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Questioni iniziali

Un ambiente commerciale intensamente competitivo.

Nel mondo attuale e piu veloce, facile ed econortrasportare persone, prodotti ed informazioni, e
condividere idee o divulgare conoscenze. Se siraggua tendenza mondiale a deregolare le
imprese e l'industria ed a liberalizzare il comneliaternazionale, si combinano inoltre questi
cambiamenti con i cambiamenti rivoluzionari chensta sperimentando i modelli e metodi
commerciali grazie alle possibilita apportate atme dalle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, che cosa si ottiene alla fine? Ubiame commerciale intensamente competitivo
tanto nei mercati nazionali come in quelli di esppione. E la cosa vale tanto per i beni come per i
servizi.

In questo ambiente, l'industria e le imprese conéro che e difficile avanzare, perché I'offerta di
beni e di servizi sembra superare di molto la dataamnoltre, i consumatori hanno difficolta a
scegliere tra una gamma di prodotti incredibilmesdgtesa e crescente, esponendo il problema di
alcune scelte eccessive e di alcuni beni e sepdmio differenziati. E certo che liniziativa
imprenditoriale € stata sempre un’attivita rischiosSolo le imprese che possono gestire e
controllare con efficacia i rischi e le incertezz@ssono sperare di sopravvivere e prosperare nei
mercati nazionali e di esportazione.

Comprendere le necessita e le preoccupazioni gltelé stato sempre il prerequisito basilare. Il
passo seguente € trovare modi creativi ed inndvdtiyprodurre un prodotto o di prestare un
servizio, e farlo nel modo opportuno ed anticipatal@oncorrenzaln definitiva, la qualita, il
prezzo ed il servizio continuano ad essere i trettari essenziali per il successo di qualunque
iniziativa imprenditoriale, incluso qualunque progdto di commercializzazione per
I'esportazione.

Decidersi ad esportare

La chiave per prendere decisioni vincenti in mateati esportazione, come in qualunque altro
ambito commerciale, e la conoscenza. La conosogena basarsi su informazioni affidabili ed in
una valutazione solida dei mercati. Raccoglierermbzioni portando a termine indagini di
mercato diventa una necessita essenziale. Ma pegiima di iniziare questa fase bisogna
formulare alcune domande fondamentali. Hai esamjnatlla tua qualita di futuro esportatore, i
motivi del successo del tuo prodotto o servizio m@rcato nazionale? Se hai avuto successo
commercializzando determinati prodotti o servizi mercato nazionale ci sono buone possibilita
che tu abbia anche successo nei mercati stramilneno nei mercati dove le necessita e le
condizioni dei consumatori sono simili.

Un'altra maniera per valutare le tue possibilit&sfortazione € esaminare i tratti unici o essénzia
del prodotto o servizio in questione. Se questtitssono difficili da riprodurre per gli altri nei
mercati di esportazione €& probabile che il tuo pttmdo servizio abbia successo all'estero. Un
prodotto o servizio unico dovrebbe avere per defime poca 0 nessuna concorrenza, cosi le
possibilita di una domanda forte saranno elevate.

| tratti unici o importanti del tuo prodotto o seme possono essere il risultato della tua visione,
creativita ed inventiva o dei tuoi dipendenti, adesti, soci commerciali ed altri. Questi frutti
dellingegno, inventiva e creativita umani sonoteitd nel mercato da un sistema giuridico
chiamato sistema dei diritti di proprieta intelletle. La proprieta intellettuale, PI, € un termine
collettivo che descrive nuove idee, invenzionigdis o modelli, scritti, film, etc., che sono piritite
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dal diritto d'autore, da brevetti, marchi, disegrmnodelli industriali, etc. Ogni paese ha un ingem
di leggi che proteggono la PI, ed un possibile ggpare deve conoscerli. E raccomandabile che il
futuro esportatore cerchi l'assistenza di spedialss esperti su questo tema ricorrendo a
professionisti qualificati in Pl prima di esportgredotti o servizi basati su queste idee, disegni
modelli, tecnologia, segreti commerciali 0 conogeetecniche. Uno dei motivi piu importanti € che
qualcuno puo rubare la Pl se non si adottano miadeguate per proteggerla. D'altra parte, se si
prendono queste misure, puo essere perfino pas&bgortare unicamente la Pl, senza il prodotto
accompagnante. Questo succede quando concedieatl'@s licenza ad un'impresa o ad imprese
stabilite il diritto di fabbricare o vendere i tu@rodotti. Facendolo puoi ottenere guadagni
addizionali conservando contemporaneamente la iptapdelle tue invenzioni, disegni e modelli
innovativi e marchi.

Realizzando un'indagine di mercato nei mercatsdbeazione, uno degli elementi piu importanti e
comprendere le norme, le regolamentazioni e lei leggli che regolano la PI. Il diritto in materia
di Pl &€ complesso. Come minimo, prima di comingigieesportatori devono assicurarsi che i loro
prodotti rispettino le leggi sulla P1 del mercat@aiero e non infrangano i diritti di PI altrui.

Puoi avere molti motivi per esportare in collabavae con altri. In tali casi si dovrebbe valutaae |
possibilita di fare squadra con altre imprese pgrafittare dei loro elementi positivi o delle loro
risorse complementari. Questo puo avere sbocceportazioni dirette o indirette. Ci sono varie
maniere di fare squadra con altri tramite alleaszategiche, imprese miste, concessione di
licenze, franchising e subappalti fino a filialtabmente di proprieta ed & probabile che tutte lgues
includano il trasferimento di uno o piu tipi di ithirdi P1 o la concessione di licenze per il larso.

Queste sono solo alcune delle ragioni per cui il Maionamento del sistema della Pl si e
trasformato in un elemento essenziale per la preparione della strategia di esportazione. Le
seguenti domande e risposte offriranno brevi spieg#oni e chiarimenti su alcune delle
guestioni di PI affrontate con maggior frequenza dgli esportatori.
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1. Che cos’e la proprieta intellettuale? Perché devproteggerla?

Quando un prodotto nuovo entra nel mercato e riadcattrarre clienti, € molto probabile che la
concorrenza tenti, presto o tardi, di fabbrica@dptti simili o identici. In alcuni casi la concenza
potra approfittare di economie di scala, di un maggaccesso al mercato, di migliori relazioni coi
principali distributori o dell’accesso a risorsénparie piu economiche, e percio potra fabbricare un
prodotto simile o identico ad un prezzo piu basgmsottoporra l'innovatore del prodotto o servizio
originale ad un'intensa pressione. A volte quesisde per affondare I'impresa dell'innovatore
originale, tra le altre cose perché sicuramentenhestito molto per sviluppare il nuovo prodotto,
mentre i suoi competitori sfruttano questi ristléasi approfittano gratuitamente della creatiéth
inventiva dell'innovatore.

Questo e il motivo piu importante per cui le piec@d medie imprese devono considerare la
possibilita di proteggere il loro lavoro innovatarecreativo approfittando del sistema della Pi che
offre diritti esclusivi sulle invenzioni, disegni modelli, marchi, opere letterarie ed artistiche ed
altri beni intangibili. La protezione in virtu delleggi di Pi concede la proprieta di una detertaina
innovazione o0 opera creativa, limitando cosi nefalta le possibilita che la concorrenza copi o
imiti il prodotto.

Risorse intangibili

Le risorse di un'impresa possono dividersi sostédmante in due categorie: risorse tangibili che
includono edifici, macchinari, risorse finanziagd infrastrutture e risorse intangibili che vanno
dal capitale e dalle conoscenze umane fino alle, isgategie, piani di commercio, marchi, disegni
o modelli ed altri frutti intangibili del talento reativo ed innovatore di un'impresa.
Tradizionalmente, le risorse tangibili corrispondaila parte principale del valore di un'impresa, e
sono state considerate come I'elemento principaielgterminare la competitivita di un'impresa nel
mercato. Negli ultimi anni questo & cambiato in maeddicale. Le imprese stanno comprendendo
sempre di piu che le risorse intangibili sono giagreziose delle loro risorse fisiche.

Oggi molte delle principali imprese di alcuni setsubappaltano la maggior parte della produzione
ad altre imprese e basano quasi esclusivamentdaattivita nella creazione di nuovi prodotti e
disegni o modelli e nella promozione dei marchiisegti, al fine di attrarre i clienti. | prodotsi
progettano nell'impresa ma la fabbricazione pudizzasi in un altro posto. In queste imprese |l
valore delle risorse tangibili puo essere moltoittwe, ma il valore delle loro risorse intangibili,
come la reputazione del loro marchio, la propraa diritti esclusivi su tecnologie essenziali o
design attraenti, o entrambe le cose, che sonuidae del loro successo, € molto elevato.

Riferimenti

La Proprieta Intellettuale e le Imprese Lista di domande e risposte circa gli elementilaa della proprieta
intellettuale, disponibile in arabo, cinese, spdgndrancese, inglese e russo nel sito web dell'OKRle PMI
www.wipo.int/sme/es/index.html. Pud ottenersi andhepubblicazione nella Divisione delle PMI dell®M 34
Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzé&e.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 3388760. H:ma
sme@wipo.int.

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Organizzazione MondialdadBroprieta Intellettuale.
OMPI, 34 Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20zZ&ra. Tel.: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 88810; E-
mail:  publicinf@wipo.int. Sito web: www.wipo.irgbookshop. Presenta un‘ampia introduzione sullpcsct
sviluppo e I'uso dei sistemi di proprieta intellette, compresi i brevetti.
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La protezione giuridica delle risorse intangibilediante la proprieta dei diritti di Pi rende pogdsib
l'uso esclusivo di questi beni nel commercio eftrasa le risorse intangibili in diritti di propriat
esclusiva, sebbene per un periodo di tempo limitatonando all’esempio citato, lI'impresa che
subappalta la fabbricazione dei suoi prodotti poatiouare a farlo perché quello che spinge
maggiormente la vendita dei suoi prodotti sonoai siesign creativi, la sua tecnologia proprietaria
o il suo marchio o marchi registrati, ognuno dealgé sua proprieta esclusiva grazie all'utilizzo
effettivo della protezione che offre il sistemaldé®i. In definitiva, la protezione della Pi fackie le
risorse intangibili siano "un po’ piu tangibili“asformandoli in risorse esclusive.

Riferimenti

Why Intellectual Property Matters: The importance of intellectual property $onall and medium-sized
enterprises. Esteban Burrone, OMPI, Sito web: wwpovint/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf Priesenna
panoramica generale della Pi interessante pavitattlelle PMI, con riferimenti alle differenti sbosizioni della Pi,
collegamenti on-line e letture proposte.

The Management of Intellectual Property Rightsoy Small and Medium Sized Enterprises. Hans (i
OMPI. Conferenza svoltasi nella Sessione detiidlemia del’OMPI nel Settembre di1993. Sito web:
www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad_83.pdf. Presenta le opinioni dell'autore sg#atione e
sfruttamento dei diritti di Pi per le PMI con rifierento allo stato della tecnica, allo sviluppo dhghotti e alla ricerca e
sviluppo.

Formulating an Intellectual Property Development Stategy for Enterprises. Peter Cordsen, OMPI. Documento
presentato in un seminario dellOMPI nel madifi98.

Sito web: www.wipo.int/sme/en/activities/meetingstan_98/ip_han98_7b.pdf.

Si concentra principalmente sui brevetti come séntm di commercializzazione e riflette sui cosbemefici.
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2. In quante maniere diverse posso proteggere la anproprieta intellettuale?

In base alla natura delle tue risorse intangilbdilegge offre differenti strumenti giuridici per
proteggerle.

* | prodotti e processi innovativi possono proteggmediante brevetti e modelli di utilita;

* | design creativi, compresi i design tessili, ia@te la protezione dei disegni o modelli induditria
* | marchi, mediante la protezione del marchiostgio;

* | microchip, attraverso la protezione degli schdntracciato o topografie di circuiti integrati;

* Le denominazioni di beni di una determinata daati reputazione attribuibili alla sua origine
geografica, mediante la protezione dell'indicazigeegrafica,;

* | segreti industriali, mediante la proteziondeaiformazioni non rivelate di valore commerciale;
* Le opere culturali, artistiche e letterarie, edtlee, nella maggior parte dei paesi, i programmi
informatici e le raccolte di dati, mediante il tioi d'autore e i diritti connessi.

La Pi si suddivide in genere in due rami principali, la proprieta industriale, che abbraccia le
prime sei categorie delle sette indicate sopra; ialiritti d'autore e diritti connessi che ablmiano
l'ultima categoria. E importante familiarizzare apresta terminologia.

Ognuno dei mezzi di protezione dei diritti di Piati € esaminato con maggiore dettaglio nelle
sezioni seguenti.

Un prodotto, molti diritti di Pi

Un unico prodotto puo proteggersi mediante un msigli diritti di Pi differenti. Consideriamo per
esempio un apparecchio riproduttore di CD. Le tarigtiche tecniche innovative del prodotto sono
protette da una serie di brevetti, (di proprietapnmcipio di Philips e Sony che inventarono
congiuntamente il CD).

| programmi informatici che controllano il funziomanto del computer sono protetti dai diritti
d'autore. Il design estetico di ogni riproduttof® € generalmente protetto come disegno o modello
industriale, e il marchio utilizzato per commelizzarlo e protetto in genere come marchio
registrato. Inoltre, i fabbricanti hanno probabihte alcuni segreti commerciali, dalle loro liste di
clienti fino ad alcuni dei processi di fabbricazioad altre informazioni commerciali confidenziali
che non desiderano rivelare alla concorrenza. Quglidinventori di prodotti innovativi come un
riproduttore CD possono ottenere l'esclusiva dizaire o di impedire che gli altri utilizzino
ognuno di questi elementi mediante la protezioriia ¢,

Inoltre, gli inventori del CD decisero di concedereautorizzazione (o licenza) ad altre imprese per
utilizzare la tecnologia del CD in cambio di un pagnto, ottenendo cosi delle entrate aggiuntive
provenienti dalla licenza.

Riferimenti

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale. OMPI, 34 Chemin dia Colombettes, 1&linevra 20, Svizzera. Tel.: +41 22 338 91 11x: Fe41 22 338
88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Sito web: wwwipo.int/ebookshop. Presenta un'ampia introduzinik scopo,
sullo sviluppo ed uso dei sistemi di proprietalieteuale, compresi i brevetti.

La Proprieta Intellettuale e le Imprese Lista di domande e risposte sugli elementi besitkella proprieta
intellettuale, disponibile in arabo, cinese, spagnfrancese, inglese e russo nel sito web dell'OBlHle PMI in
www.wipo.int/sme/es/index.html. Si pud avere andhepubblicazione della Divisione delle PMI dellOMP 34
Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizz&e.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 3388760. H:ma
sme@wipo.int.

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni sufp@oprieta intellettuale di interesse per le PMI.
Contiene una serie di guide in riferimento pafdomente all’Unione Europea e all’assistenza alteersde sulla
Proprieta Intellettuale.
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Si puo notare anche che la musica che si ascaottd'agparecchio CD € generalmente protetta da
diritti d'autore (a meno che la protezione nonssiaduta), e che chi desidera eseguire la musica in
pubblico, vendere copie su CD, trasmetterla peorachdurre la musica in altre lingue o utilizzare

il suo contenuto con altri fini commerciali deve iedere l'autorizzazione al musicista o
compositore o0 ad un'organizzazione collettiva dstigee che rappresenta il musicista o
compositore ed amministra i suoi diritti.

Scegliere la protezione adeguata

Dato che i prodotti possono proteggersi in moltidmdifferenti utilizzando differenti diritti di Pig
importante che gli imprenditori conoscano il sisteepossano compiere una scelta informata su
come desiderano proteggere i loro diritti in modfacace in funzione dei costi, al fine di evitaee |
copie e le imitazioni della concorrenza.

Pertanto, gli imprenditori che desiderano lanciareqnuovo prodotto devono considerare quale sara
il punto di forza per la vendita del loro prodottn.altre parole che cosa c'é nel prodotto che puo
attrarre con maggiore probabilita i consumatorieh® cosa distingue questo prodotto dai prodotti
fabbricati dalla concorrenza? E una caratteriggécaica innovativa? E il design del prodotto? E il
marchio? Sono gli elementi creativi, artistici tbdiari contenuti nel prodotto? La risposta pucedar
all'impresario un'idea iniziale su come deve preceger proteggere il nuovo prodotto ed ottenere
cosi l'esclusivita per il motivo o i motivi piu grabili del successo del prodotto nel mercato. A
volte puo dominare un unico aspetto; in altre sia puo essere una combinazione di aspetti
differenti cio che induce il consumatore ad adetlardecisione critica di comprare un determinato
prodotto quando c'e tutta una gamma di prodotticooenti in offerta. In base alle realta del
mercato, possono dedicarsi attenzione e risorsmad un altro aspetto, o ad una combinazione di
tipi differenti di diritti di Pi per un determinajarodotto.

Inoltre, il sistema di diritti di Pi sta evolvend@l senso che le stesse componenti di un prodotto
possono proteggersi in modo distinto. Per esempia, forma esterna nuova di un prodotto pud
essere mantenuta come segreto commerciale fimmeibl del prodotto, le caratteristiche funzionali
della forma possono essere protette mediante upio drevetti, le caratteristiche estetiche della
forma mediante diritti di design, diritto d'autoreentrambe le cose, e se si rispettano determinati
requisiti, come marchio registrato. Pertanto, Epasta finale pud non essere ovvia e spesso
conviene consultare un esperto in Pi per prepanmsaestrategia complessiva di Pi per il prodotto.

Qualunque sia la decisione finale, € sempre cbalilg iniziare proteggendo almeno il marchio.
Anche se all'inizio pud non avere molto valore ammento del lancio di un nuovo prodotto, il
successo del prodotto aumentera immediatamenéoifesrdel marchio e si trasformera in una parte
essenziale dellimmagine e dell'identita del promloMa allora potrebbe gia essere troppo tardi!
(Vedere la domanda 4.)
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3. Perché devo tener conto della proprieta intellttale quando prendo la decisione di
esportare?

Sviluppando il piano di esportazione e prima diagptendere l'attivita esportatrice, la maggioranza
delle imprese passano generalmente per tutte onalalelle fasi seguenti che risultano
fondamentali:

* Identificare i mercati esteri adeguati;

* Calcolare le necessita della domanda e dei mgrcat

* Trovare soci locali e canali di distribuzione;

* Adattare il prodotto, il suo design, marchio daflaggio al nuovo mercato;
* Negoziare e firmare accordi contrattuali con rappntanti commerciali, distributori, soci locali,
fabbricanti locali, licenzianti, ecc.;

» Determinare i prezzi per i diversi mercati di @tpzione;

* Preventivare le spese di esportazione e raccedbhadi;

» Effettuare le operazioni di trasporto necessagiele esportazioni;

* Pubblicizzare/commercializzare il prodotto neiroai di esportazione;

* Partecipare alle fiere commerciali 0 ad altri tipeventi in altri paesi.

Esistono varie ragioni per le quali conviene chémpresa tenga conto delle questioni di Pi nel
momento di pianificare la sua strategia di esp@tez In primo luogo, il fatto che la proprieta

intellettuale svolge una funzione importante e spdendamentale nella maggior parte delle fasi
indicate. Di seguito si illustrano alcuni esempi:

* Il prezzo del prodotto dipendera in parte dallssura in cui i consumatori del mercato di
esportazione riconoscono e stimano il marchio,edall'esistenza di prodotti simili o identici (che
puo essere limitata per mezzo della protezioneidéi di Pi).

* Riscuotere fondi, possedere brevetti sugli aspetbvativi del prodotto risulta spesso utile per
convincere gli investitori, i venture capitalist le banche delle opportunitd commerciali che
presenta il prodotto. (Vedere la domanda 75.) dattare il prodotto, il suo design, marchio o
imballaggio ai mercati di esportazione sara necessa lavoro creativo o inventivo che puo essere
protetto mediante il sistema di Pi, garantendo uestp modo un certo grado di esclusiva sugli
adattamenti.

* Nella negoziazione di accordi coi soci dovraigenconto delle questioni relative alla proprieta
dei diritti di proprieta intellettuale, specialmerriel caso in cui il prodotto sia fabbricato inaltmo
paese o modificato, confezionato o distribuitositati in un altro paese. (Vedere la domanda 48.)

Riferimenti

| Diritti di Proprieta Intellettuale e le Esportazi oni: Come Evitare Errori Frequenti. Esteban Burrone. Sito web:
www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdfaibina gli errori su Pi che commettono spessosplogatori.
SBA Guide to Exporting. Agenzia Federale per lo Sviluppo della Piccola presa. Sito web
www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting /. Prepargier le piccole imprese che esportano dagli &fatti. La
maggior parte delle informazioni € utile anche Ipgsiccole imprese del resto del mondo.
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* La commercializzazione del prodotto dipendera emomente dall'immagine dell'impresa,
racchiusa fondamentalmente nel suo marchio, e sst@uon e protetto sarebbe impossibile o
molto piu difficile far valere i tuoi diritti al guardo in caso di copia o imitazione da parte dei
concorrenti.

* Il momento scelto per partecipare alle fiere edbsoni puo dipendere dal fatto che tu abbia gia
richiesto 0 meno la protezione per le tue inveniziodesign, dato che divulgare prematuramente il
lavoro innovativo potrebbe causare la perdita dedhata ed impedirti di richiedere la protezione in

una fase successiva, a meno che non esista umdpedi grazia" in determinate circostanze nel
paese in questione. (Vedere la domanda 30.)

* Inoltre, ci possono essere delle informazioni comumaé confidenziali relative a tutti o alla
maggior parte degli elementi menzionati nelle &ageriori. Dette informazioni si avvantaggeranno
della protezione del segreto industriale o dellagmione contro la concorrenza sleale a patto che
vengano rivelate unicamente in funzione delle rgtiese dopo aver firmato un accordo di
confidenzialita o di non divulgazione. Il piano & dtrategia di esportazione in sé sono "segreti
commerciali" e le imprese generalmente avranndéefgsse ad assicurarsi che continuino ad essere
confidenziali e non si diffondano presso i concotite(Vedere la domanda 37.) Un'altra ragione
importante per tener conto delle questioni di pegdgrintellettuale & che grazie ad esse le imprese
possono rafforzare la loro posizione nei mercatesiortazione ed impedire che altre imprese
imitino o copino un'opera protetta dal diritto d@e, le caratteristiche funzionali di un prodoito,
tuo marchio o il tuo design. Se il prodotto ha ®$s0D in un altro paese, e probabile che presto o
tardi le imprese concorrenti fabbrichino un prodaimile o identico che competa col prodotto in
guestione. Senza contare sulla protezione chenaffiodiritti di Pi sara difficile o impossibile
fermare gli imitatori e la conseguente perditardfitti pud essere sostanziosa.

Una terza ragione per tenere in conto le questiomi € che la protezione dei diritti di Pi puo
facilitare I'accesso delle imprese a nuovi mencegdiante la concessione di licenze, franchising, la
creazione di imprese miste o altri accordi contieditcon altre imprese. Grazie ai diritti di Pitlaa
impresa puo negoziare accordi per la produzionennoercializzazione, distribuzione o
somministrazione di prodotti e servizi nei meraditialtri paesi. Ugualmente, questa strategia
fornisce un maggiore potere contrattuale al momelntoegoziare licenze tecnologiche con altre
imprese che possono essere interessate alle tg@o#tle opere protette dal diritto d'autore, da
design, marchi, ecc., che tu possiedi.

Infine, la mancata degli aspetti della P1 puo ceaisielle gravi perdite anche fatali se si ritiehe €

tuoi prodotti infrangano i diritti di Pi di altriel mercato di esportazione in questione. Anche se
un'invenzione, un design o un marchio non sonoefiratel loro paese, questo non significa che
gualcuno non l'abbia protetto nel mercato di esgavhe. Per esempio, il tuo prodotto puo
possedere delle caratteristiche funzionali o es$tetche non sono protette nel tuo paese di origine,
ma che sono protette dai diritti di Pi di terziun mercato di esportazione. Questo pud essere vero
anche per i marchi.

Inoltre, & importante ricordare che le imprese lsheno firmato un accordo di licenza con un‘altra
impresa, ottenendo in questo modo una licenzagrdere un prodotto nel loro mercato nazionale,
non abbiano il diritto di vendere il prodotto neercati di esportazione. Nei contratti di licenza si
specifica I'esclusivita territoriale e I'ambito ldelicenza ed e importante tenere in conto questa
guestione nel momento di negoziare detti accovdidére la domanda 46.)
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4. Quali sono gli errori relativi alla proprieta intellettuale che commettono con maggiore
frequenza gli esportatori?

Frequentemente gli esportatori si rendono contdirdpbrtanza di proteggere Ir loro risorse di
proprieta intellettuale quando e gia troppo tampé una volta che affrontano imitatori o
contraffattori o quando sono stati accusati di azadne dei diritti di altri. Pertanto, quando si
preparano il piano e la strategia di esportaziommapdrtante conoscere I'ambiente della proprieta
intellettuale nel possibile mercato di esportaziooesi come gli altri aspetti dell'ambito
imprenditoriale appartenente a quel mercato. Traegbri piu frequenti che commettono gli
esportatori sono compresi:

» Credere che la protezione della Pi e universaléMolti esportatori credono che chiedendo la
protezione di un marchio, brevetto o design indalstmel proprio paese sono gia automaticamente
protetti in tutto il mondo. Comunque, i diritti d®i hanno carattere territoriale, e gli uffici di
proprieta intellettuale concedono la proteziondaswd per la giurisdizione nazionale, o regionale,
corrispondente.

Unicamente nell'ambito del diritto d'autore c’e upeotezione ampia ed automatica in un gran
numero di paesi. Per sapere come applicare atbelst@rotezione della Pi, vedere la domanda 61.

» Supporre che le legislazioni e le procedure per lprotezione dei diritti di Pi siano uguali in
tutto il mondo. Mentre c’é stata un'importante armonizzazion&edegislazioni e dei procedimenti
per la protezione dei diritti di proprieta intetletle in tutto il mondo, rimangono molte aree nelle
qguali ci sono differenze importanti tra i paesi. &sempio sono gli Stati Uniti, dato che in cui i
brevetti vengono concessi in base al princfpit to invent(cioé, non si pud concedere un brevetto
ad un richiedente se qualcun altro puo provareheheealizzato la stessa invenzione in una data
anteriore), mentre la maggioranza degli altri paesicede all'inizio brevetti in base al principio
first to file (cioé il brevetto si concede alla prima persoramtesenta un richiesta di protezione per
il brevetto per una certa invenzione).

» Non verificare se un marchio e stato gia registrato se sta essendo utilizzato dai concorrenti
nel mercato di esportazione Utilizzare in un altro paese un marchio che dentico o simile ad
uno che é stata registrato o stia essendo utitizdatun'altra impresa potrebbe considerarsi come
che viola i diritti dell'altra impresa sul marchig. possibile che alla tua impresa venga chiesto di
smettere di utilizzare detto marchio o di pagarelanni per la contraffazione, il che puod
rappresentare un duro colpo per la strategia dinventializzazione ed esportazione della tua
impresa. Sara fondamentale effettuare una riceutam@rchi nel corrispondente mercato di
esportazione prima di iniziare le tue attivita efpribilmente prima di selezionare il marchio.
(Vedere la domanda 24.)

* Non utilizzare i sistemi regionali o internazionalidi protezione Richiedere la protezione della
Pi in vari uffici nazionali di Pi di tutto il mond@uo risultare costoso. | sistemi regionali ed
internazionali di protezione, quando sono dispdinilsiono un mezzo efficace per chiedere la
protezione della Pi in vari paesi. (Vedere le dodea®2 a 64.)

Riferimenti

| Diritti di Proprieta Intellettuale e le Esportazi oni: Come Evitare Errori Frequenti. Esteban Burrone. Sito web
www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdfaibina gli errori sulla Pi commessi spesso daglbeatori.
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* Richiedere troppo tardi la protezione della Pi in un altro paese Nei mercati di esportazione si
deve chiedere la protezione di alcuni diritti dojprieta intellettuale, come per i brevetti ed iiges
industriali, entro un determinato periodo di tenappartire dalla data in cui I'hai chiesta nel mirca
nazionale. A questo periodo si fa generalmenteimfento con il nome di "periodo di priorita" che
e di un anno nel caso dei brevetti e di sei megjuello dei disegni o modelli industriali. La
mancata richiesta di protezione in quei paesi darah periodo di priorita, pud causare
limpossibilita di ottenerla posteriormente, lasua la strada libera ad altre imprese affinché
copino gratuitamente la tua invenzione o desiged@re la domanda 60.)

* Divulgare troppo presto le informazioni o senza unaccordo di confidenzialitd o di non
divulgazione Se riveli delle informazioni sulla tua ultima mwazione di prodotto o sul tuo nuovo
design a dei possibili soci commerciali, agentiedportazione, distributori o a qualunque altra
persona prima di chiedere la protezione o senzasiséa un contratto firmato nel quale si esiga la
confidenzialita puoi perdere i diritti sulla tuavenzione o design. In realta, &€ possibile cheal tu
prodotto innovativo smetta di essere consideratvale, pertanto, brevettabile o che qualcuno
possa richiedere la protezione del brevetto, esddoti cosi dall'uso della tua invenzione. E lo
stesso vale nel caso dei disegni 0 modelli indaistri

* Violare i diritti di Pi di altri . Puo essere molto costoso esportare i tuoi priosetiza avere
verificato se violino i diritti di Pi di altri nerelativi mercati. Per esempio, se hai ottenuto una
licenza di tecnologia da un’altra impresa, doveaieurarti di avere il diritto di esportare il paitb

che incorpori detta tecnologia al fine di evitarevidlare i diritti del titolare. Se si ritiene cheuoi
prodotti infrangono i diritti di altri, potranno sare trattenuti alla frontiera e la loro distriboz
fermata o impedita completamente, il che pud @saltnolto costoso o fatale per la tua impresa.

* Non definire gli aspetti della titolarita dei diritti di proprieta intellettuale quando subappalti

la fabbricazione all'esterna Molte imprese subappaltano la creazione, fabboce o
progettazione di prodotti ad altre imprese, spassdtri paesi. Tuttavia, frequentemente le imprese
si dimenticano di proteggere i loro diritti di progia intellettuale in quei paesi o di specificass
contratti con le imprese produttrici chi € il tioé dei disegni o modelli, delle invenzioni, dei
programmi informatici, etc. Il pericolo principatdie corrono le imprese € che sorgano malintesi
circa la proprieta dai diritti di Pi tra lI'impreshe subappalta il compito e l'impresa messa sotto

contratto per eseguirla. (Vedere la domanda 43.)

* Tentare di negoziare una licenza di un prodotto irun mercato nel quale non sono protetti i
brevetti o i design corrispondenti Invece di esportare direttamente un prodotto,tenibhprese
concedono licenze ad altre in cambio di una tassatantum o di royalties periodiche. Spesso, nel
contratto di licenza rientrano clausole per cordbwe le conoscenze tecnologiche come per
autorizzare a fabbricare o vendere il prodottoupphto dal licenziante. Quando si negozia un
accordo di licenza, & importante assicurarsi cloiiti di Pi relativi al prodotto oggetto della
licenza sono stati protetti adeguatamente nel paegeestione e che sono state inserite le clausole
adeguate per specificare chi e il titolare di qiisiti. (Vedere la domanda 46.)

» Utilizzare una marchio che e inadeguato per il mesto in questione Esistono numerosi casi

in cui le imprese cominciano a commercializzarero Iprodotti o servizi nel mercato di un altro
paese e si rendono poi conto che il loro marchiméeguato per quel mercato specifico perché: (a)
il marchio possiede connotazioni negative nellguin o cultura locale o (b) & improbabile che il
marchio venga registrato all'ufficio nazionale diilPbase ai motivi assoluti. (Vedere la domanda
19.)
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In conclusione, esistono molte ragioni per assisiiche si tengano nella dovuta considerazione le
guestioni di proprieta intellettuale quando si elabil piano di esportazione e che si prendano le
misure necessarie per assicurarsi che (a) tu r@ooodio impreparato infrangendo i diritti di Pi di
altri; e (b) limiti le opportunita dei concorrendi approfittarsi della creativita e della capacita
inventiva della tua impresa.
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5. Una volta che ho protetto i miei diritti di proprieta intellettuale nel mio paese, sono protetti
automaticamente all'estero?

E importante ricordare che i diritti di Pi sofdiritti territoriali" , che significa che in generale
sono solo protetti nel paese (per esempio, Frantiaglla regione [per esempio, gli Stati membri
dell'Organizzazione Africana della Proprieta Iratiliale (OAPI)] dove si & chiesta ed ottenuta la
protezione.

Quindi un'impresa che ha presentato debitamentericheesta di protezione dei suoi brevetti,
marchi o disegni o modelli industriali nel suo necnazionale, ed ha avuto concessi questi diritti,
puo scoprire presto che questi diritti non offrgamotezione nei mercati di esportazione, a meno che
si siano richiesti gli stessi diritti nell'ufficimazionale, o regionale, della Pi del mercato di
esportazione in questione e che questo ufficibllia concessi. Per avere informazioni sul modo di
proteggere la tua Pi all'estero vedere la domadda 6

Eccezioni

Ci sono alcuni eccezioni a questa norma che valgefea di menzionare brevemente. In primo
luogo, in alcuni paesi, principalmente i paesiul sistema giuridico si basa sul sistema giuridico
anglosassone ("Common Law") come Australia, glti®faiti, I'India ed il Regno Unito, marchi
possono essere protetti mediante I'uso. Questdfisggrche quando si € usato il marchio in
questione in uno di questi territori godra di umt@egrado di protezione anche se non registrato.
Tuttavia, perfino nei paesi dove i marchi possoeseee protetti tramite uso, € in genere molto
raccomandabile richiederne la registrazione, pegelesta fornira una protezione molto piu solida e
rendera piu facile e meno noiosa la sua applicaziBer maggiori informaizoni sui marchi vedere
la domandal8.

In secondo luogo, i diritti che non richiedono tnapimento di formalita ufficiali per la sua
protezione, come fliritto d'autore e i diritti connessi, non richiedono registrazione all’estero per
la loro protezione. Nel caso del diritto d'autote'opera artistica o letteraria, categoria che
comprende anche i programmi informatici, & protatitomaticamente quando si € creata l'opera o
in alcuni paesi quando viene fissata in una quakcima materiale. In termini di protezione
all'estero, le opere create dai cittadini o daides#i di un paese facente parte dell’Accordo dnBe
per la Protezione delle Opere Letterarie o Artieti®o membro dell'Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC) saranno protette automaticamentdutti gli altri paesi che sono parte
dell’Accordo di Berna o che sono membri del'OMQie&’ultimo comprende attualmente piu di
150 paesi. Nell'appendice VII c’é una lista dei rbendell'’Accordo di Berna. Per maggiori
informazioni sui diritti d'autore e diritti conneésgedere la domanda 31.

Tuttavia, in tutti gli altri casi presentare unhiesta di protezione dei diritti di Pi € un prerisijo
importante per ottenere la protezione in altri paéeme succede spesso con la protezione della Pi,
e essenziale adottare delle misure con sufficientieipo per poter:

* Rispettare i termini per chiedere all'esteraittilidi Pi ( vedere la domanda 60);

* Limitare il rischio di imitazioni o copie totali;

 Scoprire in tempo se il prodotto che si esporveéoéa i diritti di Pi di altri titolari di diritti al fine

di evitare cause molto costose o di non essereradogdi introdurre il prodotto nel mercato
desiderato;
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* Rendere piu facile la negoziazione di licenzanéhising o altri accordi contrattuali con altre
imprese senza paura di perdere i diritti di Piaehieio di altri.

(La domanda 61 contiene informazioni su come pgeegi diritti di Pi in altri paesi.)

Riferimenti

Raccolta di Leggi Elettronicamente Accessibili (CLR). Sito web http://clea.wipo.int/. Archivio elettrion
internazionale unico di leggi di proprieta intefletle. Fornisce un facile accesso ai trattati iatéirali e alle leggi di
proprieta intellettuale di molti paesi.
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6. Tutti i paesi proteggono la proprieta intellettuale?

Praticamente tutti i paesi del mondo hanno leggi ploteggono la Pi. Durante gli anni c'é stata
un'importante armonizzazione delle leggi sulla &i, oggi la maggior parte dei paesi han
promulgato delle leggi che stabiliscono le formmgipali di protezione della Pi (brevetti, marchi
registrati, disegni o modelli industriali e dirittbautore e diritti connessi).

| due pilastri basilari del sistema internaziondétla Pi sono gli Accordi di Parigi e di Berna che
furono approvati nel 1883 e nel 1886, rispettivateeSono stati approvati successivamente altri
trattati per garantire che il sistema sia in lireem le attuali tendenze e valori. Nel 1995, con
I'entrata in vigore degli accordi fondanti I'Orgazazione Mondiale del Commercio, si ottenne
un‘armonizzazione aggiuntiva dato che tutti i merdb'OMC, 146 paesi al Novembre del 2003,
hanno ratificato I'Accordo sugli Aspetti dei Dirittella Proprieta Intellettuale riferiti al Commaeargc
chiamato correntemente Accordo TRIPS che stabiligtie norme minime per la protezione delle
principali forme dei diritti di Pi.

Negli ultimi anni, le nuove tecnologie, come Intetrno la biotecnologia hanno proposto
continuamente nuove sfide al sistema. Diversi paisgiondono a questi problemi in modi
leggermente differenti, ma sempre di piu si stacaedo di assicurare che il processo di
armonizzazione continui. Per esempio, il Trattagl'@MPI su Diritto d'autore ed il Trattato
dellOMPI sull’ Esecuzione e sui Fonogrammi, comascanche come "trattati Internet”, che
entrarono in vigore a marzo e a maggio 2002, risja@hente, sono trattati che stabiliscono le basi
giuridiche per salvaguardare gli interessi dei meanel cyberspazio, permettendo a compositori,
artisti, scrittori, interpreti e produttori di fogoammi di utilizzare Internet con fiducia per cesar
distribuire e controllare I'utilizzo delle loro agedentro I'ambiente digitale.

Ad ogni modo e importante ricordare che persistgnandi differenze nel funzionamento del
sistema della Pi in distinti paesi o regioni ed éltm consigliabile controllare che cosa dice la
legislazione pertinente sulla Pi o consultare woaato in Pi per conoscere meglio i particolari del
sistema della Pi nel paese che interessa allatpeesa.

Riferimenti

Trattati e Parti Contrattanti . Sito web www.wipo.int/treaties/es/index.html. Urisione generale dei principali
trattati internazionali sulla Pi amministrati d@lMPI; enumera i paesi firmatari dei trattati.

Proprieta Intellettuale: Protezione e Applicazione Organizzazione Mondiale del Commercio. OMC, danitliam
Rappard, Rue di Lausanne 154, CH-1211 GinevraViiz&a. Tel.: +41 22 739 51 11. Fax: +41 22 Z206. E-
mail: enquiries@wto.org. Sito web www.wto.org/sislfthewto s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. Un'intmidoe
semplice alla proprieta intellettuale e all'AccoiRIPS.

Collezione di Leggi Elettronicamente Accessibili (CEA). Sito web http://clea.wipo.int/. Archivio elettraa
internazionale unico di leggi di proprieta inteiletle. Fornisce un facile accesso ai trattati riatétrali e alle leggi di
proprieta intellettuale di molti paesi.
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7. Dove posso trovare informazioni sulla proteziondella proprieta intellettuale e sulle
procedure corrispondenti nei diversi paesi?

Il miglior posto per iniziare a cercare informaziculle norme e sui procedimenti di protezione
della Pi nel tuo paese o in un altro paese e fatfafo uffici incaricato di proteggere la Pi in gu
paese. Gliuffici della Pi sono organi del settore pubblico che dipendongenere da qualche
ministero dello Stato, il Ministero del Commercid@l'Industria).

Mentre in alcuni paesi c’é un singolo ufficio defa che si occupa di tutti i diritti di Pi (per es.
I'Ufficio della Proprieta Intellettuale di Singa@)r in molti altri paesi c'é un ufficio per i diridi
proprieta industriale (brevetti, marchi registratidisegni o modelli industriali, etc.) chiamato
generalmentefficio della proprieta industriale, ed un ufficio separato per I'amministrazione dei
diritti d'autore e diritti connessi. In un terzougpo di paesi, la concessione di brevetti ed la
registrazione dei marchi e responsabilita di uffiistinti. | dati di contatto di tutti gli uffici ella Pi,
compresi gli uffici della proprieta industriale e &mministrazioni dei diritti d'autore, possono
trovarsi nel seguente sito web: www.wipo.int/nesgdinks/index.htm. Inoltre, nell'appendice I
della presente guida c’é una lista di siti web dafflci di proprieta industriale e degli uffici te
diritto d'autore per un veloce rimando.

Gli agenti e gli avvocati in Pi possono essere aromti utili di informazioni ed assistenza su
guestioni di Pi. Gli agenti ed avvocati della Phggersone che prestano servizi al settore prizato
che sono abilitati a rappresentare i clienti duwahprocesso di richiesta e/o per difendere intlie
davanti ai tribunali quando sorgono controversie@adei.

Molti paesi impngono alle imprese straniere di et un agente nazionale della Pi per poter
depositare una richiesta di brevetto o di marchio.

Infine, puoi consultare ldegislazione nazionaledi un dato paese per ottenere dettagli sulla
protezione della Pi in quel paese. Il sito web'@&P1 comprende una raccolta di leggi nazionali
sulla Pi che puo essere consultata gratuitament@@ill'indirizzo http://clea.wipo.int /.

Riferimenti

Collezione di Leggi Elettronicamente Accessibili (CEA). Sito web http://clea.wipo.int /. Archivio elettizo
internazionale unico sulle leggi di proprieta itgttbale. Fornisce un facile accesso ai trattaititaterali e alle leggi di
proprieta intellettuale di molti paesi.

OMPI. Sito web www.wipo.int/news/es/links/index.htm. r@iene una guida agli uffici della proprieta ingtuale di
diversi paesi.

24



Elementi basilari sui brevetti

8. Che cos’e un brevetto?

Un brevetto € un diritto esclusivo concesso petgggereun‘invenzione. Il brevetto da al suo
titolare il diritto esclusivo di impedire che altsiruttino commercialmente l'invenzione per un
periodo limitato di tempo, in cambio della rivelaze dell'invenzione al pubblico. Quindi, il
proprietario del brevetto, il suo titolare, puo iedre che altri fabbrichino, utilizzino, offrano in
vendita, vendano o importino l'invenzione brevetts¢nza permesso, e possono iniziare un’azione
legale nei confronti di chi sfrutta l'invenzionesbettata senza il suo permesso.

La teoria su cui si basa il sistema € che i benféfianziari derivanti dallo sfruttamento del bréee

e la rivelazione delle invenzioni per la loro dd€fone ed utilizzo pubblico, promuoveranno
l'innovazione ed eleveranno il livello tecnico detlustria di un paese, con benefici evidenti per i
Suo commercio.

Mentre & sicuramente vero che non tutte le impssdeppano invenzioni brevettabili, € anche
sbagliato credere che i brevetti si applicano un@ate a processi e prodotti fisici e chimici
complessi, o che sono solo utili per le grandi ieser In generale i brevetti si possono ottenere per
gualunque settore della tecnologia, dalle clipstararte fino ai computer. Esistono gia migliaia di
brevetti per prodotti di uso quotidiano come perwdtiglie di vetro, tessuti o biciclette.

Per ottenere un brevetto bisogna presentare uh#&sta all'ufficio nazionale o regionale dei
brevetti. Nel modulo di richiesta si dovra descrév€invenzione e paragonarla con le tecnologie
precedenti esistenti nello stesso campo. | formularichiesta si possono trovare generalmente
nello stesso ufficio brevetti. Vedere la domandapé? avere informazioni su come ottenere la
protezione del brevetto in altri paesi.

Questo diritto esclusivo € concesso per un petioditato di tempo, generalmente per 20 anni dalla
data di presentazione della richiesta, purchétdlaie del brevetto paghi le tassi annuali di
mantenimento, ed e valido unicamente nel paese si@/ehiesta la protezione.

Non si da automaticamente la protezione legalercomqualsiasi violazione (contraffazione) dei
diritti di brevetto, bensi solo quando il titolale sollecita. Quindi, i titolari di brevetto devono
vigilare periodicamente sulle attivita commercaggli altri se vogliono che i suoi diritti di brette
vengano rispettati.

Riferimenti

Portale di Brevetti del'lOMPI. Sito web www.wipo.int/patent/es /. Contiene coflagenti con altre pagine dal'OMPI
sui brevetti.

British Library . Sito web www.bl.uk/services/information/patentshh Contiene collegamenti utili su brevetti,
ricerche sui database e le domande frequenti suelir.

The Protection of Inventions: Patents and Other Ties of Protection OMPI. 1997.

Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/fpd add97_2.pdf. Presenta un'introduzione sui &ttevi motivi
per chiedere la protezione di brevetto, requisitbetenuti.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook APEC. 2001. Sito web
www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asporimfizioni pratiche sui brevetti, utili anche periteprese non
biotecnologiche.
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L’art. 45 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 1©. @'ora innanzi anche denominaBodice di
Proprieta Industriale ovvero c.p.i) stabilisce chepossono costituire oggetto del brevetto per
invenzione le invenzioni nuove che implicano uivéd inventiva e sono atte ad avere
un’applicazione industriale

Il brevetto € concesso da un Ufficio nazionale I{alia, la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e MarchiJIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa
capo ad un gruppo di Stati (ad esempio I'Ufficiac@peo dei Brevetti - EPO).

L’Art. 4 della Legge 24.481, modificata dalla Legye?4.572 del 1995 prevede che invenzioni

aventi ad oggetto prodotti o processi potrannoreds@vettati condizione di essere dotati di ngvita
altezza inventiva ed industrialita.
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9. Come stabilisco se il mio prodotto e brevettatal?

Il tuo prodotto, per essere brevettabile, dovrebbe:
* Rientrare nei soggetti brevettabili;

» Essere un'invenzione;

* Essere nuovo;

* Presentare un‘attivita inventiva,

» Avere una possibile applicazione industriale.

| brevetti si concedono per le invenzioni. Che ceam'invenzione? In generale, in alcuni paesi si
definisce una "invenzione" come una soluzione adorablema tecnico. Il problema puo essere
vecchio o nuovo, ma la soluzione deve essere nafiveehé possa meritare il nome di invenzione.
Scoprire semplicemente che qualcosa esiste giaatara) che chiamiamo una scoperta, non e
un'invenzione. Bisogna aggiungere un interventongam&osi, una sostanza estratta da una pianta
che esiste in natura pud essere un'invenzionenvémzione non € necessariamente un oggeto
complesso o di alta tecnologia. Perfino una graffetuno stuzzicadenti puo essere un'invenzione
se risolve un problema tecnico esistente.

Sebbene sia vero che alcune invenzioni sono laegoesza di un lungo processo di ricerca e
sviluppo (R&S) o di grandi investimenti, e faciteware esempi di invenzioni del passato, semplici
ma importanti, in molti aspetti della vita giorreafa.

Un'invenzione deve soddisfare, in generale, le esjucondizioni per essere protetta da un
brevetto. Deveientrare nei soggetti brevettabili deve esser@uova, cioe comprendere delle
caratteristiche nuove che non figurino nepatrimonio di conoscenze esistenthel suo ambito
tecnico. Questo patrimonio di conoscenze esisgrthiama“stato della tecnica”. L'invenzione
deve presentare @attivita inventiva che non potrebbe essere dedotta faciimente da ersarma
con una conoscenza media dell'ambito tecnico. énfinsoggetto trattato deve avere una possibile
applicazione industriale

Elemento di novita

Un'invenzione e nuova (o, nella terminologia deitii di brevetti) "esiste novita" se c'e una
differenza tra l'invenzione e la conoscenza attdal® "stato" della tecnica.

Quello che puo essere compreso nello “stato detiai¢a” differisce da un paese ad altro. In molti
paesi europei, un'invenzione descritta in una poékibne stampata disponibile ovunque nel
mondo, 0 conosciuta o usata ovunque nel mondojtwiese stato della tecnica e quindi puo
distruggere la novita della tua invenzione. Quimdibblicare una descrizione della tua invenzione
prima di brevettarla pud rendere la tua invenziteomicamente non nuova, e pertanto in qualcosa
di imbrevettabile.

Riferimenti

When is Something Priore Art Against a Patent? Arnoud Engelfriet. 2002. Sito  web
www.iusmentis.com/patents/priorart /. Presenta spiagazione di facile comprensione di quello chstittosce stato
della tecnica.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook APEC. 2001. Sito web
www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asporimfizioni pratiche sui brevetti, utili anche periteprese non
biotecnologiche.
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In alcuni paesi, 'uso all’estero non sara compnesido stato della tecnica perché é difficile da
dimostrare. Inoltre, alcuni paesi, come gli Statitl) prevedono un periodo di grazia fino a 12 mesi
dal momento in cui l'inventore rivela un'invenziprgeriodo durante il quale l'inventore puo
presentare la sua richiesta di protezione del iegenza che l'invenzione perda la novita.

Attivita inventiva (non ovvieta)

Un'invenzione sara considerata come comprenderde'attivita inventiva" se, in relazione allo
stato di una particolare tecnica, non € ovvia p& persona esperta nel ramo; detto con altre
parole, non deve essere possibile che un espedm rotenga l'invenzione con un semplice lavoro
di routine.

Questa € una prova soggettiva difficile da spiegardifficile da applicare. C'e¢ un numero
considerevole di casi in cui I'esaminatore ed ¢hiedente, o l'avvocato in brevetti, sono in
disaccordo sul carattere inventivo di una detertmaimechiesta di brevetto, ed allora la decisione
finira in un tribunale.

Non é strano che le decisioni di un esaminatorerdiufficio brevetti siano invertite per una
decisione del giudice o che una decisione di wutrale di livello inferiore sia rovesciata da un
tribunale di livello superiore.

Alcuni esempi di cido che non pud considerarsi irtiven come stabilito da decisioni precedenti di
giudici, sono i seguenti: semplice cambiamentodoinensione; rendere qualcosa portatile;
capovolgimento delle parti; cambiamento di materaggregazione; o la semplice sostituzione
con una parte o una funzione equivalente.

Tutto questo non si considera sufficientemente ntive da meritare un brevetto. Tuttavia puo
meritare protezione in qualita di modello di uéili{fVedere la domandal2.)

Applicabilita industriale

Un'invenzione deve poter essere fabbricata o usa@aalche tipo di industria. Questo significa che
I'invenzione deve adottare la forma pratica di ppamato o dispositivo, di un prodotto come di
gualche materiale o sostanza nuovi o di un processetodo di esecuzione.

Si intende per industria, nel suo senso piu antpito cio che e distinto da un'attivita puramente
intellettuale o estetica. Un'idea in sé non pudvéttarsi se non € un'invenzione che si considera
dotata di applicazione industriale. La definiziahéindustriale" abbraccia I'agricoltura.

Temi non brevettabili

Inoltre, non tutte le invenzioni sono brevettabWer poter meritare la protezione del brevetto,
un'invenzione deve rientrare nella definizione dggetto brevettabile. Se sei interessato a
proteggere la tua invenzione con un brevetto, haogmo di consultare in primo luogo la
definizione legale di soggetto brevettabile nelia tegge nazionale sui brevetti, perché queste
definizioni variano da un paese all’altro.

In base alla legge sui brevetti di ogni paese,ralelle seguenti invenzioni potrebbero non essere
brevettabili:

» Scoperte di materiali 0 sostanze che esistonagjla natura;
» Teorie scientifiche o metodi matematici;

28



» Piante o animali, o loro varieta, diverse dainmixganismi, 0 processi essenzialmente biologici
per la produzione di piante o animali, o loro varjaliversi dai processi microbiologici;

* Piani, norme o metodi, come quelli utilizzati gare impresa, esecuzione di atti puramente
mentali o di giochi;

» Metodi di trattamento di persone o animali, o edetdi diagnosi praticati su persone o animali
(ma non i prodotti utilizzati in tali metodi);

* Ogni invenzione per cui sia necessario ostacalaseio sfruttamento commerciale al fine di
proteggere l'ordine pubblico, la morale o la sapubblica.
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10. Perché devo brevettare i miei prodotti o proces innovativi?

Brevettare le invenzioni della tua impresa puo messeolto vantaggioso e puo fornire alla tua
impresa i diritti esclusivi per utilizzare e sfla l'invenzione fino a 20 anni dopo la data di
presentazione della richiesta di brevetto. Inolagyrotezione del brevetto puo fornire anche:

» Una posizione forte nel mercato Tramite questi diritti esclusivi, sei in grado idipedire che
altri utilizzino commercialmente linvenzione bréega, riducendo cosi la concorrenza e
permettendo di stabilirti nel mercato con maggiorea.

* Rendimenti maggiori dell'investimenta Avendo investito una quantita considerevole diate

e di tempo nello sviluppo del prodotto innovatiagtresti, sotto I'ombrello di questi diritti
esclusivi, commercializzare l'invenzione, che tinpetterebbe di ottenere un rendimento maggiore
dell'investimento.

- Opportunita di vendere o concedere in licenza l'ingnzione Se decidi di non sfruttare te stesso
il brevetto, hai l'opzione di venderla o di conaedé licenza ad un'altra impresa i diritti per

commercializzarla. Scegliere questa ultima opzimignifica approfittare del brevetto per

guadagnare entrate come royalties mediante la ssioce in licenza dell'invenzione brevettata ad
altre imprese che abbiano la capacita di comméezala. In questo modo risparmierai non solo
denaro, ma ti fornira anche una fonte di entrate lpdua invenzione, o per le invenzioni dei

dipendenti, senza la necessita di investire nadlacemmercializzazione.

» Maggiore potere contrattuale Se sei in procinto di acquisire i diritti di uzito dei brevetti di
un‘altra impresa mediante un contratto di liceilzao portafoglio brevetti migliorera il tuo poter
contrattuale. Cioé i tuoi brevetti possono averénteresse considerevole per l'impresa con la quale
stai negoziando e potresti entrare in un accordicehze incrociate mediante le quali si potrebbero
in definitiva, scambiare i diritti di brevetto tlatua impresa e l'altra.

* Immagine positiva per la tua impresa.Gli interlocutori commerciali, gli investitori e igl
azionisti possono considerare il portafoglio brévalla tua impresa come una dimostrazione di un
alto livello di specializzazione e capacita tecgota. Questo puo risultare utile per ottenere fondi
trovare nuovi soci commerciali ed elevare il valdrenercato della tua impresa.

Caso studio: Therabel Pharma

Therabel Pharma e una PMI argentina costituitasi 1890, la cui attivita principale e la
preparazione di prodotti farmaceutici e cosmetigropri clienti includono imprese locali come
Bago Laboratories e succursali di multinazionainedGillette, Roche, Revlon e Unilever.

Nel 2000 Therabel Pharma ha conseguito un fattuatoale di US $2.400.000,00 ed attualmente
impiega piu di 100 dipendenti.

Nel 2001, Therabel Pharma ha installato nuoveza#teire ed ha modernizzato il proprio impianto
localizzato a Ramos Mejia, nella provincia di Buendires, con un investimento di
US$1.800.000,00 allincirca, consentendole di proglusostanze biologicamente attive per il
trattamento di diabete e varie patologie oftalmjablre a sviluppare un farmaco anti-depressivo
prodotto da una pianta coltivata localmente.

In questo contesto, i diritti di proprieta intetledle giocano un ruolo fondamentale nellaumentare
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la propriamarket share come viene testimoniato dal fatto che Therabedrfda ha depositato
diversi brevetti negli Stati Uniti e nel’Europarecedendo licenze ad aziende locali.

