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CORTE D’APPELLO DI MILANO
17 settembre 2005
'(.R. Dott. Massimo Scurrr — G. Roberto Brcur

Plastimet di Nicola Benedetto (avv. Marco Andreolini)
c. Ttalsystem S.r.l. e Teknalsystem S.r.l. (avv.ti Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo)

P. Dott. Luigi bpE RuccIrro

Brevetti di combinazione - Ambito di esclusiva - Individuazione - Interferenza -
Valutazione dell’« inventive step » nel brevetto di combinazione - Risarcimento del
danno - Mezzi di prova e quantificazione - Concorrenza sleale per imitazione ser-
vile - Concorrenza per denigrazione - Insussistenza.

Lo sforzo inventivo non pud essere individuato in un normale wiilizzazione o
svituppo della teenica anteriove attraverso Uaggregazione di trovati preesistenti o nel
semplice accostamento di effetti gia noti, ma al contrario & richiesta una cevta « sin-
test creativa » che dia lwogo ad un risultato nuove efo ad wn vantaggio ulteriore, con-
Jerendo una efficacia maggiore non raggiunta né raggiungibile in precedenza se non
attraverso la preseelta combinazione di elementi (e.d. sinergismo).

1l danno risarcibile a seguito della riconosciuta contraffazione di un brevetio di
mvenzione deve essere individuato — nella vicostruzione del quantum — con riferi-
mento al criterio della veversione dell’utile, che appare €l pit affidabile sul piano
compensativo ed anche tl pitt coerenle in fungione dissuasiva, poiché vollo a disto-
gliere 1 guadagni illecitamente acewmulati dal contraffuttore sugli affari sottratti alla
vittima.

SVOLGIMENTO DEL PROCESs0. — Benedetto Nicola, titolare della ditta Plasti-
met, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Tecnosystem S.r.l. e
la Ttalsystem S.r.l. assumendo che le societd convenute pubblicavano periodica-
mente diffide a mezzo stampa vantando la titolarita di due brevetti per inven-
zione industriale (n. 1217619 e 1228374) e due domande di brevetto per modello
industriale (22387B/90 22388B/90) che erano da considerare nulli per difetto di
novita e predivulgazione e rispetto al cui ambito di esclusiva comunque non in-
terferivano i propri prodotti.

Chiedeva pertanto declaratoria di nullita dei menzionati brevetti, accerta-
mento negativo della contraffazione e della responsabilita delle controparti a ti-

.tolo di concorrenza sleale per denigrazione.

Si costituivano le convenute chiedendo rigetto delle avverse domande, acecer-
tamento positivo della contraffazione e di concorrenza sleale per imitazione ser-
vile con le conseguenti pronunzie inibitorie e risarcitorie.

Espletata CTU {(De Nova) e disposta ’esibizione delle seritture contabili re-
lativamente al prodotto dell’attore ritenuto interferente con i prodotti delle con-
venute il Tribunale di Milano, in funzione di giudice monocratico, con sentenza
pronunziata il 26 giugno 2003 dichiarava la parziale validita del brevetto 1217619
(riguardante struttura di persiana ad alette orientabili) con riferimento alle ri-

. vendicazioni 9 e 10 ¢ cosi pure del brevetto 1228374 (riguardante elemento di
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supporto per alette orientabili di persiana) limitatamente alla combinazione
delle rivendicazioni 1, 2, 8, 4, 5 e subordinate, ivi rinvenendo gli elementi ¢ carat-
terizzanti» del titolo non anticipati — nella suddetta combinazione — da altri
consimili prodotti. Respingeva — per il resto — le domande di nullita dell’attore.

~ Rilevava — sempre sulla scorta delle risultanze della CTU — che 1’articolo
Eklisse prodotto dal Benedetto interferiva con il brevetto 1228874 riproducendo
la menzionata combinazione di conseguenza accogliendo la domanda di contraf-
fazione delle societa convenute ed emettendo la relativa inibitoria.

Accertava il danno sulla base del fatturato di vendita del prodotto contraf-
fatto commercializzato negli anni dal 1994 al 1996 (la posteriore presenza sul
mercato di prodotti analoghi offerti dalla BBC S.r.l. nella cui compagine sociale
era presente il Benedetto non valendo ad estendere gli effetti dell’illecito com-
messo da diverso soggetto giuridico) questo stimando in percentuale pari al 20%
inteso come utile lordo distolto al titolare del brevetto e cosi valutato in
<€ 109.850,00, esclusa la ripetibilita delle spese pubblicitarie.

Rigettava la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile proposta.
dalle societd convenute, non risultando riprodotti elementi capricciosi ed acci-
dentali ma solo funzionali come pure quella di denigrazione svolta dall’attore le
cui domande in punto di nullita erano state parzialmente respinte mentre le co-

municazioni giornalistiche si erano limitate a ricordare — peraltro in maniera
impersonale — Desistenza di interferenze poi effettivamente accertate in sede
giudiziaria.

Escludeva necessitda di procedere alla pubblicazione della sentenza risul-
tando la contraffazione cessata dal 1996 e respingeva — altresi — la domanda di
responsabilita aggravata del Benedetto per carenza di prova questi condannando
alla sola rifusione delle spese di lite.

Con i motivi di impugnazione per proposti con atto di appello notificato 1’8
gennaio 2004 (ed il 9 gennaio 2004 al PM) il Benedetto svolgeva plurime censure
alla sentenza e deducendo:

1) Perroneita della statuizione sulla validita del brevetto 1228374 e sulla sua
ritenuta contraffazione soprattutto alla luce delle nuove emergenze di CTU (La
Forgia) depositata in parallelo nel procedimento cautelare coinvolgente le stesse
parti appellate e la BBC S.r.]. (facente capo al Benedetto) che — basata anche
su nuovi documenti — aveva concluso per la nullita di tale brevetto;

2) Pomessa pronunzia sulla domanda di insussistenza della contraffazione
del brevetto 1217619, I'omessa declaratoria della insussistenza della contraffa-
zione del brevetto 1228374 ad opera dei prodotti Eklisse 54 e 60, la mancata
pronunzia sulla insussistenza di contraffazione delle due domande di brevetto
per modello industriale; '

8) Perroneita della statuizione che aveva respinto la domanda di condanna
per concorrenza sleale per denigrazione commerciale essendo stata esclusa la
contraffazione per tre dei 4 brevetti vantati dalla controparte che aveva persi-
stito nella diffusione delle diffide sul presupposto della loro validita provocando
danni da calo di fatturato che non erano stati presi in considerazione;

4) Perronea determinazione dei danni reclamati dalla controparte difet-
tando qualsiasi motivazione sulla spropositata percentuale di ricavi applicata
specie alla luce del sovraffollamento del settore e sulla preferibilita del criterio
dell’utile lordo rispetto a quello dell’utile netto:
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5) Pincongrua condanna alla spese di lite sul falso presupposto di una pre-
valente soccombenza in giudizio.

Coneludeva pertanto per la riforma della sentenza — previa sospensione
della sua efficacia esecutiva — con accoglimento delle domande disattese in

prime cure.
Resistevano le societd appeliate partitamente replicando alle avverse cen-
sure delle quali chiedevano rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Respinta Pinibitoria — la causa -— precisate dalle parti le conclusioni come
in epigrafe trascritte — passava quindi in decisione. 1

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Vanno congiuntamente esaminati — perché lo-
gicamente connessi — i motivi di impugnazione articolati sub I-I1I-IV dell’atto
di appello a mezzo dei quali appellante censura la decisione di prime cure per
aver il ‘Tribunale ritenuta la validita del brevetto italiano Italsystem n. 1228374
(sia pur in una portata pid limitata rispetto a quella originaria) e la contraffa-
zione di tale privativa ad opera del prodotto Eklisse 55 della Plastimet.

