brevetti

di Marzio Molinari ed Elena Steiger

Proteggere I'innovazione

Anche in Svizzera, Paese da record in termini di brevetti per abitanti, le piccole e medie imprese frascurano di

proteggere le loro innovazioni, rischiando cosi di perdere spazi di mercato.

al design - € un bene immateriale

ma centrale per l'attivita di un’im-
presa. Molto spesso pero le stesse im-
prese, in particolare quelle pill picco-
le, non sono consapevoli della neces-
sita di tutelare il loro capitale intellet-
tuale. Secondo studi realizzati dall'Uni-
versita di San Gallo e dai Politecnici fe-
derali di Zurigo e Losanna, due Pmi su
tre ammettono di non proteggere atti-
vamente le loro innovazioni e creazio-
ni per evitare contraffazioni e nella mag-
gior parte dei casi ammettono di non
conoscere gli strumenti a loro dispo-
sizione.

Per questo I'Istituto federale della
proprieta intellettuale (Ipi) - che ha se-
de a Berna, dove ¢ stato fondato nel
1888 e presso il quale lavoro anche da
giovane Albert Einstein - ha lanciato
gia nel 2007 una campagna per sensi-
bilizzare le Pmi sul tema.

«Vogliamo che le aziende siano con-
sapevoli dei rischi e delle opportunita
legati ai brevetti - oltre che ai marchi
e al design - e che di conseguenza adot-
tino le strategie di protezione piu adat-
te», spiega Alban Fischer, responsabi-
le del settore brevetti dell’Ipi, «<per que-
sto abbiamo rielaborato il nostro ma-
teriale informativo adeguandolo alle
esigenze delle Pmi. Inoltre € stato in-
trodotto un servizio che prevede la co-
siddetta ‘ricerca assistita’. In pratica
l'azienda, con un investimento limita-
to, puo eseguire una ricerca con 'as-
sistenza di uno dei nostri esperti e chie-
dere ragguagli sulle possibilita di pro-
tezione. Si tratta di una formula che sta
conoscendo un successo crescente e
si sta dimostrando vincente».

La Svizzera, nel confronto interna-
zionale, si pone ai vertici per I'attivita
nel campo dei brevetti. Particolare ri-
lievo hanno nelle statistiche i cosiddetti
‘brevetti triadici’, ossia quelli che con-
temporaneamente sono depositati pres-

I 1 brevetto - assieme al marchio e
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so I'Ufficio europeo dei brevetti e 'Uf-
ficio giapponese dei brevetti e 'Us Pa-
tent & Trademark Office. In base a que-
sta definizione, il numero di brevetti
svizzeri rappresenta 1'1,8% dei brevet-
ti di tutta I’'area Ocse; ma se la cifra vie-
ne rapportata alla popolazione, la Sviz-
zera si rivela il paese dell’Ocse piu at-
tivo in questo ambito. «La Svizzera non
dispone di grandi risorse naturali: so-
lo promuovendo l'innovazione e pro-
ponendo prodotti e servizi di elevata
qualita € possibile garantire il benes-
sere cui siamo abituati», sostiene Fi-
scher, «allo stesso tempo proprio il be-
nessere che c’e nel nostro Paese con-
sente alle aziende di investire tempo
e denaro nelle innovazioni. Inoltre in
Svizzera ¢ diffusa la convinzione, fon-
data sull’esperienza, che il singolo in-
dividuo possa cambiare le cose e che
con una buona idea, una buona gestione
e un po’ di fortuna si possa raggiun-
gere il successo e arricchirsi».

11 brevetto. La proprieta intellettuale
insomma ¢ il ‘petrolio trasparente’
dell’economia svizzera. Ma di cosa si
tratta esattamente? Un brevetto € un
titolo di protezione rilasciato dallo Sta-
to per un’invenzione tecnica. In senso
giuridico un’invenzione € una soluzio-
ne a un problema tecnico, sia essa un
prodotto o un procedimento. Per es-
sere brevettabile un’invenzione deve
soddisfare tre condizioni di base:
-applicabilita industriale: I'invenzione
deve essere utilizzabile industrial-
mente, realizzabile e ripetibile;
-novita: un’invenzione € nuova se non
appartiene allo stato della tecnica. Ap-
partiene allo stato della tecnica qual-
siasi nozione accessibile al pubblico in
qualsiasi parte del mondo prima della
data di deposito. Un’invenzione divul-
gata ovunque e in qualsiasi forma pri-
ma del deposito non é pit1 brevettabi-
le;

-attivita inventiva: per un esperto del

settore I'invenzione non deve derivare
in modo evidente dallo stato della
tecnica.

