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Svolgimento del processo

1)Con sentenza pubblicata il giorno 20.10.2016 (n. 11544/2016) il Tribunale di

definitivamente pronunciando nella causa n.t.g 41454/2012, promossa da T. S.P.A cont

cosi

N

di titolarita

deciso:

"1. dichiara la nullita della frazione italiana del brevetto europeEjEP

di [ per le ragioni indicate in narrativa; 2. rigetta tutte le d

spesevdi lite tra rattrice e

olte dall'attrice

per le ragioni indicate in narrativa; 2. compensa integralment
tutte le convenute; 3.pone definitivamente le spese di C 12 date in corso di causa
a carico dell'attrice; 4. incarica la Cancelleria delle ¢ u@ ad UIBM".

2) 11 giudizio di primo grado. .
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il #itolo azionato quale brevetto per
invenzione industriale secondo la formulazipfnie~cristallizzata in fase di concessione del

v,

titolo, estesa in Italia con il deposito@ﬂa relativa trfaduzione in data 3.2.2012 (cfr. docc. 5-

7 bis di . In particolare, il titol % depositato in data 3.12.2008, con priorita

nazionale del 23.1.2008: pubblicato ™ .7.2009, esso € stato concesso il successivo

7.3.2012. Nella traduzione itm{—\es%) reca il titolo: "Apparecchi da riscaldamento quali
stufe e termo stufe a pellets” %

In particolare, . s.p-a,

o di citazione ritualmente notificato a far tempo dal
27.3.2017, evocava in giudizio quattordici societa e ditte, chiedendo al Giudice di prime

cure l'accertam

inibitori r1%to ie, della frazione italiana del brevetto europeo EP -, a fronte
della ?% ndita, offerta e reclamizzazione di diverse stufe a pellets, prodotte e

commer }z\z%te dalle singole convenute.

20

contraffazione, con le conseguenti pronunce risarcitorie,



(7
\
Tutte le quattordici societa convenute si costituivano separatamente nel giudizio di pr}ﬂo\ \

—
grado, resistendo con le rispettive deduzioni.

Tra l'altro, alcune convenute

.), oltre a forrm@ ¢

giudizio di primo grado, in via riconvenzionale, domanda di nullita del brevetto de qu

Divisione di opposizione, all'esito dell'udienza di discussi@e

confermava la validita dell'EP -

Successivamente, il processo si estingueva, per rinunce reg uanto ai rapporti
processuali tra T. da un lato e le convenute, - s.r.l.

resa a verbale d' udienza in data 14.4.2016).

altro (cfr. ordinanza

Con la propria memoria ex art. 183, comma

art. 76, comma 3, c.p.i. o l'eventua
138 della Convenzione sul brevetto
Nel corso del giudizio di primo gtra
brevettale, all'esito della qua dice istruttore, sulle conclusioni precisate in data

1.3.2016, rimetteva la cau ollegio, riservando allo stesso eventuali ulteriori

valutazioni tecniche.
ILa causa veniva dis oralmente innanzi al Collegio in data 30.6.2016 e decisa come
sopra gia indicatg
Dalla motiva 2 sentenza impugnata emerge che:
sulle europea di EP -: il brevetto, una volta concesso, ¢ stato contestato
in sede a; all'udienza di precisazione delle conclusioni I ha dichiarato che la

1 i [l Opposizione di EPO ha confermato il titolo, seppure in forma piu



limitata. La relativa motivazione ¢ tuttavia stata depositata successivamente 32
precisazione delle conclusioni avanti al giudice di prime cure, in data 29.4,2016, cosi come

si legge nella comparsa conclusionale dell'attrice. Sempre successivamente /all

normativa costituzionale sulla ragionevole durata del processo (art. 111,

vi finali:

sulle produzioni documentali (doc. da 82 a 87) compiute da [J| negli scritti

il Giudice di prime cure ha ritenuto di non prendetrli in con@eraic@ tlla base delle
medesime argomentazioni svolte sopra, richiamando, d % .

contraddittorio e della (...) ragionevole durata del processo, (rite

principi  del
tf ostativi alla loro

acquisizione.

sullo schema esplicativo della contraffazione prodott s.p.a con la memoria di

replica: il Tribunale non ha tenuto conto di tale dd azione in quanto, come emerge
dalla motivazione della sentenza (pagg 8-9), si tratta di-do€umenti irritualmente depositati,
non risultando neppure che . (parte attri bia invocato la remissione in termini
ovvero la remissione della causa sul @lo;

0O il Giudice di primo grado il brevetto . risulta

quanto alla sufficiente descrizione; s

invalido per mancanza del requisit ticiente descrizione, in quanto:

- il significato di

"notevolmente

Corte di'€assazione in materia (Cass. 21835/2009);



quanto all'altezza inventiva: la motivazione del CTU, da condividere, secondo il p&m\ \

—
giudice, quanto alla invalidita del titolo come brevetto per invenzione, non risulta tuttavia

convincente e va disattesa quanto alla validita del titolo stesso come modello di utilita;