Riferimenti

The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveess and Development of Enterprise®eter Cordsen. OMPI.
1998. Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/mags/ip_han_98/ip_han98_5b.pdf. E’ incentrato stilita
imprenditoriale dell'informazione sui brevetti.

The Role of Intellectual Property Rights in the Pranotion of Competitiveness and Development of Enterjses
Kari Sipila. OMPI. 1999. Sito web www.wipo.int/sfee/activities/meetings/pdf/ipr_mct99 5a.pdf. Esaanivantaggi
della protezione mediante brevetto.

Formulating an Intellectual Property Development Stategy for Enterprises. Mart Leesti. OMPI. 1998. Sito web
www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_p8han98_7c.pdf. Osservazioni e raccomandazionpegrarare
una strategia di Pi.

Patent Strategies for BusinessStephen C. Glazier. Terza edizione. LBl Law & Bess Institute. 2003. US $34,95.
Disponibile in www.amazon.com. Affronta aspettitradella gestione strategica della Pi.

Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Valutasse of PatentsKevin G. Rivette e David Kline. Harvard
Business School Press. 1999. US $27,50. HarvasthBss School Press, 60 Harvard Way, Boston, M&682Stati
Uniti. Tel.: +1 617 783 7500. Fax: +1 617 78375k5mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edu. Disptsamche in
www.amazon.com. Offre consigli su come utilizzaxgtoprieta intellettuale come un valore imprenttide e come un
strumento della strategia imprenditoriale di migdimento dell'impresa, con esempi di imprese maltmsciute.
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11. Cosa succede se non brevetto i miei prodottpoocessi innovatori?

Brevettare pud non essere sempre la soluzione atdegar la tua impresa. E consigliabile stimare
accuratamente i costi e benefici della proteziagiebdevetto, prima di iniziare la procedura. Quindi

€ necessario capire che cosa potrebbe succeddeetsa impresa decidesse di non brevettare
un'invenzione brevettabile.

Potrebbe brevettarla un'altra persona Nella maggior parte dei paesi, ad eccezione defigli
Uniti, quando piu di una persona o impresa presentizhiesta di brevetto per la stessa invenzione,
ha diritto al brevetto la prima persona o imprelsa presenta la domanda. Questo significa che se
non brevetti le tue invenzioni o le invenzioni dedi dipendenti, 0 se presenti troppo tardi la tua
richiesta, qualcun altro, che pu0 aver sviluppat@cessivamente la stessa invenzione o
un'invenzione equivalente, potrebbe ottenere uwmettte Il titolare del brevetto potra escludere
allora legittimamente la tua impresa dal mercatmitdre le tue attivita alla continuazione
dell'utilizzo precedente (quando la legislazione mevetti prevede questa eccezione) o chiedere
alla tua impresa di pagare i diritti di licenza pé&lizzare l'invenzione.

La concorrenza si approfittera della tua invenzione Se il prodotto ha successo, molte altre
imprese concorrenti saranno tentare di fare Isstpsodotto utilizzando la tua invenzione ma senza
dover pagare per tale uso. Le imprese piu granssgu approfittare delle economie di scala per
fabbricare piu a buon mercato il prodotto in modd @conomico e competere con un prezzo di
mercato piu favorevole. Questo puo ridurre consid@mente la tua quota di mercato per quel
prodotto. Perfino piccole imprese concorrenti passdabbricare lo stesso prodotto e spesso
venderlo a prezzi inferiori perché non devono recare le spese di ricerca e sviluppo, (R&S), che
tu hai sostenuto.

Saranno gravemente ostacolate le possibilita di coedere in licenza la tecnologia, venderla o
trasferirla. Nessuno € disposto a pagare per il diritto diazére qualcosa che non appartiene a
nessuno. Senza la protezione della Pi sono mattafe le opportunita di concedere in licenza la
tecnologia a terzi in cambio di royalties. Inoltogjando si negozia per trasferire un determinato
sviluppo tecnologico senza che esista proteziotia Besulla tecnologia in questione, le parti sono
diffidenti nel rivelare le loro invenzioni, perchttmono che l'altra parte possa "fuggire con
l'invenzione." La protezione di brevetto limitaisehi che questo succeda, perché il titolare del
brevetto ha I'esclusiva legale sull'utilizzo dellénzione.

Caso Studio: Geox in Cina

All'inizio degli anni Novanta, Mario Moretti Poleta aveva trovato una soluzione semplice ed
efficace per far fuoriuscire il calore in eccesatielsue scarpe.

Successivamente sviluppa la sua intuizione neirédbo di una piccola azienda calzaturiera di

proprieta della famiglia, mettendo a punto una @u@enologia per le suole in gomma. La brevetta
immediatamente e crea la prima “scarpa che respira”

Nel 1995, dopo aver proposto per tre anni, senzeesso, la sua invenzione ad affermate aziende
calzaturiere e dopo aver superato una fase ddtasiercato con una linea per bambino, inizia a
produrre calzature a marchio Geox a livello indakdr L'idea sulla quale si & sviluppato e tuttera
fonda il lavoro di Geox, e I'importanza dellinn@iane in un settore tanto competitivo quale
guello della calzatura. E coerentemente con quiamboa affermato, Geox, prima di fare il proprio
ingresso in mercati nuovi, brevetta le innovaziamportate a tutti i suoi prodotti registrando anche
marchi e disegni.
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Per quanto riguarda l'ingresso di Geox nel meraat@se, il percorso ha presentato non pochi
ostacoli: sei anni sono stati necessari per otéeildirevetto e allo stesso tempo la ricerca di un
partner locale affidabile e solido ha richiesto f@mpo del previsto.

Attualmente Geox € una delle poche imprese italiaperanti in questo mercato, ad aver richiesto
alle autorita locali la concessione di titoli doprieta intellettuale per i propri prodotti, a cemha

di una strategia che l'azienda attua in tutto ilnehe, certa che il rischio contraffazione e reale
ovungue, non soltanto in Cina.

Nel caso in esame, il brevetto € composto da ueaiap membrana, da un battistrada forato e

da un’intersuola, anch’essa forata. E’ la partismlaombinazione e applicazione di questi tre
elementi assieme che costituisce la tecnologigodelai celebre “scarpa che respira” e che gode di
apposite misure di tutela. In tal modo si e riusait evitare la proliferazione di prodotti simili a
tutto vantaggio dell’azienda, valorizzando oppoatmente il lavoro svolto negli anni.

Nel 2005 il concetto di traspirabilita ha trovatppéicazione anche nell’abbigliamento attraverso
una nuova tecnologia in grado di incrementaredapirazione del 40% , e poco piu tardi e stato
avviato un progetto per la calzatura sportiva. Utii tquesti casi, le nuove tecnologie sono state
subito brevettate a livello internazionale.

In Italia e all’estero, I'azienda ha sviluppato ureie di negozi con una strategia distributiva
diversificata in funzione della relativa struttudei singoli paesi, con negozi monomarca e
multimarca, gestiti direttamente o franchisingal fine di ottenere una rapida penetrazione nei
singoli mercati e promuovere in modo coerente itahi@ Geox presso il consumatore finale.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale della Proprieta Intellettude, Divisione Piccole e Medie Imprese, 34 Chemin des
Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Fax: +4£ 38388760. E-mail: sme@wipo.int. Sito web:
www.wipo.int/sme. Fornisce informazioni sui brevet il loro uso commerciale, e da esempi di imprese utilizzano
brevetti.
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12. Che cos’e@ un modello di utilita?

In alcuni paesi le invenzioni si possono proteggme i modelli di utilita, che sono conosciuti

anche come "brevetti di innovazione", "innovazidnitilita" o "brevetti a breve termine."
Le principali differenze che esistono tra i moddilutilita ed i brevetti sono le seguenti:

* | requisiti per ottenere un modello di utilitaneomeno rigidi che per i brevetti. Sebbene deve
soddisfarsi sempre il requisito della "novita", @quisiti della "attivita inventiva" e della “non
ovvieta” sono molto piu allentati o addirittura nesistono. Nella pratica, si usa la protezione dei
modelli di utilita per innovazioni minori che polxgero non rispettare i criteri di brevettabilita.

* Il termine di durata della protezione per i mdidglutilita € piu breve di quello dei brevettivaria
di paese in paese (di solito varia da 7 a 10 aeniza possibilita di estensione o rinnovo).

* Nella maggior parte dei paesi che offrono prateei mediante i modelli di utilita, gli uffici
brevetti non fanno un esame sostanziale delle ddenprima della registrazione. Questo significa
che il processo di registrazione normalmente eamuli semplice e rapido ed ha una durata media
di sei mesi.

« E molto piti economico ottenere e mantenere miodialtilita.

* In alcuni paesi, la protezione dei modelli diit&ipud ottenersi unicamente per certi settoriadel
tecnologia e si applica solo ai prodotti e nonracpssi.

Quindi la registrazione di un modello di utilitaua sistema piu adeguato rispetto al brevetto se
chiedi la protezione per un prodotto con un cidl@ith breve, o se sei particolarmente desideroso
di evitare un lungo periodo di attesa.

Alcuni paesi permettono di presentare contemporagate una richiesta di brevetto ed una
richiesta di modello di utilita, cosi puoi raccagk i frutti dell'invenzione mentre aspetti chedoa

il processo di concessione del brevetto, relativemiingo. Ma se il brevetto & concesso, in genere
ti viene cheisto di scegliere solo uno dei due dipdiritti applicati all'invenzione; cioé non puoi
tenere c?ntemporaneamente per lo stesso prodateegistrazione come modello di utilita e come
brevetto.

L'art. 82 c.p.i. prevede che possono costituirgettp di brevetto per modello di utilita i nuovi

modelli atti a conferire particolare efficacia onwadita di applicazione o di impiego di macchine o
parti di esse, strumenti, utensili od oggetti do us genere, quali i nuovi modelli consistenti in
particolari conformazioni, disposizioni, configuiaai o combinazioni di parti.

*  Vedere, per esempio, unintroduzione al Brevettoer pInvenzione dell'Australia  sul sito

www.ipasutralia.gov.au/patents/what_innovation.ghtm
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Per quanto concerne i modelli d'utilita, I'art. Si@lla Ley No. 24.572 prevede la possibilita di
depositare una domanda che rivendichi la formaifunate di un prodotto dotata di novita e
industrialita, e che fornisca a macchine, strumeatensili od oggetti di uso generico una
particolare efficacia o comodita di applicazionedoimpiego (a differenza del brevetto per
invenzione, non costituisce impedimento alla regibne la carenza di altezza inventiva).

Riferimenti

Ladas & Parry. Sito web: www.ladas.com/Patents/PatentPractitgfPatents/PettyP_c.html. Introduzione ai modelli
di utilita (piccoli brevetti), ed i loro vantaggidfferenze rispetto ai brevetti.

Dove possono Ottenersi i Modelli di Utilita?OMPI. Sito web

ww.wipo.int/sme/es/ip_business/utility _models/whbete. Lista di paesi che offrono la protezione ipaodelli di

utilita.
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13. Quali sono le procedure amministrative per otteere la protezione di un brevetto?

Il primo passo per ottenere un brevetto e compiler@ domanda di brevetto. | moduli di richiesta
di brevetto si possono ottenere in genere allioffiazionale brevetti di ogni paese. E importante
non divulgare la tua invenzione prima di compil@reichiesta di brevetto. Una rivelazione precoce
influenza le tue possibilita di ottenere il brevetperché I'invenzione non sara piu considerata
nuova.

Le varie fasi dell’elaborazione di una richiesta dbrevetto

Le fasi della concessione di un brevetto variase@nda dell’ufficio brevetti competente anche se,
in maniera generale, esse tendono a seguire Isosgehiema. Esame formale: L'ufficio brevetti
esamina la richiesta per assicurarsi che la stawsi@nga tutti i requisiti amministrativi e formali
richiesti (cioé che tutta la documentazione retatia acclusa e che la tassa di richiesta sia stata
regolarmente pagata).

- Ricerca: In molti paesi l'ufficio brevetti condeiwina ricerca per determinare lo stato dell’arte ne
settore relativo all'invenzione. La relazione sultzerca viene usata durante 'esame sostanziale pe
confrontare I'invenzione rivendicata con lo staéd’drte esistente.

A far data dal primo luglio 2008, ogni domanda divetto per invenzione € soggetta ad una ricerca
di anteriorita effettuata dall’Ufficio Europeo dBrevetti a seguito di un accordo siglato da questi
con I'UIBM. In considerazione del fatto che le tela spese sono sostenute dall’'Ufficio Nazionale,
nessuna tassa di ricerca € dovuta all’'UIBM. | tesilldella ricerca vengono comunicati al titolare
della domanda il quale puo decidere se ritiranizlmedere che |'Ufficio proceda con I'esame;

- Esame sostanziale: Lo scopo dellesame sostengiali assicurarsi che la richiesta soddisfi i
requisiti di brevettabilitda. Non tutti gli ufficidevetti controllano le domande rispetto ai requit
brevettabilita e alcuni lo fanno solo su richiestdaro un determinato periodo di tempo. | risultati
dell’esame sono inviati per iscritto al richiede(deal suo avvocato) al fine di fornire uno struneen
per controbattere qualsiasi eventuale obiezionkevadh durante 'esame stesso. Questo processo
spesso determina una diminuzione del numero delieeste.

L’'UIBM deve accertare che il trovato costituiscdiowvenzione brevettabile, che non riguardi un
modello di utilita e che la domanda sia relativauad sola invenzione. L’'UIBM non verifica il
funzionamento effettivo del trovato. | risultatililEsame sono inviati per iscritto al richiedente
(ovvero al suo legale rappresentante) al fine diife uno strumento per controbattere qualsiasi
eventuale obiezione sollevata durante I'esamedtess

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delendnda viene condotto dall'INPI un esame
preliminare, durante il quale si analizzano glneéaiti formali della richiesta di brevetto. Entr® 1
mesi dalla data del deposito, la domanda viene lpaitd sul Bollettino Argentino dei Marchi e
Brevetti, e viene condotto un esame piu approfonditsostanziale per accertare se l'invenzione
brevettata possegga o meno i requisiti di noviteezaa inventiva ed industrialita. E’ possibile
presentare, entro 60 giorni dalla data di pubbiaaz opposizione avverso la concessione di un
brevetto in ragione dell’'assenza dei requisitialidita previsti dalla legge.

- La pubblicazione: Nella maggior parte dei Paesdomanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi
dopo che sia stata presentata la relativa dom&elzeralmente, quando viene concesso il brevetto,
anche lo stesso e pubblicato dagli uffici compétent

- Concessione: Se la procedura di concessionensiutte positivamente, I'ufficio brevetti concede

il brevetto ed emette il relativo certificato dinm@ssione.
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- Opposizione: Molti uffici brevetti prevedono uetdrminato arco temporale durante il quale i terzi
possono opporsi alla concessione di un brevettaaatio, ad esempio, la mancanza del requisito
della novita rispetto all'invenzione rivendicatae Lprocedure di opposizione possono essere
avanzate prima e/o dopo la concessione e sonaobssiro un determinato periodo di tempo.

Come scopro se la mia invenzione é nuova?

E essenziale portare a termine una ricerca di biguéna di compilare la richiesta, perché questa
ti indichera se la tua invenzione é nuova e pertaat € probabile che venga brevettata. Puoi
realizzare personalmente la ricerca o ricorrersea¥izi di un agente professionale in brevetti per
farti fare la ricerca.

Molti uffici brevetti in tutto il mondo hanno oraeddatabase on-line gratuiti sui brevetti, che ti
permette di realizzare personalmente una ricehMaggiori informazioni sui brevetti e sull'utilizzo
dei database dei brevetti nella domanda 17.

Ho bisogno di un mandatario in brevetti per richiecere un brevetto?

Differenti paesi hanno diverse normative al rigwar@Generalmente € possibile richiedere la
protezione del brevetto senza ricorrere ad un ntaridain brevetti, benché sia raccomandabile
assumere un professionista con esperienza peugssicche la redazione del brevetto sia fatta nel
modo adeguato. Tuttavia, la maggioranza dei regatdinmazionali obbliga le persone non residenti
nel paese ad essere rappresentate da un mandatarevetti che sia residente nel paese dove si
chiede la protezione.

Quali procedure avvia l'ufficio brevetti prima di concedere un brevetto?
Quando [l'ufficio brevetti ha ricevuto una richiestabrevetto adotta generalmente una serie di
misure prima di concederla. Le tre aree princigadttivita sono le seguenti:

* Esame formale;
 Esame sostanziale;
» Concessione e pubblicazione.

In ognuna di queste tappe il procedimento normaédhe ci sia un dialogo, principalmente per
iscritto, tra un esaminatore dell'ufficio brevedt il richiedente. || mandatario in brevetti pudrag
come intermediario, ricevere comunicazioni delitidéf brevetti, consigliare al richiedente la
migliore attuazione possibile, seguire le istruzidal richiedente e rispondere d’accordo con lui
all'ufficio di brevetti.

Riferimenti

A Guide to Filing Ad Utility Patent Application . Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. Sitaveb
www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility. htninformazioni basilari per presentare una richietarevetto di
utilita.

Guidelines for Examination in the EPQ Ufficio Europeo dei Brevetti. Sito web www.eur@pepatent-
office.org/legal/gui_lines/e/c_iv.htm. Direttriche segue I'Ufficio Europeo dei Brevetti per esaméridrevetti.
Manuale of Patent Practice Ufficio Brevetti del Regno Unito. Sito web www.gat.gov.uk/patent/reference/mpp /.
Informazioni dettagliate sulla maniera di presemtana richiesta di brevetto nel Regno Unito, lafsuaa ed il suo
contenuto.
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Esame formale

Questa tappa consiste nel verificare se sono igatizzate tutte le formalita richieste, per esempi
se il modulo di richiesta & stato riempito adeguetiate e se contiene tutte le informazioni
pertinenti. Al richiedente € concessa l'opportumitécorreggere i difetti scoperti durante questo
esame; se i difetti non vengono corretti entrotemmine stabilto I'Ufficio Brevetti rifiuta la
richiesta.

Esame sostanziale

L'obiettivo della ricerca € determinare lo statdadeecnica nell'ambito concreto al quale appadien
l'invenzione. Realizzando questo esame sostantidfegio dei brevetti verifica nei suoi archives

ci sono documenti che descrivono una soluzionesthadentica o simile a quella descritta nella
domanda.

Scopo dell'esame e assicurarsi che I'applicazioddisfi determinate condizioni di brevettabilita.
In sostanza, questo serve ad impedire la concesdiam brevetto quando:

* L'invenzione e esclusa dalla protezione del kdteyeer disposizioni specifiche di legge;

* L'invenzione non € nuova, non implica un'attivitaentiva o non € industrialmente applicabile;

* L'invenzione non e adeguatamente descritta inonobéharo e completo.

Come nell'esame formale, si da al richiedente bomita di eliminare le obiezioni poste durante
I'esame sostanziale. Non tutti gli uffici brevetalizzano un esame sostanziale della richiesta di
brevetto. In alcuni paesi si concede il brevettbashase dell'esame formale. In questo caso, i
tribunali verificano unicamente in caso di contneie la validita reale del brevetto ed il rispeatta
requisiti di brevettabilita.

Concessione e pubblicazione

Se il procedimento di esame e arrivato ad una asiarie favorevole per il richiedente - cioe se si
sono realizzati tutti i requisiti necessari relatinente alla forma e alla sostanza - e supponeralo ch
non sia stata presentata alcuna opposizione oappokizione e stata infruttuosa, l'ufficio brevett
concedera un brevetto.

Questo implica determinate azioni da parte dei€idfdi brevetti:

* | dati del brevetto vengono aggiunti al registes brevetti.

» Si da al richiedente un Certificato di Concessjoni tratta di un documento giuridico che
determina la proprieta del brevetto.

« L'ufficio brevetti pubblica in genere lo stessmcdmento. Molti uffici brevetti pubblicano anche la
richiesta 18 mesi dopo la data di presentaziorde(la data di priorita; vedere la definizione nella
domanda 60).

Di solito, per tenere in vigore il brevetto ogninane durante il termine di validita bisogna pagare
all'ufficio brevetti le tasse di rinnovo 0 manteeinto.
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14. Quali sono i costi per la protezione di un brestto?
| costi di un brevetto si possono dividere in quatipi differenti.

* | costi relativi alle tasse di domanda ed alagse pagati agli uffici brevetti nazionali o regibn
Queste spese possono variare molto da un paeseattai(si possono ottenere delle informazioni
sulle tasse direttamente negli uffici nazionalil@aéli) e normalmente sono minori rispetto alleealtr
spese nominate di seguito.

* | costi relativi agli avvocati o mandatari in betti che aiutano a redigere la richiesta di brevet
Anche se il ricordo ad un avvocato o mandatarigotiio € opzionale (a meno che il richiedente non
risieda nel paese e che la legge l'obblighi adressppresentato da un avvocato o mandatario
autorizzato ad esercitare nel paese) ma generangerdccomandabile chiedere assistenza esperta
guando si redige un documento di brevetto.

* Le spese di traduzione. Queste spese sono rtiea@a se si chiede la protezione della Pi in paes
il cui lingua ufficiale é differente della lingua e stata fatta la richiesta. Possono risultareaéle
specialmente nei casi di richieste di brevetti mdcnici.

* Tasse di mantenimento. Queste tasse normalmeme pgagate ad intervalli periodici (per
esempio ogni anno o una volta ogni cinque anrfipaldi mantenere la domanda o di mantenere in
vita il brevetto. In alcuni paesi, proteggere iMatti per tutto il termine di protezione (in gene2é
anni) puo risultare caro. Deve tenersi anche cdetdfatto che le tasse annuali di mantenimento
normalmente aumentano allaumentare del tempoiisicnantiene la protezione.

Per le PMI che vogliono chiedere la protezione latelvetto in vari paesi, il servizio offerto dal
sistema del PCT amministrato dallOMPI puo ridwoasiderevolmente le tasse e semplificare le
procedure. Per piu informazioni sul PCT vederedaanda 62.

Riferimenti

Costs An Issue for Whom John Orange. 2002. Discorso nella Conferenz&déP| sul Sistema Internazionale dei
Brevetti, Ginevra, Svizzera, 26 marzo 2002. Siebwvww.invention-ifia.ch/Costs_orange.pdf. Esponmosti dei
brevetti e le differenti opzioni e strategie.

IP CostCalculator. Sito web www.ip-calculation.com. Strumento infotioa gratuito on-line per calcolare il costo
della protezione della Pi, con informazioni su @itl60 paesi. Comprende anche un database di iedpEitdi tutto il
mondo.
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15. Come le informazioni ottenuta dalle banche datsui brevetti possono essere utili per
limpresa?

Le "informazioni sui brevetti" sono informazionicteche e giuridiche contenute nei documenti
brevettuali pubblicati periodicamente dagli ufflmievetti. Un documento di brevetto contiene la
descrizione completa di come funziona un'invenzidmevettata e le rivendicazioni che
determinano la portata della protezione. Contigrahe dettagli su chi ha brevettato l'invenzione e
guando é stato brevettata, e offre i corrispondefetiimenti bibliografici. All'incirca i due terzi
delle informazioni tecniche rivelate nei brevettnnvengono mai pubblicate altrove, e l'insieme dei
documenti brevettuali in tutto il mondo contiengiratirca 40 milioni di documenti. Questo rende
I'informazione brevettuale la raccolta piu granddati tecnologici classificati del mondo.
L'informazione brevettuale puo essere utile allel PBr una serie di ragioni. La piu importante e
che i brevetti costituiscono una fonte unica doiniazione tecnica che puo avere gran valore per la
pianificazione commerciale strategica delle PMI.maggior parte delle invenzioni sono rivelate
per la prima volta al pubblico quando si pubblidarevetto (o in bae alle leggi locali, la richigsti
brevetto). Pertanto, i brevetti sono una fonte ipsgz d’informazione sulle ricerche ed innovazioni
attuali, disponibile spesso molto prima che i ptGdonnovativi appaiano nel mercato.
L'informazione tecnica contenuta nei documenti ete’ali pud fornire alle PMI delle nozioni
essenziali che possono essere usate per:

* Evitare spese non necessarie per scoprire qelediai sa gia;

* Identificare e valutare le tecnologie per letize e i trasferimenti di tecnologia;

* Identificare tecnologie alternative;

 Tenersi al corrente delle ultime tecnologie nplapria area tecnica;

* Trovare soluzioni rapide ai problemi tecnici;

* Ottenere idee per ulteriori innovazioni.

Dal punto di vista della strategia commerciale alélla impresa, l'informazione brevettuale puo
aiutarti a:

* Localizzare soci commerciali;

* Localizzare fornitori e materiali;

* Vigilare le attivita dei concorrenti reali e potali;

* Identificare nicchie di mercato.

Ed infine, l'informazione contenuta nei documemnévettuali puo servire anche alle PMI per:
* Evitare possibili problemi di contraffazione;

* Valutare la brevettabilita delle proprie invenzio

* Opporsi alla concessione di brevetti che entiingonflitto coi propri brevetti.

Riferimenti

Esp@cenet: The EPO Guide to Patent Information onhte Internet. Ufficio Europeo di Brevetti. 2002. Sito web
www.european-patent-office.org/espacenet/info/mbhtm. Spiega come utilizzare Internet per le @tivelative ai
brevetti e come trovare l'informazione scientifieatecnica sui brevetti. Contiene informazioni stefnet stesso e
suggerisce alcune idee pratiche per fare ricerghaternet. Comprende anche indirizzi di interessentifico e tecnico
su Internet, come fonti di informazione sui brewvett

Informazioni Generali sulla Settima Edizione dellaClassificazione Internazionale dei BrevettiOMPI. 2000. Sito
web www.wipo.int/publications/patents/409/409s.pdfsponibile anche in francese ed inglese. Spi¢égdsiema di
classificazione per facilitare la ricerca e la adtazione di documenti brevettuali.
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Vantaggi dei brevetti come fonte di informazione tenica

| brevetti offrono vantaggi rispetto ad altre fodtinformazione tecnica perché:

» Contengono informazioni che spesso non sono gitelin altre forme;

« Hanno un formato relativamente standard che ceng® un riassunto, informazioni
bibliografiche, la descrizione dell'invenzione, lagihaggioranza dei casi con disegni illustrativi, e
dati completi sul richiedente;

« Si classificano per aree tecniche;

* Offrono esempi dell'applicabilita industriale kie’enzione;

» Abbracciano praticamente tutte le aree delladlegia.

Classificazione Internazionale di Brevetti

La Classificazione Internazionale dei Brevetti (JRCstata sviluppata principalmente come sistema
di classificazione, e poi recupero, di documenévbituali. L'obiettivo primario del'lPC & quello
creare uno strumento efficace di ricerca. A questpo cerca di assicurare che ogni aspetto tecnico
di un'invenzione possa classificarsi, per quantsiiile, come un insieme e non per classificazioni
separate delle sue parti costituenti. L'IPC sudeivia tecnologia in 8 sezioni, 120 classi, 628
sottoclassi e quasi 69.000 gruppi che abbracciattiagti ambiti della tecnologia. Attualmente sono
membri dell'lPC 54 paesi e ci sono altri paesi gtiézzano I'lPC o sue varianti per classificare i
brevetti.

Maggiori informazioni sull'lPC al sito www.wipo.iftdassifications/es/ipc.

Riferimenti

Patent Information and Documentation: Contents ofa patent document OMPI. 1999. Sito web
www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_cm3%.pdf. Fornisce informazioni su contenuto, classtione,
immagazzinamento e consultazione dei documentieiitgadi.

Patent Searching Tutorial and Guide to Online Resarces and Information. McKinney Engineering Library,
University of Texas. Sito web www.lib.utexas.edgf@fpatent-tutorial/index.htm. Dimostrazione pratid interattiva
di ricerca dei brevetti utilizzando il sito web Kéfficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Servizi del’OMPI di Informazione in materia di Bre vetti, WPIS, per Paesi in via di SviluppoSito web
www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informaai su distinti tipi di ricerca, sul WPIS ed i sis@rvizi, e delle
linee guida per presentare una richiesta.
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16. Come devo leggere un documento brevettuale?

E importante capire che aspetto ha un documentwadietto, non solo al fine di presentare una
richiesta di brevetto, ma anche per essere in gdadoovare all'interno di questi documenti le
informazioni tecniche, giuridiche e/o commercidliecsi stanno cercando. | documenti di brevetto
sono strutturati in tutto il mondo in modo relativente simile e, tranne alcuni variazioni, sono in
genere organizzati come segue:

» Copertina: serve da riassunto del brevetto. Contiene inéioni sulla data di presentazione, la

data di priorita, la data in cui € stato concedsbrévetto (se € stato concesso), un numero
d’identificazione del brevetto, dati sull'inventpul richiedente e sul mandatario in brevetti (se
appropriato), dati tecnici e di classificazioneuedriassunto del brevetto con un disegno.

» Descrizione deve descrivere in dettaglio sufficiente l'inzieme in modo che una persona

esperta nella stessa area tecnica possa riprotinrenzione a partire dalla descrizione e dai

disegni. Nella pratica ci sono occasioni (per eselrlp sequenze genetiche nel caso di brevetti di
biotecnologie) nelle quali ci puo essere del materaggiuntivo di supporto fornito su dischetto,

CD o altri mezzi che sono tenuti separati dal dosotm di brevetto effettivo.

 Rivendicazioni: indicano la portata della protezione. Si conside generalmente la parte piu

importante di un brevetto. E essenziale che lendigazioni siano scitte in maniera che dichiarino
esattamente gli aspetti dellinvenzione che sonovinuLe rivendicazioni sono generalmente

numerate, essendo il numero 1 la rivendicazioneapipia e dopo le rivendicazioni "dipendenti”

che fanno riferimento alle rivendicazioni anteriotia rivendicazione del brevetto deve essere
supportata dalla descrizione e dai disegni.

* Disegni illustrano tecnicamente l'invenzione. Ci possessere tutti i disegni che si considerano
necessari. In genere i disegni contengono un nunderaferimento per le diverse parti o
caratteristiche alle quali fa riferimento la desicme.

» Rapporto di ricerca: fornito dall'ufficio brevetti, contiene una ksti brevetti, libri, articoli di
riviste, verbali di conferenze, ecc., che hannoqumegche relazione con l'invenzione in questione.
Questo rapporto puo essere di grande interessespasso chi cerca i documenti brevettuali per
ottenere informazioni lo ignora.

Riferimenti

How to Read a Patent "Specification”. Vivien Irish. In Engineering Management Journaprife 2000. Sito web
www.bl.uk/pdf/patspec.pdf. Un riassunto di facianmgprensione su un documento di brevetto.

Determining the Scope of a PatentArnoud Engelfreit. 2001. Sito web www.iusmemtBsn/patents/claims. Riassume
la funzione delle rivendicazioni per determinareplartata della protezione del brevetto. Esponestirti tipi di
rivendicazione.

How to Read a Patent. Cambia Intellectual PropertyResource

Sito web www.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial_1/ttithtm. Un corso interattivo sulle distinte seziergontenuti di un
brevetto.

Servizi dellOMPI di Informazione in materia di Brevetti, WPIS, per Paesi in via di Sviluppo. Siteeb
www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informari su diversi tipi di ricerca, sul WPIS ed i sus@irvizi, e delle
linee guida per presentare una richiesta.
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17. Dove posso cercare informazioni sui brevetti?

Essendo i brevetti dei documenti pubblici, la maggiarte degli uffici di Pi in tutto il mondo offre
delle agevolazioni affinché il pubblico genericaspa consultare le banche dati sui brevetti. Alcuni
uffici nazionali e regionali di brevetti hanno redsponibili anche on-line i loro database sui
brevetti, generalmente di modo gratuito; inolakeuni prestatori privati di servizi offrono datalea
complessi ma a pagamento. | mandatari in brevettio sgeneralmente qualificati per cercare
documenti di brevetti e spesso le imprese ricori@fao per ottenere le informazioni necessarie.

Database gratuiti on-line sui brevetti

Paese / Organizzazione URL

Germania www.dpma.de/suche/suche.html

America Latina www.oepm.es/bases-documentalgsdtasp? ACTION=RETOUR
Australia www.ipaustralia.gov.au/services/S_droh

Banche Dati Trilateral www.uspto.gov/web/twsigm

Brasile www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patehtes.

Canada http://patentsl.ic.gc.calintro-e.html

Spagna www.oepm.es/bases-documentales/oeppPACTION=RETOUR
Stati Uniti Www.uspto.gov/patft/

Federazione Russa www.fips.ru/ensite/

Francia www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm

Ungheria www.hpo.hu/English/db/

Giappone www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl

Nuova Zelanda www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssnain

Ufficio Europeo dei Brevetti  www.european-pateffice.org/espacenet/info/access.htm
Regno Unito www.patent.gov.uk/patent/dbase/

Reppublica di Corea www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIx@&.html

Romania http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch

Tailandia www.ipic.moc.go.th/

Ci sono anche alcune aziende private che fornisa®icservizi di ricerca nelle banche dati, a
pagamento. Derwent (www.derwent.com), Dialog (wwalay.com), STN (www.stn-
international.de), e Questel Orbit (www.questelitocbm/index.htm) sono alcuni dei fornitori di
servizi commerciali piu popolari, tra cui il magggoe Derwent. Anche su Internet ci sono alcune
imprese relativamente recenti, grandi e piccoleyedlicropatent (www.micropatent.com), WIPS
Global (www.wipsglobal.com) e molte altre.

Riferimenti

Fornitori commerciali popolari e fornitori di servidi ricerca nei database a pagamento.
Derwent. sito web www.derwent.com.

Dialog. sito web www.dialog.com.

STN. sito web www.stn-international.di.

Questel Orbit. sito web www.questel.orbit.com.

Micropatent. sito web www.micropatent.com.

WIPS Globale. sito web www.wipsglobal.com.
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Elementi di base sui marchi

18.Cos’é un marchio?

Un marchio € un segno che permette di differenzipredotti o i servizi prodotti o somministrati
da un'impresa da quelli di altre imprese.

In generale, possono essere considerati marcparele, lettere, numeri, disegni, colori, foto,
forme, logotipi, etichette o una combinazione di gesti elementi usati per differenziare i prodotti

o i servizi di differenti imprese. In alcuni paesnche glslogan pubblicitari si considerano marchi

e possono registrarsi come tali negli uffici nazomarchi. Un numero sempre maggiore di paesi
permette la registrazione di forme meno tradiziodaimarchi, come i segni tridimensionali (per
esempio, la bottiglia di Coca Cola o la barra dccplato Toblerone), i segni sonori (suoni, come |l
ruggito di leone che precede i film prodotti dd&M), o i segni olfattivi (odori, come i profumi).
Tuttavia, molti paesi hanno messo dei limiti a ¢uehe puo essere registrato come marchio ed in
genere ammettono unicamente i segni che si pogsenmepire visivamente o che possono essere
rappresentati graficamente.

Le principali funzioni dei marchi sono:

» Permettere ai consumatoriidentificare il prodotto di un'impresa (sia un bene o un servizio), al
fine di distinguerlo dai prodotti identici o simili della concorrenza | consumatori che sono
soddisfatti di un determinato prodotto sono piupgrsi a comprarlo nuovamente o a tornare ad
usare quel prodotto. Percio € necessario che pmsd@tinguerlo facilmente da altri prodotti
identici o simili.

» Permettere alle imprese di distinguere i lorodott da quelli della concorrenza. Percio i marchi
svolgono un ruolo cruciale nelle strategle pubblicitd e commercializzazionedelle imprese
perché definiscondilnmagine e lareputazione dei prodotti dell'impresa davanti ai consumatori.

» Fornire anche un incentivo alle imprese pefestire nel mantenimento o nel miglioramento
della qualita dei loro prodotti, per assicurare che i prodotti recanti il marchilabiano una
reputazione positiva.

| marchi sono diversi dai nomi commerciali

Molta gente crede che registrando I'impresa edalnome commerciale nel registro delle imprese,
il nome rimarra automaticamente protetto come hiar@Si tratta di un errore abbastanza comune.
E importante capire la differenza tra i nomi comeiai e il marchio.

I nome commerciale € il nome completo della tua ipresa per esempio, "Blackmark
International Srl", eidentifica la tua impresa Normalmente finisce con Srl, S.A. o0 un‘altra
abbreviazione simile che denota il carattere gicoidlell'impresalUn marchio, invece, ¢ il segno
distintivo del prodotto o dei prodotti della tua impresa Un'impresa puo essere titolare di vari
marchi, come € il caso di Blackmark InternationdicBe puo vendere alcuni prodotti sotto il nome
di BLACKMARK ed altri con quello di REDMARK. Le imgese possono utilizzare un certo
marchio per identificare tutti i loro prodotti, ma linea di prodotti in particolare, o un tipo sfieo

di prodotto che produce. Alcune imprese possonbensare il loro nome commerciale, o parte di
esso, come marchio, nel qual caso, dovrebberodenase di registrarlo come marchio per ottenere
protezione.

La parola "marchio” si usa sempre nella presenigegiferita tanto alle merci, quando si intendeatohio di fabbrica o
commercio"”, quanto ai servizi, quando in geneigtende "marchi di servizio", in base al contestedere nella domanda 21 una
breve spiegazione sui marchi di servizio.
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L’art.7 del Codice della Proprieta Industriale (d'annanzi anche denominato c.p.i.) precisa che
possono costituire oggetto di registrazione comechia d'impresa tutti i segni suscettibili di
essere rappresentati graficamente, in particola@arole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodottodella confezione di esso, le combinazioni o le
tonalita cromatiche, purché siano atti a distingeerprodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese

Da questo elenco si nota che sono in particolaseettibili di costituire un valido marchio le
lettere, le cifre, la forma del prodotto o delleastonfezione (si pensi, ad esempio, ai numerosi
marchi tridimensionali di Bulgari per le bottigléei suoi profumi) purché tali da avere un, sia pur
minimo, carattere di distintivita (es. la doppiaiF-endi, la V di Valentino che, sia pure in caggtt
standard, € inscritta in un ovale aperto nellagartperiore e, ancora, la V bianca inscritta in un
rettangolo nero).

La forma del prodotto o del suo confezionamento postituire un valido marchio, a condizione
che il segno in questione non sia costituito escusente dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto (si tratta della forma naturale deddmtto e, quindi, di una forma priva di capacita
distintiva), dalla forma del prodotto necessaria pdenere un risultato tecnico (proteggibile
esclusivamente da un brevetto o da un modelloiliia)ito dalla forma che da un valore sostanziale
al prodotto (Art.9 c.p.i.).

L’art.7 c.p.i. cita anche nell'elenco dei segnicatigbili di costituire un valido marchio i suoni.
Infatti, pud costituire un marchio valido un suoaa;ondizione che sia rappresentato graficamente,
mediante un pentagramma dettagliato, illustrandwte musicali.

L’art.7 c.p.i. indica, altresi, che le combinaziantonalita cromatiche possono costituire un valido
marchio. Con questa definizione si esclude chegosstituire un valido marchio un colore puro
perché si ritiene che l'uso dello stesso non pessare esclusivamente riservato ad un solo titolare

Sebbene l'art.7 c.p.i. non li citi espressameraend parte dei segni suscettibili di costituire un
valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i nsaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di
servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, ghresentino un carattere distintivo, vale a dire sh
tratti di un segno che possa essere percepitoutbdllipo dei consumatori di riferimento, come uno
strumento d'identificazione dell'origine commereialei prodotti o dei servizi considerati,cosi
consentendone, senza possibilita di confusiordistanzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio,
e stato depositato come marchio d'impresa lo slogabblicitario della famosa catena di
arredamento Mondo Convenienta nostra forza e il prezzodepositato anche come brano
musicalgingle.

Esistono forti dubbi sulla registrabilita dei marolfattivi, infatti, oltre a non essere rappresduili
graficamente,al momento,non esiste una classibicazinternazionale degli odori tale da consentire
una precisa ed inequivocabile indicazione.

Riferimenti

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchiper le Piccole e Medie ImpreseOMPI. Sito web
www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_rpafkUn riassunto di facile comprensione sui marizhioro
protezione ed i loro tipi, utilizzo ed applicazigmwen illustrazioni ed esempi.

IPR-Helpdesk Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni basile guide da scaricare, e numerosi collegamenti
con altri portali sulla Pi. Comprende una guidarearchi, sotto al link Segni Distintivi, e comprenspiegazioni sui
marchi, la loro utilita, protezione, tipi e regetione.

Trademark World . Sito web www.ipworldonline.com. E necessario ataysi; US $892 I'anno. Notizie e novita
internazionali sui marchi.
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La Legge 22.362 argentina in materia di marchiesigndefinisce come marchi registrabili segni
per contraddistinguere prodotti 0 servizi uno o parole con o senza significato, disegni, emblemi,
monogrammi, figure, stampe, sigilli, immagini, fascombinazioni di colori applicate in un punto
preciso del prodotto, confezione o imballaggio;ctembinazioni di lettere e numeri; le lettere e
numeri su un speciale disegno; gli slogan publditjie forme con capacita distintiva e ogni altro
segno avente tale capacita distintiva.
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19. Che cosa non si puo proteggere come marchio?

Al momento di scegliere un marchio é utile conosdercategorie di segni che normalmente non
sono accettati per la registrazione. La richiestaegistrazione di un marchio e rifiutata sulla déas
dei cosi detti "motivi assoluti" nei seguenti casi.

Termini generici. Per esempio, se la tua impresa tenta di regestranarchio Sedia per vendere
sedie, il marchio sara rifiutato poiché "sedial' teimine generico del prodotto.

Termini descrittivi. Sono parole normalmente impiegate nel commereradpscrivere il prodotto

in questione. Per esempio, e probabile che il harDolce sia rifiutato per commercializzare
cioccolate essendo descrittivo. In fatti, sarebireslerato sleale concedere ad un solo fabbricante
di cioccolato I'esclusiva sulla parola "dolce” pemmercializzare i suoi prodotti. Allo stesso modo,

i termini qualitativi o lodevoli, tali come "RapitloMeglio", "Classico” o "Innovativo" sono
suscettibili di obiezioni simili, a meno che siaparte di una marchio altrimenti distintivo. In tali
casi, sara necessario allegare un scarico di reapdita con cui si chiarisca che non si vuole aver
I'esclusiva su quella parte specifica del marchio.

Marchi ingannevoli. Sono marchi suscettibili di ingannare o confoederonsumatori rispetto alla
natura, qualita od origine geografica del prodoRer esempio, se si tenta di commercializzare
margarina e si mostra lI'immagine di una vaccap@aiile che la domanda di marchio sia rifiutata,
poiché indurrebbe il consumatore ad errore, assdoiail marchio con prodotti lattieri, (cioé, col
burro).

Marchi considerati contrari all'ordine pubblico o al buon costume.In genere, le parole e le
illustrazioni che si considerano contrarie allemercomunemente accettate dalla morale e dalla
religione nel paese dove si desidera ottenereol@zione non possono registrarsi come segni.

Le bandiere, stemmi, marchi ufficiali ed emblemi diStati o di organizzazioni internazionali

che siano stati comunicati all'Ufficio Internazitmalel'lOMPI normalmente sono esclusi dalla
registrazione.

Le domande sono rifiutate per "motivi relativi" euan il marchio e in conflitto con marchi gia
esistenti.La coesistenza di due marchi identici, o moltoilsimelativi allo stesso tipo di prodotto
puo confondere i consumatori. In alcuni uffici darohi € prassi abituale che durante il processo di
registrazione si verifichi la possibilita di coriti con marchi esistenti, (tra cui i marchi famosn
registrati), mentre molti altri fanno I'accertam®iblo se il marchio viene impugnato da terzi una
volta pubblicata la domanda. In entrambi i casi;igécio considera che il tuo marchio e identi@o
confondibilmente simile ad uno esistente per privddéntici o simili, sara rifiutato o invalidato.
Pertanto, la cosa migliore é astenersi dall'utdizzmarchi che possano causare confusione per la
loro somiglianza a marchi esistenti.

Riferimenti

IPR-Helpdesk Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni diseee guide da scaricare, e vari collegamenti doin al
portali sulla Pi. Comprende una guida sui maraittosil link Segni Distintivi, e comprende spiegaazi sui marchi, la
loro utilita, protezione, tipi e registrazione.

All about trademarks. Sito web www.ggmark.com/whatis.html. Informazidinbase sui marchi e numerosi
collegamenti con siti e informazioni correlate.

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchiDiretta alle Piccole e Medie ImpreseOMPI. Sito web
www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_rpalfklUn riassunto di facile comprensione sui marshila

loro protezione ed i loro tipi, utilizzo ed applaane. Include i motivi principali per rifiutare tchieste di marchio.
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20. Perché devo proteggere il mio marchio?

Sebbene la maggioranza delle imprese comprendeoftanza dell'uso dei marchi per distinguere i
suoi prodotti da quelli dei suoi concorrenti, natteé sono coscienti dell'importaza di proteggerli
attraverso la registrazione. Data I'importanza pte avere un marchio per determinare il successo
di un prodotto nel mercato, & essenziale che glilata una protezione adeguata.

Puoi proteggere il tuo marchio registrandoRegistrare un marchio concede all'impresa |l
diritto esclusivo di utilizzarlo. Questo impedisce che altri commercializzino pttbddentici o
simili con lo stesso marchio o con un marchio ®nuhe induca in errore. Puoi concedere il tuo
marchio protetto in licenza o in franchising adelmprese, fornendo cosi una fonte addizionale di
entrate alla tua impresa. Un marchio protetto ame determinata reputazione tra i consumatori puo
usarsi a volte anche per ottenere finanziamenstdazioni finanziarie come banche o investitari d
rischio che sono sempre piu coscienti dell'impasagiei marchi per il successo commerciale.

Se non proteggi il tuo marchio, altre imprese pduaiero utilizzare, deliberatamente o senza esserne
consapevoli, per i loro prodotti lo stesso segnmaegno simile che induca in confusione. | tuoi
concorrenti potrebbero adottare una marchio simildentico ed approfittare della reputazione e
delle relazioni che hai creato coi tuoi clientiagiscommerciali. L'utilizzo del tuo marchio da part

di altre imprese puo confondere i tuoi clienti & guegiudicare anche la reputazione e 'immagine
della tua impresa, specialmente se il prodottdeieadi qualita inferiore.

Pertanto, la protezione del marchio del tuo pradott

» Garantisce che i consumatori distinguano i priodot

» Permette alle imprese di differenziare i loroqwtti;

« E un strumento di marketing e permette di costrlimmagine e la reputazione di un'impresa;

* Pud essere oggetto di concessione di licenzerrérdouna fonte diretta di entrate attraverso
royalties;

* Rappresenta un fattore determinante negli accbfdganchising;

* Puo essere un’'importante risorsa commerciale;

* Incita le imprese ad investire nel manteniment@bmiglioramento della qualita del prodotto per
non indurre in inganno il consumatore.

In alcuni paesi, specialmente nei paesi che appida sistema di "diritto tradizionale” come
Australia, il Canada, gli Stati Uniti, I'lndia edRegno Unito, un marchio pud proteggersi anche
mediante il suo uso. | vantaggi principali di résgise il marchio in questi casi sono:

» La registrazione fornisce una prova dei diritthe & specialmente importante nel caso di
controversie con terzi;

* Si puo presentare la richiesta prima di utiliezait marchio, ottenendo cosi dei diritti esclusivi
anche prima di iniziare a commercializzare il tnodwtto;

* La registrazione rende piu facile ed economiddifizsa dei tuoi diritti;

* Il marchio e incluso nel registro;

» Puo mettersi di fianco al marchio il segno ®.

Riferimenti

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchiDiretta alle Piccole e Medie ImpreseOMPI. Sito web
www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_rpafk Espone alcuni motivi commerciali per proteggier
marchi.

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni diskeee guide da scaricare, e numerosi link ad altri
portali sulla Pi. Comprende una guida sui mardHink Segni Distintivi, e spiega perché devonotpggersi i marchi.
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Caso studio: Internazionalizzazione Provolone Valpdana

Il presente caso illustra come il Consorzio abliaceduto all'internazionalizzazione dei propri
marchi mediante una strategia di espansione conmens nuovi mercati.

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana e un‘asgimne che ha come scopo la gestione della
produzione e commercializzazione del formaggio Blawe Valpadana, nonché la gestione delle
scorte, fornendo assistenza tecnica e legale intanalla produzione e commercializzazione
dellomonimo formaggio e svolgendo attivita di snydpo, organizzazione, promozione ed
informazione in proposito.

Il Consorzio gestisce, inoltre, la DOP Provolondpddana e svolge le attivita di promozione della
predetta denominazione e dellomonimo marchio. ttevigh e i servizi di Consorzio Provolone
Valpadana sono contraddistinti da due principaind e una denominazione di origine D.O.P.,
oVVvero:

a) il brand c.d.istituzionaleProvolone ValpadangFigura 1), depositato/registrato per identificare
prodotti appartenenti alla classe merceologica 29;

b) il marchioMister CheeséFigure 2 - 3), creato e diffuso per promuovere gpecifico progetto

di formazione e registrato per contraddistingueocglptti appartenenti alla classe 41,

c¢) la denominazione di origine D.OProvolone ValpadanéFigura 4);

* % %

a) Marchio “Provolone Valpadana”

Figura 1

Il marchio Provolone Valpadanae protetto in Italia, attraverso la registrazione 646917
(corrispondente alla domanda di marchio figurativavil 995C002265 depositata il 4 aprile 1995)
rinnovata il 4 aprile 2005 per la sola classe 29r(e, pesce, pollame e selvaggina; estratti diecarn
frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccatotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte
prodotti derivati dal latte; oli e grassi commeilib

A livello internazionale, il Consorzio risulta tiewe della registrazione internazionale n. 6343&8 p
la classe 29, recentemente rinnovata nel 2005,sesba& ai seguenti Paesi : Austria, Benelux,
Francia, Germania, Liechtenstein, Polonia, PortogdRepubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, con successiva estensione a@&a@one, Russia.

Il Consorzio Provolone Valpadana e altresi titoldredomande/registrazioni negli Stati Uniti,
Canada, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia,eAliga, Gran Bretagna, Irlanda, Messico e
Venezuela.
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b) Marchio Mister Cheese

Figura 2

ACTER Gl
W il

Figura 3

Il secondobrand adoperato da Consorzio Provolone Valpadarndister CheesgFigure 2 - 3)
protetto, sulla base delle informazioni raccolteltasito in classe 41 (educazione; formazione;
svago; attivita sportive e culturali).

Tale segno distintivo e stato selezionato per ifieate e realizzare un progetto pilota sviluppato
nel 2004, avente | seguenti obiettivi:

. promuovere una cultura della sana alimentazionespreconsumatori giovani € meno
giovani;

. valorizzare un prodotto tipico protetto da un mavah valore europeo;

. far conoscere la filiera del latte dalla stallaatabilimento, dall’alimentazione della vacca
sino alla lavorazione del latte;

. far conoscere il processo di produzione del ProwMalpadana,;

. attivare un confronto europeo tra scuole che t#het sui temi in questione, attraverso

I'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazeo

Il marchio Mister Cheese protetto in ltalia attraverso domande di reg@tne di un marchio
misto figurativo (n. CR2006C000026) ed un marchien@minativo stilizzato (domanda n.
CR2006C000029), depositate rispettivamente il 16 éebbraio 2006 nella classe 41. Entrambe le
domande contengono una rivendicazione dei colori.
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c) Denominazione di origine D.O.P.

Figura 4

Consorzio Provolone Valpadana risulta titolarerh denominazione di origine D.O.P (Figura 4).
Codificato con un proprio standard fin dal 193800R. 17 maggio 1938, n. 1177), il Provolone
venne tutelato comerovolone Tipicoa partire dalla meta degli anni '50, per effegtiadrevisione
della legislazione nazionale sui formaggi (Leggel®5 del 10 aprile 1954 e D.P.R. 30 ottobre
1955, n.1269).

Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazidAevolone Tipico e decaduta (che
sostanzialmente identificava un formaggjenericq, sostituita dalla denominaziorférovolone
Valpadanaformaggio a Denominazione di Origine Controlld®a0.C).

Dal 1996 il Provolone Valpadana si fregia dell'dgiwo D.O.P, Denominazione di Origine
Protetta (Reg. CE n. 1107/96 della Commissione 1&elgiugno 1996), in accoglimento della
legislazione comunitaria (Reg. CEE 2081/92 del @hiesdel 14 luglio 1992), che definisce le
caratteristiche dei prodotti a denominazione djiog.

Negli ultimi anni la presenza del Consorzio sui caérinternazionali si é rafforzata, cosi come le
attivita legate allo sfruttamento e valorizzazialee propri marchi.

In particolare, il Consorzio e ora presente neidlde Europea, cosi come in Svizzera, Sudafrica,
Stati Uniti d’America, Canada, Libano, Giapponeygdpore, Australia e America Latina (inclusa
'Argentina).
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21. Quali sono i differenti tipi di marchi?

Come sono stati definiti nella domanda 18, i masdmo dei segni che permettono di differenziare i
prodotti o i servizi prodotti 0 somministrati da'iompresa da quelli delle altre.

Marchio di servizio

Il marchio di servizio & di natura molto simile aharchio di fabbrica o di commercio. Entrambi
sono segni distintivi; i marchi di fabbrica digirono i prodotti di un‘impresa da quelli delle @/t

i marchi di servizio compiono la stessa funzioneelazione ai servizi. | servizi possono essere di
gualunque classe, come finanziari, bancari, digiiagubblicita, restaurazione, ecc. | marchi di
servizio possono registrarsi, rinnovarsi, invalgilag cedersi, e possono essere anche oggetto di
licenza, alle stesse condizioni dei marchi di fadzbo di prodotto.

Marchi collettivi

Generalmente i titolari dnarchi collettivi sono associazioni o cooperative che non utilizzano
marchio collettivo per loro stessi ma i cui memiiainno diritto ad usarlo per commercializzare i
loro prodotti. L'associazione stabilisce per esempicriteri che dirigono I'uso del marchio
collettivo, le norme di qualita o di origine geofita, ed offre ad ognuna delle imprese il diritio d
usare il marchio a condizione di rispettare quastene. | marchi collettivi possono essere efficaci
al momento di commercializzare congiuntamente idpttd di un gruppo di imprese che
individualmente avrebbero difficolta a far riconese ai consumatori i loro marchi e a farli
distribuire dai principali dettaglianti. Un esempild marchio collettivo di grande successo ¢ il
marchio MELINDA utilizzato da 5.200 produttori diate situati nella Val di Non e nella Valle del
Sole (ltalia). Ogni produttore ha il diritto di lzare il marchio collettivo MELINDA che
appartiene al Consorzio Melinda, purché le sue mgbettino i requisiti imposti dal consorzio.

Marchi di certificazione

| marchi di certificazione sono concessi quandopurdotto o servizio soddisfa alcuni standard
predefiniti, ma non sono limitate a nessuna adesmrappartenenza. Pud usarli chiunque possa
certificare che i suoi prodotti rispettano cerirstard definiti. Nella maggior parte dei paesi, la
principale differenza tra i marchi collettivi e ianchi di certificazione e che i primi possono esser
usati solo da un gruppo specifico di imprese (fB&mngio, i membri di un‘associazione), mentre i
marchi di certificazione puo usarli chiunque rispgli standard definiti dal titolare del marchio d
certificazione.

Uno dei requisiti pitu importanti per ottenere unarahio di certificazione € che I'ente che richiede
la registrazione sia considerato "abilitato a @edre" che i prodotti in questione rispettino gli
standard. Un esempio famoso di un marchio di eeatifone € il marchio Woolmark che puo
applicarsi solo ad articoli che dimostrano di esdatti al 100% di lana. Vedere la domanda 71 per
saperne di piu sui marchi di certificazione.

