrambi gia
descritti, che rappresentano il grafo, individuapércorsopath a partire dal nodo
nodolniziale Il vettore path rappresenta la sequenza di nodi visitati, chergmante
inizia dal nodanodolniziale

La funzione scorre iterativamente il grafo, indivicthdo, nodo dopo nodo, il
successore del nodo appena visitato a partire aidb miziale, fino al nodo finale,
tramite chiamata alla funziongext, la quale gestisce tutte le casistiche possilbi c
abbiamo visto in precedenza (cfr. vett@ipo): il cuore dell’algoritmo, privato dei
tecnicismi necessari per la gestione degli ereoriportato di seguito.

path = [J;

n=0;

nodoOrig = nodolniziale;
while(nodoOrig > 0)
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n =n+l,
path(n) = nodoOrig;
ProbTrans = simplifyGraph(ProbTrans,MaxVisits,p ath);
nodoDest = next(nodoOrig,ProbTrans);
nodoOrig = nodoDest;
end

Come si puo facilmente notare, e stata sfruttateajzacita del Matlab di gestire
automaticamente variabili vettoriali e relativeoathzione dinamica: la riga di codice
path(n) = nodoOirig;

allunga il vettorepath ad ogni iterazione, aggiungendo in coda il nodpeapa
visitato.

La riga successiva, tramite chiamata alla funzismeplifyGraph, modifica la
matrice ProbTrans se necessario, per evitare di visitare nodi coenb raggiunto il
massimo numero di visite nel percorso path attustkedettaglio, per tutti e soli i nodi
dove esiste il vincolo del massimo numero di vjsige funzione esegue il seguente
controllo:

if( MaxVisits(idVisits(n)) <= length(

find(path==idVisits(n)) ) )
%azzero le prob. di transizione verso idVisits( n)
%(colonna di ProbTrans)
ProbTransOut(:,idVisits(n)) =

zeros(righeProbTrans,1);

%incremento tutte le altre prob. sulle righe do ve ho
azzerato
forr=1:rPT
if( ProbTransiIn(r,idVisits(n)) ~= 0 )%solo se ho
azzerato!

sumProb = sum( ProbTransOut(r,:) );
if( sumProb ~=0)
ProbTransOut(r,:) = ProbTransOut(r, )./

sumProb;

end

end
end

end

Appare subito evidente il vantaggio offerto dabliaggio scelto:
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* la prima riga contiene un’operazione di ricercaedire con conteggio delle
occorrenzeléngth( find(path==idVisits(n)) )), che in altri linguaggi avrebbero
richiesto un’implementazione apposita;

* la riga successiva azzera le probabilita di unfanteolonna, con un’unica
assegnazione vettoriale;

« grazie alla capacita di Matlab di effettuare unaisibne di una riga di una
matrice per uno scalare, il ciclo sulla varialvilsi riduce essenzialmente ad una
sequenza di due assegnazioni (vettoriali), cheementano le probabilita di
transizione superstiti per portare ad uno la somnda riga:
ProbTransOut(r,:) = ProbTransOut(r,:) ./ sumProb;

Per quanto riguarda la gia citata funziorext, essa si limita a generare un numero

pseudo-casuale tra 0 e 1 ed effettuare, sulladefjymodo di origine, una ricerca lineare
con uscita anticipata per individuare in corrispemzh di quale colonna (cioé di quale

nodo) cade il numero generato:

nodiPossibili = find( ProbTrans(nodoOrigine,:) );
x = rand(1);
lung = length(nodiPossibili);
soglia = 0;
n=1,
while( n <=lung)
soglia = soglia +
ProbTrans(nodoOrigine,nodiPossibili(n) );
if( x <= soglia)
break;
else
n =n+l;
end
end
nodoSuccessore = nodiPossibili(n);

Con riferimento alla seconda fase (valutazionetdmipi e dei costi per ciascun

percorso), il lavoro principale € svolto dalla fiore

function [costs,workTimes,elapsedTimes] =
weightedpath(path,
salary,
Costo_T,Costo_V1,Costo_V2,

TempoLav_T,TempoLav_V1,TempoLav_V2,
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TempoCron_T,TempoCron_V1,TempoCron_V2)

che calcola tutti i costi e i tempi, a partire gedrcorso (trovato dalla funzione
findpath, vista prima).

Le ultime 3 righe passano alla funzione i 9 vetiritempi e costi analizzati
all'inizio di questo capitolo. L'ulteriore parametsalary rappresenta il costo mensile
aziendale di una risorsa, in Euro: questo ulteripagametro, definito al momento
dellimpostazione dei costi, rende completamenteneggde e personalizzabile
I'approccio.

| 3 vettori in output sono i pesi puntuali su ciasmodo visitato, ordinatamente
rispetto apath, noni valori cumulati. Con questa scelta, si ha senl@rgossibilita di
calcolare i valori cumulati dei pesi, in un momensaccessivo. Si noti che,
limitatamente ai nodi visitati 2 o piu volte, i Zttori in output riportano il valore
cumulato: per ciascun nodo i 3 vettori in outppioriano la somma dei pesi per ogni
visita di quello stesso nodo.

