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Protezione brevetti, risposte veloci

Consulenza tecnica preventiva per accorciare i processi

DI VINCENZO JANDOLI

isposte piu veloci nel-

le cause attinenti alla

protezione dei brevetti.

In caso di ricorso, il giu-
dice del tribunale potra nominare
un consulente tecnico che preven-
tivamente dira se la richiesta di
tutela & fondata o meno. Ma an-
che l'accusato di contraffazione
potra avere una risposta rapida,
attraverso l'accertamentonegati-
vo d'urgenza pronunciato sempre
dal tribunale. g

Sono questi alcuni aspetti inno-
vativi che emergono dallo schema
di decreto legislativo relativo alle

. modifiche al dlgs 10/2/2005 n. 30,
Codice della proprieta industriale
(di seguito anche Cpi), approvato
ieri dal consiglio dei ministri. In
detto schema ci sono due norme
in qualche modo legate al comune
intento di velocizzare il processo
nella proprieta industriale: gli
articoli 52, relativo ad alcune In-
tegrazioni dell'art, 120 Cpi, e 56
che introduce un nuovo articolo
(il 128) sulla consulenza tecnica
preventiva,

I ritardi e le soluzioni. In
Italia gran parte delle cause in
materia di diritto industriale
viene iniziata con procedimenti
di urgenza. Rispetto ad altri pae-
si in cui le cause di merito hanno
una durata che pud variare dai

sei mesi (ci sono vari esempi in
Austria e Germania) ai due anni
(Inghilterra e Francia, alcuni
operatori di questi due paesi di-
rebbero, anche meno), in Italia la
durata media di una causa in di-
ritto industriale & di due-tre anni.
Va detto che da quando sono state
attuate le sezioni specializzate di
diritto industriale (11 luglio 2003)
in alcune sezioni la durata delle
cause nel settore & diminuita.
Cid comungue ha indotto spesso
titolari di privative industriali ad
instaurare procedimenti di urgen-
za, nella speranza di ottenere mi-
sure cautelari richieste, per lo pia
inibitoria e sequestro, nel giro di
pochi mesi, Ma che cosa accade
per coloro che vorrebbero lanciare
un prodotto sul mercato ed han-
nointeresse a verificare, in tempi
brevi, se il proprio prodotto sia o
no interferente con una privativa
industriale altrui?

Costoro dovrebbero procedere
con un accertamento negativo di
interferenza, in via d'urgenza. Fi-
nora tale procedura veniva consi-
derata ammissibile solo da alcuni
(pochi) tribunali. Oggi il legislato-
re ha codificato questa procedura,
tramite il sopraindicato art. 52 il
quale aggiungendo all'art.120 Cpi

il comma 6-bis prevede che: «Le ~

regole di giurisdizione e compe-
tenza di cui ai commi precedenti,
si applicano alle azioni di accerta-
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Parrebbe, quindi, indiscutibile
Tammissibilita di dette azioni.
Certamente queste azioni non
possono consistere in una mera
richiesta di parere all’autorita
giudiziaria, Infatti, sara, comun-
que, necessario dimostrare che
I'imprenditore & gia presente sul
mercato con un quel prodotto per
chiedere che venga accertata la
sussistenza o meno di interfe-
renza con una privativa altrui
(marchio, brevetto o copyright
ecc.); o quantomeno dimostrare
di essere estremamente prossi-
mi all'immissione sul mercato del
prodotto. Viene da sé che colui che
intraprendera tale procedimento
lo fara perché convinto di non
incorrere in alcuna interferenza
eil suo interesse quindi coincide-

ta con l'esigenza di ottenere una
risposta rapida (che ragionevol-
mente potra essere confermata
anche in una successiva causa di
merito). Al contrario chi ritiene
che vi possa essere un'alta pro-
babilita di interferenza non avra
alcuna convenienza ad intrapren-
dere dette azioni.

La consulenza preventiva.
11 secondo articolo, che in qual-
che modo & collegato all'obiettivo
di arrivare ad una rapida deci-
sione, 2 il nuovo articolo 128 Cpi
che viene cosi commentato nella
relazione illustrativa «la consu-
lenza tecnica preventiva & stata
introdotta fra le misure della tu-
tela giurisdizionale della proprie-
ta industriale sia come mezzo di
istruzione preventiva e come tale
utilizzabile anche nel futuro giu-
dizio di merito, sia come mezzo di
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Sviluppo turistico nel segno del golf

romuovere il gioco del
golf per potenziare
T'offerta turistica spor-
tiva del paese. Anche
attraverso la realizzazione di
impianti golfistici, nonché la
riqualificazione di quelli gia
esistenti. £ quanto prevede un
ddl approvato ieri dal consiglio
dei ministri, su proposta del
ministro del turismo, Michela
Vittoria Brambilla.
Liobiettivo del provvedimen-
to & quello di seguire la strada

gia battuta da altri paesi (per
esempio Spagna, Portogallo,
Tunisia e Marocco), che hanno
investito nel comparto dell'of-
ferta turistica legata al golf.
Un gioco che, in Italia, non &
sviluppato ¢ome in altri stati
socialmente e geograficamen-
te simili: come evidenzia la
relazione al provvedimento,
in Spagna ogni anno circa 500
mila golfisti stranieri usufru-
iscono delle strutture alber-
ghiere iberiche, generando un
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business di circa 3 miliardi
di euro. Un popolo, quello dei
golfisti, che nel mondo conta
circa 64 milioni di praticanti,
che ora anche I'Italia non vuo-
le lasciarsi sfuggire.