Riferimenti

"Il Valore deli marchi Collettivi e di Certificazio ne per le Imprese." Nella Rivista dellOMPI, Luglio-settembre
2002. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/wipagazine/09_2002.pdf. Descrive il valore, i tipiilizzo dei
marchi collettivi per le PMI, con due studi di cdeil Peru.

"Certification Marks, Guarantees and Trust." J. Belson. In European Intellectual Property Rayieuglio 2002.
Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londra N8%¥, Regno Unito. Tel.: +44 171 393 7000. Fax4 141
3937030.

“Protection of Well-Known Marks”.Denis Croze. Iddournal of Intellectual Property Rightsolume 5, maggio 2000,
pag. 131-51.
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| Marchi notoriamente conosciuti

Sono i marchi che le autoritd competenti di un pa@msiderano molto conoscifitin generale, i
marchi notoriamente conosciuti godono di maggiom@gzione. Per esempio, in alcuni territori
saranno protetti anche se non sono registrati {heaise non sono stati usati). Inoltre, mentre i
marchi sono generalmente protetti contro l'utilisizanarchi simili solo se questi ultimi sono usati
per prodotti identici o simili, i marchi notoriamenconosciuti normalmente sono protetti contro
l'utilizzo di ogni marchio simile che possa induar€onfusione, anche per prodotti non correlati, a
patto che si rispettino certe condizioni. La fitalprincipale di questa protezione rafforzata e di
impedire che le imprese si approfittino della regigne di una marchio notoriamente conosciuto
senza offrire una contropartita e danneggino larspatazione o fama.

® Nelle Raccomandazioni Congiunte del’OMPI RiguardantDisposizioni sulla Protezione dei Marchi Notoriarten
Conosciutiil termine “Autorita competenti” &€ usati con rigda alle autorita amministrative, giudiziarie o gua
giudiziaria. L'autorita competente puo essémeer alia, un tribunale che tratta casi di contraffazionenaifficio di
proprieta intellettuale durante una procedura desa di opposizione.
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22. Che cosa devo ricordare quando scelgo o crearlo marchio?

Scegliere o creare un marchio adeguato € una fsentdnante, poiché costituisce un elemento
importante della strategia di marketing della maiiesa. Pertanto, qual € il marchio appropriato per
il tuo prodotto/i? Sembra che non ci siano regaleversali, ma si raccomanda di considerare i
seguenti quattro punti:

« il marchio scelto deve avere tutti i requisggali per poter essere registrato (Vedere la domand
19).

. E raccomandabile assicurarsi che se il marcha@dto da una o pitl parole queste parole siano
semplici da leggere, scrivere, sillabare e ricord@ e che si prestino ad ogni tipo di utilizzo
pubblicitario.

* Il testo non deve avere connotazioni negativenel&a sua lingua né in nessuna delle lingue dei
mercati potenziali di esportazione.

» il marchio non deve essere identico o conforaiente simile ad un altro ed il corrispondente
nome di dominio (indirizzo Internet) deve esserspdnibile per la registrazione. (Vedere la
domanda 78 per maggiori informazioni sulla relagiesistente tra i nomi di dominio e i marchi.)

Quando si scelgono una o piu parole come tuo narcldvi tenere anche in considerazione le
implicazioni della scelta dei seguenti tipi di paro

* Parole inventate o "fantasiose."Sono parole senza alcun significato intrinseceater. Le parole
inventate hanno il vantaggio di essere piu fadlipdoteggere, dato che é piu probabile che siano
considerate distintive. D’altra parte pero ai conatori risultera piu difficile ricordarle e la
pubblicita dei suoi prodotti esigera maggiori sftoEsempi tipici sono Kodak ed Exxon.

* Marchi arbitrari . Sono parole il cui significato non ha relazionencil prodotto che
pubblicizzano. Anche se questi tipi di marchi sdaili da proteggere, e probabile che richiedano
molta piu pubblicita per creare l'associazione ifranarchio ed il prodotto nella mente dei
consumatori. Tipici esempi sarebbero i marchi Apptun per computer.

» Marchi evocativi. Sono marchi che alludono ad uno o a vari attritheit prodotto. L'attrattiva dei
marchi evocativi € che agiscono come una formaubbficita. Tuttavia, un piccolo rischio e che
alcuni paesi considerino il marchio troppo desente rifiutino la sua registrazione.

Un esempio di marchio evocativo sarebbe la crer@es@oppertone.

Indipendentemente del tipo di marchio che scedortante che eviti di imitare marchi esistenti.
E improbabile che ti permettano di registrare urramia che modifica leggermente un marchio
notoriamente conosciuto o famoso di un concorremteyno che lo riproduce con degli errori di
ortografia.

Riferimenti

IPR-Helpdesk Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni diseae guide da scaricare, e numerosi collegamenti
con altri portali sulla Pi. Comprende una guidarsarchi, al link Segni Distintivi, e comprende velisi tipi di marchi.
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23. Come registro i miei marchi?
Il richiedente

Come prima cosa, bisogna inviare o consegnare whulmali richiesta di marchio debitamente
compilato e pagare le tasse corrispondenti. Il fmdamprendera:

* | dati di contatto della tua impresa,;

* Un'illustrazione grafica del marchio (puo esg@hiesto un formato specifico);

» Una descrizione dei prodotti e servizi e dellssk o classi alle quali appartengono per le daali
tua impresa desidera ottenere la protezione dethmar

Bisogna segnalare che alcuni uffici marchi (pemgse, quelli degli Stati Uniti e del Canada),
richiedono che si dimostri I'uso del marchio, ogpadine si presenti una dichiarazione che I'impresa
intende usare il marchio per gli scopi indicatilaedlomanda. | corrispondenti uffici marchi ti
daranno informazioni piu precise riguardo alla pahra di domanda.

L'ufficio marchi

La procedura degli uffici marchi varia da un paab&ltro ma in termini generali comprende le
seguenti fasi.

Esame formale L'ufficio marchi esamina la richiesta per assicsr che rispetti i requisiti o le
formalita di carattere amministrativo, cioe, chetdsse siano state pagate e che il modulo di
richiesta sia stato compilato correttamente.

Esame sostanzialeNella maggior parte dei paesi, l'ufficio marceamina anche la richiesta per
verificare che rispetti tutti i requisiti sostankzigper es. che il segno non sia escluso dalla
registrazione dalla legge marchi e che non siaanflitto con marchi anteriori nelle classi

pertinenti.

Pubblicazione ed opposizioneln molti paesi il marchio viene pubblicato su bollettino
ufficiale, per concedere un termine a terzi perugmare la registrazione. In alcuni altri paesi, il
marchio e pubblicato solo dopo essere stato ragistma con un periodo successivo in cui Si puo
presentare istanza per revocare la registrazione.

Registrazione Una volta deciso che non ci sono motivi per tdre la richiesta, si registra il
marchio e si emette un certificato di registraziohe e in genere valido 10 anni.

Rinnovo. Il marchio puo essere rinnovato indefinitamenteggndo le tasse di rinnovo

corrispondenti, ma la registrazione pud essere lEtaulel tutto o per certi beni e servizi se il
marchio non e stato usato per un certo perioderdpb come specificato nella relativa legge sui
marchi.

Riferimenti

Guidelines for Trademark Examination. International Trademark Association. 1998. Sith
www.inta.org/downloads/tap_tmexam1998.pdf. Direttper gli uffici di registrazione dei marchi suiteri di
valutazione dei marchi.

Official Trademark Fees. In IPR-Helpdesk. Il documento si pud scaricarevdav.ipr-helpdesk.org.
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La protezione di un marchio pud essere ottenutavaitso la registrazione o anche solo attraverso
'uso. Tuttavia, vi consigliamo di registrare il stoo marchio presso I'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede’déicio a Roma, sia presso una delle Camere di
Commercio esistenti in ogni provincia del territoitaliano. La registrazione del marchio offre una
maggiore protezione, soprattutto in caso di cdoftibn un marchio identico o simile.

Una domanda dovra essere presentata per ogni gda@sske quale viene chiesto la protezione,
debitamente completata, nella quale dovranno egséieati i dati del richiedente. Dovra, inoltre,
essere eletto domicilio, nella Capitale FederaleBdenos Aires e dovra essere corrisposta la
relativa tassa

| costi della protezione

E importante tenere a mente e preventivare adegeata i costi associati al processo di
registrazione del marchio.

 Ci possono essere dei costi associati alla aeealel logo o della parola da usare come marchio.
Molte imprese appaltano il lavoro creativo a deisidenti esterni.

» Possono esserci dei costi per lo svolgimentadinicerca sui marchi (vedere la domanda 24).

* |l processo di registrazione dei ha costi cheéavar in funzione del numero di paesi e delle classi
(categorie di prodotti) per le quali si richiede paotezione. L'ufficio nazionale marchi puo
informarti piu dettagliatamente sui costi asso@#lti registrazione dei marchi nel tuo paese (\veder
I'appendice Il per una lista di siti web degli offdli proprieta industriale).

* Le imprese che ricorrono ad un agente di marehigssere assistite nel processo di registrazione
incorreranno in spese addizionali ma probabilmergparmieranno un bel po’ di tempo e di
energie.

In generale, chiunque desideri utilizzare un marcbi che l'utilizzino terzi puo richiedere la
registrazione. Questa persona puo essere una pdisica o giuridica.

La domanda di registrazione per marchio d'impreseedessere redatta su apposito modulo C e
depositata presso una qualsiasi Camera di Commadrtialternativa, la domanda potra essere
inviata per posta all’'Ufficio Italiano Brevetti e afchi — Divisione XllII - Via Molise 19 — 00187
ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritooppure in via telematica (in tal caso il
deposito pud essere eseguito esclusivamente darekentivamente si e registrato mediante
collegamento al sito web: www.telemaco.infocam#re.i

La domanda deve contenere:

» modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie;

* attestazione di versamento all’Agenzia delle Eptrat Centro Operativo di Pescara da
effettuarsi su c/c n.82618000 per gli importi refatlle tasse (primo deposito: € 101,00
tassa di registrazione comprensiva di una clas84;3 per ogni classe aggiunta);

ricevuta del pagamento su c/c postale dei dirittsegreteria alla Camera di Commercio
presso cui si effettua il deposito (€ 40,00 opid3,00, piu marca da bollo di €14,62);

lettera d’incarico, atto di procura o dichiaraziowke riferimento a procura generale
(eventuale);

» Documento di priorita (eventuale);
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* Atto di delega (eventuale);

L'esame delle domande di registrazione dei mar@mianali, depositate nei suddetti modi, si
svolge in tre fasi:
1.ricevibilita: I'Ufficio controlla che la domanda aiconforme alle condizioni stabilite
dall'art.148 CPI (richiedente identificabile, righazione del marchio, elenco dei prodotti e/o
servizi);
2.esame formale: I'Ufficio verifica che la domandantenga quanto previsto dall’art.156 del
CPI (contenuto della domanda);
3.esame tecnico: I'Ufficio, riconosciuta la regolariformale della domanda di registrazione,
procede allesame tecnico, svolto ai sensi delfd@ CPI, al fine di accertare che non
esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Affinché un marchio possa essere registrato, infathecessario che possegga determinati requisiti
(vedi artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comneal¥, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I. );itra
principali:

* sia rappresentabile graficamente;

 abbia capacita distintiva;

* non sia decettivo;

* non sia contrario alla legge, all’ordine pubblicalduon costume.

La domanda di registrazione del marchio d'impressedessere depositata presso la Direccion
Nacional de Marcas dell'INPI, per la quale € neaBsseleggere domicilio nella citta di Buenos
Aires.

La domanda di registrazione di un marchio figu@tidenominativo o misto che include un logo o
un grafico che non supera i 6 cm di altezza pem&dclarghezza, comporta il pagamento di una
tassa pari a $300. Per il logo o il grafico tracré di altezza per 6 cm di larghezza e un terzo di
pagina la tassa € maggiorata di $78, per il loglogoafico di una misura maggiore di un terzo di
pagina fino a due terzi di pagina la tassa € maggiali $155, per il logo o il grafico di una miaur
maggiore di due terzi fino ad una pagina inter@$sa € maggiorata di $233.

In caso di marchio denominativo - che comprendmetlgi grafici o colori specifici - dovra essere
consegnato un esemplare dell’elemento denomingivccui si chiede la registrazione, mentre, in
caso di marchio misto o figurativo - che compreetiEmenti tipografici o immagini - non deve
essere completato il campo relativo all’elementooteinativo, ma dovranno essere allegate quattro
copie alla domanda con la tipografie e/o figureemdicate, con descrizione dei prodotti o servizi
che si richiede includere (per maggiori informazieivolgersi a I.N.P.l., Paseo Colén 717, Buenos
Aires, tel. 0800-222-INPI (4674), oppure via ingrnwww.inpi.gov.ar o via e-malil:
infomarcas@inpi.gov.ar

La domanda puo essere presentata nella sede dlidppure, fuori da Buenos Aires, negli Uffici
delle Poste Argentine o altro ufficio autorizzato.

La procedura di registrazione comprende | segyassi:

a) esame della forma: I'Ufficio Brevetti e Marctsagnina il marchio al fine di assicurarsi che sia in
possesso dei requisiti o formalita di carattere anstmativo (vale a dire la corresponsione della
tassa per la presentazione della domanda e il @ampénto del modulo della domanda)

b) pubblicazioni: dalla data in cui la domanda egwubblicata nel Bollettino dei Marchi, terzi
possono presentare opposizione alla registrazioime en termine di trenta giorni;
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c) esame della domanda: I'Ufficio Brevetti e Mar@samina la domanda al fine di verificare se
siano stati soddisfatti 0 meno i requisiti sostalzi validita assoluta (per esempio se il marchio
possegga caratteristiche che, secondo quanto thsga#la normativa in materia di marchi, non
consentano la sua registrazione) e validita redgtion esistono marchi configgenti);

d) registrazione: una volta che é stato accertagonon esistono motivi per rigettare la domanda, si

procedera alla registrazione del marchio oggettdodnanda e verra consegnato al richiedente un
certificato di registrazione che sara valido pepariodo di dieci anni.
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24. Come posso scoprire se il marchio che ho scefiad essere in conflitto con altri marchi
registrati? Cos’é una ricerca di marchio?

Prima di presentare una richiesta di registraztinen marchio ci si deve accertare che si € portata
a termine unaicerca di marchi per essere sicuro che il marchio che pensi tizzdre, o uno
simile, non sia stato gia registrato da un‘altr@rasa per prodotti identici o simili ai tuoi. E
consigliabile realizzare una ricerca di marchi sofo nel proprio paese ma anche, se possibile, nei
paesi potenziali di esportazione al fine di evifar@blemi di contraffazione in una fase successiva.

Puoi realizzare tu stesso la ricerca o utilizzaservizi di un agente di marchi. In entrambi i céesi
ricerca puo effettuarsi tramite l'ufficio nazionatearchi (gratuitamente o pagando una tassa), o
consultando una banca dati commerciale sui maegjistrati. Qualsiasi sia il metodo scelto, si
deve ricordare che quella ricerca e solo preliren&uo essere difficile assicurare che il tuo
marchio prescelto non e "confondibilmente simild"um marchio esistente validamente registrato.
Questo e il motivo per cui puo essere molto uilgulida di un consulente esperto in marchi, che
abbia familiarita con le pratiche dell'ufficio mdmice con le decisioni del tribunale.

Tuttavia, prima di ricorrere ad un mandatario cenei verificare se il tuo ufficio nazionale marchi
(o una societa di banche dati) ha un databasenerghatuito di marchi registrati che puoi utilizzar
per realizzare per conto tuo una ricerca prelingindel sito web del'lOMPI & disponibile una lista
di database sui marchi all'indirizzo http://arbit@po.int/trademark/output.html.

| marchi sono raggruppati in "classi" in base aidmtti o servizi che servono a identificare (vedere
la spiegazione del sistema internazionale di diaagione su
www.wipo.int/classifications/nice/es/about). Quinmioi iniziare a familiarizzare con le 45 diverse
classi di marchi.

Classi di marchi

La maggior parte dei paesi chiede che nel modulicdiesta di un marchio si indichino i prodotti
elo servizi per i quali si vuole registrare il mamce di raggrupparli in base alle "classi”. Perssl

si intendono quelle del sistema di classificaziaed marchi, che permette di classificare
ordinatamente i dati sui marchi registrati in basdiversi tipi di prodotti o servizi. Si faciliteosi

di molto la ricerca di informazioni. E essenziagistrare il tuo marchio in tutte le classi nelleb
pensi di usarlo.

Il sistema di classificazione piu utilizzato e is@ma Internazionale di Classificazione dei Marchi
(“Sistema di Nizza” per la classificazione dei niayache consiste in 34 classi per i prodotti e 11
per i servizi.
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Esempio

Come si classificano i prodotti? Prendiamo un esemPe la tua impresa fabbrica coltelli e

forchette, dovra chiedere il marchio per i prodetirrispondenti alla classe 8. Tuttavia, se vuoi
vendere un altro tipo di utensili di cucina (coreeipienti, padelle e pentole) con lo stesso marchio
dovrai registrare il marchio anche per i corrispamtd prodotti in classe 21. Alcuni paesi esigono
una domanda separata per ogni classe di prodogiotrenaltri permettono di includere varie classi
in una sola richiesta.

Riferimenti

Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servi per la Registrazione dei Marchi(Classificazione di Nizza).
OMPI. Sito web ww.wipo.int/classifications/nice/glsbut/index.html.

Accordo di Vienna con cui si Stabilisce una Classifazione Internazionale degli Elementi Figurativi ati Marchi.
OMPI. Sito web www.wipo.int/treaties/es/classificatvienna/index.html.

Trademark Searches.International Trademark Association. Sito web winta.org/info/basics_searches.html.
Informazioni sul perché e sul come portare a teemoina ricerca di marchio.

Trademark Searching. Glenn A. Gundersen. Seconda edizione. Internatibrademark Association. US $79,95
(membri dell'INTA); US $105,95. International Teadark Association, 1133 Avenue of the Indie, NewkydlY
10036, Stati Uniti. Tel.:

+1 212 768 9887. Fax: +1 212 7681234. E-mailst@emerservice@inta.org. Sito web: www.inta.orggpRisorsa
affidabile sulla ricerca di marchi.
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25. Che cosa devo sapere sull’'uso di un marchio?
Requisiti d'uso

Un'impresa puo chiedere la registrazione primasdra il marchio nel mercato per vendere i suoi
prodotti o servizi, ma alcuni paesi non registramanfficialmente il marchio finche non presenterai
le prove d’'uso (per es. negli Stati Uniti). Inoljtreella maggioranza dei casi, la registrazionendi u
marchio che non é stato usato per un certo pedotiempo (di solito tra tre e cinque anni dopo la
registrazione) sara cancellata. Questo € per eembagarantire che la registrazione e fatta con
I'intenzione di utilizzare realmente il marchio nercato e non semplicemente per ostacolare il suo
utilizzo da parte degli altri.

| simboli dei marchi

Molte imprese utilizzano segni come ®, Tm, SM, MD francesemarque deposg¢é® MR (in
spagnolo,marca registrada o simboli equivalenti vicino al marchio al firdi informare i
consumatori e la concorrenza che la parola, il tipgoo un altro segno € un marchio. Questi
simboli non sono obbligatori e generalmente nono#ppo maggiore protezione giuridica al
marchio, ma possono essere un modo comodo pemafergli altri che un certo segno € un
marchio, mettendo cosi in allarme i possibili caffattori e falsari. | simboli ®, MD e MR si usano
una volta che il marchio e stato registrato. TMata che un determinato segno & un marchio; SM
si usa a volte per i marchi di servizio.

Utilizzo nella pubblicita

Se il tuo marchio e registrato come logo con urigies un carattere specifico, assicurati che,

comunque appaio, sia rappresentato esattamente foatha in cui e stato registrato. Controlla e

vigila da vicino il suo utilizzo, poiché il marahié un elemento vitale dellimmagine dei prodotti

della tua impresa. Conviene inoltre evitare I'mtit del marchio come un verbo o un sostantivo per
evitare che i consumatori percepiscano il marchime un termine generico.

Un marchio per molti prodotti

In base alla strategia di marchio, un’'impresa pecidere di usare lo stesso marchio per tutti i suoi
prodotti, rafforzando cosi il nome del marchio ogoita che si lancia un nuovo prodotto o di usare
un marchio differente per ogni linea di prodotto.

Applicare un marchio esistente ad un nuovo prodgittpermettera di avvantaggiarsi dell'immagine
e reputazione del marchio. Tuttavia, se occorremamagine distintiva per una nuova linea di
prodotti, puo risultare vantaggioso creare un'almarchio adattato specificamente al nuovo
prodotto che permettera all'impresa di puntare garfacilita ad un gruppo determinato di clienti
(per es. bambini o adolescenti). Molte impresegsoed anche di usare congiuntamente un marchio
nuovo con un marchio esistente.Qualunque sia lastetta, in base alla tua strategia, dovresti
assicurarti che il marchio sia registrato in tlgtelassi di prodotti e/o servizi, per i qualigato.

L’art.19 c.p.i. precisa chBuo ottenere una registrazione per marchio d'imprehi lo utilizzi o si
proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o coemeio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o di imprese di cui abbiacibntrollo o che ne facciano uso con il suo
consenso.” Pertanto, la domanda di registrazione mssere fatta prima di aver utilizzato |l
marchia

Invece, l'art.24 c.p.i. prevede che, una volta segito, a pena di decadenza, il marchio deve
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formare oggetto di uso effettivo da parte del staare, o con il suo consenso, entro cinque anni
dalla registrazione.

Il marchio potra essere rinnovato all'infinito peeriodi decennali a condizione che - entro cinque
anni dalla data di scadenza di ogni rinnovo - tatosutilizzato per contraddistinguere un prodotto
el/o un servizio

Riferimenti

International Trademark Association. Sito web www.inta.org/info/fagsU.html. Domandesduenti sull'utilizzo
corretto dei marchi.
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Fondamenti del disegno industriale

26. Cos’e un disegno industriale? Perché é importém per la mia attivita?

Molte imprese dedicano un ammontare significativdethpo e di risorse al miglioramento del
design dei loro prodotti, allo scopo di:

» Personalizzare i prodotti su gruppi particolarictienti. Piccole modifiche al design di un
prodotto (per es. un orologio) possono renderldig@armente adatto a particolari eta,
culture o gruppi sociali. Mentre le funzioni pripali dell’orologio possono rimanere le
stesse, i bambini e gli adulti € probabile chegnis€ano dei design molto diversi.

» Creare una nuova “nicchia” di mercato. In un amtgiehi mercato competitivo, una societa
puo sviluppare una sua nicchia di mercato introddoeun design creativo del suo prodotto
che lo differenzia da quello dei suoi concorre@lilesto puo essere anche il caso di oggetti
comuni come serrature, tazze e piattini, come djetig potenzialmente costosi come
gioielli, computer o automobili.

» Rafforzare le marche. | design creativi sono spessobinati con dei marchi distintivi per
migliorare la marca (o marche) della societa. Mstieieta hanno ridefinito con successo la
loro immagine di marca tramite una forte concemtraz sul design di prodotto.

Nel linguaggio di tutti i giorni, un “disegno indusle” in genere si riferisce alla forma e alla
funzione complessiva di un prodotto. Si dice cha poltrona ha un “buon design” quando é
comoda a sedercisi e ci piace il suo aspetto. (uasile imprese, creare un prodotto in genere
comporta sviluppare le caratteristiche estetichiirezionali del prodotto mentre si tengono in
considerazione aspetti quali la vendibilita deldwibo e i costi di produzione, o la facilita di
trasporto, immagazzinamento, riparazione e smattime

Da una prospettiva di legge di PI, comunque disegno industriale fa riferimento soltanto agli
aspetti estetici o all’aspetto esteriore di un prodtto. In altre parole, ci si riferisce solo
all'apparenza di una poltrona. Sebbene il desigardprodotto possa avere delle caratteristiche
tecniche o funzionali, il disegno industriale, cooagegoria di legge di PI, fa riferimento soltanto
alla natura estetica di un prodotto finito, e, qlijie distinto da ogni aspetto tecnico o pratico.

Il design si applica ad una grande varieta di pttbdio massa cosi come a quelli artigianali: dagli
strumenti tecnici e medici ad orologi, gioielli &riaoggetti di lusso; da prodotti per la casa,
giocattoli, arredamento e apparecchiature eletriah automobili e strutture architettoniche; dai
disegni tessili alle attrezzature sportive. Il dessi applica anche alle confezioni e ai contender
prodotti.

Come regola generale, un design consiste in dafigteristiche tridimensionali, come la forma di
un prodotto, in caratteristiche bidimensionali coamelecorazione, i modelli e le linee e i colori, o
una combinazione di due o piu di questi.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises OMPI. Pagina

web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industdabkigns.pdf. Fondamenti del design, e la sua itappa per le
imprese.

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksweltiplp/faq_id-e.html#1. Una
panoramica su cosa € il design. Contiene le domadlefrequenti, da una prospettiva canadese. mnditatta

informazioni su altri problemi di PI come brevettiarchi, copyright, e topografie di circuiti integ

Designs Guide IPR-Helpdesk. Il documento pud essere scaricatb sdto www.ipr-helpdesk.org. Informazioni
caratteristiche su cosa sono i design, il loro neafwer I'impresa, e perché e come proteggerli.
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Caso studio: Barilla

Barilla € un'azienda multinazionale italiana deft@e alimentare, primo produttore italiano e
mondiale di pasta, prodotti da forno (primo prodrétitaliano e terzo europeo) e sughi pronti per
pasta (primo produttore italiano). La distribuziodei prodotti Barilla tocca anche i Paesi
nordamericani.

Barilla € stata fondata nel 1877 a Parma, in zaaawttorio Emanuele, dal sig. Pietro Barilla,
discendente di una famiglia di panettieri, comeddmz che produceva pane e pasta.

E’ stato con l'avvento dei due fratelli Pietro eadhi Barilla, che l'azienda parmese ha conosciuto
una fase di grande sviluppo, e nel 1952, e statpesa la produzione del pane per concentrarsi
unicamente in quello della pasta di semola e alduo

In questi anni Barilla si e trasformata rapidametdeazienda di livello regionale ad una di livello
nazionale, grazie ai molti investimenti sulla putith e sulla qualita dei prodotti venduti a prezzi
equilibrati e alla sua capacita innovativa.

Barilla nel 1975 ha acquisito il controllo dellacgia italiana Voiello ed ha ampliato la propria
produzione a quella dei prodotti da forno (bis¢atterende, torte) con il marchio Mulino Bianco.

Negli anni novanta l'azienda emiliana ha avviato processo di internazionalizzazione con
l'acquisizione di varie societa estere dello stesttore, come la greca Misko (1991), la turcazFili
(1994), la svedese Wasa (1999), le messicane YeenWesta, e la tedesca Kamps AG (2002). In
Italia ha acquisito nel 1992 la Pavesi.

Barilla ha depositato in data 13 aprile 2005 unaauada di registrazione per il design indicato in
figura 1, avente ad oggetto la particolare formarth confezione contenente una delle varieta di
pasta da essa prodottee(Castellang

La registrazione del design offre alla Barilla laspibilita di reagire ad eventuali fenomeni

contraffattivi atti, in modo particolare, a causakgamento di clientela attraverso I'imitazione del
packaging di Barilla.

Figura — Disegno comunitario No. 000323795-0003
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27. Perché dovrei proteggere i miei design?
Ci sono un certo numero di motivi per cui € impotgaper le imprese proteggere i loro design:

» |l design di un articolo € spesso il fattore chedndeattraente e interessanteper i clienti,

e il fascino visivo e una considerazione chiavdéangé¢cisione del consumatore di scegliere
un prodotto rispetto ad un altro. Questo & paiitnénte vero per le categorie in cui c'é
un’ampia gamma di prodotti che svolgono la stessaibne, come spazzole per capelli,
coltelli e lampada, o anche automobili e compulBata I'importanza commerciale del
design per i successo di un prodotto, proteggealta dopia e dall'imitazione da parte dei
concorrenti dovrebbe essere una parte fondameseiestrategia commerciale di qualsiasi
designer o produttore.

* | design intelligenti sonasorse commercialiche possono aumentare il valore commerciale
di una societa e dei suoi prodotti. Piu il designirecente e piu sara alto il suo valore per
limpresa. Come nel caso di tutti gli altri beni dina societd, dovrebbero essere
adeguatamente gestiti, controllati e protetti.

* |l design gioca un ruolo importante nel successiondarketing di un’ampia varieta di
prodotti, aiutando a definire 'immagine di mardaud’impresa. La protezione di un design
assicura I'esclusivita sul suo uso ed € un elemehmte nella strategia di marketing di una
societa.

* Un design protetto puo anche fornire una fonteudidgagno aggiuntiva per la tua impresa,
tramite laconcessione di licenzad altri, dietro pagamento di una tassa, suitdditiso, o
vendendoil diritto sul design registrato.

La registrazione di un disegno industriale conterial suo titolare il diritto ad impedire la copia
non autorizzata o I'imitazione del disegno da pditeerzi. Cio include il diritto di vietare a térna
fabbricazione, vendita, importazione ed esportazidinqualsiasi articolo in cui il disegno sia stato
incorporato, 0 a cui esso si applichi.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3.c.pdiritti conferiti dal modello o disegno
registrato si estendono a qualunque disegno modetlsegno che non produca nell’'utilizzatore
informato un’impressione generale diversa.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 6,673 del 9 agod@63 prevede che l'autore di un modello o
disegno industriale e gli aventi diritto hanno ttiirialla titolarita e allo sfruttamento economico i
via esclusiva del design, incluso il diritto di egld e registrarlo.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises OMPI. Pagina

web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industdakigns.pdf. Fondamenti del design, e la sua itappa per le

imprese.

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkswaltiplp/faq_id-e.html#1. Una
panoramica su cosa € il design. Contiene le domadlefrequenti, da una prospettiva canadese. mnditatta

informazioni su altri problemi di PI come brevettiarchi, copyright, e topografie di circuiti inted

Designs Guide IPR-Helpdesk. Il documento pud essere scaricatb sdto www.ipr-helpdesk.org. Informazioni
caratteristiche su cosa sono i design, il loro neafmer I'impresa, e perché e come proteggerli.
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28. Come proteggo i miei design?

Nella maggior parte dei paesn design deve essere registrato per essere protettalla legge sul
design. Per registrare un design devi depositasedamandaall’ufficio nazionale di proprieta
industriale del paese in cui stai cercando la protezione.

Quando un design € protetto con la registrazionttokare € concesso utiritto esclusivo contro

la copia o I'imitazione non autorizzatadi terze parti. Questo comporta il diritto di esigre tutti

gli altri dal produrre, offrire, importare, esportare o vendere qualsiasi articolo in cui &
incorporato il design o al quale questo e applicatoleggi e le procedure del paese o della regione
determinano la portata effettiva della protezioakdiritto del design registrato.

Il processo di registrazione
Per registrare un design nel tuo paese, normalngevigpassare attraverso le seguenti fasi:

e Riempi il modulo di domanda disponibile pressoub wfficio nazionale di proprieta
industriale (vedere I'appendice Il per una lista dei siti it degli uffici di proprieta
industriale in cui puoi registrare i tuoi desigmj.sara anche richiesto di fornidei disegni
el/o delle fotografie del desigimn questione (di solito sono specificati i formstiéandard).

* In alcuni paesi, ti pud anche essere chiestdegliositare un descrizione scritta o una
dichiarazione di novita del design. La descrizione di solito deve esseteddsign e non
dell'articolo a cui é stato applicato. Dovrebbeegssaccurata ed adeguata in termini della
sua differenziazione da altri design simili precade Dovrebbe coprire tutte le
caratteristiche estetiche distintive del desigmerebbe descrivere quali caratteristiche sono
le pitu importanti. In alcuni paesi, 'esaminatot®pichiedere un campione fisico del design
per essere in grado di apprezzarlo meglio o dirgelat sua consistenza o il suo materiale.

» Paga le tasse di deposito appropriate

* Puoi scegliere di impiegare umandatario in proprieta industriale per assisterti nel
deposito della domanda e seguirti durante il prexedi registrazione. A tale riguardo,
dovrai anche depositare un documento che certifigbieri del tuo rappresentante.

Alcuni uffici registrano il design dopo aver svoltm esame sulle sole formalita amministrative.
Altri possono controllare anche I'esistenza deiiglesul registro, per la novita e/o l'originalita.
Sempre piu uffici stanno accettando la registrazigenza controllare la novita e 'originalita.

Una volta che un design e registrato, € entrato negiistro dei design, pubblicato nel
giornale/gazzetta/bollettino ufficiale dei desiguiene rilasciato ucertificato di registrazione del
design In alcuni paesi/regioni puo essere possibileigére ildifferimento della pubblicazione

in tale caso il design sara tenuto segreto perauto geriodo. Impedire la pubblicazione per un
periodo di tempo puo essere preferibile per ragitommerciali strategiche.

Riferimenti

“The Unregistered Community Design” Victor Saez. InEuropean Intellectual Property Reviewolume 24,
Dicembre 2002, pag, 585-90. Sweet and Maxwell LG Avenue Road, Londra NW3 3PF, Regno Unito. {Gd71)
393 7000. Fax: (0171) 393 7030.

“A Survey of Industrial Design Protection in the Ewopean Union and the United States” Katrine A. Levin e
Monica B. Richman. IrEuropean Intellectual Property Revie®003. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road,
Londra NW3 3PF, Regno Unito. Tel: (0171) 393 708éX: (0171) 393 7030.
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Il termine di protezione di un design registratoivala paese a paese, ma e di salltoeno 10
anni, e spesso di piu (per esempio, 14 anni per i tiediedesign negli Stati Uniti, e 25 anni per |l
diritto di design comunitario registrato dell’Unefturopea). In alcuni paesi, ai titolari del darié
richiesto di rinnovare la loro protezione del desogni pochi anni.

In genere, la persona che ha creato il design quekla persona stava lavorando sotto contratto, il
datore di lavoro di quella persona puo richiedareebistrazione. Il richiedente puo essere sia una
persona fisica (per es. un designer) o una pergamalica (una societa). In entrambi i casi, la
domanda puo essere fatta direttamente o tramigante. Se stai facendo domanda dall’estero ti
puo essere chiesto di avere un rappresentanteanhrite autorizzato dall’'ufficio di proprieta
industriale del paese in cui stai facendo domanda.

Design non registrati

Bisogna prestare speciale attenzione all’'Unioneopes, in cui la legislazione recente ha reso
possibile I'ottenimento di una protezione limitatal design per udesign non registratq per tre
anni dalla data in cui il design é stato reso pigbbhell’Unione Europea. Per una protezione pi
forte e piu lunga, e richiesta la registrazione plata. La protezione del design non registrato
intesa a fornire alle societa I'opportunita di éestsul mercato i loro prodotti prima di affrontéwe
sforzo e la spesa di registrare i design, moltigl&li non avranno successo nel mercato. Inoltre,
alcuni design possono essere venduti solo per uodeedi tempo molto breve, specialmente
nell'industria della moda, senza l'intenzione ds&® registrati.

u
e

Proteggere i design tramite il diritto d’autore

Anche se guesta sezione si concentra principalmaiile registrazione dei design, € importante
evidenziare che, in alcuni paesi, ci possono esserd alternativi per proteggere i design. In base
alla particolare legge nazionale e al tipo di designa di queste alternative elégge sul diritto
d’autore. Il diritto d’autore in genere fornisce dei dirgsclusivi per le opere letterarie o artistiche.
Dato che certi design possono, in certi paesi,ressensiderati opere d’arte o d’arte applicata, si
puo applicare la protezione del diritto d’autoreu® rappresentare un’opzione interessante per le
PMI. Vedere la domanda 31.

Proteggere i design come marchi

Inoltre, in alcuni paesi, se un design funziona eamm marchio nel mercato, allora puo essere
protetto come umnarchio tridimensionale. Questo potrebbe essere il caso di quando la fdeha
prodotto o la sua confezione sono ritenuti comesriati una caratteristica distintiva dei prodotti
fatti da una certa impresa. Vedere la domanda 82.

Concorrenza sleale

In molti paesi, i design sono protetti dalle leggila concorrenza sleale. Cosi, un design puoesser
protetto nei confronti di atti di copiatura servéleli atti che possono portare a confusione, ddatt
imitazione, dell’'uso della reputazione di terzetipgcc. Comunque, la protezione della concorrenza
sleale € in genere molto piu debole e la contraffezpiu difficile da provare.

Riferimenti

Frequently Asked Questions on the Community Desigrifficio per '’Armonizzazione del Mercato InternBagina
web http://oami.eu.int/en/design/fag.htm. Domandisgoste sui vari aspetti del design comunitario.

How to Apply to Register a Design United Kingdom Patent Office. Pagina web
www.patent.gov.uk/design/howtoapply/howtoapply2.phifformazioni su come compilare il modulo e chiedda
registrazione di un design nel Regno Unito, conmgdee anche alcune informazioni su come fare dalaan altri
paesi.
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29. Cosa puo essere registrato come design?

Come regola generale, per essere registrabile,esigml deve soddisfare uno o piu dei seguenti
requisiti di base, in base alla legge nazionale:

* |l design e“nuovo”. Un design é considerato nuovo se non sono &sitidisponibili al
pubblico dei design identici prima della data doogito della domanda di registrazione.

» |l design é“originale” . Un design e considerato originale se € statoteréal designer
indipendentemente e non & una copia o un’imitazibrkesign esistenti.

* |l design ha“carattere individuale” . Questo requisito € soddisfatto se I'impressione
complessiva che un design suscita in un utilizeatoformato e diversa dall'impressione
complessiva suscitata in tale utilizzatore da umsigie precedente (che é stato reso
disponibile al pubblico).

In passato, il design tutelabile nei prodottiif@riva ad elementi come la forma di una scarpa, il
disegno di un orecchino o la decorazione su umsaeNelmondo digitale di oggi, comunque, la
portata della protezione si sta gradualmente egpatadper coprire piu prodotti e diversi tipi di
design. Questi ora includono alcuni elementi comécbne elettroniche sul desktop generate da
codici computerizzati, caratteri tipografici, o désposizione grafica sugli schermi dei computer,

apparecchi per la casa o telefoni cellulari.

Cosa non puo essere protetto dai diritti di design?
| design che sono generalmente esclusi dalla ragishe in molti paesi comprendono:

» | design che non soddisfano i requisiti di novdgginalita e/o carattere individuale (come
spiegato sopra).

* | design che sono considerati come dettati es@dusénte dalldunzione tecnicadi un
prodotto. Tali caratteristiche tecniche o funziopalssono essere protette, in base ai fatti di
ogni caso, da altri diritti di PI (per es. con ebetti o i modelli di utilita, o possono essere
mantenuti come segreti industriali).

» | design che incorporaredmboli o emblemi ufficiali protetti (come la bandiera nazionale).

* | design che sono consideratintrari all’ordine pubblico o al buon costume

In aggiunta, &€ importante notare che alcuni pagdudono iprodotti artigianali dalla protezione
del design, perché la legge sul design in questsipdchiede che il prodotto al quale un design é
applicato sia “un articolo di produzione” o che mglicato con “mezzi industriali”.

In base alla legge nazionale, ci possono essesdaunitrestrizioni su cosa pud 0 non pud essere
registrato come design. E’ consigliabile consultare mandatario in proprieta industriale o il
relativo ufficio nazionale di proprieta industriale

Design tradizionali

| design tradizionali, e le espressioni culturedidizionali (espressioni di folklore) piu in genlera
sono spesso considerate come “di dominio pubbliaiie leggi di Pl e non possono essere protette.
Comungue, gli adattamenti e le interpretazioni epigoranee dei design tradizionali fatte dai
singoli possono essere sufficientemente “original'huovi” per la protezione del design. | design
basati sulla tradizione sono stati registrati inltmpaesi. La protezione di Pl degli adattamenti
contemporanei dei design tradizionali ricompensadativita lungimirante e I'innovazione.

Possono costituire oggetto di registrazione corsegti e modelli 'aspetto dell’intero prodotto o di
una sua parte la quale risulta, in particolardedadratteristiche delle linee, dei contorni, daod,
della forma, della struttura superficiale ovvera deteriali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abliaraitere individuale (art. 31 comma 1. c.p.i.).

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industmaartigianale, compresi tra I'altro i componenti
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che devono essere assemblati per formare un poodattplesso, gli imballaggi, le presentazioni, i
simboli grafici e i caratteri topografici, esclusprogrammi per elaboratore (art. 31 comma 2).p.i

Al fine di essere protetto, il disegno deve esserevo. Un disegno € considerato nuovo se, alla

data del deposito della domanda di registrazioressum disegno identico e stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della ddmai registrazione (art. 32 c.p.i.).

L'art. 3 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 ago$863 prevede che la forma o I'aspetto esteriore
ornamentale di un prodotto industriale puo essagesirato come modello o disegno industriale.

L’art 6 del Decreto Legislativo 6.673 prevede, liadtro, che non verra accordata la tutela prevista
in materia di design a quei disegni industriali:che

(a) sono stati pubblicati in Argentina o all’estdro data anteriore a quella della domanda di
registrazione (con lI'eccezione di quei casi initdiesign in questione sia stato esibito in mostre
fiere tenutesi in Argentina o all’estero nei seisim@ecedenti alla data di domanda);

(b) sono dotati di una forma o aspetto esteriore bn € nuova o diversa da quelle di modelli
anteriori;

(c) hanno una forma necessaria per il funzionameelt@rodotto nel quale il design € incorporato.

Riferimenti

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkswaltiplp/faq_id-e.html#1. Una
panoramica su cosa non puod essere registrato cesignd

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises OMPI. Pagina
web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industdakigns.pdf. Fondamenti del design, comprendenga puo e
cosa hon puo essere considerato design.
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30. Quanto e importante mantenere il design confideziale prima della registrazione?

Se desideri proteggere il tuo design tramite utesia di registrazione, e assolutamente cruciale
tenere il design confidenziale. Il motivo di ci@lée il requisito centrale della protezione del gesi

e che il design deve essere “nuovo”. Se mostrdldesign creativo ad altri € consigliabile avere
degli accordi scritti che specifichino che il desiyconfidenziale. Un design che e gia stato rigela
al pubblico da, per esempio, una pubblicita nel tatalogo o opuscolo pud non essere piu
considerato “nuovo”. Diventa parte del pubblico daime non pud essere protetto, a meno che la
legge applicabile preveda un “periodo di grazia”.

Il “periodo di grazia”

In alcuni paesi, la legge permette un periodo drigr per la registrazione tra sei mesi e un anho da
momento in cui un design e reso pubblico, rivelatpubblicato. Questo e il caso di quando
vengono venduti degli articoli recanti il designostrati in una fiera, mostra o esposizione, o il
design e pubblicato in un catalogo, opuscolo, paltdlecc. prima che sia depositata una domanda.
Durante questo periodo, puoi vendere il tuo designza che perda la “novita” e puoi ancora
richiedere la registrazione. Comunque, dato cheenguesto il caso di tutti i paesi, e, in ogni ¢aso
e limitato nel tempo, e consigliabile, come pringigenerale, tenere il design confidenziale finché
non se ne richiede la protezione. In aggiunta, anoai alcun diritto esclusivo sul design durante il
periodo di grazia. Comunqgue, il tuo design puo respeotetto con il diritto d’autore o con la legge
sulla concorrenza sleale, in base alle disposiziefie leggi nazionali pertinenti (vedere domanda
31).

Mostrare il tuo design durante un’esposizione o unéiera prima di proteggerlo

Ai sensi della legge sul design dei paesi in cui e il periodo di grazia, e probabile che ci s
speciale eccezione nel caso di esposizioni e fibee permettono ai designer di esporre il loro
design in una “esposizione internazionale certifitgrendendolo cosi pubblico) fino a sei mesi
prima di richiedere la protezione del design, satmaquesto perda la sua “novita” o “originalita”.
Comungue, questo pud essere una cosa rischiosaralgperché poche esposizioni si qualificano
come ‘“internazionalmente certificate”. E’ quindinstgliabile depositare una domanda prima di
esporre i design in qualsiasi esposizione o fiera.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises OMPI. Pagina
web  www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industdakigns.pdf. Fondamenti del design, comprendente
l'importanza del tenere i design confidenziali.

General Information on Industrial Designs in Canada Hofbauer Associates. 2002. Hofbauer AssociatBSN2—
1455 Lakeshore Rd, Burlington, Ontario, Canada.: Fel 905 634 0040. Fax: +1 905 634 9119. E-mail:
info@capatens.com. Documento disponibile all'indid www.capatents.com/downloads/O31.pdf. La Sezbrael
documento parla dellimportanza della confidenzalrima e durante la registrazione dei designjidegordi di
confidenzialita; dei mezzi con cui pud essere asata la confidenzialita.
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Fondamenti del diritto d’autore

31. Cos’e il diritto d’autore? Quali tipi di opere sono protette dal diritto d’autore?

Il copyright e I'insieme di leggi che concedonoadori, artisti e altri creatori la protezione per
loro creazioni artistiche e letterarie, a cui gelraente ci si riferisce come “opere”. Le opere she
gualificano per la protezione del diritto d’autoseno, di regola, tutte le creazioni intellettuali
originali. Sono protette a prescindere dalla lonalifa e comprendono le guide puramente tecniche
o i disegni ingegneristici. Anche se le leggi switid d’autore in genere non forniscono una lista
esaustiva dei tipi di opere che sono protette dalyeght, praticamente tutte le leggi nazionali
provvedono alla protezione delle seguenti:

* Opere letterarie;

* Opere musicali;

* Opere d'arte;

* Mappe e disegni tecnici;
* Opere fotografiche;

*  Film;

* Programmi per computer;
* Prodotti multimediali.

Quindi, gli sviluppatori di software, i creatori diti internet, le attivita multimediali, le ageerzili
pubblicita, le stazioni radio, le case di produzom i canali televisivi stanno tutti creando o
diffondendo opere protette da diritto d’autore inodo regolare, e dovrebbero avere una
comprensione chiara di quale tipo di protezioneraifa per le opere allo scopo di sfruttarle nel
modo appropriato. Inoltre, le societa le cui atlivorincipali non sono direttamente correlate alla
creazione o diffusione di opere protette dal dirii'autore dovrebbero avere una buona
comprensione del sistema del copyright perchétal aziendale, la sua pubblicita, gli opuscoli, i
manuali di istruzione e altri materiali sono in gemn protetti dal diritto d’autore. In aggiunta, le
societa devono fare attenzione quando usano opetette da altri, come i programmi per
computer.

E’ importante notare che la legge sul diritto d&et protegge solo la forma di espressione delle
idee, non le idee stesse. La creativita protetiia tgge sul diritto d’autore e creativita nellzeka

e nell'organizzazione di parole, note musicali,oclcodici per computer ecc. Cosi, I'idea o la
storia di fondo di due romanzi sentimentali possesgere molto simili ma il modo specifico in cui
guella storia si evolve e le parole precise usatedpscriverlo rende ogni romanzo originale da una
prospettiva di legge del diritto d’autore.

In Italia, il diritto di autore/diritti connessimegolato dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e suoeess
modifiche (d’ora innanzi anchHezgge sul Diritto di Autor@vverol.a.).

L’art. 1 l.a. recita, infatti, chesono protette ai sensi di questa legge le operéirdgtgno di
carattere creativo che appartengono alla letteraturalla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografiayualunque ne sia il modo o la forma di
espressione. Sono altresi protetti i programmi @laboratore come opere letterarie ai sensi della
convenzione di Berna sulla protezione delle opettetdarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le badcldati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettudddl'autore
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In Argentina € sancita a livello costituzionalepl@tezione accordata dal diritto d’autore. L'arf. 1
della Costituzione stabilisce che qualsiasi autoriolare della propria opera d’'ingegno per un
termine stabilito dalla legge.

La legge di riferimento in materia di diritto di tave/diritti connessi e la 11.723 del 1933 e
successive modifiche.

L’art. 2 l.a. specifica che, in particolare, somonprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientificliggattiche, religiose, tanto se in forma scritta
guanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o sepale, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé operaginale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delldicgia fissata la traccia per iscritto o altrimenti

4) le opere della scultura, della pittura, dell'artlel disegno, della incisione e delle arti figivat
similari, compresa la scenografia,

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o s@osempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme deloCadel Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con qafimeento analogo a quello della fotografia
sempre che non si tratti di semplice fotografiatptta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
[

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi fornegpressi purché originali quale risultato di

creazione intellettuale dell'autore. Restano esctladla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsi@@mento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programmamemde anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma deitalo 1, intese come raccolte di opere, dati 0
altri elementi indipendenti sistematicamente o mie@mmente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altroda. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati dirittsistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presendineer sé carattere creativo e valore artistico.

L’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore testimente recita chai sensi e per gli effetti della
presente legge, le opere scientifiche, letterariearéistiche comprendono i programmi per
elaboratore; banche dati; opere drammatiche; conigdosai musicali; opere melodrammatiche, le
opere cinematografiche, coreografiche e pantomietichdisegni; le opere figurative; le opere di
scultura; le opere architettoniche; i modelli; Ipere di arte o scientifiche applicate al commercio
o alla industria; calchi; carte e mappe; plastidiotografie; fonogrammi; nonché qualsivoglia
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produzione scientifica, letteraria, artistica o ditica, a prescindere dal modo in cui venga
riprodotta. La tutela del diritto d’autore si estdé® all’espressione di idee, procedimenti, metodi
operativi e concetti matematici, ma non le ide@gedimenti, metodi e concetti in sé.

Riferimenti

Guide on Copyright. IPR-Helpdesk. | documenti possono essere scasattémdirizzo http://www.ipr-helpdesk.org.
Tratta cosa ¢ il copyright, cosa pud e non puoressnsiderato copyright, i diritti concessi, eialspetti correlati.
Copyright and Internet Guide. IPR-Helpdesk. | documenti possono essere scarafindirizzo www.ipr-
helpdesk.org. Tratta le informazioni su aspetttiprael copyright applicati ad Internet, e 'useli@ opere protette.
Your Software and How to Protect it: a guide for small business on how to protect the software you hav
developed Commissione Europea. | documenti possono essariati all'indirizzo ftp://ftp.cordis.lu/pub/inna@tion-
smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf.

A Practical Guide on Copyright Clearance for New Melia Producers Department of Canadian Heritage and the
Interactive Producers Association of Canada. Pagiela www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubs/ic-ci/pubs/oupy e.htm.
Uno strumento previsto principalmente per i proghitti nuovi media; utile anche per chiunque sigressato alla
produzione e sfruttamento dei prodotti dei nuovdiae

Ladas & Parry Guide to Statutory Protection for Computer Software in the United StatesLadas & Parry. Pagina
web www.ladas.com/Patents/Computer/Computer.USA.If@mmprende i problemi della protezione del coghtiper

i software per computer.

Information Sheets Australian Copyright Council. Pagina web www.cdgit.org.au/page3.htm. Le basi del
copyright applicato in Australia.
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32. Quali diritti hanno le societa coinvolte nellaesecuzione, trasmissione e produzione di
registrazioni musicali?

Negli ultimi 50 anni, un nuovo campo di diritti ativi al copyright si & sviluppato rapidamente.
Questi cosiddettidiritti correlati” sono cresciuti intorno alle opere protette datdiri’autore, e
forniscono diritti simili, sebbene spesso piu liaite dalla durata piu breve, a:
» Atrtisti esecutori (come attori e musicisti) nelle loro esecuzioni;
» Produttori di registrazioni audio (per esempio, registrazioni di cassette e CD)rlello
registrazioni;
» Organizzazioni di trasmissioninei loro programmi radiofonici e televisivi.

| “diritti correlati” si differenziano dal “dirittod’autore” per il fatto che appartengono a deilditio
considerati come intermediari nella produzione,istegzione o diffusione delle opere. Il
collegamento con il diritto d’autore € che le tetegorie di diritti correlati sono ausiliarie nel
processo di creazione e diffusione intellettual® adde prestano la loro assistenza agli autoranell
comunicazione dell’opera di questi ultimi al pulsbli Un musicista esegue un’opera musicale
scritta da un compositore; un attore interpreta runlo in una commedia scritta da un
commediografo; i produttori di fonogrammi (o, piwnesunemente, “lindustria discografica”)
registrano e producono canzoni e musica scrittewtari e compositori, suonate da musicisti o
cantate da cantanti; le organizzazioni di trasrmorssiiffondono le opere e le registrazioni sulleolo
stazioni.
Se la tua attivita e basata su qualcuna di questita o sei un utente abituale di questi setvizi
allora devi capire che ci sono importanti diritti Bl che non possono essere usati senza
'autorizzazione del titolare del diritto. Questavariabilmente richiede il pagamento di tasse o
retribuzioni per ottenere tale permesso.
Come nel caso del diritto d’autore, i diritti cde® si ottengono senza dover rispettare alcuna
formalita come registrazione, deposito 0 espos&iai nessun avviso, per esempio, Su un
fonogramma.
Cio nonostante, e consigliabile mettere un avvisarsfonogramma con i seguenti tre elementi:

* Una lettera P maiuscola cerchiata

* Il nome del titolare del diritto esclusivo; e

» L’anno di prima pubblicazione del fonogramma.

Riferimenti

International Federation of the Phonografic Industry (IFPI). Sito web www.ifpi.org. Risorse utili, collegamént
pubblicazioni, nuovi argomenti e informazioni suritti legati alla Pl, alla contraffazione e al petto dei diritti
nell'industria discografica.

Survey on National Protection of Audiovisual Perfomances OMPI. 2003. Pagina web
www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/avp_im/ady im_03_2.pdf. Fornisce le caratteristiche pgatidella
protezione delle esecuzioni audiovisive registrate.

Protection of Broadcasting Organizations OMPI. 2002. Pagina web
www.wipo.int/documents/en/meetings/2002/sccr/paffsc8.pdf. Informazioni tecniche sugli sviluppi selttore delle
trasmissioni dall’'adozione della Convenzione di Ratel 1961; scopo e attivita delle organizzaziomiasmissione
relative alla trasmissioni di programmi; oggettecepo della protezione di tali organizzazioni.

Internation Confederation of Societies of Authors ad Composers (CISAC) Sito web www.cisac.org. Una base di
conoscenza sulla proprieta intellettuale e suiVaét di amministrazione collettiva dei diritti peémembri CISAC. La
CISAC raggruppa 199 societa di autori di 103 paesi.

The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Perfor mances and Phonograms Treaty (WPPTOMPI.
Pagine web www.wipo.int/publications/ecommerce/#&bin-e.pdf e
www.wipo.int/copyright/en/activities/wct_wppt/pdfoy wppt.pdf. Informazioni sulle disposizioni e l@a® di questi
trattati.
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33. Come proteggo le mie opere? Che diritti fornigeil diritto d’autore?

A differenza di altri diritti di Pl in cui e richsta la registrazione, il diritto d’autore non diderda
procedure ufficiali. Un’opera creata e considemtatetta dal diritto d’autore non appena esiste. In
accordo con le convenzioni internazionali (in mariare la Convezione di Berna per la Protezione
delle Opere Letterarie e Artistiche) le opere lettie e artistiche sono protette senza alcuna
formalita nei paesi aderenti a quelle convenziuindi, non c’€ un sistema internazionale per
richiedere la protezione del diritto d’autore inmumero di paesi diversi.

Comungue, molti paesi hanno un ufficio nazionalé digtto d’autore e alcune leggi nazionali
consentono la registrazione di opere allo scopadlesempio, identificare e distinguere i titolilele
opere. In certi paesi, la registrazione puo anemeire come provgrima faciein un tribunale in
riferimento ai conflitti relativi al diritto d’aute.