O

sull'anteriorita di fatto, la stufa [ il Giudice di prime cure ha ravvisato la presenza

clementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere la reali

prodotto - (prodotto commercializzato da - parte convenufa

pubblico nel territorio italiano prima del deposito della
particolare, il Tribunale ha desunto tale anteriorita: -dal catalo
doc

ella difesa .); -
di parte Cade"; -dalle

I'offerta in vendita e la riproduzione grafica della stufa [
dai disegni tecnici di tale prodotto risalenti al 15.1.2007
fatture di vendita e dai documenti di trasporto ad

docc. 4-8 della difesa C.); -dalla dichiarazione (d¢ o, (I.P. s.rl) di consegna di un

modello -, con aspiratore di fumi sotto il livello d

e 10 di parte Cade";
quanto alla domanda di conversion ll'inve in modello di utilita: il primo Giudice

ha ritenuto che le carenze ravvisa descrizione, la rivendicazione di soluzioni




3) La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, é

impugnata da ] SPA con atto di appello che ne chiede la riforma con I'accoglimento delle
domande proposte in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:

O

A. Erronea ritenuta estraneita dal thema decidendum del testo brevettale risultante al&

NO)

del giudizio EPO: secondo parte appellante erroneamente il Giudice di prime

preso in considerazione la modifica del testo brevettale avvenuta

precisazione delle conclusioni, in quanto l'applicazione della regola

nella sua interezza, ossia dalla proposizione della domanda al pass
sentenza; inoltre, a detta di parte appellante, il contraddittorig hirevettale svoltosi dinnanzi
all'EPO ed il relativo esito erano noti a tutte le parti;

della c@ entazione prodotta: parte

B. erronea ritenuta estraneita dal thema probandum,

appellante lamenta la decisione del Giudice di pr addove questo non ha tenuto in

considerazione i documenti prodotti da parte attrice (dec,/da 82 a 87);

C. erronea ritenuta irritualita della produzipne dello schema esplicativo della
& O

contraffazione: parte appellante lan®ta la d ne del Tribunale che non ha preso in

considerazione l'allegato I (schema es ivo della contraffazione), in quanto ritenuto

oggetto di produzione irrituale.
ragione di ritenere tale docu ituale in quanto esso ha il mero scopo di riepilogare
le argomentazioni difensive-in
documento nuovo;

D. erroneo giudizio

rilievi:



- l'elaborato del CTU non giunge mai ad escludere la validita del brevetto per insufficie

4
kse\l\
descrizione, ma conclude considerando la privativa valida, seppure solo come modello di

utilita;
O

- gli esempi tratti dall'impugnata sentenza per illustrare l'insufficiente descrizione n

sono cortrettl.

brevettuali;

F. erroneo giudizio circa l'asserita anteriorita di fatto della stu =parte appellante
lamenta la decisione del Giudice di prime cure laddove
elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei 3 la realizzazione del
prodotto | (prodotto commercializzato da | c@euta nel giudizio di primo
grado) in data anteriore rispetto al brevetto .; : parte appellante, al contrario, la

documentazione prodotta da . non ¢ idonea a dimoOstrare la pre-divulgazione del

prodotto in questione, rispetto al brevetto [}
G. erroneo giudizio circa l'insussis®12a del\cequisito dell'attivita inventiva ai fini della

validita del titolo quale modello d'utili ondo parte appellante, nel caso del brevetto

., qualora non si ritenesse di ra tvello inventivo necessario per un brevetto di

Si sono itl in giudizio con separate difese chiedendo il rigetto dell'appello:




P
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2\
N \

S \
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o

O

, proponendo appello incidentale limitatamente alla statuizione sulle.spes¢;

’ O
5) La causa ¢ stata decisa nella camera di consiglio del 9/01/ 2019%

Motivi della decisione
Il brevetto . ¢ stato depositato il 3.12.2008, c p@azionale del 23.1.2008, e

concesso il 7.3.2012. T

-

—

proponendo appello incidentale limitatamente alla statuizione sulle spese;

b

In estrema sintesi, EP - riguarda una stufa per il riscaldamento domestico che utilizza
quale combustibile il c.d. pellet, che viene br@in una camera di combustione isolata

dall'ambiente in cui é posta la stuf; il calote pfodotto viene impiegato per riscaldare
picg

N

e fe che abbiano una ridotta profondita (e che

l'aria presente in tale ambiente.

EP - consegue lo scopo di rea

quindi possano essere disposte

lenti ristretti quali corridoi e simili) e siano di

All'esito % el 26.7.2018, il Board of Appeal EPO ha rigettato l'appello
d

ecisione della Divisione di Opposizione, confermando che EP [JJj

prop avye
é dotato Muisito dell'attivita inventiva e, quindi, confermandone la validita.



)

11 verbale della predetta udienza e la decisione del Board of Appeal sono stati prodottida
T. (docc. 93-95), anche in sede di appello.
La Corte osserva che tali documenti costituiscono evidentemente documenta

sopravvenuta, che riguarda l'esistenza della privativa oggetto di giudizio. O
Si riporta di seguito il disegno del brevetto EP 221, come descritto nell'atto diappello O
LA CORTE ¢ chiamata a decidere quanto segue. %

PRELIMINARMENTE O @
-Se il deposito di istanza di limitazione del brevetto (ex art. 79, ¢ ;C.pd.), quale ¢ il

testo del brevetto depositato dal patrocinio di . all'U.LB.M. [can l'istariza del 29/4/2016,

doc. 83 bis (oggetto della eccezione di inammissibilita di tu convenute appellate),

@s fo brevettuale nel presente

istanza reiterata in appello, sia idonea ad introdurreAl nu
giudizio d'appello;
-Se la "riformulazione delle rivendicazioni", svolt o "in subordine" nell'atto di

citazione d'appello e nel foglio di precisazione“delle conclusioni depositato dall'appellante
i14/10/2018, sia idonea all'effetto V@to dell

comma c.p.i.; E%

NEL MERITO

azione del brevetto ai sensi dell'art. 79,

-Se la "riformulazione delle zioni" comporti la declaratoria di nullita anche della

traduzione italiana di E ccondo il testo depositato allUIB.M. da T. il 29/4/2016,

sia come invenzion me modello di utilita.