«Poiché in Svizzera I'Ipi non verifi-
ca d’ufficio i criteri della novita e dell’at-
tivita inventiva nel quadro della pro-
cedura d’esame nazionale, si consiglia

di effettuare una verifica in merito. Chi
vuole depositare un brevetto puo chie-
dere all'lpi di eseguire una ricerca re-
lativa alla domanda di brevetto svizze-
ro che posiziona I'invenzione nel con-
testo mondiale sotto il profilo dello sta-
to della tecnica. Una verifica in tal sen-
so € possibile anche ricorrendo ai ser-
vizi di uno specialista, oppure a moto-
ri diricerca online e a banche dati bre-
vettuali quali Espacenet o Swissreg»,
spiega Fischer.

Il brevetto conferisce al suo titolare
il diritto di escludere gli altri dall’'uti-
lizzo a fini commerciali della sua in-
venzione. Il titolare é libero di trasfe-
rire questo diritto a terzi vendendo il
brevetto o tramite contratti di licenza.

La protezione conferita da un brevet-
to vale unicamente nei Paesi in cui que-
sto e stato registrato e in cui € in vi-
gore. In linea di principio oltre i confi-
ni del territorio in cui I'invenzione €
protetta chiunque puo accedere all’in-
venzione liberamente e senza conse-
guenze.

«In Svizzera é possibile proteggere
un’invenzione per una durata massima
di 20 anni dalla data di deposito. In via
eccezionale, ossia se un prodotto sot-
tosta ad un’altra legge, per esempio al
‘controllo dei medicamenti’, la validita
del brevetto puo essere prolungata tra-
mite il rilascio di un certificato protet-
tivo complementare previsto per me-
dicinali o prodotti fitosanitari. Allo sca-

dere del termine di protezione I'in-
venzione diventa di proprieta comune
e puo essere utilizzata liberamente», il-
lustra Fischer.

La procedura in Svizzera. In Sviz-
zera I'Ipi rappresenta il punto di par-
tenza per la protezione dei brevetti a
livello nazionale e in parte anche a li-
vello internazionale. Esso sottopone a
verifica le domande di protezione e con-
cede e amministra i titoli di protezione
industriale in Svizzera. «<Non appena la
domanda perviene all'Ipi, vengono esa-
minati gli atti tecnici per verificare se
tutti i requisiti per ’attribuzione di una
data di deposito sono rispettati e se ¢
il caso viene rilasciato un certificato
di deposito con la data. La data di de-
posito € molto importante, soprattut-
to nel caso in cui due parti sviluppino
contemporaneamente la stessa inven-
zione: il brevetto é rilasciato alla par-
te che deposita per prima la doman-
da. Al momento dell’attribuzione del-
la data di deposito inizia a decorrere
il termine di priorita: vi sono dodici me-
si di tempo per depositare una domanda
all’estero», spiega Fischer.

Diciotto mesi dopo il deposito la do-
manda viene pubblicata. In genere 'esa-
me relativo al contenuto viene esegui-
to da tre a quattro anni dopo il deposi-
to della domanda. Questa scadenza puo
comunque essere abbreviata, qualora
cio fosse necessario. Se alla fine della
procedura d’esame il brevetto viene ri-
lasciato, la protezione dell'invenzione
decorre gia dalla data di deposito del-
la domanda. Al momento del rilascio
del brevetto il titolo svizzero viene iscrit-
to nel Registro svizzero dei brevetti e
il fascicolo del brevetto viene pubbli-
cato.

