DE TULLIO & PARTNERS

NTELLECTUAL PROPERTY ATTORMEYS

Strategie di creazione di un portafoglio
IP Economicamente sostenibile

Terni, 23 gennaio 2018

Avv. Astrid Wiedersich Avena

De Tullio & Partners



INDICE

1. Considerazioni preliminari

N

o U B~ W

. La Proprieta Intellettuale come fattore di competitivita

dell’economia

. L'impatto delle IPR Intensive Industries sull’'economia europea

. Strategia di protezione dei titoli din proprieta industriale

. Protezione di marchi 3D e modelli in Cina

. Tutela di trade secrets e know-how sulla base delle nuove

regolamentazioni europee



Benefici offerti alle imprese dalla PI

Uno sfruttamento mirato dei segni distintivi (marchi, denominazioni,
insegne, nomi di dominio) 'immagine e aumenta la competitivita e la
reputazione delle imprese di qualsiasi settore sui mercati nazionali e
internazionali

Brevetti e modelli di utilita (cosi anche know-how e segreto industriale)
consentono alle imprese dei settori tecnologici di utilizzare soluzioni
tecniche in esclusiva per sfruttare tempo, energie e capitale investito in
ricerca e sviluppo

Lo sfruttamento dei diritti d’autore permette alle
imprese che operano in settori creativi di beneficiare
in esclusiva dei risultati della loro creativita




Considerazioni preliminari 1/2

U | diritti di proprieta intellettuale costituiscono, per tutte le tipologie
di imprese (grandi, medie e piccole) un importante asset aziendale
da coltivare e tutelare.

U |l processo di registrazione dei diritti industriali (i.e. marchi, disegni
industriali e brevetti) inizia con una domanda che, se accolta,
comporta la registrazione del titolo

U | diritti vengono domandati e concessi su base territoriale

U | diritti vengono concessi fatti salvi eventuali diritti di terzi



Considerazioni preliminari 2/2

U In mancanza di (in alcuni casi, nonostante) I'esame di merito sui
requisiti di validita dei titoli, 'onere di verificarli spetta al titolare
diligente, a proprie spese, prima di immettere i prodotti sul
mercato

U Il titolare e colui il quale beneficera economicamente dell’utilizzo e
dello sfruttamento del diritto (potra concederlo in uso a terzi)

U |l titolare sara colui il quale dovra monitorare l'integrita del diritto
e sostenere i costi per il suo ottenimento, la sua difesa e la sua
tutela



Piano strategico di protezione

U Effettuare una ricerca di anteriorita sul marchio / design industriale
che si intende registrare

U Scegliere un marchio / design con forte capacita distintiva, i.e. non
descrittivo dei prodotti o servizi connessi

U Scegliere le classi merceologiche di protezione

U Una volta ottenuta la registrazione del titolo di proprieta industriale
attivare un servizio di sorveglianza.




Pl e lotta alla contraffazione 1/2

Eventuali errori o anomalie nei depositi possono generare
impedimenti all’azionamento dei diritti e alla loro tutela

La debolezza intrinseca dei titoli consente alle difese di sollevare
eccezioni e di indebolire la posizione dei titolari

| diritti correttamente verificati e registrati godono di una tutela
rapida ed efficace: sequestro, inibitoria, descrizione

La corretta raccolta della documentazione inerente i diritti
registrati e il loro uso, cosi come l'acquisizione della prova della
contraffazione, costituiscono elementi fondamentali per una azione
di successo



Pl e lotta alla contraffazione 2/2

U Il risarcimento del danno dipende anche da elementi quali

gli investimenti effettuati (e quindi le perdite subite) sul
titolo, la storia e I"anzianita del diritto, la mala fede del

terzo ecc.

