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Quale strategia per i trasferimenti degli strumenti di tutela della P1?
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Il Brevetto e il Marchio come beni intangibili

IP “chi era costui”

Sono avviamento?

Le registrazioni e gli ip sono la stessa “roba™?

Se io vendo un marchio “mica” devo vendere la registrazione vero?
Il marchio ha un proprietario Legalesun-Proprietario Economico?

Il marchio & rappresentato dai costi?¥
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Definizione di “Attivita immateriale di IP”

?tt_ivité IP non monetaria identificabile priva di consistenza
isica

Un’attivita immateriale IP deve essere:

. identificabile e dotata di autonomia (es. cedibile a terzi indipendentemente
dall’azienda)

Il. controllabile dal titolare (I'imprenditore)

lll. non necessariamente devono esistere benefici economici attesi futuri (ndr
Bosmor]e non condivisa da OIC in CERTI casi il valore & nullo o negativo ma il
ene esiste)

IV. non necessariamente il costo dell’attivita puo essere misurato attendibilmente
V. [IPattivita pud essere titolata o meno
VI. deve essere correlata ad un Diritto efficace
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Intellectual capital

Human Capital

Organization Capital

Intellectual Assets

Cust Capital
ustomer L-apita Contracts, Agreements

Supplier Capital Licenses

distributor Capital Marchi DCOpyrlg ht
_ esign non
Brev_ett| registrato
Non codified know ho D§S|gn Marchio di
registrato .

Codified Know how

Domain names

trimonio intellettuale di un’Azienda
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IL BREVETTO D’INVENZIONE E’ UN ASSET IDENTIFICATO (BENE
MOBILE REGISTRATO) E NON UN «ELEMENTO DELL’AVVIAMENTO

AZIENDALE»

Per decenni la dottrina economica e quella connessa alla proprieta industriale avevano
individuato il brevetto d’invenzione come un elemento di «avviamento» inscindibilmente legato
allimpresa. Dal 2005 il brevetto d’'invenzione inteso come Diritto Titolato ha rafforzato la sua
indipendenza e la sua «fisicita». Oggi in caso di insolvenza dell’azienda € possibile pignorare
un brevetto d'invenzione attraverso il pignoramento del Titolo che lo rappresenta. Parimenti il
brevetto d’'invenzione pud essere usato a garanzia di un prestito bancario.

Ovvio che questo non & compatibile con la visione «goodwill» ma solo con una corretta visione
che vede il brevetto d’'invenzione come bene mobile registrato indipendente dall’avviamento

aziendale.

Ne consegue che per qualsiasi valutazione di brevetti & assolutamente indispensabile una Due

Diligence sull’esistenza del diritto oggetto di valutazione.
La cessione normalmente coinvolge tutti i brevetti riguardanti la medesima invenzione, ovvero,
la cosiddetta «famiglia di brevetti». Questa e identificabile dalla rivendicazione della cosiddetta

sulla medesima invenzione.

«Priorita
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L’'OGGETTO DEL CONTRATTO NEL MONDO DELLA
PROPRIETA’' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Brevetti,

CCP,

Brevetti Novita Vegetali,

Topografie di prodotti a semi-conduttori,

Modelli di Utilita,

Design,

Design non registrato,

Diritti patrimoniali d’autore,

Banche dati,

10 Know-how,

11.Impegno alla segretezza,

12.Obbligazione all’esclusiva,

13. Diritti d’autore relativi a progetti dell'ingegneria e lavori
analoghi (art. 100 LdA),

14.Diritti d’'invenzione,

15. D|r|tt| d| prlorlta

NGO REWN=
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Le modalita di trasferimento principali
Nei casi che seguono € necessario che il brevetto sia gia depositato e, solitamente, anche gia concesso.

- Cessione:

Il titolare si spoglia di ogni diritto sull'invenzione e lo cede a terzi.

L'ex titolare non potra piu produrre o vendere senza consenso del cessionario.