-Sulle SPESE
LIM EL BREVETTO
La porta a tutela brevettuale ¢ oggi determinata dalle rivendicazioni; per questo

na rivendicazione ¢ specifica nel prevedere su quali elementi ¢ richiesta la



protezione, piu alta sara la liberta di movimento dei terzi, e quindi piu basso il gra

astensione richiesto; viceversa piu una rivendicazione ¢ formulata in modo generale, piu
difficile sara per I concorrenti non interferire con il brevetto.

Considerato che per limitare una rivendicazione operando sul dato testuale t
aggiungerne degli elementi piu specifici, resta da capire da dove possano provenire t

(e

informazioni aggiuntive e quali siano 1 limiti da rispettare affinché

limitazione non si trasformi in un'indebita estensione della privativa.

A tale proposito ¢ lo stesso art. 79, 3 comma, c.p.i. a prevedere i margini amento

che la riformulazione non puo superare, prevedendo che essaéim éntro 1 limiti del

contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente de fion estenda la
protezione conferita dal brevetto concesso".

Come si evince dalla lettera della norma ¢ presente un doppio da rispettare: il primo

riguarda la sorgente da cui attingere le informazioni p rare le rivendicazioni e si

identifica nel contenuto della domanda inizialé dendo cosi la possibilita di

aggiungere materia totalmente nuova; il secondo riguarda invece l'oggetto del

brevetto, che consiste nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie.
I primo ¢ lo stesso confine entro c@ possibile modificare il titolo quando ¢ ancora allo

stato di domanda, previsto in sede dall'art. 76, 1 comma, lettera o) c.p.i. ¢ dalla

I'art. 123, 2 comma, come a sottolineare che la

domanda originaria.

Per cui, cosi come/era_pessibile per il richiedente modificare le rivendicazioni fino al



ed esclusivamente dal contenuto della domanda come originariamente depositata;~¢
presumibilmente le informazioni piu idonee allo scopo saranno rinvenibili nella
descrizione e nei disegni.

Il secondo limite riguarda direttamente l'ambito di protezione del brevetto ut@ It

concesso e viene fissato per evitare che, a seguito della riformulazione, si determi

contraffattori in seguito alla modifica o vedrebbero in ogni caso ridotta la

e ¢ stata estesa',

liberta. Per tale motivo questa ipotesi ¢ stata aggiunta nel 2010-alle ¢ ullita all'art.

76, 1, c.pd.) per cui il brevetto ¢ nullo nel caso in cui "la pro
adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto per il breyetto europeo (articoli 123, 3

e 138, 1, lett. d) CBE).

Dunque: se riformulare le rivendicazioni significa il loro testo, se limitatle

significa integrarle aggiungendo elementi carat i\ pit specifici, se tali elementi

vanno obbligatoriamente rinvenuti nel contenuto d domanda come originariamente

depositata, ne consegue che il titolare pottebbe limitare i brevetto, utilizzando
informazioni tecniche e illustrativ@ontenncipalmente nella descrizione e nei
disegni.

La descrizione, insieme ai disegni b Servire per interpretare le rivendicazioni, senza

pero possibilita di apportare

Bisogna considerare che

del brevetto, e cio¢ quel entd in cui chi si trova ad esaminare il titolo brevettuale, che

sia un terzo, un consulente o un giudice, per determinare 'area di privativa conferita dal

usufruendo pzione e dei disegni per comprendere meglio la soluzione inventiva
e le etistiche. Questa regola ¢ espressa dall'art. 69 CBE, dal Protocollo

interpret esso relativo e dal nostro attuale art. 52 c.p.i., per cui ¢ pacifico che in

dividuazione dell'ambito di esclusiva cio che conta ¢ quanto espresso nelle



rivendicazioni e trova supporto nella descrizione e disegni, mentre non sara possibile
tutelare quanto descritto, ma non specificamente rivendicato.

Un semplice test per salvaguardare i diritti dei terzi consiste nel verificare che chi non

n

contraffattore del brevetto come inizialmente concesso non lo diventi per effett

modifica intervenuta dopo la concessione. Se dunque il titolare rivendicava "A+B+C" ¢

del terzo vien ridotto, potendo egli attuare liberamente "A+B+6".

Ecco perché la limitazione, se ¢ tale ovviamente, non incide s

modi e limiti appena esaminati, lo s@so non

cedimento su titoli di proprieta industriale ¢

~di procedura civile sia dalle norme processuali




attraverso la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. propone le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. In entrambi gli atti ¢

previsto inoltre che le parti indichino gli specifici mezzi di prova di cui intendono va

Nella prima udienza sono possibili acquisizioni ulteriori rispetto al contenuto

introduttivi, in primo luogo l'art. 183 c.p.c., prima parte, prevede quelle che discendo

formulate. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 183, 6 c.p.c., n. 1,5, q

dalle parti, il giudice concede termini perentori per lo scambi

repliche, limitate alle sole precisazioni modificazioni delle domahde, delle eccezioni e delle
conclusioni gia proposte, nonché utili per l'indicazion

produzioni documentali.