Dopo una consistente fase di validazione delleabdridi ingresso, la funzione
calcola iterativamente, per ciascun nodo del pswpath, i pesi. Questa € l'unica
funzione da modificare nel caso in cui si vogliagestire casistiche ulteriori rispetto a
quelle gia previste, come esemplificato nel prentglparagrafo “Osservazioni sui pesi
degli archi del grafo”. Se infatti si analizza uiterazione, cioé il corpo del ciclo che
scorre il percorspath, nodo dopo nodo, € immediata la struttura delaadi

%ocalcolo il tempo lavorato
workTimeN = 0;
if( TempoLav_T(nodo) == Fixed )
workTimeN = TempoLav_V1(nodo);
elseif( TempoLav_T(nodo) == Gauss )
workTimeN
=TempoLav_V1(nodo)+sqrt(TempoLav_V2(nodo))*randn(1) ;
elseif( TempoLav_T(nodo) == Ramp )
workTimeN = ( TempoLav_V2(nodo)-TempoLav_V1(nod 0))
* rand(1)
+ TempolLav_V1(nodo);
elseif( TempoLav_T(nodo) == Threshold )
nodiDDP = find( path(1:lenPath) == TempoLav_V2( nodo)
);
if( isempty(nodiDDP) )
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workTimes=-nodo; %segnalo la riga dove ho
trovato l'errore
break;
end
idx = nodiDDP(2);
workTimeN = TempoLav_V1(nodo)
- sum( workTimes(idx:length(elapsedTime S))

);

A seconda della tipologia di costo debdo corrente TempoLav_T(nodo)), la
funzione calcola il relativo costo puntuale, pas®aardinatamente in rassegna tutte le
casisticheFixed, Gauss Ramp , Threshold. Le parti di codice che gestiscono il costo
e il tempo cronologico sono dl tutto analoghe, ratnente. Per completezza, di seguito

si riporta I'estratto che riguarda il cabtonthly del costo:

elseif( Costo_T(nodo) == Monthly )
costN = salary * Costo_V1(nodo) * workTimeN;
L’'unica casistica che merita un approfondimentasdo e Threshold. Infatti, a

parte la segnalazione dell’eventuale errore, oecprima trovare il nodo di riferimento

per il tempo limite della milestone

(find( path(1:lenPath) == TempoLav_V2(nodo) ) ) e successivamente

calcolare la differenza tra il tempo limite impogi@mpolLav_V1(nodo) ) e il tempo

impiegato finorgsum( workTimes(idx:length(elapsedTimes)) ) ).
L'implementazione corrente, per rendere piu risgorted ai casi realistici

I'elaborazione, gestisce il passaggio ripetuto swnado (seconda visita, terza visita, e

cosi via) ipotizzando che ogni visita successighieida meno tempo, linearmente:

%correzione per gestire il passaggio su un nodo piu
volte:
%la seconda volta che ripasso su un nodo, dimezzo i I
tempo;
%la terza volta che ripasso su un nodo, riduco il t empo
ad 1/3;
%ecc.
numVolte=length(find(path(1:n)==nodo)); %trovo alme no
nodo=path(n)
if( numVolte > 1)
workTimeN = workTimeN / numVolte;
elapsedTimeN = elapsedTimeN / numVolte;
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end

Questa scelta é facilmente modificabile: ancora voita, weightedpath e I'unica
funzione da manutenere per sperimentare diversetesposull’elaborazione
dell’algoritmo.

Come gia anticipato, una volta che:

1. abbiamo individuato piu percorsi sul grafo, trami@amate ripetute alla
funzionefindpath (0 —che e lo stessomediante la funzionenanyruns
che si limita a richiamare piu voltemdpath )

2. abbiamo calcolato costi e tempi puntuali per ciaacsimulazione, tramite
chiamate ripetute alla funziomeeightedpath

e possibile calcolare tempi e costi cumulati traniticlo:

accCosts = costs;
accWorkTimes = workTimes;
accElapsedTimes = elapsedTimes;
for n = 2:NumNodi
accCosts(:,n) = costs(;,n) + accCosts(:,n-1);
accWorkTimes(:,n) = workTimes(:,n) +
accWorkTimes(:,n-1);

accElapsedTimes(:,n)=elapsedTimes(;,n)+accElapsedTi mes(:

,n-1);

end
dove ancora una volta € evidente il vantaggio depsfruttare la capacita di Matlab di
svolgere calcoli matriciali e di gestire automatiegte I'allocazione dinamica della
memoria.
Per concludere, si puo ulteriormente apprezzarstquaguaggio di programmazione,
se si ipotizza di voler riportare i tempi rispesilonodo di riferimento di un milestone. In
altre parole, volendo traslare I'asse dei tempi,g@scuna simulazione, in modo che il
nodo di riferimento —poniamB02- corrisponda al tempo zero, basta il seguente:cicl

nodoTO = P02; %nodo dell'asse dei tempi (i tempi
cumulati dei
%nodi PRECEDENTI sono negativi!): TO
s'intende
%all'INIZIO del nodo!
if( nodoTO>1)
nodoTO = nodoTO - 1,
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nodoT = nodoTO - 1;
for n = 1:nodoT
accWorkTimes(:,n) = accWorkTimes(:,n)
- accWorkTimes(:,nodoTO0);
accElapsedTimes(:,n) = accElapsedTimes(:,n)

accElapsedTimes(:,nodoTO0);
end
for n = NumNodi:-1:nodoTO
accWorkTimes(:,n) = accWorkTimes(:,n)
- accWorkTimes(:,nodoT0);
accElapsedTimes(:,n) = accElapsedTimes(:,n)

accElapsedTimes(:,nodoTO0);
end
end
dove si sfrutta, come al solito, la capacita detidadi effettuare operazioni tra
vettori.

6.5.4 Estensione modello di valutazione

La piattaforma integrata viene estesa attraverssol’combinato dei SW di
PowerPoint e Excel, del pacchetto MS Office. Comécgpato, il blocco attivita
descrive una determinata task del processo, cgsécato un tempo trascorso ed un
costo in termini di ore uomo ed eventuali costsifi@d es. tasse). In quanto tale esso
prevede un ingresso ed una uscita.

Per ogni “blocco attivitd” il modello effettua leguenti operazioni, secondo una
subroutine in vba del tipo illustrato di seguito:

» Importazione dell'input, di fatto letto da un fite storing

* Aggiornamento delle variabili di stato (tempo t@sD, tempo di processing,

costi e numeri di cicli effettuati)

» Valutazione degli incrementi delle variabili attemso un opportuno modello

statistico.

» Storing delle variabili aggiornate

» Apertura della slide dedicata al blocco successivo

* Eventuale opzione automatica, dedicata
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Figura 6.4 - Generica subroutine dedicata ad uvoctd di attivita”

Il blocco di scelta consente di effettuare una taceluplice ed esclusiva (or
esclusivo tra Si e No), a valle di un input. Unreg® di codice in vba (costituito da 2

subroutine, una per esito positivo, I'altra pet@siegativo) € illustrato di seguito:

Figura 6.5 - Generica coppia di subroutine dediadtan “blocco di scelta”.

Il blocco di stop conclude un processo e rimandaradprocedura di riepilogo dei
costi e dei tempi, implementata in excel.

Nei vari blocchi di attivita e di scelta compaic@oune subroutine dedicate a:
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» operazioni di scrittura e lettura dei file di st@yiche contengono i valori attuali
delle variabili di stato

* modelli statistici (distribuzione a rampa o gausajaper la stima dei costi e dei
tempi

e automatizzazione del processo: sulla base di uoldapilita definita dall’'utente
per le varie fasi del processo e sulla base di thadatistici, il codice effettua

una scelta tra le varie opzioni

Di sequito si riporta lo schema dell'intero proagssiodellato attraverso i suddetti
elementi. Nell’'ottica di facilitare la visualizzaie, si € suddiviso lo schema nei tre
sotto-processi delimitati dai riquadri tratteggid@igura 6.5).

L’approccio seguito prevede il percorso logico pieicesso da parte dell’utente o in
forma automatica, secondo modelli statistici prieviali assodati in letteratura.
Il SW realizzato risponde a tre principali esigenze
» garantire all'utente un’adeguata visibilita del ggeso, dei sotto-processi e dello
stato di avanzamento nel corso delle varie fasi
* rappresentare i risultati previsionali ottenuti raterso strumenti grafici
adeguati, supportati da funzioni, per lo piu statie, dedicate alle
problematiche specifiche
e assicurare una certa modularita nella programmazioon il fine di aumentare
la visibilitd dello sviluppatore sui vari blocchdipn ovvi vantaggi in termini di
riduzione di errori e di future integrazioni
Coerentemente con queste esigenze, ci si e adalsiprestazioni grafiche del SW
MS PowerPoint per illustrare il processo e peritné la scelta manuale o automatica
delle varie fasi. Si € poi utilizzato come suppatte@alcolo il SW MS Excel. | due SW
sono stati integrati in una piattaforma e richianadltoccorrenza attraverso subroutine
dedicate.
Il modello si struttura come segue:
1. una pagina iniziale (Figura 6.6) riporta il nome 8&/ e consente di scegliere o
la modalita manuale e o quella automatica (tasth@one); una volta effettuata

la scelta occorre premere il tasto “start” periame la simulazione
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‘ Man. ‘

Aut.