E' prevista la possibilita di cedere il diritto in Francia al Sig. Bianchi e in Giappone al Sig. Rossi.
Viene pagato solitamente un importo monetario unico.

- Licenza esclusiva:

1l titolare mantiene la proprieta sui diritti.

1l titolare € impossibilitato a produrre il bene.

1l titolare non pud concedere altre licenze a terzi.

Il titolare come controparte della licenza riceve delle royalties fiscalmente agevolate.
I pagamenti sono periodici per una durata pari a quella della licenza.

- Licenza non esclusiva:

1l titolare mantiene la titolarita dei diritti.

1l titolare mantiene la titolarita di produrre e vendere il trovato.

1l titolare mantiene la possibilita di concedere ulteriori licenze.

I pagamenti sono periodici per una durata pari a quella della licenza.

- Cessione dei diritti di priorita (secondo la Convenzione di Parigi):

Si effettua solitamente con una domanda di brevetto depositata nel Paese di origine ma non all'estero.
L'oggetto della cessione ¢ il "diritto di depositare un brevetto all'estero”.

L'inventore rimane pieno titolare nel Paese di origine della domanda di brevetto.

Il cessionario dei diritti di priorita avra diritto di affrontare I'iter di brevettazione a proprie spese e spesso a
proprio rischio.

- Cessione del diritto sull'invenzione:

In questo caso l'invenzione deve essere definita, ancora segreta, e brevettabile, ma non ancora brevettata.
L'autore pud cedere ad un terzo il diritto ad essere titolare del brevetto sul trovato.

1l diritto di brevetto nascera quindi a nome del cessionario dei diritti.

1l titolare del brevetto (cessionario sui diritti dell'invenzione) & tenuto ad indicare come autore (padre
dell'invenzione) il vero inventore.

Quest'ultimo, seppur privo di ogni diritto economico, rimane titolare dei diritti morali sull'invenzione.

Questi diritti si concretizzano nella menzione sull'enciclopedia e sono inalienabili.

E' importante ricordare che la divulgazione dell'invenzione distrugge la possibilita di brevettare e di cedere i
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Che cosa vendo? ;
Che cosa concedo in licenza?

1) Un brevetto o una famiglia di Brevetti
2) CCP, novita vegetale, topografia
3) Modello di utilita

Quando vendo un brevetto od un modello di utilita vendo un asset aziendale identificato da
numeri e date. Si tratta di un diritto titolato.

Quando vendo un brevetto od un modello di utilita spesso vendo una Famiglia di brevetti
identificata da numeri e date, aventi effetti in un territorio.

Quando vendo un brevetto od un modello di utilita vendo un diritto di esclusiva su un’invenzione
circoscritto e delimitato principalmente dalle rivendicazioni.

Lo stesso se vendo un CCP, un brevetto per novita vegetale, una topografia di prodotti a semi-
conduttori.

Per tutti i diritti di cui sopra la delimitazione delle rivendicazioni non € paragonabile a quella del
brevetto e/o del modello.

Si possono vendere anche:

1. | diritti di invenzione;

2. | diritti di priorita.

Questi diritti $0Nno autonomi rispetto al brevetto e possono essere oggetto di un contratto
comprav dedicato. Non € possibile la licenza su questi diritti.

L'errore € concedere una licenza «per tutto il mondo» quando si hanno diritti solo su
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Nemo dat quod non habet

(nessuno puo6 dare cio che non possiede)

E’ normale vedere ad esempio titolari di soli brevetti italiani concedere licenze in
tutto il mondo quando avrebbero potuto concedere licenze solo in Italia. Ma il fatto
piu curioso € che il cessionario stesso paga spesso e volentieri per diritti inesistenti

(un po' come Toto che vende la fontana di Trevi).
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Che cosa vendo? "
Che cosa concedo in licenza?

1) Design registrato
2) Design non registrato

Quando vendo un design registrato vendo un asset aziendale identificato da numeri e date. Si
tratta di un diritto titolato.