che la causa sia decisa ¢ quella pr
conclusioni dinanzi al collegi conclusioni consistono nell'ultima possibilita per le

parti di sottoporre alla decisi stioni di rito, di metito, o istruttorie. F importante in
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formatosi rgh
comma, n, 1,
A fro e struttura processuale del codice di procedura civile ¢ stato introdotto nel

nostro o ento l'art. 79, comma 3, c.p.i., con il decreto "correttivo" del 2010, per la



necessita di adeguamento del nostro sistema normativo a quanto previsto

Convenzione sul brevetto Europeo EPC 2000, entrata in vigore in Italia il 13.12.2007.
L'art. 79, 3 c.pd. pud ben essere integrato nel nostro ordinamento sostanzial
processuale. O

E stato in tal proposito obiettato che a seguito della riformulazione del brevetto sareb

addebitabile ai terzi un diverso, se non maggiore, onere di astensione tisp

originario, con evidente pregiudizio nei confronti dei loro diritti.

La tesi non puo essere condivisa, secondo questa Corte.

In primo luogo ¢ doveroso sottolineare e ripetere che, in linédi @a chi non era

contraffattore prima della limitazione, non lo sara neppure a ior-ragione dopo in

quanto I'ambito di protezione viene ridotto. Se cosi non fosse forrgbbe dire che l'area di

privativa, anziché esser stata ristretta, ¢ stata indebita ata, ma il terzo ¢ gia

mmissibile, contrastando

discorso non vale pero per chi era contraffattore primd della limitazione: il prodotto, che

inizialmente interferiva con le rivendicazioni o 1& narie, dopo la riformulazione,
a) puo interferire ancora o O

b) non interferire piu, a seconda ¢ ferenza riguardasse l'area ancora protetta o

azione.




i14/10/2018, sia idonea all'effetto voluto della limitazione del brevetto a' sensi dell'art. 7
comma III c.p.i;

11 testo brevettuale rilevante per il giudizio.

Le parti appellate sostengono che il testo brevettuale rilevante ai fini del giudizio

della traduzione italiana del brevetto europeo, depositato in data 24.5.2012. (cfr. doc. I

diT).

La Corte richiama, ai fini della decisione, I'art. 56 c.p.i. e l'art. 79, comm
A) Art. 56 c.p.i

Secondo C., T. in data 29.4.2016 avrebbe depositato unlistanza (aministrativa di

limitazione del brevetto ai sensi dell'art. 79, co. 2, c.p.i. e, nel fare

79, co. 3, c.p.i., in quanto l'unico modo per ottenere una limitagzione d€l testo brevettuale

ebbe violato l'art.

quando sia in corso un giudizio di nullita sarebbe quello iyi
In realta T., in data 29.4.2016, ha depositato in gpadizi @a uzione italiana ex art. 56
c.p.i., fattispecie questa del tutto diversa da quellaldi all'art. 79 c.p.i. in quanto non si

tratta di un'istanza di limitazione rivolta all'lUIBM o a

nuova traduzione del testo risultante dal pronto di opposizione in sede EPO (doc.
83 bis appellante). O @

Va anche ricordato, per completezza, T., ha successivamente depositato in data
16.11.2018 un'ulteriore traduzion

Board of Appeal EPO, prodotta

ex art. 56 c.p.d., all'esito della decisione del

doc. 96 unitamente al relativo verbale.

ur
necessarid traduzione.



-in sede di appello, T., sin dalla citazione, ha chiesto che la pronuncia abbia ad oggetto-i

testo emendato (doc. 83 bis);

del brevetto nella forma modificata (come risulta dall'alt I, pr@ott ifvriéposta al rilievo

formulato solo in comparsa conclusionale dalla ., unita brevetto "B2"

pubblicato - all. ii).

—in base al combinato

ifica del brevetto europeo

38 CBE deriva che la traduzione

sia depositata a pena di decadenza all'UIB o tre mesi da detta pubblicazione, ma
non preclude che sia depositata prin@)della st

Percio, consegue che l'unico testo

italiano. Dal coordinamento dell'art. 56.1 c.p.i. con I

itevante ai fini del processo ¢ il testo in forma

emendata, che ¢ l'unico testo at in vigore nel territorio italiano sia ora sia a
partire dall'inizio di efficacia d
originario ¢ come se non

esposto, piu rilevare.

B) Art. 79, co. 3, c.p




Si osserva che non c'¢ nessuna incertezza su quale sia la riformulazione proposta,
perché l'utilizzo della tecnica del rinvio a ben precisi documenti che riportano le
rivendicazioni ¢ del tutto idonea ad individuare il testo brevettuale di riferimento (

resto l'art. 79 c.p.d. non contiene alcuna prescrizione che escluda I'impiego di tale Q tea);

sia perché, in ogni caso, il testo ¢ stato riportato per esteso nell'atto di citazione in appe
hé, g , il test: tat tat t l'atto di cit 1

La legittimazione alla riformulazione del brevetto ¢ fuori discussione anche a

procura speciale rilasciata dal titolare al difensore, posta in calce alla citazi

DESCRIZIONE O
La Corte osserva.
Anche se non esistono modalita obbligatorie per la stesura dglld descrizione, ¢ noto (nelle

linee guida notoriamente rinvenibili anche on-line) seguire tna ma predeterminato in

possibile per consentire ad una persona esperta del ramo di poter replicare I'invenzione in

maniera autonoma (sufficiente descr@one).
La descrizione & caratterizzata dall'evi ione degli elementi tecnici che permettono di

ottenere specifici vantaggi.