START

Piattaforma integrata per la stima
dei costi e dei tempi connessi con il
processo di IPR

Figura 6.6 - Pagina iniziale del SW

2. Le pagine che costituiscono il corpo della presaatee, riproducono i tre sotto-
processi di cui allaFigura 6.7. Come illustratosdguito, su ciascuna pagina,
sulla destra in basso, sono posizionati i tastsa#ita (Si / No) ed un tasto

aggiuntivo per un riepilogo delle variabili di siatlla fase considerata.

Quest'ultima é evidenziata da un bordo rosso (Rigud).
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Figura 6.8 -. Pagina del corpo, dedicata alla dantase del processo.
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Le macro associate ai tasti di scelta richiamansuleroutine illustrate al paragrafo
precedente, in modo da produrre un adeguato aggi@nto delle variabili di stato e da

aprire le pagine dedicate alle fasi selezionaiutalhte (in pratica un GoTo slide #)

3. Pagine intermedie come quella riportata di segpio la scelta tra opzioni

multiple (Figura 6.9)

Figura 6.9 - Pagina per scelta multipla, dedichtak@olo dei costi relativi alla tipologia

di deposito, al numero di pagine e al numero dindicazioni.

4. Una pagina finale di riepilogo. Oltre a produrreauapida sintesi delle variabili
di stato, questa pagina abilita la connessione &M, attraverso la pressione
del tasto in basso a destra. In pratica una masdcata apre un file (vedi punto
seguente), nel quale vengono importati i risuli@atbdotti nel corso della

elaborazione (Figura 6.10).
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Figura 6.9 - Pagina di riepilogo con connessioMSaEXxcel.
5. Un foglio MS Excel di elaborazione dei dati. Di gég si riporta un esempio di

come i dati sono stati organizzati (Figura 6.11).

Figura 6.11 - Strutturazione del foglio Excel
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Ad ogni attivita e scelta effettuata é stata dediaa riga. Colonna per colonna
procedendo da sinistra verso destra si sono dispepstescrizione dell’attivita, un flag +
0 -, a seconda che si tratti di una milestonerdcgsso oppure no, il threshold % al di
sotto del quale la procedura automatica ha genersaisposta negativa, I'esito della
scelta, il tempo trascorso, quello di processing edsti. Quale riferimento di tempo
iniziale, TO, si e assunto quello di deposito ddibenanda di brevetto nazionale: tutte le
operazioni avvenute prima Sono percio caratterzzia un tempo negativo. Infine in
basso compare u altro raggruppamento, che tiemsral le spese di mantenimento del

brevetto, anno per anno, sino ad un massimo dnéD a
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Figura 6.7 — Schema del processo di IPR modellato
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6.5.5 Screening valutazione brevetti

Come visto al capitolo precedente, la piattaformanalisi e valutazione elaborata
da MISE, ABI, Confindustria e CRUI e strutturatacinque moduli, che definiscono le
cinque prospettive in cui puo essere analizzatwralvetto o cluster di brevetti per la
valutazione col metodo degli indicatori a punteg@iating / ranking method). |l
modulo 1, denominato “Brevetto” riguarda gli aspeftropri del brevetto e
dell'invenzione, ed é per le sue caratteristichedldulo che probabilmente risulta piu
nuovo per coloro i quali hanno gia svolto attiuiidvalutazione e selezione di progetti
per il finanziamento all'innovazione. Ad esso imna¢amente collegato € il modulo 2,
chiamato per brevita “Tecnologia” che consideraettspropri della soluzione tecnica e
della tecnologia proposta con linvenzione, lo wuwppo del prototipo,
l'industrializzazione. Gli indicatori toccano iragicolare quegli aspetti della soluzione
proposta che sono collegati o collegabili con I&tsp brevettuale, cioe aspetti propri di
una soluzione tutelata o tutelabile con dirittipdbprieta industriale. Si considerano
aspetti piu generali relativi alla tecnologia pagfianciare” in maniera trasparente e
semplice la pratica di valutazione progetti gia uso a questa piattaforma ad
“integrazione” della valutazione che riguarda pttgdi innovazione supportati da
brevetti. Il modulo 3, denominato “Aspetti Internsi riferisce al contesto di sviluppo
della soluzione tecnica / dell'invenzione con pantare riferimento alle risorse umane e
agli aspetti del brevetto piu vicini al team di getto/ imprenditore/ azienda proponente
il progetto. Il modulo da spazio ad indicatoriiviz all’'ambito del brevetto, e, accanto a
questi mantiene comunque anche aspetti che gigppgdi valutazione erano abituati a
considerare durante I'analisi di progetti innovatAnche in questo modulo si € ritenuto
opportuno “gettare un ponte” di collegamento traplatiche gia in uso e queste
prospettive di analisi che integrano I'ambito deeuetto / proprieta industriale. I
modulo 4, “Accesso al Mercato”, o “Sbocchi di Mdra avvicina agli indicatori
classici, - ad esempio per il mercato di riferinmgné filiera o supply chain, i canali di
distribuzione o di vendita... — aspetti legati attibito brevettuale, considerando per
esempio i diritti di proprieta industriale di texzil vantaggio di “spingere” la soluzione
brevettata nella filiera. Il modulo 5, chiamato memplicita “Aspetti esterni”, vuole