Tl brevetto in questione — basato su domanda nazionale depositata 1l 14
marzo 1089 e rettificata con istanza di correzione I'l dicembre 1989 (che ha in-
trodotto modifiche riportate nell’allegato A contenente I'inserimento di due passi
nella deserizione, tre nuove figure e tre nuove rivendicazioni ehe peraltro non in-
teressano il nucleo caratterizzante del trovato) si riferisce ad un elemento di sup-
porto di alette orientabili per persiane a montaggio semplificato al fine di ren-
dere possibile il montaggio delle alette successivamente al montaggio del telaio
nel vano finestra, ma al tempo stesso impedire che le alette — una volta mon-
tate — possano essere smontate semplicemente con un movimento opposto (alla
soluzione di questo problema & essenzialmente rivolta la rivendicazionel).

Tale brevetto trova corrispondenza nel brevetto europeo EPO 468074 og-
getto di posteriore domanda depositata i1 18 luglio 1990 (senza rivendicazione di
prioritd) concernente elemento per supportare € trattenere una aletta di per-
siana. ‘
Ora, sostiene Pappellante che le conclusioni assunte dal CTU De Nova e
fatte proprie dal I giudice sarebbero state travolte dalle diverse e successive Ti-
sultanze della perizia La Forgia resa in procedura cautelare pendente avanti alla
sezione distaccata di Pisticei tra le medesime parti, assistite dai medesimi difen-
sori ¢ CTP e basata sugli stessi elementi presi in considerazione nel giudizio mi-
lanese per cui sarebbero perfettamente opponibili aile controparti che li conosce-
vano e le avevano discusse in contraddittorio.
¢ Adduce poi una serie di ragioni di diritto ¢ di motivi di natura tecnica che
avrebbero dovuto condurre alla nullita del pur ridotto ambito di protezione del
brevetto italiano.

Tnnanzitutto il rilascio in sede europea di corrispondente brevetto era circo-
stanza di per sé, di scarsa significativita, diversi essendo i eriteri di accertamento
dell’attivita inventiva in Italia rispetto a quelli adottati presso UBE posto che
’esaminatore europco non era in grado di prendere in considerazione tutte le
possibili anterioritd rilevanti specie se non brevettate né esisteva in quella sede
distinzione tra invenzione e modello di utilita.

Diverso era pure I’oggetto inventivo individuato dal consulente teenico e
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dall’esaminatore europeo posto che per il primo le caratteristiche del trovato
Italsystem risiedevano in tre elementi tra loro combinati (risalto interno, estre-
mitd ricurva, angolazione) mentre per il secondo I'ultima di tali caratteristiche
(angolazione) era banale e da considerare compresa nella tecnica nota tanto é che
era stato inserita nella parte pre-caratterizzante della rivendicazione principale
del brevetto europeo.

Inoltre, non era vero che le tre caratieristiche ritenute inventive dal CTU [i-
gurassero singolarmente in documenti diversi dello stato della tecnica perché due
di esse erano congiuntamente deseritte nel catalogo Queen (risalto interno, estre-
mita ricurva} e risultavano pertanto anticipate.

Infme Pesperto era incorso in gravi omissioni per aver ritenuto 1’aggrega-
zlone dei tre suddetti elementi combinazione inventiva e non mera sommatoria
costruttiva tralasciando di chiarire in che cosa consistesse il salto inventivo.

Da tanto derivando il venir meno di qualsiasi contralfazione da parte del
prodotto Eklisse 55 le-cui caratteristiche esulavano dall’ambito del brevetto Ital-
system del quale doveva essere dichiarata la pin estesa nullita.

La complessa articolata censura non é condivisibile.

Va innanzitutto tenuto presente che la validita del brevetto di cui & causa
trova plurimi riscontri tecnict di supporto che si affiancano al conforme parere
espresso al riguardo dal CTU (De Nova) quali la perizia Checcocei resa nel pro-
cedimento promosso avanti al Tribunale di Milano (RG 221781/91) da Ttalsystem
contro Pillar Naco Industries Europe srl e la perizia Palestrini resa nel procedi-
mento avanti al Tribunale di Ancona (RG 1907/97) promosso da Italsystem con-
tro STS S.r.l. (documenti tutti prodotti agli atti di X grado). :

Né puo essere sottaciuto che I'unica consulenza contraria richiamata ex
adverso (La Forgia) é stata resa in procedimento cautelare ab origine pendente
avanti al Tribunale di Matera — sezione distaceata di Pisticei dove sono state
concesse misure provvisorie confermate in contraddittoria a riprova — quanto
meno a livello di « fumus » — della validita del brevetto in questione,

La perizia La Forgia comunque — al di 1a del fatto che si & svolta nell’am-
bito di contenzioso diverso per cui le sue risultanze non potrebbero di per sé tra-
volgere Pesito della CTU resa in questo giudizio pur concorrendo — come ogni
altro elemento di derivazione extra-processuale — ad orientare il convincimento
del giudice — non contiene risposte appaganti per ritenere superata ’opinione di
fondo espressa nella perizia De Nova.

L’esperto nominato dal Tribunale di Milano ha ravvisato nel brevetto in
questione ed — in particolare — nell’insieme coordinato delle prime 5 rivendica-
zioni, il nocciolo inventivo del trovato costituito da tre elementi caratterizzanti
(presenza di un risalto nel supporto per trattenere 'aletta, estremita ricurva di
una delle pareti del supporto per trattenere I'aletta, inclinazione od angolazione -
delle pareti opposte del supporto) ciascuno singolarmente anticipato da docu-
menti diversi facenti parte dello stato della tecniea, ma costituenti nella loro ag-
gregazione una combinazione funzionale ¢ nuova » come tale suscettibile di pro-
tezione. |

Irrilevante ¢ dunque analisi delle anteriorita effettuata dal CTU La Forgia
che ha ritenuto che due delle tre caratteristiche (risalto interno ed estremita ri-
curva) [ossero gia presenti in documenti tecniei precedenti (eatalogo Queen e

brevetto Meregalli), mentre la terza (angolazione) sarebbe accorgimento del tutto
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banale per un tecnico anche non del ramo. Infatii il « salto inventivo » risiede
nell’accoppiamento combinato di tutti e tre gl clementi mai congiuntamente de-
seritti e rivendicati in precedenza.

Il che rende inconferente anche JPulteriore rilievo secondo cui il brevetto
Marchetti — ancorché formalmente inopponibile al brevetto per cui & causa In
quanto ricadente sotto la previsione dell’art. 16 L.i. — avrebbe dovuto essere 1-
tenuto distruttivo del dispositivo Jtalsystem quantonieno sul piano della novita
estrinseca.

E cid perché pure questa anteriorita (che si riferisce essenzialmente al ri-
salto) non 1mpegna Pinsieme delle tre caratteristiche nella cui combinazione ri-
siede appunto 1l « nocciolo » dell’invenzione. ' A

Insomma tutte le anteriorita prese in considerazione dalla CTU La Forgia
presentano al massimo due delle tre caratteristiche rivendicate dal brevetto Ital-
system (cstremita ricurva e risalto) ma mai I'angolo tra la prima e la seconda pa-
rete del supportb che potra essere in sé soluzione anche ovvia na non nello stu-
diato accoppiamento con le altre due.

E principio acquisito infatii che anche il « coordinamento » di elementi noti
od esplicitabili senza particolari difficoltd integra una invenzione qualora attra-
verso la individuazione della specifica funzione con tale coordinamento eviden-
ziata si ottenga un risultato nuovo ed economicamente utile non raggiunto in
precedenza con una diversa combinazione di elementi.