La parte piu importante dg el brevetto ¢ rappresentato certamente dalle

rivendicazioni: dichiarazioni ta volte e definire e circoscrivere I'ambito di tutela

richiesto con il titolo bre

NULLITA' D TTO: PER INSUFFICIENTE DESCRIZIONE
revetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti

per riconoscere un'invenzione tutelabile- quali novita, industrialita ed




riguardano le modalita di redazione del brevetto, inteso come documento e titolo da cu
derivano in concreto la efficacia costitutiva della protezione e 1 limiti di quest'ultima.

Solo nel rispetto delle tassative prescrizioni di cui agli arti. 51 e 52 c.p.i, si reahzza&
finalita tipiche del regime brevettuale teso al contemperamento fra due opposte ¢ &
quelle del titolare del diritto di "proprieta industriale", legittimato al suo sfruttamento

ocfih

via esclusiva durante l'intero petiodo in cui questo gli ¢ consentito e quelle c[ie

dei consociati interessati ad apprendere i risultati del progresso tec a

liberamente alla scadenza del monopolio.

In questa ottica, la "descrizione" svolge una funzione tipica, p@la dimostrazione tecnica

afferente l'esistenza di una invenzione, nonché per la corretta azione della stessa,

anche avuto riguardo - al periodo di futura scadenza della evient privativa. Per tale

ragione, una carenza di descrizione nel titolo non puo essere ata neppure quando il
consulente dell'ufficio ravvisi in concreto 1 requisiti sot@' di una valida invenzione
(cosi Cass.23414/2009; Cass.21835/2009; Cass.

Qualora il brevetto sia descritto attraverso locuzioni pe€g/chiare, il contrasto tra due o piu
possibili interpretazioni evidenzia indirettame a genericita - e quindi l'inadeguatezza -
della descrizione della invenzione contenuta nel testo brevettuale, laddove non consente

di definire con sufficiente certezza '-mento tecnologico oggetto della pretesa di

"esclusiva"
LA CARENZA DI S TE DESCRIZIONE DEL BREVETTO .
Secondo la corte, dalla letturfa/delbrevetto oggetto di causa emerge che:

pelle
un punt ista strutturale alla stregua di un qualunque scambiatore gia noto all'esperto.

oltre quanto riguarda il dispositivo di alimentazione dei pellets, l'assenza di



splegazioni o raffigurazioni grafiche non puo essere considerata colmata dalla prese
nella descrizione di EP '221 (pag. 6) del riferimento generico a una "coclea" (pag. 24, 9.3.1
citazione in appello). Non solo infatti manca qualsivoglia rappresentazione grafica di/ta
dispositivo, ma esso non ¢ neppure meglio illustrato nella descrizione del brevetto.O
Dato che scopo dichiarato dell'invenzione ¢ di ridurre gli ingombri e fornire un ogget
d'arredo esteticamente apprezzabile, la disposizione delle parti della stugaj , n

modo spiccato sulla possibilita di realizzare i fini suddetti. E dunq
disposizione delle parti della stufa deve essere descritta nel dettaglio

apprezzare e riprodurre il trovato inventivo. Limitarsi a indic%s un ¢tto) (coclea) che

potrebbe essere un'attuazione del nominato "dispositivo di tra €nza dire come
tale oggetto ¢ disposto in relazione agli altri componenti della stufa’¢ insufficiente sia
strutturalmente sia funzionalmente;

2) l'impiego del termine "comparti" -alloggiati de

scelta non chiara che lascia spazio a diverse interpre

Se intendiamo per "comparti" degli spazi, allora esto del brevetto risulterebbe

incomprensibile giacché si parla di "inserimenito)' di "comparti" nei vani, il che lascia
intendere una certa loro fisicita: @uesta obieZlone . si limita apoditticamente ad

affermare che "non é vero che l'utiliz | termine comparti crea ambiguita: EP -
descrive chiaramente una stufa struttura suddivisa in tre vani (A, B, C), in
) ) C ) : ) . .

ciascuno dei quali ¢ inserito uy tivo comparto che alloggia specifici componenti” (p.

3) gli stesst Ay B e C, cruciali per realizzare l'asserito fine dell'invenzione di

diminfie ri, non vengono forniti di dati circa le loro misure (rilevanti proprio

al fine s 0), neanche sotto forma di range, cosi che il tecnico deve comunque



calcolare da sé tutte le proporzioni e come costruire un sistema adatto alle dimensioni™da
occupare;

4) non v'e illustrazione di cosa fungerebbe da elemento di "confine" tra un vano e I'

una parete, un componente, entrambi o altro. Risulta cosi difficile capire do@
precisamente collocati i componenti che si trovano tra un vano e l'altro. Non ¢ infa

chiaro se i componenti possano contribuire alla formazione delle pareti o E]e

vani (e/o dei comparti) stessi.

contraddetta dalla stessa descrizione del brevetto, la quale

comparti siano, in effetti, degli oggetti fisici (ad es. degli involuc

riferimento 10, che comprende la camera di comb e con il passaggio principale dei

fumi, il cassetto di raccolta delle ceneri, lo scambiatoredicalore e le aperture di ispezione;

nel vano "B" ¢ inserito il comparto, indicato

complessivamente con il riferimento 20, che
comprende il serbatoio di stoccagg@del corn bile, I'apertura per il caricamento e il

dispositivo (coclea) di trasporto_dei “pellets nel focolare; nel vano "C" ¢ inserito il

comparto, indicato complessivam il riferimento 30, che comprende l'aspiratore

dei fumi, completo del suo suppettoed il condotto di passaggio dei fumi provenienti dalla
camera di combustione".

