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La recente legge n. 102/2023 mira ad agevolare U'accesso al sistema di brevetti e marchi

Proprietaintellettuale,il Codice
riformato punta sullo sviluppo
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roprieta intellettuale

al restyling. Lo scorso

18 luglio & stato appro-

vatalariforma del Codi-
ce della Proprieta Industriale
(legge 24 luglio 2023, n. 102, en-
trata in vigore lo scorso 23 ago-
sto), prevista dal Pnrr. Tra le
correzioni approvate, la prote-
zione temporanea dei disegni e
dei modelli nelle fiere e 1a titola-
rita delle invenzioni realizzate
nell'ambito di universita ed en-
ti diricerca.

Non si sono fatti attendere i
commenti provenienti dal mon-
dolegal.«Lariforma presenta al-
cuni aspetti positivi: oltre ad al-
lineare la normativa nazionale
a quelle dei principali paesi,
chiarisce 'ambito di applicazio-
ne della nuova norma, esteso a
tutte le Universita (pubbliche e
private), oltre che agli enti pub-
blici di ricerca in generale e agli
Irces che hanno un ruolo impor-
tante perlaricerca in campo me-
dico», commenta Giovanni Gu-
glielmetti, partner di Bonel-
liErede. «Inoltre, la nuova nor-
ma interviene sulle invenzioni
finanziate: anche nel vigore del-
la vecchia disciplina la titolari-
ta delle invenzioni in tal caso
spettava alle Universita, ma la
riforma, stabilendo che irappor-
tistrutture-finanziatori dovran-
no essere regolati sulla base di
linee guida da adottarsi con de-
creto ministeriale, sembra pre-
stare maggior attenzione alla
tutela della ricerca universita-
ria, pubblica e medico-ospeda-
liera, anche nella delicata fase
contrattuale coniterzifinanzia-
tori, cosi da evitare rapporti
troppo shilanciati o che abbiano
effetti sostanzialmente espro-

priativi a danno del mondo del-
la ricerca. Altri aspetti della ri-
forma pongono dubbie incertez-
ze. Ad esempio, se & chiaro che
lanuovadisciplina si applica an-
che ai ricercatori non dipenden-
ti, laddove si riferisce a invenzio-
ni realizzate «nel quadro di una
convenzione» tra inventore ed
ente, fa sorgere qualche incer-
tezza sulla sua portata, che po-
trebbe essere estesa a qualsiasi
genere di rapporto da cui origi-
na laricerca, per catturare le si-
tuazioni nelle quali al persona-
le strutturato si affiancano ri-
cercatori esterni coinvolti nel
progetto. Manca poi del tutto
una regolamentazione di cosa
accadanel casoin cuil’Universi-
ta ritenga di non procedere alla
brevettazione, non perché disin-
teressata (nel qual caso il dirit-
to al deposito passerebbe all'in-
ventore), ma perché preferireb-
be sfruttare I'invenzione in regi-
me di segreto. Ancora, se la di-
sciplina & chiara nel prevedere
che all'inventore spetti il diritto

didepositare ladomanda dibre-
vetto a proprio nome se 'Univer-
sita non vi provveda entro il ter-
mine previsto o dichiari il pro-
prio disinteresse, rimane da de-
finire cosa accada qualora 'in-
venzione sia depositata dalla
struttura, ma poi non sfruttata,
e se 'inventore abbia anche in
questo casola possibilita didive-
nire titolare dei diritti attraver-
so un obbligo di trasferimento.
Nulla, infine, si dice sul regime
di diritti IP diversi dai brevetti,
comeil design oil software. Ille-
gislatore ha affidato alle strut-
ture di appartenenza il compito
di regolamentare «ogni altro

