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Sezione secomila specializeaty in materia i impresa

Composta da
dott.ssa Benedetts Thellung de Courtelary Presidente
]
dott. Camille Romandini consigliere
dott.sza Raffaslla Tronoi . consigliers relatore

tiunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di secondo ‘grado iscritta sl n.6860 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anmo 26J7  posta in  deoisione all'udienza collegiale del 21 ottobre
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Premidiiiiag/ittc  rappresentate ¢ difeso dagli ogminiimmmiiiesiambitiie

Tonimmilaiingor distinte procure in calee alla comparsa di costituzione in questo |
gindizio !
APPELLATE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16496717 pubblicata il 1°.9.2017 - del

Tribunale di Rewma Sezlone Specializzate in wiaterln & Impresa - in tema di brevetto

4
I

CONCLUSIONI

' '{*,t i‘; s

ppellante: “NEL MERFTO

* in via principale, acogrti e, dichiari la contraffazione del brevetio n@EGEGETNGS:
parte SNy i< ¢ ragioni evidenziate in naativa,

e per 'effetto, ciamg‘mdammda :indipem’fﬁgtemente dalle altre:

inibisca de_ﬁnitivémeme ognd  ulteriore Aﬁo;t;zimm dgl brevetio efo Pubteriore
produzione, assembramento, acqudsto, vendita, tilizzo efo qualsivoglia ulteriore attivita

che cogtituisca ativitd contrffattoria del brevetio n,GMEMNNSS. per le ragioni
evidenziate in narrativa; *

+ in via conseguente allg é‘;pf;essiqpe dal yqudio sub B.1, determini noa penale per
ogol wioclaziane, imssm:%tjég o ritardo nell’adempimento delfordine di inibitoria
definitiva, per 1¢ ragioni eyidenziate in nm'ré,tiva. Salvh ogni pil precisa determinazione
in gede istruttoria, ovvers ad c;pwm del Gludice ed anche in via oquitativa, si indiea

provvisotiamente tale penale nella misura di € 75.000,00 per ogoi glorao (o finzione) di

ritardo nell*oftemperanza dell inibitoria;  ~
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+ condanni 1N . o] riszrcimento del danno i

.....

v
E » - ‘;' . - - N w S
favore dc/URNTININNY, ;o le ragioni evidenziate in parrativa, nella misura parf a:

-ma titolo di finno ernergente, "ammontare che sard afaliticamente’descritto o provato-
m;i Prosieguo dﬁ? phudizio, in sede di memorie ex art. 183,c0. 6, ¢.p.o.

« i titolo &1 luero cessante, I'arnmontare che sard determinato all’esito delis CTU e

che, in via del tutto provvisoria e salva pill precisa detexminazione in sede istrutioria,
ovvero ad opera del Gindice ed anche In via equitativa, 5i indica provvisoriamente nella
misurs di complessivi € 15.000.000,00, olire interessi ce.dd. vomerciali & far data da
ciascuns scadenza tﬁmwstral‘cgwdﬁi}e rovalties dovitte e sino al soddisfo;

« g titolo di benefici realiFeati dall'antore della violazione, la somums che sard
quantificata durante la stessa CTU; a titolo di danni diversi da quelli economici, nells
misura che risulterd nel prosieguo dells cavsa e che in via del tutto -prwvisu;ia o salva
pill p‘zecis;, detemmﬁziﬁna in ae{de i'stmtt{;j'ia, nﬁvem ad opera del Giudice & anche in
vin equitativa, si indica prw:n_g%m‘i’ammne vella misara di € 1,000.000,00; owvero, in via
subordinata, nells misma determinata, anche complessivamente, in via equitativa;

+ disponga i} ritiro definitiyo dal commereio di tutti ¢ ciasouno degli apparati /o
elementi di apparati che ,_‘r,:gstitpiscono la violazione =de1w'bmvett0 n, (RGP nci
confronti di ¢hi ne sia pmpri;taxm o ne abbia comunqgue la disponibilitd {art. 124, co, 1,
3} ,.. per le ragiond evidenziate in narvativa;

~ dispanga la pubblicazione della senternza, per le ragioni evidenziate in narsativa, sul

quotidiant Il Sole 24 Ore”, “U Corriers della Sera”, “Repubblic”, “Italis Oggi”
nonché sul sito Internet imituzi;ma!& de] Smpmtiommiiies SN .|
- RN cvvero scoondo le diverse modalith determinate

dall’Beeano Giudiee; .
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* in via suhordmata, amerta ¢ dichiari 11 wrnpxmenta di atti di concorrenza sleale da

parte m per le ragioni evidenziate in narrativa,
Ba
eper ]’ eﬁgﬁuziascum domanda indipendenterente dalle altre:

= inihisca definitivamente ogni ulteriore atto di concorreniza sleale;

» in via conseguente allz concessione del rimedic sub B.2.1, determini una penale per

ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’adempimento dell’ordine di nibitoria
definitiva, Salva ogui pit precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del
Gludice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente tale penale nella misuea di
€ 75.000,00 per ogni giorno (o frazione) di ritardo nell ovtiemperanza dell'inibitoria;

» conceda gli “opportuni provvedimenti” perché siano rimossi ghi efferd dell’attivita
di concorrenza sleale, tra e ;-‘glr:u_'a}li il ritivo definitive dal commercio di tuti e clascuno
degli ‘apparatl ofo elemm&ﬁ 4:}1 apparati rispetto ai quali si & teouta la condotta di
congorrenza sleale; o

» epndarmi 1% al risarcimento del daxno in

favore del Signor@mmil nella misura pari a:

« g titolo di danno emergents, Pammontare che sark analiticamente descritio & provato
nel prosieguo del giudizio; in sade di riemorie ex art. 183,00, 6, o 4

« a titolo di Jucro ceﬁ-aanm,"l'mmmtave che sardl determinato all’esito della CTU ¢
che, in via del tutto pmwia@;irﬂ e salva pill precisa determinazione in sede istruttoria,

ovvero ad opera del Gludice e anche in via equitativa, st indica provvisoriamente nella

misura &i complessivi € 15.000.000,00, oltre interess! ce.dd. commereiali a far data da
ciascuns scadenza trimestyale-dplle myaﬁues domte o suw a} snddmfo,
» g titelo di benefici realipzati dallautore dalla vwlazmnm, la somme che sard
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quantiﬁaata dutante [a stessa C1U;
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« atitolo'di dfinni diversi, ga quegli economici, nella misura che risulterd nel prosieguo
della quantificata durante la ste§s& CT

+ a titolo i danni diversi da quelli sconomici, netla misura che risulterh nel prosieguo
della causa e che in via del 'tuttt; provvisotia ¢ salva pid precisa determinazione in sede
istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica
provvisoriamente nelia ;miaura;f di € 1.000.000,00; oevero, in via subordinata, nella
misura determinata, anche complessivamente, in via equitativa;

« disponga la pubblicazions della sentenza sul quotidiani “It Sole 24 Ore”, “II Cortiere

della Sera”, “Repubblica?, “Italia Ogei” nonché sul sito Tnternet igtituzionale del
Bt

ovvero secondo le diverse modalitd determinate dall’Hee.mo Gludies;

« iy via di ulteriore subordine. accerti e dichiari Iingiustificato ariiechimento da parte
diniglime P —r., Der Jo tggioni evidenzinte in narrativa, ¢ per
I'effetto, dispongd il ritiborso a favore del Sig. G della somma

» equivalents alle royalties qha sarebbero state corrisposte al Sig, @R in caso di

concessione del brevetto, nel termini gid definiti supra, e che in via del totto
provvisoria ¢ salva pitt previsa determinazione in sede Istruttoria, ovvero ad opers del
Gludice ed anche in y{&.,ﬁécluifativn, si indica provvisoriemente nefla misura di
complessivi € 15.000.000,00, o., )

» in via subordinata, quella che risulterd in corso di causs, anche a seguito di CTU
oVVEro, '

* in via di estremo subording, quelta che I'lllmo Giudice vorra liquidare anche in via

"
equitativa; .

. 1
t

« in ognl casp, con vittria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
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giudizio;

INVIA ISTRUTTORIA

sordine di esibizione ex art. 210 e.p.e. della documentazione tecnica nel possesso o
comunque nella disponibilith,defln EREEGE———_—_G—GGGEEE— . rolotiva olla
progettazione, sviluppo, produzione, importazions, momaggio, utilizzo, messa a
disposizione del sistema di gestione del transite ferroviario e delle sue componenti
nonché la docwnentazione relativa alla eventuale brevettazione del sistema efo dei suol
componenti; e/o