Semmai il vero problema da risolvere per attribuire autonomia ad ¢ Inven-
zioni derivate » di questo tipo ¢ individuare gli effetti ¢« sinergici » prodotti dal-
Pinterazione del singoll elementi e trascendenti la mera ¢ sommatoria » degli ef-
fetti propri di clascuno di essi, nel che risiede appunto quel « quid pluris » neces-
sario per riconoscere il contributo inventivo.

. Lo sforzo inventivo non puo infatti essere semplicemente rinvenuto in una
normale utilizzazione o sviluppo della tecnica anteriore attraverso I’aggregazione
di trovati preesistenti od il semplice accostamento di effetti gia noti richieden-
dosi, al contrario, una certa « sintesi creativa » (e non meramente costruttiva) che
dia luogo ad un risultato nuovo efo ad un vantaggio ulteriore, conferendo una ef-
ficacia maggiore non raggiunta né raggiungibile in precedenza se non attraverso
la prescelta combinazione di elementi (e.d. sinergismo).

Ebbene proprio su questo punto il CTU De Nova ha evidenziato con condi-
- visibile motivazione che il prevedere accanto al risalto che trattiene positiva-
mente Paletta ed accanto all’angolo che raggiunge la desiderata superficie piana
¢ 1a desiderata superficie a scalini della persiana, anche Ja estremita ricurva, pro-
duce Ueffetto tecnico « nuovo » di utilizzare angolo tra le pareti dell’elemento di
supporto, come accoglimento di un cuneo, cosi da tenere incuneata laletta an-
che in presenza di giochi sul risalto.

E questa la « combinazione operativa» che non risulta anticipata ed offre
quel vantaggio « aggiuntivo » del trattenimento preciso dell’aletta cul concorrono
sinergicamente 1 tre anzidetti elementi (risalto interno, estremita ricurva, ango-
lazione) va poi sottolineato il riferimento privilegiato rappresentato dall’insegna-
mento contenuto nel brevetto concesso in sede europea dove a tale combinazione
¢ stato espressamente accreditato proprio il « vantaggio » di una rotazione delle
alette precisa con precisa giustapposizione del loro punto di contatto.

cctione 1a perizia La Forgia che i eriterl per I'accertamento dell’attivita in-
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ventiva in Italia sarebbero diversi (e pit rigorosi) rispetto a quelli adottati dal-
I’esaminatore curopeo donde non sarebbe consentito trovare conforto di validita
del titolo nazionale nel giudizio positivo espresso in quella sede.

Ora osserva la Corte che & ben vero che la concessione di un brevetto euro-
peo lascia inalterato lo serutinio di nullita della frazione nazionale secondo la le-
gislazione interna e le regole proprie di ogni stato membro (secondo le prescri-
zioni discendenti dalla Convenzione di Monaco e — per I'Ttalia — dalla legge di
attuazione di cui al d.P.R. n. 32 del 1979), a maggior ragione quando — come nel
caso — esso sia stato rilasciato come titolo indipendente rispetto al (preesistente)
brevetto nazionale, ma ¢ altresi vero che i principi dellaConvenzione di Monaco
sono stati pienamente recepiti ed armonizzati nel nostro ordinamento (gli artt.
da 12 a 17 della L.i. ripetono dagli artt. da 52 a 57 della CBE) sicché la valuta-
zione del contributo inventivo (c.d. « inventive step ») non pud essere oggetto di
analisi completamente divergenti pur nell’autonomia dei giudizi che contrasse-
gnano il ptano nazionale rispetto da quello europco.

L’imvenzione di combinazione - anche secondo la giurisprudenza dell'UEB
— «requires thal the relalionship between the featwres or groups of features be one of
Junctional reciprocity or that they show a combinative effect beyond the sum of their
individual effect » (Case - law of the Boards of Appeal of the EPO ed. 2001 p. 200)
e deve rispondere (cone ogni invenzione apparentemente ovvia o di banale solu-
zione) al criterio di valutazione del « could - would approach » (tbidem, p. 116) se-
condo cui non conta verificare se il teenico del ramo « sarebbe stato in grado » di
raggiungere quel risultato combinando quegli elementi noti (sul qual punto del
resto neppure si ¢ aperto dibattito tra le parti) ma se « avrebbe voluto » farlo allo
scopo di raggiungere il vantaggio o miglioramento che si riprometteva.

Ebbene proprio a questa domanda nel caso in esame deve fornirsi risposta
positiva se ¢ vero che il CTU De Nova ha accertato (la circostanza ¢ ormai in-
controversa) la presenza nell’esemplare Eklisse 55 di una identica combinazione
inventiva rivolta a quel medesimo scopo vantaggioso evidentemente auspicato
dalla tecnica.

Inconferente & infine il riferimento ai rapporti tra brevetto européo e mo-
dello di utilitd perché 'accertamento di validita del brevetto di cui & causa pre-
scinde dal rilascio del titolo europeo (pur rappresentando il comune insegna-
mento un indubbio elemento rafforzativo) e nessuna conversione é stata financo
prospetiata nelle conclusioni presentate dall’esperto.

Tutte le esposte censure vanno in conelusione respinte e confermata la pro-
nunzia di limitazione della validita del brevetto di cui ¢ causa con conseguente
contraffazione di tale sua ridotta portata.

2. Con il II-V-VI motivo di impugnazione — che possono essere anche essi
congiuntamente esaminati per ragioni di comunanza sulle denunziate omissioni
in merito a taluni capi delle dom
nonostante avesse fatto proprie le conclusioni del CTU De Nova (mai contestate
dalle controparti) sulla limitata validita del brevetto n. 1217619 (rivendicazioni
9 e 10) e I’assenza di contraffazione — non si sarebbe pronunziato sulla mancata
interferenza dei prodotti Benedetto con tale privativa; altrettanto avrebbe fatto
rispetto ai sistemi Bklisse 54 ed Eklisse 60 estranei alla contraffazione del bre-
vetto 1228374 (violato solo dal prodotto Eklisse 55); e cosl ancora rispetto alle
domande di modello industriale 223887/B/90 e 22888B/90 dal cui ambito di pro-
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tezione rimanevano estranei i sistemi Eklisse 54, 55, 60 che non avevano costi-
tuito oggetto di alcuna pronunzia di non contraffazione ancorché espressamente
- richiesta.

1 rilievi sono fondati ancorché comportino una mera integrazione esplicativa
della parte motiva (e dispositiva) della sentenza.

Sussiste infatti interesse ad agire «in prevenzione » (€ dunque ad ottenere
uma pronunzia esplicita sulla domanda non indircttamente ricavabile dal corpo
della motivazione) da parte di chi si ritenga ingiustamente accusato di contraf-
fazione di far accertare giudizialmente la liceitd della sua attivita.

Il CTU ha escluso la violazione dei diritti brevettuali comungue interfe-
renze negli altrui ambiti di protezione per modello di taluni dei prodotti del Be-
nedetto per cui andré accertato ed in dispositivo dichiarato che la produzione ¢
vendita da parte di Plastimet dei sistemi Eklisse 54 cd Eklisse 60 non costitul-
sce contralfazione det brevetti italiani 1217619 € 1928874 di Ttalsystem né inter-
ferisce con le domande di modello di utilita (-22387B/90 e 22888B/90 mentre il
sistema Eclisse 55 non costituisce contraffazionc del solo brevetto 1217619 né m-
terferisce con le superiori domande di modello di utilita.

3. Con VII e X motivo di gravame — che sono consequenziall uno all’altro
I’appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di accertamento di
concorrenza sleale per denigrazione commereiale (¢ del danni pretesi per tale
causale che avrebbero causato un sensibile calo della produzione fino a far uscire
il prodotto Eklisse dal mercato) per aver le appellate persistito In malafede nella
comunicazione di diffide vantando la titolarita di validi brevetti ¢ I’imitazione
servile dell’aspetto estetico quando I'uno di essi era stato ritenuto nullo dalla pe-
rizia Checcocci, I'altro era stato limitato nella sua portata dalla perizia De Nova,
entrambi — poi — non potevano essere protetti nelle rispettive forme funzionali.

