N POLITICA

TRIBUNALE DEI BREVETTI UE:
ITALIAIN CORSA PER LA SEDE
MA LAVUOLE DAVVERO?

Breve storia degli errori ¢ delle omissioni che fin qui hanno messo fuori gioco il nostro Paese.

Considerati anche i rapporti tesi con l’Europa non sara facile riannodare i fili del discorso

Fabrizio De Benedetti
Presidente Societa Italiana Brevetti

eriodicamente vengono

diffuse dichiarazioni del

governo o del parlamento

italiano che ribadiscono

I’impegno delle istituzioni
a fare il possibile per ottenere che a
livello dell’Unione Europea venga
attribuita all’Italia la sede della Di-
visione Centrale del (Upc - Unified
patent court) attribuita a Londra
dall’accordo firmato il 19 febbraio
2013 ma, per vari motivi, non ancora
entrato in vigore.

LA GERMANIA BLOCCA TUTTO

La causa dello stallo ¢ dovuta alla
mancata ratifica dell’accordo da
parte della Germania, ratifica che
’accordo stesso prevede come con-
dizione essenziale insieme a quella di
Francia e Regno Unito che hanno gia
ratificato. In Germania ¢ pendente di
fronte alla Corte Costituzionale un
ricorso contro la ratifica per vari pro-
fili di incostituzionalita dell’accordo
stesso. In realtd, la lunga pendenza di
questo caso di fronte alla Corte Co-
stituzionale, che non 1’ha ancora di-
scusso, sembra dovuta al desiderio di
attendere la conclusione della Brexit
e pertanto delle modalita con cui il
Regno Unito intende uscire dall’U-
nione europea.
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La politica & compatta (ma non troppo)

Un tavolo di lavoro per spingere la
candidatura italiana sul tema Tub,
Tribunale unico dei brevetti. A inizio
giugno e partita un'iniziativa politica
interparlamentare sostenuta dal go-
verno per ottenere la sezione dei bre-
vetti farmaceutici.

II' sottosegretario agli Affari esteri e alla
Cooperazione internazionale, Manlio
Di Stefano ha dichiarato che la volonta
politica di portare a Milano il Tub c'e. La
questione, a detta di Di Stefano, verra se-
guita con costanza e ci lavorera un tavolo
interministeriale per buttare giti una serie
di iniziative per spingere I'ltalia. Tuttavia
ci sono questioni da risolvere e che non
riguardano direttamente il nostro Paese.
Tra l'altro, in casa nostra, c'e gia stato il
caso della bocciatura di un documen-
to parlamentare che proponeva Milano
come sede degli uffici in partenza da Lon-
dra. Pd, Forza ltalia e Fratelli d'ltalia hanno

Resta il fatto che al momento in cui
avverrd l'uscita del Regno Unito
dalla Ue, il testo dell’accordo sulla
Upc dovra essere modificato sia per
cancellare completamente qualsiasi
riferimento al Regno Unito oppure

contestato duramente I'opposizione di Lega
e M5S che hanno depennato il capoluogo
meneghino dalla proposta.

Limpatto sul farmaceutico

Per comprendere I'impatto che il nuovo si-
stema avra nel pharma basti pensare che
molte delle cause brevettuali in questo set-
tore hanno avuto processi paralleli quanto
meno nei principali Stati europei. Con ['in-
troduzione del nuovo sistema, le aziende
farmaceutiche avranno quindi la possibilita
di azionare i loro titoli brevettuali in un unico
procedimento davanti alla Corte europea
evitando di dover intraprendere singole
cause avverse alla contraffazione nei vari
Paesi europei.

Serve omogeneita

Il Tribunale unificato dovrebbe anche as-
sicurare un'elevata omogeneita nei criteri
usati per stabilire la contraffazione o la va-

per negoziare un diverso rapporto
in cui questo Stato, pur fuori dalla
Ue, intenderebbe partecipare all’ac-
cordo, attribuendo a detto tribunale
il diritto di trattare e decidere anche
sui brevetti europei (esclusi quelli
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lidita di un brevetto e tempi piti rapidi per ar-
rivare a giudizio rispetto alle Corti nazionali.
In ogni caso prima che il sistema entri effet-
tivamente in vigore, bisognera valutare se
I'introduzione di questo nuovo sistema sara
nel complesso un vantaggio o uno svantag-
gio per I'industria farmaceutica.

Quale sarala sede?