cogliere gli aspetti economici e di business néfose / mercato in cui la soluzione
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inventiva / il progetto innovativo vanno a collosiarAnche i questo modulo come gia
nei precedenti gli indicatori classici sono seleaitd tra quelli maggiormente collegati
all'ambito brevettuale o di tutela della proprietalustriale. In ciascun modulo gli
indicatori sono stati raggruppati in due modi dévexd identificare criteri generali che
consentono un confronto trasversale tra i modaksst Il primo raggruppamento, il piu
tradizionale in questo genere di esercizio, rigaagli indicatori di “Capacita o
Robustezza” (ad esempio, Capacita Interna, Capdeltarevetto, ecc.) e indicatori di
“Impatto o Effetto” (ad es. Impatto della tecnolaglmpatto nell’Accesso al Mercato,
ecc.). Il secondo raggruppamento, indipendente pdiaho, offre un’organizzazione
diversa degli indicatori che sono caratterizzattarmini di “Probabilitd di Successo”
(P) e “Rilevanza” (R). Questa visione riprende ime& generale la prospettiva della
banca che in genere valuta in considerazione ddi®eth / Rischio: in questo caso, la
“Probabilita di Successo” e sostanzialmente il clemento a 1 del rischio [Rischio = 1
— Probabilita di Successo], mentre la “Rilevanzaire concetto esteso comunque
assimilabile alla redditivita. Il poter disporre due raggruppamenti indipendenti
consente una miglior rappresentazione dei datinskrpiu mappe (piu “assi”’ o criteri)
di interesse e facilita I'analisi soprattutto gcafi

Nei Moduli 1 e 2, “Brevetto” e “Tecnologia”, alcumdicatori sono raggruppati
come “Opzioni”. Sono questi indicatori di “Impattd Effetto” nel primo
raggruppamento e di “Rilevanza” nel secondo ragggopento e considerano possibilita
(opzioni appunto) aperte nel momento della valotagi e che non sono ancora
finalizzate o finalizzabili, e / o dipendono da lseeche possono essere posticipate in
attesa di maggiori informazioni (che significa iondizioni di minor incertezza).
modulo 3, “Aspetti interni” ha solo indicatori chieadono nei criteri “Capacita”, per il
primo raggruppamento, e “Probabilita di Succespet,il secondo raggruppamento. Il
modulo 5, “Aspetti esterni”, quasi in maniera coerpéntare al modulo 3, ha solo
indicatori che riguardano criteri di “Impatto”, pdl primo raggruppamento, e
“Rilevanza”, per il secondo raggruppamento. Entramimoduli 3 e 5 sono inoltre
caratterizzati da un ulteriore livello di analig?er il modulo “Aspetti Interni” si
considerano 2 sotto-raggruppamenti degli indicatbé individuano I'uno gli indicatori
legati alle capacita / probabilita di successo emmini di Risorse/ Assets (A), in

particolare le Risorse Umane, l'altro indicatorgd# a risorse rivolte al Brevetto /
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invenzione (B). Per il modulo “Aspetti Esterni” ®dnsiderano 2 sotto-raggruppamenti
degli indicatori che individuano invece gli indioatdi impatto / rilevanza riferendoli a
fattori di forza (vs fragilita, F) e fattori ab#inti, Enabler / Opportunita (E).

La scala dei punteggi e dei pesi segue I'imposteziei Rating/Ranking Methods
proposta da Razagitis. Iplinteggid’ attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 5Syelo
1 é “basso”, 3 corrisponde ad un valore “medioarigiard), 5 € “alto. Il gesd
attribuibile a ciascun indicatore va 1 a 3 dovellhgso, 2 € medio e 3 e alto. Lo zero (0)
e generalmente riservato al caso in cui le infororaznon siano disponibili, o in cui
non si voglia tener conto di uno o piu indicataella valutazione. | dati otteuti possono

essere interpretati secondo lo schema di Figuta 6.1
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Figura 6.12 — Interpretazione output griglia dintakione [12]