Quando vendo un design spesso vendo una Famiglia di design identificata da numeri e date,
aventi effetti in un territorio.

Quando vendo un design vendo un diritto di esclusiva sulla forma esterna di un prodotto. Quasi
sempre la tutela non é delimitata da rivendicazioni.

Per quel che riguarda il design non registrato vendo un diritto triennale, pesantemente limitato
nella sua tutela, che non € un diritto titolato, quindi consiglio di far eseguire un parere
sull’esistenza di questo diritto e sulla sua portata prima di effettuare qualsiasi negoziazione.
Anche ai fini del Patent Box 2021 & necessario a mio avviso una perizia per constatarne
I'esistenza.
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CODICE
ROSSO

Clausole
Hardcore


Note del presentatore
Note di presentazione
Fissazione dei Prezzi (RPM), Limitazioni alla Produzione, Ripartizione dei Mercati e della Clientela, Divieti sull’Uso della Propria Tecnologia e R&S, Divieto di Vendite Passive
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Fissazione dei Prezzi (RPM)

Definizione di RPM

La fissazione dei prezzi impone un prezzo minimo o fisso per la rivendita, limitando la
libertd commerciale dei licenziatari.

Impatto sulla concorrenza

| prezzi minimi riducono la competizione e ostacolano la riduzione dei prezzi a
vantaggio dei consumatori.

Normativa e restrizioni

Il regolamento UE considera RPM una restrizione grave con illiceita presunta
indipendentemente dagli effetti di mercato concreti.
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Note del presentatore
Note di presentazione

La fissazione dei prezzi (Resale Price Maintenance, o RPM) costituisce una delle restrizioni più gravi individuate dal Regolamento UE n. 316/2014 (TTBER) e dalla prassi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Si tratta di clausole che impongono al licenziatario un prezzo minimo o fisso per la rivendita dei prodotti realizzati grazie alla tecnologia concessa in licenza, limitando la libertà commerciale dell’impresa licenziataria e ostacolando la concorrenza a valle. L’imposizione di prezzi minimi riduce la possibilità per il licenziatario di competere tramite strategie di prezzo, ostacolando la riduzione dei prezzi a beneficio dei consumatori e influenzando negativamente la dinamica concorrenziale del mercato. Tale pratica è considerata restrittiva “per oggetto”, il che significa che la sua illiceità è presunta indipendentemente dagli effetti concreti sul mercato. La normativa ammette tuttavia l’uso di prezzi massimi o raccomandati, purché non si traducano in minimi di fatto tramite pressioni commerciali o meccanismi di controllo indiretti. Un esempio tipico di clausola illecita è: “Il licenziatario applicherà un prezzo minimo di €X”. Per renderla conforme, la clausola può essere riscritta come: “Il licenziante può raccomandare un prezzo o indicare un prezzo massimo non vincolante, lasciando al licenziatario la libertà di definire il prezzo finale”. Questa riformulazione salvaguarda la libertà commerciale del licenziatario e rientra pienamente nelle eccezioni ammesse dal TTBER per i prezzi raccomandati o massimi, purché privi di effetti uniformanti o coercitivi. L’esame accurato di tali clausole è fondamentale in quanto, essendo classificate come “hardcore”, compromettono l’intero accordo e lo escludono dal porto sicuro previsto dal TTBER. Pertanto, evitare RPM è essenziale per mantenere la validità dell’esenzione e prevenire rischi sanzionatori a livello europeo e nazionale.
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Limitazioni alla Produzione

Restrizioni quantitative vietate

Le clausole che limitano la produzione quantitativa impediscono la libera
competizione e sono considerate restrizioni hardcore secondo il TTBER.

Impatto sulla competizione

Le limitazioni alla produzione riducono la pressione concorrenziale e favoriscono
accordi collusivi tra licenziante e licenziatario.

