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Un’analisi dell’impatto delle regole e delle &ppﬁcqﬁioni del nuovo codice della proprietd indusiria

Brevetto e know-how a braccetto

B VINCENZO JANDOLI

en il codice della proprietd in-
dustriale il know-how esce
rafforzato. Le nuove nerme infatti
consentono di otteners un liveilo
di protezione equivalente a quelio
della tutela brevettuale,
Leinformazioni segrete (oknow
how) sono tutte le informazioni
aziendzli relative ad aspetti tec-

polegici o commerciali ¢he, come

prevede I'art. 98 del Codice della

oroprieta industriale (dlgs

10/2/2005 n. 30), di seguito anche

Cpi, agli artt. 98 e 99 (vedasi ¥i-

guadro) hanno le seguenti caral-

teristiche:

a) devane essere segrete;

b) devono avere un valcre econo-
mico;

¢} devono rientrare nella dispo-
nibilith del titolare e da questi
sono custedite;

&) sone riprodotte in un docu-
mento.

La segretezza. Un'informazio-
ne & segreta quando non &, nelsko
insieme, generalmente nota o ac-
cessibile da parte di tersi. Spesgo
un'infermazione pubd essere costi-
tuita da un insieme di fattori; in

“tal caso Pinformaszione & segreta

se lo & nella sun gichalith, € ciod
anche qualora i singoli fattori (e
cicd singelarmente considerati)
stano gia conosciut da terzi, ma
non nel loro insieme.

Lo informazioni con valore
economico. L'informazione se-
greta deve avere una sua utilita
aziendale, ovvero una sua appli-
cabilith tecniolegica o, se i natura
commercizle, una sua utiizzabi-
lita tale da peter agevolare in mo-
do significative il lavere al¥inter-

. no di un’azienda (per esempio un

modoparticolare di catalogare dei
dati, Pelenco /mailing di tuttit
clienti o, nelle aziende di servizio,
1e banche dati relative alle sca-
denze dei singoli contratti di assi-
stenza stipulati con 1vari clientio
altro). -

Rientrare nella disponibi-
lith del titokare. B necessario

che dette informazioni segrete
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rientrino nella disponibilita del ti-
tolare che deve curamne la custo-
dia applicando tutti quegli accer-
gimenti idonei a impedire il libero
accesso da parte di tersi (per
esempio riprodurre dette infor-
mazioni su documenti su cud ap-
porre diciture quali wproprieti i
servata ed esclusiva della societa
Y, b victata la riproduzions senza
autorizzazione»). Laddove detto ¥
wbblge di custodia venga menc
poiché il titolare non 2 pitin gra-
do di impedire che terzi ne venga-
1o A conogcenza, viene menc la
proteggibilith dellinformazione
sagreta, che dunquenon potra pitt
essera considerata tale.

Va detio che non tutti ritengone
Ia riproducibilita el mew-how in
un docaunento sia un requisito per
I'esistenza del know-how. B
sen#altro vero, perd, che la xipro-
ducibilith in un documente possa

" essere considerato se non un re-

quisito di validita quanto meno un.
requisito per la tutelabilits delio
stesso, MNon si pub pensare di pro-
vare Pesistenza del know how di-
nanzi a un giudice attraverso fa
prova testimoniale. Del resto i
Regoelamento Cee 556/1989
alPart. 1 comma 7 prevede che il
Jmow how & quelinsieme di infor-
mazioni, tecniche segrete, sostan-
ziali ed identificate in un qualsia-
si forma appropriata. Gve appun-
to «identificate in fqualsiasi forma

- apprepriatar, ste a indicare che

dette informazioni segrete devono
essere contenute in un disegno,
documente scritto, software, na-
stro magnetico o altro. Ma pur
sempre in qualcosa che sia Tipro-
ducibile ed esaminabile (da un
phadice). ’

2, Le informazioni segrete:
gli articoli 98 ¢ 99.dek Cpi e
nuove inquadramento giuri-
di¢o.