U Una strategia globale di protezione e tutela consente un
risparmio di costi e una maggiore efficacia delle azioni

giudiziali, anche all’estero



IPR Intensive Industries e impatto sull’economia

Un recente studio europeo™* ha dimostrato come lo sfruttamento intensivo
dei diritti Pl sia in grado di influire sull'impiego, sulla remunerazione dei
dipendenti, sulle attivita economiche e sul commercio

Le IPR Intensive Industries (IPRII), oggetto dello studio EU OBSERVATORY
sono quelle aziende in cui lo sfruttamento dei N ———
diritti di proprieta intellettuale rapportato ad ogni OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

dipendente e superiore alla media

Secondo questo studio circa la meta delle industrie europee si possono
considerare IPR Intensive Industries

La prima edizione dello studio risale al 2013 e ha analizzato il periodo
2008/2010; nel 2016 lo studio e stato aggiornato esaminando i dati del
periodo 2011/2013

*Intellectual Property Rights Intensive Industries and economic performance in the European Union’,
studio in collaborazione tra EPO e EUIPO



IPR Intensive Industries: alcuni risultati
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POSTI DI LAVORO prodotti dalle IPR Intensive Industries
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25,9% dei posti di lavoro totali nell’UE;

il totale sale a 35,1 %, pari a 77 milioni (considerando anche i posti di lavoro
indirettamente generati)

. 2011/2013:

27,8% dei posti di lavoro totali nell’UE;

il totale sale a 38%, pari a 82 milioni (considerando anche i posti di lavoro
indirettamente generati)



IPR Intensive Industries: alcuni risultati

U PIL prodotto dalle /PR Intensive Industries:

2008/2010:
V 38,6% del PIL dell’UE, pari a un valore di Euro 4.700 miliardi

1l. 2011/2013:
V 42,3 % del PIL dell’UE, pari a un valore di Euro 5.700 miliardi
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IPR Intensive Industries: alcuni risultati

U Prodotti provenienti da IPR Intensive Industries per le IMPORTAZIONI nell’UE

l.  2008/2010:
V 88,3%
1. 2011/2013:
V 86,0%

U Prodotti provenienti da /PR Intensive Industries per le ESPORTAZIONI dall’UE

. 2008/2010:
V' 90,4%
1. 2011/2013:
V 93,2%




IPR Intensive Industries: alcuni risultati

U RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI rispetto alle altre imprese:

l.  2008/2010:

V Salario medio settimanale di 715 €

V premio salariale del 41% rispetto ai salari medi delle altre imprese

1. 2011/2013:

V Salario medio settimanale di 776 €

V Premio salariale del 46% rispetto ai salari medi delle altre imprese




Bando Marchi +3 del MISE

i

Marchi +3 € una misura di agevolazione per sostenere la capacita innovativa e
competitiva delle PMI promuovendo la registrazione del proprio marchio a livello
comunitario e internazionale

Le agevolazione previste sono dirette a favorire la reigstrazione di:

Marchi UE presso EUIPO
premio Marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale PI)

Le domande potranno essere presentate:

A partire dal 7 marzo 2018

Per una copertura dell’80% delle spese sostenute




Tutela di trade secrets e know-how sulla
base delle nuove regolamentazioni europee



L’attuale tutela del segreto commerciale in Italia

A

o I» S Io

La normativa di riferimento e il Codice della Proprieta Industriale, in particolare gli
artt. 98-99.

Non e prevista la registrazione e la loro protezione e potenzialmente illimitata nel
tempo.

—

TRADE X
Definizione di «segreto commerciale» ex art. 98 CPI: V gﬁ(‘,l’.li;'l‘
informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali che: L

siano segrete: non devono essere, nel loro insieme o singolarmente, generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore

abbiano un valore economico proprio in quanto segrete: devono poter costituire,
quindi, un vantaggio competitivo o essere in grado di apportare un beneficio
economico .

siano protette dal titolare tramite misure ragionevolmente adeguate ed in grado di
garantire la segretezza dell'informazione.

dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno e per la cui presentazione sia necessaria l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti
I'utilizzo di nuove sostanze chimiche.