Precisa ancora che il fatto che la serie Eklisse e la ditta Plastimet non fos-
sero menzionate nelle diffide apparentemente impersonali non escludeva la deni-
grazione trattandosi di concorrenti facilmente individuabili da parte degli opera-
tori del settore. ' :

Il motivo — ad avviso della Corte — & infondato.

La perizia Checcocci resa nel parallelo giudizio milanese di contraffazione
contro terzi ha accertato la validita, del brevetto n. 1228374 e 1a possibile con-
versione in due distinti modelli di utilita, del brevetto n. 1217619 riconoscendo
i1 sostanza nelle privative Italsystem un nucleo proteggibile che ben giustificava
Iazione di diffida mtrapresa dalla medesima impegnata a reagire anche su altri
fronti giudiziari (Tribunale di Ancona e Matera). Come correttamente rilevato
dal T giudice i comunicati alla clientela e sulle riviste di settore appaiono oltre-
modo generici ed impersonali (essi dopo aver esordito menzionando la titolaritd
dei brevetti di cui & causa concludono con una diffida — rivolta a non meglio
specificate ditte concorrenti a dimettere sul mereato consimili meceanismi) e si
sono mantenuti nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa Jegittima-
mente vantato il cui ambito & risultato solo giudizialmente circoscritto ma non
caducato con conseguente permanenza della ascritta violazione.

11 richiamato affollamento del settore contrasta poi con ja conclamata indi-
viduazione della ditta Plastimet tra produttord, grossisti e dettaglianti di un ar-
ticolo cosi generico quale & quello cul si riferisce il meceanismo 1n questione.

. ) oSt e e allegata nrova — neppure a livello indiziario — che la
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lamentata riduzione del volume di fatturato sia stata causata dalla attivita di
autotutela posta in essere dalle societa appellate che abbia in qualche modo in-
dotto 1 potenziali acquirenti ad astenersi dall’effettuare transazioni commerciali
con Pappellante.

4. Con VIII motivo Pappellante deduce la contraddittorieta della disposta
inibitoria nonostante il Tribunale avesse dato atto della mancanza di prova circa
la attualita della contraffazione cessata a partire dal 1996. A '

Anche questo motivo non ¢ fondato.

L’inibitoria ¢ sempre rivolta al futuro allo scopo di prevenire la reiterazione
o la continuazione di una attivitd « contra fus» e dunque costituisce misura di
salvaguardia e necessitata quando sia stata accertata la violazione di diritti bre-
vettuali specie in una situazione del genere dove — conie ammesso dallo stesso
appellante che ha sul punto richiamato la perizia La Forgia — la produzione
della serie gia denominata Eklisse 55 veniva a proseguire sotto altro nome da
parte di BBC societa facente capo al medesimo titolare di Plastimet agevolato
pertanto m una eventuale ripresa di quelia attivita.

5. Con IX motivoe Pappellante censura la eccessiva quantificazione del
danno rapportato sul 20% del fatturato realizzato nel triennio sino al dicembre
del 1996 senza considerare 1l sovraffollamento del settore che avrebbe dovuto

“portare ad un sensibilé abbattimento di tale percentuale (non potendosi presu-
mere che tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato i
prodotti medesimi dal titolare del brevetto) e senza spiegare le ragioni del riferi-
mento al eriterio dell’utile del contraffattore (lordo invece che netto) in luogo del
pit prudenziale criterio della royalty virtuale.

Il motivo non ha pregio.

Va subito detto che la stima del danno da contraffazione si fonda sostanzial-
mente su tre criteri alternativi: -

a) « decremento » del fatturato del titolare della privativa con perdita del re-
lativo profitto;

b) « riversamnento » o utile tratto dal contraffattore;

¢) « giusto prezzo del consenso » (secondo una espressione mutuata al diritto
d’autore) o « royalty » che il contraffattore avrebbe corrisposto se avesse chiesto
ed ottenuto un contratto di licenza.

Il metodo di calcolo fondato sull’utile del contraffattore commisurato sulle
vendite da costul realizzate in luogo del titolare del diritto ¢ quello prescelto dal
Tribunale e trova oggi un importante riferimento normativo sia nell’art. 13 della
Direttiva 2004/48 CE sul rispetto dei diritti di proprieta intellettunale il quale
stabilisce che ’entita del risarcimento deve tener conto di tutti gli aspetti perti-
nenti tra i quali gli illeciti profitti reahzzatl dal contraffattore sia nell’art. 125 del
d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprieta industriale) il quale prevede che il lu-
cro cessante e venga valutato dal giudice, anche tenuto conto degli utili realiz-
zatl in violazione del diritto.

I1 criterio della royalty virtuale, cioe dei compensi che 'autore della viola-
zione avrebbe in ipotesi dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal tito-
lare del diritto, in mancanza di prospettazione di dati comparativi efo allegazioni
concernenti le modalita, di vendita del prodotto e la sua rete distributiva si pre-
senta infatti di difficile applicazione per la ricostruzione del « guantum » donde il
criterio della « reversione dell’utile » appare in casi del genere il pil affidabile sul
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piano compensativo ed anche 1} pitt coerente in funzione « dissuasiva» poiché
volto a distogliere i guadagni Necitamente accumulati dal contraffattore sugli
affari sottratti alla vittima.

Quanto alla percentuale stimata di utile (20%) trattasi di ricarico medio
equitativamente valutato in misura che la Corte ritiene congrua atteso che Vap-
pellante non & stato in grado di opporre documentazione fiscale idonea ad avva-
jorare diversi e piu contenuti margini lordi di guadagno (inserendosi di regola il
contraffattore sulla scia del prodotto gia affermato senza sopportare spese di in-
vestimento tecnologico né tutte quelle legate al lancio dell’articolo sul mercato).

Circa poi la incidenza della presenza di plurimi concorrenti nessuna prova €
stata fornita da chi aveva ’onere di dimostrare tale asserita circostanza dimi-
nuente (per supposto riparto dei profitti tra tutti) che le aziende segnalate effet-
tivamente operassero nello specifico settore delle persiane a lamelle orientabill.

11 rilievo cosi come [orniulato non coglic comunque nel segno perché il eri-
terio adottato dal Tribunale rimanda a risultati ccononiici storicamente accertati
sui volumi di fatturato realizzati dal contraflattore senza aleun calcolo previsio-
nale o proiezione futura talché Dirrilevanza dell’attivita eventualmente svolta dal
terzi sul medesimo mercato di riferimento. '

6. Con XI motivo 'appellante denunzia la erroneita della statuizione sulle
spese di lite stante la insussistenza della ritenuta soccombenza in via prevalente
posto che un prodotto su tre era stato accertato in contraffazione e solo un bre-
vetto su 4 contraffatto.

Anche questo motivo va respinto perché le odierne socicta appellate risul-
tano sostarziaimente vittoriose sullan ed il quanium della contraffazione sulla
base di titoli validi (sia pur limitati nella loro portata) infondatamente attaccati
in prevenzione dell’appellante che dovra caricarsi delle spese anche di questo
grado secondo i dettami della soccombenza che non appaiono attenuati dalle ac-
colte precisazioni integrative nella parte dispositiva: spese che si liquidano —
come richiesto nelle conclusioni definitive in € 7.500,00 (di cui 500,00 per esborsi,
2.000,00 per diritti, 5.000,00 per onorari) oltre Iva e Cpa.