Alternative qualitative conformi

Si suggerisce di sostituire limiti quantitativi con obblighi qualitativi che garantiscano
standard senza ridurre la liberta produttiva.

GIAMBROCONGO.


Note del presentatore
Note di presentazione

Le clausole che impongono limitazioni quantitative alla produzione del licenziatario rappresentano un’altra tipica categoria di restrizioni hardcore ai sensi dell’articolo 4(1)(b) del TTBER. Queste clausole impediscono al licenziatario di produrre liberamente i beni derivanti dalla tecnologia concessa in licenza, riducendo la capacità dell’impresa di competere in termini di volumi e limitando la pressione concorrenziale sul mercato. Un esempio classico di clausola vietata è: “Il licenziatario non produrrà oltre 10.000 pezzi/anno”. Tale limitazione non solo condiziona la competitività dell’impresa, ma può favorire accordi collusivi tra licenziante e licenziatario finalizzati a segmentare l’offerta nel mercato di riferimento. Le linee direttrici della Commissione Europea riconoscono che queste restrizioni possono ostacolare il progresso tecnologico e l’efficienza produttiva, andando contro le finalità pro-concorrenziali della normativa sulle esenzioni per categoria. Per rendere la clausola conforme, si suggerisce di rimuovere qualsiasi riferimento a quantità massime e, se necessario, introdurre indicatori qualitativi o obblighi non restrittivi che garantiscano standard produttivi senza incidere sulla libertà imprenditoriale. È possibile, ad esempio, sostituire la clausola con: “Il licenziatario dovrà assicurare che i prodotti rispettino gli standard qualitativi concordati, senza limiti alla quantità producibile”. Le limitazioni quantitative sono particolarmente rischiose negli accordi tra concorrenti, in quanto considerate restrizioni per oggetto. Solo in rarissimi casi possono essere considerate lecite, ad esempio per evitare divulgazioni non autorizzate di know-how in mercati altamente regolamentati. Tuttavia, tali eccezioni devono essere valutate caso per caso e supportate da giustificazioni solide. In pratica, per evitare il rischio di nullità dell’intero accordo e di sanzioni da parte delle autorità nazionali ed europee, è fondamentale eliminare qualsiasi elemento di natura quantitativa che possa essere qualificato come limitazione della libertà produttiva del licenziatario.


|na

|pa iZione dei Mercati e
della Clientela

Restrizioni hardcore di mercato

Le clausole di ripartizione territoriale e di clientela sono restrizioni hardcore vietate dal
TTBER per ostacolare la concorrenza.

Esempi di clausole vietate

Esempi tipici includono licenziatari che vendono solo in specifici paesi e a specifiche
categorie di clienti.

Eccezioni e conformita

Le vendite passive sono ammesse mentre quelle attive sono vietate nei territori
esclusivi per evitare restrizioni anticoncorrenziali.

ischi delle restrizioni

estrizioni di mercato causano perdita dell’esenzione TTBER e possono portare a
a e sanzioni antitrust.
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~ QL wirel S

phanen: ?:\
-‘flreleq

GIAMBROCONGO.