aspetto relativo alle migliori for-
me di valorizzazione delle inven-
zioni» (lett. d., comma 4), attra-
verso appositi regolamenti che
potranno colmare le lacune e
chiarire i punti di incertezza.
Sarebbe opportuno che a cio si
provvedesse con un intervento
coordinato a livello nazionale
trale Conferenze dei rettoridel-
le universitaitaliane, le Retide-
gliIrccs e gli organismi di coordi-
namento degli enti pubblici di ri-
cerca, in modo da evitare dispa-
rita nell’applicazione della nuo-
va disciplina». Lo scorso 1° giu-
gno e stato istituzionalizzato il
Tribunale Unificato dei Brevet-
ti e del Brevetto unitario (Tub),
una corte internazionale con
giurisdizione sui brevetti unita-
ried europei, con lo scopo di sem-
plificare e uniformare le decisio-
ni inerenti alla protezione dei
brevetti. La corte sara compo-
sta di tre sedi: quella milanese

dirimera le controversie brevet-
tualiin materia di scienza medi-
ca-veterinaria e igiene, i brevet-
ti farmaceutici privi dei certifi-
cati di protezione supplementa-
ri (Spc), il settore biomedico
(escluso il farmaceutico), I'agri-
coltura, il food, 'enogastrono-
mia e il tabacco, gli articoli per-
sonali e domestici, lo sport e
mondo del divertimento, le cal-
zature, la moda e I’'arredo. «La
sensazione & quella di essere
stati, si, scelti, ma lasciati un
po’ «indietro», laddove la sede
meneghina del Tub, al di 1a
dell’entusiasmo mediatico, sa-
ra una sede che entrera in fun-
zione con ritardo rispetto alle
due centrali (gia inaugurate lo
scorso 1° giugno), e, per 'appun-
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to, con competenze drastica-
menteridotte», dice Ilaria Fra-
scarolo, senior associate di Ep-
talex. «In ogni caso, non volen-
doci soffermare troppo su quello
che «si sarebbe potuto fare», dob-
biamo ritenere indubbio il van-
taggio per il mondo produttivo,
nel cui contesto le aziende non
saranno piu obbligate, in que-
ste materie, a vedersi potenzial-
mente giudicate da una molte-
plicita di giudici esteri, e che ve-
dranno drasticamente ridotti i
costidiregistrazione e manteni-
mento dei propri titoli «unici». I1
Brevetto Europeo consiste infat-
ti in un insieme di diritti di
esclusiva che potranno essere
indipendentemente  azionati
nei territori designati dal bre-
vetto stesso, senza le validazio-
ni e i pagamenti annuali previ-

stiperibrevetti nazionali. In al-
tre parole, il Tub darala possibi-
lita alle imprese di essere giudi-
cate da Corti multinazionali,
allinterno delle quali saranno
presenti giudici di diverse nazio-
nalita (compresa, potenzialmen-
te, la propria), le cui decisioni
spiegherannoi loro effetti in tut-
ta Europa, con notevoli vantag-
giin termini di costi, ed evitan-
dolanecessita di resistere (o agi-
re) avanti a una serie potenzial-
mente numerosissima di Tribu-
nalinazionali, cosa che in passa-
to aveva spesso comportato una
tutela frammentata e un possi-
bile contrasto di giudicati. Ov-
viamente, bisognera tenere con-
to del fatto che i precedenti del
Tub saranno nuovi e autonomi
rispetto a quelli dei singoli Pae-
si aderenti, e questo potrebbe
comportare, almeno per il pri-
mo periodo, un iniziale atteggia-
mento di prudenza nell’adire
una Corte di cui non si conosce
Porientamento. D’altra parte,
qualora l'eventuale contraffa-
zione dovesse avvenire in uno
solo degli Stati europei, restera
comunque possibile agire da-
vanti al Giudice nazionale sulla
base del brevetto corrisponden-
te. Non una limitazione, dun-
que, ma un ampliamento della
tutela».