Diritti esclusivi

| creatori originali delle opere protette dal diritto d’autore hanndiiltto esclusivo di usare o di
autorizzare gli altri ad usare l'opera in base emiei concordati. Il creatore di un’opera puo
proibire o autorizzare il suo o la sua:

* Riproduzione in varie forme, come pubblicazioni stampate ogstggrioni sonore;

» Distribuzione iniziale al pubblico tramite vendita e altri tragfnenti di proprieta in copie
tangibili;

* Noleggiodi copie al pubblico (per i programmi per compwgerfonogrammi, e anche per le
opere audiovisive);

* Esecuzioni pubbliche come in una commedia o in un’opera musicale;

» Registrazioni, per esempio, nella forma di CD, cassette o videsette;

» Trasmissione via radio, via cavo o via satellite;

* Traduzione in altre lingue, @adattamentqg, per es. un romanzo in un film.

Molte opere creative protette dal diritto d’autoriehiedono una distribuzione di massa,
comunicazione e investimenti finanziari per la loddfusione (per esempio, pubblicazioni,

registrazioni sonore e film); quindi, i creatoriesgovendono i diritti sulle loro opere ad individui

0 societa che sono maggiormente in grado di vendeopere in cambio di un pagamento. Questi
pagamenti sono fatti spesso in base all'uso eftetiell’opera e sono quindi detteyalties.

Riferimenti

WIPO Portal on Copyright and Related Rights OMPI. Pagina webwww.wipo.int/copyright/en/index.html

Informazioni e collegamenti, domande piu frequentidiritto d’autore.

Copyright Protection: Reaping the Benefits of Litemry or Artistic Creativity . OMPI. 2003. Pagina web
Www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/01_208f3 Un breve riepilogo sul copyright e le industriel d
diritto d’autore. Parla anche di cosa hanno bisdgnmprese per assicurarsi che il loro uso di egeptette sia in linea
con la legge sul diritto d’autore.

Copyright Basics United States Copyright Office. Pagina wetvw.copyright.gov/circs/circl.htmlUna panoramica
sul copyright applicato negli Stati Uniti. Trattaabsa puo essere protetto, dello scopo e durdia pi®tezione, del

trasferimento del copyright, della registraziongljelprocedure ecc.
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Questidiritti economici hanno un limite temporale in genere di 50 anniacdi@pmorte dell’autore.
Le leggi nazionali possono stabilire limiti di tempiu lunghi. Questo limite mette in grado sia i
creatori che i loro eredi di beneficiarne finaniarente per un periodo di tempo ragionevole. La
protezione del diritto d’autore include anctdiritti morali , che riguardano il diritto di rivendicare
la paternita di un’opera, e il diritto di opporsisae modifiche che potrebbero danneggiare la
reputazione dell’autore.

Il creatore (o il titolare del diritto d’autore su un’opera) pudar rispettare i diritti a livello
amministrativo e nei tribunali, con lispezione tegmbienti per provare la produzione o il
possesso di beni prodotti illegalmente “foratati” ) relativi alle opere protette. Il titolare puo
ottenere un ordine del tribunale di fermare quasieita, come puo richiedere i danni per la perdit
di introiti finanziari e un risarcimento.

Caso studio: Compaiiia Argentina de Granos — sistensoftware Blackberry per le aziende
agricole

Compaiiia Argentina de Granos (CAGSA) desideravdiongge i tempi di consegna dei propri
associati produttori di grano, consentendogli dnaaicare piu agevolmente ed avere accesso ad
informazioni relative all’agricoltura.

BlackBerry® smartphone dotate di applicazioni Sgtagix Mobile Solutions’ SmartTasks sono

state consegnate a 4.000 agriprodottori al finodsentire loro di connettersi con il sistema ERP d
CAGSA e organizzare la presa in consegna di patlitiggano, monitorare spedizioni, controllare la
loro contabilita e richiedere forniture.

La soluzione BlackBerry solution e stata accettataproduttori perché gli consentiva di restare
sempre in contatto tra di loro. Trovandosi in pagerduti, I'utilizzo di smartphone BlackBerry
rappresentava un vantaggio notevole.

Riferimenti

Guide on Copyright. IPR-Helpdesk. Il documento puo essere scaricaltsith www.ipr-helpdesk.org/. Tratta di cosa e
il copyright, cosa puo e non puo essere considegright, i diritti concessi, e altri aspetti calati.

Information Sheets Australian Copyright Council. Pagina web www.cdgit.org.au/page3.htm. Le basi del
copyright applicato in Australia.
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34. Cos’e la gestione collettiva del diritto d’autce e dei diritti correlati?

Ci sono molti casi in cui, per ragioni praticheatale a certi tipi di uso, la gestione individuale
diritti € virtualmente impossibile. Un autore nodigicamente in grado di monitorare tutti gli usi
delle sue opere. Un autore non puo, per esempiaitare ogni singola stazione radio o televisiva
per contrattare delle licenze e il pagamento. Altario, non é pratico per un’organizzazione di
trasmissioni cercare il permesso specifico di ogutiore ogni volta che vuole usare un’opera
protetta da copyright. Una media di 60.000 opersicali sono trasmesse in televisione ogni anno,
quindi migliaia di titolari dei diritti dovrebbe sere contattati per l'autorizzazione. Le gestione
individuale molto impraticabile di queste attivitia per il titolare dei diritti che per l'utenterea

un bisogno diorganizzazioni di gestione collettivail cui ruolo e di colmare il vuoto tra loro in
gueste aree chiave, tra le altre.

La gestione collettiva € l'esercizio del diritto adtore e dei diritti correlati da parte di
organizzazioni che agiscono nell'interesse, e pata; dei titolari dei diritti.

Quali sono i tipi piu comuni di diritti sotto la gestione collettiva?
Le organizzazioni di gestione collettiva si occupg@ii comunemente dei seguenti:
» Diritto di esecuzione pubblica (musica suonata @gega in discoteche, ristoranti e altri
luoghi pubblici);
» Diritto di trasmissione (esecuzioni dal vivo e sate in radio e televisione);
 Diritti di riproduzione meccanica di opere musidgi riproduzione di opere in CD, cassette,
vinili, mini-disc, o altre forme di registrazione);
» Diritti di esecuzione di opere teatrali;
» Diritto di riproduzione reprografica di opere lettge e musicali (fotocopiatura);
» Diritti correlati (i diritti degli esecutori e deproduttori di fonogrammi di ottenere un
pagamento per la trasmissione o la comunicaziopatalico dei fonogrammi).

Come funziona la gestione collettiva?

Ci sono vari tipi di organizzazione di gestionéetbiva, o gruppi di tali organizzazioni, in badlaa
categoria di opere coinvolte (musica, opere taapedduzioni “multimediali”, ecc.) che gestiranno
collettivamente diversi tipi di diritti.

Le organizzazioni di gestione collettiva“tradizionali”, agiscono per conto dei loro membri
contrattano i tassi e i termini d'uso con gli w#atori, rilasciano licenze autorizzanti 'uso,
raccolgono e distribuiscono royalties. Il titolaredividuale dei diritti non viene direttamente
coinvolto in alcuna di queste fasi.

| centri di autorizzazione dei diritti concedono licenze agli utilizzatori che rispettaleo
condizioni per l'uso delle opere e i termini di pagento stabiliti da ogni titolare individuale dei
diritti che € membro del centro (nel settore degjarografia, per esempio, gli autori di opere serit
come libri, riviste e periodici). Qui il centro age come un agente per il titolare dei diritti, che
rimane direttamente coinvolto nello stabilire lendizioni d’uso delle opere.

| “one-stop-shop” sono una sorta di alleanza daoizgazioni di gestione collettiva separate, che
offre agli utilizzatori una fonte centralizzatadni si possono ottenere le autorizzazione facilment
e velocemente. C’'é una crescente tendenza a aestali organizzazioni a causa della crescente
popolarita delle produzioni multimediali (produzi@momposte da, o create da, diversi tipi di opere,
inclusi i programmi per computer), che richiedombampia varieta di autorizzazioni.

Riferimenti

Collective Management of Copyright and Related Rigts. OMPI. Pagina web www.wipo.int/about-ip/en/coliget mngt.html. Contiene
collegamenti a informazioni sul copyright e la g@s¢ collettiva, la sua utilita e I'applicazionedifferenti campi.

International Confederation of Societies of Authorsand Composers (CISAC) Sito web www.cisac.org. Una conoscenza di balle proprieta
intellettuale e sull’attivita del’amministraziomellettiva dei diritti per i membri CISAC. Il CISA@ggruppa 199 societa di autori in 103 paesi.
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35. Come posso capire meglio il sistema del diritibautore nel mio paese?

Se la tua societa e direttamente coinvolta neltgddette industrie del copyright, per esempio nella
creazione, pubblicazione, registrazione, distribogio vendita di opere protette dal diritto d’aator

o dai diritti correlati, dovresti assicurarti disese consapevole dei tuoi diritti e prendere leunais
appropriate per esercitarli, darli in licenza elifaispettare. Ma anche se non sei direttamente
coinvolto nelle industrie del copyright, la tua irapa puo produrre occasionalmente alcune opere
protette da diritto d’autore o da diritti correlaRubblicazioni aziendali, opuscoli, siti internet,
pubblicita in televisione o sui giornali, video prozionali sono tutti suscettibili di protezione ai
sensi della legislazione sul diritto d’autore.

In entrambi i casi, se credi che la tua impresarbato opere protette dal diritto d’autore o datdir
correlati, e vuoi massimizzare i compensi derivalatitali opere, sarebbe prudente per te cercare
l'aiuto del tuo ufficio nazionale del diritto d’aae o di un avvocato esperto in diritto d’autore. L
seguenti sono alcune delle domande che potresti gar capire meglio il sistema del diritto
d’autore nel tuo paese.

C’e un registro del diritto d’autore? Come regola generale, la protezione del diritautbre e
automatica e non dipende da una registraziondclmigpaesi, comunque, c’e un registro del diritto
d’autore e registrarvi la tua opera sarebbe undtasaatelligente, dato che ti aiuterebbe
considerevolmente in caso di conflitto, per esemgudia titolarita dell’'opera.

Chi detiene i diritti? |l titolare del copyright di un'opera €& in gendtecreatore originario o
'autore dell'opera. Ci sono, comunque, alcune eicce a questa regola. In alcuni paesi i diritti
economici su un’opera protetta sono riteragnferiti inizialmenteal datore di lavoro/produttore,
mentre in altri sono considerati dadere o trasferiral datore di lavoro/produttore. Sarebbe inoltre
consigliabile scoprire le regole specifiche nel paese e, se necessario, includere il linguaggio
appropriato per chiarire il trasferimento dei diintel tuo contratto di lavoro.

Quali sono i miei diritti? | diritti esclusivi concessi agli autori e ai tao dei diritti ai sensi della
legge nazionale sul diritto d’autore possono varida un paese all’altro. Comunque, i diritti
esclusivi di solito comprendono il diritto di riptozione (diritto di fare copie), il diritto di
esecuzione pubblica, il diritto di trasmissione | ediritto di adattamento. Inoltre, un numero
crescente di paesi fornisce ai titolari del diridki diritti relativi alla distribuzione delle loropere

su internet cosi come la protezione contro I'elnsidelle misure di protezione tecnologica. Quindi,
sarebbe utile scoprire quali diritti sono conceksla tua legislazione nazionale sul diritto d’aeto
per far beneficiare completamente la tua impredia geotezione del diritto d’autore e dei diritti
correlati.

Come ottengo la protezione internazionale per le miopere?Se il paese di cui sei cittadino o
residente ha ratificato le convenzioni internaziomel settore del diritto d’autore e dei diritti
correlati amministrati dal’lOMPI, come la Convernzédi Berna, o € membro dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio e ha messo in pratica i sidiighi ai sensi dell’Accordo TRIPS, la tua
opera protetta dal diritto d’autore beneficeraalpliotezione automatica in un gran numero di paesi
(oltre 150). Se non € questo il caso, ci possoworanessere degli accordi reciproci tra il tuo paes
e alcuni altri paesi che concedono simili diritti.

Riferimenti

Web Site Addresses of Copyright OfficesOMPI. Pagina web www.wipo.int/news/en/links/cr balgm. Gli indirizzi
internet delle amministrazioni nazionali del daitf'autore che danno accesso alle leggi sul cobplyrigi vari paesi.
Guide on Employees’ Creations IPR-Helpdesk. Il documento pud essere scaricatovndw.ipr-helpdesk.org, nella
sezione Copyright. Una panoramica della situaziogeardo ai diritti di proprieta intellettuale irasie creazioni fatte
da dipendenti e come trasferire i diritti ad unetigente, e ad un datore di lavoro, con un focue dirkettive UE.

A Guide to Digital Rights Management Department of Communication, Information Techigglaand the Arts
(DCITA) e Australian Interactive  Multimedia  Indugtr Association  (AIMIA).  Pagina web
www.dcita.gov.au/drm/index.html. Gestione del risctligitale, aspetti legali correlate e casi didsty con strumenti
pratici e modelli di riferimento.
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Come dovrei dare in licenza le mie opere3e desideri dare in licenza la tua opera ad métari
come trasmissioni, editori, 0 anche imprese datténimento di ogni tipo, dai bar ai locali nottiyrn
diventare membro di una societa di gestione colietpud essere una buona opzione. Le
organizzazioni di gestione collettiva monitorano ugi delle opere per conto dei creatori e sono
incaricate di contrattare licenze e raccoglieraggmenti. Sono particolarmente comuni nel campo
delle opere musicali e letterarie, in cui ci pudezs un ampio numero di utilizzatori della stessa
opera e sarebbe difficile sia per il titolare deittl sia per gli utilizzatori cercare I'autorizzeone
specifica per ogni singolo uso, e monitorarli. Dawven sono disponibili le societa di gestione
collettiva, gli accordi di licenza hanno bisogno esere negoziati individualmente con |l
licenziatario. Un consiglio esperto pud essereeytiér ottenere delle condizioni vantaggiose nel
contratto di licenza. Maggiori informazioni sulliednze di opere protette dal diritto d’autore alla
domanda 46.

Come dovrei far rispettare i miei diritti? Il creatore di un’opera ha il diritto di consentio di
proibire I'uso della sua opera. Se scopri che qudcsta usando le tue opere protette senza
autorizzazione puoi far rispettare i tuoi dirittingello amministrativo e nei tribunali. In moltigesi,
sono disponibili le cosiddette misure doganali ipgoedire 'importazione di beni protetti piratati.
Un consiglio esperto di un mandatario o un agemtPlj dell’'ufficio del diritto d’autore o delle
autorita doganali sarebbero cruciali ogni volta shepri che le tue opere stanno essendo violate.
Alcune opere come i prodotti software, i fonogranarée opere audiovisive possono comprendere
delle misure tecnologiche di protezione (per estografia, sistemi di accesso condizionato) per
salvaguardarle dall’'uso non licenziato. Tali sisteono mezzi con cui i titolari dei diritti possono
limitare I'accesso a quei clienti che accettandeceondizioni per 'uso delle opere e il pagamento
da fare per tale uso.
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36. Quali aspetti devo considerare come utilizzaterdi opere protette dal diritto d’autore?

Per alcune imprese, I'uso o lo sfruttamento deflere protette da copyright, delle registrazioni
sonore, delle trasmissioni o delle esecuzioni psser una parte centrale delle loro attivita
giornaliere. Questo e quasi certamente il cas@ dgdlzioni radio, delle case editrici, delle libeer
dei negozi o dei locali notturni. Per altri, pué&® semplicemente uno strumento occasionale usato
per migliorare le pubblicazioni aziendali, i sitkérnet e altri sistemi di marketing. Per altrecaa¢
'uso di materiale protetto da diritto d’autore pessere confinato all'uso del loro programma per
computer. In tutti questi casi, potresti voler ddesare i seguenti aspetti:

Ho bisogno di una licenza®Probabilmente la cosa piu importante da saperarpenpresa che usa

o tratta le opere protette dal diritto d’autorean diritti correlati € se queste attivita richiedonna
licenza. Come regola generale, ogni uso o sfruttdoneommerciale di questi diritti richiede una
licenza o una cessione dei diritti da parte deldie. Questo varia dall'uso di una canzone famosa
in una pubblicita televisiva, alla vendita e distizione di CD e DVD, e l'uso del software nei
computer di una societa. Quando ci si approccia ladenza, dovresti scoprire se i diritti sono
amministrati da un’organizzazione di gestione ¢blla o direttamente dall’autore o dal produttore,
e negoziare un accordo di licenza prima di usaséruitare il prodotto. Ricorda che la lite sulla
violazione del diritto d’autore puo essere un &farolto costoso, e sarebbe saggio pensare a questi
aspetti prima di mettere te e la tua societa nai.deuoi anche voler chiedere consiglio sui termini
del contratto di licenza prima di firmare.

Prodotti quali pacchetti software ti sono spesst malicenza con I'acquisto. | termini e le
condizioni della licenza sono spesso contenutanaihfezione, che pud essere restituita se non sei
d’accordo con esse.

C’e una societa di gestione collettiva?Le societa di gestione collettiva semplificano
considerevolmente il processo di ottenimento diétlenze per varie opere. Piuttosto che trattare
direttamente con ogni singolo autore o detentotalidi¢to, le societa di gestione collettiva offimn
agli utilizzatori una fonte centralizzata in cuassi e le condizioni d’'uso possono essere neggziat
e in cui le autorizzazioni possono essere ottefagémente e velocemente. Negli anni recenti, la
creazione di “one-stop-shop”, che raggruppano vaoeeta di gestione collettiva che possono
rilasciare facilmente e velocemente le autorizz@zié considerata uno sviluppo particolarmente
utile per le produzioni multimediali che richiedonoa grande varieta di autorizzazioni. Trattare
con le societa di gestione collettiva, quando glesipuo farti risparmiare molto tempo e denaro. |
dettagli delle societa di raccolta operative nel paese si possono ottenere dall’'ufficio nazionale
del diritto d’autore.

Posso usare liberamente le opere pubblicate su imtet? Un malinteso comune € che le opere
pubblicate su internet sono di dominio pubblico lendi possono essere ampiamente usate da
chiunque senza l'autorizzazione del titolare. Ogpera protetta dal diritto d’autore o dai diritti
correlati, dalle composizioni musicali, ai prodattultimediali, articoli di giornali e produzioni
audiovisive per cui il periodo di protezione nosa@aduto, € protetta indipendentemente dal fatto
che sia pubblicata su carta o con altri mezzi,gs&mpio su internet. In genere, dovresti cercare
l'autorizzazione del titolare del diritto in ognaso, prima dell’'uso. Similmente, I'autorizzazione é
richiesta se la tua impresa € impegnata nella ma#bne o produzione di opere protette,
registrazioni audio, trasmissioni o esecuzioni aispili tramite il tuo sito internet.

Riferimenti

Guidelines for Creating a Policy for Copyright Comgdiance. Copyright Clearance Center Inc. Pagina web
www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf. Linee gujglr aiutare a definire e implementare una politica assicuri
conformita ed eviti la violazione a livello organ@ivo o societario. Contiene collegamenti a riecaggiuntive sul
diritto d’autore.
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Fondamenti dei segreti industriali

37. Cosa sono i segreti industriali e cos’e la camtenza sleale?

Tutte le imprese hanno dei segreti industriali.ulle sono cosi profondamente consapevoli della
loro importanza che hanno costituito delle rigittategie per garantire la protezione dei loro segre
industriali da ogni rivelazione che puo essere ipigievole per la societa. Molti ne diventano
consapevoli solo quando i concorrenti cercano duistre le loro liste di clienti, i risultati delle
ricerche o i piani di marketing o di assumere oldipendenti con il loro know-how di valore. Solo
allora diventa evidente che hanno qualcosa di galarproteggere.

In linea di massima, ogni informazione commerc@dafidenziale che fornisce ad un’impresa un
margine competitivo pud essere considerata un twegrdustriale. L'uso non autorizzato di tali
informazioni da parte di persone diverse dal timl@ considerato una pratica sleale e una
violazione del segreto industriale. In base alesist legale, la protezione dei segreti industriali
forma parte del concetto generale di protezionetroota concorrenza sleale o si basa su
disposizioni specifiche o su precedenti legali sylotezione delle informazioni confidenziali.
Mentre una determinazione finale di quali infornoezi costituiscono un segreto industriale
dipendera dalle circostanze di ogni singolo cas@ratiche chiaramente sleali nei confronti delle
informazioni segrete comprendono lo spionaggio $tiele o commerciale, I'inadempienza del
contratto e la violazione della confidenzialita.

Un segreto industriale in genere ha alcuni cossoasati al suo sviluppo e non € conoscenza
comune nell'industria. Anche le informazioni negati come le opzioni di ricerca che sono state
esplorate e trovare inutili, possono essere uresegndustriale. Sotto sono elencati alcuni esempi
di categorie di cosa pu0 essere considerato seigaietriale:

* Processi produttivi, tecniche e know-how;

* Raccolte di dati, per es. liste di clienti;

» Disegni, schemi, fotocopie, mappe;

» Algoritmi, processi che sono implementati nei pesgmi per computer e i programmi
stessi;

* Formule per produrre i prodotti;

» Strategie commerciali, business plan, piani di gsgone, piani di marketing;

* Informazioni finanziarie;

* Registrazioni del personale;

* Manuali;

* Ingredienti;

* Informazioni sulle attivita di ricerca e sviluppo.

Riferimenti

The Trade Secrets HomepageR. Mark Halligan. Pagina web http://my.execpc.conhallign/iindex.html. Letture e
collegamenti a varie risorse sui segreti industriedmprese la definizione, valutazione, classt#ioae dei segreti
industriali.

Trade Secrets are Gold Nuggets: Protect Them OMPI. 2002. Pagina web
www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/04_ 202 Enfatizza [Iimportanza di proteggere i segret
industriali per le imprese. Parla anche di cid cb&tituisce segreto industriale, con pochi esempi.
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Protezione del segreto industriale

A differenza dei brevetti, i segreti industrialimoprotetti senza registrazione, cioé senza alcuna
formalita procedurale. Di conseguenza, un segretastriale puo essere protetto per un periodo di
tempo illimitato o finché I'informazione rimane didenziale. Per queste ragioni, la protezione dei
segreti industriali pud sembrare particolarmenteressante per le PMI. Ci sono, comunque, alcune
condizioni per le informazioni da considerare caagreto industriale. Il rispetto di tali condizioni
puo dimostrarsi piu costoso e difficile di quan@onbrasse a prima vista. Mentre queste condizioni
variano da paese a paese, esistono alcuni stageaetali, che sono richiamati all’Articolo 39
dell’Accordo sugli Aspetti Relativi al Commercio idBiritti di Proprieta Intellettuale (TRIPS)
dell’'Organizzazione Mondiale del Commercio:

* Le informazioni devono essere segrete (cioé inmgenen sono conosciute da, o facilmente
accessibili a, il gruppo che normalmente trattgpod di informazioni in questione).

* Deve avere valore un valore commerciale percharsgegreto.

» Deve essere stato oggetto di ragionevoli provvedimga parte del detentore legittimo
dell'informazione per tenerla segreta (per es. it@iausole di confidenzialita nei contratti
di lavoro, accordi di non rivelazione ecc.).

Tra gli esempi degni di nota di informazioni comniali confidenziali protette come segreti
industriali c’e la formula della Coca-Cola e il ¢ogl sorgente di Windows.
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38. Come sviluppo una strategia di segreto industile per la mia attivita?

| segreti industriali sono ampiamente usati dall®ll.PInfatti, molte PMI contano quasi
esclusivamente sui segreti industriali per la piotee della loro Pl (sebbene in molti casi possono
non essere consapevoli che i segreti industriaibdegalmente protetti). E’ importante, inoltre,
essere sicuri che le imprese prendano tutte lerenisecessarie per proteggere efficacemente i loro
segreti industriali. Queste misure comprenderanno:

* Adozione di un programma di protezione e di sicmaezlelle informazioni a livello
aziendale.

e Istruire i dipendenti sulle politiche societarie tama di rivelazione di informazioni
confidenziali, con definizioni chiare e linee guida come accedere, gestire, proteggere,
distribuire, etichettare e/o eventualmente rivetagei informazione confidenziale.

» Identificare e dare la priorita ai segreti commaiéh base al loro valore e sensibilita.

» Considerare se un segreto industriale puo essetetjortramite un diritto di Pl formalmente
registrato, come un brevetto, e se cosi, se nhamaigio protetto in quel modo.

» Assicurarsi che un limitato numero di persone sappabbia accesso ad ogni informazione
confidenziale di valore per I'impresa e che tutietl che lo sanno siano ben consapevoli
che é un’informazione confidenziale.

* Includere gli accordi di confidenzialita nei contrali lavoro. Ai sensi della legge di molti
paesi, i dipendenti hanno il dovere della confidalita verso il loro datore di lavoro anche
senza tali accordi. Il dovere di mantenere la cmnfzialita sui segreti del datore di lavoro in
genere rimane, almeno per un certo periodo di terapohe dopo che il dipendente ha
lasciato quel lavoro.

» Firmare degli accordi di non rivelazione con i partcommerciali ogni volta che si rivelano
informazioni confidenziali. Vedere domanda 51.

» Costituire un sistema di sicurezza efficace petigese informazioni digitali sulla rete
interna della societa, con misure tecniche, progmaecripta tura per restringere I'accesso
ad informazioni riservate, un sistema per monitiar comunicazione e la rivelazione di
informazioni, e un sistema per impedire o localiezali accessi alle informazioni
confidenziali.

Riferimenti

The Trade Secrets Audit R. Mark Halligan. Pagina web http://my.exepc.coniallign/tradesec.html. Una lista di
controllo per identificare potenziali segreti inttiadi.

Trade  Secrets: Policy = Framework  and Best  Practices OMPI. 2002. Pagina  web
www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/05_ 2082 Si concentra sui diversi mezzi con cui i ségr
industriali possono essere protetti.

How to Classify Trade Secrets R. Mark Halligan. Pagina web http://my.exepc.cemtallign/protect.html.

Comprende sei fattori da considerare quando skifileeno i segreti industriali per mettere in atioa strategia

appropriata per la protezione.
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39. Quando e consigliabile proteggere le informazm come segreti industriali?

Essenzialmente, ci sono due tipi di segreti indalsttDa una parte, i segreti industriali possono
riguardare le invenzioni o i processi produttiviechon rispettano i criteri per la brevettazione e
quindi possono essere protetti solo come segrdtistniali. Questo sarebbe il caso delle liste di
clienti o dei processi produttivi che non sono isightemente inventivi da far concedere un
brevetto (sebbene possano qualificarsi per la piate del modello di utilita - vedere domanda 12).
Dall’'altra parte, i segreti industriali possonouagdare le invenzioni che rispetterebbero i crideri
brevettabilita e che potrebbero quindi essere firateme brevetti. In quest’'ultimo caso, le PMI
dovranno affrontare una scelta: brevettare I'inveme o tenerla come un segreto industriale.

| vantaggi del segreto industriale comprendono:

» La protezione del segreto industriale non e liraita¢l tempo (i brevetti durano in genere
fino a 20 anni). Puo continuare, quindi, illimitatante finché il segreto non e rivelato al
pubblico.

» | segreti industriali non comportano costi di régigione (sebbene ci possono essere alti
costi per mantenere linformazione confidenzial®@mpresa lintroduzione di misure
tecnologiche di protezione).

» | segreti industriali hanno effetto immediato.

* La protezione del segreto industriale non compéotanalita quale la rivelazione delle
informazioni alle autorita governative.

Ci sono, comunque, alcuni precisi svantaggi comriatezione delle informazioni commerciali
confidenziali come segreto industriale, specialmeniando le informazioni rispettano i criteri di
brevettabilita. Per esempio:

+ Se il segreto e racchiuso in un prodotto innovatiadiri possono essere capaci di
ispezionarlo, sezionarlo e analizzarlo (“reversgimeering”), scoprire il segreto ed essere
autorizzati in seguito ad usarlo. La protezione sigjreto industriale di un’invenzione,
infatti, non fornisce il diritto esclusivo di esdere terze parti darne un uso commerciale.
Solo i brevetti e i modelli di utilita possono faequesto tipo di protezione.

* Una volta che il segreto € reso pubblico, chiunoue avervi accesso ed usarlo a piacere.

* Un segreto industriale & piu difficile da far ritipee rispetto ad un brevetto. Il livello di
protezione concesso ai segreti industriali vargmificativamente da paese a paese, ma in
genere é considerato debole, in particolare quénctinfrontato con la protezione concessa
da un brevetto.

* Qualcun altro, che ha sviluppato le informazioniguestione con mezzi legittimi, puo
brevettare un segreto industriale.

Riferimenti

Patents vs. Trade SecretsHoward M. Eisenberg. 2000. Yale University OffimeCooperative Research. Pagina web
www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/patent_vs_trageret.html. Confronta i segreti industriali ai \@#i, discute i
vantaggi di ognuno, con considerazioni su comedéeeidi cercare protezione tra le due opzioni.

Protecting the Trade Secrets of Your SMEOMPI. Pagina web
www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/tragerets.htm. Protezione dei segreti industridune

precauzionali che le PMI devono prendere, decidéradbrevetti e segreti industriali, casi in cuPIBll possono
beneficiare della protezione del segreto industriebn ulteriori collegamenti e letture.
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Principi di base delle indicazioni geografiche
40. Cosa sono le indicazioni geografiche e come poso essere protette?

Un’indicazione geografica € un segno usato sui beaihanno una specifica origine geografica e
possiedono delle qualita o una reputazione dovutgiel luogo d’origine. Pil comunemente,
un’indicazione geografica consiste nel nome delgduali origine dei beni. | prodotti agricoli
tipicamente hanno qualita che derivano dal loraytudi produzione e che sono influenzate da
specifici fattori locali, come il clima e il suol&e un segno ha la funzione di indicazione geagafi
e un questione di legge nazionale e di percezieheahsumatore.

“Champagne”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort*,Chianti”, “Pilsen”, “Porto”, “Sheffield”, e
“Havana” sono alcuni esempi di nomi molto conosaitie sono associati in tutto il mondo a dei
prodotti di una certa natura e qualita. Una catiattea comune di tutti questi nomi é la loro
connotazione geografica; cioé, la loro funzionendicare luoghi esistenti, citta, regioni o paesi.
Comunque, quando sentiamo questi nomi, pensiampedotti piuttosto che ai luoghi che indicano.
Questi esempi mostrano che le indicazioni geodrafipossono acquisire un’alta reputazione e
quindi possono essere risorse commerciali di valreprio per questo motivo, Sono spesso esposte
ad appropriazione indebita, contraffazione o feda#ione, e la loro protezione (sia nazionale che
internazionale) e altamente desiderabile.

Le indicazioni geografiche possono essere usatecsper i prodotti agricoli?

L’'uso delle indicazioni geografiche non e limitatbprodotti agricoli. Possono anche evidenziare
specifiche qualita di un prodotto che sono dovufattori umani che possono essere trovati nel
luogo d’origine dei prodotti, come specifiche abilimanifatturiere e tradizioni. Quel luogo di
origine puo essere un villaggio o una citta, urgaome o un paese. Un chiaro esempio dell’'ultimo é
“Svizzera”, che e largamente percepita come unigaatbne geografica per prodotti che sono fatti
in Svizzera e, in particolare, per orologi.

Cos’e una denominazione d’origine?

Una denominazione d’origine € un tipo specialendiidazione geografica, usata sui prodotti che
hanno una specifica qualita che e esclusivamertgsenzialmente dovuta althbiente geografico

in cui i prodotti sono creati. Il concetto di indione geografica comprende le denominazioni di
origine.

Cosa fa un’indicazione geografica?

Un’indicazione geografica indica un luogo o unaioag specifica di produzione che determina le
gualita caratteristiche del prodotto che i haiogg E’ importante che il prodotto derivi le sue
gualita e la sua reputazione da quel posto. Da® aielle qualita dipendono dal luogo di
produzione, esiste un “collegamento” specifico trgrodotti e il loro luogo originario di
produzione.

Riferimenti

Documents of the Worldwide Symposium on Geographi¢a Indications. OMPI. 2003. Pagina web
www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents#xttm Informazioni sulle indicazioni geografiche e, in
particolare, su questioni riguardanti la terminddogli approcci esistenti alla protezione delldidazioni geografiche a
livello nazionale e regionale, e la struttura legaternazionale per la protezione delle indicaiziografiche.
Documents of the Worldwide Symposium on Geographi¢dndications. OMPI. 1999. Disponibile sulla libreria
elettronica OMPI al sitevww.wipo.int/ebookshop

Rules of origin. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina welw.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm
Un'introduzione a, e le informazioni tecniche sa, rkegole d'origine, e la spiegazione dell’Accorddles Regole
d’'Origine.
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Qual e la differenza tra indicazioni geografiche eegole di origine?

“Regole di origine” sono i criteri usati per defimidove é stato fatto un prodotto. Sono una parte
essenziale delle regole del commercio perché uo cermero di politiche discriminano tra paesi
esportatori: quote, tariffe preferenziali, aziontiadumping, dazi di compensazione (caricati contro
i sussidi all'esportazione), e altri.

Le regole di origine sono anche usate per compitagtatistiche sul commercio, e per le etichette
“made in...” che sono attaccate ai prodotti. Questoraplicato dalla globalizzazione e dal modo in
cui un prodotto pud essere processato in vari gaEsa di essere pronto per il mercato.

Le indicazioni geografiche, dall’altro lato, soregsi usati sui beni che hanno una specifica origine
geografica e possiedono delle qualita o una remrazdovute a quel luogo di origine. Solo certi
prodotti che rispettano i suddetti requisiti e sastati registrati come indicazioni geografiche
possono portare tali segni. Piu comunemente, uic@zibne geografica consiste nel nome del
luogo di origine dei beni.

Qual e la differenza tra un’indicazione geograficae un marchio?

Un marchio € un segno usato da un’impresa pemdistire i suoi beni e servizi da quelli di altre
imprese. Il titolare di un marchio ha il diritto escludere altri da usarlo. Un’indicazione geogeafi
dice al consumatore che un prodotto & prodottaminasto luogo ed ha certe caratteristiche che sono
dovute a quel luogo di produzione. Tutti i prodtittthe fanno i loro prodotti nel luogo indicato da
un’indicazione geografica, e i cui prodotti condimno qualita tipiche, possono usarlo.

Perché le indicazioni geografiche hanno bisogno grotezione?

Le indicazioni geografiche sono capite dai consoemgber indicare l'origine e la qualita dei
prodotti. Molti di loro hanno acquisito reputaziadhi valore, che, se non adeguatamente protette,
possono essere messe in cattiva luce da operatommerciali disonesti. L'uso falso delle
indicazioni geografiche da parte di soggetti notodzzati € dannoso per i consumatori e per i
legittimi produttori. | primi sono ingannati e patit a credere che stanno comprando un prodotto
genuino con specifiche qualita e caratteristichentme@ stanno comprando, di fatto, una imitazione
senza valore. | secondi soffrono perché buona piagé affari gli sono portati via e la reputazione
guadagnata dai loro prodotti € danneggiata.

Come sono protette le indicazioni geografiche?

Le indicazioni geografiche sono protette in accoedo le leggi nazionali e in base a una serie di
concetti, come le leggi contro la concorrenza sldalleggi a tutela dei consumatori, le leggilper
protezione dei marchi di certificazione o le leggeciali per la protezione delle indicazioni
geografiche o denominazioni di origine. In sostamegarti non autorizzate non possono usare le
indicazioni geografiche se tale uso e probabile ictlganni il pubblico sulla vera origine del
prodotto. Le sanzioni applicabili variano dalleivmgzioni del tribunale che impediscono I'uso non
autorizzato al pagamento dei danni e di multe aasi seri, al carcere.

Come sono protette le indicazioni geografiche a ko internazionale?

Un certo numero di trattati amministrati dall'Orgezazione Mondiale della Proprieta Intellettuale
(OMPI) forniscono la protezione delle indicaziomiografiche, piu particolarmente la Convenzione
di Parigi per la Protezione della Proprieta Indakdrdel 1883, e I'’Accordo di Lisbona per la
Protezione delle Denominazioni di Origine e pelol® Registrazione Internazionale. In aggiunta,
gli Articoli dal 22 al 24 dellAccordo TRIPS tratia della protezione internazionale delle
indicazioni geografiche all'interno della struttudell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC).
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Cos’e un’indicazione geografica “generica”?

Se un termine geografico e usato come indicazianendtipo di prodotto, piuttosto che come
indicazione del luogo di origine di quel prodotioiesto termine non funziona piu come indicazione
geografica. Quando cio si e verificato in un cgra@se dopo un certo periodo di tempo, quel paese
puo riconoscere che i consumatori devono arrivarapire che un termine geografico che una volta
indicava l'origine del prodotto (per esempio, “jdlustard”, un tipo di mostarda originaria della
citta della Francia Dijon) ora denota un certo tifigrodotto, indipendentemente dal suo luogo di
produzione.

Il marchio collettivo € unmarchio che attesta I'origine, la qualita o la natua di determinati
prodotti o servizi.

In deroga alla regola generale di cui all'art.1@nena 1 c.p.i., un marchio collettivo pud consistere
pertanto, in segni o indicazioni che nel commemigsono servire per designare la provenienza
geografica di prodotti o servizi.

L'UIBM puo, peraltro, rifiutare la registrazione gudo i marchi richiesti possano creare situazioni
di ingiustificato privilegio o recare pregiudizidla sviluppo di altre analoghe iniziative nella
regione.

La registrazione del marchio collettivo costituda nome geografico non autorizza il titolare a
vietare a terzi I'uso nel commercio del nome stepswché questo sia conforme ai principi della
correttezza professionale e limitato alla funzidnedicazione di provenienza

Chi puo essere titolare di un marchio collettivo?

Il Marchio collettivo pud essere oggetto di regigtone nazionale e/o comunitaria da parte di
associazioni di fabbricanti, produttori, prestattirservizi o commercianti.

Il marchio collettivo puo, quindi, essere regigirda soggetti in possesso di una struttura adeguata
per garantire una gestione efficace del medesinrahitae viene concesso in uso a tutte le aziende
produttrici che si assoggettano a regole stalukdeitolare.

La fattispecie del consorzio - che prevede la preseli un’organizzazione comune tra piu imprese
associate finalizzata allo svolgimento di talunei faperative - viene considerata idonea ad
assicurare proprio questa efficace gestione detmmcollettivo poiché consente il raggiungimento
di risultati operativi difficilmente ottenibili d& singola impresa - grazie ad economie di scala,
soprattutto nel settore della promozione e deltaroercializzazione di prodotti tipici - ed offre all
singole imprese una visibilita aziendale molto gliévata rispetto a marchi individuali, specie per i
prodotti regolamentati da precisi disciplinari igi¢ita.

La forma consortile con attivita esterna dovreldsdizzare le seguenti funzioni:
. creazione e diffusione del marchio collettivo;
. omogeneizzazione del prodotto da commercializzanellanarchio consortile;
. ottenimento della certificazione di qualita;
. ricerca di nuovi mercati,
. realizzazione di un’attivita di ricerca e sviluppo;
. gestione comune dell’attivita di commercializzazpn
. agevolazioni per I'accesso al credito ed a fornailignanziamento agevolato.
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Le associazioni consortili sono, quindi, un fenomat assoluto rilievo - specialmente per le

imprese attive nel settore agro-alimentare - imguaonsentono di sfruttare i vantaggi che offrono
i procedimenti di concentrazione, espansione edgmrzione interaziendale, senza intaccare
'omogeneita aziendale e sociale delle singole eser

Il marchio collettivo ha in definitiva una vera eopria funzione di garanziali un certo livello
gualitativo del prodotto, ottenuto da tutte le adie che si trovano in determinate condizioni
ambientali e produttive e che, volontariamentegtiano di aderire ad un sistema di controllo.

Come proteggere i marchi collettivi?

La domanda di registrazione nazionale depositasaspr’UIBM e/o comunitaria depositata presso
'UAMI deve essere necessariamente accompagnaten dagolamento disciplinante le condizioni
per I'utilizzazione del marchio, le modalita di $yionento dei controlli e le relative sanzioni.

Perché registrare un marchio collettivo comunitario

La registrazione di un marchio collettivo comuntautela il marchio in modo uniforme in tutti i

27 Paesi dell’lUnione Europea. Il titolare del nmoccollettivo comunitario registrato (i.e I'ente
certificatore) pud esperire tutte le azioni cheReégolamento 40/94/CE sui Marchi Comunitari
(RMC) attribuisce al titolare di un marchio indiviale comunitario. Soprattutto, I'art.70 comma 2
RMC, prevede la possibilita per il titolare del o comunitario di richiedere il risarcimento per
conto delle persone abilitate ad utilizzare il nhéwgcse esse hanno subito un danno in conseguenza
dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche (disciplinate dagli ar®9 ss. c.p.i.) consistono in indicazioni che
garantiscono la provenienza del prodotto da unaazaeterminata cui i consumatori
tradizionalmente associano una qualita costant@etiea da fattori ambientali e umani.

Che cosa puo essere oggetto di tutela?
Le DOP

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) puo essepiegata per contraddistinguere prodotti

alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendceessenzialmente o esclusivamente dal territorio
in cui sono prodotti. In particolare, le fasi doduzione, trasformazione, ed elaborazione devono
avvenire tutte in un'area geografica delimitata.uB8émpresa produce prodotti DOP € tenuta ad
attenersi scrupolosamente alle regole produttiafleespecifiche tecniche stabilite nel disciplinare

di produzione, il cui rispetto & garantito da ugasrismo di controllo, il cui funzionamento €, a sua
volta, disciplinato per legge.

LeIGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) pu0 essenpiegata per contraddistinguere prodotti

alimentari per i quali una determinata qualita,utepione o altra caratteristica deriva dall'origine

geografica, e la cui produzione, trasformazione edborazione avviene in un‘area geografica
determinata. Per ottenere una IGP é necessarindigdiare in modo che almeno una fase dei
processi produttivi dell'impresa considerata av\amgin una area determinata, fermo restando, in
ogni caso, il rispetto alle regole di produziorabdite dal relativo disciplinare, la cui osservare
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garantita da un organismo di controllo.
Le STG

La Specialita Tradizionale Garantita (STG) tutel@dozioni caratterizzate da composizioni o
metodi di produzione tradizionali. In questo caaspecificita discende unicamente dal metodo di
produzione adottato e, infatti non € necessariaengmtdotta in un’area determinata.

Come proteggere un’indicazione geografica?

Il soggetto legittimato — ovvero I'associazionetdoga dall'insieme di produttori e/o trasformaitor
che effettivamente producono o trasformano il pttmdagricolo o alimentare per il quale si chiede
il riconoscimento della DOP o IGP - presenta istadi registrazione al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Nella domanda elgistrazione, le associazioni devono indicare
chiaramente quale tipo di designazione geografit@andono richiedere per il proprio prodotto:
Denominazione d'Origine o Indicazione Geograficatélta. Alla domanda deve essere allegato un
disciplinare. Questo deve comprendere almeno iesggalementi: il nome del prodotto agricolo; la
sua descrizione (materie prime, principali caragtehe fisiche, chimiche, microbiologiche e/o
organolettiche); la delimitazione esatta della zgmagrafica; il metodo di fabbricazione; gli
elementi che comprovano il legame con il luogo Wgioe; i riferimenti relativi alle strutture di
controllo; gli elementi specifici dell'etichettaturconnessi alle diciture tradizionali nazionali
equivalenti; le eventuali condizioni da rispettatea domanda deve essere altresi corredata da
determinati documenti (atto costitutivo, statuteliltera assembleare, relazione tecnica, relazione
storica) nonché una relazione socio-economica @seriya non solo la produzione e l'offerta
attuale ma anche quella potenziale dei prossimrb. dl Ministero successivamente acquisisce |l
parere di ciascuna Regione o Provincia Autonomacnelambito territoriale ricade la zona di
produzione ed elabora, d’'intesa con il soggettbiegente, il documento unico, provvedendo poi
alla pubblicazione della proposta di disciplinaregpubduzione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorsi
trenta giorni dalla data di pubblicazione, in marza di osservazioni o, dopo averle valutate
congiuntamente al soggetto proponente ed alla/eioRefy e/o Provincia/e autonomal/e
territorialmente competenti ed aver risolto evehttiasensi, il Ministero notifica alla Commissione
Europea la richiesta di registrazione e la docua®gane relativa. Quest'ultima esamina la domanda
e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle ContanEuropee. Se non vengono notificate
dichiarazioni di opposizione entro un periodo dirsesi, 'lGP o la DOP e iscritta in un registro
tenuto dalla Commissione Europea. In caso di opmo®, la Commissione Europea procede
all'esame dei motivi invocati al fine di giungerkumna decisione.

Quali sono i diritti conferiti a seguito della corassione di un’indicazione geografica?

E’ vietato a terzi - laddove sia idoneo ad ingaenbpubblico dei consumatori - I'uso di indicazion
geografiche in modo da indicare o suggerire chee gabdotto proviene da una localita diversa dal
luogo di origine oppure che esso presenta qualigagsono proprie di prodotti che provengono dalla
localita designata dall'indicazione geografica pttat.

Qual é la durata della protezione?

La durata € illimitata.

Marchi collettivi sono definiti dalldey 26.355come quei segni che contraddistinguono prodaiti e/
servizi effettuati in relazione alle attivita di’aesociazione di produttori e/o prestatori di sarvi
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iscritti nel RegistroNacional de Efectores de Desarollo Local y EconoBwaia L'’Associazione
titolare del marchio concedera in licenza ai pragsociati il marchio collettivo da essa registrato

La tutela delle indicazioni protette e, viceverdaciplinata dallaLey no. 25.380 de Productos
agricolas y alimentarioslel 2001, dalle quali discendono due tipologieiditd

La prima e l'Indicazione Geograficanflicacion Geografica)che identifica un prodotto come
proveniente da un determinato territorio, laddove determinata qualita, o altre caratteristiche,
siano imputabili all’origine geografica del prodwth questione.

Vi € poi la Denominazione di Origin®énominacion de Origgnovverosia il nome di una regione
distretto, provincia, localita o area del territodebitamente registrato che viene utilizzato per
indicare un determinato prodotto le cui qualitansiamputabili essenzialmente alla zona geografica
di provenienza.

Il produttore straniero, a condizione di recipracipud registrare la propria indicazione protetta
presso le competenti autorita argentine.

L’autorita di vigilanza e I&ecretaria de Agricoltura, Ganaderia, Pesca y Ahitaeion che opera
sotto I'egida del Ministero dellEconomia. Essa Igeofunzioni di vigilanza, controllo, gestione,
difesa del sistema delle indicazioni protette eappresentanza presso gli organismi internazionali.
Puo inoltre, irrogare sanzioni amministrative irseadi utilizzo abusivo di indicazioni protette
(anche in via indiretta) idonee ad ingenerare csinfie del pubblico. Cio rappresenta una novita di
grande importanza, soprattutto per e aziende tterseagroalimentare italiano.

Il caso Lardo di Colonnata: nullita del marchio identico a una denominazione d’origine
protetta

In data 30 settembre 2005, é stata presenta dondineigistrazione comunitaria per il segno Lardo
di Colonnata al fine di contraddistinguere prodatterenti alle classi 16, 29, 35.
Conseguentemente, il marchio Lardo di Colonnatat® segistrato con numero 3939782.

Il Consorzio di Tutela del Lardo di Colonnata hagwsto domanda di nullita ex artt. 7 (1) (K) Reg.
40/94/CE e 13 510/2006/CE avverso il marchio LatdGolonnata, in base alla propria indicazione
geografica protetta Lardo di Colonnata, che caldistingue prodotti a base di carne provenienti
da determinate regioni dell’ltalia e realizzati qmarticolari modalita di produzione specificamente
indicate nel relativo disciplinare tecnico.

In particolare, I'art.13 Reg. 510/2006/CE stab#isthe le denominazioni registrate sono tutelate
contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indoeti una denominazione registrata per prodotti
che non sono oggetto di registrazione, nella misucali questi ultimi siano comparabili ai prodotti
registrati con questa denominazione o nella migureui lI'uso di tale denominazione consenta di
sfruttare la reputazione della denominazione piatet

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazianehe se l'origine vera del prodotto € indicata o
se la denominazione protetta € una traduzione cc@mgagnata da espressioni qughere tipo,
metodog alla maniera imitazioneo simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevelativa alla provenienza, all'origine, alla natora
alle qualita essenziali dei prodotti usata sullafenione o sull'imballaggio, nella pubblicita o sui
documenti relativi ai prodotti considerati nonclivpiego, per il condizionamento, di recipienti che
possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre irreit@consumatore sulla vera origine dei prodotti.
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Il Consorzio ha sostenuto che il marchio violasse.13 Reg. 510/2006 con riferimento ai prodotti

e ai servizi afferenti al settore merceologicoaledirni.
E’ stata dichiarata la nullita parziale del marcbantestato con riferimento ai prodotti e ai sdrviz

afferenti alle classi 29 e 35 e in particolare:

- prodotti a base di carne (29);
- servizi di vendita al dettaglio o tramite reti infeatiche di prodotti a base di carne (35)
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Principi base dei circuiti integrati

41. | circuiti integrati possono essere protetti co la protezione della proprieta intellettuale?
Come?

Un altro campo di protezione della Pl &€ quello desghemi-disegni (topografie) dei circuiti
integrati.

Le disposizioni-disegni dei circuiti integrati sodbsolito il risultato di un investimento enornsta

in termini di tempo di esperti altamente qualificdte finanziariamente. C’e un continuo bisogno di
creazione di nuove topografie che riducano le dsran dei circuiti integrati esistenti e aumentino
simultaneamente le loro funzioni. Piu un circuitdegrato e piccolo, minore sara il materiale
necessario per la sua produzione, e piu piccold lsaspazio necessario per contenerlo. | circuiti
integrati sono utilizzati in una ampia gamma didwidi, inclusi articoli di uso quotidiano, come
orologi, televisori, lavatrici e automobili, cosiroe in attrezzature sofisticate di elaborazione dat
Mentre la creazione di una nuova topografia per cinguito integrato pu0d comportare un
investimento importante, la copia di una tale topfig pud costare solo una frazione di
guellinvestimento. La copiatura puo essere fatagrafando ogni strato di un circuito integrato e
preparando stampi per la sua produzione sulla teke fotografie ottenute. La possibilita di tale
copia e il principale motivo per l'introduzione tielegislazione che protegge le topografie.

In base all’Accordo TRIPS dellOMC, il termine digiezione € di almeno 10 anni dalla data del
deposito della domanda o del primo sfruttamentomeraiale nel mondo, ma i membri possono
fornire un termine di protezione di 15 anni dallaazione della topografia.

Riferimenti

Integrated Circuit Topographies. Canadian Intellectual Property Office. Pagina web
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/ict_maihtml. Informazioni sulle topografie di circuititegrati, definizione
ed uso, il sistema canadese di protezione, le egteta registrazione, I'applicazione e le tassen le istruzioni sulla
compilazione del modulo.
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Titolarita dei diritti da parte dei dipendenti

42. Chi detiene i diritti di proprieta intellettual e quando un’invenzione, un design o un’opera
creativa sono sviluppati da un dipendente?

Le imprese spesso fanno affidamento sui dipendesti consulenti indipendenti per sviluppare le
loro risorse di proprieta intellettuale (PI), e surenono che loro automaticamente detengano i diritti
su quelle risorse, in base al principio “lo pago guesto, quindi io ne sono il titolare”. Quest@pu
essere un programma per computer, un articolo,sgeaeggiatura, i progetti e i disegni di un
architetto, un nuovo logo, un nuovo prodotto o pe3D, la confezione del prodotto, un nuovo
design del prodotto, un business plan, un’invergiom il risultato di molti altri tipi di sforzi
creativi. Chi detiene il diritto sull’opera cheipéndenti creano: il singolo creatore, o la socata

li impiegano? La risposta a questa domanda nom@reenon € sempre facile o chiara; puo variare
molto da un paese a un altro, e in un certo paebage alla legge e ai fatti e alle circostanzaandi
particolare relazione datore di lavoro-dipendente.

Titolarita di miglioramenti pratici di un prodotto (invenzioni/brevetti)

In molti paesi il datore di lavoro detiene un’inzéame fatta dal suo dipendente se € correlata
all'attivita del datore di lavoro, a meno che iht@tto di lavoro stabilisca altrimenti. Al conti@r

in altri paesi, i diritti di PI sulle invenzioni partengono in teoria all'inventore dipendente, enm
che non sia stabilito altrimenti. In alcuni pagser es. gli Stati Uniti) I'inventore dipendente puo
mantenere il diritto di sfruttare I'invenzione, mahdatore di lavoro € spesso dato un diritto non
esclusivo di usare I'invenzione per i suoi scogeini (detti “shop rights”). Regole speciali si
possono applicare, comunque, alle invenzioni f@dterofessori o ricercatori universitari come puo
essere indicato nella politica di PI dell’istituto.

Alcuni paesi concedono all’inventore dipendentaliitto ad una remunerazione ragionevole e
onesta 0 una compensazione per la sua invenzioné dagore di lavoro si prende i diritti
sull'invenzione. Altri paesi non concedono alcuamunerazione specifica per il dipendente, o solo
una remunerazione o una compensazione molto lemigagolo in casi eccezionali.

Titolarita del diritto d’autore

Nella maggior parte dei paesi, se un dipendentdym® un’opera letteraria o artistica nell’ambito
del suo lavoro, allora il datore di lavoro detieangomaticamente il diritto d’autore su di essa, a
meno che non sia stato stabilito diversamente. daensempre cosi. Ai sensi della legge del diritto
d’autore di alcuni paesi, pud non esserci un traménto automatico dei diritti, e la giurisprudenza
sulla situazione e complicata.

Ci sono molte circostanze in cui un dipendente gret@nere tutti o parte dei diritti. Per esempio, se
il datore di lavoro € un editore di giornali o st&, il dipendente, nella maggior parte di paesia s
titolare del diritto d’autore per alcuni scopi, goraesa la pubblicazione di libri, mentre il datore d
lavoro sara titolar del diritto d’autore per glirakcopi. Nella maggior parte dei paesi, comungee,
un dipendente genera un prodotto software nel adestavoro, il datore di lavoro sara titolare dei
diritti sul prodotto creativo, a meno che non s&b8ito diversamente nel contratto di lavoro.

Riferimenti

Guide on Employees’ CreationsIPR-Helpdesk. Il documento pud essere scaricaltsitb www.ipr-helpdesk.org, alla
sezione Copyright. Una panoramica della situaziogueardo ai diritti di proprieta intellettuale irasie creazioni fatte
dai dipendenti e come trasferire i diritti ad upeatidente, e ad un datore di lavoro, con un foclls dinettive UE.
Ownership of Intellectual Property Rights. Thomas Q. Henry. Pagina web www.uspatent.comfipoc Una
panoramica sulla titolarita dei diritti di PI ne@tati Uniti.
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Si dovrebbe anche notare chdiritti morali (cioe il diritto di rivendicare la paternita di’'opera, e

il diritto di opporsi a suoi cambiamenti che potreln danneggiare la reputazione dell’autore), non
sono cedibili e rimarranno quindi all’autore ancée la titolarita dei diritti economici é stata
trasferita al datore di lavoro. In alcuni paesimomque, (per es. Canada, Stati Uniti) si puo
rinunciare ai diritti morali.