I campi. L'incentivazione
del gioco del golf, secondo il
ddl, passa attraverso la costru-
zione di nuovi impianti e la i-
strutturazione di quelli gia esi-
stenti. I nuovi campi dovranno
ovviamente essere conformi a
tutta la legislazione vigente
(ambientale, paesaggistica, di
sicurezza, ma anche sportiva),
nonché ricorrere alle tecnolo-
gie per il risparmio energetico.
I campi dovranno poi Tispon-
dere sia ai requisiti indicati
dalla normativa del Coni sia
a quelli previsti dalla Inter-
national golf federation (IgD:
quindi, gli impianti dovranno
presentare un percorso mi-

“ nimo di 18 buche, progettate

secondo criteri di flessibilita
cheli rendano adatti ai diversi
tipi di competizione e dilivello
golfistici.
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Le procedure. Molteplici gli
snellimenti amministrativi per
1a costruzione dei nuovi campi.
Le procedure saranno indicate
dalle regioni, di concerto con ghi
enti locali, gli enti parco e gli
enti gestori delle aree marine
competenti. I privati potran-
no edificare anche strutture
di ricezione turistica, ma solo
successivamente alla realizza-
zione dei campi; tali strutture,
inoltre, non pofranno essere
vendute in tutto o in parte
per almeno cinque anni dalla
messa‘in esercizio del campo
da golf. Numerose anche le
deroghe alla normativa statale
per lindividuazione delle aree
nelle quali realizzare i campi:
gli impianti, infatti, potranno
insistere nelle aree so oposte
a tutela indiretta di cui al dlgs
n.42/2004 (previo parere della
competente soprintendenza),
nelle aree naturali protette di
cui alla legge n. 394/1991 (pre-
vio nullaosta dell'ente parco
nazionale e dell’ente gestore)
e nelle aree ricomprese nei
piani di bacino, di cui al dlgs
n. 152/2006 (previo parere fa-
vorevole della competente Au-
torita di bacino), o
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deflazione giudiziaria dovenda il
consulente tentare la conciliazio-
ne delle parti con la possibilita,
ove la conciliazione riesca, di dar
luogo a un verbale avente effica-
cia a titolo esecutivos. Per il vero
questoistituto era gia stato intro-
dotto con la riforma del codice di
procedura civile (legge 14/5/2005
1. 80-696-bis, «Consulenza tecnica
preventiva ai fini della composi-
zione della lite»), Tuttavia, nelle
cause di diritto industriale, in par-
ticolare aventi a 6ggetto brevetti,
non & stato quasi mai attuato.
Ritenendosi che in materia bre-
vettuale la consulenza essendo
sempre particolarmente appro-
fondita, mal si coniugava con i
tempi stretti di una consulenza
tecnica preventiva. Con il nuovo
articolo 12B, invece, si prevede
espressamente che tale istituto
possa essere attuato nelle cause
di diritto industriale, quindi an-
che prima dell'instaurazione di
una causa di merito. K ragionevo-
le che la nuova norma possa por-
tare un ulteriore terzo beneficio,
non contemplato dal legislatore
nella relazione illustrativa sopra
citata: quando le parti (titolare del
brevetto e asserito contraffattore)
a seguito della consulenza tecni-
ca preventiva, saprannocheviéo
meno interferenza, prenderanno

.entrambe ragionevolmente delle

decisioni di natura strategico-
commerciale, valutando di evita-
re di instaurare una lunga causa
di merito. Per questo l'intervento
conciliativo istituzionale del con-
sulente teenico, cosi come contem-
plato nella relazione illustrativa,
sara uno strumento estremamen-
teutile e prevedibilmente dilarga
applicazione.

Sequestro. Particolarmente
innovativo l'art. 56 con cui & stato
modificato Part. 129 del Cpi, che
regola la richiesta dei provvedi-
menti di descrizione e sequestro.
Per la prima volta & prevista la
possibilita, da parte del titolare
della privativa industriale, di ri-
chiedere il ssequestro subordina-
tamente alla descrizione»: quindi,
una volta concessa la descrizione
ed individuato il prodotto conte-
stato, si potra ottenere il seque-
stro del prodotto contestato conlo
stesso procedimento. Cid sembra
poter accadere o direttamente con
il decreto che autorizza inaudita
altera parte la descrizione o, come
si legge nel nuovo art. 129.4 Cpi,

. con I'udienza che si terra succes-

sivamente alla esecuzione della
descrizione (e fissata contestual-

. mente al decreto). Infatti nel com-

ma 4 si legge (e cid & una novita
dei procedimenti di descrizione)
che il giudice «ai fini della con-
ferma, modifica o revoca della
descrizione, fissa I'udienza di
discussione tenendo conto della
descrizione allo scopo di valu-
tarne il risultato».
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