Nel 2010 all’Ipi sono state sottoposte
2192 domande di brevetto svizzero, 92
delle quali provenienti dal Ticino. Nel-
lo stesso anno sono stati rilasciati 768
brevetti svizzeri, 36 dei quali su do-
mande provenienti dal Ticino.
All’estero. Una possibilita per pro-
teggere un’invenzione all’estero € co-
stituita ovviamente dal deposito di una
domanda di brevetto nazionale diret-
tamente nel paese interessato. Una se-
conda possibilita, in virtu della Con-
venzione sul rilascio di brevetti euro-
pei, € di ottenere con una sola proce-
dura una protezione in 38 paesi, com-
presi la Svizzera e il Liechtenstein. In
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questo modo ¢ possibile ottenere un
brevetto sottoposto a un esame ap-
profondito. Per le domande di deposi-
to europee, infatti, i criteri della no-
vita e dell’attivita inventiva vengono ve-

rificati d’ufficio. Le domande di bre- Svizzera
vetto europee possono essere inoltra- Giappone
te all'Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) Svezia
a Monaco di Baviera, alla sua seconda Germania
sede a IAia oppure, se il richiedente Finlandia
olasua aglenda han'no sede in Sylz.ze- Paesi Bassi
ra o nel Liechtenstein, anche all'Ipi. .
. Danimarca [
Nel 2009 sono state depositate pres-

y . . . . Israele
so I'Ufficio europeo dei brevetti quasi )

. . Austria
6mila domande di brevetto europeo Stati Uniti
provenienti dalla Svizzera (I'1,3% pro- aF' m_ !
venienti dal Ticino). Dalla Confedera- rancia
zione sono arrivate circa il 4% delle ri- UE-15
chieste complessive (che sono state UE-27

Numero di brevetti ‘triadici’,
confronto internazionale (OCSE), 2008

per min di abitanti

circa 134mila): in testa figurano Stati 0
Uniti (25%), Germania (18%) e Giap-
pone (15%). Per avere un’idea dei set-
tori piu rappresentati € interessante
scorrere 'elenco delle aziende che han-
no depositato piu richieste di brevetto
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| brevetti ‘triadici’ sono quelli che sono depositati sia all'Ufficio Europeo Brevetti che all’Ufficio
Giapponese dei brevetti e rilasciati dal Patent and Trademark Office degli Stati Uniti.

Fonte: OCSE, banca dati PIST. Divisione STI / EAS, Parigi, gennaio 2011

europeo, elenco che ¢ guidato dalla Phi-

|l telefono contestato

Uno dei piu famosi e controversi episodi che hanno coin-
volto un’invenzione e il relativo brevetto € quello che ri-
guarda il telefono.

Antonio Meucci (nella foto), nato nel 1808 a Firenze e
trasferitosi dopo i moti rivoluzionari toscani prima a Cuba
e poi negli Stati Uniti, nel 1854 ideo il ‘telettrofono’, il pri-
mo prototipo di telefono, per poter mettere in comunica-
zione il suo ufficio con la camera da letto dove la moglie
era costretta da una grave malattia. Fallita la fabbrica di
candele che aveva aperto qualche anno prima, Meucci si
trovo improvvisamente in difficolta finanziarie, ma conti-
nuo a sviluppare la sua invenzione. Costretto a vivere con
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I'aiuto degli amici, non ebbe pero denaro a sufficienza per
brevettarla.

Nel 1871 riusci a fondare, assieme ad altri co-finanziatori
italiani, la Telettrofono Company, e ad ottenere per la sua
invenzione solo un brevetto temporaneo, detto ‘caveat’,
da rinnovare ogni anno al prezzo di 10 dollari (per ottene-
re un brevetto standard erano necessari 287 dollari), cosa
che riusci a fare solo fino al 1873. L'inventore allora con-
segno alcuni prototipi alla Western Union, la societa dei te-
legrafi, ma poi questa disse di averli persi e gli rifiuto i sol-
di per rinnovare il caveat nel 1874.

In questo modo due anni dopo la Western Union deposito
il brevetto, attribuendo I'invenzione ad Alexander Graham
Bell, che aveva lavorato sui prototipi di Meucci. Indignata
la comunita italiana fece quadrato attorno all’immigrato fio-
rentino e dopo un decennio ottenne l'intervento del go-
verno. Il 13 gennaio 1887 il brevetto di Bell venne annul-
lato per frode e dichiarazione del falso, annullamento poi
sancito dalla Corte suprema.