Il Tribunale prevede ['istituzione diuna Corte
di prima istanza e una corte d'appello. Ma
anche di un centro di arbitrato e mediazione
e una cancelleria. Il tribunale di primo grado
avra una divisione centrale, competente
principalmente in materia di validita dei bre-
vetti, con sede a Parigi e sezioni tematiche
a Londra e Monaco. Proprio nella capitale
inglese ci sono gli uffici predisposti alla chi-
mica, farmaceutica e biotecnologia. La sede
di Monaco si occupera dei casi di ingegneria
meccanica. La corte d'appello e la cancelle-
ria avranno invece sede a Lussemburgo.

derivanti dal Regolamento sul Bre-
vetto unitario per I’Unione euro-
pea) aventi vigore nel Regno Unito:
una possibilita di partecipazione
per il momento solo vagamente ipo-
tizzata e, sulla base delle normative

Inoltre, i Paesi partecipanti potranno istitui-
re una o pitl divisioni locali del tribunale, con
competenza elitaria in materia di contraf-
fazione, a seconda del numero di casi. Una
divisione locale per I'ltalia & gia prevista a
Milano.

Cosa cambia con il brevetto europeo

A oggi il titolare di un'invenzione interessa-
to a ottenere una protezione brevettuale in
Europa deposita una domanda di brevetto
europeo, che viene ricevuta, esaminata nel
merito ed eventualmente concessa a cura
dell'Epo. Questo e un istituto indipendente
dall'Unione europea e aderiscono alla relati-
va Organizzazione sul brevetto europeo tut-
ti i Paesi dell'Europa “geografica”. Una volta
concesso, il brevetto europeo sitrasformain
un fascio di brevetti nazionali. Nel caso di di-
spute legali per contraffazione o validita del
brevetto dopo il rilascio sono quindi compe-
tenti le autorita dei singoli Paesi.

dell’Unione europea, assai difhcil-
mente attuabile.

| VANTAGGI PER CHI OSPITA
Comunque sia, in questa situazione,
I'Ttalia avrebbe le carte in regola per
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La contraffazione

Di conseguenza, in caso, ad esempio, di
contraffazione in pit Paesi di validita del
brevetto europeo, il titolare deve intra-
prendere separati procedimenti giudiziali
in ciascun Paese diinteresse. Con l'entrata
in vigore del nuovo sistema, dopo il rilascio
un brevetto europeo potra essere trasfor-
mato, a scelta del suo titolare, in un singolo
titolo con effetto unitario su tutti i Paesi
dell'Unione (tranne Spagna e Croazia).

Un diritto unico

|| brevetto europeo “unitario” sara gesti-
to, sia per la sua amministrazione che in
caso di controversie in tema di validita o
contraffazione, come un diritto unico e
territorialmente inscindibile. Inoltre, sara
istituito un Tribunale unificato dei brevet-
ti che avra competenza esclusiva per le
cause di validita e contraffazione sia dei
brevetti unitari che di quelli europei.

chiedere che la sede della Corte attribu-
ita attualmente a Londra dall’accordo,
venga trasferita ad un paese dell’Unio-
ne curopea ¢ segnatamente all’Italia
stessa. Infatti, il Tribunale unificato dei
sottoposto alla legislazione

\

brevetti ¢
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della Corte di Giustizia dell’Unione
che il Regno Unito, una volta uscita,
non riconoscerebbe pitL.

CheI'Italia abbia interesse alla sede del-
la Corte ¢ indubbio per tutti i benefici
che ne potrebbe derivare, in termini di
nuove attivita che si aprirebbero nella
localith dove ha sede la Corte, per ser-
vizi legali correlati con I’attivita del tri-
bunale, servizi di consulenza in materia
di brevetti di cui hanno necessita non
solo le imprese italiane ma anche quelle
estere che dovrebbero discutere i loro
casi di fronte alla sede di detto tribu-
nale. Insomma: un indotto di notevole
valore economico anche per il numero
di posti dilavoro che creerebbe.

ITALIA SCOORDINATA

Cio premesso, I'impegno dell’Italia,
cosi come emerge dalle occasionali di-
chiarazioni degli organi istituzionali o
di governo o del parlamento, sembra
assai poco concreto. La dichiarazione
del Sottosegretario agli Esteri Manlio
Di Stefano dello scorso giugno 2019 ¢
abbastanza generica e prudenziale. La
mozione del M5S e Lega approvata alla
Camera lo scorso 8 aprile 2019 non
menziona nemmeno Milano come can-
didata della sede, nonostante in prece-
denza se ne fossero diffusamente soste-
nute le buone ragioni (Milano ¢ I'unica
cittd con un’immagine di peso econo-
mico-produttivo ed efficienza nei servizi
che possa ambire ad ottenere attribu-
zione). Ma questi interventi scoordinati
e privi di una concreta strategia purtrop-
po hanno pit effetti negativi che positivi
tenuto anche conto che altre importanti
citta europee si sono candidate.