L’attuale tutela del segreto commerciale in Italia

A Tutela civile, con conseguente risarcimento del danno patito:

U Ai sensi del c.p.i. il titolare di segreti industriali ha il potere di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo
abusivo, le informazioni ed esperienze coperte da segreto, salvo il caso in cui
esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo (art. 99 c.p.i.)

U Inoltre, sono considerati atti di concorrenza sleale la rivelazione a terzi,
I’acquisizione o l'utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza
professionale, di informazioni o altri dati coperti da segreto.

U Ulteriore tutela e quella di tipo contrattuale in caso di violazione rilevanti ai fini
di un contratto tra le parti, di un accordo di segretezza/riservatezza ovvero di un
patto di non concorrenza.

A Tutela penale, nel caso in cui la violazione del segreto rientri in una delle
seguenti fattispecie di reato:

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615 quater c.p.)

rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) \\m

rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) rnllrims”;r:nn " TRADE SECHET
. . . . . cpe . . . e a1 W11
rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) ='



T1a)
La normativa Europea ’/ﬁ.{?’“‘

A Il 5 luglio 2016 é entrata in vigore la nuova Direttiva UE n. 2016/943 «sulla
protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate
(segreti commerciali) contro I'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti».

A Tale Direttiva dovra essere attuata dagli Stati Membri entro il 9 giugno 2018.

A Attualmente le differenze tra i diversi Stati Membri dellUE sono rilevanti e
guesto crea confusione e difficolta nella protezione dei «trade secrets».

A Generalmente, negli Stati Membri non e prevista la registrazione e la protezione
dei segreti e potenzialmente illimitata nel tempo:

U La Svezia ha emanato una legge specifica a riguardo:

V Il Trade Secret Act del 1990 che offre esplicite definizioni dei segreti commerciali,

dei reati e delle sanzioni inerenti la loro violazione, prevede puntuali criteri di
risarcimento danni.

u Italia e Portogallo hanno inserito speciali norme nelle legislazioni in materia di
proprieta intellettuale

U La maggior parte degli altri Stati Membri ha inserito nelle normative civili o
penali diverse previsioni, anche in tema di concorrenza sleale o common law.



La nuova direttiva Europea e brevi considerazioni

A La nuova Direttiva prevede, in primo luogo, previsioni circa 'oggetto e 'ambito
di applicazione della stessa, nonché le definizioni.

A Inoltre, la normativa in esame disciplina anche gli utilizzi leciti delle informazioni
oggetto di tutela e le misure correttive, i mezzi di tutela e le sanzioni in caso di
violazione.

A In particolare, l'art. 2 definisce il «segreto commerciale» come quelle

«informazioni che soddisfano tutti i sequenti requisiti:

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a
persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della
persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;»

A Tale definizione e in linea con quella prevista dal CPI all’art. 98. _4‘\
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La nuova direttiva Europea e brevi considerazioni

A’art. 1.3 prevede che:

«Nessuna disposizione della presente direttiva € da intendersi come giustificazione per
limitare la mobilita dei dipendenti. In particolare, in relazione all'esercizio di tale
mobilita, la presente direttiva non offre giustificazioni per:

a) limitare I'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un
segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1);

b) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in
maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro;

c) imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a
quelle imposte a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. »

Aale previsione non esiste espressamente nel sistema italiano; tuttavia, tali assunti
appaiono nella pratica e nella giurisprudenza pacifici.

Anfatti, si ritiene che un ex dipendente possa legittimamente utilizzare le proprie
conoscenze maturate durante la sua precedente esperienza lavorativa, sempre che
non abbia sottoscritto un patto di non concorrenza, non usi modalita contrarie alla
correttezza e professionale, ovvero non utilizzi informazioni che costituiscono
effettivamente un segreto commerciale ai sensi del CPI. ‘