Note del presentatore
Note di presentazione

Le clausole che ripartiscono mercati geografici o categorie di clientela tra licenziante e licenziatario o tra diversi licenziatari costituiscono una delle più tipiche e gravi forme di restrizioni hardcore ai sensi dell’articolo 4 del TTBER. Queste clausole ostacolano direttamente il principio di concorrenza nel mercato interno europeo e sono considerate restrizioni per oggetto. Un esempio emblematico di clausola vietata è: “Il licenziatario A vende solo in Italia a clienti farmaceutici, mentre il licenziatario B vende solo in Francia a clienti retail”. Questa forma di segmentazione territoriale e commerciale ha l’effetto di impedire la libera concorrenza, ostacolando la possibilità per ciascun licenziatario di operare in più mercati e di competere liberamente con gli altri operatori. La normativa ammette tuttavia alcune eccezioni circoscritte, come il divieto di vendite attive in territori esclusivi assegnati a un’altra parte, purché non vengano vietate le vendite passive (ossia il semplice evadere ordini non sollecitati). Per rendere la clausola conforme, si suggerisce di adottare formulazioni come: “Il licenziatario si asterrà dal compiere vendite attive nel territorio esclusivo assegnato a un altro licenziatario; restano libere le vendite passive”. È fondamentale definire accuratamente i concetti di “vendite attive” e “vendite passive”, soprattutto nei canali online, per evitare ambiguità che possano essere interpretate come restrizioni anticoncorrenziali. Infine, occorre evidenziare che, se inserita in un accordo, una restrizione di ripartizione territoriale o di clientela comporta la perdita totale dell’esenzione TTBER, con il conseguente rischio di nullità dell’accordo e di sanzioni da parte delle autorità antitrust.
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Divieto di Vendite Passive

Definizione di vendite passive

Le vendite passive sono ordini non sollecitati da clienti esterni al territorio assegnato
al licenziatario.

Divieto e impatto legale

Il divieto di vendite passive limita la concorrenza intra-brand ed & considerato nocivo
dalla Commissione Europea.

Vendite attive consentite

E lecita solo la proibizione delle vendite attive, ossia la promozione diretta in territori
esclusivi altrui.

Conseguenze contrattuali

Il divieto di vendite passive invalida I'esenzione TTBER e pu0 causare la nullita del
contratto secondo il diritto antitrust.



Note del presentatore
Note di presentazione

Il divieto di vendite passive rappresenta una delle restrizioni hardcore più note nell’ambito dei contratti di trasferimento di tecnologia quando inserito in accordi tra non concorrenti. Le vendite passive comprendono la semplice evasione di ordini non sollecitati provenienti da clienti esterni al territorio assegnato al licenziatario. Una clausola vietata è: “Il licenziatario non evaderà ordini non sollecitati provenienti dal territorio di Y”. La Commissione Europea considera tali restrizioni estremamente nocive perché limitano la concorrenza intra-brand e impediscono agli utenti finali di beneficiare della concorrenza tra distributori o licenziatari dello stesso prodotto. Per rendere lecita la clausola, è possibile vietare esclusivamente le vendite attive – ossia le attività di promozione diretta verso clienti situati in territori esclusivi altrui – riformulando la clausola in: “Il licenziatario si impegna a non svolgere vendite attive nel territorio esclusivo di Y, ferma la libertà di evadere ordini non sollecitati”. È cruciale definire operativamente cosa costituisce una vendita attiva, specialmente nell’e-commerce (pubblicità mirata, campagne social indirizzate a un territorio specifico, etc.). Il divieto di vendite passive rientra tra le restrizioni che, se presenti nel contratto, invalidano completamente l’esenzione TTBER e possono portare alla nullità del contratto ai sensi del diritto antitrust.
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Restrizioni ed Esclusioni
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Note del presentatore
Note di presentazione
Exclusive Grant-Back, No-Challenge Clauses, Restrizioni su Tecnologia Propria o R&S (Non Concorrenti)


Exclusive
Grant-Back

Definizione di clausola grant-back esclusivo

Le clausole disciplinano i miglioramenti del licenziatario riguardo alla
tecnologia concessa in licenza, limitandone I'uso esclusivo.

Restrizione anticoncorrenziale tipica

La concessione esclusiva di tutti i miglioramenti al licenziante pud
disincentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Riformulazione lecita della clausola

Un grant-back non esclusivo, con condizioni eque e senza sublicenza
esterna, protegge entrambi le parti.