A scopo puramente esemplificativo di applicaziomfladpiattaforma di analisi e
valutazione sono stati esaminati cinque progettii@drca afferenti gli ultimi cinque
anni presso il Dipartimento di Strutture Adattivel CIRA (Centro Italiano Ricerche
Aerospaziali). Si tratta di innovazioni che fannf@mmento a componenti strutturali
integrate di una rete di sensori ed attuatori chenldono capaci di modificare le proprie
caratteristiche in funzione delle informazioni neite dall'ambiente esterno o dalle
stesse condizioni di funzionamento del sistemaono connesse. Si tratta di argomenti
di notevole interesse scientifico dal momento deenenti strutturali che siano in grado
di variare i parametri di funzionamento fisici eogeetrici hanno un notevole impatto

sull'evoluzione delle architetture aeronauticheepéihanno la potenzialita di estendere
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il loro dominio di lavoro in ambiti praticamente possibili rispetto a quanto ottenibile
dall'impiego delle tecnologie esistenti.
| valori registrati sono stati sintetizzati nelleyéra 6.13 e Figura 6.14, in accordo ai

moduli di cui si compone la piattaforma di valutaz
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Figura 6.13 — Diagramma Capacita/Impatto
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Figura 6.14 — Diagramma Probabilita di successelRilza

Si tratta di innovazioni ad alto contenuto tecnalogche possono trovare qualche

difficolta nell’accesso al mercato.
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D'altra parte questa stesse potenzialita des@tttd concetto intrinseco a questi
apparati (ad esempio, parti che cambiano formagmlezza) li rende difficilmente
accettabili dal mercato e dall'industria, tipicameerattaccata a soluzioni di tipo
tradizionale. D'altra parte, il massiccio utilizdo tecnologie consolidate nel proprio
ambito, riorganizzate ed assemblate in manieravatna, riduce moltissimo l'impatto
verso il mercato ed i potenziali clienti.

In generale, possono essere considerati di interass perseguimento dell’iter
procedurale quei brevetti o potenziali brevetti ui walori, per le diverse classi
identificate si collocano al di sopra dei valoridnenon soltanto in termini di tecnologia
ma anche di possibili sbocchi sul mercato.

6.6 Risultati della simulazione

Di seqguito si riportano le tabelle di sintesi desuttati ottenuti dal codice di
simulazione nell'ipotesi di assenza di consulestielin totale di 50 casi/run.

In Tabella 6.1 sono riassunti i casi in cui la mdara si € conclusa con la
concessione del brevetto nazionale; in particald®% dei casi ha avuto tale esito, con
una durata media di 54 mesi, un tempo di processiagio di 11 MM ed un costo di
circall.9 kEu

Tabella 6.1. Risultati di sintesi del processoatiaessione di brevetto nazionale

(assenza di consulente)

Concessione brevetto | tempo trascorso tempo di
nazionale (mesi) processing (MM) | costi (Eu)
1 51,84 11,55 10820,49
11 67,57 10,80 14136,04
15 50,80 10,54 7039,15
19 49,03 11,00 9862,88
RUN 22 53,06 10,76 10611,72
25 51,53 8,36 6231,83
29 66,85 14,81 25357,86
45 53,47 13,37 15088,73
49 49,50 8,29 7824,77
N run 9
N run % su 50 18,00
media 54,85 11,05 11885,94
varianza 7,16 2,09 5869,61
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In Tabella 6.2Tabella sono elencati i 4 casi (8&loraimero totale di run) per cui si
e verificata una conversione in brevetto di utilitdempo medio trascorso é risultato di
54 mesi, con un tempo di processing di circa 13 ®Mbbsti pari a 20 kEu.
Tabella 6.2 - Risultati di sintesi nel caso di cersione in brevetto di utilita

(assenza di consulente)

Conversione in tempo di

brevetto di utilita tempo trascorso (mesi) | processing (MM) | costi (Eu)
21 56,28 11,53 21928,62

RUN 37 51,52 11,78 19769,97

43 56,08 12,46 18409,43
48 53,51 14,64 19019,53

N run 4

N run % su 50 8,00

media 54,35 12,60 19781,89

varianza 2,27 1,41 1535,52

In Tabella6.3, sono riassunti gli 11 casi (22% w¢hle) inerenti il percorso PCT. I
tempo mediamente trascorso e risultato di circané8i, per un tempo di processing di
circa 9.5 MM ed un costo di circa 140 kEu.

Tabella 6.3 - Risultati di sintesi del processR Rerente il percorso PCT (assenza di
consulente)

tempo di
Prosecuzione negli | tempo trascorso processing
Stati designati (mesi) (MM) costi (Eu) N paesi
6 52,19 9,07 95315,91 7
8 37,62 7,40 76627,69 10
10 49,08 11,38 206402,69 2
12 51,08 11,14 212895,40 9
20 55,84 7,64 157178,61 4
RUN 28 42,94 7,46 144160,18 4
32 47,65 11,14 121997,37 2
33 45,75 13,28 80581,09 5
38 46,49 9,38 99896,97 10
41 46,60 9,82 137306,24
46 51,51 5,88 196379,50 4
N run 11
N run % su 50 22,00
media 47,89 9,42 138976,51
varianza 4,95 2,20 49684,53 3
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Nell'insieme di casi considerati non si sono vedte opzioni di brevetto unitario, come

illustrato in 6.4.