Con Tadozione del 2020 del
Piano d’azione sulla proprieta
intellettuale, la Commissione
europea ha evidenziato 'impor-
tanza di una valida gestione dei
diritti di proprieta intellettuale
per qualsiasi strategia commer-

ciale di successo. «Secondo i da-
ti pubblicati nell’ottobre 2022
dall’Euipo, le industrie con un
numero elevato di diritti di pro-
prieta intellettuale contribui-
scono alla creazione del 39,4%
di tuttii posti di lavoro nell’Ue,
nonché del 47% dell'attivita eco-
nomica complessiva  (Pil)
dell’Ue, per un valore di 6.400
miliardi di euro», spiega Miche-
le Franzosi, partner di Rucel-
lai & Raffaelli. «La proprieta
intellettuale € dunque una risor-
sa fondamentale per poter com-
petere a livello mondiale, e pro-
prio per questo ’'Ue ha indivi-
duatoi settori prioritariin cui ri-
tiene necessario intervenire per
consolidandone il quadro nor-
mativo. In tale contesto siinseri-
sce la riforma al Codice della
proprieta intellettuale, entrata
in vigore lo scorso 23 agosto,
che, tra i molteplici interventi,
prevede I'attribuzione della tito-
larita delle invenzioni realizza-
te dal personale di ricerca delle
Universita e degli enti pubblici
alla struttura di appartenenza;
alricercatore ¢ attribuita la tito-
larita dell'invenzione solo in ca-
so di inerzia da parte dell’ente
di ricerca. Lo scopo della rifor-
ma, che abolisce il c.d. Professor
privilege, che riconosceva titola-
re dei diritti derivanti dall’in-
venzione il ricercatore, & di in-
centivare maggiori investimen-
ti nella ricerca, e di favorire lo
sfruttamento economico e la va-
lorizzazione delle invenzioni, li-
mitando il rischio che possano
rimanere inattuate per inerzia
del ricercatore che spesso man-
ca dell'interesse e delle risorse
economiche necessarie a deposi-
tare una domanda di brevetto.
La riforma pone dunque I'Italia
in linea con la maggior parte dei
Paesi europei che gia nei primi
anni 2000 abolirono il c.d. Pro-
fessor privilege, al fine di incen-

tivare la brevettazione».

La previsione normativa
«rappresenta un ulteriore tenta-
tivodi valorizzare la cultura del-
la proprieta intellettuale e indu-
striale in ambito universitario,
con I'obiettivo di incentivare la
capacita degli enti di ricerca e
delle universita di sfruttare an-
che le utilita economiche che
possono derivare dalle attivita
inventive di professori e ricerca-
tori. Ad oggi, la prassi e i nume-
ri ci raccontano una realta mol-
to frammentata dal punto di vi-
sta del territorio nazionale», di-
ce Massimiliano Patrini,
counsel di Gatti Pavesi Bian-
chi Ludovici, «rispetto alla
quale, in un’ottica di innalza-
mento «competitivo» delle no-
stre universita, sarebbe urgen-
te aggiornare non solo la singo-
la previsione normativa relati-
va al profilo, tutto sommato for-
male, della titolarita dell’'inven-
zione, ma, soprattutto, interve-

nire ad un livello sistematico,
rendendo disponibili strutture
—anche per il tramite di societa
di capitali in house -, mezzi fi-
nanziari e personale, capaci di
implementare un processo in-
terno che possa rendere effetti-
vamente redditizia la proprieta
industriale e intellettuale svi-
luppata dalle universita, in par-
ticolare favorendoil collegamen-
to e I'interazione con le aziende
a livello domestico, ma anche e
soprattutto internazionale.
Non mancano, infatti, strutture
universitarie che, seppure van-
tino la titolarita di migliaia di
brevetti, sono, al contempo,
pressoché totalmente sprovvi-
ste di qualsiasi dotazione e risor-
sa per sviluppare programmi di
trasferimento tecnologico e li-
censing, quindi di professionali-
ta che possano costituire un
punto di collegamento utile per
interfacciarsi con il mondo
dell'impresa, alla quale «offri-
re» l'utilizzo delle invenzioni e
ricavarne cosi un giusto profit-
to. In questo modo, anche supe-
rando alcune resistenze del
mondo della ricerca universita-
ria italiana, potra realizzarsi
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quel processo di allineamento
alle esperienze piu evolute, a li-
vello europeo e non solo».