Se 1 "comparti" fosse spazi", detti comparti non sarebbero "inseriti" ma

%
e quindi ambiguo e non chiaramente decifrabile, e tale incertezza non puo
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' o,

Inoltre, connesso al tema dei "comparti" vi ¢ anche quello, che sta a monte, dei "va

sebbene risulti chiaro che vi sia un vano centrale, un vano di destra e un vano di sinistra,

EP ] non indica in alcun modo quale debba essere la grandezza -nemmend™i
t

proporzione tra loro - dei "vani". Risulta cosi difficile capire dove sono preci

collocati i componenti che si trovano tra un vano e l'altro. Non ¢ infatti chiaro se

tutte le proporzioni e come costruire un sistema efficiente 'gbba

occupare, e non permette di conseguenza di comprendere quali s
contraffazione. Tra l'altro, alla grandezza (tra di loro e in lutg) dei vani non viene

contempo non viene
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completo senza che lacune come quella ora citata possano essete colmate "ex post™
forza di deduzioni di parte o di indagini tecniche diffido" (Cass. 21835/2009).

B chiarisce in comparsa conclusionale che la profondita "notevolmente inferi
significherebbe che, ferma una larghezza pari a quelle delle stufe standard faqt
quadrata (circa 500 mm), la profondita dovrebbe misurare il 50% o meno (250 m

rispetto alla larghezza di una stufa standard. Secondo la prospettazione

insegnerebbe a dimezzare in assoluto le dimensioni della stufa, che i
500x500=250.000 di superficie, misurerebbe 500x250=125.000.

Tuttavia EP - non insegna in alcun modo a dimezzare le d@ens

ma soltanto a redistribuire i componenti in orizzontale di modo ch
profondita (che diminuirebbe fino a dimezzarsi) si perde largheZzza (che aumenta

notevolmente, raddoppiando), trasferendo quindi il rapportod alad.

Se davvero il problema tecnico oggettivo di EP
della stufa, come sembra allegare T., e non quelledi ridurre gli ingombri in profondita
redistribuendo 1 componenti in larghezza, ecco
sufficientemente come tealizzare 1'invenzion peraltro rivendica il modo in cui tale
riduzione si ottiene e si traduce@ posizento esatto dei componenti e loro

"sinergie").

La profondita della stufa ¢ des averso una locuzione assai generica (ossia:
"notevolmente inferiore" risp ua larghezza ed alla sua altezza).
Quest'ultima questione ¢ st itenuta superabile dal CTU solo ricorrendo ad un

ia te, note alla tecnica".



Tale "ragionamento induttivo" in realta corregge ed interpreta additivamente 11

brevettuale e, correttamente, la sentenza impugnata se ne ¢ discostata, affermando: "Il

ragionamento induttivo utilizzato dal CTU appare al Collegio tuttavia non conforme

indirizzi della Corte di legittimita la quale ricorda che: 'ove difetti il requisito form
descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si po

come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere colmata ex post rza—di

deduzioni di parte o di indagini tecniche d'ufficio'(..) ne deriva la nullita oVa
21835/2009)".

0) si aggiunga che la rivendicazione 1 si riferisce anche ai rapporti déily/ grofondita con

l'altezza della stufa, anche qui senza spiegare in quale misura; %
7) non v'¢ alcuna traccia di insegnamenti riguardanti i "rappor@y ' tra 1 componenti
e/o gli "organi elettrici" della stufa, cosi come non v'e i o disegno che faccia

cenno ad un innovativo e complicatissimo perc

19 comburente e dei fumi
combusti, che [J] afferma essere il perno dell'attififa i iva di EP [} (cfr. pp. 29-31 ¢
50-57 della conclusionale [J)

ATTIVITA' INVENTIVA O @

Come evidenziato dalla sentenza di rado, anche per il tramite della citazione di

etd A1 <§) 9 distinti ma si integrano nell'indagine sui requisiti di brevettabilita va condotta



con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda, dalla cu
data decorrono gli effetti del brevetto (Cass. 2541/84; Cass. 918/85) e che la mancanza o
l'insufficienza della descrizione non puo essere colmata 'ex posi', dalla parte o
consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validita del brevetto S
23414/09)"..."La validita del brevetto per invenzione industriale suppone, sotto il profi

sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico/nen ancofa

esprimere una attivita creativa dell'inventore, che non sia semplice e di idee gia
note e rientranti nella normale applicazione dei principi cono Vita intrinseca);
sotto il profilo formale, ¢ invece necessaria la descrizione chiafa e completa del trovato,

consistente nell'indicazione del problema tecnico rispettoz trovato medesimo si

pone come soluzione, del gradiente di attivita 1
trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica 2 s, sez. 1, 23/3/2012, n. 4739 in
II Dir. Ind. 3/2012).