Titolarita dei design

In genere, quando al dipendente é richiesto neflitordi un rapporto di lavoro di creare un design,
i diritti del design appartengono al datore di levoln alcuni paesi, comunque, il diritto della
paternita dei design creati dai dipendenti duresecuzione di un contratto di lavoro appartiehe a
dipendente, a meno che non sia stabilito altrimémtalcuni casi, al datore di lavoro é richiesto d
pagare al dipendente un’equa remunerazione, tenemto del valore economico del design e di
ogni vantaggio per il datore di lavoro derivantd’dalizzo del design. In altri paesi (per es. tta
Uniti) il creatore di un design ne € il proprietad meno che non € stato pagato un indennizzd per i
design.
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43. Chi detiene i diritti di proprieta intellettual e quando un’invenzione, un’opera protetta da
copyright o un design sono esternalizzati?

Le societa impiegano regolarmente consulenti, gliesi o contraenti indipendenti per creare
un’ampia varieta di materiale nuovo o originale pemo. Questo materiale puo comprendere
business plan, piani di marketing, manuali di fazmoae, manuali informativi, guide tecniche,
software, un sito internet, design, disegni, rappdr ricerca, banche dati, un logo per una
campagna pubblicitaria, e cosi via. Entrambi i, laibé la societa e il contraente indipendente,
dovrebbero fare attenzione quando fanno un talerdoger indirizzare adeguatamente la questione
della titolarita delle risorse di Pl. Per esemgi®jl consulente o il contraente presenta un nuiiero
design o loghi distinti e la societa ne accetta swlo, allora chi detiene i diritti di PI sulle mmenti
opzioni?

Invenzioni. Nella maggior parte dei paesi, in teoria, un @emte indipendente assunto da una
societa per sviluppare un nuovo prodotto o proceletiene ogni diritto sull'invenzione, a meno
che non sia stato stabilito altrimenti in modo i@ Questo significa che, in genere, a meno che
il contraente abbia un accordo scritto con la sacohe assegni I'invenzione a quella societa, la
societa non avra la titolarita dei diritti su cibecviene sviluppato, anche se ha pagato per lo
sviluppo.

Copyright. Nella maggior parte dei paesi, un creatore intdate detiene il diritto d’autore, a
meno che abbia firmato un accordo scritto con rasférisce i diritti. Se, e solo se, c’e un tale
accordo scritto in atto, la societa che ha commmsgb al creatore normalmente deterra la Pl
(ancora, i diritti morali rimangono in linea di pdipio all’autore). In assenza di un tale accotdo,
persona che ha pagato per 'opera € in genereizadata ad usarla solo per gli scopi per cui e stata
creata. Le societa che, per esempio, hanno pagatmntraente indipendente per creare un sito
internet per loro, possono essere spiacevolmemeese di scoprire che non detengono cio che
hanno commissionato. Questo significa, per esench®possono non essere in grado di modificare
il suo contenuto o che chiunque volesse riprodutrecontenuto puo farlo richiedendo
l'autorizzazione al contraente.

Diverse regole o eccezioni possono applicarsiggempio, alle fotografie su commissione, ai film
e alle registrazioni audio.

Design Se un designer indipendente e incaricato, su dgssimne, di produrre un specifico design
allora ancora, in molti casi, i diritti di Pl noragseranno automaticamente alla parte committente
ma rimarranno al designer. In alcuni paesi, lagpaoimmittente detiene i diritti su un design s@o s

e stato pagato un indennizzo per quel design.

Riferimenti

“Collaborative research: Conflicts on authorship,ownership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. In
Vanderbilt Law Review, 2000, vol. 53. Pagina wetpilaw.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfus#.pParla della
titolarita degli aspetti di PI negli sforzi collataivi, nelle opere sub-appaltate, e soluzioni.

Rights and Ownership Options in Technology Developent Agreements Howard G. Zaharoff. Pagina web
www.mbbp.com/article9.html. Discute dei tre scemtfatitolarita delle creazioni di Pl tra clienteseiluppatore.
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44. Quali misure possono prendere per evitare dispe sulla titolarita della proprieta
intellettuale con i dipendenti o con i subappaltata indipendenti?

Poche regole d’oro per evitare conflitti con i didenti o con i contraenti indipendenti sono
elencate qui sotto:

Chiedi un consulto legale | problemi di titolarita sono complicati e var@amolto da un
paese all’altro. Come per la maggior parte dei lgrob legali, € essenziale ottenere un
consiglio tecnico prima di firmare alcun accordm calipendenti o i contraenti indipendenti.
Concludi un accordo scritta Accordati su chi detiene i diritti di Pl su quals materiale
creato da un dipendente o da un contraente indgméed se e quando avverra |l
trasferimento della titolarita, chi ha il diritta dfruttamento, chi deve pagare per esso, se
sono permessi miglioramenti o0 modifiche ecc. Agsitiiche quello su cui vuoi accordarti
sia valido ai sensi delle leggi di Pl applicabili.

Ottieni un contratto prima di iniziare il lavoro . Non nascondere i problemi sulla titolarita
della PI sotto il tappeto; assicurati di trattadil'inizio, prima di iniziare la stessa
collaborazione. Anche le primissime fasi del lavpossono accrescere importanti problemi
sui diritti di P1.

Includi delle clausole/accordi di confidenzialita nei contratti con i dipendenti o i
contraenti indipendenti. Includi clausole di nonncorrenza anche nei contratti con i
dipendenti, perché i dipendenti di oggi possoneresisconcorrenti di domani.

Adotta delle politiche e regolamenti interni o line@ guida sulle invenzioni dei
dipendenti. Tali politiche e regolamenti dovrebbero contergisposizioni suinter alia, le
categorie di invenzioni che cadono all’interno dettore di attivita del datore di lavoro, le
obbligazioni del dipendente inventore di dare nate datore di lavoro delle invenzioni, le
procedure del datore di lavoro per gestire le bt sulle invenzioni, i requisiti di
confidenzialita e i procedimenti per i brevetti,lee remunerazione per l'inventore. Tali
regolamenti dovrebbe, certamente, essere in lioedecleggi di Pl nazionali applicabili.

Fai molta attenzione quando esternalizzi la ricerca lo sviluppo (R&S).Se altre persone
oltre ai dipendenti della societa partecipano adtivita, assicurati che tutti i coinvolti
firmino un accordo in cui danno alla societa sufiti diritti sui risultati del loro lavoro. Le
societa dovrebbero assicurarsi che tali persorsfetiacano ogni diritto sui risultati del
progetto di R&S alla societa, compreso il dirittordrasferire i diritti e specialmente il
diritto di modificare le opere se il progetto di B&roduce opere o altri materiali aventi |
requisiti per la protezione del diritto d’autorenritano dalle invenzioni, gli accordi di R&S
dovrebbero anche contenere disposizioni che caetano i diritti sul know-how, il diritto
d’autore sui rapporti di ricerca e sui risultatij diritti sul materiale fisico coinvolto nelle
attivita di ricerca (come micro-organismi o altrateriale biologico), come i diritti di P1 su
ogni informazione che non é di pubblico dominio.ttduquesto dovrebbe essere tenuto
strettamente confidenziale.

Riferimenti

Guide on Employees’ Creations IPR-Helpdesk. I documento pud essere scaricatavehw.ipr-helpdesk.org, alla
sezione Copyright. Una panoramica sulla situazrefativa ai diritti di proprieta intellettuale sane creazioni fatte dai
dipendenti e come trasferire i diritti ad un dipent, e ad un datore di lavoro, con un focus sliltgtive UE.
“Collaborative research: Conflicts on authorship, avnership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. In
Vanderbilt Law Review, 2000, vol. 53. Pagina wetpilaw.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfus#.pParla della
titolarita degli aspetti di P negli sforzi collatadivi, nelle opere sub-appaltate, e soluzioni.
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Meritevoli di un ulteriore approfondimento soncskgguenti specifiche circostanze:

. inventori dipendenti della societa. In Italia, conme numerosi altri Paesi, le invenzioni
sviluppate in presenza di un rapporto di lavoroosdimato sono assegnate in linea di principio
al datore di lavoro. Tuttavia, I'art. 64 c.p.i. iigue tre diverse situazioni:

a) qualora I'invenzione industriale sia realizzag&l’esecuzione di un contratto o di un rapporto di
lavoro in cui I'attivita inventiva é prevista conoggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i
diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengal datore di lavoro;

b) qualora non sia prevista una retribuzione in penso dell’attivita inventiva, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoraa mil’'inventore spetta il diritto di essere
riconosciuto come tale e qualora il datore di lavottenga il brevetto, un equo premio per la
determinazione del quale si terra conto dell'imaora della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto, delle mansioni svolte e della retribueigrercepita dall'inventore nonché del supporto
tecnico che questi ha ricevuto dall’'organizzazianendale.

c¢) qualora non ricorrano le condizioni di cui anfita) e b) e si tratti di invenzione industrialeec
rientri nel campo di attivita del datore di lavomest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso
esclusivo o non esclusivo dell'invenzione ovvera pacquisizione del brevetto. Tale diritto di
opzione ha comunque durata limitata, in quanto sarc#ato entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell’avvenuto dejmodella domanda di brevetto. In questo caso
di parla anche di invenzione occasionale;

* le invenzioni delle Universita. L'art. 65 c.p.i.guede che, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un’universita o con una pubblica anistrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali finalita di ricerca, il ricercatore 8tolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui € autore. Irs@ali piu autori, dipendenti di universita,
delle pubbliche amministrazioni predette ovveroattre pubbliche amministrazioni, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono atttuin parti uguali, salvo diversa
pattuizione.

» consulenti. Accade sempre piu di frequente chevddggmento di attivita inventiva venga
affidato a lavoratori autonomi. In Italia, i corttrali ricerca si differenziano fortemente, in
ragione della qualifica pubblica o privata delletpana anche in ragione dell'oggetto del
contratto stesso. Sono in generale riconducidii sthema dell’appalto o del contratto di
opera e vanno definiti e previsti attentamente;

* inventori congiunti. Quando piu di una persona gboisce in maniera rilevante
all'ideazione ed alla realizzazione di un’invenaortali soggetti sono definiti come
inventori congiunti e, per tale motivo, devono esdetti espressamente menzionati nella
relativa domanda di brevetto. Se gli inventori dang sono anche coloro che presentano
la relativa domanda di brevetto, questo ultimo&eoncesso congiuntamente ad essi;

» titolari congiunti. Si parla di invenzione di grupplL’applicazione e lo sfruttamento di
brevetti, che appartengono a piu entitd o persepettano a tutti i contitolari e sono
disciplinati dalle regole sulla comunione. | coolgiri sono obbligati in solido al
pagamento delle tasse di brevetto.
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L’art. 10 della Legge 24.481 prevede che, in casmwenzioni realizzate durante il corso di un
rapporto di lavoro:

(a) 1 diritti derivanti dall'invenzione stessa apigagono - qualora l'invenzione industriale venga
realizzata nell’esecuzione di un contratto o dirapporto di lavoro in cui I'attivita inventiva e
prevista come oggetto del contratto - al datordadoro (al dipendente spettera un compenso
aggiuntivo per tale invenzione nel caso in cuirdgrio contributo alla stessa invenzione e il suo
valore per il datore di lavoro vadano oltre qugmtevisto dal proprio contratto d’impiego);

(b) qualora non ricorra la condizione di cui al fnua) e si tratti di invenzione industriale chentra

nel campo di attivita del datore di lavoro (fruttkelle competenze acquisite dal dipendente
all'interno dell'azienda dello stesso datore diden), quest’ultimo potra - entro un termine di

novanta giorni dalla creazione dell'invenzione <idere se acquisire o0 meno la titolarita del
brevetto oppure farsi concedere una licenza esduwbuso (in qual caso il dipendente avra diritto
ad un equo compenso, che includera il diritto dcepire fino al 50% delle royalty conseguite dallo
sfruttamento del brevetto in questione).

Caso studio: Agippetroli S.p.A. / A.R.

Allorquando il dipendente di una societa deposite Wlomanda di brevetto, facendo propri,
illegittimamente, i risultati di una ricerca effedtta dalla societa medesima - che vi abbia o0 meno
partecipato - e rivendicando per sé i relativittli®conomici, spettanti al suo datore di lavoro,
ricorre un'ipotesi di nullita per abusiva breveitae.

Accertato che la stessa prospettazione dell'atiguarda un'ipotesi dnvenzione d'azienda&e non

di serviziq deve ritenersi che i diritti patrimoniali deritadall'eventuale invenzione appartengono
in modo immediato e dirett@riginariamente ed automaticamerdaedatore di lavoro, spettando al
dipendente il solo diritto morale e, se del casguo premio.

Il primo diritto del dipendentad essere riconosciuto autor®n gli attribuisce anche il diritto di
veder brevettata l'invenzione da parte del datodevibro e men che meno di sostituirsi alla sua
inerzia brevettando a propria volta.

Mentre il datore di lavoro puo scegliere di nonveteare, sfruttando l'invenzione in regime di

segretezza, il dipendente non puo brevettare himeme d'azienda a proprio nome e per proprio
conto.
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Contratti, licenze e trasferimento di tecnologia
45. Quali sono i principali accordi contrattuali pe il trasferimento di tecnologia?

Un trasferimento di tecnologia in genere avviemnite una relazione legale con cui il titolare di
una tecnologia brevettata o di un know-how vendeoncede una licenza d’'uso della suddetta
tecnologia o know-how, ad un’altra persona o ediggzle.

Queste relazioni legali sono essenzialmente diraatontrattuale, che significa che il trasfereate |
tecnologia consente il trasferimento e il ricevesteonsente ad acquisire i diritti, il permessb o i
know-how in questione. Ci sono vari metodi e acclagiali tramite i quali la tecnologia puo essere
trasferita o acquisita, compresi i seguenti:

La vendita o cessione di diritti di PI

Il primo metodo legale € la vendita da parte d&dlare di tutti i suoi diritti esclusivi su
un’invenzione brevettata e I'acquisto di quei dirda parte di un’altra persona o entita legale.
Quando tutti i diritti esclusivi su un’invenzioneeettata sono trasferiti, senza alcuna restrizione
temporale o altre condizioni, dal titolare ad utmalpersona o entita legale, si dice che e avvenuta
unacessionedi tali diritti. Principi e caratteristiche simisi applicano alla cessione di altri oggetti
di proprieta industriale (per esempio marchi e gtesi

Concessione di licenze

Il secondo metodo legale e tramite una licenza,dlgpermesso dato dal titolare di un’invenzione
brevettata ad un’altra persona o entita legaleegeguire, nel paese e per la durata dei diritti di
brevetto, uno o piu “atti” coperti dai diritti esslivi sull’invenzione brevettata in quel paese.
Quando viene dato tale permesso, € stata conceasdiaenza”. Si ricorda che questi “atti” sono
“la creazione o I'uso di un prodotto che comprehidgenzione, la creazione di prodotti tramite un
processo che comprende l'invenzione o 'uso detggso che comprende l'invenzione”.

Contratto di know-how

Il terzo dei tre principali metodi legali per tragfe e acquisire tecnologia riguarda il know-hdiw.
know-how in genere si riferisce alla conoscenzamue fare qualcosa: I'esperienza acquisita in un
certo campo. Il know-how pud essere comunicatdtadrauna forma tangibile tramite documenti,
fotografie, progetti e schede per computer. Pubh@mssere comunicato in una forma intangibile.
Un esempio potrebbe essere l'atto di un ingegnetefainitore del know-how che spiega un
processo ad un ingegnere del destinatario.

E’ possibile comprendere delle clausole riguardarmdinow-how in un documento scritto separato
da un contratto di licenza. E’ anche possibileudere alcune clausole in un contratto di licenza.
Ogni volta che le clausole riguardanti il know-haywpaiano in un documento o in una scrittura
separata o distinta, quel documento o scritturao Smrmalmente chiamati “contratto di know-
how”.

Riferimenti

The Licensing Executives Society International (LES. Sito web www.lesi.org. Articoli, notizie, e risw relative al

trasferimento di tecnologia o ai diritti di propreintellettuale, dal know-how tecnico e dalle inzi®ni brevettate a
software, diritto d'autore e marchi.

Strategies for leveraging IP through licensing, jait ventures, alliances and franchisingNetpreneur Distinguished
Author Series. 2001. Pagina web www.netpreneurdrggors/ip/images/Strategies_for_IP.pdf. Parldedtindenze

chiave nell'uso a proprio vantaggio della Pl, vatieategie, la loro applicabilita per diversi ohigt impegni, risorse e
aspetti legali e regolamentari.
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Franchising

Il trasferimento commerciale di tecnologia pud anxe anche in connessione con il sistema del
franchising dato che questo e correlato alla vandiitoeni e servizi. Un accordo di franchising o di
distribuzione & un accordo commerciale in cui [autazione, I'informazione tecnica e I'esperienza
di una parte sono combinate con I'investimento rdaltra parte allo scopo di vendere prodotti o
prestare servizi direttamente al consumatore. loz@b per la vendita di questi prodotti o servizi &
di solito basato su un marchio, un marchio di gov® un nome commerciale, e su di un aspetto o
design speciale (“immagine”) dei locali. La licendiaun tale marchio o nome da parte del suo
titolare e di solito combinata con la fornitura parte di quel titolare del know-how in alcune
forme: informazioni tecniche, servizi tecnici, asnza tecnica o servizi di gestione relativi alla
produzione, al marketing, alla manutenzione e mlifanistrazione. Vedere la domanda 50.

Vendita e importazione di beni strumentali

Il trasferimento commerciale e I'acquisizione dcrtelogia possono avvenire con la vendita,
lacquisto e limportazione di attrezzature e altveni strumentali. Esempi di attrezzature
strumentali sono i macchinari e gli strumenti neaéesper la produzione dei prodotti o per
'esecuzione di un processo.

Accordi di joint venture

Una joint venture & una forma di alleanza tra camesa separate. Ci sono due forme fondamentali
di joint venture: quella di capitale e quella cattinale. La joint di venture di capitale € un adcor
con cui viene creata un’entita giuridica separata liaccordo di due o piu parti. La joint venture
contrattuale potrebbe essere usata quando nonessagi@ la costituzione di un’entita giuridica
separata o quando non € possibile creare unartada. €5li accordi di licenza, i contratti di know-
how o altri metodi giuridici per il trasferimentd’acquisizione commerciale di tecnologia possono
essere integrati in entrambe le forme dell'accaidoint venture.

Il progetto chiavi in mano

In certi casi, due o piu degli accordi commercfr il trasferimento di tecnologia, e quindi i

metodi legali che rispecchiano, possono essere ioatnin tal modo per affidare la pianificazione,

costruzione ed esecuzione di una fabbrica ad uyokirfornitore di tecnologia, o ad un numero
molto limitato di fornitori di tecnologia. Di congaenza, il progetto chiavi in mano puo riguardare
un accordo completo in cui una parte si impegnarsegnare al suo cliente (il beneficiario della
tecnologia) un intero impianto industriale capace ogerare in accordo agli standard di

funzionamento concordati. Piu spesso, i progetéiwiin mano riguardano I'impegno di una parte a
fornire al cliente il design di un impianto induate e le informazioni tecniche sul suo

funzionamento.

Accordi di consulenza

Gli accordi di consulenza in genere si riferiscah@upporto, consulto o altri servizi forniti da un
consulente (un individuo o un’azienda) durante iEnificazione per l'acquisizione di una certe
tecnologia, la creazione di un nuovo impianto, l@pprazione di offerte di appalto per la
costruzione di un nuovo edificio, fabbrica 0 maaetio, il tentativo di miglioramento di una

tecnologia esistente, o altre attivita per cui ms3ere richiesto il consiglio di un esperto con
un’esperienza rilevante.
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46. Quali sono gli elementi principali di un accord di licenza? Quali sono gli aspetti piu
importanti da considerare quando si negozia un acedo di licenza?

Di seguito ci sono gli argomenti che sono tipicatadinggetto delle contrattazioni che portano alla
conclusione del contratto di licenza e che richiedan’attenzione speciale nel predisporre le sue
clausole. Queste clausole sono trattate dal puntista della concessione di licenze sui breveti m
si applicano anche alle altre forme di PI.

Identificazione delle parti

Uno dei primi punti di interesse per i negoziatigl contratto di licenza sara l'identificazioneldel
entita o delle persone che diventeranno le parin @ltre parole, che firmeranno il contratto di
licenza e diventeranno legalmente obbligati a pertvanti le sue disposizioni. L'obiettivo nel
descrivere le parti di un contratto di licenza eliudi identificare ognuna di loro con sufficiente
certezza di modo che la loro identita non divenseigicessivamente oggetto di controversia.

L'oggetto

Queste clausole descrivono il prodotto da farereusavendere, o il processo da applicare e dal
guale un prodotto sara ottenuto e poi usato o wenddentificheranno anche l'invenzione o le
invenzioni comprese in quel prodotto o processterido riferimento al brevetto o alla domanda di
brevetto pertinente, descriveranno il know-howe’se che deve essere fornito, e identificheranno i
benefici tecnologici di una parte o dellaltra, & dondizioni in cui quei vantaggi saranno resi
disponibili da quella parte all’altra.

Limitazioni della licenza e pratiche anti-concorrerziali

La licenza puo avere molte limitazioni contrattugjuardo alle attivita permesse (per fare, vendere
il campo di utilizzo ecc.), o restrizioni a partelld rivendicazioni su di esse, cosi come restnizio
territoriali o quantitative o limitazioni sui prezzli vendita. L'accordo di licenza in genere
spiegherd chiaramente quale delle parti sara idogria virtu delle clausole, di eseguire quali diti
sfruttamento, in quali territori, e con quali effetugli accordi con terze persone in relazione al
licenziatario o al licenziante.

Una decisione su ognuno di queste questioni doss&re chiaramente indicata nel contratto di
licenza. Comunque, ogni clausola in conflitto cerptoibizioni delle pratiche anti-concorrenziali o
anti-trust sono di solito considerate nulle.

Riferimenti

International  Licensing —  Structuring Deals Worldwide. Ladas & Parry. Pagina web
www.ladas.com/IPProperty/Licensing/Internationalidé@nsing. Contiene informazioni sulle licenze di , PI
considerazioni su quando decidere di concedenedéedi PI, e le principali clausole di un contrattdicenza.

Asian and Pacific Centre for Technology Transfer ofTechnology (APCTT) Sito web www.apctt.org. L’Asian and
Pacific Centre for Technology Transfer of TechnglggPCTT) & un’organizzazione leader nel camposagvizi di
trasferimento tecnologico per le PMI. APCTT BuilgjrPOBox 4575, Qutab Institutional Area, Nuova Dé&h0 016,
India. Tel: +91 11 2696 6509. Fax: +91 11 2685 6E~mail: infocentre @apctt.org.
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Sfruttamento

Le questioni che devono essere trattate in terdiisfruttamento del prodotto includono la qualita
del prodotto stesso, il volume di produzione, ladquzione di parti del prodotto ad opera di terze
persone che devono essere autorizzate dal liceéazidmportazione del prodotto per soddisfare la
domanda locale in assenza di lavoro sufficientepaeke stesso, e I'uso dei canali di distribuzione
del licenziatario.

Il licenziante pud anche cercare una rassicurazohéatto che il know-how fornito sara adeguato
per raggiungere l'obiettivo stabilito con il liceatario. Una tale rassicurazione & chiamata anche
garanzia del know-how ed é spesso compresa comastih di garanzia” nel contratto di licenza.

Risoluzione dei conflitti

Le dispute e le loro soluzioni sono aspetti cheodevessere esaminati nel contratto. Puo essere
difficile identificare in anticipo i problemi chena parte puo causare durante la durata di un axcord
di licenza. Non &, comunque, cosi difficile fornioe modo per gestire le dispute quando si
verificano. La risoluzione dei conflitti coinvolgenche due ulteriori aspetti. Il primo € la legge ch
dovrebbe regolare I'accordo. Questo € un probleendgonegoziazione, ma potrebbe essere la legge
del paese del licenziatario o del licenziante @ssp, il paese in cui tutto o la maggior parte
dell'accordo e stato concretizzato. Dopo tutto,sjoi@robabilmente € il posto piu probabile per una
disputa. Il secondo aspetto riguarda il metodoferd appropriato per risolvere il conflitto. Lergia
possono decidere se i conflitti dovrebbe esseodtirdalle parti in causa, magari con I'assistediza

un mediatore, o con un arbitrato, o da un giudie.che e importante e che questi problemi, come
concordato, forniscono la migliore opportunita poigs per risolvere le dispute immediatamente e
prontamente. Con riferimento all’arbitrato e alleediazione, al contratto di licenza si puo
aggiungere una clausola che designi il Centro Aatwte Mediazione dellOMPI come foro di
risoluzione dei conflitti. Altro sui meccanismi disoluzione alternativa delle dispute, come
arbitrato e mediazione, alla domanda 69. Visitahanit sito del Centro Arbitrato e Mediazione
dellOMPI all'indirizzo http://arbiter.wipo.int/center

Durata del contratto di licenza

La durata di un contratto di licenza (cioé il sundzio, durata e fine) deve essere stipulata nel
contratto. Un diritto di Pl puo essere concesdaénza per il periodo di tempo massimo durante il
guale e attivo (per esempio il massimo per i bteeein genere di 20 anni). Possono anche essere
stabiliti accordi di licenza piu brevi e le parbgsono riservarsi il diritto di sciogliere il coatio se

si verificano determinate circostanze.

Riferimenti

Innovation Relay Centre (IRC) Gateway Sito web http://irc.cordis.lu. Un network europleader che si concentra
sul servizio di trasferimento di tecnologia trardnaale per le imprese, specialmente PMI.

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Givirg In. Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Seconda
edizione. Penguin. 1991. $USA 14.00. Penguin (US*)ppo Penguin (USA) Inc., 405 Murray Hill Parkwdsast
Rutherforf, NJ 07073, USA. Tel: +800 788 62 62 (dad$SA). Sito web www.penguinputnam.com. Testo eull
tecniche di contrattazione.
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47. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle knze?

Una societa che detiene i diritti su un brevetth kmow-how o su altre risorse di PI, ma non puo o
non vuole essere coinvolta nella produzione detigito, pud avvantaggiarsoncedendo licenze
su tali risorse di Pl facendo affidamento sullaliorg capacita produttiva, sulla pit ampia offerta
distributiva, sulla maggiore conoscenza locale l&a ®sperienza gestionale di un’altra societa (la
licenziatario). In aggiunta:

* | licenzianti con esperienza nel settore dellarcaee sviluppo del prodotto possono trovare
piu efficiente dare in licenza nuovi prodotti pagto che iniziarne loro la produzione.

» La concessione di licenze puo essere usata pelagoack I'accesso a nuovi mercati che
sarebbero altrimenti inaccessibili. Concedendo iednkiatario il diritto di vendere e
distribuire il prodotto, il licenziante pu0d penetran mercati che non avrebbe altrimenti
avuto speranza di servire.

» Un accordo di licenza puo anche fornire un mezzalpieenziante di guadagnare dei diritti
sui miglioramenti, sul know-how e sui prodotti cgati che saranno sviluppati dal
licenziatario durante la durata del contratto. Coque, questo non pud sempre essere
preteso come un argomento di diritto dal licenaantn alcuni paesi ci sono forti restrizioni
all'inserimento di clausole di questo tipo neglcadi di licenza.

* Un contraffattore 0 un concorrente possono essaigotmati in un alleato o in un
collaboratore risolvendo un conflitto al di fuoiiwh tribunale e accordandosi per stipulare
un accordo di licenza.

* Una licenza puo essere essenziale se un prodottie \ene solo quando e incorporato in, 0
e venduto per l'uso con, un altro prodotto, o secerto numero di risorse di Pl, per
esempio, i brevetti detenuti da diverse impreseogechiesti simultaneamente per produrre
0 manutere efficientemente un prodotto.

* Ultimo ma non ultimo, un accordo di licenza conseat licenziante di mantenere la
titolarita della Pl e allo stesso tempo di ricevarereddito dalle royalties, in aggiunta al
reddito derivante dal suo sfruttamento nei prodo#ervizi che vende.

| rischi dellaconcessione di licenzeomprendono i seguenti:

* Un licenziatario puo diventare concorrente del dmante. Il licenziatario puo
“cannibalizzare” le vendite del licenziante, caukara quest'ultimo un guadagno dalle
royalties minore di quanto perde nelle vendite ghano al suo nuovo concorrente. |l
licenziatario puo essere piu efficace o entrarenme&icato piu velocemente del licenziante
perché puo avere costi di sviluppo piu bassi oregsié efficiente.

* |l licenziatario puo allimprovviso chiedere dei rdabuti, tipo I'assistenza tecnica, la
formazione del personale, dei data tecnici aggiuettc. Tutto questo puo semplicemente
dimostrarsi troppo costoso per il licenziante. BEiportante che l'accordo di licenza
definisca chiaramente i diritti e le responsabitiglle parti, cosi che qualsiasi disaccordo
futuro possa essere risolto velocemente e conexifia.

* |l licenziante dipende dalle capacita, abilita sorse del licenziatario come fonte di ricavi.
Questa dipendenza e anche maggiore in una licesadase/a in cui un licenziatario
inefficace puo voler dire nessun guadagno in r@&lper il licenziante. Le clausole
contrattuali per le royalties minime e per altnméi possono difendere da questo, ma
rimane comungue una preoccupazione.

---------------------------------------------- RIFERIMENTI =mmmmmmmmmm o oo oo oo

Negotiating Technology Licenses: A basic training amual. Pubblicazione OMPI/ITC (prossimamente). Saraafiifile nella libreria elettronica
dellOMPI all'indirizzo www.wipo.int/ebookshop. Cadiene informazioni su come varie forme di remuniena possono essere combinate in una
certa licenza di proprieta industriale o in un adoadi trasferimento di tecnologia.

The Basics of Licensing Licensing Executive Society. 1995. Prezzo mert8A 6.00; non membri $USA 7.00. Disponibile su wiesi.org.
Opuscolo fornente un’introduzione di base al prsoet licenza comprendente il licensing internaalere un dizionario sulla contrattazione.
Licensing: A Strategy for Profits. Edward P. White. Edizione aggiornata. Licensingdtitive Society. 1996. Prezzo membri $USA 26.Gf n
membri $USA 31.00. Disponibile su www.lesi.org.dmmhazioni complete sull’acquisto e vendita di tdogi@, brevetti, copyright e marchi in tutti i
settori. Contiene una guida alla pianificazione ipigliori risultati basata sull'esperienza dirglsu come organizzare la tua societa per coneeder
licenze, casi studio, indice e bibliografia.
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Un accordo di licenza puo essere svantaggioso guidipdodotto o la tecnologia non sono
chiaramente definiti 0 non sono completi. In questso ci si pud attendere che il
licenziante continui lo sviluppo con grandi spese spddisfare il licenziatario.

Vantaggi della licenza per il licenziatario
Ci sono vari modi con cui un accordo di licenza piere al licenziatario la possibilita di
incrementare i guadagni e i profitti, e di allasgéa quota di mercato:

C’e spesso fretta di portare nuovi prodotti sulcaes. Un accordo di licenza che da accesso
a tecnologie che sono gia state create o che sdnio slisponibili pud rendere possibile per
un’impresa il raggiungimento piu rapido del mercato

Le piccole societa possono non avere le risorsecpadurre la ricerca e lo sviluppo
necessari a fornire prodotti nuovi o superiori. &icordo di licenza puo dare accesso ad
un’impresa ai vantaggi tecnici che altrimenti séeio difficili da ottenere.

Una licenza pud anche essere necessaria per mantensviluppare una posizione di
mercato che e gia costituita ma che e minacciataudai design o da nuovi metodi
produttivi. | costi implicati negli eventi e nelléeendenze seguenti possono essere
scoraggianti, e un rapido accesso ad una nuovaltgga tramite un accordo di licenza puo
essere il miglior modo per superare questo problema

Possono anche esserci opportunita di concedereéaehe, quando accoppiate con I'attuale
portafoglio tecnologico della societa, possono rergaiovi prodotti, servizi e opportunita di
mercato.

Svantaggi della licenza per il licenziatario

Il licenziatario puo dover fare uno sforzo finammaper una tecnologia che non e “pronta”
ad essere sfruttata commercialmente, o che deeeeeswdificata per soddisfare i bisogni
commerciali del licenziatario.

Una licenza di Pl puo aggiungere un livello di spad un prodotto che non & supportato dal
mercato per quel prodotto. Va bene aggiungere ntemraologia, ma solo ad un costo che |l
mercato sopportera in termini di prezzo che pueressaricato.

La licenza puo creare una dipendenza tecnologitdodatore, che potrebbe scegliere di
non rinnovare un accordo di licenza, di negoziaxeoedi di licenza con i concorrenti, di
limitare i mercati in cui puoi usare la tecnolofi@nziata o limitare gli atti di sfruttamento
permessi dall’accordo di licenza.

La concessione di licenze di Pl puo imbattersi iobfemi sia per il licenziatario che per il
licenziante se le agenzie di regolamentazione ga¥e la considerano anti-competitiva o
collusiva. E certamente le licenze sono compless® dutti i termini materiali non sono studiati
attentamente e rivisti da un consulente legales@us essere dannose. Comunque, con una
preparazione anticipata e un consulto legalecknkie di Pl diventano uno strumento commerciale
essenziale che puo avvantaggiare entrambe le parti.

Riferimenti

A Practical Guide to Licensing Robert Auerbach. Fondazione per la Ricerca, lern2a e la Tecnologia. 1998. Pagina
web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-lidagsSep00.pdf. Si concentra sulla negoziazioneedelenze; tratta
anche delle basi del licensing, vantaggi e svamtagg

The Licensing Business HandbookKaren Raugust. Quarta Edizione. EPM Communicati@®02. $USA 69.95.
EPM Communications, Inc., 160 Mercer Street, 3h&jdNew York, NY 10012, USA. Tel: +1 212 941 0098ax: +1
212 941 1622. E-mail: inffo@epmcom.com. Spiegadenize sia per gli operatori esperti che per i jjpiaati, e come
usare le licenze per raggiungere gli obiettivi coenerali ed aumentare le linee di prodotto.
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48. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di partggare ad una joint venture con un’altra
societa?

Le Joint Venture

Le joint venture possono rivelarsi un modo utileegessario di entrare in nuovi mercati. In alcuni
mercati che restringono gli investimenti dall'estde joint venture possono essere I'unico modo di
ottenere l'accesso al mercato. Nelle joint ventuliesolito, vengono prese posizioni chiare di

partecipazione dai partecipanti. Tali partecipaziamionarie possono variare di molto nelle

dimensioni, sebbene sia di solito importante stabiinee chiare di controllo della gestione sulle

decisioni per ottenere successo. Una forma minigoartecipazione, che pud o meno coinvolgere la
partecipazione azionaria, € quella delle alleatmzdegjiche. Le joint venture tendono ad avere un
tasso di fallimento relativamente alto. Ciononostagodono anche di un certo numero di vantaggi
specifici.

Vantaggi delle joint ventures

* Per le organizzazioni piu piccole con finanze ifisignti e/o insufficienti capacita di
gestione specialistiche, la joint venture puo dimarsi un metodo efficace di ottenere le
risorse necessarie per entrare in un nuovo mergatesto pud essere specialmente vero nei
mercati interessanti, dove i contatti locali, I'asso alla distribuzione, e i requisiti politici
possono rendere una joint venture la soluzioneeptafo anche quella legalmente richiesta.

 Le joint venture possono essere usate per ridwrdrizioni politiche e aumentare
I'accettabilita locale/nazionale della societa.

* Le joint venture possono fornire conoscenza spsticd dei mercati locali, I'accesso ai
canali distributivi richiesti, e 'accesso alle iature di materie prime, contratti governativi e
servizi locali di produzione.

* In un numero crescente di paesi, le joint ventare icgoverni ospiti sono diventate sempre
piu importanti. Queste possono essere formatetalineinte con le imprese statali o dirette
verso i campioni nazionali.

» (C’e stata una crescita nella creazione di alleanzmnsorzi temporanei di imprese, per
svolgere particolari progetti considerati troppargti per le singole societa da gestire
autonomamente (per es. iniziative di maggiore difggogetti di ingegneria civile, nuove
iniziative tecnologiche globali).

* Misure di controllo dei cambi possono impedire cima societa esporti capitali e rendere
cosi difficile il finanziamento di nuove sussidanestere. La fornitura di know-how puo
dunque essere usata per consentire ad una socatartre una partecipazione agli utili in
una joint venture, in cui il partner locale puo @vaccesso ai finanziamenti richiesti.

Riferimenti

Practical Guide to Joint Venturing. Robert Auerbach. Fondazione per la Ricerca, lan3a e la Tecnologia. 1998.
Pagina web www.frst.govt.nz/business/articles/Guid&/enture-sep00.pdf. Tratta delle joint ventuwen consigli e
guide per la riduzione delle incomprensioni e diflitti tra i partner commerciali.

International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal David J. BenDaniel, Arthur H. Rosenbloom e
James J. Hanks. Seconda edizione. John Wiley &.R0@2. $USA 39.95. John Wiley & Sons, 10475 Crosgp
Blvd, Indianapolis, IN 46256, USA. Tel: +1 877 78274. Fax: +1 800 597 3299. E-mail: consumers@vdtam.
Come trovare, analizzare, strutturare e negozitisgi anternazionali; comprende casi studio e ligiecontrollo per
aiutare nelle decisioni.
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Un problema importante € che le joint venture somuto difficili da integrare in una
strategia globale che coinvolge il commercio treorgfaliero notevole. In tali circostanze, ci
sono dei problemi quasi inevitabili riguardantisfierimenti monetari interni ed esterni e le
fonti delle esportazioni, in particolare, in favatiesussidiarie interamente controllate in altri
paesi.

La tendenza verso un sistema integrato di gestiypoigale del denaro, per mezzo di una
tesoreria centrale, puo portare ad un conflittd partner quando le sedi centrali tentano di
imporre dei limiti o anche delle linee guida sutudel denaro contante e del capitale di
esercizio, sulla gestione del cambio con I'esterbammontare e i mezzi di pagamento dei
profitti delle rimesse.

Un altro serio problema si verifica quando gli dtieé dei partner sono, o diventano,
incompatibili. Per esempio, I'impresa multinaziagblud avere un’attitudine al rischio
molto diversa rispetto al suo partner locale, e psgere preparata ad accettare perdite di
breve periodo per costruire la sua quota di merqao sopportare livelli di indebitamento
piu alti, o per spendere di piu in pubblicita. Smente, gli obiettivi dei partecipanti
possono cambiare nel tempo, specialmente quandasisidiaria e totalmente controllata
possono verificarsi delle alternative per 'impresaltinazionale che ha accesso al mercato
della joint venture.

Problemi si presentano in riferimento alle strigtyestionali e al personale delle joint
venture.

Molte joint venture falliscono a causa di un cdidlisui tassi di interesse tra i partner.
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49. Come vengono pagati i diritti di proprieta indwstriale negli accordi di licenza?

Il “prezzo” o il “costo” dell’acquisizione della pprieta industriale dipende da un numero di fattori
comprese la natura e la durata dei diritti di pietprindustriale, e la tecnologia e il relativo gret
contrattuale delle parti. Il potenziale cedentedlito fa un’attenta valutazione in termini di viada

del bisogno della particolare tecnologia, le teogm alternative disponibili, la prospettiva di
vantaggi tecnologici e la probabile produzione a@divita del potenziale cessionario. Il potenziale
cedente fa anche delle dettagliate previsioni didpzione e del conseguente flusso di reddito
derivante da altri potenziali cessionari o desériatella tecnologia.

Il potenziale cessionario valuta i probabili pagathéotali da fare per una particolare tecnologia e
in anticipo per quella tecnologia in cambio de#dditivita dell'impresa durante un certo periodo di
tempo. Il cessionario valuta tali pagamenti ancheelazione ai costi della tecnologia alternativia o
pagamenti fatti per transazioni simili. Maggiorifammazioni sulla valutazione dei diritti di
proprieta industriale alla domanda 72.

La remunerazione monetaria diretta dei diritti dhgrieta industriale o per la tecnologia puo avere
diverse forme:

» Pagamento forfettario una somma prestabilita da pagare una sola vateate.

* Royalties calcolate successivamente, pagamenti periodlicyiiammontare e determinato
in funzione dell’'uso o del risultato economico @nproduttive, unita di servizio, vendite
del prodotto, profitti).

* Tasse remunerazione per i servizi e l'assistenza remsdegnici o professionisti esperti,
stabilite in una somma specifica o calcolata agex® per periodo di servizio.

Queste forme di remunerazione possono essere catelmon una licenza di proprieta industriale o
con un accordo di trasferimento tecnologico. lnuaicasi, la forma di pagamento una tantum puo
sostituire completamente il sistema delle royaltreentre in altre circostanze i due possono essere
combinati; per es. il licenziatario o il benefic@della tecnologia possono scegliere di fare un
pagamento forfettario invece di una forma o laltiaroyalty. In altri casi, il licenziatario o il
ricevente la tecnologia possono avere |'opportuditélecidere di pagare le royalties sulle unita
prodotto piuttosto che sulle vendite. Le tasse ipgervizi tecnici e I'assistenza possono essere
determinate separatamente, sia stipulate in aotatie negoziate come rese.

Riferimenti

Negotiating Technology Licenses: A basic training emual. Pubblicazione OMPI/ITC (prossimamente). Sara
disponibile sulla libreria elettronica dellOMPII'aidirizzo www.wipo.int/ebookshop. Contiene infoazioni su come
possono essere combinate varie forme di remunem®aiouna certa licenza di proprieta industriaie an accordo di
trasferimento di tecnologia.
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50. Cos’e il franchising?

Il franchising pud essere descritto come un accandoui una persona (il franchiser), che ha
sviluppato un sistema per condurre una particodtiwita commerciale, consente ad un’altra
persona (il franchisee) di usare quel sistema mfarmita con le prescrizioni del franchiser, in
cambio di una remunerazione. La relazione & di tipotinuo, dato che il franchisee opera nel
rispetto degli standard e delle procedure stabditmonitorate dal franchiser e con il supporto e
I'assistenza continui di quest’ultimo.

Il franchising quindi si riferisce ad un sistembgadl franchiser permette (o concede la licenza per
al franchisee di sfruttare. Questo pud essere detsstema in esclusiva, o semplicemeiite
sistema Il sistema & un pacchetto comprendente i dulitiPl relativi ad uno o piu marchi, nomi
commerciali, design, invenzioni e opere protette diatito d’autore, insieme al know-how
corrispondente e ai segreti industriali, da sfretiger la vendita dei beni o per la fornitura dvsa

agli utenti finali. In aggiunta, il sistema compdenvari fattori che contribuiscono al successo di
un’'impresa, incluse le ricette e i metodi di prezawne dei pasti, il design delle uniformi dei
dipendenti, il design degli edifici, il design deltonfezione, e i sistemi di gestione e contabilita

Le seguenti caratteristiche sono caratteristighelte di una rapporto di franchising:

* Una licenza d'uso del sistemaln cambio di un accordo di pagamento, il franebi®
autorizzato ad usare il sistema in franchisingeffietti, € concessa una licenza per usare |l
sistema del franchiser di svolgimento dell’attiit@mmerciale.

« Un rapporto interattivo continuo. Il rapporto € continuo, comportando vendite npuldti
del prodotto in franchising (o offerte dei seniizifranchising) in un certo periodo di tempo,
con il franchiser che fornisce assistenza cont@uBtanchisee nel costituire, mantenere e
promuovere l'unita in franchising. Questo includieaggiornamenti delle informazioni utili
appena il franchiser sviluppa tecniche nuove o igrigber gestire un’unita in franchising. Il
franchisee, da parte sua, ha un obbligo costarpieghre le tasse al franchiser per I'uso del
sistema di franchising o per remunerare il franmhiger fornitura dei servizi di gestione
continua.

» |l diritto del franchiser di stabilire il modo di d irigere l'attivita . Il franchisee accetta di
rispettare le direttive emanate dal franchisersthbilisce la modalita operativa del sistema.
Tali direttive possono comprendere il controllo glialita, la protezione del sistema, le
restrizioni territoriali, i dettagli operativi e ammoltitudine di altre regole che governano la
condotta del franchisee relativamente al franchisin

La concessione di licenza su un marchio e di solita delle condizioni principali dell'accordo di
franchising. Negli accordi di franchising, il gradocontrollo del titolare del marchio sul franaes
e in genere piu alto che nel caso degli accordidsted di licenza di marchio.

Riferimenti

An Introduction to Franchising. International Franchise Association (IFA) Edusaéil Foundation. 2001. Pagina web
www.franchise.org/edufound/intro2franchising.pdfaffa i fondamenti del franchising, i termini usadi alternative, i
vantaggi e gli svantaggi, e gli aspetti legali.

International Franchise Association Sito web www.franchise.org. Informazioni, notizigsorse, e banche dati sui
franchising. La maggior parte delle risorse sopagamento e disponibili dietro iscrizione.

World Franchise Council. Sito web www.worldfranchisecouncil.org. Articaiuna panoramica sul franchising in un
numero di paesi.
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51. Cos’e un accordo di non divulgazione?

E’ a volte necessario per un’attivita commerciab@dividere un segreto con un’altra societa. Un
produttore pud aver bisogno di svolgere test sfiez#éi su un prototipo, € non vuole che i
concorrenti sappiano i dettagli del nuovo prodditpa societa di assemblaggio puo voler sapere se
un fornitore puo soddisfare una specifica di pramlauova e difficile che dara un breve vantaggio
di mercato, ma non vuole che chiunque altro usitémsa specifica. In entrambi questi esempi il
prototipo e la nuova caratteristica devono uscakednani del titolare, che pero vorra certamente
mantenere il controllo.

La soluzione é ottenere che la societa a cui viereata I'informazione confidenziale firmi un
accordo di confidenzialita, a volte chiamato acoodi non divulgazione (NDAnon-disclosure
agreement Un accordo di non divulgazioneé un contratto con cui i firmatari decidono di non
rivelare certe informazioni, tranne che in certaedinioni specificate nel contratto. Gli NDA sono
spesso usati dagli inventori o dalle societa quasaiwlividono la loro idea, il loro prototipo di un
prodotto innovativo o altre informazioni confidealzi con terze parti. Questo si fa spesso per
esplorare le possibilita di produrre, creare o cammalizzare un certo prodotto in collaborazione
con altre societa, quando si contrattano degli racab licenza o quando si cercano finanziamenti
per sviluppare un prodotto o implementare un bssimpdan.

Accordi di non divulgazione

Un NDA inizia indicando chiaramente che il titolatell'informazione (titolare), la societa che la
riceve (ricevente), e il motivo della consegnaaatiformazioni confidenziali (lo scopo concesso).
La definizione delle informazioni confidenziali e@guita da quelli che sono conosciuti come
sganciamenti dalla confidenzialita, cioé una lidtaeventi che pongono il segreto nel pubblico
dominio, cosi che il ricevente non ha piu bisoghagpettare le condizioni del NDA. Ma di certo
non deve essere il ricevente la persona che pablelimformazioni per la prima volta.

Gli NDA continuano anche a organizzare il modo un @ ricevente deve avere cura delle
informazioni, quello che il ricevente e autorizzatéare con le informazioni (usale solo allo scopo
concesso), e quello che non é autorizzato a fareegempio parlarne a chiunque non sia interessato
ad accedere alle informazioni).

In genere specificano per quanto tempo le inforordzilevono essere tenute segrete: questo puo
essere stabilito come il periodo di tempo durahtgiale il segreto dara al titolare un vantaggio di
mercato, piu un po’ di margine di liberta. Due oqtie anni sono periodi comuni.

Una volta che il ricevente ha firmato il NDA, itdlare puo trattare le informazioni confidenziali
con maggiore tranquillita.

Riferimenti

Disclosing Confidential Information. Vivien Irish. OMPI. Pagina web
www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf.htrarlR® di cosa pud essere protetto con gli accordodi

rivelazione (NDA) e quando usarli, e comprende waetio di NDA.

Intellectual Property Rights for Engineers Vivien Irish. Institution of Electrical Engineerd994. $USA 39.
Institution of Electrical Engineers, Michael Fargdbouse, Six Hills Way, Stevenage, Herts SG1 2AMhitéd
Kingdom. Sito web: www.iee.org. Spiega la proteeiakelle innovazioni ingegneristiche, con esempnsitera anche
la titolarita dei diritti, i metodi di sfruttamenmmmerciale, le restrizioni imposte dalla Comufiit&opea, le tecniche
per gestire efficacemente i diritti di proprietéeitettuale, e quando chiedere un aiuto legalegssibnale.
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Quando usare gli NDA

Le societa non dovrebbero usare gli NDA troppo spek miglior modo per tenere un segreto sara
sempre quello di non dirlo a nessuno. Se un segiete realmente essere condiviso, dillo quel
poco che é necessario per raggiungere I'obiettbromerciale; a volte uno schema generale é tutto
cio che serve, sebbene per una valutazione tesar@anecessario il dettaglio completo del know-
how per superare I'analisi.

Qualche volta un NDA stabilisce un periodo di tenthoante il quale I'informazione rivelata,
diciamo in un anno definito, ricade all'interno letcordo. Questo € utile per trattative tecniche
complesse, come le joint venture, sebbene un ascdrdjoint venture separato sara infine
necessario.

Inoltre, scegli il riceventi con molta cura: sepili sicuro possibile che una promessa di segratezz
sara realmente mantenuta?

Una debolezza della protezione legale per i segretie una volta che sono stati resi pubblici in
gualche modo, non possono essere nuovamente &gsts. Anche se il detentore del segreto va
in tribunale e ottiene il risarcimento dei dannffedi, questo non sara buono come l'aver tenuto
'informazione confidenziale. | tuoi concorrentiraano liberi di usare i tuoi segreti conquistatn co
fatica. Quindi la migliore procedura & quella ds@® sicuri che il segreto sia prima di tutto
mantenuto.

Gli NDA bilaterali

Qualche volta il flusso di informazioni € a dopmenso, con entrambe le parti che rivelano
informazioni confidenziali all’altra, tipo quandeewe stabilita una joint venture tra loro. Gli NDA
quindi riflettono questo accordo specificando duaente I'informazione confidenziale che si sta
condividendo con l'altra parte.

Riferimenti
A Practical Guide to Non-disclosure Agreements Robert Auerbach. Foundation for Research, Sciesog

Technology. 2000. Pagina web www.frst.govt.nz/bessfarticles/Guide-NonDisclosure-Jul100.pdf. Spiegsa sono
gli NDA, il loro scopo, i vari tipi, le applicazidpratiche, e il trattamento delle informazioni fidenziali.
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52. Quali sono gli elementi essenziali delle licemzli marchio?

La concessione di licenze di marchio & una cosasabza recente nella storia dei marchi. Dato
che la funzione originale di un marchio era qudilandicare I'origine commerciale, i beni emessi
da una fonte diversa dal titolare del marchio noteyano, senza inganno, portare un marchio del
licenziante. Anzi, la concessione di una licenzandrchio rendeva vulnerabile il licenziante alla
rivendicazione di non uso e all'omissione (canazétlae) del marchio. L’esercizio del controllo di
gualita da parte del licenziante sui prodotti veandia un licenziatario a cui il marchio e stato
apposto, ha aperto la porta allidea che tale oflotrera un modo per il titolare di evitare la
cancellazione del marchio. Questa idea fantasi@aséoimato la base delle clausole del titolare
registrato inserite nella maggior parte delle leggimarchi per piu di 40 anni.

La maggior parte delle clausole sul fruitore regist richiedono alle parti della licenza di
sottoporre i loro accordi all’addetto ai registiie li esamina minuziosamente per valutare la aatur
e I'ampiezza dei controlli di qualita che devongeare svolti dai licenzianti. Il registro e obbligat
ad assicurare che la registrazione di tali intése®rdi con I'interesse nazionale, e gli si rezte

di rifiutare la registrazione degli accordi che &eamo facilitare i traffici. Si dovrebbe notare,
comunque, che la registrazione non e stata comsedessenziale per la validita di una licenza di
marchio. Le clausole di registrazione sono statecrilée come permissive e non vincolanti. A
condizione che il licenziante mantenga il contraldla qualita dei prodotti in licenza e che sia
percepito come mantenente una connessione cordoftirin licenza, la cancellazione puo essere
evitata.

Le licenze di marchio possono essere concesse aggiente a, 0 separatamente da, le licenze di
brevetto e know-how. Tra le clausole specifichéadlaggior parte delle licenze di marchio ci sono
le seguenti:

* Permesso d'usoLa concessione del permesso di usare il marchimarchi pertinenti € la
prima clausola stabilita nella maggior parte dagtordi di licenza. | particolari del marchio
o dei marchi sono di solito elencati in una progpetlegato all’accordo di licenza, insieme
ai prodotti nei confronti dei quali deve essergadamarchio.

* Numero di licenziatari. Sara importante per il licenziante sapere quali licenziatari
saranno designati a servire il territorio delleetiza. Sara anche importante valutare se il
licenziante intende distribuire all'interno del ritorio. Infine, sara importante per un
licenziatario dove saranno nominati gli altri pesere sicuro che i suoi rivali sono designati
con termini comparabili ai suoi.

» Controllo qualita. Come menzionato sopra, al cuore di ogni accordaudore registrato
c’é una clausola per cui il licenziatario non usemgarchi sui prodotti che non raggiungono
lo standard di qualita prescritto dal licenziamte.clausole di controllo qualita prevederanno
che l'utente riceva, su base confidenziale, t@tepecifiche, i dati tecnici e il know-how del
licenziante per consentire il raggiungimento dsggindard di qualita prescritti. Il controllo
di questa clausola richiedera di solito l'invio garte dell’utilizzatore di campioni di
prodotti al licenziante e il permesso di ispezienarfabbrica e i magazzini dell’'utilizzatore,
e dei metodi di produzione, dei materiali usati, m@gazzinaggio e del confezionamento
dei prodotti finiti. L’'accordo dovrebbe permetteiéutilizzatore di disporre dei prodotti che
non soddisfano gli standard di qualita, a condigione non rechino il marchio.

Riferimenti

Licensing and Franchising: Making the Most of a Mark Gerd F. Kunze. OMPI. 2003. Pagina web
www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm_bey/doc/wipo_bey 03_6.doc. Tratta dellimportanza del licegsie del franchising,
delle licenze di marchio, e le clausole standard.

Joint Recommendations Concerning Trademark Licenses OMPI. 2000. Pagina web www.wipo.int/about-
ip/en/development_iplaw/pub835.htm. Il testo dedlecomandazioni sulle licenze di marchi, con moduihodelli internazionali.
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* Marketing. La licenza indichera il territorio in cui il mdno puo essere usato. Questa di
solito conterra dei divieti di vendere al di fudel territorio indicato cosi come clausole che
tengono il licenziante fuori dal territorio dellednza. I| materiale pubblicitario impiegato
dal licenziatario puo dover ricevere I'approvaziale licenziante.

» Accordi finanziari. In aggiunta alla richiesta di una tassa o delalties per il permesso di
usare i marchi, un licenziante puo anche richiedgragamento per la fornitura di personale
esperto per istruire i dipendenti del licenziatarele materie richieste per raggiungere gli
standard di qualita prescritti nell'accordo. Leegg devono anche essere fatte per allocare |l
costo della procedura di campionamento. Infindicahziatario e di solito richiesto di tenere
dettagliati libri contabili e registri di venditaedprodotti recanti il marchio.

» Contraffazione. Al licenziatario € normalmente richiesto di rifave al licenziante tutti i
particolari delle contraffazioni che si verificar®il licenziante di solito porta avanti tutte le
procedure di contraffazione.
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53. Come concedo una licenza su opere protette dhtitto d’autore?