La tutela delie informazioni se-
grate & disciplinata dagli articoli
58 e 99 del Cpi riprodeiti nel ri-
quadre. Gia primanella Legge In-
venzioni rd 20/6/1939, n. 1127 con
Vart. 6-bis, veniva contemplata la

tutela delle informazicni segrete;

i1 legislatore del Cpi si & ispirato
notevelmente all’art.6 bis, tanto
che ateuni hanao affermato che
non vi sarebbero differenze rile-
vanti, Tra le due norme tuttavia,
sembrerebbe esservi una differen-
za sostanziale. Infatti prima si
prevedeva che le nformaszioni se-
grete potesserc avere tutela sol-
tanto contro atti di concorrenza
sleale & quindi per violazione
deltart. 2598 n. 3 (quale condotta
professionalmente scorratia). Og-
gi con il Cpi & stato da miclti rico-
nosciuto che la tutela delle infor-
magicni segrete (qualora vengano
soddisfatt: i requisiti sopraindica-
4i) & possibile, a prescinders da at-
i di concorrenza sleale. Le infor-
mazicni segrete, pertante, diven-
gono dirittl di privativa industria-
e ajla pari di marchi, brevettie di-
ritti di autore, design. Precedente-
mente, infath, si affermava che «il
knew-how & un bene in senst sCo-
nomiee che risnlta tutelato inter
partes con efficacia meramente
obbligatoria e dunque costituisce
una situazione di fatfo tutelata
dallordinamento in mode indiret-
to» {eosi Cass. 20/1/1992 n. 659).
Cit comportava che il titolare del
know-how avrebbe potute agire
nei condronti Gi terzi che si erano
jmpossessati ovvero che stavano
usando il proprio knew-how selo
perd dopo aver offertounaprova, o
quanto meno degli indizi ( giuridi-
camente, presunzioni) che detti
terzi avesserc agito in mala fede (2
questo, del resto, 1l dato testuale
che risulta dall'art. 6-bis laddove
si prevede wostitnisce atte di con-
correnza, sleale la rivelazione a
terzi oppure Facgnisizions e utiliz-
zazione da parte di terzi in mode
contrazio alla correttezza profes-
sionate di informazioni aziendall

ivi comprese le inforiazioni com-.

mereiati...». Quindi, per poter ot~
tenere una adeguata tutela di-
nanzi all'auterith giudiziaria, il -

tolare del know-hew avrebbe do-

vuto dimostrare che ters fossero
venui:i A COMOSCEnZE O comungque
che utilizzassero il proprio kmow-

“how solo attraverso una condetta
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professionalmente scorretta.

Con il Cpi semhrerebbe essere
stato introdotta una tatela erga
ommnesnei confronti delle informa-
zioni segrete. T questa una diffe-
renza sostanziale poiché in tal
modo le informazioni segrete sa-
rebbazo protegeibili nei confropti
di chiunque a prescindere che ter-
=i, che Ie abbizno acquisite, lo ab-
biano fatto in buona fede. Infathi
gon art. 99 si prevede che ssalva
la disciplina delln concorrenza
sleals & vietato rivelare a terzi op-
pure acquisire od utilizzare Is
informazioni e te esperienze
aziendali di cui all’art. 98». E
guindisenza chesia necessario, in
aleun medo, da parte del titolare
del know-how, dimostrare che-ter-
7i pe siano venuii in possesso con
condotta professionalmente scor-
retta. I sufficiente soltanto che lo
abbiano fatto senza il consenso del
iitolare perché questultimopossa

. ottenere una tutela in. gindizio. Si

potrebbe anche arrivare ad affer-
mare che la differenza nei due ca-
sl assume un rilevo processuale e

probatorio (una sorte di inversio-.
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4. Salva v discipiine: dofl copcorrenza slealy ¥ vistato shrsbare:aitorz op-
pure acquislra od otiizzare I informazioni e fo-espetienze:aziendal - ditcl

ne dellonere deila prova). Secon-
do I'art. B-bis era il ¢itolare del
tnow-how a dover dimostrare: a}
Pesistenza delie informazioni se-
grete (quindi con tuttiirequisiti di
segretesza, valore econooico & cu-
stodin); nonché b) che terzi usava-
1o le proprie informazioni segrete
acquisite in malafede. Con il epi,
invecs, il titolare del know-how ,
pur devendo dimostrare Tesisten-
za delle informazioni segrete, po-
44 Himitarsi a provare in pii solo
che terzi lestesse , Spetterd al ter-
zo dimostrare che dette informa-
zioni fossero o di pubblico dominio
© oggetto di proprio sviluppo enon
carpite al titolare.