Ma Meucci mori nel 1889 e il brevetto Bell, che scadeva
nel 1893, non fu piu contestato.

Per oltre un secolo Alexander Graham Bell ¢ stato quindi
considerato a tutti gli effetti I'inventore del telefono. Ma
I'11 giugno 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha ricono-
sciuto che se Meucci avesse avuto i soldi per pagare il ca-
veat del 1874, Bell non avrebbe potuto depositare il bre-
vetto, e che quindi I'invenzione deve essere attribuita a
Meucci.

Brevetti in vigore in Svizzera nel 2009

Brevetti europei con validita in Svizzera e Liechtenstein 86.849 92,2%
Brevetti svizzeri 7.324 7,8%
Totale 94.173

Domande di brevetto svizzero depositate all’Istituto federale
della proprieta intellettuale nel 2010

Totale 2.192
di cui dal Ticino 92 4,2%

Brevetti svizzeri rilasciati nel 2010

Totale 768
di cui su domande dal Ticino 36 4,7%

Brevetti europei con validita in Svizzera e Liechtenstein
rilasciati nel 2010

Totale 40.673

lips (2556 domande), seguita da Sie-
mens (1708), Basf (1699), Samsung
(1337), Bosch (1284), Lg Corp. (1221),
Panasonic (1020), Qualcomm (969),
Toyota (926) e Sony (913).

Una terza possibilita per tutelarsi
all’estero é data, grazie al Trattato di
cooperazione in materia di brevetti
(Pct), dalla domanda internazionale (o
deposito Pct) presso I’'Organizzazio-
ne mondiale della proprieta intellet-
tuale (Ompi), con la quale si puo chie-
dere una protezione brevettuale in pit
di 140 paesi.

L’Ompi trasmette il deposito agli uf-
fici brevetti dei paesi che il richieden-
te ha scelto: se il deposito soddisfa le
condizioni poste, queste autorita rila-
sciano poi il brevetto. La procedura Pct
ha quindi gli stessi effetti di una serie
di domande nazionali nei singoli Stati
designati: il Pct non elimina dunque
la necessita di proseguire la procedu-
ra di rilascio in ogni singolo Stato, ma
ne facilita la messa in opera, per mez-
zo di una domanda unica.
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Domande di brevetto europeo depositate presso
I'Ufficio europeo brevetti da richiedenti svizzeri,

per cantone, nel 2009

Basilea-citta 1.194
Zurigo 1.055
Vaud 623
Zugo 501
Argovia 351
Neuchatel 260
San Gallo 251
Ginevra 248
Berna 223
Basilea-campagna 201
Sciaffusa 192
Nidvaldo 166
Lucerna 93
Soletta 88
Turgovia 82
Ticino 76
Friborgo 64
Grigioni 43
Svitto 35
Vallese 33
Appenzello esterno 18
Obvaldo 16
Appenzello interno 16
Giura 14
Glarona 12
Uri 2
Totale 5.857

Fonte: statistiche dell’Ufficio Europeo Brevetti
© 2011 M. Zardi & Co. SA

Dei circa 95mila brevetti attualmen-
te in vigore in Svizzera il 92% e costi-
tuito da brevetti europei e '8% da bre-
vetti svizzeri.

«La procedura nazionale € vantag-
giosa se sono designati solo pochi Pae-
si, ad esempio la Svizzera, la Germa-
nia e ’Austria. Numerose Pmi e nu-
merosi depositanti individuali scelgo-
no la procedura nazionale perché € me-
no costosa e pitt semplice e perché en-
tro un anno dal deposito possono co-
munque depositare una domanda di
protezione per la stessa invenzione in
altri Paesi oppure presso1'Ueb o 'Om-
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pi. Un altro grande vantaggio € che I'uf-
ficio dei brevetti nazionale ¢ piu vici-
no al richiedente: per qualsiasi chiari-
mento basta una telefonata. Inoltre bi-
sogna considerare il caso di alcuni pro-
dotti speciali che vengono realizzati so-
lo in un numero limitato di Paesi, co-
me le turbine per le centrali elettriche,
per esempio, prodotte solo in Svizze-
ra, Stati Uniti, Svezia e Giappone: in
questo caso la richiesta di una prote-
zione solo in alcune nazioni ha una sua
ragion d’essere», spiega Fischer.