Nel caso di un contratto editoriale, il titolarel diritto d’autore non ha bisogno e di solito non
intende separarsi dal copyright o anche dal diditoontrollare la pubblicazione dell'opera. Sotto
certe leggi sul diritto d’autore, che consideranlixiiti economici dell’autore inseparabili dai iir
morali, la cessione del diritto dell’autore di plibare I'opera pud non essere possibile. Quando si
entra in un contratto di edizione, il titolare dmpyright di solito si impegna solo a restringere
I'esercizio del diritto sull’opera da pubblicarelelimita nella misura necessaria per I'editore di
essere in grado di usare I'opera. Allo stesso tera@ptitolarita del diritto d’autore non cambia, ma
rimane con 'autore o con I'altro titolare del cojgt.

Cosi, un caratteristico contratto editoriale € orea concessione di licenza all’editore da parte de
titolare del diritto d’autore. Per avere valore peditore, una licenza dee anche permettere la
protezione dell’attivita editoriale nei confroniitérze persone.

Una licenza e in genere intesa nel campo delaiditiutore come I'autorizzazione data dall’autore
o dal titolare del diritto d’autore (licenziantd)#ilizzatore dell’opera (editore o altro liceraario)

per usarla in un modo e in base a delle condiatatilite tra di loro.

All'editore dovrebbe essere concessa una licennapoensiva di tutti i diritti necessari per una
perfetta realizzazione della pubblicazione piaaific In genere, una licenza esclusiva (che fornisce
un diritto esclusivo) é acquisita dall'editore parodurre e pubblicare I'opera interessata (o, se
appropriato, per fornire, riprodurre e pubblicagesba traduzione) in una edizione commerciale
standard, comprendente un numero ragionevole dcop

La licenza pud essere concessa per una sola eglizi@nche per altre successive. La dimensione di
una singola (o della prima) edizione e di solittedminata nel contratto sia fissando il numero di
copie che dovrebbe comprendere, sia pattuendo umenou minimo e/o massimo di copie
(“tiratura”). L'accordo sull'estensione di una soig (o della prima) edizione di solito tiene conto
della necessita di soddisfare la domanda immadmadlel pubblico, a costi che permettano vendite
al solito prezzo al dettaglio per copia in viganeun certo mercato del libro con riferimento a §imi
pubblicazioni.

Nel caso di una licenza per pubblicare I'opera@dtizione, la lingua (o le lingue) dell’edizione (o
delle edizioni) autorizzata deve essere specificata

Per promuovere la diffusione dell’opera pubblicaazon riguardo a possibili sfruttamenti futuri
della pubblicazione sotto contratto, il licenziaapuO acquisire anche certi diritti cosiddetti
sussidiari. Tali diritti servono lo scopo di riptode o comunicare al pubblico, o di dare in licenza
ad altri per riprodurre o comunicare al pubblicopéra (o la sua traduzione) in forme specifiche
diverse rispetto all’edizione commerciale standard.

Riferimenti

International Publishers’ Association Sito web www.ipa-uie.org.
International Confederation of Societies of Authorsand Composers (CISAC) Sito web www.cisac.org.
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Tali diritti sussidiari possono per esempio comperr: il diritto di pubblicazioni precedenti e
successive nella stampa di uno o piu estrattiamd¥a; diritti periodici, cioe il diritto di publdare
l'intera opera o sue parti in uno o piu numeri |$sivi di un giornale o di un periodico, prima o
dopo la pubblicazione dell'opera nell’edizione coeraiale standard; il diritto di leggere estratti
dell’'opera in trasmissioni audio o televisive; itilo di includere I'opera pubblicata o una padie
essa in un’antologia; il diritto di modificare pedizioni economiche o per gruppi di lettura dopo
I'edizione commerciale standard. Gli editori spes@hiedono al licenziante di conferire loro,
nellambito dei diritti sussidiari, anche il didttdi dare in licenza la riproduzione dell’opera
pubblicata tramite mezzi come la produzione di ofibn o altre riproduzioni reprografiche, per
degli scopi che vanno oltre i limiti del fair usencesso dalla legge. L’editore pud anche richiedere
il diritto di dare in licenza I'immagazzinamentoun computer, accessibile al pubblico. Ancora, gli
editori possono richiedere al licenziante di autarli a concedere licenze per la riproduzione
dell'opera nella forma di registrazione sonora.die, € richiesto anche il diritto di dare in lizen

la riproduzione di filmini. Tutti questi tipi di produzione con i mezzi della tecnologia moderna
sono spesso richiamati nei contratti editoriali teomporanei come “riproduzione meccanica”
dellopera, e i diritti coinvolti come “diritti diriproduzione meccanica”. Questo termine non
dovrebbe essere confuso con la nozione di “dinitesicale meccanico”, che significa il diritto di
riprodurre un’opera musicale nella forma di registone sonora.

E’ una posizione ragionevole e di solito accetigu@lla di non conferire all’editore i diritti di
sfruttamento dell’opera riguardanti in ogni modsuio adattamento, come i diritti di adattamento
teatrale per produzioni teatrali o televisive, a pasmissioni audio o televisive, o i diritti di
traduzione in generale. Strettamente parlandofrigtamento di tali diritti va oltre lo scopo della
promozione o dello sfruttamento diretto della pitaadione dell’opera da parte dell’autore.

La concessione di “diritti di selezione” (il dikttdi pubblicare una forma abbreviata o ridotta
dell'opera), o dei cosiddetti “diritti per fumettié oggetto spesso di un’autorizzazione speciale in
ogni caso, in vista degli interessi morali dell@nat relativi all'integrita dell’opera. Con riguardo
all'integrita dell’opera da pubblicare, possono eessincorporate nel contratto delle clausole
speciali. Questo puo dimostrarsi utile specialmargepaesi in cui la legge non stabilisce delle
appropriate disposizioni sui “diritti morali”. Pesempio, ci si pu0 accordare sul fatto che “I'edito
deve riprodurre I'opera senza alcuna rettifica brabiazione della stessa, o0 aggiunte alla stessa”.

Con riferimento alla traduzione dell’'opera, si dits@ccordarsi che “I'editore deve avere una
traduzione precisa e fedele fatta a sue spesoltl tella traduzione & soggetto all’approvazione
scritta del titolare del diritto d’autore. Su riebta, il testo finale della traduzione dovra aneseere
sottoposto al licenziante per I'approvazione”.

Con riferimento a certe formalita richieste in pioplaesi (principalmente gli Stati Uniti) come
condizione per il pieno godimento del copyrightleswpere pubblicate, in genere si stipula nei
contratti editoriali che deve essere stampato wsavappropriato sulla copertina. L’avviso consiste
nel simbolo ©, nelllanno della prima pubblicaziahel'opera e nel nome del titolare del copyright
sull'opera.

Riguardo alla distribuzione delle copie pubblic@tepesso stipulato che “I'editore deve provvedere
all’efficiente promozione dell'opere a sue spegééi casi in cui la licenza non e stata limitata ad
una sola edizione, si aggiunge spesso che “egk gegvvedere a fare in modo che il libro sia
costantemente disponibile, e che le nuove edizétamo stampate a tempo debito, in modo da
soddisfare la domanda attuale”.
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Delineare una strategia imprenditoriale

54. Quali sono gli elementi essenziali di un busise plan?

Un business plan € una procedura che serve adiassiche le risorse e i beni di un’impresa siano
applicati con profitto a tutte le attivita per sjppare e mantenere un margine competitivo sul
mercato. Per una nuova attivita fornisce un piaeoilpsuccesso, mentre per un’attivita in corso
fornisce una panoramica sulla situazione attual@mpresa, su come si sta posizionando, e come
cerca di raggiungere i suoi obiettivi per manteregceraggiungere il successo.

Sebbene la preparazione un buon business plaedeimolto lavoro, i suoi benefici giustificano il
tempo e le energie che spenderai per crearlo. méss plan ti aiutera a:

 Esaminare la fattibilita della tua idea d’'impresa odel tuo piano d’esportazione.Un
business plan scritto obbliga la societa a pensareite tutti gli aspetti chiave, come la
domanda potenziale per i suoi prodotti o servikitipo di concorrenza, le barriera
all’entrata, I'offerta unica di vendita dei prodott servizi nuovi o migliorati, le risorse
richieste, i dipendenti chiave, le tecnologie rdeti e i partner strategici, la raccolta dei
finanziamenti, i costi preventivati di avviameni® strategie di marketing, e simili.

* Accedere a servizi e finanziamenti per I'avviamentol potenziali investitori e finanziatori
richiedono dei business plan ben formulati e rgeiisSpesso non €& cosi; non sorprende,
quindi, che qualcosa come I'80% dei business planngtestitori e incubatori d’impresa
vengono rifiutati.

» Fornire una guida strategica.Un business plan € un punto di riferimento cheifme a te
e al tuo gruppo di lavoro una base obiettiva perdége se I'attivita € sulla strada giusta per
raggiungere gli obiettivi nell’arco di tempo stataile con le risorse disponibili.

* Fornire uno standard o un riferimento nei confronti del quale giudicare decisioni e
risultati futuri. Questo standard o punto di rifeento puo evolvere insieme all’attivita; il
business plan € un documento dinamico che dovresd®re riveduto e corretto in base alle
nuove o evolute circostanze.

Business plan internazionali

Sviluppare un business plan internazionale richieol pianificazione attenta e dedizione. Come
per ogni nuova operazione commerciale, la decisibresportare deve essere considerata come un
investimento a lungo termine piuttosto che un oletdi profitto a breve termine. Prima di
assumersi I'impegno di entrare in accordi comméraidéernazionali, lo sviluppo di un business
plan internazionale & un passo fondamentale peilistase un prodotto € pronto per I'esportazione.
Un business plan ben preparato assistera I'azieetlaralutare il potenziale di un prodotto sui
mercati internazionali, facilitera la richiestafoianziamenti e aiutera a stabilire se c’é un nterca
per il prodotto e quanto costera esportare un grodo

Riferimenti

Business Plan  Basics Amministrazione  Piccole Imprese degli  Stati  Uniti Pagina  web
www.sba.gov/starting_business/planning/basic.hifnhtta dell'importanza dei business plan, dei letementi, e di
come scriverli e usarli.

Basic Business PlanTaguspark. Pagina web http://onli.browser.ptbasdime.html. Una guida online interattiva sul
business plan.

Centre for Business Planning Sito web www.businessplans.org. Collegamentiridierse per il business plan (inclusi
venture capital, nuovi prodotti, analisi di mergaamalisi della concorrenza, gestione della prashe; problemi di
tasse, questioni legali, rendiconti finanziari,itbara del business plan). Esempi di business p&rumenti per il
business plan (programmi per supportare il tuorass plan, valutare la strategia di marketing,state le idee di
prodotto). Esempi gratuiti di analisi, per valutiadua strategia commerciale.
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55. Perché e importante includere gli aspetti dellgproprieta intellettuale nel mio business
plan?

La conoscenza nuova o originale e le espressi@atige delle idee sono la forza che guida le
imprese di successo nel ventunesimo secolo. Quisalyaguardare questa conoscenza ed
espressione creativa da una rivelazione involamtarida un uso non autorizzato da parte dei
concorrenti sta diventando un elemento critico Ipesviluppo e il mantenimento del vantaggio
competitivo. Creare un’attivita richiede anche altisorse di vario tipo, compresa una rete di
relazioni e fonti di finanziamento. Il sistema dofezione della proprieta intellettuale (Pl) fouogs
uno strumento chiave per:

» Tenere a bada concorrenti senza scrupoli;

» Sviluppare relazioni con dipendenti, consulentinifiori, subappaltatori, collaboratori e
clienti;

» Ottenere capitali.

Per attrarre investitori, € necessario avere umbss plan di qualita che guarda obiettivamente all
prospettive dell’attivita proposta. Per convinceglignvestitori dovrai mostrare che:

e C’é domanda per il tuo prodotto nel mercato;

* |l tuo prodotto e superiore a quelli concorrergice ne sono;

» Hai preso le giuste misure per impedire lo sfrudata del tuo successo da parte di
concorrenti disonesti.

Molti imprenditori sosterranno che il prodotto cstanno offrendo e unico, innovativo o superiore
alle offerte dei concorrenti. Ma e veramente c&@aZredo che lo sia, dovrai provarlo, e un brevetto
(o i risultati di una ricerca sui brevetti affid)i pud essere la miglior prova di novita che puoi
ottenere.

Il tuo nome commerciale, marchi e nomi a dominisgomo essere i principali elementi che
differenziano il tuo prodotto da quelli dei conenti. Quindi, i tuoi nomi proposti dovrebbero
essere scelti con cura e i passi fatti per registtavrebbero essere riportati nel tuo busineas pl

In aggiunta, i fornitori di servizi di avviamento @i investitori vorranno essere sicuri che il
prodotto che proponi di vendere non si basa, semtarizzazioni, sui segreti industriali di altre
imprese, su materiali protetti dal diritto d’autpsel brevetti o altri diritti di PI, dato che quegtuo
portare alla rovina della tua attivita attraversstose vertenze. In alcuni settori ad alta tecnalog

il rischio di violare i diritti di PI di terze pare alto e i fornitori di servizi di avviamento d g
investitori possono essere riluttanti ad assunilefischio a meno che tu non possa provare (tramite
una ricerca di brevetto o di marchio) che un telehio non esiste.

Riferimenti

Aspetti pratici di Pl nello sviuppo di un business plan. OMPI.  Pagina web
www.wipo.org/sme/ip_business/managing_ip/busindssining.html. Tratta dellimportanza dei businesknp e
perché e come integrare la PI nei business plan.
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Per molte attivita, le sole informazioni commerciednfidenziali (come dettagli di produzione,
invenzioni segrete, e know-how tecnico, finanziaidi marketing) possono essere la fonte del loro
vantaggio competitivo. In tali circostanze, & intpate comunicare ai fornitori di servizi di
avviamento e agli investitori che la tua impresadetie informazioni commerciali proprietarie
importanti (note comesegreti industriali) e che hai prese misure adeguate per proteggarle d
dipendenti e dai concorrenti. Infatti, anche il fogsiness plan € un documento segreto che non
dovrebbe essere rivelato tranne in caso di bisognanche in quel caso, solo dopo che il
dipendente, linvestitore o chiunque altro sia negsato abbia prima firmato un accordo di
confidenzialita o di non rivelazione.

In breve, se la Pl &€ una risorsa importante péundaattivita (cioe se detieni brevetti o tecnologie
brevettabili, design, segreti industriali, marcispettabili, o se detiene i diritti economici dievp
protette dal diritto d’autore), allora dovrebbeerssuna parte fondamentale del tuo business plan.
Un riferimento adeguato alle risorse della societalle sue opportunita di mercato dovrebbe
elencare non solo le risorse tangibili (cioe fatibei attrezzature, capitali) ma anche quelle
intangibili, perché queste ultime sono sempre dilpi chiave per il successo dellimpresa in un
ambiente iper-competitivo. Ogni indicazione chefeama lo stato dell’arte della tua gestione delle
risorse di Pl & probabile che giochi un ruolo intpote nel convincere i fornitori di servizi di
avviamento e gli investitori del potenziale della societa.
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56. Come posso sapere se la mia azienda possiederge di proprieta intellettuale? Cos’e una
verifica della proprieta intellettuale?

Perché condurre una verifica di P1?
Mentre alcune imprese hanno sistemi e processstgafii in atto per identificare, proteggere e
gestire le risorse di Pl appena vengono createyumero sorprendente non lo fa. Alcune societa
hanno sistemi per gestire quei diritti di Pl chesgono essere registrati (invenzioni brevettabili e
marchi registrabili, per esempio), ma si trovanogueai quando importanti membri del gruppo di
lavoro se ne vanno, portandosi via un know-how documentato. Anche per le attivita con una
“consapevolezza di PI”, i sistemi dovrebbero esserdicati periodicamente e il personale formato
0 aggiornato su come tirare fuori il massimo dak®rse di Pl detenute dalla loro impresa. Le
guestioni valutate dalla verifica di Pl possono poemdere:
» Titolarita dei diritti di PI. La tua societa ha protetto nel modo appropriatia tat sua PI1?
Ci sono delle invenzioni brevettabili, design, niare diritti d’autore o diritti correlati che
potrebbero essere protetti meglio? Tutti i desida mvenzioni create dai tuo dipendenti o
da consulenti esterni sono di proprieta dalla topresa? Se no, hai il diritto di usarli?
» Due diligence.La tua societa detiene o ha la licenza per usdte le tecnologie che sono
richieste per i suoi prodotti? La tua societa stdamdo o € probabile che violi i diritti di Pl
di altri?
* Licenze. La tua societa sta tirando fuori il massimo dalle risorse di PI? Stai dando in
licenza dei diritti di Pl ad altre societa? Staexiendo una giusta remunerazione per loro?
* Applicazione. Sai se i tuoi diritti di Pl sono violati da qual@®? Dovresti prendere delle
misure per fermare o impedire la violazione?

Diversi tipi di verifica di PI

Una verifica di Pl sara adattata agli esatti bisalgi’attivita commerciale, ma € in genere fat& p
identificare le risorse di Pl esistenti, assicurama giusta protezione (come documentare il know-
how, quando appropriato) e mettere in atto o rivedesistemi per la gestione continuativa delle
risorse di Pl dalla creazione fino alla scadenza.

Esempi dei diversi modi in cui le verifiche di RIgsono essere svolte sono:

* Un’'impresa start-up di solito vorra ottenere lasgguprotezione di Pl per le sue tecnologie
principali e/o altre risorse di Pl. Mettere in pieistemi per identificare la Pl nella fase
iniziale della vita di un'impresa puo anche aumentauoi profitti derivanti dalla P1.

* Un’'impresa che si fonde, acquisisce o investe ilaltra attivita vorra focalizzarsi sulla
valutazione delle risorse di quellattivitd, comgaela stima del valore dei diritti di PI.
Questo € una considerazione importante anche gdeaitivita che considerano la vendita
delle risorse chiave di PI.

* Una societa che esporta dovra concentrarsi sutliasse una protezione efficace dal punto
di vista dei costi delle sue risorse di Pl in tuttimercati di interesse, compresa
l'identificazione delle opportunita di collaboranmicstrategiche basate sulla Pl, di marketing
congiunto, di accordi di produzione congiunta,idehza, franchising, e, all'occorrenza, di
vendita delle risorse di PI.

Riferimenti

Conducting a Intellectual Property Audit and IP Due Diligence Brad Limpert e Ali Samiian. Gowling Lafleur Herrden. 2002, pagina web
www.gowlings.com/resources/PublicationPDFs/Condhgii AuditanalPDueDiligence_Reformatted.pdf. Trdgadiversi diritti di Pl, dello scopo
della protezione, dello svolgere la due diligerts,valutare il rischio di violazione.

The Intellectual Property Due Diligence: A Critical Component of Risk ManagementMary J. Hildebrand e Jacqueline Klosek. Goodwin
Procter. 2001; Pagina web www.goodwinprocter.cotlipations/hildebrand_klosek_2_01.pdf. Tratta deiportanza della due diligence per la
valutazione della PI. Include obiettivi e alcunns@li.

The Importance of Periodic Intellectual Property Audits. Andrew Sherman. PatentCafe. 2002. Pagina web
www.cafezine.com/index_article.asp?ld=426&deptidFrhtta dell'importanza di valutazioni periodichelld PI tramite la protezione della Pl e
analisi dell'indebitamento, e i criteri da consmater.
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57. Come puo aiutarmi la proprieta intellettuale co la ricerca di mercato e lintelligenza
competitiva?

Per essere vincenti, gli esportatori devono vatdutdoro mercati tramite la ricerca di mercato. Gli

esportatori prendono parte alla ricerca di merpatacipalmente per identificare le loro opportunita
e vincoli di marketing nei singoli mercati esteriaache per identificare potenziali acquirenti e
clienti.

La ricerca di mercato comprende tutti i metodi cimazienda usa per determinare quei mercati
esteri che hanno il miglior potenziale per i sumdmtti. | risultati di questa ricerca informano la

societa sui mercati piu grandi per i suoi prodattiercati che crescono piu in fretta, i trend e le
previsioni di mercato, le condizioni e le pratichianercato, e le aziende e i prodotti competitivi.

Come puo aiutare la Pl durante la tua ricerca di mecato?

Le banche dati di brevetti e marchi possono esseoestrumento molto utile nel corso della tua
ricerca di mercato. Le banche dati sui brevetfiatianno informazioni su, per esempio: se una data
tecnologia e protetta da altri in un certo mercdeigrminando quindi se hai bisogno di una licenza
per usare la tecnologia in quel mercato; le ultteenologie sviluppate dai tuoi concorrenti che
sono protette in quel mercato; potenziali collabmia che hanno sviluppato tecnologie
complementari che potrebbero migliorare i tuoi ttide/o servizi; e altre informazioni che
possono essere importanti per valutare I'ambiemtepetitivo in un certo mercato e le tue
possibilita di successo. Vedere domanda 17.

Le banche dati sui marchi dovrebbe anche esserailtate per controllare se il marchio che intendi
usare potrebbe entrare in conflitto con un marghaietto in quel mercato. Scoprire che esiste un
conflitto puo influenzare fortemente la tua deaqigiodi entrare in un mercato, cambiare la tua
strategia di marketing e/o costringerti ad usaremarchio diverso per quel mercato. Vedere
domanda 24.

Riferimenti

Using Intellectual Property Data for Competitive Intelligence Ron Simmer. Licensing Executive Society USA and
Canada. 2001. Pagina web www.library.ubc.ca/pat€tah-CompintelRevB.pdf. Tratta dell'informazione i come
uno strumento di ricerca per l'intelligenza comipesi, il suo uso, le fonti di dati sulla PI, glirsienti di ricerca e le
strategie per i brevetti, informazioni che possessere estratte dai brevetti, analisi tecnologitihgdude esempi da
alcune societa.

WIPO Patent Information Services  (WPIS)  for Develojing Countries. Pagina  web
www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informaai sui diversi tipi di ricerche, sul WPIS e i sis#rvizi, e linee
guida per le richieste di presentazione.
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| diritti di Pl nei mercati esteri

58. Quali sono i vari modi per entrare in un mercab estero e come puo aiutare la proprieta
intellettuale?

Scegliere come entrare in un particolare mercatnadelle decisioni piu critiche da prendere per
un esportatore perché ha implicazioni significafpee un ampio raggio di interessi internazionali di
marketing. Quando sceglie un modo di entrata, despore dovrebbe considerare le somiglianze
tra il mercato domestico e quello di destinazioe#'@sportazione, quanto servizio post-vendita é
richiesto, la tariffe e le spedizioni, i tempi dieeuzione richiesti, la consapevolezza della maeca,
protezione di Pl e il vantaggio competitivo. Ci sodue opzioni principali per I'entrata in un
mercato: esportazione diretta ed esportazioneatidir

Esportazione diretta

Il produttore-esportatore si accolla I'intero prese di esportazione, dall’identificazione del desn
fino all'incasso dei pagamenti. La societa puo da@stituire un dipartimento indipendente per
I'esportazione con i fondi necessari allo scopo.
| vantaggi sono che l'impresa:

* Ha il completo controllo sul processo di esportagio

* Aumenta il suo margine di profitto risparmiando pagamenti agli intermediari; e

» Sviluppa una relazione piu stretta con gli acquiresteri.
Gli svantaggi sono:

» | costi dellistaurare un altro mercato possoncesage i benefici dell’esportazione diretta; e

* L’esportatore puo essere esposto a rischi piutdiret
Una modalita di esportazione diretta per le PMuellq di unirsi insieme per formare un consorzio
per I'esportazione. | governi spesso concedonofloerspeciali ai piccoli esportatori che formano
un’associazione per I'esportazione con altre PMie€o tipo di accordo pud essere particolarmente
vantaggioso per gli esportatori inesperti.

Esportazione indiretta

Una societa che vuole esportare, ma non ha lesinfitture e I'esperienza necessarie, puo esportare
tramite agenti su commissione, uffici di acquisiodli, esportatori, 0 societa per lo sviluppo delle
esportazioni (EDC, export development companies).
| vantaggi per I'impresa sono che:
* Pu0 concentrarsi sulla produzione senza dover @n@atutti gli aspetti tecnici e legali
dell’'esportazione;
» | benefici derivanti dall’esperienza professiondddl’ intermediario.

Riferimenti

Global Trade Tutorial: Developing an Export Strategy. TradePort. Pagina web www.tradeport.org/tutcsiedtegy.
Parla di varie strategie di entrata nel mercatpetiiscoinvolti nell’entrata nei mercati esteri,| d®vare e sviluppare
vantaggi commerciali, di esportazione diretta aretth, della ricerca di opportunita internazionalella gestione e
motivazione dei distributori, della promozione tiei prodotti e dei viaggi all'estero.

Legal Aspects of Entering Foreign Markets — Pitfak and SafeguardsFred M. Greguras. Fenwick e West. Pagina
web www.batnet.com/oikoumene/enter.frgn_mkts.h#arla schematicamente dei vari aspetti legali tascelta del
collaboratore, protezione PI, abilita di entrareamtatto ecc.) coinvolta con I'entrata nei mereateri.
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Gli svantaggi sono:
e La possibilita di perdere il controllo sul prodotto causa di un rappresentante troppo
aggressivo; e
* Alcuni intermediari possono avere obiettivi divelispetto all’esportatore.

Nei casi di esportazione indiretta, &€ importanéditite chiaramente la titolarita della Pl nei nadic
esteri per evitare dispute in un fase successiva.

Esistono anche altre opzioni per un’'impresa chelev@sportare, comprendenti joint ventures,
licenze e produzione all’estero.

Joint ventures. Una joint venture € una collaborazione tra l'iega che esporta e quella che
importa, negoziata per coinvolgere uno o piu dguseti: capitale, trasferimento di tecnologia,
investimento, produzione e marketing. Il contratiaollaborazione definira le responsabilita per
'esecuzione, la responsabilita, la divisione deffifti e gli accordi di marketing. Le joint venes
possono distribuire i costi, mitigare i rischi, r@ conoscenza e dettagli del mercato locale e
facilitare I'ingresso sul mercato. | singoli pagsissono avere leggi che regolano le joint ventures.
Vedere domanda 48.

Licenze Un’'impresa puoO contrattualmente dare in licenzassegnare i suoi diritti di PI, come
brevetti, modelli di utilita, design, marchi, dirit’autore o know-how tecnologico protetto come
segreto industriale, ad una societa estera pesamana una tantum o per una royalty periodica. La
licenza consente una rapida entrata in un altrcaber L'investimento di capitale € permesso, e il
ritorno di solito € realizzato piu velocemente, lmdicenza comporta una perdita di controllo sulla
produzione e il marketing, e linevitabile condimase di know-how tecnologico da parte del
licenziatario, a meno che non sia chiaramente ggétuun contratto legale. Vedere domanda 47.

Produzione all'estera Un’'impresa puo voler costituire un impianto doguzione nel mercato

obiettivo estero, per ridurre i costi di trasporé&yjtare tariffe proibitive, abbassare il costo del
lavoro, abbassare i costi dei fattori produttivgttenere incentivi governativi.
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59. Avendo comprato i miei beni protetti da Pl in un mercato estero, un acquirente puo re-
importare quei beni e venderli nel mercato domestw? Posso fermarlo? Quanto questo
influenza la mia strategia di prezzo e di esportaane?

Mentre sviluppi la tua strategia di esportazionpbmazione, dovresti verificare, preferibilmente

consultando un professionista qualificato, se ugquaiente puo rivendere legalmente, in un altro
paese, beni della tua impresa che sono protefdldsenza dover ottenere il tuo consenso. In altre
parole, dovresti scoprire se i tuoi diritti di RIn® “esauriti” dopo la prima vendita internazionale

del prodotto.

Similmente, se la tua impresa ha comprato dei bbei sono protetti da un brevetto, marchio,
design e/o copyright, allora dovresti assicurathai bisogno dell’accordo formale del titolarelael
Pl per vendere quei beni all’estero, cioe in uroatiercato.

Le risposte a queste domande sono giustamente esseplNon solo possono essere diverse da
paese a paese ma possono anche dipendere dai dpittd di Pl coinvolti, e dalla natura dei
prodotti in questione.

Esaurimento dei diritti di PI

Prima di discutere questi aspetti, dobbiamo defigmsa significa “esaurimento” dei diritti di PI.
Questo € un tipo di limite sui diritti di PIl. Senfigando, significa che una volta che un prodotto
protetto da un diritto di Pl & stato venduto dalla impresa, o da altri con il tuo consenso, ttilili

Pl di sfruttamento commerciale sul prodotto si dotee sono “esauriti”. Qualche volta questa
limitazione e anche detta “dottrina della prima ditad’, dato che i diritti di sfruttamento
commerciale di un certo prodotto scadono con lam@wendita del prodotto stesso. A meno che non
sia diversamente specificato per legge, gli atticessivi di rivendita, noleggio, prestito o altre
forme di uso commerciale di terze parti non posspitoessere controllate o impedite dalla tua
impresa.

C’e consenso abbastanza ampio sul fatto che gsesafaplichi almeno all'interno del contesto del
mercato domestico. Se vuoi mantenere il contraliglisatti successivi tipo rivendita, noleggio, o
prestito allora e consigliabile dare in licenzauoitdiritti di Pl piuttosto che vendere il prodatto
Questo é cio che di solito si verifica con i softaa

Inoltre, la maggior parte dei paesi ha posto aweitiialla “dottrina della prima vendita”, impedendo
agli acquirenti di, per esempio, audio e video etiss CD e DVD, di noleggiarli, affittarli o
prestarli per un vantaggio commerciale direttodirgtto. C’'é un dibattito nei gruppi interessati se
ci dovrebbe essere una proibizione sul prestitatte le opere digitalizzate.

Riferimenti
Parallel Imports and International Trade. Chriseaph Heath. OMPI.  1999. Pagina web

www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/atrizag 99 6.pdf. Diversi approcci nei paesi di civivle di common
law, e nel contesto internazionale.
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Esaurimento internazionale

C’e meno consenso sul fatto se, e fino a che plmtegendita o lo sfruttamento commerciale di un
prodotto protetto da Pl all'estero esaurisca andthétti di Pl su questo prodotto. Questo aspetto
diventa rilevante nei casi di cosiddetta importagigparallela. L'importazione parallela si riferisce
allimportazione di beni da parte di importatoriechon fanno parte dei canali distributivi negoziati
contrattualmente dal produttore dei prodotti ptowlla Pl. Poiché il produttore o il titolare tel

Pl non hanno connessioni contrattuali con un ingtoré parallelo, i beni importati a volte sono
detti “beni del mercato grigio”, che e qualcosdutirviante, dato che gli stessi beni sono originali
solo i canali di distribuzione “paralleli” non somontrollati dal produttore o dal titolare della PI
Possono essere confezionati o etichettati divenstane

Basandosi sul diritto di importazione che un diriti PI conferisce al titolare della Pl, questild

puo provare ad opporsi a tale importazione o resit@zione allo scopo di separare o segmentare i
mercati per motivi commerciali. Se, comunque, ilrketing dei prodotti all’estero da parte del
titolare della Pl o con il suo consenso porta si@imento di tutti i diritti di Pl domestici, al®
anche il diritto di impedire I'importazione dovreblessere esaurito. In altre parole, il titolardadel
Pl non dovrebbe essere in grado di opporsi all'irgzone del prodotto in un altro paese o alla sua
reimportazione nel paese d’origine in cui e stammmercializzato per la prima volta.

Il principio di esaurimento, quindi, ha diverse inazioni, in base al fatto che il paese di
importazione applichi il concetto di esaurimentaionale, regionale o internazionale. Il concetto di
esaurimento nazional@on consente al titolare della Pl di controllaresfuttamento commerciale
dei beni immessi nel mercato domestico da lui stesson il suo consenso finché i beni rimangono
nel mercato domestico. Comunque, il titolare délla(o un licenziante autorizzato) potrebbero
ancora opporsi allimportazione di beni originalenduti all’estero o esportati dal mercato
domestico, in base al diritto di importazione. Nato dellesaurimento regionalgla prima vendita
del prodotto protetto da Pl da parte del titolaedadPIl, o da qualcun altro con il suo consenso,
esaurisce tutti i diritti di Pl sul prodotto nonlea livello domestico, ma nellintera regione. Le
importazioni parallele nella regione non possono gésere fermate in base al diritto di Pl ma
possono essere impedite al confine internazionglla degione con i paesi esterni alla regione. Se
un paese applica il concettoeiaurimento internazionalg diritti di Pl sono esauriti una volta che
il prodotto é stato venduto dal titolare della Riam il suo consenso in ogni parte del mondo.

Gli uffici di PI1 nazionali, o gli agenti o mandaitam Pl, dovrebbero essere in grado di fornire una
guida sulle misure legali per ogni tipo di dirittoPI nei paesi che ti interessano.

L’esaurimento dei diritti di PI e il suo impatto sulla strategia di esportazione e di prezzo

Molte imprese hanno prezzi diversi per un partiefarodotto in diversi paesi in base, oltre ad altr
fattori, al potere d’acquisto della popolazionesCgse un certo prodotto creato e venduto dalla tua
societa, o da un’altra sulla base di una licenzeedancessa, € disponibile ad un prezzo piu basso
in un altro paese, allora qualcun altro potrebbsems tentato di comprarlo in quel paese ed
importarlo o reimportarlo nel tuo stesso paeseguesto modo I'importatore starebbe offrendo un
prodotto che era legalmente prodotto dalla tuaeté@@ dal tuo licenziatario ad un prezzo piu basso
di quello a cui la tua societa lo sta vendendo. thta pratica sarebbe accettabile se il tuo paese
applicasse il principio di esaurimento internazlenadei diritti di Pl come spiegato
precedentemente. La posizione di un paese rigdasiaurimento internazionale e I'importazione
parallela puo quindi avere un impatto sulla tuatetgia di esportazione e di prezzo.
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60. Quando dovrei richiedere la protezione dei miadiritti di proprieta intellettuale all’estero?

Quando si richiede la protezione della Pl in gd&esi, il tempo € un fattore critico. E’ generalieen
difficile determinare il momento giusto per inizail processo di richiesta. La tempistica esatta
dipendera da considerazioni quali:
* Quanto sei vicino al lancio del prodotto;
e L’ammontare e la disponibilita di risorse finanagper proteggere i tuoi diritti all'estero;
» La probabilita che la caratteristiche tecnichetdel prodotto, il design o il marchio saranno
sviluppati indipendentemente, copiati o imitatiadi;
* |l tempo necessario per registrare/concederettidia parte dei relativi uffici di Pl nei paesi
di tuo interesse.
Ci sono, comunque, alcune considerazioni importeatienere in mente per essere sicuri che non ti
troverai di fronte spese alte per mantenere i dirdtii di Pl troppo presto nel processo, o che non
manchi importanti scadenze per richiedere la protezall’estero.

Fare domanda troppo presto

Richiedere la protezione del brevetto in vari pgesi essere un affare costoso ed € importante non
iniziare il processo troppo presto o ti troverafrdnte grosse spese per le tasse di deposit@ thss
traduzione e/o tasse di mantenimento in una fas@nente precoce della commercializzazione.
Un modo per ritardare il bisogno di pagare le taskeposito nazionali, le tasse per la traduzene

la tasse di mantenimento dei brevetti & quello ddire il sistema per le domande internazionali
chiamato Patent Cooperation Treaty (PCT). Inform@izul PCT sono date alla domanda 62.

Fare domanda troppo tardi

Ci sono anche un certo numero di ragioni molto irtgoti per essere sicuri che tu non richieda la
protezione della PI troppo tardi.

Innanzitutto, per i diritti di Pl che richiedonogistrazione o concessione (come brevetti, marchi e
design) un principio semplice si applica in moléiegi: colui che deposita prima ottiene il diritto.
Nel caso dei brevetti, questo & detto sisteffiratto-file”.” Cosi, aspettare troppo a lungo pud
significare che qualcun altro, che ha lavorato &llesso problema tecnico ed ha trovato una
soluzione identica o simile, puo chiedere la priotez per la stessa invenzione prima di te,
ottenendo quindi i diritti esclusivi su di essam#inente, nel caso dei marchi, il tuo marchio in
genere non sara registrato se € considerato idemsanile ad un marchio protetto da altri.

Secondo, una volta che hai lanciato un nuovo ptodohai rivelato informazioni su caratteristiche
tecniche innovative o estetiche del tuo prodotiayenere sara considerato troppo tardi per avere la
protezione. L'invenzione o il design rivelati nowanno piu i requisiti della novita e quindi non si
qualificheranno per la protezione, a meno la leyge preveda un periodo di graZi&’ importante
tenere a mente che questo non si applica ai marphpi ottenere la protezione per i marchi dopo
averli usati nel mercato (sebbene sia generalnoemtgigliabile registrarli con molto anticipo).

Riferimenti

Towards a Common European View on the Features of @race Period Commissione Europea. 2003. Pagina web
http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gpert.pdf. Parla dei vari fattori considerati peetetminare un
periodo di grazia.

" Un’eccezione degna di nota sono gli Stati Untie seguono la regola del “first-to-invent” per direvetto &
concesso al primo a cui viene in mente I'invenzione

8 Alcuni paesi forniscono un periodo di grazia chasente agli inventori o ai designer di mostratdaficare o esibire
i loro prodotti protetti 6 o0 12 mesi in anticipepitto al deposito della domanda, senza che I'riger o il design
perdano la novita.

124



C’e un terzo importante motivo per non aspettarpdo a lungo, in particolare quando hai richiesto
la protezione nel mercato domestico. Questo giisfe a cio che in genere e riferito codigtto

di priorita . Questo diritto significa che in base ad una r@gotlomanda per un diritto di proprieta
industriale depositata da un certo richiedente nnpaese, lo stesso richiedente pud, entro uno
specifico periodo di tempo (da 6 a 12 mesi in Es#po di diritto di Pl), chiedere la protezione
nella maggior parte degli altri paesi. Queste daieasuccessive saranno poi trattate come se siano
state depositate lo stesso giorno della prima ddmaDa questo momento, queste domande
posteriori godono di uno status di priorita rispedttutte le domande relative alla stessa inveezion
o design depositati dopo la data della prima domamtel caso dei brevetti e dei design, la
domande depositate all’estero dopo che il periadaridrita € scaduto non possono beneficiare del
diritto di priorita, e quindi non possono esserasiderate conformi ai requisiti di novita e non
pOSSONO essere concesse.

Il diritto di priorita offre grandivantaggi pratici al depositante che vuole protezione in molti paesi
ma stabilisce anche urecadenzachiara. | vantaggi pratici si riferiscono al fatthe tutte le
domande non devono essere presentate contemposanmeang! paese d’origine del richiedente e
negli altri paesi, dato che ci sono 6 o 12 mespafigbili nei quali decidere i paesi in cui e
necessaria la protezione. Il richiedente pud utdesperiodo per organizzare i passi da compiere
per assicurarsi la protezione nei vari paesi dieredse ed esplorare le possibilita di
commercializzazione del nuovo prodotto. Dall’altdato, il richiedente deve rispettare
meticolosamente la scadenza stabilita dal periogwidrita, per ottenere la protezione in un altro
paese.

La lunghezza del periodo di priorita varia in basdiversi tipi di diritti di proprieta industriale

* Per ibrevetti, il periodo di priorita € di 12 mesi dalla primardanda. Una volta che sono
passati c'é un rischio piu alto di non essere adgrdi ottenere la protezione del brevetto in
altri paesi. Comunque, richiedendo la proteziorebdevetto usando il sistema PCT (vedere
domanda 62) efficacemente ti da 18 mesi aggiu(@ivnesi per alcuni paesi) per decidere in
guali paesi vuoi ottenere la protezione.

» Per idesign la maggior parte dei paesi fornisce un periodpritirita di sei mesi dalla data
di deposito della prima domanda durante i quahiedere i design negli altri paesi.

* Per imarchi, anche si applica un periodo di priorita di sesme

Diritto d’autore e diritti connessi

La questione della tempistica della domanda o delgstrazione si presenta anche per il diritto
d’autore nei paesi in cui e disponibile la regivae. Dato che ci sono dei vantaggi pratici
significativi nel registrare il copyright dovunq@sista questa opzione, € altamente consigliabile
farlo il prima possibile (preferibilmente prima diiziare ad esportare il prodotto protetto). In
aggiunta, per certi prodotti € anche molto raccatatmregistrare le tue opere protette da copyright
presso una societa di gestione collettiva (vedemaahda 34). Se hai fatto cosi nel tuo paese, é
probabile che la tua organizzazione nazionale siigee collettiva abbia degli accordi con le sue
controparti negli altri paesi per assicurare unsstgi distribuzione dei diritti economici raccolerp

il lavoro dei loro membri.
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Proteggere i diritti di Pl all’'estero

61. Come proteggo i miei diritti di proprieta intellettuale all’'estero?
Ci sono essenzialmente tre procedure alternativeiggedere la protezione della Pl in altri pagsi.
Il percorso nazionale

Un’opzione € quella di cercare protezione nei dingaesi separatamente facendo domanda
direttamente agli uffici nazionali industriali o Bi. Ogni domanda pud dover essere tradotta in un
linguaggio stabilito, di solito la lingua nazional® sara richiesto di pagare la tassa di domanda
nazionale e, in particolare nel caso dei brevettitesti aver bisogno di affidarti ad un mandatario
consulente in PI che ti assistera nell'assicuransi la domanda rispetti i requisiti nazionali. Alcu
paesi richiederanno anche di assumere un rappaesendi Pl. Se ti trovi ancora nella fase di
valutazione della fattibilitd di un’invenzione oastancora esplorando potenziali mercati per
'esportazione o dei collaboratori per una licendapercorso nazionale sembrerebbe essere
particolarmente costoso e scomodo, specialmentedqusi ricerca la protezione in un gran numero
di paesi. In tali casi, le facilitazioni propostai gistemi di deposito e registrazione internazmna
amministrati dallOMPI per invenzioni, marchi e dps (vedere domanda 61) offrono
un’alternativa piu semplice e in genere meno castos

Il percorso regionale

Alcuni paesi hanno costituito degli accordi regiopar ottenere la protezione della Pl in un’intera
regione con una singola domanda. Gli uffici reglodiaP| comprendono:

» Ufficio Europeo dei Brevetti (per la protezione brevettuale in tutti i paese ¢anno parte
della Convenzione per il Brevetto Europeo, attualiee27 paesi). Maggiori informazioni
possono essere ottenute all'indirizaavw.european-patent-office.arg

» Ufficio per 'Armonizzazione del Mercato Interno (per i Marchi Comunitari e i Design
Comunitari, che concedono ai loro proprietari urittdi uniforme valido in tutti gli Stati
Membri dell’'Unione Europea per mezzo di una procadunica):http://oami.eu.int

» Organizzazione Regionale Africana per la Proprietalndustriale (ARIPO, ufficio
regionale di PI per I'Africa anglofona, per brevethodelli di utilita, marchi e design):
http://aripo.wipo.net

» Organizzazione Africana per la Proprieta Intellettuale (OAPI, ufficio regionale di Pl per
I'Africa di lingua francese e portoghese, per btgyvemodelli di utilita, indicazioni
geografiche, marchi, design e, in futuro, schenaidiuiti integrati):http://oapi.wipo.net

» Ufficio Brevetti Euroasiatico (per la protezione dei brevetti nei paesi deglatiSt
Indipendenti del Commonwealthyww.eapo.org

» Ufficio Marchi del Benelux & Ufficio Design del Berelux (per la protezione di marchi e
design in Belgio, Olanda e Lussemburg@yvw.bmb-bbm.orge www.bbtm-bbdm.org

» Ufficio Brevetti per il Consiglio di Cooperazione ger gli Stati Arabi del Golfo (per la
protezione dei brevetti in Bahrain, Kuwait, Omargt®, Arabia Saudita ed Emirati Arabi
Uniti): www.gulf-patent-office.org.sa/

° | seguenti paragrafi si riferiscono a brevettirchiae disegni industriali. Per informazioni sutleotezione del diritto
d’autore all’'estero, vedere domanda
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Il percorso internazionale

| sistemi di deposito e registrazione internazierainministrati dal’OMPI semplificano molto il
processo di ricerca simultanea di protezione dellan un grande numero di paesi. Piuttosto che
depositare domande nazionali in molte lingue, tesis di deposito e registrazione internazionale ti
permettono di depositare una singola domanda,anlingua, e di pagare una tassa di deposito.

Questi sistemi di deposito internazionale non gatwlitano I'intero processo ma anche, nel caso
dei marchi e dei disegni industriali, riducono ddesevolmente i costi per ottenere la protezione
internazionale (nel caso dei brevetti, la procedREd aiuta la tua impresa a guadagnare tempo per
valutare il valore commerciale della tua invenzigména che debbano essere pagate le tasse
nazionali nella fase nazionale). | sistemi di pzaiee internazionale amministrati dal’OMPI
comprendono tre meccanismi diversi di proteziorrespecifici diritti di PI.

* Un sistema per depositare domande di brevetto inteazionali € fornito dal sistema del
Trattato di Cooperazione sui Brevetti (0 PCT — Rat€ooperation Treaty), il sistema
mondiale per i depositi multipli semplificati deldlomande di brevetto. Vedere la domanda
62.

» La registrazione internazionale dei marchié facilitata dal Sistema di Madrid. Vedere la
domanda 63.

* |l deposito internazionale dei desigre fornito dall’Accordo dell’Aja. Vedere la domanda
64.
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62. Qual e il modo piu semplice per richiedere larptezione brevettuale in molti paesi? Cos’e
il PCT?

Vuoi proteggere la tua invenzione in tanti paes?sE dovresti considerare i vantaggi offerti dal
deposito di una domanda internazionale tramiteate® Cooperation Treaty (PCT). Depositando
una domanda internazionale con il PCT, puoi cercematemporaneamente la protezione
brevettuale per un’invenzione in tutti i paesi fac@arti del PCT (123 Stati al Gennaio 2004).

Un vantaggio importante del PCT é che in genengigoe 18 mesi aggiuntivi (8 mesi in certi casi),
cioé un totale di 30 mesi (0 20 in certi casi) eibp ai 12 mesi ottenuti usando il diritto di piiar

per decidere in quali paesi vuoi ottenere la piotez Durante questo tempo aggiuntivo, i
richiedenti possono esplorare le possibilitd contimaérdel loro prodotto in vari paesi e decidere
dove e importante o utile ottenere protezioneatigmento delle tasse di domanda nazionali e dei
costi di traduzione nelle corrispondenti lingueinaali € quindi ritardato, dando ai richiedenti una
proroga fino a 30 mesi. Il costo di ulteriori traéuni deve essere infine affrontato, ma non ol8e 1
mesi (o in certi casi 8) dopo l'inizio della proced che non utilizza il PCT, e solo se il richiegen

€ ancora interessato ai paesi corrispondenti. $elmoe, si possono risparmiare tutti i costi
successivi.

I PCT & ampiamente usato dai richiedenti per &ragyerte piu a lungo possibile tutte le loro
opzioni per proteggere le invenzioni in molti paésiersi. | richiedenti possono depositare la loro
domanda nel loro paese o, dove applicabile, aitiaff regionale competente, o all'Ufficio
Internazionale del’OMPI. Il tuo ufficio brevettazionale sara in grado di fornirti i dettagli sure
presentare una domanda PCT.

Se il richiedente non usa la procedura internaéootierta dal PCT, le preparazioni per il deposito
all'estero devono essere iniziate da tre a sei @sia della scadenza del periodo di priorita. Le
traduzioni della domanda devono essere prepatiategte nei diversi moduli di domanda per ogni
paese. Usando il PCT, dall'altro lato:

* |l richiedente deposita solo una domanda entronbadi priorita (cioé entro 12 mesi dal
deposito della domanda nazionale);

* La domanda ha effetto in tutti gli Stati ContraehBCT;

* La domanda puo essere identica sia nella formaneh& lingua alla domanda nazionale del
richiedente;

* Il richiedente guadagna tempo per esplorare ilrpoédée commerciale dell'invenzione.

| membri del PCT sono elencati nell’appendice IV.

Riferimenti

Basic Facts About the PCT OMPI. Pagina web www.wipo.int/pct/en/basic_fauésic facts.pdf. Domande e risposte
pratiche sul PCT da un punto di vista imprenditeria

The Patent Cooperation Treaty OMPI. Pagina web www.wipo.int/pct/en. Informazisal PCT, regolamenti, e guide
per i richiedenti.
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63. Qual e il modo piu pratico per richiedere la potezione del marchio in molti paesi?

Se ti piacerebbe avere il tuo marchio protetto ioltimpaesi, ma realizzi che depositare una
domanda separata in ogni paese &€ complicato escogboioi voler depositare una domanda di
registrazione internazionale tramite il Sistemaldidrid, che e governato da due trattati: I'’Accordo
di Madrid Riguardante la Registrazione Internaziendei Marchi, e il Protocollo di Madrid.
Mentre alcuni paesi fanno parte di entrambi i atataltri fanno parte solo di uno dei due. |l siatl

e amministrato dall'Ufficio Internazionale dellOMPche mantiene il Registro Internazionale e
pubblica la Gazzetta OMPI dei Marchi Internazionali

Domande internazionali tramite il Sistema di Madrid

Una domanda internazionale tramite il Sistema ddidapu0d essere depositata da una persona
fisica 0 una persona giuridica che ha una sede eooiate o industriale effettiva, o € domiciliata, o

& di nazionalita di uno dei paesi membri dell’Actme/o del Protocollo di Madritf.

Un marchio puo essere il soggetto di una domani@anazionale solo se é gia stato registrato (o,
guando la domanda internazionale e regolata esalugnte dal Protocollo, se e stata richiesta la
registrazione) nell'ufficio marchi del paese coatre con cui il richiedente ha la necessaria
connessione (riferito all’ufficio di origine).

| vantaggi principali dell'usare il Sistema di Matisono che il titolare del marchio puo proteggere
il marchio in un numero di diversi paesi/membri &ftema di Madrid, depositando una singola
domanda; in un lingua (sia inglese che francedahesee I'ufficio di origine possa restringere la
scelta del richiedente a solo una di queste lindaeglomanda € soggetta ad una serie di tasseain un
sola valuta. Successivamente, i cambiamenti aljgstrazione internazionale e il rinnovo della
registrazione possono essere fatti in una singada procedurale, che ha effetto in tutti i paesi
contraenti designati.

La protezione per il marchio pud essere ottenutagni paese che e parte dello stesso trattato
(Accordo o Protocollo) di cui e parte lo stato uli eifficio &€ l'ufficio di origine. | paesi in cuiis
cerca protezione devono essere designati nella mieniaternazionale e successivamente possono
essere designati altri paesi.

Riferimenti

Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol. OMPI. Pagina web
www.wipo.int/madrid/en/20_questions.pdf. Una pamnaicza comprensibile del Protocollo di Madrid, e lesgtioni e gli
aspetti pratici del deposito di una domanda intsorele per la protezione di un marchio in tangga

Il Sistema di Madrid per la Registrazione Internazbnale dei Marchi. OMPI. Pagina web www.wipo.int/madrid/en.
Contiene informazioni generali sul Sistema di Mddrella sezione Panoramica.

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol OMPI.
2002. Pagina web www.wipo.int/madrid/en/guide. Bp@olo 1 tratta delle procedure di interesse pemigdenti e
titolari cosi come per gli uffici. 1l Capitolo 2 derive le procedure del Sistema di Madrid dal putiteista di un
richiedente o di un titolare.

191n aggiunta, tramite il Protocollo, una persona bh la nazionalita, & domiciliato o ha una sedenserciale reale o
effettiva in uno Stato Membro di una parte conttaalel Protocollo (come uofganizzazione intergovernativg puo
anche depositare una domanda. Mentre attualmente’@an’organizzazione intergovernativa membroRfeitocollo,
il Protocollo rende possibile agli uffici regiondli PI di diventare membri.
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Tasse ai sensi del Sistema di Madrid

Le seguenti tasse sono dovute per il deposito @idomanda internazionale:

* Unatassa di basedi 653 franchi svizzeri (o 903 franchi svizzeriago il marchio € a
colori);

* Una tassa fissa di designazionali 73 franchi svizzeri o una tassa di designazione
individuale il cui ammontare ¢ fissato dal paesewato per ogni paese designato;

* Unatassa supplementaredi 73 franchi svizzeri per ogni classe di benieevizi oltre la
terza (comunque, non €& dovuta alcuna tassa suppiereequando tutti i paesi designati
sono tra quelli per cui & dovuto una tassa indiziell

L'ufficio di un paese designato ha il diritto dfintare la protezione di un marchio nel territodio
guel paese. Il rifiuto puo essere fatto su ognueionabtivi per cui una domanda di registrazione

depositata direttamente in quell’'ufficio puo esseifautata. Il rifiuto € notificato all’Ufficio
Internazionale e registrato nel Registro Internaaie.

In linea di principio, ogni rifiuto deve essere e®@ non piu tardi di 12 mesi dalla data in cui
all'ufficio interessato é stata notificata la desgione. Comunque, quando un paese designato
tramite il Protocollo ha fatto una dichiaraziontake scopo, il tempo limite &€ esteso a 18 meske Tal
paese pud anche dichiarare che un rifiuto basatonfspposizione pud essere emesso dopo la
scadenza del limite temporale di 18 mesi, a pdttoacomunque ['ufficio interessato abbia, entro il
periodo di 18 mesi, notificato all’'Ufficio Internemnale questa possibilita.

Alla fine del limite di tempo applicabile, quindi titolare di una registrazione internazionaleedia
posizione di sapere se il marchio e stato accep@tda protezione in ognuno dei paesi designati, 0
se la protezione e stata rifiutata in un paeses o'ésancora una possibilita di rifiuto sulla base
un’opposizione in un paese particolare. Una domantiginazionale é efficace per 10 anni. Puo
essere rinnovata per un numero illimitato di utterperiodi di 10 anni dietro il pagamento delle
tasse prescritte.

| membri del Sistema di Madrid sono elencati nplbendice V.

130



64. Come possono essere protetti i design in mghesi?

Come regola generale, la protezione del desigmiéalia al territorio del paese in cui la proteziene
richiesta e ottenuta. Se la protezione e desidénatanti paesi, devono essere fatti dei depositi
nazionali separati e devono essere rispettate guoeeliverse in ogni paese.

L’Accordo dell’Aja Riguardante il Deposito Internanale dei Disegni Industriali, un trattato
multilaterale amministrato dallOMPI, offre un’afteativa che semplifica enormemente questi
compiti. Consente ai nativi o ai residenti, o aflecieta con sede in uno stato che e parte
dell’Accordo, di ottenere la protezione del desigrun certo numero di paesi tramite la seguente
procedura:

» Un singolo deposito “internazionale”;

* Inunalingua (inglese o francese);

» Pagamento di un singolo gruppo di tasse;

* In una valuta;

» Depositato in un ufficio (sia direttamente all’'fid Internazionale dellOMPI o, sotto certe
circostanze, tramite I'ufficio nazionale di unotstaontraente).

Un design che e soggetto ad un deposito internaldagode, in ogni stato interessato che non ha
rifiutato la protezione, della stessa protezione €lgeneralmente concessa ai design dalla legge di
guello stato, a meno che la protezione & espresgaméutata da un ufficio nazionale sotto certe
circostanze. Il deposito internazionale e quindireglente ad un diritto nazionale in termini debsu
scopo di protezione e di applicazione. Allo stessmpo, il deposito internazionale facilita il
mantenimento della proteziangé un singolo deposito da rinnovare e una seragrocedura per
registrare ogni cambiamento, per esempio delliatita o dell'indirizzo.

| membri del Sistema dell’Aja sono elencati nelpapdice VI.

Riferimenti

The Hague System for the International Deposit ofridustrial Designs OMPI. Pagina web www.wipo.int/hague/en.
Un'introduzione ai design, protezione e vantaggiljegamenti ai corrispondenti moduli di domandaabketle delle
tasse.