P.Q.M. — La Corte, pronunziando sull’appello proposto da Nicola Bene-
detto, titolare della ditia Plastimet contro Italsystem S 1.l e Tecnalsystem Sk,
in parziale riforma della sentenza inder partes resa ol Tribunale di Milano in fun-
zione di giudice monocratico il 26 giugno 2003, cosi provvede: 1) Dichiara che la
produzione e vendita da parte di Nicola Benedetto, titolare della ditta Plasti-
met, dei sistemi Eklisse 54 ed Eklisse 60 non costitwsce contraffazione dei bre-
vetti italiani 1217619 ¢ 1228374 di Ttalsystem né interferisce con Je domande di
modello di utilita 22387B/90 e 29888B/90 mentre il sistema Eklisse 55 non costi-
tuisce contraffazione del solo brevetto 1217619 ne interferisce con le superiori
domande di modello di utilita, 2) conferma nel resto ¢ condanna Pappeliante a
rifondere alle societd appellate le spese del grado che liquida in complessivi
£ 7.500,00 oltre Iva e Cpa.

1’invenzione di combinazione.

o affronta il tema complesso delle in-
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venzioni di combinazione, suggerendo regole per valutarne D'altezza in-
ventiva. .

~ La qualificazione dell’invenzione di combinazione, quale specie del
pit vasto « genus » dell’invenzione, non puo prescindere dalla verifica dei
requisiti classici delPinvenzione stabiliti dall’art. 45 c.p.i (art. 52 EPC):
novita, livello inventivo (« inventive step») e applicazione industriale.
Questi devono sussistere nell’invenzione di combinazione e vanno rinve-
nuti, in particolare, nel sistema di coordinamento nuovo ed originale di
mmsegnamenti che gia fanno parte dello « stato dell’arte ».

Com’é noto, per « stato dell’arte » si intende tutto cid che é stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della
data del deposito della domanda di brevetto (1).

E’invenzione di combinazione consiste, dunque, nella soluzione di un
problema teenico determinata dall’ingegnosa interazione di elementi e
mezzi, che I precedenza venivano impiegati singolarmente o in diffe-
renti combinazioni per realizzare un risultato teenicamente nuovo.

Qualche autore (?) ha riferito, richiamandosi a dottrina autorevo-
le (?), che, a rigore, tutte le invenzioni sarebbero combinazioni e trasla-
zloni e che I'invenzione sarebbe definibile come « una combinazione di idee
effettuate da un atlo di intuizione » (*). Cio é tanto pit vero se pensiamo
che Je stesse idee sono frutto di elaborazioni concettuali che costitui-
scono associazione, combinazione e sviluppo di esperienze e insegna-
menti che formano il nostro pensiero. Dunque, « Pinvenzione ¢ la connes-
stone o la combinazione di due idee distanti, effettuata quando una regola di
connessione non esiste, tale connessione essendo fatia con un atto di intui-
zione, e non con un ragionamento. Ogni invenzione richiede la combinazione
di idee anteriori (tecnica nota) » (%), che a seconda del tipo e metodo di
combinazione danno origine, come gli atomi di Protagora, a soluzioni
differenti.

Nell’invenzione di combinazione « ’intuizione » si rinviene proprio
nell’individuazione di « una specifica funzione, evidenziata dal coordina-
mento degli elementi noti » (°) presenti allo stato della tecnica, atta ad ot-

(1) A. Sirorrr Gaunenzi, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, cap. I - par,
1.2 - La brevettabilita nell’ ordinamento italiano, ed. Maggioli, S. Arcangelo di Romagna,
" 2005, 312.

(2} M. Benepicenty, in [ brevetti nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1970, 72.

(8) M. Franzosi, in Linvenzione, Milano, 1965, 190. ,

(4) Cfr. anche M. Scurri-M. Franzosi-A. FirTantr, commento all’art. 48 c.p.i.,
par. 4, in Il Codice della Proprieta Industriale, Cedam, Padova, 2005, 263. Si noti come
tale combinazione altro non sia se non una sinergia tra la riflessione teorica e un « fa-
cere » pratico.

(5) M. Franzosi, Novitd e non ovvieti. Stato della tecnica, in questa Rivista, fasc.
2, Giuffre, Milano, 200] 74.

(6) « L'invenzione di combinazione & meritevole di privativa laddove, attraverso
UVindividuazione di una specifica funzione, evidenziata dal coordinamento degli elementi
nott st olfenga un risullaio nuovo, economicamente wtile ¢ mai raggiunto in precedenza.
In tale fattispecie, sotlo il profilo interpretativo, occorre considerare il trovato quale com-
binazione di elementi operativi, tutti divetti alla soluzione del medesimo problema tecnico
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tenere un risultato nuovo, economicamente utile e mai raggiunto in pre-
cedenza.

Tale « prodotto tecnico-concettuale » non si manifesta come imme-
diato (7) sviluppo di cognizioni preesistenti e non configura, percid, una
mera esecuzione di insegnamenti precedenti (8).

L’invenzione appare, infatti, quale autonoma produzione, differente
rispetto alla tecnica nota, di un effetto teenico e, quindi, di un risultato
teenico, realizzato tramite la «reductio ad unicum » di caratteristiche
note. Kssa, pertanto, altro non & se non un’interpretazione evolutiva dei
rapporti causali suscettibili di applicazione industriale che comportano
una sostanziale modifica della realta tecnica. Tale modifica non é data da
una « mera sommatoria » (°) di tecniche e soluzioni note, ma si attua tra-
mite una « combinazione operativa» di forze naturali mai sperimentata
in precedenza. In sostanza, i contributi tecnici di precedenti invenzioni
o di metodologie note non rimangono isolati, ma diventano rilevanti al-
lorché si fondono per ottenere una trasformazione tecnico-funzionale eco-
nomicamente utile. I’apporto inventivo, ¢ dunque, rappresentato da un
« quid pluris » che non esisteva e che viene generato da una « rielabora-

. !
e non quale semplice agg'regaz"iéne di elementi distinti che svolgono funzioni indipendenti
fra lovo » (Trib. Milano, 4 agosto 2005, (n. 4892/1) in Giur, ann. dir. ind., 2005, 1027).

(7) Laddove I'effetto tecnico derivasse direttamente dall’applicazione degli in-
segnamenti presenti nell’arte nota, 'invenzione sarebbe ovvia e non comporterebbe
alcun progresso tecnico, principale motivazione per la protezione. Cosi anche « The
term “obvious” means that which does not go beyond the normal progress of techno-
logy but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does
not involve the exercise of any skill ov ability beyond that to be expected of the person skil-
led in the art » (EPO Guidelines for examiners, Chapter IV, par. 9 sub art. 56, page 67,
2001); cfr. anche App. Bologna, 19 febbraio 2003, (n. 4661/4) in Giur. ann. div. ind.,
2004, 381. S

(8) Cfr. V. AcquarrEDDA, L'altezza inventiva ira il giudizio di non evidenza e la
C.T.U., in Il diritto industriale, n. 5/2003, 418 « ... bisogna cercare di appurare se e come
sarvebbe stalo possibile far scaturive il processo inveniivo divettamente e semplicemente
dall’attivite lavorativa, comunemente svolta dalla persona esperta del settore, senza avver
tive il bisogno di effettuare sperimentaziont, analist approfondite e quant’ aliro ».