La nuova norma dell’art. 65
del Codice di Proprieta Indu-
striale, che ribalta I'approccio
sulla titolarita delle invenzioni
dei ricercatori delle Universita
edegli Enti pubblici diricerca, &
vista con favore, in quanto tiene
in considerazione il fatto che le
Universita, rispetto ai singoli ri-
cercatori, dispongono di maggio-
ri mezzie strutture per affronta-
re le procedure di brevettazione
e l'attuazione delle invenzioni.
«La riforma sembrerebbe aver
complessivamente equiparato i
ricercatori pubblici a tutti gli al-

tridipendenti—inventori», com-
menta Francesca La Rocca
Sena, partner di Sena & Part-
ners. «Appare, invece, piu di-
scutibile la scelta del legislato-
re, che al comma 5° dell’artico-
lo, con riguardo all’ipotesi di ri-
cerca finanziata ha disposto che
gliaccordi contrattuali tral’Uni-
versita, o 'ente pubblico di ricer-
ca, e isoggetti privati finanziato-
ri siano «redatti sulla basa di Ii-
nee guida ... adottare con decre-
to del Ministeri delle imprese e
del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell’'Universita e
della ricerca». La norma sem-
bra, infatti, limitare I'autono-
mia privata delle parti e qualcu-
no, pertanto, dubita del caratte-
re vincolante delle linee guida».

Per Vincenzo Colarocco,
responsabile del Dipartimento
IP dello Studio Previti «con
una significativa modifica
dell’art. 65 c.p.i., & stato previ-
sto che quando I'invenzione in-
dustriale e fatta nell’esecuzione
o nell’adempimento di un con-
tratto o di un rapporto di lavoro
o d’'impiego, anche se a tempo
determinato, con un’universita,
anche non statale legalmente ri-
conosciuta, un ente pubblico di
ricerca o un istituto diricovero e
cura a carattere scientifico
(Irces), nonché nel quadro di
una convenzione tra i medesimi
soggettiidiritti nascentidall’in-
venzione spettano alla struttu-
radi appartenenza dell'invento-

re, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne ricono-
sciuto autore. Al contempo se
I'invenzione & conseguita da piu
persone, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono a
tutte le strutture interessate in
parti uguali, salva diversa pat-
tuizione. Tra le modifiche piu at-
tese vi e 'estensione dei sogget-
ti cui si applica tale disciplina,

con I'inclusione ancheilavorato-
riatempo determinato, oltre na-
turalmente allintroduzione di
nuovi oneri in capo agli invento-
rie alla struttura per la comuni-
cazione ed il deposito del brevet-
to, stabilendo delle sanzioni in
caso di inottemperanza. In so-
stanza, I'inventore deve comuni-
care 'oggettodell'invenzione al-
la struttura di appartenenza,
penalimpossibilita di deposita-
re a proprio nome la domanda
di brevetto in caso di inadempi-
mento (art. 65, ¢. 2, c.p.i.).L’ap-
provazione del disegno di legge
di modifica del c.p.i. costituisce
un importante traguardo, non
solo in un’ottica di armonizza-
zione con la disciplina unionale,
ma anche poiché rafforza I'im-
portanza delle privative e valo-
rizza le invenzioni, contribuen-
doin chiave piu democratica, ad
agevolare I'accesso al sistema
della proprieta industriale».
Lariforma dell’art. 65 CP1di-
sciplina un tema rilevante per il
mondo del venture capital. «La
tutela rivolta alle universita e
agli enti pubblici di ricerca e gli
Irccs consente di sfruttare al me-
glio i titoli brevettuali di cui gli
stessi possono diventare titola-
ri ab origine, determinando lo
sviluppo di un sano e dinamico
ecosistema dell'innovazione e
una piu fitta collaborazione tra
il mondo della ricerca e quello
dell'industri», dice Lucia Mag-
gi, partner di 42 Law Firm.
«Questi soggetti potranno, ad
esempio, reperire finanziamen-
ti,instaurare partnership e rea-
lizzare nuovi progetti grazie al-
latitolarita di quegli asset esclu-
sivi dasfruttare, concederliin li-
cenza, o alienarli a soggettiinte-
ressati allo sviluppo degli stes-