Altra importante differenza ri-
spetto alla precedente normativa
s the il kmow how & difendibile an-
che attraverso it procedimento di
descrizione contemplato datPart.
128 Cpi. Tl titolare pud chiedere al
Giundice di autorizzare Vaccesse
presso terz, senza preavvisarlo,
per deserivere il prodotto o if pro-
cedimento contestato, poiché ri-
producente il proprio segrete

Tl segreto aziendale pubd essera protetio o

noscanza di detto insegnamento frutte

. ‘una determinata soluzicne oppure

 comotle scorciatole che permetto-

. diretta del dati rdservail ad un con-

| 25.1.2007).

know-now non soitanta quells so-
{uziosi] tecnologiche che. possong,
risuitare particolarmente innovative,
rma anche guelle informaziont che
costitiiscone anche soio lo sfarzo
tachologlco di un'azlenda che ha
jrpiegato. del temnpo. attraverse.
ricerca o'esperimenti o semplice-
fnente del lavoro per giungers-ad

ad attuara un-determinato proced!-
mento, Intail casi sl vuole censurars
" rigorrere da parte di concorentia

neo 4l visparmiare, con'la sotirazione
corfente , fempi e cost di una loro

aulenoma ricostozione {cost APP.
Milano, 29.11.2002 & Trib. Milano,

attraverso il suo deposito con domande di
brevebti per invenziom (o modelledi utilits),
perdendosi perd dopo 18 mesi dal deposito ]
il requisito della segretezzs, divenendoildo-
cumento pubblico (g pur non riprudicibile
commercislmente da torzi) e riducendo ia
durata deila sua proteggibilith a 20 anni
(dieci, se modello di ntilits), ¢ attravezse la
custodia «eternar di detto segreto. «Eternar,
nel senso che fintante che rimane tale, il
Tnow-how esiste ed & proteggibile; quando
viene meno la segretezza, informazione o
innovazione non’' & piv’ un know how valide
o proteggibile. T motivi per cui una azienda
decide di tutelare le proprieinformazioni cc-
me know how, astendendosi dal deposite  ¢)
della domanda di brevette, sono diversi.
a) *la domanda & brevetto, dope 18 mesi dal
“suo deposito diventa pubblica e quind: il
titolare di quellinsegnamento vugle evi-
tare che tarzi vengano rapidamente a co-

di un'aziends;

=4

della ricerca e delle sviluppe industrizle  d)

anche avendo depositato un brevette re-
lativo' per esempio & un procedimenta, il
titolare decide che lteriori svituppi di
detto brevetio debbane rimanere segreti
cosi che, ancorché si possa godere del mo-
nopolio auila tecnologia brevettata pex
20 anni, ma pubblica, sivacle evitarache
comungue terzi si avvantaggino di stu-
diare gliulteriori sviluppi, di detta tecno-
logia; non incusi nel brevetto, restando-
ne, pertanto, non seltanto titolari esciu-
sivi (come per i brevetti), ma anche 3 soli
ad aveTne CONOSCENZa; -

poiché sivuole evitareicostidi depositoe
mantepsmento di hrevettos per invenzio-
e, soprattntto in considerazione di
ostendere il brevetto italiane & livello eu-,
ropen enon £clo, mentre sl pensa cheico-
ot i custodia e di gestione di un segrete
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aziendele possano esseze copfenuti.
Clerte informazioni segrete non sarebbe-
To proteggibili con demanda di brevette,
secondo 1a legge per invenzioni, che ri-
chiedei requisiti della novith e dell'altee-
za inventiva e dellindustrialith. Per
esempio auna lista clienti» non & certa-
mente proteggibile come brevelto.
Tuttedetteragloniinduconomolteazien-
de ad essers titolari di un patrimonio tee-
nologice e commerciale rilevante, trascu-
rando, pert in aleuni casi, 1 requisiti pre-
vigti dalla Iegge e non seguendo aleun ac-
corgimento per la loro custodia, pregiudi-
canda cosi i proprio patrimonio tecoologl-
co e commerciale. .
1t sufficiente, infatti, che uno sole dei re-
quisiti indieati dalla legge non venga soddi-
sfatto originariamente o anche in seguito,
perché dette informazioni possano nen esse-
Te pitstutelabili quati informazioni segrete ai
sensi degli axtt- 98292 cpi.