« ordine di esibizione o/o richiesta di informazioni alla controparte in relazione alla
documentazione fecnica nel possesso o comungue nella disponibilith deli-ANENGGEG_<GE:
e  (clativa alla progeftazione, sviluppe, produzions,
importazione, montaggio, utilizzo, messa a disposizione del sistema di gestione del
transito ferroviario e delle swe componenti nonché la docomentazione refativa alla
eventuale brevettnzione de} sistema /o dei suoi componenti ¢/o ordine alla controparte
di fornive gli elementi per,Videntificazione dei soggettl implicati nella produzione €
distribuzione del prodotti o del servizi che costituiscono violazione dei dirithi i
proprietd industriale ex art, 121, ¢o, 2, CPI;

« CTUJ volta ad sccertare (f) che il sistema comentemente utilizzato dallo@iiNGEG_ky

W o comungue per Ja gestione del traffico ferroviario
costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale numero GHENEE®

concessc «l GHEMRRINERS in data 3.11.1997, in quanto rappresenta Iattuazione,

nei suoi elementi essenziall e caratterisiiel, dellidea inventiva brevettatay {if)

Pammontare delle royaltjes che sarebbero state dovute al SOy «ppiicands uno

standatd 41 mercato, lnddove pet PMutilizzo della sua invenzione avesse concesse @REEL
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SO, Ol 2 terzl Jicenza di sfruttamento della propria
invenzione; cot SSpressa antoﬁ:'mzi'one al consulente ex art. 121, eo. 5, CPI di ricevere
i documenti inerenti ai quesititposti dal giudice anche se non ancora pradotti in causa,
rendendoli noti a tutte le parti”

PengiinpweimemiEl_ : “Voglia I'lll.ma Corte di Appello adita, per i motivi sopra
esposti, rigettare Pappello proposto dal Sip. Commmiamiey in quanto infondato e per
Peffetto confermare la sentenzs del Tribunale di Roma n. 16496 del 1/9/2017, Tn via
istrutiorla, si chiede il rigetio di wite le sichieste formulate da parte appellante in quanto
inconsistenti ed ininfluenti i finl della decisione fella canga.

Con vittoria di spuse ¢ gngx}?gtenza di causp,”™.

Per o altve societd ap kg’gilatev : “rigetto dell'appello proposto ex adverso eon piena
conferma della Sentenza di prico grado n.16496/2017 e con condanna dell'appellante

allintegrale refusione dells spesc, competenze ed anorari di giudizio” .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza n.16496/17 J Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di
Tmpresa , hia rigetiato le domande, proposte dnCEm by e confronti dIGMRENERP,
i via principale, ail’cheﬁam@nm della avvenuta contraffazione del brevetio n.
R avents ad qég‘a‘t:gp’dispositiw per la siourezza del teaffico ferroviatio e
veicolare, in particalare pqar iix;q?ntrollo auntomatico di semaford efo segnalazioni, seambi
i binaxi, scambi di carreggiate, passaggl a livello, interruzioni di rete viarta stradale) da
parte Hﬂll& convennta, framite "utilizzo del sistemi CO8 e SCMT , nou consegnente
inibitoria di opni lteriore violazions del brevelto, determinazione di una penale per

ogni Violazione o ritardo nelladempimenta dell’ordine &l inibitoria, condamnna al

e, 7
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risarcimento del darme, ordine & ritiro definitivo del commerclo i mitti ghi apparati
costituenti violazione del brevetio in questione e pubblicazione della sentenza, nonché,
in subordine, tese ﬁd accertars il compimento di atti di concorrenza sleale o in ultetiore
subordine ad accertare "inglustificato arricchimento 4i @R O Tribunale ha altrest
rigettato (a domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine proposia
dn WP nei confronti dell GTN.

Ha proposto appello SNt rotificato adWWM ed alle altre appellate , GNP
- T r— r—— —
m, quali imprese pid partecipanti al
L e isesiiibsiggiiinianag ., CUi
il eontraddittorio & stato ﬁﬂtﬂ%ﬂ in primo grado JENED, la quale chiedeva in via gradata
di essere da queste manlevate per I'ipotesi di accoglimento della domanda deiiisig
sal presupposto che taﬁer asspgii{tziene temporanes di imprese aveva collaborato con la
Iwaicsigliniime. por lo stodic ¢ la wealizzazione dei sistemi fervoviari oggi
utilizzati . L

L’appetlante ha insistim_[pﬁr la, riforma defla pronuncia appellata nel senso di «oi alle

conclusioni in epigrafe riportate, Si sono costituiteme, nonchs AT iepim:

I — e —————

Gonmpsniniitialiibingl chiedendo il rigetto del gravame & la conferma della sertenza
gravata, .