The Hague  Agreement: Objectives, Main  features, @ Admntages OMPI. Pagina  web
www.wipo.int/hague/en/pub_419. Una panoramica dedliettivi, caratteristiche e vantaggi dell’'usateSistema
dell’Aja per il deposito internazionale dei design.
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65. La protezione del diritto d’autore € valida inernazionalmente?

Il diritto d’autore non dipende da procedure uHlci Un’opera creata e considerata protetta dal
copyright non appena esiste. In accordo con la @uxriene di Berna per la Protezione delle Opere
Letterarie e Artistiche, le opere letterarie estithe sono protette senza alcuna formalita nesipae
che fanno parte di questa Convenzione (151 pae&gasdto 2003 — vedere I'appendice VII per una
lista). Questo si applica anche a tutti i membli@eganizzazione Mondiale del Commercio.

Quindi, non c’é una procedura di domanda intermed® per ottenere la protezione del diritto
d’autore come avviene per i brevetti, i marchidesign. Comunque, molti paesi hanno un ufficio
nazionale del diritto d’autore e alcune leggi naaio consentono la registrazione delle opere allo
scopo di, per esempio, identificare e distinguetieii delle opere. In certi paesi, la registraro
offre un certo numero di vantaggi pratici e puovsercome prova sufficiente in un tribunale in
riferimento a dispute relative al copyright e I'eseio di alcuni diritti puo dipendere dalla
registrazione. Per esempio, negli Stati Uniti,dgistrazione e richiesta per ottenere i danni legal
La registrazione pu0 anche essere richiesta p#tadini del paese, perché i loro diritti nei loro
paesi non sono influenzati dai trattati internaalonQuindi, per i cittadini degli Stati Uniti,
un’azione legale per violazione sara respinta senaavalida registrazione.

Percio, anche se non c’e una procedura interndeiqrea ottenere la protezione del diritto d’autore
all’'estero e la tua opera € protetta automaticaeneghza bisogno di registrazione in tutti i paési ¢
sono membri della Convenzione di Berna, potrestoemvoler registrare la tua opera in un ufficio
nazionale del diritto d’autore quando questa opzierdisponibile. Una lista di uffici nazionali del
diritto d’autore e disponibile sul sito dellOMPI [I'andirizzo:
www.wipo.int/news/en/links/addresses/cr

Riferimenti

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. OMPI. Pagina web
www.wipo.int/treaties/ip/berne. Il testo della Cemzione.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. NationMaster. Pagina web
www.hationmaster.com/encyclopedia/Berne-Conventiwrthe-Protection-of-Literary-and-Artistic-WorkdéJna breve

descrizione della Convenzione di Berna e le sygodigioni sul diritto d’autore.
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66. Far rispettare i diritti di proprieta intellett uale

Se mi accorgo di una violazione dei miei dirittipdloprieta intellettuale, cosa dovrei o0 posso fare?
Piu le risorse di Pl della tua impresa hanno valpie sono grandi le possibilita che altri vorranno
usarle, e preferibilmente senza doverti pagare ggse. Hai una strategia per impedirlo? Se,
nonostante i tuoi maggiori sforzi, qualcuno sta@mio, copiando o violando i diritti di PI dellaatu
societa senza la tua autorizzazione, cosa doveesf? Quali sono le tue opzioni? Come soppesi i
costi e i benefici delle varie alternative? O vetreemplicemente correre in tribunale?

Prima di prendere una decisione su quale opziceredere € utile in genere:

* ldentificare chi sta violando (compresi i produt®i principali distributori, € non soltanto i
dettaglianti);

* Determinare 'ampiezza del problema,;

» Considerare se e probabile che si ingrandisca;

» Calcolare, se possibile, quante perdite direttedoette hai sofferto o soffrirai.

Una volta che hai un’idea chiara dei fatti in ques, allora concentrati sui costi e sui benefici
della tua reazione. Comunque, tieni anche a mdmgealt’occorrenza puo essere consigliabile agire
il piu velocemente possibile piuttosto che aspettarppo a lungo.

Qui sotto ci sono alcune delle tue opzioni:

* Hai I'opzione di “ignorare” la violazione dei dititdi Pl della tua societa se la perdita di
reddito, vendite o profitti dal tuo punto di viseppare irrilevante. Se la scala della
violazione e gia significativa, o lo sara presitgra devi scoprire, il piu in fretta possibile, i
principali responsabili e trattare con loro conesoto ma con metodo. E’ ovvio che trattare
con questo tipo di situazioni richiede un’attentutazione dei pro e dei contro delle
diverse alternative. Devi anche valutare le pobkihili vincere la causa, 'ammontare del
risarcimento e i danni che puoi ragionevolmenteetiagi di ottenere dalla parte
trasgredente, e la probabilita e I'entita del rimdoo delle parcelle del mandatario se
decisione finale & in tuo favore.

» Se hai una disputa con una societa con cui haafwran contratto (per esempio un contratto
di licenza), controlla se c’eé una clausola di adggio o di mediazione nel contratto stesso.
E’ prudente includere clausole speciali per le alispnei contratti per rimettersi ad un
arbitrato 0 mediazione per evitare gli alti cosgélla causa. All'occorrenza, puo essere
possibile usare i sistemi di risoluzione alterratigtelle dispute come larbitrato o la
mediazione anche se non c’é una clausola nel ¢tmtwanon c’é proprio un contratto, se
entrambe le parti sono d’accordo. Di piu sull’amdiv e la mediazione alla domanda 69.

Riferimenti

Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companieOrgalime. 2001. Pagina web
www.orgalime.org/pdf/Anti%20Counterfeiting%20Guiddf. Guida preparata in associazione con la Coniomes
Europea. Offre consigli pratici su come riconosckrecontraffazione, liste di controllo per la prdtme legale e
tecnica, azioni che possono essere prese contantaaffazione, e storie di successo. Creata ie bil®sperienza di
un gran numero di grandi e piccole imprese di imgeiq.

A Guide to United States Patent Litigation Mark D. Schuman. Merchant e Gould. 2003. Pagineb w
www.merchantgould.com/attachements/39.pdf. Tragtasistema delle cause per i brevetti degli StaitiU
Counterfeiting: How to Protect Yourself. Ministére de 'Economie, des Finance set de listde de France. 2002.
Pagina web www.industrie.gouv.fr/pratique/conseitttefa/sp_contr.htm. Parla di contraffazione, alelua vastita,
della prevalenza nell'industria, e delle misur@uitezione. (In francese).
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* Una volta che hai scoperto che qualcuno sta viaardliitti di Pl della tua societa, potresti
voler considerare l'invio di una lettera (comuneteenota come “lettera ingiuntiva”) al
presunto contraffattore informandolo della possileisistenza di un conflitto tra i tuoi diritti
di Pl e la sua attivita commerciale (identificaritsatta area di conflitto) e suggerendo che
venga discussa una possibile soluzione al problé&haltamente consigliabile richiedere
I'assistenza di un mandatario quando si scrivealmlettera per evitare procedimenti legali
iniziati dal presunto contraffattore che contestatto che ci sia stata contraffazione o che
sia imminente. Questa procedura e spesso efficalceaso di violazioni non intenzionali
dato che il contraffattore nella maggior parte cisi cessera le attivitd o si accordera per
negoziare un accordo di licenza.

* Quando ti imbatti in una violazione intenzionalemprese, in particolare, la contraffazione
e la pirateria, potresti voler chiedere I'assistedelle autorita per il rispetto della legge per
sorprendere il contraffattore nei suoi locali comeradi per impedire la contraffazione e
conservare la prova rilevante della presunta ctiagane. Inoltre, il contraffattore puo
essere obbligato dalle autorita giudiziarie commtetad informarti sull’identita di terze parti
coinvolte nella produzione e distribuzione dei bersiervizi contraffatti, e sui loro canali di
distribuzione. Come deterrente efficace alla cdfaz#éone, le autoritd giudiziarie possono
ordinare, su richiesta della tua societa, che i bentraffatti vengano distrutti o eliminati dai
canali distributivi senza alcun tipo di rimborso.

* Puoi iniziare deprocedimenti civili. | tribunali in genere forniscono un’ampia gamma d
rimedi civili per compensare i titolari di diritdli Pl offesi. Questi comprendono danni,
ingiunzioni, ordini di rendere conto dei profittioedini di riconsegnare i beni contraffatti ai
titolari dei diritti. La legislazione di Pl puo ame contenere disposizioni che impongono la
responsabilita penaleper la produzione o commercializzazione di oggsititraffatti. Le
punizioni per la violazione delle sezioni relatipessono essere l'incarcerazione e magari
anche una multa.

In ogni caso, in quelle situazioni in cui c’é uneegunta violazione o una disputa, prima di
intraprendere qualsiasi azione formale, sarebbdemte cercare un consiglio legale da parte di un
professionista in Pl competente per valutare pautamente le opzioni piu favorevoli per la tua
societa, al costo piu basso possibile. Pudo anckereesmportante registrare i tuoi diritti di Pleall
autorita doganali, dietro il pagamento di una tas&h caso in cui oggetti piratati o contraffatti
stiano arrivando da un altro paese.

Caso Studio: Ferrero Rocher in Cina

L’'azienda italiana Ferrero introdusse i cioccolatitocher in Cina nel 1984 limitandone la

commercializzazione ai sotluty free shop®d ai negozi presenti in alcuni aeroporti del paese
secondo quanto consentito dalle norme vigenti@dioa.

Nel 1986 la Ferrero S.p.A. registro i marchi "FERRE ROCHER”, denominativo, e la figura

tipica ovale con bordo merlettato, figurativo, m@d'ufficio preposto, dopo di che, nel 1993, i

Ferrero Rocher trovarono definitivamente sboccometcato cinese essendo facilmente reperibili
nelle maggiori citta del Paese.

L’'azienda Montrésor fu fondata nel 1991 a seguitaumh Joint Venture tra la societa cinese
Zhangjiagang Dairy Factory n°1l (ZDF) ed una socletfga. La ZDF gia dal 1990 produceva e
commercializzava cioccolatini utilizzando un macchla cui parte grafica corrispondeva

sostanzialmente a quella utilizzata da Ferrero ecui chiese la registrazione. La Ferrero
immediatamente si oppose alla richiesta.

L’Ufficio Marchi riconobbe al marchio Ferrero Rochiggurativo, registrato nel 1986, lo status di

notorio. La richiesta di registrazione da partelad@DF fu, dunque, rigettata eppure la societa
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cinese seguito nell’'utilizzo del marchio misto, darparte figurativa simile a quella utilizzata ldal
Ferrero.

Nel 2002 la Montrésor subentro alla ZDF nella pmdoe e distribuzione dei cioccolatini di cui
sopra con marchio con l'aggiunta del nuovo segratindivo “TRESOR DORE”. | due distinti
prodotti, Ferrero Rocher e TRESOR DORE, risultavacmomunati dall'aspetto pressoché identico
delle confezioni trasparenti nonché dell'incartd slagoli cioccolatini, in carta dorata leggermente
ondulata su pirottini di carta color caffe, e dalinagine riportata sull’etichetta la cui forma, teya
coincideva. Il numero dei cioccolatini, inoltre,raepondeva tanto nelle confezioni Ferrero quanto
in quelle dell’azienda cinese, ciascuno dei quaiperaltro ornato da un adesivo ovale

riportante il nome del prodotto.

L’esame del caso fu decisamente complesso: i teimcipali del dibattito furono il concetto di
notorieta della confezione Ferrero nella RPC e uanla fede del produttore cinese messa in
discussione dall’azienda italiana. In particolate fmarcato come la confezione Montrésor
risultasse facilmente confondibile con quella madia dalla Ferrero, soprattutto considerando la
scarsa esperienza del consumatore medio cinesentdmpo la societa sino-belga sosteneva che la
Ferrero non poteva vantare il beneficio di not@ridella confezione, superiore ed antecedente
rispetto alla propria, aggiungendo che le caratiehe della confezione in oggetto non
possedevano quei requisiti necessari a conferiddicplarita tali da giustificarne la tutela.
Chiunque, proseguiva la societa Montrésor, avrglabeto riprodurre simile confezione in assoluta
buona fede. Favorevole alla posizione mantenuteedaro S.p.A. fu la sentenza definitiva della
Corte Suprema che tra laltro, affermo che la Mésbr aveva utilizzato delle confezioni
confondibili con quelle della Ferrero.

La sentenza resa il 24 marzo del 2008, definitha sostanzialmente confermato quanto statuito
dall’'Alta Corte di Tianjin richiedendo alla Monti@sdi sospendere I'utilizzo delle confezioni e
decorazioni oggetto della controversia, comminaamithe un’ammenda di 500.000 RMB.
Nonostante il grande apporto dato dalla sentenlta 8aprema Corte alla tutela dei propri diritti
nella RPC, la Ferrero € ancora oggi impegnata raitorare il mercato cinese e fronteggiare
alcuni casi originati da contraffattori per lo paoncentrati nel Guangdong. Infatti, e tuttora
possibile reperire prodotti simili, in alcuni ca&siposti vicino alle praline dell’azienda italiana.

Caso Studio: Ariston in Cina

Il gruppo Ariston, presente in Cina da 25 anni, dienuto una sentenza storica alla corte di
Shanghai: Foshan Shunde Arizhu Electric Applianoe puo piu copiare i suoi loghi. Oscurato

anche il sito dell’azienda cinese.

Ariston Thermo China Co. Ltd (titolari del marchwoiston e sub licenziataria per la Cina) ha citato
in giudizio il produttore di scaldabagni Foshan pentraffazione di marchida anni il competitor

cinese vendeva, con una ragione sociale simileaattmo Ariston, prodotti praticamente identici.

Il tribunale cinese ha condannato Foshan asarcimentadi 300mila renminbi, @ambiare ragione
sociale e a@mmettere pubblicamente gli atti di contraffazienencorrenza sleale.

La sentenza ha inoltre dichiarato che il marchisstdn gode di “high reputation” in Cina. Tale
status facilita la difesa del marchio in caso tknbri azioni di contrasto alla contraffazione.

135



67. Perché dovrei far rispettare i miei diritti di proprieta intellettuale? Chi e responsabile di
farli rispettare se vengono violati?

Perché far rispettare i diritti di P1?

L’obiettivo principale dell’acquisire la proteziomella Pl € quello di permettere alla tua societa d
raccogliere i frutti delle invenzioni e delle creas dei suoi dipendenti. | diritti di Pl della tua
impresa possono portare dei benefici solo quandesqym essere fatti rispettare; altrimenti,
trasgressori e contraffattori si avvantaggerannopse dell’assenza di meccanismi efficace di
applicazione per beneficiare del tuo duro lavorpesso, la sola minaccia dell’esecuzione & un
deterrente sufficiente per gli aspiranti contraéfat

In poche parole, per la tua impresa, il rispettiodititi di Pl &€ essenziale per:

» Preservare la validita legale dei tuoi diritti diddvanti alla pubblica autorita competente.

» Impedire il verificarsi e la continuazione nel nede della contraffazione, evitando cosi
danni come la perdita dell’avviamento o della regigne.

» Cercare il risarcimento per i danni effettivi, gsempio una perdita di profitto, risultante da
ogni caso di violazione nel mercato.

Chi e responsabile del rispetto dei diritti di PI?

Il peso di far rispettare i diritti di Pl grava pdpalmente sul titolare di tali diritti. Decidi wome
titolare di un diritto di PI di identificare ogniialazione dei tuoi diritti di Pl e di decidere qual
misure andrebbero prese.

Comunque, é responsabilita del governo nazionadéatale costituire le istituzioni che facilitino
I'applicazione dei diritti di PI. Gli enti giudiziae, in certi casi, amministrativi come gli uffidi Pl

o le autorita doganali sono istituzioni governatole possono dover trattare i casi di violazione,
pirateria o contraffazione.

Dove sono disponibili misure doganali ai confiniteimazionali del tuo paese per impedire
l'importazione di beni con marchi contraffatti orbgrotetti da diritto d’autore piratati, le autidri
doganali hanno un ruolo importante da svolgereilpespetto dei diritti di PI. In accordo con le
disposizioni della legislazione applicabile, leaita doganali devono intraprendere azioni di loro
iniziativa o su richiesta del titolare del diritimeseguire gli ordini del tribunale.

Inoltre, in alcuni paesi, ci sono associazioni wiiustrie che assistono i loro membri nel far
rispettare i loro diritti di P1 (vedengww.bsa.orgo www.riaa.con).

Caso Studio: Prada e Gucci vs. “Silk Market”

Da anni il distretto di Chaoyang, cuore della Peeshimoderna, ospita il Mercato della Seta,
affollato quotidianamente da turisti in cerca, Kadtro, di fedeli riproduzioni delle piu celebri
marche della moda internazionale, a prezzi natwalenmolto piu convenienti rispetto ai prodotti
originali.

Dapprima collocato all'aperto, e stato poi traséemel 2005, all’interno di un centro commerciale.
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Le autorita cinesi hanno ripetutamente sottolinggiteforzi compiuti a difesa dei diritti di projgta
intellettuale dalla data di inaugurazione dellavausede, eppure, ancora oggi, il volume delle merci
contraffatte e vendute abilk Market raggiunge livelli rilevanti.

A seguito delle ripetute violazioni riscontrate,ciale delle piu note marche della moda
internazionale, tra le quali Prada e Gucci, haremst di citare in giudizio la societa che gestisce
centro commerciale sede del nuovo Mercato della,SatBeijing Xiushui Haosen. L’obiettivo
auspicato dell'azione legale era la chiusura digfemidel complesso.

Al fine di raccogliere prove utili a supportareziane legale, le aziende ricorrenti hanno acqustat
merce contraffatta alla presenza di ufficiali roaed hanno successivamente chiesto
complessivamente 2,5 milioni di RMB, a titolo dingpensazione. La sentenza emanata dalla Corte
Intermedia del Popolo competente ha dato ragideeiabrrenti condannando il gestore del Centro
e cinque dei negozi operanti al suo interno a gpomdere 20.000 RMB a ciascuna di esse.

Nel 2006 é stato siglato un accordo tra alcunemate case di moda e la Haosen che prevedeva
I'espulsione dal centro dei commercianti che auwesgenduto prodotti contraffatti. Ciononostante,
prodotti falsi con i marchi delle imprese ricoriiegtino ancora reperibili con relativa facilita.

Tra le iniziative volte al rafforzamento della tiaten favore della proprieta intellettuale va citat
l'introduzione del Fondo per la Protezione dei fiiiridi Proprieta Intellettuale del valore
complessivo di trenta milioni di RMB, versati daoprietari degli esercizi commerciali operanti
all'interno del Mercato della Seta. Nellagosto @06 trenta rivenditori hanno ricevuto dieci
milioni di RMB in sgravi sul canone d’affitto debdali a titolo di premio per 'impegno mostrato
nel rispettare i diritti di proprieta intellettuale

La battaglia tra dirigenza e case di moda, tutiavom si dissolse neppure con I'emanazione della
sentenza esposta: la vendita di beni contraffatti ha subito una netta battuta d'arresto, come
peraltro in molti auspicavano, e nel 200%éneral Managedel “Silk Market” & stato arrestato per

la commercializzazione di prodotti riportanti ntarchi della moda internazionale.

Riferimenti

The Role of the Government Authorities in the Enfocement of Intellectual Property Rights Alstair Hirst. OMPI.

1999. Pagina web www.wipo.int/sme/activities/megsipdf/ipr_ju_bey99_ 5b.pdf. Parla dei vari metodncacui le

diverse autorita governative possono far rispeftdnetti di PI.

Business Software Alliance Sito web www.bsa.org. Informazioni sugli aspdggali delle opere digitali, e
collegamenti ad un certo numero di articoli specifii un paese o regione su aspetti relativi alledme PI e diritto
d’autore, sicurezza e cybercrimine, commercio ernengio elettronico, politiche UE, e posizioni ufék.
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68. Come possono le autorita doganali aiutare ad pedire o a fermare la violazione dei miei
diritti di proprieta intellettuale? Devo avvertirle in anticipo?

Molti paesi hanno attuato delle misure di rispekto confini in accordo con i loro obblighi ai sensi
degli Accordi del’lOMC (Organizzazione Mondiale debmmercio). Queste misure consentono ai
titolari di marchi e diritti d’autore, ed i liceratari, di richiedere la detenzione di beni sospetti
piratati e contraffatti mentre sono soggetti altoolio delle autorita doganali.

In genere, comunque, le misure di rispetto deiioomion si applicano ai beni importati da una
persona per il suo uso privato o domestico. L'esatfinizione della quantita importata che
gualifica come “beni importati per uso privato awkstico di una persona” varia da paese a paese, e
anche all'interno dello stesso paese, in basenaliara dei prodotti.

In alcuni paesi, il titolare del diritto puo ricliere I'assistenza delle autorita doganali preselotan
un’istanza, in genere dietro il pagamento di uisadgprescritta, dei loro marchi registrati e deii be
soggetti alla protezione del copyright. Quando &aspresentata la comunicazione, le autorita
doganali sono in grado di trattenere copie nonratate dei beni riportanti quel marchio o dei beni
soggetti alla protezione del diritto d’autore. Mathaggior parte dei paesi, il titolare del diritieve
depositare un reclamo, che fornisca tutti i dektagli della partita in questione, ogni volta che
motivo di credere che qualcuno sta importando dgi piratati o contraffatti.

Le autorita doganali possono trattenere i beni tigg# un’istanza per un periodo massimo di 10
giorni lavorativi. Le istanze sono valide per pdoospecificato, oltre il quale sono rinnovabili, o
fino a quando il periodo di protezione del dirit@utore o del marchio registrato scade. Durante
guesto periodo, I'importatore puo anche richiedateun tribunale una sentenza che dichiari che i
beni non violano il marchio o l'opera protetta daitw d’autore, o che non sono coperti
dall'istanza.

In alcuni paesi, se le autorita doganali vengona@oaoscenza che dei beni sospettati di
contraffazione sono stati importati e non c’e uaiwa depositata, possono informare il titolari del
diritto (se conosciuti) dellimportazione e avvisati presentare un’istanza alle autorita doganali
entro uno specifico arco di tempo.

Invariabilmente, al titolare del diritto e richiestli compilare un modulo di assicurazione per
coprire i costi che potrebbero dover pagare allorda doganali (come immagazzinamento,
trasporto e spese legali) nell'attuazione dellenze.

Quando i beni vengono trattenuti, le autoritd dadjdo comunicano ai titolari del diritto cosi che
guesti possano stabilire se i beni sono piratattoatraffatti. Solo negli Stati Uniti questa
determinazione e svolta dalle stesse autorita dogaburante questo periodo di detenzione, i
titolare del diritto devono anche decidere se pertvanti le procedure per provare che i beni
stanno violando i loro diritti, anche se in alcumeostanze e disponibile un periodo ulteriore @i 1
giorni, fornendo le motivazioni di supporto. | besbspetti verranno trattenuti dalle autorita
doganali in attesa della decisione del tribunaeil $itolare di un diritto non aderisce le vie &g
entro il periodo di 10 giorni, le autorita dogarddivono rilasciare i beni all'importatore.

Siccome la protezione della Pl € una questione tss@, potresti voler considerare un consiglio
specialistico di un mandatario brevetti, un avvoatc. prima di depositare un’istanza.

In Italia, il titolare di un marchio puo impedirgmportazione di beni sospettati di contraffazione
sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003. Talpodizione legislativa permette, infatti, il
blocco di merci sospette in tutte le frontierei#aé.

Per avviare la procedura di controllo dei propmibecanti un marchio (la quale é valida per un
anno e rinnovabile per successivi periodi di uncdnm®e necessario presentare una semplice
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domanda all’Agenzia delle Dogane sita a Roma, véau€ci, n. 71, indicando quali marchi il
titolare desidera sorvegliare — inviando copia derapdei relativi certificati di registrazione —
compilando altresi una c.d. “Dichiarazione di Remsabilitd” e fornendo quanto piu informazioni
utili agli agenti doganali per riconoscere un prbalgenuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie nonché i modulpdisentazione della domanda di sospensione
alle dogane sono disponibili all'indirizzo www.agédogane.it. Qualora una dogana dovesse
ritenere che una merce € sospetta di contraffaziomatattera il titolare del marchio vigilato e
guest'ultimo disporra di un periodo di dieci giotavorativi per indicare alla dogana se la merce
bloccata € originale ovvero contraffatta.Nel casocui la merce fosse contraffatta,la dogana
provvedera al sequestro di essa e sara ora autamaite avviato un procedimento penale. Il
titolare del marchio ha il diritto di essere inf@to circa la provenienza e la destinazione della
merce contraffatta per potere poi agire di consepmieavviando anche un’azione civile per
esempio nei confronti del destinatario finale, aeitiene opportuno. Il sistema risulta efficaceied
risultati ottenuti sono veramente incoraggianti.

Le Autorita argentine, peraltro, a partire dal 20@hno, a seguito del’emanazione della Legge
25.986 in materia di anticontraffazione, adottatoatteggiamento maggiormente attivo riguardo a
prodotti contraffatti. Gli agenti doganali ora soaatorizzati ad accertare attuali o potenziali
violazioni/contraffazioni di diritti di proprieténtellettuale e possono bloccare 'ingresso diliahi

nel Paese.

In attuazione della Legge 25.986 I'Autorita Dogan@rgentina ha emanato la Risoluzione n.
2.216/07 con la quale ha creato, al proprio inteumdRegistro di Diritti di Proprieta Intellettuale

il cui scopo e quello di semplificare l'individuazie e il fermo di prodotti sospetti di
contraffazione/contraffatti alle frontiere argemtiprima che tali beni possano lasciare le Dogdne e
essere distribuiti all'interno del Paese

Riferimenti

The WCO IPR Strategic Group. World Customs Organization. Sito web www.wcoipg.oContiene collegamenti a
un elenco mondiale di legislazioni doganali; donmeaodline per la protezione doganale; moduli daisaee e guide
per la domanda; presentazioni relative e articalitgicati, e collegamenti al sito internet del REREhe aiuta gli uffici
in prima linea ad identificare i beni contraffatti.

United States Customs & Border Protection (CBP) IPR Enforcement Pagina web
www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commerciaforcement/ipr/ipr.xml. Informazioni sul rispetteiddiritti di
Pl alle dogane negli Stati Uniti.
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69. Quali sono le mie opzioni per risolvere le midispute di proprieta intellettuale fuori dal
tribunale?

In molti casi, il modo piu costoso per trattaretamtraffazione pud essere una causa in un tribunale
che ha la giurisdizione sul problema, in partioelquando i diritti di Pl della tua societa sondista
violati da un numero di “concorrenti” nella stessain diverse giurisdizioni. Nella seconda
situazione, la tua impresa dovrebbe far rispettaeoi diritti in diversi luoghi davanti a diversi
tribunali. Per questo motivo, potresti volere uncoaismo di risoluzione alternativa delle dispute
(di solito arbitrato 0 mediazione) che puo essee®aCcostoso e impiega meno tempo. L’arbitrato
in genere ha il vantaggio di essere una proced@orformale di un tribunale, e una sentenza di
arbitrato € piu facilmente applicabile a livelldédmazionale. Un vantaggio della mediazione e che
le parti mantengono il controllo del processo dohlizione della controversia. Questo puo aiutare a
preservare buone relazioni commerciali con un’ahlimpresa con cui potresti voler collaborare in
futuro. Comunque, le decisioni dei mediatori honaswincolanti e quindi possono non riuscire a
risolvere la disputa.

Causa in tribunale o risoluzione alternativa delladisputa?

In base ai meriti del tuo caso, la mediazione iteato possono essere una buona alternativa ai
procedimenti in tribunale. Queste opzioni alten&ticomunque, sono in genere disponibili solo
quando la disputa sui diritti di Pl € tra le palitun contratto; per esempio, tra un licenziatarian
licenziante, o tra i partner di una joint ventuche si sono accordati preferendo ricorrere alla
mediazione o all’arbitrato piuttosto che al giudizii un tribunale competente. E' prudente
considerare la possibilita di una disputa e formireezzi per la sua soluzione al momento della
predisposizione del contratto originale. Una valte si € verificata una disputa, € piu difficile e
gualche volta anche impossibile giungere ad unrdocper risolvere la disputa con la mediazione o
I'arbitrato. Puoi, comunque, voler richiedere aln@e Arbitrato e Mediazione dellOMPI di
contattare I'altra impresa coinvolta nella dispuyder aiutare le parti ad accordarsi per sottonetter
la disputa al giudizio del Centro ai sensi dellg®e OMPI di Mediazione, Arbitrato o Arbitrato
Accelerato. Spesso, la mediazione e l'arbitratamsiei buoni sostituti di, o, almeno nel caso della
mediazione, un preludio meno costoso ad una camsaale. Come parte della tua strategia
commerciale, la tua societa dovrebbe essere sagtjiacorporare delle clausole appropriate negli
accordi in modo che sia disponibile I'opzione distye le dispute di PI inizialmente (e
possibilmente soltanto) con il ricorso alla medaz o all’arbitrato.

Il Centro Arbitrato e Mediazione del’lOMPI
Il Centro Arbitrato e Mediazione del’lOMPI e unalldevarie istituzioni a cui puoi rivolgerti per
avere assistenza nel risolvere una disputa di #dasgcorrere al tribunale. Fornisce una varieta di
servizi per la risoluzione delle dispute commerdia imprese private, comprese le PMI. Il Centro
fornisce servizi in relazione a:

* Arbitrato (http://arbiter.wipo.int/arbitration

» Mediazione littp://arbiter.wipo.int/mediation

» Dispute riguardanti i nomi a dominiat{p://arbiter.wipo.int/domair)sand

» Altri servizi specialistici per la risoluzione deltispute Ifttp://arbiter.wipo.int/centr

Riferimenti

Centro Arbitrato e Mediazione dellOMPI. Sito web http://arbiter.wipo.int/. Collegamenti igformazioni sulle opzioni di
risoluzione delle dispute al di fuori dei tribunali

Dispute Resolution for the 21st Century OMPI. www.wipo.int/freepublications/en/arbitratid 79/779e.pdf. Una panoramica sulle
risorse e i servizi disponibili tramite il Centrotitrato e Mediazione del’OMPI.

Resolving IP disputes through ADR J. Lambert. NIPC. 2002. Pagina web www.nipclaw gittadr/ip.htm. Tratta della
risoluzione alternativa delle dispute per le questdi Pl come meccanismo importante; ha collegdanoem altre risorse pertinenti.
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Qualita, norme tecniche e standard

70. Come si relaziona la proprieta intellettuale co gli standard e le norme tecniche?

L’Organizzazione Internazionale per la Standardikmee (ISO) definisce uno standard come “un
documento, fondato sul consenso e approvato dantenrggonosciuto, che fornisce, per un uso
comune e ripetuto, regole, linee guida o carattehis per le attivita o i loro risultati, diretto
all’ottenimento del grado ottimo di ordine in urnt@aontesto”.

Ci sono molti tipi di standard, che servono divesdpi. Aiutano a rendere la vita piu semplice e
sicura per i consumatori, aumentano l'affidabiétéefficacia di molti beni e servizi, e facilitardh
molto il commercio. Gli standard in genere sonatirper uso volontario. Comunque, le leggi e i
regolamenti possono conformarsi a certi standar@ligdtori. Questo puo essere il caso
particolarmente degli standard relativi a saluieurezza o ambiente. Se stai pianificando di
vendere prodotti in altri paesi, € essenziale s ®spettino gli standard di sicurezza, salute e
ambientali dei paesi in questione. La maggior pdegli enti che stabiliscono gli standard o delle
organizzazioni che sviluppano gli standard hanngitmin cui puo in genere essere trovata una
lista degli standard esistenti.

| brevetti negli standard e nelle norme tecniche

Gli standard sono in genere sviluppati da comtttnici comprendenti un numero di portatori di
interesse e di esperti del ramo. Durante lo svibugegli standard tecnici, i partecipanti possono
orientare I'attenzione del comitato sul fatto chgassono essere uno o piu “brevetti essenziali”
necessari a raggiungere lo standard, cioe sarehnpessibile per qualcuno conformarsi agli
standard senza violare il brevetto. Cosi sarebloessario il permesso del titolare del brevetto e
guesto vorrebbe dire pagare per usarlo tramitecaordo di licenza.

Come regola generale, molti enti che stabiliscohostgndard scoraggiano l'uso di tecnologie
proprietarie o brevettate negli standard; lo sufgar solo in “casi eccezionali” in cui € giustifica
da “motivi tecnici”. In tali casi, il titolare debrevetto di una tecnologia ritenuta cruciale per
rispettare i requisiti di uno standard puo essergattato dal comitato tecnico di un ente stabdent
lo standard e puo essergli richiesto se sia d'a@ocoel negoziare licenze con gli utilizzatori di ta
standard in base a termini e condizioni ragionegaton discriminatorie. Ci possono anche essere
casi in cui, per rispettare un certo standard,gstitiscegliere tra una serie di tecnologie altéraat
molte delle quali comprendono I'uso della tecnadolgiievettata.

Quello che e fondamentale capire e che per rigpetita certo standard o regolamento tecnico puoi
essere costretto a usare una tecnologia brevelatali casi, avresti bisogno di ottenere una
licenza dal titolare del brevetto All'occorrenza, i titolari del brevetto possonssere d’accordo
nel concedere licenze senza royalties, ma puo segre sempre questo il caso.

Esempio

Diversi enti stabilenti gli standard possono tratquesto tipo di situazioni in modi diversi. Come
esempio, l'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed eironici (IEEE) stabilisce che la tecnologia
brevettata puo essere inclusa in uno standard I&E®Bndizione che ci sia una giustificazione
tecnica.

Riferimenti

International Organization for Standardization ()SSito web www.iso.org.

1 vederewww.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembger una lista degli enti nazionali che stabilistgti standard.
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Un gruppo di lavoro IEEE puo inviare al titolarel derevetto essenziale” una richiesta per una
lettera di assicurazione. Nella lettera di assmorse, un titolare di brevetto pud fare una delle
seguenti tre cose:

« Dichiarare che non fara rispettare il suo brevettatro gli implementatori dello standard.
« Offrire una licenza senza royalties non discrinonata termini e condizioni ragionevoli.
« Offrire una licenza non discriminatoria a tasgigrti®i e condizioni ragionevoli.

| gruppi di lavoro IEEE non fanno valutazioni cirlzaragionevolezza dei termini e condizioni di
una licenza, e le societa che vogliono rispettainstgndard avranno bisogno di negoziare una
licenza direttamente con il titolare del brevetto.

Come PMI, devi conoscere le regole del gioco cesiirs grado di negoziare i migliori termini
possibili per una tale tecnologia proprietaria, éhessenziale per rispettare i requisiti di uno
standard volontario o obbligatorio.

Standard di fatto

Cosi come gli standard formali stabiliti da un emaionale o internazionale, molti standard dofatt
si presentano nel mercato, specialmente nell’ag@léttronica e dell'information technology (per
es. nel caso di Intel e Microsoft). In tali situa, la tua impresa puo essere costretta ad usare
tecnologie proprietarie o brevettate se lo svilygagroduzione, la distribuzione o il marketing de
tuo prodotto sono dipendenti dallo standard teagiotodi fatto. Se il tuo prodotto comprende una
tecnologia proprietaria di qualsiasi tipo, avrasdgno di cercare l'autorizzazione e firmare un
accordo di licenza con il detentore della tecn@pginche se si riferisce ad uno standard di fatto.
(Se ti trovi costretto e il titolare dei brevetti fale standard di fatto non sta piu fornendo aes
alla tecnologia brevettata o sta proponendo deniterirragionevoli, allora puo intraprendere
un’azione basata su una pratica anti-concorrenziale e attivabile ai sensi della legge nazionale
sulla concorrenza).
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71. Cos’e la certificazione di prodotto? Qual e ituolo dei marchi di certificazione?
Certificazione di prodotto

La certificazione di prodotto e definita come unaotedura con cui una terza parte fornisce
un’assicurazione scritta che un prodotto, proce@sservizio € conforme a specifici requisiti”. La

certificazione di prodotto implica il problema dn wertificato o di un marchio (o entrambi) per

dimostrare che un particolare prodotto rispetta serée definita di requisiti per quel prodotto, di

solito specificati in uno standard. Il marchio @irtificazione si trova normalmente sul prodotto o
sulla sua confezione e pud anche apparire su uifiaao emesso dall’ente certificatore del

prodotto. Il marchio contiene un riferimento al renm o al nome dello standard di prodotto
pertinente rispetto al quale il prodotto & statdifteato.

Un marchio di certificazione puo essere definiteneoun “marchio usato per distinguere beni e
servizi che rispettano una serie di standard e steo stati certificati da un’autorita di
certificazione”. Il simbolo Woolmark, che & un mai di certificazione della Woolmark
Company, e un esempio ben conosciuto. Il Woolmauk gimbolo di assicurazione di qualita che
denota che i prodotti sui quali &€ applicato sonti 8 100% da lana nuova e rispettano rigide
specifiche di produzione stabilite dalla Woolmarn@pany. E’ registrato in piu di 140 paesi ed é
dato in licenza ai produttori che sono in gradaspiettare questi standard di qualita in 67 paesi.

Una dimostrazione di qualita
Un prodotto recante un marchio porta con sé langéali una terza parte che:

» |l prodotto é stato prodotto in accordo ad unodaad applicabile;

* La produzione é stata supervisionata e controllata;

» |l prodotto € stato testato e ispezionato;

» Se i clienti riscontrano che il prodotto con quelrohio non rispetta gli standard dichiarati,
possono rivolgersi all’ente di certificazione peabzzare le loro lamentele.

Gli enti di certificazione di prodotto usano vatexniche di valutazione (la maggior parte delle
qguali dipendono dal test del prodotto) quando dewidse emettere o no il certificato. Alcuni dei
metodi piu completi sono:

Il “tipo di prova” del prodotto;

» Lavalutazione del controllo di qualita in fabbrieda sua approvazione;

» Visite di sorveglianza alla fabbrica, verifica @eintrollo di qualita in fabbrica; e
* Test su campioni presi sul mercato.

Idealmente, i marchi di certificazione di prodotianostrano ai consumatori che il prodotto
soddisfa e continuera a soddisfare gli standar@rgémente accettati per quel prodotto o servizio.
Altre parti, come i regolatori, possono richiedgnmarchio per dimostrare che I'ente che esegue la
valutazione di conformita del prodotto &€ competgraefarlo.

Riferimenti

General Requirements for Bodies Operating Product €rtification Systems ISO/IEC Guida 65. 1996. 42 US$.
Disponibile sul negozio ISO all'indirizzo www.istt Specifica i requisiti generali per terze pageranti un sistema
di certificazione di prodotto.

CE Marking . Sito web www.ce-marking.org. Fornisce informazisum marchio CE in Europa.
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Ragioni per la certificazione
Un bisogno di certificazione di un prodotto puoges per una o piu delle seguenti ragioni:

* | venditorisono ansiosi di costruire la loro reputazioneaadpre i loro mercati, migliorare
la competitivita, promuovere nuovi prodotti, ecc.

» Gli acquirenti(individuali, grossisti, produttori, agenti puldbldi acquisto, importatori ecc.)
vogliono una garanzia della qualita dei prodoté cbmprano.

* La legge per proteggere la salute e la sicurezza dei coatrmrichiede che i prodotti
rechino un marchio di certificazione. Per esemp@iogerti prodotti presenti nelle liste
dell’'Unione Europea (UE) dei prodotti regolamentatichiesto di portare il marchio “CE”,

e certi prodotti elettrici o elettronici non possoessere venduti in Canada a meno che non
portino il marchio della Associazione degli Stanti@anadese (CSA).

La certificazione di prodotto svolta da enti di tdf@azione terzi (cioé indipendenti dal
consumatore, venditore o0 acquirente) € maggiormantettabile per acquirenti, importatori e
autorita regolatrici. Molti enti nazionali che sil@Tono standard forniscono servizi di
certificazione di prodotti di terze parti, che mgdbno il posizionamento del loro marchio di
certificazione sul prodotto, insieme al numero itBrimento dello standard nazionale usato come
criterio per testare il prodotto. In alcuni padsi,certificazione di prodotto € svolta anche da
associazioni dell'industria o del commercio, igitini governative o enti di certificazione privati,
come nel caso della certificazione di prodotto deglgetti elettrici da parte della KEMA, una
societa in Olanda, o della certificazione di luibghti da parte della Associazione Produttori
Lubrificanti negli Stati Uniti.

La Guida ISO/IEC 65:199&Requisiti Generali per gli Enti Operanti Sistemi @ertificazione di
Prodottqg fornisce i requisiti per assicurare lo svolgineedt sistemi di certificazione di terze parti
in modo costante ed affidabile. La Guida ISO/IECa@&a gli enti di certificazione di prodotto ad
ottenere I'approvazione nazionale ed internazigrfalorendo cosi il commercio internazionale e
anche rispettando i requisiti relativi alla ver#iai conformita dell’Accordo dellOMC sulle
Barriere Tecniche al Commercio.
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Valutazione dei diritti di proprieta intellettuale

72. Dovrei fare una valutazione dei miei diritti diproprieta intellettuale?

Il riconoscimento sempre maggiore della Pl comensénto e risorsa commerciale che puo
contribuire significativamente al successo dell'iega, e del fatto che c’e il potenziale per le
imprese di estrarre valore dai portafogli di Pl,poatato ad un interesse crescente nel modo in cui
diritti di PI potrebbero essere valutati.

Dovrebbe essere fatta attenzione qui alla diffexena il prezzoe il valore di una risorsa di PI. |l
prezzo e definito tipicamente come quello che uquaiente & disposto a pagare, in una transazione
ad armi pari, basata sul valore percepito del dtoddl valore € una quantita astratta ma
deterministica il cui calcolo € basato su una sexgolarmente testata di metodi e regole. In altre
parole, mentre la valutazione della Pl puo infleeezil prezzo di una risorsa di Pl, non e
necessariamente lo stesso per I'esercizio dellerm@tazione del prezzo. Quest'ultimo e di solito
influenzato da molti altri fattori, che includonbtempo, la domanda, i motivi per vendere e le
abilita di negoziazione delle parti coinvolte.

Gli strumenti usati per la valutazione delle rigsodi Pl puo aiutare le imprese a gestire il loro
portafoglio di Pl piu efficacemente ed efficientertes e una valutazione della Pl fornisce un utile
metro di giudizio e base di trattativa nel casasiegnazione o acquisto di risorse di PlI.

Prima che un’impresa si imbarchi in una valutazideie sue risorse di Pl, dovrebbe essere data
risposta alle seguenti domande:

* Perché ha deciso di valutare i suoi diritti di PI?

* Quando le informazioni (i risultati della valutam&) serviranno e saranno usate?

e Quali diritti di PI devono essere valutati?

e Quale metodo di valutazione dovrebbe essere usato?

Considerazioni da fare quando valuti la tua Pl

Lo scopo e la forza delle rivendicazioni in un la#®, o la forza di una risorsa di Pl, giocano un
ruolo importante nell'intero esercizio di valutazéo Un’estensione ampia della protezione (protetto
in molti paesi) pud accrescere il valore del premlo€omunque, questo dipenderebbe anche dal
modo in cui il valutatore percepisce la forza detcoanismi di applicazione della Pl nei paesi
interessati.

Anche il livello di codifica e come effettivamentsno puo usare le informazioni codificate
racchiuse nel prodotto puo influenzare la valutagio

Un alto grado di difficolta di violazione dei diiitdi Pl del prodotto puo aggiungere valore allo
stesso. Dall'altro lato, I'esistenza di prodotteahativi che sono anche coperti da una protezibbne
P1 forte puo influenzare negativamente il valoreptedotto.

E’ indispensabile, quindi, per un’impresa eseguime studio che identifichi gli aspetti di Pl sopra
menzionati, che possono avere ognuno un impattt{ypm 0 negativo) sul valore dei suoi prodotti
e delle sue risorse.

Riferimenti

List f Documents on IP valuation OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documentsiaondocs. Collegamenti
ad una serie di documenti sulla valutazione ddll@®mpresi i problemi da considerare e le strategi

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization Commissione Economica per I'Europa delle Nazldnite. 2003.

Pagina web www.unece.org/ie/enterp/documentsiialyaib.pdf. Contiene articoli di vari esperti swlalutazione e
commercializzazione delle risorse di PI.
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73. Quando e perché i diritti di proprieta intellettuale dovrebbero essere valutati e prezzati?

Per ogni impresa, ci possono essere molte ragigarsk sul perché potrebbe essere vantaggioso
condurre una valutazione delle risorse di PI: gestinterna del portafoglio di P1, licenze, fusioni
acquisizioni, cessione (vendita) di risorse didejuisto di risorse di PI, ingresso in accordiodhf
venture, creazione di alleanze strategiche, raxdohdi, investimento in ulteriori sviluppi di una
risorsa di Pl, ecc. Le ragioni particolari e i tigh risorse di Pl da valutare giocano un ruolo
importante nell'influenzare il metodo di valutazeusato.

Il valore di un bene di Pl puo essere diverso isebel metodo usato. Altri fattori come I'esperienza
e l'esistenza di dati che permettono di usare utiqodare metodo, possono anche influenzare la
scelta del metodo di valutazione.

Un diritto di PI (per esempio un brevetto) pud essealutato in modo piu alto se il periodo di
vendita o di licenza non coincide con I'introduzodi una tecnologia sostitutiva o alternativa e piu
efficiente nel mercato. E’ quindi importante avarea conoscenza adeguata delle tendenze
nell'industria o nella tecnologia quando si intamile un esercizio di valutazione.

E’ importante per un'impresa capire perché e necegssalutare la sua Pl e quando intraprendere
I'esercizio di valutazione. Una conoscenza di bdsgli strumenti usati per la valutazione puo
essere utile per scegliere e decidere quale siad @rofessionale piu appropriato. Vedere domanda
74.

Riferimenti

Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods In Portfolio Management and Value
Extraction. S. Khoury, J. Daniele e P. Germeraad. Inavisis. agira web
www.inavisis.com/articles/portfoliomanagement.pdina panoramica sui diversi metodi di valutaziondadPl e i
criteri applicati per la loro selezione.

List of Documents on IP valuation OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documenisiagondocs. Collegamenti
a una serie di documenti sulla valutazione della@inprendente i problemi da considerare e lecgfiat
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74. Come possono essere valutate le risorse di prigipa intellettuale?

Ci sono molti modi di svolgere una valutazione eleisorse di Pl. Ogni metodo ha i suoi pro e i
suoi contro e alcuni sono piu applicabili di alircerti casi o situazioni. | seguenti sono i mettidi
valutazione piu ampiamente usati attualmente.

* Metodo del reddito. Questo e il metodo di valutazione della Pl pitncoemente usato. Ci
sono molte varianti del metodo del reddito e qualeblta le varianti sono considerate
metodi separati. || metodo sostanzialmente si fpzalsul flusso di reddito atteso che il
titolare del diritto di PI otterrebbe durante laavdel diritto di PI, da qui I'uso dello sconto
del flusso di cassa per stabilire il valore attudilein flusso di reddito futuro. Il flusso di
reddito pud anche essere stimato guardando all'artar® che un’impresa risparmierebbe
in diritti di licenza se dovesse ottenere una lk@eper I'uso di un particolare diritto di PI. |l
principale difetto del metodo e la sua complessitavariante principale di questo metodo
e:

Risparmio delle royalties In questa variante, il flusso delle royaltiesaécolato per stimare
il flusso di cassa/profitto atteso o la capital@pae del profitto/flusso di cassa medio. I
tasso di royalty puo essere determinato usandssi &sistenti usati in simili tipi di intese
(licenze) o i dati esistenti da tabelle di tasandfrd.

* Metodo del costo Questo approccio cerca di misurare i benefiairfutlelle risorse di Pl
calcolando 'ammontare di denaro che sarebbe sthiger rimpiazzare la Pl in questione. Il
metodo del costo puo anche essere applicato resilenii:

- Costo di riproduzione. Con delle buone scritture contabili, i costi giroduzione
possono essere calcolati prendendo il costo agmregh prezzo corrente, della
somma usata per sviluppare la risorsa di PI in tipress (Questo € conosciuto come
andamento del costo storico). In assenza di buenduse contabili, i costi di
riproduzione possono essere stimati calcolanddtainente il costo degli sforzi e
delle spese necessarie per creare una risorsa simil

- Costo di sostituzione La somma di denaro necessaria per acquisiresasoir Pl
della stessa utilita. Il deprezzamento della risodé Pl interessata deve essere
dedotto dal costo di riproduzione/sostituzione atonprima che sia finalmente
raggiunto un stima del valore/prezzo.

Il metodo del costo € utile quando si considerawlriiti di P1 racchiusi nelle risorse intangibili
come un programma per computer, schemi ingegreeridésign di confezioni e reti distributive. E’
usato spesso come un supplemento del metodo ralidilua sua principale debolezza e la forte
possibilita di arrivare a risultati fuorvianti. Qate perché, nella maggior parte dei casi, il costo
associato allo sviluppo di qualcosa non e necessarite collegato direttamente al suo valore.
Questo € particolarmente evidente nei confrontedativita di ricerca e sviluppo.

Riferimenti

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization Commissione Economica per I'Europa delle Nazldnite. 2003.
Pagina web www.unece.org/ie/enterp/documentsiialyaib.pdf. Contiene articoli di vari esperti swlalutazione e
commercializzazione delle risorse di PI.

IPScore ® Ufficio Marchi e Brevetti Danese. Sito web wwvs@ore.com. Fornisce una panoramica sulla metodologi
di valutazione IPScore ®, e informazioni sui vasi tli rapporti e gestione delle risorse di PlI.
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* Approccio di mercato. Questo approccio € basato su cosa sarebbe dispgsigare una
terza parte per comprare o noleggiare una risargd. dQuesto metodo pud anche essere
usato come un supplemento al metodo reddituale.u@quoe, si dovrebbe notare che alcune
imprese lo considerano il miglior metodo a causkadsua semplicita e del suo uso di
informazioni di mercato. Il difetto del metodo éechon fornisce nessuna idea su come
trattare caratteristiche individuali di specifidn@nsazioni. Come altri metodi di valutazione,
I'approccio di mercato ha le sue varianti, che ceendono:

- Metodo di comparazione delle venditeGli utilizzatori di questa variante basano la
valutazione di una risorsa di Pl sulla valutazi@heuna risorsa di Pl simile nel
mercato. Il difetto principale di questo metodohe dato che ogni transazione di
risorse di Pl &€ unica, € quasi impossibile incostiana trattativa esattamente simile
sulla quale basare una nuova valutazione.

- Uso di tassi di royalty standard Questo metodo usa dei tassi di royalty industrial
standard. Ci sono alcune industrie in cui i tassirayalty sono stati stabiliti
volontariamente e usati per molti anni.

* Metodi basati sull’opzione di prezzo Questi sono usati in genere nella valutazione del
valore di mercato delle opzioni di acquisto. Chluta le risorse di PI (in particolare i
brevetti) nel settore della tecnologia e nelle stda farmaceutiche sta usando sempre di piu
guesti metodi. Mentre esistono altri metodi di vahione “a rischio neutro”, quello
dell’'opzione di prezzo e considerato piu potentem€ altri metodi di valutazione della PI
anche questo ha le sue varianti, che includonoeodo dell'opzione di prezzo Black-
Scholes, il Technology Risk-Reward Units (TR®We I'PScore®, sviluppato dall’Ufficio
Marchi e Brevetti Danese e disponibile online allirizzowww.ipscore.com

Il problema principale dei metodi basati sull’op®oe la loro relativa complessita.
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Finanziamento

75. Come puo aiutarmi la proprieta intellettuale afinanziare la mia attivita?

Le risorse di proprieta intellettuale (P1) possamatarti a rafforzare la tua situazione per ottenker
finanziamento della tua attivita da parte deglieisiitori.

Nello svolgere una valutazione della richiestaapitale o di prestito, I'investitore (sia una banca
un fondo governativo, un venture capitalist, 0 wisibess angel) stimera se il prodotto o servizio
offerta dalla tua societd ha un vero potenzialendicato. Nel valutare un piano di impresa o di
esportazione cercheranno la prova che:

» Latecnologia non e gia offerta sul mercato (o @oneon ad un prezzo inferiore)

» C’é probabilita di domanda per il prodotto, e

* Non incontrerai grossi ostacoli (legali o di alttippo) che ti impediranno di poter
commercializzare il tuo prodotto.

In genere sara richiesto, per rendere sicuro Istiveento di capitale dei venture capitalist, di
presentare una solida strategia di Pl con la dontammne delle domande per i diritti di PI,
informazioni sulle ricerche brevettuali che dimosgirche la tua tecnologia € improbabile che violi
brevetti detenuti dai concorrenti, e accordi (defiza) con i titolari di brevetti che ti autorizaiad
usare la tecnologia richiesta per commercializrareerto prodotto.

La titolarita dei diritti di Pl sulla produzione eativa o sulle innovazioni relative ai prodotti o
servizi che un’'impresa intende vendere, garantisceerto grado di esclusivita e, di conseguenza,
una quota di mercato piu alta se il prodotto oigensi dimostra vincente presso i consumatori.

La titolarita della PI gioca quindi un ruolo impamnte nel convincere gli investitori o i prestatairi
denaro delle opportunita di mercato per I'impresa [a commercializzazione del prodotto o
servizio in questione. All'occorrenza, un singgbmtente brevetto pud aprire le porte a numerose
opportunita di finanziamento.

Diversi investitori o prestatori possono valutaeetlie risorse di Pl in modi diversi e possono
attribuire diversi gradi di importanza ai diritti 1. Una tendenza chiara, comunque, si sta
sviluppando verso una maggiore affidabilita delb®nse di Pl come fonti di vantaggio competitivo
per le imprese. Cosi, investitori e finanziators&nno concentrando sempre di piu sulle imprese
con un portafoglio di Pl ben gestito, nonostant®itirino, anche nei paesi industrializzati, molti
nuovi aspetti e problemi mentre cercano di perfeaie gli interessi di sicurezza nella PI.

Riferimenti

Can Your SME Use Intellectual Property Assets for kancing?. OMPI. Pagina web
www.wipo.int/sme/en/ip_business/finance/ip_assétanting.htm. Parla delluso della Pl come uno rsgnto
finanziario.
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76. Le risorse di proprieta intellettuale possonossere cartolarizzate?

Il prestito interamente o in parte in cambio dorge di proprieta intellettuale (P1) € un fenomeno
recente, che si e realmente sviluppato solo iniguedsi e in pochi mercati molto specifici.

La cartolarizzazione normalmente si riferisce alttere in comune diverse risorse finanziarie e
all’emissione di nuovi titoli sostenuti da quellsarse. In linea di principio, queste risorse posso
essere qualunque rivendicazione che ha dei flussagska ragionevolmente prevedibili, o anche
futuri crediti da riscuotere che siano esclusivasiC la cartolarizzazione e possibile per i pagamen
futuri dei diritti di licenza di un brevetto, maioho segreto industriale, o di composizioni musical
o diritti di registrazione di un musicista. Infattino degli esempio pitu famosi di cartolarizzazione
negli anni recenti riguarda i pagamenti dei dinggli Stati Uniti del cantante David Bowie.

Al momento, i mercati basati sulla cartolarizzagiatella Pl sono piccoli, perché l'universo di
acquirenti e venditori e limitato. Il mercato inngee privilegia le risorse tangibili a quelle
intangibili. Dato che i mercati per la Pl sono mabttosviluppati, e le tecniche per la valutazione
della PI non sono sufficientemente accurate, irvadon possono essere stimati con sicurezza. In
aggiunta, la PI (in particolare i brevetti) in gemeichiede una conoscenza specifica in un certo
settore tecnologico per essere correttamente ceapesfruttata, e ai finanziatori spesso manca
guesta esperienza.