Ed ancora:"/ brevetto per invenzione richiede, oltre ai requisiti sostanziali della novita
intrinseca ed estrinseca, anche il r@ﬁsito f

cosicché la mancanza nell'ambito_d zione dell'indicazione del problema tecnico

ale della descrizione chiara e completa,

rispetto al quale il trovato si pon oluzione, del gradiente di attivita inventiva o




dell'ulteriore requisito dell'attivita inventiva e della non ovvieta, richiesto dagli artt. 12 ¢
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (ora arti. 46 e 48 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), i quali

distinguono i due elementi, richiedendo la sussistenza di entrambi; ne deriva la nullit

brevetto, per carenza di prova dell'originalita dell'invenzione, ove difetti il r
formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale

trovato si pone come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere co

in forza di deduzioni di parte o di indagini del consulente tecnico d'uff
sez. 1,14/10/2009, n. 21835).
Gli accertamenti della ctu ai fini della valutazione della insufﬁc@te

del dott.ing. - ha esplicitamente rilevato:

- che: "Lo scopo della invenzione ¢ quello di realizzare stufe ¢ tegmostufe a pellets che

possano essere agevolmente disposte in ambienti ristre orridoi e che inoltre

-che "andando pero un po' piu a fondo nell'a ella rivendicazione si nota tuttavia una
certa discrasia con quanto spiegato ¥PRg: 3 de 6 descrittivo (secondo capoverso) dove
si afferma che lo scopo dell'inyenzion raggiunto con una stufa nella quale i tre

componenti principali, ovvero il batoio di carico del combustibile, la camera di

combustione e 'aspiratore dei no disposti ognuno all'interno di un singolo vano e

dove detti tre vani, risulta la macchina ¢ assemblata, reciprocamente affiancati




spiegazioni esplicite che chiariscano gli eventuali effetti tecnici inaspettati, conseguiti dalle
caratteristiche rivendicate." (cfr. pag. 45 relazione C.T.U.);

~che: "Infatti una particolarita del brevetto | ¢ che molt degli elementi enunciati ge
rivendicazioni non sono esplicitamente descritti nel testo e mostrati nei disegni, Q e
riesce difficile distinguerli e comprendere esattamente come siano fatti" (cfr. pag.

relazione C.T.U.);
- "Per esempio il fatto che manchi una qualunque spiegazione scritt tfigurazione
grafica dello scambiatore di calore implica che esso deve essere considera n punto

irsi per altri

oppure l'aspiratore

di vista strutturale come un qualunque scambiatore noto, lodtes
elementi quali il dispositivo di alimentazione dei pellets al bruciat
dei fumi" (cfr. pag. 47 relazione C.T.U.);

- Quanto all'avverbio "notevolmente" utilizzato nel te

dell'opinione che le parole non permettono di chiati
quantificarlo: infatti 1'avverbio "notevolmente" 0, e, considerata anche la scarna

descrizione, esso ¢ di fatto un sinonimo del termine"séstanzialmente" (...omissis). Cio

non di meno lo scrivente ritiene dare un sensg compiuto all'avverbio "notevolmente", che
deve essere considerato alla stregua@ una carattefistica di una rivendicazione principale:

dato che dal punto di vista linguistic n ¢ possibile occorre procedere per altra via"

(cfr. pag. 48 relazione C.T.U.).
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-"Sostenere che queste caratteristiche consentano di risolvere il problema tecni

enunciato nel brevetto EP [, cio¢ quello di ottenere una stufa di dimensioni piu ridotte

una forzatura perché il testo non fornisce alcuna spiegazione al riguardo... " (pa
relazione peritale).

Ed ancora sullo stesso punto: "Tuttavia, essendo questa caratteristica dei 2

che ha fatto riferimento ad esso nella valutazione dell’attivit@nve
solution approach".

Ed ancora: "Alla luce della disamina che precede il convificimento¥del C.T.U. che la
tata secondo 1 rigidi

lla prassi italiana, a causa

immediatezza gli effetti tecnici derivanti dalleeristiche della stufa: per questo scopo

occortre fare quindi un lavoro di ana@ induttiva . pag. 80 relazione C.T.U.).
La Corte ritiene che, alla luce delle ioni tecniche, correttamente espresse dal dott.

ing. -, la sentenza gravata h sséapplicato la corretta interpretazione giuridica.

E stato infatti correttamente 1sciuto dal primo giudice che il "ragionamento

n za - della descrizione della invenzione contenuta nel testo brevettale, laddove



appunto non consente di definire con sufficiente certezza l'insegnamento tecnologice
oggetto della pretesa di "esclusiva".

Se infatti alla nozione di "profondita notevolmente inferiore" sono oggettiva
riconducibili le piu varie dimensioni e rapporti e se non ¢ chiarito cosa siano le "s@ e
e se il termine "comparti" puo avere utilizzo ambiguo, diventa allora davvero rilevante ¢

D QO

la descrizione del dispositivo, sia puntuale e specifica; altrimenti anche un tect

del settore non potrebbe mai attuare l'insecnamento del brevetto
bl

un'ulteriore attivita di ricerca e sperimentazione.

Infatti, la "sufficiente descrizione" non ¢ un requisito "forma% a se sfagnfre; ma ¢ anche

funzionale ai requisiti sostanziali (novita, attivita inventiva, indu ita)yche l'invenzione

deve possedere e che si apprezzano proprio sulla base di qudnto descritto, per cui pit

scarna ¢ la descrizione (come nel caso di specie) e me 1 ¢ per il brevetto per
poter proporre soluzioni effettivamente nuove e~inv tronte dello stato della
tecnica.

Cio premesso, la Corte d'appello ritiene che il brevett dimostra realmente invalido per
insufficiente descrizione, dovendosi accogli

¢ a domanda di accertamento della sua
nullita, con conseguente irrilevanza @lla valutazione circa gli altri requisiti per una valida

brevettazione.

Gli esiti della decisione de ione di Opposizione dell'E.P.O.

ntenza di prime cure a pag. 12, circa la insufficienza




sostanzialmente indifferente alle valutazioni rese nella sede amministrativa, che~é
disciplinata da diverse norme regolatrici e non di diritto italiano.