Valutazione secondo articolo 101 TFUE

La clausola & valutata individualmente e pud essere lecita se favorisce
concorrenza o innovazione.
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Note del presentatore
Note di presentazione

Le clausole di grant-back esclusivo disciplinano la sorte dei miglioramenti apportati dal licenziatario alla tecnologia concessa in licenza. Secondo l’articolo 5(1)(a) del TTBER, tali clausole sono considerate “restrizioni escluse”, il che significa che non fanno decadere l’esenzione dell’intero accordo ma impediscono l’applicazione automatica dell’esenzione a quella specifica clausola. Una formulazione vietata tipica è: “Il licenziatario assegna in esclusiva al licenziante tutti i miglioramenti relativi alla tecnologia”. Tale restrizione è ritenuta anticoncorrenziale perché potrebbe disincentivare il licenziatario dall’investire in ricerca e sviluppo, sapendo di non poter sfruttare autonomamente i miglioramenti apportati. Per rendere lecita la clausola, il contratto può essere riformulato come: “Il licenziatario concede al licenziante un grant-back non esclusivo per i miglioramenti essenziali alla tecnologia, a condizioni eque e ragionevoli, senza facoltà di sublicenza a terzi esterni al gruppo”. Questa soluzione tutela gli interessi del licenziante nel mantenere un controllo sulla tecnologia sviluppata e, allo stesso tempo, lascia al licenziatario la libertà di sfruttare i perfezionamenti e di concederli eventualmente a terzi. La qualificazione come restrizione esclusa implica che la clausola sarà valutata individualmente alla luce dell’articolo 101 TFUE e potrà comunque essere considerata lecita se produrrà effetti positivi sulla concorrenza o sull’innovazione tali da compensare gli eventuali effetti restrittivi.


No-Challenge Clauses

Definizione delle No-Challenge Clauses

Le no-challenge clauses impediscono al licenziatario di contestare la validita dei diritti
di proprieta intellettuale del licenziante.

Restrizioni vietate e impatti

Formulazioni che rinunciano definitivamente alla contestazione limitano la liberta del
licenziatario e ostacolano la concorrenza e innovazione.

Forma attenuata ammessa

Nelle licenze esclusive, il licenziante pud recedere se il licenziatario avvia una
contestazione, bilanciando i diritti di entrambi.

Ruolo delle autorita antitrust

Le autorita antitrust vigilano per evitare I'uso di clausole come strumenti per rafforzare
ingiustamente posizioni di mercato.
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Note del presentatore
Note di presentazione

Le no-challenge clauses sono clausole con cui il licenziatario si impegna a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale del licenziante. L’articolo 5(1)(b) del TTBER considera queste clausole come restrizioni escluse, e pertanto esse non beneficiano dell’esenzione per categoria. Una formulazione vietata è: “Il licenziatario rinuncia in via definitiva a contestare la validità dei diritti”. Questa formulazione limita eccessivamente la libertà del licenziatario e può impedire la rimozione di diritti privi di validità, ostacolando l’ingresso di nuove tecnologie e la libera concorrenza. È tuttavia ammessa una forma attenuata della clausola nelle licenze esclusive: il licenziante può inserire un diritto di recesso nel caso in cui il licenziatario avvii una procedura di invalidazione. La clausola conforme è: “In caso di licenza esclusiva, il licenziante può recedere dal contratto qualora il licenziatario avvii una contestazione di validità relativa ai diritti oggetto di licenza”. Questa formulazione preserva un equilibrio tra tutela degli incentivi all’innovazione del licenziante e possibilità del licenziatario di contestare diritti ingiustificati. Le autorità antitrust considerano con attenzione tali clausole per garantire che non siano utilizzate come strumento per rafforzare indebitamente la posizione del licenziante nel mercato.


.

Restrizioni su Tecnologia Propri
Concorrenti)

 Restrizioni vietate specifiche

« Clausole che impediscono I'uso di
tecnologia propria o attivita di
R&S in aree correlate sono
vietate ai sensi del TTBER.

 Impatto sulle capacita innovative

« Tali restrizioni limitano
l'innovazione delle imprese
licenziatarie senza giustificazioni
leqgittime legate al know-how.