si. La riforma normativa porta,
peraltro, a un allineamento del
guadro giuridicoitaliano a quel-

lo degli altri Paesi europei. D’al-
tra parte, pero, sara fondamen-
tale che il legislatore nell’ambi-
to della redazione delle Linee
guida ministeriali fornisca ade-
guate indicazioni per disciplina-
re il fattore di premialita degli
inventori, cosi da incentivare il
loro contributo professionale ed
evitare la loro preferenza verso
mercati esteri. Infatti, se il nuo-
vo art. 65 CPI introduce un qua-
dro piu coerente con quello
dell'Ue in favore degli enti di ri-
cerca, d’altra parte gli scienzia-
ti e i ricercatori italiani non go-
dono affatto dei riconoscimenti
e delle premialita assicurate a
molti colleghi che lavorano fuo-
ri dall'Ttalia. I recenti dati del
Research and Occasional Paper
Series del Center for Studies in
Higher Education della Univer-
sity of California — Berkeley,
che ha posto a confronto I'attrat-
tivita dei sistemi universitari
europei, rivelano infatti un gap
molto rilevante tra i ricercatori
italiani e quelli francesi, tede-
schi e inglesi, relativamente a
remunerazioni medie per posi-
zioni simili, struttura delle re-
munerazioni, velocita dei per-
corsi di carriera e qualita del la-
voro percepita. Se i migliora-
menti e i progressi contenuti
nella riforma al CPI rappresen-
tano quindi un incentivo perva-
lorizzare il settore della Proprie-
ta Industriale in Italia e una
piu stretta correlazione tra ri-
cerca scientifica e sviluppo eco-
nomico, sara essenziale garanti-
re — in fase di applicazione —
un’adeguata tutela a tuttii sog-
getti coinvolti, a partire dagli
scienziati e dai ricercatori per
fare in modo che questi ultimi
siano incentivati a lavorare in
Italia».

Per Niccolo Ferretti, socio
fondatore di Nunziante Ma-

grone «la nuova formulazione
dell’articolo 65 del Codice di Pro-
prieta industriale prevede che,
quando un’invenzione indu-
striale & fatta nell'esecuzione o
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nell'adempimento di un contrat-
to o di un rapporto di lavoro con
un’universitd, anche a tempo
determinato, i diritti nascenti
dall'invenzione spettano alla
struttura di appartenenza
dell'inventore.  Quest’ultimo
mantieneil diritto morale ad es-
sere riconosciuto autore. Il vec-
chio testo attribuiva 1 diritti di
brevetto proprio al ricercatore.
Costui, pero, difficilmente si &
dimostrato interessato allo

Obiettivo: rafforzare la c

Massimiliano Patrini

sfruttamento dell'invenzione, e
comungqueinotevoli costie com-
plessita della procedura di rila-
scio e di mantenimento in vita
della privativa hanno sempre
scoraggiato gli inventori dal tu-
telare i propri trovati. Il legisla-
tore ha, quindi, voluto rimedia-
re a questa situazione, di fatto
disincentivante. La nuova disci-
plina si distingue da quella ap-
plicabile agli altri lavoratori su-
bordinati: da un lato, non & pre-

heal/

FrancescalaRocca Sena

visto periricercatoriche l'attivi-
ta inventiva sia individuata co-
me oggetto del contratto o del
rapporto e che a tale scopo sia
specificamente retribuita;
dall’altro, gli enti di appartenen-
za dovranno prevedere delle
premialita per gli inventori, che
tuttavia la legge non indica co-
me quantificare. Infine, & previ-
sto un meccanismo per consenti-
re al ricercatore di brevettare di-
rettamente 'invenzione».

ompetitivita del sistema Paese

Michele Franzosi

Niccolo Ferretti
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