(9) « L'oviginalitd dell’invenzione di combinazione attiene alla coordinazione di
elementi ¢ di effetti git noti, dai quali tultavia si distacca giacché non costituisce la mera,
somma, bensi una rielaborazione di essi e del love veciproco rapporio, non desumibile per
mezzo di un lavoro di semplice chiarimento e di evidenziazione dall’insieme delle NOTLONE
git acquisite » (App. Milano, 4 febbraio 1972 (n. 68/2) in Giwr. ann. dir. ind., 1972, 441)
¢ Nell'invenzione di combinazione Poviginalita si attua altraverso una sintesi creativa,
mai prima intravista, di invenzioni note, e non attraverso la semplice somma di esse»
(Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 1973, n. 2983 in Giur. ann. dir. ind., 1973, 486) « La
tutela dell invenzione di combinazione pud esseve accordata solo quando il yisultato conse-
guito sia autonomo, non si traduca, cioe, nel semplice accostamento degli effelti gia sepa-
ratamente realizzati dalla teendea » (App. Milano, 30 marzo 1978 (n. 317/1), tbidem, 553
Nello stesso senso Trib., Milano, 9 ottobre 1972 (n. 180/2) in Giwr. ann. dir. nd., 72,
1303; Trib. Milano, 25 ottobre 1973 (n. 409/1) in Giwr. ann. dir. ind., 73, 1238; Trib.
Bologna, 5 luglio 1974 (n. 587/1), in Giawr. ann. dir. ind., 74, 985, App. Milano, 27 feb-
braio 1976 (Baltimore Aireoil Company Inc. C/Delchi S.p.a.), in Eep. Sist. 7287
Giur. ann. dir. ind., 427 (cfr. anche Trib. Milano, 18 ottobre 1973 (n. 404/3) in Giur.
anat. dir. ind., 1973, 1200). .
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zione operativa » dell’esistente, capace di innesecare una reazione conca-
tenata per pervenire ad una nuova soluzione tecnica, dove non si ricono-
scono piu 1 singoli apporti (1°).

S1 tratta, quindi, di svincolare il nuovo trovato dal medesimo con-
cetto ideativo appartenente all’arte nota per realizzare, operando una
sintesi delle informazioni di diversa provenienza, (gia patrimonio sINgo-
larmente dell’arte nota), un contributo creativo distinto (*Y).

L’invenzione, dunque, si rinviene laddove la combinazione di pi in-
segnamenti noti produca un effetto moltiplicatore e/o trasformatore de-
gli stessi (12). ' '

Sintetizzando si puo parlare di invenzione di combinazione quando:

@) Pmvenzione si fonda sulla combinazione di teeniche note; '

b) la combinazione rappresenta uno sforzo creative non immediato
e non un logico sviluppo della teenica preesistente;

¢} tale sforzo inventivo fornisce un miglioramento nell’impiego e

(10)  «Si ha invenzione di combinasione quando Pingegnosa e originale coordina-
zione di elementi o meszi diversi, gia conosciuti in tutto o in parte, devivi un visultato in-
dustriale muovo, economicamente apprezzabile e non raggiunto prima con Uimpiego di
quegli elementt o mezzi isolatamente wtilizzati » (Cass., 28 gennaio 1972 (n. 208 3/8) in
Giwr. anm. dir. ind., 1972, 15); « Pud vavvisarsi invenzione di combinazione soltanto
quando sia stato colto, in una pluralitt di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte gid
noti, un principio che consenta di ottenere un visultato nuovo attraverso la lovo coordina-
zione oviginale, che consista nell combinazione gewiale di componenti di altri procedi-
menti e conduca a un risultato strutturalmente e funzionalmente diverso PrIMa non. co-
nosciuto » (Cass., 12 maggio 1973, n. 1800 (250/2) in Giur. ann. dir. ind., 1973, 74;
¢« Non pud esserve consentita, per assoluto difetto di intuizione creativa, la brevettabilitt, di
dispositivi risultanti dalla semplice giustapposizione di vitrovati gi noti (o anche dal-
Putilizzazione in serie di uno solo di essi) ciascuno dei quali resti idealmente separalo,
inquantoché dalla loro riunione non si ottenga un nuovo e mvigliore risultato che valga a
Jar considerave Uinsieme come apportatore di nuova wtilita (...) » (Cass., 10 novembre
1976, n. 4129 (n. 794/8) in Giur. ann. dir. ind., 1976, 109; « La combinazione di elementi
gid acquisiti con precedenti invenzioni industriali pud configurare amutonoma invenzione
brevettabile quando realizzi una novita, rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio
comune della tecnica ed all’ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre
Pincremento quantitativo dellefficacia e comoditt di impiego (...} e presenti carattert
quatilativi nel senso che la novite si traduca nella modificazione dei livellt teenici cono-
scuutt con viferimento al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pra-
tica trasfusione di wn visultato economico-industriale » (Cass., 18 seltembre 1083, n.
5553 (1600/3) in Giur. ann. dir. ind., 1983, 149. « 87 ha invenzione di combinazione al-
lorquando dall’ingegnosa e originale coordinazione di diversi elementi, gia conosciuti in
tutto o in parte, derivi un visultato Industriale nuovo, economicamente utile, obielliva-
mente diverso dalla somma dei visultati propri di ciascun singolo elemento » (Trib. Varese,
11 agosto 1971 (29/4) 1972, in Giur. ann. dir. ind., 72, 152; App. Milano, 4 [ebbraio
1972 (n. 68/2), in Géur. ann. dirv. ind., 72, 441) « Nell'invenzione di combinazione Uovi-
ginalita si attua attraverso una sintesi creativa, mai prima mtravista, di tnvenzioni note,
e non attraverso la semplice somma di esse » (Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 1973 (n.
298/3), 425) in Rep. Sist. *72-°87 Giur. ann. dir. ind.

- (11} Cfr. App. Milano, 4 febbraio 1972 (n. 681/1) in Giur. ann. dir. ind., 72, 441;
App. Milano, 23 ottobre 1984, Rep. Sist. 1972-1987 Giur. ann. dir. ind., 47, Trib. To-
rino, 27 febbraio 1978 (n. 1087/1), 264, ibidem.

(12) Trib. Milano, 14 gennaio 2004 (n. 4705/8) in Giur. ann. dir. ind., 2004, 745,




38 Rivista di Diritto Industriale - 2008 - Parte 11

nello sfruttamento del trovato, che non si limita ad un semplice incre-
mento quantitativo di efficacia e comodita di impiego (1%); _

d) tale miglioramento € sia di carattere quantitativo, che qualita-
tivo: esso permette cioé il passaggio dalla pura intuizione alla costruzione
materiale del concetto inventivo (14). '

Infatti, « la novite che giustifica la tutela propria delle invenzioni a fa-
vore dei perfezionamentt, combinazioni, traslazions, che presuppongono al-
tra wnvenzione gia brevettata, deve essere qualitativa, deve realizzare un salto
di qualite vispelto alla novite delle tnvenzionty presupposte, e riguardare sia
il-momento teorico della creazione intellettuale sia quello pratico della
materializzazione della nuova idea in un nuovo prodotto » ('%).

E qui che si inserisce la portata altamente innovativa della pronun-
cia della Corte d’Appello meneghina qui annotata.

La Corte, aderendo ad un consolidato orientamento giurispruden-
ziale e dottrinale, individua Pesistenza di un’invenzione ove la « specifie:
funzione » di collegamento di elementi noti od esplicitabili senza parti-
colari difficolta sia in grado di ottenere un risultato nuovo e suscettibile
di utilizzazione industriale. Tuttavia, la Corte si spinge fino a qualificare
nel dettaglio la natura reale di tale «specifica funzione di coordina-
mento » Infatti, il Collegio giudicante considera 'effetto sinergico di in-
terazione dei singoli elementi come il « guid pluris » dell’invenzione e lo
identifica con lo sforzo inventivo frutto di un’operazione mentale di « sin-
tesi ereativa» che integra la « fase costruttiva ».