* Riformulazione conforme

» Clausole conformi protegg?_on_o il
know-how segreto senza limitare
le attivita autonome di R&S o
I'uso di tecnologie proprie.

 Valutazione proporzionale

« L'illiceita dipende dalla necessita
e proporzionalita della restrizione
rispetto alla tutela delle
informazioni riservate.

GIAMBROCONGO.



Note del presentatore
Note di presentazione

Le restrizioni sull’uso della tecnologia propria o sulle attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario in accordi tra non concorrenti sono qualificate come restrizioni escluse ai sensi dell’articolo 5(2) del TTBER. Una clausola vietata è: “Il licenziatario non utilizzerà tecnologie proprie né svolgerà R&S in aree correlate”. Sebbene non rientrino tra le restrizioni più gravi, queste clausole sono potenzialmente anticoncorrenziali perché limitano la capacità innovativa dell’impresa licenziataria in assenza di una giustificazione legata alla protezione di know-how segreto. Per rendere la clausola conforme, è possibile riformularla come: “Il licenziatario adotterà misure per tutelare il know-how segreto del licenziante, evitando divulgazioni non autorizzate, senza limitazioni generali alle sue autonome attività di R&S o all’uso delle proprie tecnologie”. La valutazione della illiceità dipenderà dalla necessità e proporzionalità della restrizione rispetto all’obiettivo di proteggere informazioni riservate. È essenziale evitare formulazioni eccessivamente ampie che rischiano di soffocare innovazione e concorrenza nel mercato.


SEGRETI COMMERCIALI
KNOW HOW
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Note del presentatore
Note di presentazione
Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai segreti commerciali.
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IL SEGRETO COMMERCIALE
NON E UN TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

Tutela delle informazioni tecniche == BREVETTO (e altri titoli di IP)
Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle informazioni tecniche non
brevettabili (o prima della brevettazione) ==ssp SEGRETO COMMERCIALE

La tutela del segreto commerciale
e esclusivamente fondata sulla
non divulgazione o appropriazione indebita
da parte di terzi.

CONTRATTO DI KNOW-HOW SPESSO ASSIMILABILE AD ACCORDO
DI SEGRETEZZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Un contratto avente per oggetto del Know-how o delle informazioni segrete che dir si voglia &
generalmente un contratto in cui una parte si impegna a fornire informazioni e l'altra parte si
impegna a non divulgare. Si tratta quindi quasi sempre di fornitura di informazioni (su cui non
esistono diritti di proprieta) a fronte di impegni di segretezza.
Spesso.vi € un impegno a non fornire le medesime informazioni ad aziende nello stesso
settore.

GIAMBROCONGO.
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Che cosa sono i segreti commerciali?

Informazioni che

I non sono generalmente note né facilmente accessibili.

i hanno valore aziendale, commerciale o economico (effettivo o
potenziale) per il fatto di non essere generalmente note.

I.  sono oggetto di misure congrue volte a mantenere il riserbo.

Il.  Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico
dominio.

GIAMBROCONGO.



Note del presentatore
Note di presentazione
Per essere segreti commerciali, le informazioni non devono essere generalmente note né facilmente accessibili. Nel contempo devono avere valore aziendale, commerciale o economico per il fatto di essere segrete. Deve essere altresì possibile dimostrare di avere adottato o di adottare misure congrue volte a mantenere il riserbo sulle informazioni.

I segreti commerciali hanno validità fino a quando restano riservati, vale a dire, in altre parole, finché non diventino di pubblico dominio.

Secondo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, la definizione di «segreto commerciale» contiene tre elementi: 
le informazioni devono essere riservate; 
dovrebbero avere valore commerciale in quanto segrete; e 
il detentore del segreto commerciale dovrebbe compiere un ragionevole sforzo per mantenerne la riservatezza. Questa definizione è in linea con la definizione di «informazioni riservate» contenuta nell’accordo TRIPS.
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Estensione della protezione
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engineering

Immagini tratte dal sito: www.coca-cola.com
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Note del presentatore
Note di presentazione
I segreti commerciali possono riguardare qualsiasi argomento tale da poter essere tenuto segreto e che conferisce un vantaggio in termini commerciali.