SERVE PIU IMPEGNO

Pertanto, ottenere il trasferimento in
Italia della sede del Tribunale unifica-
to attribuita dall’accordo del 2013 a
Londra richiede non impegni generici
ma una serie di attivitd concrete e un
lavoro diplomatico a livello europeo
ben coordinato, coerente ed efficiente.
Il comportamento dell’Italia nella lun-
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ga vicenda che ha condotto al Regola-
mento sul Brevetto unitario (per i paesi
Ue) e all’accordo sulla creazione di una
Corte unificata per i brevetti europei
non ¢ di buon auspicio.

IL NODO DELLA LINGUA

Nella seconda meta degli anni 2000,
tali progetti erano in preparazione e i
funzionari del Consiglio della Com-
missione Ue che se ne occupavano
cercavano di persuadere tutti i Paesi
dell’Unione ad aderire. L'Italia era il
paese economicamente pill importan-
te (e oltretutto fondatore della Comu-
nita europea) ma si rifiutava di aderire
non per perplessita sugli aspetti tecnici
quanto per un aspetto politico. Infatti
il governo voleva assolutamente che la
lingua italiana venisse aggiunta come
lingua ufficiale nelle procedure per I’e-
same e la concessione del brevetto eu-
ropeo, istituito oltre trent’anni prima
con la Convenzione internazionale sul
brevetto europeo. Per inciso la Con-
venzione sul brevetto europeo risale al
5 ottobre 1973 e vi aderirono sia Paesi
appartenenti alla Comunita economi-
ca europea (Cee) sia al di fuori di essa,
come Svizzera, Turchia, Islanda, Nor-
vegia, Iugoslavia e altri.

ANCHE CONFINDUSTRIA

HA LE SUE COLPE

Va detto che la convenzione manter-
rebbe il suo ruolo nella concessione dei
brevetti europei e, sulla base di accordi

con la Ue, svolgerebbe, per i soli Stati
membri, i compiti di gestione che sia
stato concesso e diventato brevetto
unitario per i paesi Ue. La convenzione
prevede come lingue di lavoro soltanto
francese, inglese e tedesco e la pretesa di
modificarla per aggiungere Iitaliano
era chiaramente velleitaria. Sfortuna-
tamente a quel tempo Confindustria
appoggiava le resistenze del governo
italiano a partecipare al progetto del
Brevetto unitario ¢ della Corte Uni-
ficata. Cio perché a sua volta voleva
modificare il regime linguistico della
Convenzione sia pure in modo oppo-
sto al governo italiano, voleva cio¢ che
le lingue di lavoro fossero ridotte da tre
auna (soltanto I'inglese). Anche questa
strategia era di fatto fuori dalla realta
in quanto paesi come la Germania ¢ la
Francia non avrebbero mai rinunciato
al ruolo della propria lingua nella Con-
venzione. I funzionari europei invano
cercarono di far cambiare idea all 'Tralia
facendo trapelare la volonta di aiutare
il nostro Paese a ottenere un ruolo nel
progetto Brevetto unitario e Corte
unificata. Il progetto ben poteva con-
cretizzarsi nell’attribuzione all’Italia
della sede del tribunale, rispetto al qua-
le non c’era a quel momento alcuna in-
tenzione di divisioni tra differenti sedi
come ¢ stato fatto successivamente.

ISOLATI ED ESTROMESSI
L'Ttalia non ha mai trattato e, comple-
tamente isolata, ¢ stata estromessa del
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tutto in quanto il progetto del brevet-
to per la Ue e il Tribunale unificato
ha preso forma non attraverso un Re-
golamento Ue relativo a tutti i paesi
dell’Unione ma attraverso la cosiddet-
ta cooperazione rafforzata che prevede
la possibilitd per un certo numero di
stati Ue di cooperare tra di loro in un
settore specifico, in questo caso, nel
settore della tutela brevettuale unitaria
per i paesi aderenti alla cooperazione
rafforzata. Pertanto, nonostante ['op-
posizione dell’Italia ma anche della
Spagna, il Consiglio Ue del 10 marzo
2011 autorizzo, con il consenso dello
stesso Parlamento europeo, la coopera-
zione rafforzata sul brevetto unitario. I
ricorsi alla Corte di Giustizia di Italia
e Spagna furono respinti e I'Italia de-
cise infine di aderire senza condizioni
e senza possibilita di negoziare alcun
beneficio nel progetto.