Si tratta, quindi, di verificare se Poperazione di combinazione pre-
suppone un passaggio intellettivo ulteriore rispetto alla mera applica-
zione delle informazioni presenti nell’arte nota, tale da poter essere de-

(13) Trib. Milano, 17 dicembre 1979 (n. 1233/8) in Giur. ann. dir. ind., 1979,
845. : ' : A
' (14) « L’invenzione & una scoperta seguita da costruzione » in M. Scurri, M. Fran-
zos1, A. Frrrantr, Il Codice della Proprietd Industriale, Cedam, Padova, 2005, Com-
mento art. 45, par. 3, p. 252. Inoltre: « dffinché possa parlarsi di invenzione dv combi-
nazione occovre la presenza di due fondamentali vequisiti: 1) la nuova associazione di
elementi, gia noti singolarmente, deve rappresentare il riswltato di una originale intu-
ztone creativa non raggiungibile da un teenico del ramo; 2) la nuwova coorvdinazione deve
fornire risultaii tecnicamente, qualitativamente o quantitativamente apprezzabili nell’ ap-
plicazione industriale e non raggiungibili senza quella coordinazione » (Trib. Vigevano,
21 dicembre 1972 (n. 271/2) in Rep. Sist 72-°87 Giur. ann. dir. ind., 72, 425). ‘

(15) Cass., 14 giugno 1978, n. 2940 (1002/2), per esteso: « il perfezionamento, la
combinazione e la traslazione accedono al livello dell’invenzione. se e nella misura in cui
sono in grado di determinare un risultato nuovo ed originale, diverso dai risultati conse-
guibill per effetto dell’applicazione delle preesisienti invenzioni sulla base della fecnica
media conosciuta. La novitd che giustifica la tutela propria delle invenzioni a favore det
perfezionamenti, combinazioni, braslazioni, che presuppongono altra invenzione gid bre-
vettata, deve essere qualitatioa, deve realizzare un salto di qualitd rispetto alla novita delle
invenzioni presupposte, e riguardare sia il momento teorico della creazione intellet-
tuale sia quello pratico della materializzazione della nuova idea in un nuovo pro-
dotto » e cfr. Cass., 11 dicembre 1978, n. 5840 (1017/8), in Rep. Sist. '72-'87 Giur. ann.
dir. ind., 415; Cass., 5 luglio 1984, n. 8932 (1709/4) in Rep. Sist. '72-'87 Giur. ann. dir.
ind., 417.
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dotto dall’'operatore pratico (%) e cioé 'esperto del ramo. Tale passaggio
manca quando lo sviluppo tecnico viene suggerito (17) od & potenzial-
mente desumibile dall’arte nota, oppure quando é ragionevole pensare
che il tecnico del settore avrebbe ricercato e direttamente effettuato tale
combinazione attingendo all’arte nota (c.d. metodo del « would approa-
ch ») (18). '

Criteri di calcolo del risarctmento del danno da contraffazione.

Com’¢ noto, in base all’art. 125 c.p.i., il danno da contraffazione
comprende:

a) 1l danno emergente;

b) il lucro cessante.

Il danno emergente pud essere rappresentato:

1) dalle spese sopportate dal titolare della privativa per Paccerta-
mento dell’illecito;

1) dalle spese relative alla costituzione di parte civile nell’eventuale
procedimento penale da contraffazione;

17) dal danno patito dal titolare della privativa in conseguenza del
c.d. « annacquamento » (dilution) del diritto;

w) dal danno all'immagine; S

v) dai costi sostenuti per la c.d. pubblicita da ricostruzione della
privativa, motivata dalla necessita di fronteggiare la contraffazione. -

Il lucro cessante, invece, concerne i vantagel patrimoniali che il tito-
lare della privativa avrebbe potuto conseguire in mancanza degli illeciti
contraffattivi ed, in particolare, il danno da sottrazione di clientela.

La stima del danno patrimoniale da contraffazione, con specifico ri-

(16) V. ACQUAFREDDA, op. cif., 416.

(17)  «So the point is not whether the skilled person could have arrived at the inven-
tion by modifying the prior art, but rather whether, in expectation of the advantages ac-
tually achieved (...), he would have done so because of promptings in the prior art »
(T 219/87, T 455/94, T414/98 EPO Case law 4™ edition 2001, p. 116 ss.) Nello stesso
senso cfr. anche T 60/89 O.J 1992, 268. :

(18) In base a questo criterio, il quesito da porsi, nel riferire la questione della
presenza o assenza dell’attivita inventiva alla figura del tecnico esperto del settore,
non € « avrebbe potuto (could) farlo?», ma, in modo corretto, «lo avrebbe (would)
Jatto? ». Questo ad ulteriore conferma che I'elemento determinante nell’apprezza-
mento dell’attivita inventiva (c.d. « inventive step ») & lo stabilire se la soluzione og-
getto di brevettazione non risulti in modo evidente allo stato deila tecnica in modo
tale che qualungue tecnico esperto avrebbe attuato la necessaria aggregazione di in-
formazioni gia disponibili nella tecnica. Non & invece corretto attuare un tentativo di
ricostruzione a ritroso basato sulla conoscenza della soluzione dell’oggetto di brevet-
tazione, chiedendosi se tale soluzione avrebbe potuto essere ottenuta, cioé ricostruita,
dal tecnico esperto sulla base di conoscenze disponibili nella teenica; un tale tenta-
tivo ¢ di solito destinato a riuscire in quanto ben di rado una soluzione oggetto di
brevettazione presenta caratteri non rintracciabili, almeno indirettamente, nella tec-
nica precedente. (cfr. a tal proposito Trib. Torino, 22 febbraio 2004, Sez. spec. PL.,
Genova, 2004, I, 154). :
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ferimento alla voce del lucro cessante (1°) puo essere effettuata sulla base
di tre criteri alternativi:

1) mancato guadagno del soggetto danneggiato (inteso come perdita
di utile lordo o netto, a seconda delle varianti);

9) « giusto prezzo del consenso» o «royalty ragionevole » (inteso
come ammontare che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere se
avesse chiesto ed ottenuto una licenza di sfruttamento commerciale dal
titolare della privativa);

8) retroversione dei profitti del contraffattore realizzati a seguito
della commercializzazione dei prodotti contraffatti.

Il criterio del mancato guadagno discende dai principi generali in
tema di risarcimento del danno ed ¢ rappresentato dalla diminuzione di
fatturato del titolare del diritto d’esclusiva (20). L’'utilizzo di questo cri-
terio di calcolo necessita della prova del nesso di causalita tra il fatto il-
lecito e il danno, che esiste ogni volta in eui il danneggiato dimostri con
ragionevole probabilita che, in mancanza dell’illecito contraffattivo,
avrebbe conseguito le stesse vendite del contraffattore.

Sotto il profilo valutativo del danno da lucro cessante, eriterio uti-
lizzato ove manchi la prova della riduzione delle vendite, ci si affida agl
ulteriori due ecriteri: _

— royalty ragionevole (%), in base alla quale per la quantificazione

(19) Si veda, M. Scurri-M. Franzosi-A. FITTANTE, 11 codice di proprieti indu-
striale, Padova, 2005, 569 ss.; V. Piccarreta-F. Terrano, Il nuovo divitto indusiriale,
Milano, 2005, 312 ss.