Merita poi sul punto evidenziare che il fascicolo dei documenti della opposizion
all'E.P.O. relativa ad EP [ ¢ diverso dal fascicolo della odierna causa. O
Quest'ultima variazione non consente di ottenere una minore profondita: lo spostamen

nel vano laterale dell'aspiratore di fumi e la rimozione del ventilatore dei 7 st

appaiono ininfluenti rispetto alla profondita della stufa stessa.

CTU e dal Tribunale.
Quanto alla domanda di conversione dell'invenzione in modello{di utilita.

In base all'art. 82 c.p.i., il modello di utilita pud consi uove conformazioni,

disposizioni, configurazioni, combinazioni di parti di un ’c ina, di uno strumento od
utensile o, piu in generale, di un oggetto d'uso.

Va ricordato che il requisito della novita intrinseca odello di utilita viene ravvisato

nella diversa configurazione di un meccanismo _pia noto, che gli consenta di fornire una
nuova utilita, attraverso accorgimen@ modifiche/ che non siano cio¢ soluzioni talmente
ovvie da poter essere attuate da qu operatore provvisto di elementari cognizioni

tecniche in quel determinato setto sson.19175/2012).

orma di protezione che viene concessa ai trovati




tuttavia convincente e va disattesa quanto alla minore portata del titolo stesso quale
modello di utilita..." (cfr. pag. 15 e 16 sentenza impugnata).

Nel respingere anche la domanda subordinata di conversione delle invenzione in mod

di utilita, la sentenza impugnata puntualmente afferma (pag. 20): "Va ricordat@ i

requisito della novita intrinseca nel modello di utilita viene ravvisato nella diver

determinato settore produttivo o commerciale" (Cass. n. 19175601 D
L'impugnata sentenza applica il criterio cosiddetto qualitativo di ohe del requisito

ione che le lacune

una stufa di tipo statico, non ¢ pr@'sm alctna ventola di circolazione forzata dell'aria
ambiente: dunque, il calore si trasmett convenzione naturale e per irraggiamento e
l'aspiratore di fumi consente la fone forzata del gas, mentre lo scambiatore di

Tali allegazio ntenute nell'atto di citazione in appello non corrispondano tuttavia al
testo % e, ex lege, circoscrive il monopolio.

Nel rifer haspetti, l'appellante utilizza una errata valutazione ex post, andando infatti

{ o esto brevettuale ed esponendo caratteristiche di:



- miglioramento di efficienza termica, ‘

- ulteriori vantaggi costruttivi, che tuttavia non trovano alcun riscontro nel testo

brevettuale.

La Corte d'appello, come gia il Tribunale, non ritiene di condividere le conclus%%
div @

CTU sull'efficacia e validita del titolo come modello di utilita, osservando che

bl

relativo alla maggiore efficacia termica della stufa. I1 C.T.U., forzando i
ha ravvisato un problema tecnico neanche esposto nella privativa brev / ovvero
quello dell'incremento dell'efficienza termica della stufa. O

Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato come 1' esidua wvalidita
rappresentata dalla "presenza di uno scambiatore di calor@ dei fumi aspirati
dall'aspiratore" -indicata dal C.T.U.- non comporti la salves la privativa neppure

come modello di utilita, perché si riferisce a un

gnico (ovvero la maggiore
efficacia termica della stufa) non enunciato nel b

Non diversamente, nulla sembra potersi desumere dalle piu ridotte dimensioni della stufa:

nuovamente, la minor profondita della struttufa~g¢on dimensioni ridotte ¢ da riconoscere
"perché i componenti sono aﬂocat{}n tre vani _alineati orizzontalmente", caratteristica

tuttavia gia ben nota.
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ragioni tutte sopra svolte, sia perché non risultano a tal fine indicate, lamentaé\e\; \

\
= \

—
sottoposte al vaglio della Corte condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle di

contraffazione.
Segue quindi il rigetto, con la conferma, anche sul punto, della decisione di primo @%
SPESE = O

O/

Le spese di CTU, correttamente sono state poste a carico della partgattrice\in primo
grado per il principio della soccombenza. Quanto invece alle spese_di lite "di/primo e
secondo grado, tenuto conto dell'incertezza sulla validita del %5)10 b evince dalle

vicende amministrative conformi delle pronunce dell'EPO e d%
i

appello, come

emerge anche dalla relazione del CTU, rispetto alle cui concldsioni it punto di validita

quale modello di utilita del brevetto il Tribunale e la Corte-so ti di diverso avviso) e
della particolarita del caso (la riformulazione del titolo a@dopo la precisazione delle

conclusioni, a seguito della decisione in sede di ¢ppe

ne europea e reiterata in sede di

appello), devono ritenersi sussistere i presupposti fpex

l'attrice/appellante e tutte le convenute/ appe@

ndo™nel procedimento di appello proposto da T.

l'integrale compensazione tra

La Corte, definitivamente pronut

s.p.a. nei confronti di

LN\ /

provvede: @

- rigetta l'appello princi proposto da [ s.p.a. e gli appelli incidentali proposti da ||

s.r.l. e da !)s.r. 4 rs5Q la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in
Lim

1544/2016 del 30 giugno 2016, pubblicata il 20 ottobre 2016, che

., COsl

materia

per l'effetto, ¢ a

- com%&;ebn{ggmlmente tra le parti le spese di lite.



Al sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti A

versamento del doppio del contributo unificato.

O