La sensazione che I'imprenditore ha
spesso € che sia difficile proteggere un

Informarsi all'lpi

Il sito dell'Istituto federale della pro-
prieta intellettuale (www.ipi.ch) e
ricco di informazioni (anche in ita-
liano) sui brevetti. Recentemente &
stata anche creata una piattaforma
per le Pmi (www.pmi.ipi.ch), che
fornisce in maniera chiara e conci-
sa informazioni essenziali sulla pro-
tezione di invenzioni, marchi e de-
sign, sul diritto d’autore e sulle in-
dicazioni di provenienza.

brevetto nel continente asiatico, anche
se «per quanto riguarda la proprieta in-
tellettuale ’Asia € una regione molto
eterogenea», precisa Fischer, «in Giap-
pone, per esempio, il livello di prote-
zione € alto. Anche in Corea del Sud il
numero di domande di brevetto depo-
sitate & elevato (maggiore rispetto
all’Europa). La Cina negli ultimi anni
¢ diventata la nazione leader quanto a
numero di domande di brevetto depo-
sitate: 'economia del Paese si é tra-
sformata da industria delle imitazioni
a industria innovativa e autonoma e la
consapevolezza circa l'importanza del-
la protezione brevettuale continua a
crescere. In India invece continua a do-
minare lo scetticismo e I'attuazione dei
diritti della proprieta intellettuale ri-
sulta difficoltosa».

Costi e tutela dei diritti. Quanto co-
sta proteggere un brevetto? «In Sviz-
zera depositare un brevetto costa 200
franchi. Dopo circa 2-3 anni si aggiun-
gono altri 500 franchi per 'esame e a
partire dal quinto anno € dovuta una
tassa annuale che inizialmente am-
monta a 100 franchi, per salire poi a
310. Si aggiungono poi i costi per un
consulente in brevetti, che possono am-
montare a diverse migliaia di franchi.
Rivolgersi ad un consulente in brevet-
ti non ¢ obbligatorio, ma consigliato»,
sintetizza Fischer.

I costi maggiori sono successivi al ri-
lascio del brevetto: da quel momento
infatti il suo titolare € responsabile per
imporre il diritto di protezione, accer-
tare la presenza di eventuali violazio-
ni e adottare le misure necessarie.

Se si giunge sino al punto di proce-
dere per vie legali contro chi viola il
brevetto, va detto che «in Svizzera i

Alban Fischer, responsabile del settore brevetti
dell'lstituto federale della proprietd intellet-
tuale (Ipi).

contenziosi sono valutati da un tribu-
nale cantonale (un tribunale federale
speciale é previsto per il 1° gennaio
2012), e quindi i casi sono risolti con
competenza e quasi sempre in manie-
ra relativamente poco onerosa», spie-
ga Fischer, «all’estero la situazione puo
essere diversa: negli Stati Uniti, per
esempio, il ricorso a un tribunale puo
comportare costi elevati, mentre in al-
tri Paesi il livello di protezione € mol-
to basso o addirittura inesistente. Un
consulente in brevetti competente puo
essere d’aiuto e sviluppare la strate-
gia di protezione piu adatta in collabo-
razione con il richiedente.

E altresi importante ricordare che si
puo essere coinvolti in un contenzio-

so anche senza essere titolari di un bre-
vetto. Anche chi non intende acquisi-
re diritti di protezione dovrebbe quin-
di informarsi sulla situazione giuridi-

ca prima di lanciare un nuovo prodot-
to, al fine di assicurarsi che I'invenzione
non sia gia stata brevettata da qual-
cun’altro».

Un consiglio da PMI a PMI:
una assicurazione completa

Con BusinessComposit lanciamo una previdenza
professionale integralmente rinnovata.

Per maggiori informazioni:
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Aeschenplatz 13, Casella postale, 4002 Basilea
Telefono 0848 725 725, servicecenter-kol@pax.ch
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