(20) In tal senso, Trib. Milano, 9 dicembre 1971, in Giwr. ann. dir wnd., 1972,
n. 47, p. 282; App. Torino, 18 luglio 1972, ivi, 1972, (161), 1085; App. Genova, 21 gen-
naio 1983, 7vi, 1983 (n. 1641), 405; Trib. Ferrara, 13 febbraio 1990, ivi, 1990 (n. 2512),
354. Da ultimo, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il danno da contraffazione
- brevettuale vada valutato considerando l'utile lordo che il titolare del brevetto
avrebbe conseguito ove avesse venduto i prodotti posti invece in commercio dal con-
traffattore; « il mancato guadagno del titolare di un brevetto derivante dalla sottrazione di
clientela subita ad opera del contraffattore corrisponde al mancato utile lordo che il tito-
lave del brevetto aorebbe conseguito ove avesse venduto i prodotti postt in commercio dal
contraffattore »; Trib. Bologna, 8 giugno 2004, in Giwr. ann. dir. tnd., 2004 (4816/4},
356; in tal senso anche: App. Milano, 18 maggio 2001 (4291/5), in materia di marchi,
in Ginr. ann. dir. ind., 2001, 875; App. Milano, 24 gennaio 1997 (3647),Giur. ann. dir.
ind., *97, 591; Trib. Milano, 29 novembre 1995 (8448), in Giur. ann. dir. ind., 96, 501;
App. Milano, 24 novembre 1991 (2704/1) in Giur. ann. dir. ind., 91, 705; Trib. Milano,
80 aprile 1990 (2627), in Giur. ann. dir. ind., 91, 260; Trib. Milano, 5 novembre 1987
(2215) in Giur. apn. dir. ind., 87, 824, Trib. Milano, 24 gennaio 1980 (1274), in Giurn
ann. dir. ind., 80, 173, .

(21} Si aggiunge soltanto che il criterio della royalty ¢ menzionato nell’art. 125
del codice della proprieta industriale (d.Igs. 10 febbraio 2005, n. 80) come un elemento
che dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal Giudice (« Il lucro cessante
¢ valutato dal giudice anche tenendo conto degli wtili realiszatt in violazione del diriito e
dei compensi che Uautore della violaxione aviebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto
licenza dal titolare del diritto »). . ,

Inoltre, la Direttiva n. 48/2004 del 29 aprile 2004 sul rispetto de1 diritti di pro-
prieta industriale (cosiddetta direttiva « enforcement ») prevede la possibilita d’appli-
cazione del criterio della royalty (art. 18, comma 1b) e dispone che questo dovrebbe
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del danno si fa riferimento al tasso di «royalty » (22) usualmente appli-
cato nel settore di riferimento per i contratti di licenza o di distribu-
zione;

— reversione degli wilili (**) — tale criterio, di carattere presuntivo,
assegna al titolare della privativa I'utile conseguito dal contraffattore,
assumendone la corrispondenza ai mancati profitti del titolare della pri-
vativa.

La Corte milanese opta per il criterio della reversione degli utili,
motivandolo come Punico possibile in mancanza di « prospettazione di
dati comparativi efo allegazioni concernenti le modalita di vendita del
prodotto e la sua rete distributiva » che potrebbero indirizzare verso la
scelta della « royalty » virtuale. Infatti, ritiene la Corte, che la reversione
dell’utile dvrebbe una forza dissuasiva rilevante perché distoglierebbe dal
contraffattore 1l « productum sceleris » per renderlo alla vittima dell’ille-
cito. Cio ¢ in linea con chi individua il danno come categoria dell’arrie-
chimento senza causa oltreché della responsabilita civile (2¢). Tale distra-
zione appare affidabile sotto il profilo compensativo, considerato che il
titolare del diritto violato conseguirebbe 'utile mancante, che si identi-
fica con i reali proventi lordi, atteso che il contraffattore non ha costi di
avviamento. Questa pronuncia, quindi, si inserisce nel filone di giuri-

essere applicato per calcolare il danno laddove & difficile determinare in modo detta-
gliato il suo ammontare (« In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare
Pimporto dell’effeitivo danno subilo, Uentiti dal visarcimento potrebbe essere caleolata
sulla base di elementi quali Uammontare dei covvispettivi o dei divitti che Uautore delln
violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse vichiesto Uautorizzazione per Uuso del di-
ritto di propriet intellettuale »).

(22)  Per il computo delle « royalties » vanno presi in considerazione fattori dif-
ferenti, in quanto il contraffattore opera in condizioni molto diverse da un normale
licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubbli-
citarie, fees di ingresso) e rischi assai maggiori. Infatti, chi agisce violando 1’altrui
privativa realizza risparmi, che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla
clientela, e awmenta la competitivita fidelizzando il cliente anche per il periodo suc-
cessivo allo scadere della privativa. :

(23) Tale tecnica era gia utilizzata dalla giurisprudenza anche prima della sua
codicificazione. Trib. Vicenza, 4 settembre 2000 (4235), in Giur. ann. dir. ind., 2001,
332; App. Milano, 15 febbraio 1994 (3222), in Giur. ann. dir. ind., 1995, 308; Trib. Mi-
lano, 9 giugno 1980, (1319), in Giwur. ann. dir. ind., 1980, 475; Trib. Torino, 13 novem-
bre 1978, in Giur. ann. dir. ind., 1978 (1095), 682. Inoltre, il Tribunale di Firenze ha
alfermato che « la determinazione dell’ ammontare del danno derivante da contraffazione
brevettuale ex art. 86 1. inv. pud essere effettuata in rapporto al guadagno conseguito dal
contraffattore in seguito alla vendita di prodotti basati sul brevetto contraffatto » (Trib. Fi-
renze, 9 gennaio 2001, in Giur. it., 2002, 339),

(24) « Non solo la responsabilita civile trova il suo nucleo originario nel danno, ma .
pure Uarricchimento. L'art. 2041 c.c. parla propriamente dell’ avvicchimento di taluno a
danno di un altro, “cum alterius detrimento” dicevano romant, reciprocamente del
danno di un soggetto al quale consegue Uarvicchimento di un altro. {...) Mentre nell’art.
2043 c.c. perd il danno & qualificato dall’ingiustizia, nell'wrt. 2041 si fa riferimento al
danno tout court senza aleuna qualificazione (...) » in C. CastroNovo, La violazione della
proprieta intelletiuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricehi-
mento, in Il divitto indusiriale, n. 12003, 4. :
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sprudenza (%) che propende per Paccettazione dell’utile lordo (26) quale
criterio che meglio rappresenta situazioni di contraffazione in cui debba
farsi ricorso a valutazioni equitative. Tant’é che la Corte indica altresi
nella percentuale del 20% il « ricarico medio » stimato per il calcolo equi-
tativo dell’utile, giustificato ancora una volta dalla circostanza secondo
cui il contraffattore lucra sull’altrui avviamento.

Pertanto, il differente atteggiarsi della misura risarcitoria in ipotesi
di contraffazione trova giustificazione proprio nei diversi comportamenti
ed effetti derivanti da tale turbativa.

L’introduzione nella valutazione del danno di elementi estranei ad
un accertamento meramente oggettivo del danno patrimoniale condurra
alla scelta della reversione degli utili tanto in assenza di dati compara-
tivi del valore delle vendite del prodotto stimate nella catena distribu-
tiva, quanto nel caso di incapacita di documentare il decremento di fat-
turato del titolare della privativa; al contrario portera al riconoscimento
del massimo corrispettivo della licenza quando & possibile utilizzare ele-
menti comparativi (27).

FEDERICA SANTONOCITO
Avvocato v Milano

Francesca CAricaTo
Avvocato in Milano

(25) 'Trib. Milano, 9 giugno 1980 (n. 1819/8) in Giwr. ann. dir. ind. Rep. Sist.
1972-1987, 551: « Il danno subito dal titolare di un brevetto contraffatto non pud sens’al-
tro determinarsi nelle misura dell’utile netto conseguito dal contraffatiore, dovendosi al-
tresi valutare se tuiti gli acquirenti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato 1 prodotit
medesimi presso il titolare del brevetto ».

(26) 'Trib. Milano, 24 gennaio 1980, n. 1274/1, in Giur. ann. dir. ind. Bep. Sist.
1972-1987, 550. _

(27y Cfr. Trib. Milano, 20 novembre 1995, in Giéur. ann. dir. ind., 1998, 501;
Trib. Alba, 26 febbraio 2001, in Giur. ann. dir. ind., 2008, 603; Trib. Vicenza, 17 giu-
gno 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2003, 298.