LA SCELTA DI LONDRA

Quando successivamente si pose il
problema dell’assegnazione delle sedi,
il Lussemburgo ottenne la sede della
Corte di Appello senza opposizione
da parte di alcuno Stato. Per la sede del
tribunale competente per le decisioni di
primo grado vi furono numerose can-
didature ma di fatto venne attribuito ai
tre Paesi di maggiore rilevanza, Germa-
nia, Francia e Regno Unito.

Ognuno di questi aveva competenze
su diversi settori della tecnica (la sede
di Londra quella sui brevetti relativi al

settore farmaceutico e alle cosiddette
“life sciences”). Va detto che la parte-
cipazione di queste nazioni al brevetto
unitario ¢ alla cooperazione rafforzata
era ritenuta essenziale per il successo
del progetto, tanto che I’accordo sul
tribunale prevedeva che I'entrata in vi-
gore fosse subordinata al deposito dello
strumento di ratifica da parte loro. In
particolare l'articolo 89 esplicitamente
attribuiva tale prerogativa ai tre Paesi
che nell’anno precedente, cio¢ il 2012,
potessero vantare il maggior numero di
brevetti europei vigenti, cio che di tutta
evidenza doveva leggersi come Francia,
Germania e Regno Unito.

Questi precedenti, la stessa conclu-
sione negativa sull’attribuzione del-
la nuova sede del’Ema post Brexit
rispetto alla quale Milano sembrava
favorita ma nell’ultima votazione
decisiva ha ottenuto gli stessi voti di
Amsterdam, con conseguente sorteg-
gio che ha favorito la citta olandese,
confermano come il lavoro da fare per
ottenere il trasferimento della sede del
tribunale da Londra a Milano sia im-
pegnativo e richiede molto di piu di
dichiarazioni di buona volonta.

PICCOLE SPERANZE

LTtalia tra I’altro ha in mano, rispetto
ad altri paesi dell’Unione, elemento
importante da far pesare. Infatti, dopo
Iuscita del Regno Unito dall’Ue diven-
tail terzo paese per importanza seguen-
do i criteri del menzionato articolo 89
dell’accordo sul Tribunale unificato.
LTtalia inoltre ¢ il quinto Paese per do-
mande di brevetto presentate all’Ufh-
cio dei brevetti europei, il secondo peril
numero di domande di marchi e design
presentati all’Ufficio Ue della proprieta
intellettuale (Euipo) e tuttavia non ha
alcuna sede di organismi connessi con
le materie della proprieta intellettuale.

GEOPOLITICA EUROPEA

Va meglio altrove: la Germania ¢
sede dell’Ufhcio europeo dei Bre-
vetti con oltre 7 mila dipendenti; la
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Spagna ¢ la sede dell’Euipo con oltre
2 mila dipendenti; I’Olanda, oltre
alla recente attribuzione della sede
Ema, ha una sede distaccata dell’Uf-
ficio europeo dei brevetti con oltre 3
mila dipendenti; la Francia ¢ la sede
dell’Uthcio Ue per le varieta vegetali
e ha la sede principale del Tribuna-
le unificato dei Brevetti, 'Ungheria
¢ sede del Centro di addestramento
dei giudici del Tribunale unificato;
il Portogallo ¢ sede del Centro di ar-
bitrato per le vertenze brevettuali; la
Slovenia del Centro di mediazione
sulle vertenze brevettuali; I’Austria
ha una sede dell’Ufficio europeo dei
brevetti; in Lussemburgo ha sede la
Corte di Appello dello stesso Tribu-

nale unificato.

UN’ECLATANTE ECCEZIONE

Quindi otto paesi grandi e piccoli be-
neficiano di sedi e organismi connessi
con la protezione della proprieta intel-
lettuale e I'unica eclatante eccezione ¢
I’Italia. Peraltro I'Italia stessa ¢ in una
posizione del tutto marginale nella
distribuzione delle ulteriori trenta
agenzie dell’Unione europea. Ben 22
paesi, escluso il Regno Unito, hanno
una o piu sedi di agenzie, mentre I'I-
talia ne ha solo 2 di importanza rela-
tiva e cio¢ I’Autorita per la sicurezza
alimentare a Parma e la Fondazione
europea per la formazione a Torino.
Pur avendo molte carte da giocare, si
tratta di capire se I'Italia sapra farle
valere o se prevarra nell’attuale mo-
mento di rapporti difficili tra I’Ttalia
e le istituzioni dell’Unione europea
la volonta di contrapposizione piut-
tosto che quella di dialogo. Nel pri-
mo caso la possibilita della sede del
tribunale a Milano potrebbe diven-
tare 'ennesima chimera. »

Parole chiave

Tribunale unificato dei brevetti, proprieta
intellettuale

Aziende/Istituzioni

Unione europea, Governo italiano, Confindustria,
Societaitaliana brevetti

25