Tabella 6.4 - Risultati di sintesi del processo IR&ente il percorso EPO con finalita

di brevetto unitario (assenza di consulente)

tempo trascorso tempo di processing
Brevetto unitario | (mesi) (MM) costi (Eu) | N paesi
NA NA NA NA NA

Si sono al contrario verificati 3 casi di singolengalide e 1 caso di brevetto ibrido
(Tabella e Tabella), con tempi mediamente trasatirS6 e 46 mesi rispettivamente. |
costi sostenuti in termini di MM sono stati di @r85 e 26 MM, contro costi vivi di

circa 16.7 e 85.5 KEu, rispettivamente.

Tabella 6.5 -. Risultati di sintesi del processR IRerente il percorso EPO con finalita

di singole convalide nei Paesi di interesse ti@ i&&ygiungibili (assenza di consulente)

tempo trascorso |tempo di
Singole convalide | (mesi) processing (MM) | costi (Eu) | N paesi
30 47,15 27,06 83547,93
RUN 35 77,95 55,06 | 102918,09
40 44,19 23,52 | 69739,49
N run 3
N run % su 50 6,00
media 56,43 35,21 | 85401,84
varianza 18,70 17,28 | 16666,81 1

Tabella 6.6 -. Risultati di sintesi del processR IRerente il percorso EPO con finalita
di brevetto ibrido (assenza di consulente)

tempo trascorso | tempo di
Brevetto ibrido (mesi) processing (MM) | costi (Eu) |N paesi
RUN 7 46,00 25,85| 85527,95 11
N run 1
N run % su 50 2,00
media 46,00 25,85| 85527,95 11
varianza NA NA NA NA
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In 6.7, infine é riportata una sintesi dei casi d¢f@no portato ad una protezione
brevettuale; in pratica il 56% dei casi in assedzaonsulente ha visto finalizzata la
protezione ad almeno uno dei livelli sopra elencati

Tabella 6.7 - Sintesi dei processi che hanno poehd protezione brevettuale (assenza
di consulente)

Processi andati a buon fine 28
% processi andati a buon fine su 50 56
Run 8, Prosecuzione negli
Minimo tempo trascorso (mesi) 37,62 | stati designati
Massimo tempo trascorso (mesi) 77,95 | Run 35, Singole convalide

Di sequito si riportano le tabelle di sintesi deultati ottenuti dal codice di simulazione
nellipotesi di coinvolgere un consulente nel pss® su un totale di 50 casi/run.
In Tabella 6.8 sono riassunti i casi in cui la gaara si € conclusa con la concessione
del brevetto nazionale; in particolare il 16% dasicha avuto tale esito, con una durata
media di circa 59 mesi, un tempo di processing meédiquasi 2 MM ed un costo di
guasi 8 kKEu

Tabella 6.8 - Risultati di sintesi del processcatcessione di brevetto nazionale

(coinvolgimento del consulente)

Concessione
brevetto tempo di
nazionale tempo trascorso (mesi) | processing (MM) | costi (Eu)
7 69,98 2,13 12080,59
15 67,57 2,02 12090,94
22 51,43 1,34 5740,69
RUN 29 64,11 1,67 4315,32
31 52,31 2,19 6698,14
32 65,78 3,40 15974,39
43 52,00 0,81 2830,16
46 49,64 1,25 4231,17
N run 8
N run % su 50 16,00
media 59,10 1,85 7995,18
varianza 8,49 0,79 4755,23
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In Tabella 6.9 sono elencati i 4 casi (8 % del nuntetale di run) per cui si € verificata
una conversione in brevetto di utilita; il tempodimetrascorso é risultato di circa 54

mesi, con un tempo di processing di circa 3 MM stiquari a 12.5 kEu

Tabella6.9 -. Risultati di sintesi nel caso di cersione in brevetto di utilita

(coinvolgimento del consulente)

Conversione in tempo trascorso tempo di
brevetto di utilita | (mesi) processing (MM) | costi (Eu)
1 54,48 3,43 14110,18
RUN 10 54,42 2,68 11550,97
21 55,03 3,26 16159,63
24 50,74 2,38 8125,61
N run 4
N run % su 50 8,00
media 53,67 2,94 12486,60
varianza 1,97 0,49 3465,10

InTabella 6.10, sono riassunti 6 casi (12% delédtaerenti il percorso PCT. Il tempo
mediamente trascorso € risultato di circa 44.5 ppesiun tempo di processing di 2.6
MM ed un costo di circa 150 kEu

Tabella 6.10 -. Risultati di sintesi del procedBR linerente il percorso PCT

(coinvolgimento del consulente)