Piu la PI genera flussi di cassa, comunque, pitodppita saranno create per la cartolarizzazione.
Gli sviluppi di mercato stanno gia aumentando laliteu e quantita delle informazioni disponibili
per entrambi i finanziatori e i beneficiari del gtieo. Per esempio, il crescente numero di attivita
basate sulla tecnologia, particolarmente in settorme la biotecnologia o il software, fanno
affidamento sui diritti di Pl come loro principaisorse e fonti di introiti. Similmente, le somme
totali di introiti da licenze stanno aumentandd eonseguente uso dei flussi di royalties derivanti
dalle licenze viene usato per determinare il vatiaéa PI.

Un certo numero di fondi di investimento governiagitanno anche iniziando ad accettare le risorse
di Pl come garanzia collaterale per il finanziameh! rischio.

Riferimenti

Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach. Howard P. Knopf.
Commissione Legislativa del Canada. Pagina web wmswgc.ca/en/themes/er/fsi/knopf//knopf.pdf.

Securitization and Valuation of Intellectual Propeity. PricewaterhouseCoopers. 2002. Pagina web wwwpwcj
tax.com/eg/library/gets/21/2107e.pdf. Una panoramsiglla cartolarizzazione e valutazione della Puda prospettiva
finanziaria di PI.
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Commercio elettronico e uso delle tecnologie defidrmazione

77. Perché dovrei considerare gli aspetti della pprieta intellettuale nell'intraprendere il
commercio elettronico?

La Pl & un elemento cruciale del commercio elettmnPiu di altri sistemi economici, il
commercio elettronico spesso riguarda la vendiaradotti e servizi basati sulla Pl e sulle licenze
su di essa. Musica, immagini, fotografie, progranpei computer, design, moduli di formazione,
sistemi ecc. possono essere tutti commerciati teareicommerce, e la Pl e la componente
principale di valore nella transazione. La Pl € am@nte anche perché le cose di valore che sono
commercializzate tramite internet devono essereefiep usando sistemi di sicurezza tecnologica e
le leggi sulla P1, altrimenti possono essere rubgtgatate e I'intera attivita puo essere dis&rutt

La Pl & anche coinvolta nel funzionamento del consineslettronico. | sistemi che consentono ad
internet di funzionare (programmi, reti, designpqassori, router, deviatori, I'interfaccia utenge,
cosli via) sono spesso protetti da diritti di Pméarchi sono una parte essenziale dell’attivita di
commercio elettronico perché la marca, il riconossito del consumatore e I'avviamento (gli
elementi essenziali di un’attivita basata su irg&rsono tutti protetti dai marchi e dalla legg#asu
concorrenza sleale.

Il commercio elettronico e le attivita collegate eternet possono anche essere basato su una
licenza di prodotto o di brevetto. Questo perchdgosoecessarie cosi tante tecnologie diverse per
creare un prodotto che le societa spesso scelgoappaltare all'esterno lo sviluppo di alcune
componenti, o di condividere delle tecnologie trian@ccordi di licenza. Se ogni societa dovesse
sviluppare e produrre tutte gli aspetti tecnologiei suoi prodotti indipendentemente, o sviluppo
dei prodotti ad alta tecnologia sarebbe impossihileconomia del commercio elettronico dipende
dalle imprese che lavorano insieme per condividgeenite licenze, le opportunita e il rischio
d’'impresa. Molte di queste societa sono PMI.

E infine, una gran quantitd del valore delle atiiviasate sul commercio elettronico e di solito
detenuta sotto forma di PIl: cosi la valutazioneudiattivita di commercio elettronico sara
influenzata dal fatto che abbia protetto o no i sliatti di PI.

Molte societa di commercio elettronico, come aitrgrese tecnologiche, hanrortafogli di
brevetti, marchi, nomi a dominio, software o banchealati originali che sono di gran lunga le
loro risorse commerciali di maggior valore.

Riferimenti

Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues OMPI. 2002. Pagina web
http://ecommerce.wipo.int/survey. Parla del congdele impatto che le tecnologie digitali, in peolare internet,
hanno avuto sulla proprieta intellettuale (Pl) kssstema internazionale di PI.

eBusiness lex.net Sito web www.ebusinesslex.net. Portale che offle imprese europee, in particolare PMI,
informazioni su tutti gli aspetti legali del comroir elettronico.

A Legal Guide to the Internet Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Msotee Department of Trade and
Economic Development. 2002. Gratuita. MinnesotalBBwsiness Assistance Office, 500 Metro Squard, $2venth
Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tal:661 296 3871. Pagina web
www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parlgdahlemi di Pl che nascono quando si opera surieteTratta

la Pl e gli aspetti legali nell’'uso di e-mail e gmonline, e-commerce, relativi ai nomi a domimilbuso dei marchi,
brevetti e diritto d’autore su internet, con adtspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, gipalmente da una
prospettiva statunitense.
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78. Quali sono gli aspetti della proprieta intelleuale coinvolti nella scelta e nella registrazione
dei nomi a dominio?

| nomi a dominio sono indirizzi internet, e sonomememente usati per identificare e trovare i siti
web. Per esempio, il nome a dominio “wipo.int” eates per localizzare il sito dellOMPI
all'indirizzo www.wipo.int Nel tempo, i nomi a dominio sono arrivati a coste degli
identificativi dell'impresa, entrando cosi in catih con i marchi. E’ importante, quindi, scegliere
un nome a dominio che non sia il marchio di unéafiocieta, o un marchio molto conosciuto.

La scelta di umome a dominio(o indirizzo internet) & diventata una delle decisimprenditoriali

piu importanti che una societa compie. Un nome midim € da te registrato per consentire agli
utenti internet di trovare il tuo sito n&/orld Wide Webl nomi a dominio delle societa possono
essere registrati in ogni numero dop level domairis(TLD). Puoi scegliere tra i “top level
domains” generici (gTLD), come .com, .net, .orgimfo. Oppure puoi scegliere tra i TLD
specializzati e limitati se ne hai i requisiti (pesempio .aero per attivita di viaggio e trasporto
aereo, 0 .biz per imprese commerciali).

Puoi anche registrare il tuo dominio con wotntry code top level domdi(ccTLD), per esempio:
.bn per la Bulgaria, .cn per la Cina, .ch per l&&ara.

La gestione tecnica del sistema dei nomi a doménieelle mani della Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN). Comunque, hkDg le registrazioni sono gestite da un
certo numero dinternet registrar accreditati dall'lCANN. Questi si possono trovasel sito
delllICANN all'indirizzo www.icann.org Puoi anche controllare se un nome di dominicaéstato
registrato, sia cercando sul sito di un registsa,facendo una ricerca “Chi e”, come all'indirizzo

WWWwW.uwhois.com

Per le registrazioni nei ccTLD, avrai bisogno dntaitare I'autorita di registrazione designata per
ogni ccTLD. Per questo, consulta una banca datalELD costituita dallOMPI, che collega ai siti
web di 243 ccTLD, dove puoi trovare informazioni lswo accordi di registrazione, il servizio “Chi
e” e le procedure di risoluzione delle dispute.

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Msotee Department of Trade and
Economic Development. 2002. Gratuita. MinnesotalBBwsiness Assistance Office, 500 Metro Squard, $8venth
Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tdl:661 296 3871. Pagina web
www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parlgpd=hlemi di Pl che nascono quando si opera sunieteTratta

la Pl e gli aspetti legali nell’'uso di e-mail e gmlonline, e-commerce, relativi ai nomi a domiifuso dei marchi,
brevetti e diritto d’autore su internet, con adtspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, pipalmente da una
prospettiva statunitense.

The Internet Corporation for Assigned Names and Nurbers (ICANN). Pagina web www.icann.org/fagq. Risposte
alle domande piu frequenti sulle registrazionim®@ini a dominio, compresi i problemi di PI.

Domain name disputes OMPI. Pagina web http://arbiter.wipo.int/centagffdomains.html#b. Una serie di documenti
sulle dispute sui nomi a dominio e su come risddéver
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79. Cosa dovrei considerare quando scelgo un nomel@aminio?

In base a dove registri, puoi scegliere un nomegem comunemente usato, ma se scegli un nome
che e distintivo, gli utenti sono piu probabilmemegrado di ricordarlo e cercarlo piu facilmente.
Idealmente, dovrebbe essere abbastanza distinicltegoer essere proteggibile ai sensi della legge
sui marchi, perché i nomi a dominio possono eggeartti come marchi in alcuni paesi. Se scegli
una frase molto comune come tuo nome di dominio €gempio “Good Software”), la tua societa
potrebbe avere difficolta ad accumulare una repar@zspeciale o un avviamento con questo nome
e anche piu difficolta nell’impedire ad altri diare il tuo nome in concorrenza.

Dovresti scegliere un nome a dominio che non smatchio di un’altra societa, in particolare un
marchio molto conosciuto. Questo perché la magp#te delle leggi tratta la registrazione del
nome a dominio del marchio di un’altra persona cao@raffazione di marchio (conosciuta anche
come “cybersquatting”) e la tua societa potrebbeeddrasferire o cancellare il nome di dominio,
come dover pagare i danni. Tutti i nomi a domirggistrati nella categoria gTLD, come i .com, e
molti di quelli registrati in quella ccTLD sono sg&jti a una procedura di risoluzione delle dispute
(descritta sotto) che consente al titolare di urrchma di prodotto o di servizio di impedire il
“cybersquatting” del suo marchio.

Ci sono varie banche dati su cui puoi cercare grnet per determinare se il tuo nome a dominio
prescelto € un marchio registrato in un particofsmese. L'OMPI ha creato un portale banca dati di
marchi (all'indirizzohttp://ecommerce.wipo.int/databases/tradempst aiutarti a svolgere questa
ricerca.

Se scopri che qualcun altro sta usando il tuo nwardh prodotto o di servizio come nome a
dominio, c'@ una semplice procedura online che pugare con cui un esperto indipendente
decidera se il nome a dominio dovrebbe essertituiést e i registrar sono obbligati a seguire
guesta decisione. Puoi trovare informazioni su guesiform Administrative Dispute Resolution

Policy (UDRP) sul sito del’OMPI all'indirizzdttp://arbiter.wipo.int/domains

In aggiunta ai marchi, € saggio evitare nomi a aaoniche comprendono certe altre parole
controverse come termini geografici (per esempiar@agne, Beaujolais), nomi di persone
famose, nomi di farmaci generici, nomi di organzeai internazionali e nomi commerciali (per
esempio il nome dell’attivita di un’altra persomde potrebbero interferire con i diritti di altricon

i sistemi internazionali di protezione.

Riferimenti

The Internet Corporation for Assigned Names and Nurbers (ICANN). Pagina web www.icann.org/fag. Risposte
alle domande piu frequenti sulle registrazioni @im a dominio, compresi i problemi di PI.

Frequently Asked Questions: Internet Domain NamesOMPI. Pagina web http://arbiter.wipo.int/domaifsrnisce
collegamenti ad un numero di articoli relativi @mi a dominio, alle domande piu frequenti, a nuasgomenti, e
informazioni sulle dispute sui nomi a dominio.

The Universal “Who is?” for Internet Domain Names Sito web www.uwhois.com. Motore di ricerca pegntificare

il titolare registrato di un nome a dominio.
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80. Quali aspetti della proprieta intellettuale dovei considerare quando progetto e creo il sito
web della mia societa?

Uno degli elementi di base del commercio elettronéc il design e la funzione del sito web
aziendaleQuando progetti e costruisci il tuo sito, la primacosa di cui essere consapevole e se
tu sei titolare della presentazione del sito, delontenuto e di ogni aspetto della Pl in esso
Potresti non esserlo, ma questo non e necessatememproblema. Cido che € importante e sapere
che cosa detieni, cosa hai diritto di usare, e cusadetieni o non hai diritto ad usare. Se stai
usufruendo di un consulente o di una societa si@a per progettare il tuo sito, controlla le
clausole nell’accorto riguardanti la titolarita diritti di Pl. Chi e titolare del design e del tieslel
sito? Controlla esattamente quali obblighi ha leieta e assicurati che non usi, nel corso del suo
lavoro, nessuna Pl che appartiene a terze parti.

Se stai usando una banca dati, un programma pgvutemun motore di ricerca o altri strumenti
tecnici di internet concessi a te in licenza daalira societa, controlla i termini dell'accordo di
licenza per vedere chi detiene i sistemi, se tenesso di fare modifiche al sistema e chi detiene
tali modifiche. Assicurati di avere un accordo gorie fallo controllare da un avvocato prima di
firmarlo e prima che inizi qualsiasi progetto, meralizzazione o istallazione del sito.

Avrai bisogno di un permesso scritto (anche dettadenza, consenso o accordo) per usare ogni
fotografia, video, musica, voci, opera d’arte, o $tware ecc. che appartiene a qualcun altroll
fatto che trovi del materiale su internet non digaiche sia di dominio pubblico. Puoi dover pagare
per ottenere il permesso ad usare questo matdnateolti paesi avrai bisogno di comunicare con
una societa di raccolta o un’associazione di apestottenere il permesso.

Non distribuire da, o scaricare su, il tuo sito nesun contenuto 0 musica che non appartiene a
te, a meno non hai ottenuto il permesso scritto daitolare per distribuirlo su internet .

Collegamenti ipertestuali

Fai attenzioni quando fai collegamenti ad altiiisiiernet. | collegamenti sono un grande strumento
di commercio elettronico, e un servizio utile apitelienti, ma in molti paesi non c’'e una legge
chiara su quando e come puoi usare i collegamemtoratica piu sicura e di cercare di ottenere |l
permesso dall’altro sito prima di mettere il codegento, specialmente se stai facendo “deep-
linking” cioe mettendo un collegamento ad una pagin un altro sito che non e la pagina iniziale.

Inquadramento

L'inqguadramento (framing) € una pratica piu con&n®a rispetto ai collegamenti. Significa
includere parti di un altro sito nel tuo in un mociee lo faccia sembrare come parte del tuo sito.
Ottieni sempre un permesso scritto prima di fade ci

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Msotee Department of Trade and Economic
Development. 2002. Gratuita. Minnesota Small Busiessistance Office, 500 Metro Square, 121 Sevelabe East, St. Paul, MN
55101, Stati Uniti. Tel: +1 651 296 3871. Pagind wevw.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Paigobblemi di Pl che
nascono quando si opera su internet. Tratta laghlaspetti legali nell’'uso di e-mail e video ardi, e-commerce, relativi ai nomi a
dominio, all'uso dei marchi, brevetti e diritto d@re su internet, con altri aspetti relativi antratti e ai dipendenti, principalmente
da una prospettiva statunitense.

Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues OMPI. 2002. Pagina web http://ecommerce.wipaimi/ey. Parla del
considerevole impatto che le tecnologie digitali,particolare internet, hanno avuto sulla propriatallettuale (PI) e sul sistema
internazionale di PI.
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81. Come posso proteggere i miei diritti di propriéa intellettuale sul web? Quali precauzioni
posso prendere per evitare di violare i diritti diproprieta intellettuale di altri?

In anni recenti, c’é stata molta pubblicita sulistidbuzione illegale di musica, film, arte, fotade,
testi, e programmi (“contenuto”) protetti da diridi Pl su internet. Questo scaricare senza
autorizzazione spesso viola le leggi nazionalidilgto d’autore.

E’ importante proteggere i tuoi diritti di Pl sut@nnet. Questo puo essere fatto in un certo numero
di modi. Identifica sempre chiaramente il tuo conte, con un avviso di copyright o con altre
indicazioni sulla titolarita. Puoi voler semplicemte dire agli utenti cosa possono e non possono
fare con i tuoi contenutMai distribuire o permettere lo scaricamento di cotenuti di terzi che

non appartengono alla tua societa, e metti in attdei programmi volti ad assicurarti che i tuoi
dipendenti capiscano le politica della tua societal riguardo.

Il caso Napster negli Stati Uniti punta i rifleftsullo scaricamento non autorizzato di file mukica

Il caso, che ha portato ad un’ingiunzione permanelel tribunale che impedisce a Napster di far
funzionare il suo sistema di condivisione di fike,stato un caso di “violazione concomitante”
perché la rivendicazione era che Napster facilitaw@pia illegale da parte degli utenti del sistem
non che Napster stesso copiasse i file. Altri casitinueranno a testare la legge in questa area, e
possono esserci diversi problemi e diversi risuitatliverse giurisdizioni, ma la lezione di Napste

e che e importante per una societa di commercttr@hco essere sicuri di avere un politica chiara
contro le copie non autorizzate, o contro qualsiasgini che incoraggi o faciliti tale copia.

Sempre piu societa stanno usando dei mezzi tepaicproteggere il contenuto su internet tramite
filigrana, criptatura o diversamente creando dei sistemi di identifizagie tracciatura. distemi
elettronici di gestione del copyrightvengono proposti da consorzi di imprese e da &ngucieta,
che vedono questi sistemi come un modo di usarem@=izi tecnici per controllare I'uso del
contenuto.

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Msote Department of Trade and
Economic Development. 2002. Gratuita. MinnesotalBBwsiness Assistance Office, 500 Metro Squard, $2venth
Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tal:661 296 3871. Pagina web
www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parlgpdahlemi di Pl che nascono quando si opera surieteTratta
la Pl e gli aspetti legali nell’'uso di e-mail e gmonline, e-commerce, relativi ai nomi a domimilbuso dei marchi,
brevetti e diritto d’autore su internet, con adtspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, pipalmente da una
prospettiva statunitense.

Legal Aspects of Electronic Rights Management Systes. Séverine Dusollier. Centro di Ricerche Informiagice
Diritto, Universita di Namur. Pagina web www.draitidp.ac.be/Textes/Dusollier%204.pdf. Parla deffortanza e del
bisogno di meccanismi regolatori per i sistemitedatici di gestione dei diritti.
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Confezionamento ed etichettatura

82. Come posso ottenere dei diritti esclusivi sullso della mia confezione o etichetta?

Con I'eccezione di un numero limitato di oggetojre le materie prime all'ingrosso, le automobili
e gli oggetti di arredamento, la maggior parte pedotti sono distribuiti in confezioni. La
confezione si riferisce all’aspetto di etichettayalucri, e contenitori usati nel confezionare il
prodotto. La confezione é importante per:

» Facilitare 'immagazzinamento e il trasporto;

* Promuovere un miglior utilizzo dell’attrezzaturatdisporto;

* Fornire protezione al prodotto;

* Promuovere la vendita del prodotto;

* Facilitare l'uso del prodotto;

* Fornire un valore di riutilizzo per il cliente.

Etichette

Le etichette sono materiali attaccati ad un pradptr identificarlo o dare istruzioni o dettagli
riguardanti la sua titolarita, uso, natura, degiio@e ecc. Elencati qui sotto ci sono alcuni dei
requisiti pit comuni e le funzioni dell’etichettadt

L'etichettatura del prodotto di solito descrivera il contenuto di materia prjniafornitore del
prodotto e il paese di origine (in alcuni merctdli descrizioni sono richieste per legge). Possono
anche esserci un nome del prodotto e un codice mcone

Le etichette di curasono sempre piu importanti per molti tipi di prét@doUna breve descrizione
della cura e del mantenimento del prodotto da pdeleconsumatore € comune. Nel caso dei
prodotti tessili, le istruzioni per il lavaggio smrdettagliate. Sono studiate attentamente dal
consumatore durante I'acquisto e 'uso.

Le etichette con le precauzioni di spedizioneono usate sui pacchi in deposito: “Questo lato in
alto”, “Fragile”, “Pesante”, ecc. Queste sono sdgge standard internazionali.

La PI nell’etichetta e nella confezione

Molti elementi di etichetta e confezione sono pitowai diritti di Pl. Quando prendi le decisioni
sull’etichetta o sulla confezione é essenziale ickenare i diritti di PI pertinenti per decidere qda
e come proteggerli. Qui sotto un sommario degletisphiave che andrebbero considerati.

* Parole, lettere, nomi, slogan, disegni, designpsimillustrazioni, 0 una combinazione di
guesti, usati sull’etichetta o sulla confezionesgmno essere protetti come marchi se sono
usati per identificare o distinguere la fonte deidotti o servizi.

Riferimenti

Trade Dress.Associazione Internazionale del Commercio. Pagiah www.inta.org/tradedress. Informazioni di base
sull’'uniforme aziendale e sui “marchi non tradizadh

Product Makers Can Protect Their Trade Dress Sheldon e Mak. 1995. Pagina web
www.usip.com/articles/tradedress.htm. Parla di @osdituisce 'immagine aziendale e come proteggeamite la PI.
The Problem  with Patented Packaging In  Packworld  Agosto  2001. Pagina  web
www.packworld.com/cds_print.html?rec_id=13528. Radlel tribunale degli Stati Uniti che regolamerdavhlidita
dellimmagine aziendale quando scade la validiidbdevetti.
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* Le societa possono anche usarerdarchi collettivi sulle loro etichette e confezioni per
vendere congiuntamente i prodotti di un gruppoodieta ed aumentare l'identificazione del
prodotto, o usare denarchi di certificazione per certificare che i loro prodotti rispettano
una serie prestabilita di standard. | marchi dititeazione e collettivi possono essere
entrambi usati insieme ai loro marchi individuadild societa.

* Alcuni prodotti con origini geografiche distinte ggmno essere etichettati, confezionati e
pubblicizzati con dellendicazioni geografiche dove i prodotti in questione hanno una
certa qualita, reputazione o altre caratteristiotl®e sono attribuibili alla loro origine
geografica e sono state debitamente protette codieazione geografica. Per certi prodotti
(come vino e alcolici) & importante che gli espintiafacciano attenzione a non includere
sulle loro etichette o confezioni dei termini clona protetti come indicazioni geografiche
(per esempio “Tequila”, “Champagne”, “Chianti”) aeno che i loro prodotti sono stati
certificati dall’ente corrispondente come prodo#utorizzati ad usare lindicazione
geografica.

» All'occorrenza, un’etichetta pudo comprendere immagdisegni, o altre opere d’arte o
d’arte applicata che possono essere proteggibiliadéegge del diritto d’autore.

Il design della confezione puo essere protettaliversi paesi, tramite uno o piu dei seguentitilirit
di PI:

 La forma e il design della confezione del proddttmé I'aspetto ornamentale o estetico
della confezione del prodotto) possono esseretiirotene undesign Vedere domanda 26.

» La forma e la confezione dei prodotti possono aredsere consideratistintive (significa
che distinguono il prodotto da quelli dei concoter possono quindi anche fungere ed
essere registrate come wamarchio tridimensionale. (Vedere domanda 18). Un esempio
famoso é la forma della bottiglia della Coca-Coladalla bottiglia Orangina che sono
protette come marchi tridimensionali.

* Infine, in pochi paesi (per esempio gli Stati Upitina confezione di prodotto distintiva puo
essere protetta come immagine aziendale per imgadooncorrenti di usare caratteristiche
simile confondibili. L'immagine aziendale in gengrmtegge I'immagine complessiva del
prodotto e pud comprendere schemi di colore, tegagtie, design, forme, e la posizione di
parole, grafiche, e decorazione su un prodottdla sua confezion&

» Se la confezione ha delle caratteristiche funzioimalovative pud essere protetta tramite
brevetti o modelli di utilita. Vedere la domanda 8.

1 'immagine aziendale & una categoria di dirittPdliche non & stata trattata in questa guida. (Bicapad un numero
di paesi molto limitato. Il termine “immagine azédaie” si riferisce, in termini generali, al’aspeti un prodotto o
della sua confezione.
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83. Cosa dicono gli Accordi dellOMC sulla propriet intellettuale?

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WT®un ente internazionale che tratta le
regole del commercio internazionale. Mira a fa&iktil commercio tra i paesi creando le condizioni
di concorrenza oneste ed imparziali. A questo scoraggia i paesi a partecipare alle trattative
per la riduzione delle tariffe e la rimozione dedlire barriere al commercio, e richiede loro di
applicare una serie di regole comuni per il comioedcbeni e servizi.

Un gruppo di queste regole, riguardanti la proprigttellettuale, € contenuto nell’Accordo
del’lOMC sugli Aspetti Relativi al Commercio dei mti di Proprieta Intellettuale (o Accordo
TRIPS).

L’Accordo TRIPS, che € vincolante per tutti i memdel’OMC, e un tentativo di ridurre il divario
nel modo in cui questi diritti sono protetti nel num, e per portarli sotto una serie di regole
internazionali comuni che sono generalmente deiterie e standard minimi” della protezione
della PI. Dato che I'Accordo TRIPS richiede il g di quelle norme e standard, i membri
possono aver bisogno di promulgare o modificarelde leggi, regole e procedure per
regolamentare la registrazione, concedendo di gueseza il godimento e I'applicazione dei diritti
di Pl. Quando ci sono conflitti commerciali sui itlirriguardanti le disposizioni dell’Accordo
TRIPS, e disponibile il sistema di risoluzione ddllispute dellOMC. L'Accordo riguarda cinque
vaste aree:

« Come i principi di base del sistema commercialeritdzionale e di altri accordi di Pl
internazionali dovrebbe essere applicati;

» Come dare adeguata protezione ai diritti di PI;

» Come i paesi dovrebbero far rispettare i dirittPtliadeguatamente nei loro territori;

» Come risolvere le dispute sulla Pl tra gli statnmbel del’OMC; e

* Accordi di transizione durante il periodo in cuere introdotto il nuovo sistema.

Mentre puo essere utile per le imprese capire ¢eleebasilari del gioco sulla Pl ad un livello
internazionale per gli scopi del commercio di beservizi protetti da Pl, € la legge di Pl nazienal

o regionale che fornisce le basi per la registrezida concessione, lo sfruttamento e I'applicazion
dei diritti di PI1. Cosi, come PMI, il tuo interespamario dovrebbe essere sulla legge nazionale o
regionale applicabile sia nel tuo paese che im pédtesi in cui potresti esportare o in cui hai elell
relazioni commerciali strategiche.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale del Commercio Sito web www.wto.org. Sotto I'oggetto Argomentil sSCommercio,
rimanda ad una ampia gamma di materiali sugli sisddativi al commercio della proprieta intelledie.
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84. Gli standard di protezione dei diritti di proprieta intellettuale forniti dal’Accordo TRIPS
sono gia applicabili in tutti gli stati membri del’lOMC?

Quando gli Accordi del’OMC ebbero effetto il 1 Geno 1995, ai paesi sviluppati fu dato un anno
per assicurarsi che le loro leggi e procedure madidossero conformi ai requisiti dell’Accordo
TRIPS. Ai paesi in via di sviluppo e (sotto certadizioni) alle economie in transizione furono dati
cinque anni (fino al 1 Gennaio 2000) e ai paesbswutluppati 11 anni (fino al 1 Gennaio 2006), poi
estesi di ulteriori 10 anni per certi prodotti @ial 1 Gennaio 2016).

In aggiunta, nel momento in cui '’Accordo TRIPSrénin vigore il 1 Gennaio 1995, un certo
numero di paesi in via di sviluppo non offriva lefezione brevettuale per i prodotti di certi sefto
per esempio nei settori farmaceutico e chimico.r@oeera il caso, I’Accordo consentiva fino a 10
anni (fino al 1 Gennaio 2005) per introdurre taletpzione. Comunque, per i prodotti farmaceutici
e chimici per I'agricoltura, il deposito delle donae di brevetto doveva essere accettato in quei
paesi dall'inizio del periodo di transizione, seb&al brevetto non venga concesso fino alla fine di
questo periodo. Quindi, le societa che voglione fdomanda per la protezione brevettuale per
guelle aree tecnologiche in tali paesi possono dag?, ma la protezione non sara concessa fino al
Gennaio 2005 al piu tardi.

Riferimenti

A unique contribution. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfghtm#Transition. Maggiori informazioni e collegantiesui periodi
di transizione applicabili per i diversi gruppiphesi con riguardo alle disposizioni dell’AccordBIPS.
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85. Quali sono i principi piu importanti dellaccordo TRIPS e come questo influenza le
decisioni delle societa di acquisire i diritti di poprieta intellettuale all’estero?

Come per altri Accordi del’lOMC, il principio di modiscriminazione & una caratteristica di rilievo
dellAccordo TRIPS. L’attuazione avviene tramitetiattamento nazionale e il trattamento della
nazione piu favorita. lltrattamento nazionale (cioe il principio secondo cui, in termini
commerciali, un paese deve estendere lo stessantexito alle persone di altri paesi come fa con i
suoi cittadini) € importante perché assicura chesdeieta interessate all'ottenimento della
protezione per la loro Pl nei mercati esteri otteno lo stesso livello di protezione (per esempio
durata e scopo) come se fossero cittadini di qaese.

Il trattamento della nazione piu favorita (MFN) (il principio per cui deve essere dato un uguale
trattamento ai cittadini di tutti i parther commiatcnellOMC) e anche compreso nell’Accordo
TRIPS, garantendo cosi che tutte le societa ottenga uguale livello di protezione per la loro Pl
in ogni mercato. Cosi, se un paese fornisce centefici di Pl alle imprese di un certo stato membro
dellOMC, allora, a causa del principio MFN custiodinell’Accordo TRIPS, quel paese deve
fornire gli stessi benefici di Pl alle societa peaienti da tutti gli altri stati membri del’lOMC.IG
accordi sul commercio regionali (RTA), comunguensaun’eccezione concordata a questo
principio MFN.

L’Accordo TRIPS fornisce quelli che sono generalteamti come “norme e standard minimi” per

la protezione dei diritti di PI. Cio significa chemembri sono liberi di determinare il metodo

appropriato di implementazione delle disposizicgli TRIPS nel loro sistema e nelle loro procedure
legali, e possono attuare una protezione piu asterd quella richiesta. Per esempio, mentre
'Accordo TRIPS fornisce per la protezione del ttiirid’autore 50 anni dall'anno della morte

dell'autore di un’opera, un gran numero di paesnikre per la protezione 70 anni dopo la morte
dell'autore.

Riferimenti
Principles of the Trading System. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web

www.wto.org/english/thewto_e/tif_e/fact2_e.htm. Usenoramica semplificata sui principi del trattatoenazionale e
della nazione piu favorita, e collegamenti ad udtearticoli e approfondimenti.
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86. Come I’Accordo TRIPS affronta I'applicazione dédiritti di proprieta intellettuale?

In base allAccordo TRIPS, i governi devono assacerche i diritti di Pl possano essere fatti
rispettare ai sensi delle loro leggi, e che le ppee la violazione siano abbastanza dure da
scoraggiare ulteriori violazioni. Le procedure dev@ssere giuste ed eque, € hon immotivatamente
complicate o costose. Non devono richiedere lichitempo irragionevoli o ritardi ingiustificati. Le
persone coinvolte dovrebbero essere in grado @édené ad un tribunale di rivedere una decisione
amministrativa o di appellarsi ad una sentenzaidelice.

L’Accordo descrive con un certo dettaglio come dessere gestita I'attuazione, comprendendo le
regole per ottenere prove, misure cautelari, ingam, danni o altre pene. Dice che i tribunali
devono avere il diritto, sotto certe condizioni, atdinare la cessione o la distruzione dei beni
piratati o contraffatti. La contraffazione intenaéde di marchio o la pirateria del diritto d’autane
scala commerciale devono essere reati crimingbverni devono assicurarsi che i titolari dei dirit

di Pl possano ricevere l'assistenza delle autatdganali per impedire I'importazione di beni
contraffatti o piratati.

Per saperne di piu sull’attuazione, vedere la dalad6.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale del CommercioPagina web www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legatm#TRIPs. Un
riassunto degli Accordi del’lOMC. Comprende I'Acdorsul TRIPS comprendente il Commercio in Beni Caffutti;
riassume anche la Parte Il dell’Accordo, che $isd® gli obblighi dei governi membri di fornire qedure e rimedi
nella loro legge nazionale per assicurare chettidir proprieta intellettuale possano esserecaffemente applicati dai
titolari di diritti stranieri come da quelli loramanazionali.
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87. Come funziona la procedura di risoluzione deianflitti nel’lOMC e come puo farne uso la
mia societa?

| membri dellOMC hanno concordato che se ritengohe altri membri stiano violando le regole
del commercio amministrate dellOMC, compreso l'Amto TRIPS, useranno il sistema
multilaterale di risoluzione delle dispute prima idiraprendere azioni unilaterali. Cio significa
attenersi alle procedure concordate, e rispettgiadizi.

Tipicamente, un conflitto si verifica quando un niem adotta una politica commerciale o
intraprende delle azioni o delle inattivita che wnpiu membri del’OMC considerano che violino
I’Accordo del’lOMC, o che ci sia un mancato rispettelle sue obbligazioni. Un terzo gruppo di
paesi puo dichiarare che hanno un interesse nelecgedere di alcuni diritti.

L’Accordo dellOMC ha introdotto un processo sturtto per la risoluzione delle dispute con delle
fasi definite chiaramente nella procedura. Ha ohdtto una disciplina per la lunghezza del tempo in
cui un caso andrebbe risolto, con delle scaderemsibili stabilite per varie fasi della procedura.
L’Accordo mette in evidenza il fatto che un’intesgida e essenziale se 'OMC deve funzionare
efficacemente. Imposta nel dettaglio le procedutea&endario da seguire nel risolvere i conflitti

Le societa che si trovano ad affrontare problenhinmercato estero che si ritiene siano causati dal
mancato rispetto da parte del paese degli obhbingposti dal’Accordo TRIPS possono informare i
loro governi, che possono a turno decidere di ptase il caso per la soluzione del conflitto davant
'OMC. Questo puod essere un processo scomodo peiatiiéde I'azione da parte del governo (gli
individui o le societa non possono intraprendere uisoluzione della controversia davanti
al’lOMC). Tuttavia, il meccanismo di risoluzioneldmnflitto fornisce una struttura per assicurare
che i paesi rispettino i loro obblighi derivantiltheccordo TRIPS.

Riferimenti

A unique contribution. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disphten. Una panoramica del meccanismo di soluziotie despute
nellOMC, con dei casi di studio.
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Appendici

Appendice |
Indagine ITC sulle domande piu frequenti delle impese sulla proprieta intellettuale
A. Lettera di invito ai potenziali partecipanti

Caro Collega,

Il Centro Internazionale del Commercio UNCTAD/OMCTE) vuole sapere quali delle tue
domande piu frequenti fanno parte dell’area deftgppeta intellettuale. Le tue domande saranno
stilate in una lista originaria di domande compa questa lista, selezioneremo e risponderemo a
piu di 100 tra le domande piu comuni, risultantiuima pubblicazione fatta in collaborazione con
'Organizzazione Mondiale della Proprieta Intelletie (OMPI), “Segreti della Proprieta
Intellettuale”.

Questa € un’opportunita UNICA per te di ottenerddposte di cui hai veramente bisogno da parte
di un esperto, e una possibilita di vedere la 8&palle domande poste dalle societa. Ti esortamo
rispondere a questa breve indagine composta dinBadde al piu presto. Come abbiamo fatto in
passato con la serie di pubblicazioni ITC “Segtatustriali’, non solo riconosceremo il tuo
contributo nella pubblicazione, ma ti invieremo laaina copia omaggio della pubblicazione finita
se ci invii la tue domande.

Similmente alla serie di pubblicazioni di succedsdl'ITC chiamata “Segreti Industriali”, questa
pubblicazione servira come una guida pratica pperdeole e medie imprese specialmente nei paesi
in via di sviluppo e nelle economie in transiziofielibro sara strutturato in una domanda per
pagina, nel formato di risposta e riferimenti, easdata risposta a circa 100 domande comuni poste
dai responsabili delle PMI nel tuo settore indadtri (Per saperne di piu sulle pubblicazioni
dell'ITC sui segreti industriali vedergww.intracen.org/ec/guides/welcome.htm

Cerchiamo anche di identificare che tipo di infomwai, formazione, pubblicazione, strumenti
basati su CD-ROM, o altre fonti di assistenza soecessarie per le PMI nell'area della proprieta
intellettuale. Infine, tenteremo di identificare fisorse pil comunemente usate che un’impresa
contatta quando cerca di rispondere a queste damand

Sei stato individuato dall'organizzazione partnelf’tifC nel tuo paese, come gruppo selezionato di
individui per partecipare a questa indagine mottgpartante. Siamo molto interessati alle tue
opinioni su cosa andrebbe incluso in questa imniépuabblicazione.

Per favore, prenditi del tempo libero dai tuoi irgpeper rispondere alle seguenti tre domande. Se
rispondi, ti invieremo una copia gratuita e insamo il tuo nome e titolo nella pubblicazione.

Per favore inviami le risposte alle seguenti doneaaitlindirizzo Menon@intracen.org

Tel.: +41 22 730 05 84; fax: +41 22 730 05 76; Bastinaria: Division of Trade Support Services
International Trade Centre UNCTAD/WTO, Palais deidizs, CH-1211 Ginevra 10, Svizzera.

ITC

Il Centro Internazionale del Commercio UNCTAD/OMITQ) € il punto focale nel sistema delle
Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nellammnione del commercio nei paesi in via di
sviluppo. L'ITC lavora con i paesi in via di svilpp e le economie in transizione, e particolarmente
con i loro settori commerciali, per costituire pragpmi di promozione del commercio per
espandere le loro esportazioni e migliorare le loperazioni di importazione. Le aree su cui si
concentra I'I'TC sono: Facilitare l'integrazione rabtema di commercio multilaterale; Creare
strategie di sviluppo del commercio; Rinforzareskguzioni di supporto al commercio; Migliorare
la performance settoriale del commercio; Costrleérecompetitivita dell’impresa. Per maggiori
informazioni sull’'lTC, contattaci o fai riferimenta sito ITCwww.intracen.org
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Domanda 1

Quali sono le cinque domande piu comuni che hda subprieta intellettuale? Per favore pensa a
marchi, brevetti, diritti d’autore, accordi di framsing, a proteggere la tua marca, o ad acquisire
diritti di P1 sulle tue innovazioni ecc.

agrwnE

Domanda 2

Per favore facci sapere che tipo di informaziooemnbzione, pubblicazione, o fonte di assistenza
hai bisogno in qualita di piccola o media impresa papire gli aspetti commerciali relativi alla
proprieta intellettuale ed usarli a tuo vantaggio:

Informazioni su...

Programma di formazione su...

Pubblicazione su / CD-ROM su...

Ogni altra forma di assistenza...

Assistenza tecnica su...

arwnE

Domanda 3

Dove andresti per trovare le risposte alle tue dwlwao per cercare assistenza sulla proprieta
intellettuale e i relativi problemi?

1. Le organizzazioni che contatterei sono:

2. Chiederei alle seguenti persone:

3. Userei le seguenti pubblicazioni o siti internet...

Nella tua risposta, per favore include il tuo nometitolo, il nome della tua azienda o
organizzazione, e il suo indirizzo postale per eaotisci di citare la tua partecipazione nella
pubblicazione e inviarti una copia omaggio dellesiane finale.

Per conto dell'ITC, ti siamo sinceramente grati peer speso del tempo per partecipare a questa
importante iniziativa offrendoci la tua preziosanpne.

Cordialmente,
Hema Menon

Consigliere Associato sul Miglioramento della Cotitpeta delle PMI
International Trade Centre, Ginevra
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B. Partecipanti

Francisco José Menéndez Chiu, Gerente General e@@ssy Congelados Yaesta SA, Guatemala
Carlos Rafael de J. Arana M., Gerente General,der€entroamericana, SA, Guatemala

Marco Tulio Molina Tejeda, Director Ejecutivo, Grisnde Fabricantes de Productos Quimicos
para la Agricultura Adscrita a la Camara de Indaste Guatemala, Guatemala

Ramiro Estuardo Muralles Araujo, Gerente Generalhdratorios Intecfa, Guatemala

Thomas James, Director General, SEPROFIN, SA deM&xjco

Hector Jiménez, Gerente General, Chechent ChairdeSCV, México

Carolina Cuéllar Urefa, Departamento de Markefimgnsa Molinos SA de CV, México

Bruno Giesemann Gversbusch, Propietario, Finca vAagd/1éxico

C.P. Artemio Fco. Roblero Gonzalez, Gerente GenBraductores Indigenas Serranos Dechiapas,
Aric, México

Claudia Valadez Gonzéalez, Coordinadora, Area deudeo Institucional, Instituto para el
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC, México

Amberto Bautista Blanca, Representante Legal, tatka de Frutas Finas Soconusco, SA de CV,
México

Jorge Cacho Chacdn, Gerente Administrativo, Carep@&PR de RL, México

Jean-Pierre Goffings, Director General, Fincas Nagide TRIS SA de CV, México

Marco Antonio Magafia Acevedo, Consultor, CASAT, éx

Angélica Vazquez M., Director, Irenka Cosméticos@ACV, México

Humberto Cervantes, Administrador General, AcuiGdata Rosalia, México

Luis Miguel Lépez Moreno, Director General, Gruposia, SA de CV, México

Alfonso Sanz Gomez, Director General, MAPRESA Cana¢rSA de CV, México

Eduardo Rico Céardenas, Director, ProduVida, Basésiles para Macetas, México

Mario Arnulfo Cerda Rodriguez, Presidente, Direndistratégica Corporativa, SA de
CV/Diestraliqueurs, México

Jaqueline Mosqueda Rodriguez, Gilberto Macias Zatsarrollo Exportador — Centro
Bancomext Tijuana, México

Ricardo Quintana Orozco, Especialista de AsesBdagomext, SNC, México

Cecilia Ramirez Riestra, Gerente Administrativonila de México, SA de CV, México

Alejandro Turrent, Director de Exportaciones, Nubatacapan Tabacos SA de CV, México

165



Appendice Il

Siti web degli uffici nazionali e regionali di propieta intellettuale

Andorra
Algeria
Argentina

www.ompa.ad
www.inapi.org

WwWWw.inpi.gov.ar

ARIPO (Organizzazione Regionale Africana

Della Proprieta Industriale)
Armenia

Australia

Austria

Barbados

Belize

Benelux (Ufficio Marchi — BTO)
Bolivia

Bosnia Erzegovina
Brasile

Bulgaria

Canada

Colombia

Corea

Croazia

Cuba

Cile

Cina

Cina: Hong Kong (RAS)
Cina: Macao (RAS)
Danimarca

Estonia

Federazione Russa
Filippine

Finlandia

Francia

Georgia

www.aripo.wipo.net
www.armpatent.org
www.ipaustralia.gov.au
www.patent.omwa.gv.at
www.caipo.gov.bb
www.belipo.bz
www.bmb-bbm.org
www.senapi.gov.bo
www.bih.net.ba/zsmp
wWww.inpi.gov.br
www.bpo.bg
WWW.CIpo.gc.ca
WWW.SIC.gOV.CO
www.kipo.go.kr
www.dziv.hr
WWW.OCpi.Cu
www.dpi.gov.cl
WWW.Sip0o.gov.cn
www.info.gov.hk/ipd
www.economia.gov.mo
www.dkpto.dk
www.epa.ee
WWW.rupto.ru
http://ipophil.gov.ph
www.prh.fi
www.inpi.fr

www.sakpatenti.org.ge
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Germania

Grecia

India

Indonesia

Irlanda

Islanda

Israele

ltalia

Giappone

Giordania
Kazakistan

Kenia

Kirghizistan

Lituania
Lussemburgo
Macedonia

Malesia

Marocco

Messico

Monaco

Nepal

Norvegia

Nuova Zelanda
Organizzazione Africana della
Proprieta Intellettuale (OAPI)
Paesi Bassi
Panama

Peru

Polonia

Portogallo

Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Moldava
Repubblica del Congo

www.dpma.de
www.gge.gr
www.patentoffice.nic.in
www.dgip.go.id
www.patentsoffice.ie
www.els.stjr.is

www.justice.gov.il

WWww.european-patent-office.org/it

WWW.]p0.go.jp
Www.mit.gov.jo
www.kazpatent.kz
www.kipo.ke.wipo.net
www.krygyzpatent.kg
www.vpb.|t
www.etat.lu/EC
WWW.ipp0.gov.mk
www.mipc.gov.my
www.ompic.org.ma

www.impi.gob.mx

www.european-patent-office.org/patiioifatry/monaco

WWW.ip.np.wipo.net
www.patentstyret.no

WWwWWw.iponz.govt.nz

www.oapi.wipo.net
www.bie.minez.nl
www.mici.gob.pa/comintf.html
www.indecopi.gob.pe
www.uprp.pl
www.inpi.pt
www.patent.gov.uk
WWW.UPV.CZ
www.agepi.md

WWWw.anpi.cg.wipo.net
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Repubblica Democratica Popolare del Laos www.steeipo.net

Repubblica Dominicana
Romania

Serbia Montenegro
Singapore

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

Tailandia

Tagikistan

Turchia

Ucraina

Ufficio Europeo dei Brevetti
Ungheria

Unione Europea (Uff. Armonizzazione
del Mercato Interno — UAMI)
Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

www.seic.gov.do/onapi
WWW.0SIim.ro
www.yupat.sv.gov.yu
WWW.Ip0S.goV.Sg
www.indprop.gov.sk
WWW.Sipo.mzt.si
WwWw.oepm.es
WWW.USpto.gov
WWW.prv.se
www.ige.ch
www.ipthailand.org
www.tjpat.org
www.turkpatent.gov.tr
www.ukrpatent.org
WwWWw.epo.org

www.hpo.hu

http://oami.eu.int
http://dnpi.gub.uy
www.patent.uz

www.sapi.gov.ve
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Appendice Il

Siti web delle amministrazioni nazionali del diritto d’autore

Andorra

Bosnia Erzegovina
Brasile

Canada

Cina: Hong Kong (RAS)

Croazia
Federazione Russa
Ungheria
Indonesia
Lussemburgo
Malesia

Monaco

Norvegia

Nuova Zelanda
Regno Unito
Singapore
Slovenia

Spagna

Stati Uniti d’America
Svizzera

Tailandia

www.ompa.ad

www.bih.nat.ba/zsmp
www.minc.gov.br

http://cipo.gc.ca

www.info.gov.hk/ipd
www.dziv.hr

WWW.rupto.ru

www.hpo.hu

www.patent.go.id

www.etat.lu/EC
WWwW.mipc.gov.my
www.european-patent-office.org/patlilaivy/monaco
www.dep.no/kd

www.med.govt.nz

www.patent.gov.uk

WWW.ip0S.gov.sg

WWW.Sipo.mzt.si

www.mcu.es/Propiedad_ Intelectual/inkioe.
www.loc.gov/copyright

www.ige.ch

www.ipthailand.org
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Appendice IV

Membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT)

(al 1 Gennaio 2004)
Albania
Germania
Antigua e Barbuda
Algeria

Armenia
Australia

Austria
Azerbaigian
Barbados
Bielorussia

Belgio

Belize

Benin

Bosnia Erzegovina
Botswana

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso
Camerun

Canada

Ciad

Cina

Cipro

Colombia

Congo

Costa Rica

Costa d’Avorio
Croazia

Cuba

Danimarca
Dominica
Ecuador

Eqgitto

Emirati Arabi Uniti
Slovacchia
Slovenia

Spagna

Stati Uniti d’America
Estonia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana
Granada
Grecia
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Ungheria
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele

Italia
Giappone
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Macedonia
Lesotho
Lettonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malawi

Mali

Marocco
Mauritania
Messico
Monaco
Mongolia
Mozambico
Namibia
Nicaragua
Niger
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman

Paesi Bassi

Papua Nuova Guinea

Polonia
Portogallo
Regno Unito

Repubblica Araba di Siria
Repubblica Centroafricana

Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Moldava
Repubblica Popolare
Democratica di Corea
Repubblica Unita di
Tanzania

Romania

San Vicente e las
Granadinas

Santa Lucia
Senegal

Serbia Montenegro
Seychelles

Sierra Leone
Singapore

Sri Lanka

Sudafrica

Sudan

Svezia

Svizzera

Swaziland
Tagikistan

Togo

Trinidad e Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turchia

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

Totale 123 Stati
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Appendice V

Membri dell’'Unione di Madrid

(Al 1 Gennaio 2004)
Albania (A)
Germania (A e P)
Antigua e Barbuda (P)
Algeria (A)
Armenia (A e P)
Australia (P)
Austria (A e P)
Azerbaigian (A)
Bielorussia (A e B
Belgio* (A e P)
Bhutan (A e P)
Bosnia Erzegovina (A)
Bulgaria (A e P)
Cina (AeP)

Cipro (P)

Croazia (A)

Cuba (AeP)
Danimarca (P)
Eqitto (A)
Slovacchia (A e P)
Slovenia (A e P)
Spagna (A e P)
Stati Uniti (P)
Estonia (P)
Federazione Russa (A e P)
Finlandia (P)
Francia (A e P)
Georgia (P)
Grecia(P)
Ungheria (A e P)
Irlanda (P)

Islanda (P)

Totale: 74 stati

(A) indica appartenenza
all’Accordo

(B) indica appartenenza al
Protocollo

! La protezione non puo essere
richiesta separatamente per
Belgio, Lussemburgo o Olanda,
ma solo per tutti e tre i paesi
insieme (Benelux), soggetta al
pagamento di una singola tassa
individuale o complementare.

ltalia (A e P) Singapore (P)
Giappone (P) Sudan (A)
Kazakistan (A) Svezia (P)

Kenia (A e P)
Kirghizistan (A)
Macedonia (A)
Lesotho (A e P)
Lettonia (A e P)

Svizzera (A e P)
Swaziland (A e P)
Tagikistan (A)
Turkmenistan (P)
Turchia (P)

Liberia (A) Ucraina (A e P)
Liechtenstein (A e P) Uzbekistan (A)
Lituania (P) Vietnam (A)
Lussemburgo* (A e P) Zambia (P)

Marocco (A e P)

Monaco (A e P)

Mongolia (A e P)
Mozambico (A e P)
Norvegia (P)

Paesi Bassi * (A e P)
Polonia (A e P)

Portogallo (A e P)

Regno Unito (P)
Repubblica Ceca (A e P)
Repubblica di Corea (P)
Repubblica Moldava (A e
P)

Repubblica Popolare
Democratica di Corea (A e
P)

Romania (A e P)

San Marino (A)

Serbia Montenegro (A e P)
Sierra Leone (A e P)
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Appendice VI

Membri del Sistema dell'Aja per il Deposito Internazionale dei Design

(dal 1 Gennaio 2004)

Germania
Belgio

Belize

Benin

Bulgaria
Costa d’Avorio
Eqitto
Slovenia
Spagna
Estonia
Francia
Gabon
Georgia
Grecia
Ungheria
Indonesia
Islanda

Italia
Kirghizistan
Macedonia
Liechtenstein
Lussemburgo
Marocco
Monaco
Mongolia
Paesi Bassi
Repubblica Moldava
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Romania
Santa Sede
Senegal
Serbia Montenegro
Svizzera
Suriname
Tunisia
Ucraina

Totale: 36 Stati
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Appendice VII
Membri della Convenzione di Berna per la protezionealelle opere letterarie e artistiche
(Al'1 Gennaio 2004)

Albania
Germania
Antigua e Barbuda
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Belgio
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Capo Verde
Camerun
Canada
Ciad

Cile

Cina

Cipro
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa d’Avorio
Croazia
Cuba
Danimarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Eqgitto

El Salvador
Slovacchia
Slovenia
Spagna
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Stati Federati della Micronesia
Estonia

Stati Uniti d’America
Federazione Russa
Isole Fiji
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana

Haiti
Honduras
Ungheria
India
Indonesia
Irlanda
Islanda

Israele

Italia
Jamahiriya Araba Libia
Giamaica
Giappone
Giordania
Kazakistan
Kenia
Kirghizistn
Macedonia
Lesotho
Lettonia
Libano

Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malesia
Malawi

Mali

Malta
Marocco
Mauritius
Mauritania
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Messico

Monaco

Mongolia

Namibia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Paraguay

Peru

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unito
Repubblica Centroafricana
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Moldava
Repubblica Democratica del Congo
Repubblica Dominicana
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Repubblica Unita di Tanzania
Romania

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

San Vicente e las Granadinas
Santa Lucia

Santa Sede

Senegal

Serbia Montenegro
Singapore

Sri Lanka

Sudafrica

Sudan

Svezia

Svizzera

Suriname

Swaziland

Tailandia

Tagikistan

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago
Tunisia

Turchia

Ucraina

175



Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Totale: 151 stati
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Appendice VIII
Membri della Convenzione di Parigi per la Protezioe della Proprieta Industriale
(Al 15 Luglio 2003)

Albania
Germania
Antigua e Barbuda
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Belgio
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Ciad

Cile

Cind

Cipro
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa d’Avorio
Croazia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador

! L’Atto di Stoccolma si applica anche alla Regidkraministrativa Speciale di Hong Kong con effettd #ld.uglio
1997, e alla Regione Amministrativa Speciale di Macon effetto dal 20 Dicembre 1999.
2 La Danimarca ha esteso I'applicazione dell’Att&ttiiccolma alle Isole Far Oer con effetto dal 6Agd971.
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Eqgitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti
Slovacchia
Slovenia

Spagna

Estonia

Stati Uniti d’Americd
Federazione Russa
Filippine

Finlandia

Francid

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana

Haiti

Honduras
Ungheria

India

Indonesia

Iran (Repubblica Islamica del)
Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Jamahiriya Araba Libia
Giamaica
Giappone
Giordania
Kazakistan

Kenia

Kirguistan
Macedonia
Lesotho

Libano

Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo

3 Gli Stati Uniti d’America estesero I'applicaziodell’Atto di Stoccolma a tutti i territori e i posdimenti degli Stati
Uniti d’America, incluso il Commonwealth di Portad®, dal 25 Agosto 1973.
* Inclusi tutti i Dipartimenti e i Territori d’oltnmare.
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Madagascar

Malesia

Malawi

Mali

Malta

Marocco

Mauritius

Mauritania

Messico

Monaco

Mongolia

Mozambico

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bas§i

Panama

Papua Nuova Guinea
Paraguay

Peru

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unitd

Repubblica Araba di Siria
Repubblica Centroafricana
Repubblica Ceca

Repubblica di Corea
Repubblica Moldava
Repubblica Democratica del Congo
Repubblica Democratica Popolare del Lao
Lettonia

Repubblica Dominicana
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Repubblica Unita di Tanzania
Romania

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

San Marino

San Vicente e las Granadinas
Santa Lucia

Santa Sede

Sao Tomé e Principe

® L'ingresso della Nuova Zelanda nell’Atto di Stotroa, con I'eccezione degli articoli da 1 a 12, steade alle Isole
Cook, Niue e Tokelau.

® Ratifica per il Regno in Europa, nelle Antille @ttesi e ad Aruba.

"Il Regno Unito ha esteso I'applicazione dell’AttioStoccolma all’lsola di Man con effetto dal 2%@htre 1983.
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Senegal
Serbia Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sri Lanka
Sudafrica
Sudan
Svezia
Svizzera
Suriname
Swaziland
Tagikistan
Togo

Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turchia
Ucraina
Uganda
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Totale: 164 stati
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Per maggqiori informazioni si prega di contattare

Organizzazione Mondiale della Proprieta Intellettude (WIPO)

Direzione:

34, chemin de Colombettes
P.O. Box 18

CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

Telefono: Fax:
+41 22 33891 11 +41 22 733 54 28

e-mail: Sito internet:
wipo.mail@wipo.int WWW.Wipo.int
o la Divisione PMI del WIPO:

Fax: e-mail:
+41 22 338 87 60 sme@wipo.int

Sito internet WIPO — sezione PMi:
www.wipo.int/sme

Libreria elettronica WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Roma

[talia

Telefono: Fax:

+39 06 8558140 +39 06 85351514
e-mail: Sito internet:
info@cacia.it www.cacia.it
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