Un esempio di segreto commerciale è la formula della Coca-Cola, conservata sotto chiave in un caveau presso la sede centrale della Coca-Cola.

Possono presentare un valore anche i processi chimici o altri processi di fabbricazione. Il diagramma a sinistra è tratto dal brevetto originale GORE-TEX. Un'altra società aveva tenuto segreto un processo analogo per più anni, prima che Gore depositasse il brevetto.
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DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 — MODIFICA IL CODICE
PER LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Art. 98 (Oggetto della tutela)

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;
C) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo

controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.

. GIAMBROCONGO.



DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 — MODIFICA IL
CODICE PER LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Art. 99 (Tutela)

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo

detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di

vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di: acquisire, rivelare a terzi, od
utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati
conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. [.....] si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento
dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o,
secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto
che i segreti commerciali erano  stati ottenuti direttamente o
indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi
del comma 1.
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DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 — MODIFICA IL
CODICE PER LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Art. 99 (Tutela)

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti
violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o0 lo stoccaggio delle
medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali
condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati
utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.

Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali Ia
progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o Ila
commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti
segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. | diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi
1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».

4B
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Mezzi di protezione

Natura contrattuale

|. Patti restrittivi nell'ambito di contratti di lavoro
ll. Accordi di non divulgazione

Carattere pratico

» Accesso limitato alle informazioni

* «Necessita di sapere»
* Cifratura di dati
* Ingresso monitorato agli impianti

GIAMBROCONGO.



Note del presentatore
Note di presentazione
La protezione dei segreti commerciali riguarda sia accordi pratici per restringere l'accesso al know-how sia accordi a livello giuridico o contrattuale per garantire che i soggetti che hanno accesso al segreto o alle informazioni riservate non li divulghino.

In molti paesi, i contratti di lavoro possono includere una restrizione secondo cui i dipendenti che svolgono determinate funzioni hanno il divieto di andare a lavorare per un concorrente e la maggior parte dei dipendenti ha, nei confronti degli ex datori di lavoro, un dovere cosiddetto «fiduciario» di non svelare le informazioni riservate.

Gli accordi di non divulgazione contribuiscono a mantenere il riserbo sulle informazioni oggetto di scambio con i clienti o potenziali partner. Hanno efficacia unicamente qualora l'altra parte mantenga il riserbo sulle informazioni.

Il modo migliore per proteggere le informazioni è limitare l'accesso ai dipendenti che necessitano di conoscere le informazioni. In linea più generale, i dati possono essere crittografati (in particolare se vengono inviati via Internet) e l'ingresso a talune aree dello stabilimento di produzione può essere soggetto a controlli.
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Fabio Giambrocono
Amministratore
Giambrocono & C. Spa
Consulente in Proprieta Industriale

GRALZIE PER l'ﬂTIEH-..Illl__H_E_!_.;

GIAMBROCONGO.




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	�		Definizione di “Attività immateriale di IP”
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
		Che cosa vendo?�Che cosa concedo in licenza?
	Diapositiva numero 10
	Che cosa vendo?�Che cosa concedo in licenza?
	CODICE ROSSO�Clausole Hardcore
	Fissazione dei Prezzi (RPM)
	Limitazioni alla Produzione
	Ripartizione dei Mercati e della Clientela
	Divieto di Vendite Passive
	Restrizioni ed Esclusioni
	Exclusive Grant-Back
	No-Challenge Clauses
	Restrizioni su Tecnologia Propria o R&S (Non Concorrenti)
						
	Diapositiva numero 22
	Che cosa sono i segreti commerciali?
	Estensione della protezione						
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Mezzi di protezione
	Diapositiva numero 29