Prosecuzione negli tempo trascorso |tempo di
Stati designati (mesi) processing (MM) | costi (Eu) N paesi
4 46,63 2,34 151586,02 3
18 47,43 3,38 183597,97 11
RUN 19 45,75 3,04 61429,42 5
41 42,69 2,78 109519,24 11
44 39,22 1,25 238907,68
47 45,52 2,81 141340,24
N run 6
N run % su 50 12,00
media 44,54 2,60 147730,09 7
varianza 3,06 0,74 60931,81 4
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In Tabella 6.11 sono riassunti i 3 casi (6% dehl®tche hanno portato a un brevetto
unitario: il tempo mediamente trascorso € risultdio41.5 mesi, per un tempo di

processing e costi vivi pari a circa 3 MM e 1.3 MEu

Tabella 6.11. Risultati di sintesi del processo IR&ente il percorso EPO con finalita

di brevetto unitario (coinvolgimento del consulgnte

tempo trascorso | tempo di
Brevetto unitario | (mesi) processing (MM) | costi (Eu) N paesi
16 39,39 18,81 1249896,90
RUN 17 42,65 23,71 1398240,01
25 42,40 23,91 2981740,78 1
N run 3
N run % su 50 6,00
media 41,48 22,14 1876625,90 1
varianza 1,82 2,89 959927,39

Nella Tabella 6.12 e nella Tabella 6Tkhella sono infine riportati gli esiti ottenuti per

I casi di singola convalida e brevetto ibrido. Iratra il 4 ed il 2% dei casi sono

rientrati in queste casistiche con un tempo trascati circa 46 mesi e 42 mesi,

rispettivamente. Il tempo di processing e i costi sono infine risultati di circa 26 e 23

MM e 1.3 e 2.4 MEu.

Tabella 6.12 -. Risultati di sintesi del procesBR linerente il percorso EPO con finalita
di singole convalide nei Paesi di interesse ti@d i&dygiungibili (coinvolgimento del

consulente)

tempo trascorso |tempo di
Singole convalide | (mesi) processing (MM) | costi (Eu) N paesi
RUN 3 47,52 27,95 1301179,45

33 45,63 24,92 1296868,27 4
N run 2
N run % su 50 4,00
media 46,58 26,44 1299023,86 6
varianza 1,33 2,14 3048,46 3

Tabella 6.13 - Risultati di sintesi del processB [Rerente il percorso EPO con

finalita di brevetto ibrido (coinvolgimento del cgaulente)
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tempo trascorso | tempo di
Brevetto ibrido (mesi) processing (MM) | costi (Eu) N paesi
RUN 28 41,16 22,44 1873501,18 3
36 42,46 22,73 2401992,25 4
N run 1
N run % su 50 2,00
media 42,46 22,73 2401992,25 4
varianza NA NA NA NA

In Tabella 6.14, infine € riportata una sintesi dasi che hanno portato ad una

protezione brevettuale nell'ipotesi di coinvolgin@mel consulente; in pratica il 48%

dei casi ha visto finalizzata la protezione ad almeno dei livelli sopra elencati.

Tabella 6.14 -Sintesi dei processi che hanno po&eké protezione brevettuale

(coinvolgimento del consulente)

Processi andati a buon fine 24

% processi andati a buon

fine su 50 48

Minimo tempo trascorso Run 44, Prosecuzione
(mesi) 39,22 | negli stati designati
Massimo tempo trascorso Run 7, Concessione
(mesi) 69,98 | brevetto nazionale
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Nei grafici di seguito riportati si illustra perascuno dei casi di brevettazione
nazionalel'andamento del tempo di processing ecdsii in funzione delle milestone
che caratterizzano il processo. Nella 6.15 e rfétjara 6.16si riportano gli andamenti
dei tempi di processing e dei costi in assenzeodsulente. Si noti come il tempo di
processing sia superiore rispetto a quello relatwocaso di coinvolgimento del

consulente (Figura 6.17). Una tendenza oppostdesarovviamente per i costi vivi

(confronto tra Figura 6.16 eFigura 6.18). Costi eenpi di processing risultano
generalmente crescenti con I'avanzare delle mies®@® quindi con il trascorrere del
tempo. Tuttavia si possono notare delle battuea@disto nella crescita, imputabili a fasi

intermedie a costo e a tempi di processing nutlmecper es. in Figura 6.17.

Figura 6.15 -Tempo di processing vs milestone jgasi inerenti la concessione del

brevetto nazionale (assenza di consulente)
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Figura 6.16 Costi vs milestone per i casi inerlentioncessione del brevetto nazionale

(assenza di consulente)

Figura 6.17- Tempo di processing vs milestone jgasi inerenti la concessione del

brevetto nazionale (coinvolgimento del consulente)
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Figura 6.18 Costi vs milestone per i casi inerlentioncessione del brevetto nazionale

(coinvolgimento del consulente)
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