Il 24 maggio 2002, nell’Aula Magna cortesemente messa a disposizione dal Demanio, presenti il Presidente del Tribunale dott. GUIDO RODA BOGETTI ed altri Magistrati della I° sez.civile del Tribunale di Milano, si è svolto il previsto INCONTRO-DIBATTITO sul tema:

L’interpretazione del brevetto ed i limiti imposti dal tenore delle rivendicazioni.

L’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, moderatore del dibattito, ha introdotto l’argomento, con riferimento alla normativa in atto ed alla Giurisprudenza più recente, piuttosto orientata ad un’applicazione rigida dell’articolo 8 della Convenzione di Strasburgo.

Molti presenti –di cui numerosi Consulenti in Proprietà Industriale- hanno preso la parola, esprimendo i propri punti di vista, nonché dubbi e perplessità.

Le risposte fornite dai presenti hanno rispecchiato gli orientamenti personali, spesso di segno opposto.

Il prevalente orientamento dei giuristi (FRANZOSI – PRADO – CARTELLA – JANDOLI - GUGLIELMETTI), contrastato da diversi consulenti in Proprietà Industriale, è stato nel senso di un’applicazione rigida della Convenzione di Strasburgo con esclusione, quindi, della possibilità di “ridefinire” l’ambito della protezione brevettuale, attraverso la riscrittura delle rivendicazioni.

Nell’impossibilità di giungere ad una risoluzione sorretta da larga maggioranza, si è rinunciato a formularla.

L’Assemblea, tuttavia, si è dichiarata unanimemente d’accordo sui seguenti punti:

1. i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni: descrizione e disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

2. Interpretare il brevetto è consentito;

3. Interpretare significa leggere nel testo ciò che in esso non è materialmente scritto, ma è ricompreso.  L’interpretazione analogica non è consentita.

4. Non è consentito ampliare l'ambito di protezione del brevetto, ma solo eventualmente restringerlo, introducendovi limitazioni.

5. In nessun caso è consentito, attraverso l'interpretazione dell’invenzione, rimediare ad errori commessi dal brevettante nella stesura del testo.

6. L'interpretazione del brevetto dev'essere di buona fede ed in nessun caso essa va fatta con l'intendimento di modellare l’invenzione per farvi rientrare l'oggetto accusato di contraffazione.

7. Dette regole si applicano sia al brevetto nazionale che a quello europeo.

La giurisprudenza di cui si è discusso nel corso del dibattito è la seguente:

· App. Milano 18. 1. 2000- ATLAS COPCO IT. / FIP; in Riv.Dir.Ind. 2000-II-227.

· App. Milano 11. 7. 2000- FOREL / LISEC; ; in Riv.Dir.Ind. 2000-II-455.

· App. Milano 19. 1. 2001-CAT / MECALL;inedita, ma di prossima pubblicazione.

· Cass. 1. 9. 97 n. 8324 – SKF / BRUSCHETTINI;in Giur.Ann.Dir.Ind. 1997.

· Cass. 3. 6. 1998 n. 5445 – SITI / GABBRIELLI; idem. 1998.

· Cass. 8. 2. 1999 n. 1072- SOUTHWIRE / CONTINUOUS; idem 1999.

· Trib. Genova 20. 12. 2000; ; in Riv.Dir.Ind. 2001-II-367/368.

· Trib. Brescia 24. 5. 2001. ; in Riv.Dir.Ind. 2001-II-367/368.

Si suggerisce la lettura integrale delle decisioni e non delle sole massime.

Si allega –elaborata dall’ingegner FRANCO BUZZI su dati da lui raccolti- un’analisi comparativa condotta in dieci Stati europei, relativamente alla possibilità, nei vari Ordinamenti, di apportare modifiche alle rivendicazioni di un brevetto nazionale concesso, tali da restringerne l’ambito di tutela.

Copia di detta analisi è stata distribuita nel corso della Riunione 24 maggio, ma non è stata letta e commentata per ragioni di tempo disponibile.

AVV. GIOVANNI PELLEGRINO