Precisate le’conclusfoni alfjudienza del 21.10.2619 ed assegnati i termind ex art.190
e.pec. , [a cavsa & stata trattenpta in decisione.

2, L*appello & infondato.

Esso si compone di tre.mptivi yubricati quali motvi in firrto cosl articolati:

@
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u) errata determinazione della portata del Brevetto @i , in quanto la senfenza pur
riconoscendo che Pinvenzions costifuiva wn *sistema’™ (1l funzionomento del sistema
era deducibile dally deserizione™: cosl a pag. 7 la sentenza impugnata), tuttavia ha
erroneamente escluso che Hatele elemento potesse vedersdl rleonoscinte rilieve nella
interpretazione del perimetro della protezione brevetinale, posto che era desumibile pit
dalla descrizione che non dalla rivendicazione.

b) errones asserita mancanza di altezza inventiva del Brovetio @, in quanto “i
brevette doveva considerarsi nulle per difetto del profile tnventive W pelazione alla
domanda di brevetto Haﬁan?é,f'z.. Okhimiiais " o cid nonostante che  quest’ultitmo
fosse relativo ad un sisterma ?gi._k"ricetmsmrstmore solo radio con comunicazione pontos
punto e dungue un meecgnismo discontinuo , mentre il Brevetto@RMrappresenta in
un'unica “mappa” it i@ﬁﬁg}l@gi scarmbiati da tuiti | segnalatori defla rete ferroviaria
con tutti i trenf attivi ¢ viceversa, contemporaneamente e senza soluzione di contimaitd,

¢) errones asserita mencanza della contraffazione, nonestante 'accertamento che il
sistema SCMT comprende parte degli elementi della rivendicazione n, 1 del Brevetio
S & parte delle funzionalith del BrevetioulRmim.

Segue la Nustrazione di uitericr] tre motivi in diritto del seguente tenore :

)

ay violazione dell’art, 52 CPL , poiché se da un lato la stessa sentenza precisa che a
mente dell’art.52 CPI ’gg‘;lu determinare Pambito i protezione vanne tenuti in
considerazione anche :gli!g;!‘qmﬂnﬁ gquivalenti a quelll contenuti nelle rivendicazioni
medesime” (pag. 6 della spntenza impugnata), dall*aliro lato , in termini assolutamente
incompatibili con PPart, 52 CPT, si ritienc invece che Ia ricostnezions del contenuto del
Brevetto @b vada effettuata “sulla base delle sole rivendicazioni e con Uausilio delia

descrizione dell'invenzione ai solf fin interpretativi ¢ non integrativi della portaia

9
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medesima® ; T

b) Viclazione dellart,115 e.p.c. poiché il primo giudice non ha apprezzato gh
elementi di prova deriventi, dalla condotta processuale avversaria , posto che le
controparti d i relativi CTP si sono sovents riferiti all’invenzione del Signor§ilily

come ad un “sisterma ”, cosl palesando come il proprivm del BrevettdMg consista nel

suo contenuto funzdonale ¢ non nella semplice sommatoria degh elementi fisici di cui si
COMpPOne. t

¢) violazione delPart.132 c.p.e. stante il difetto di motivazione della sentenza posto
che essa manca i quisiasi presa di pesizions sul punt oggetto di analitiche
_ contestazioni e ampie argomentazion] critiche svolte dall attore anche in sede di CTU
(errata definizione del contenuto della privativa censeguentc alla concessione del
Breve:ttu‘ ; asserita mancanza di altezza inveotiva del Brevetto GEggh ; asserita
mancanza della contraffazione E“,mmta interpretazions ¢ violazione dell'art. 52 CP1).

Le censute sono nel complesso infondate.
™,

3. Liindividoazion

Parte appellante assump. che il brevetto di cul trattasi ha ad oggstto un sistema,
composto di element matggigli‘(agxemi di trasmissione, semafori eto.y ma consistente nel

coordinamento di pils sotiosistemi intereomnessi, 1 funzionamento del sistema
inventato sarebbe incentrats sul comtrolle del tremo in tramsito ¢ sull'invio
dell*informazione rilevata dai sensori di transhto e codificata dal decoder encoder a tutti
i componenti tra loro interfacciatl per il controllo del transito del treno (semaforo,
passaggio a livello, scambio, freno, rete di monitoraggio/comando traffico ferroviario),
al fine di attivare tutte Je reagioni necessarie in caso di problemi ne} traffico ferroviario

(riduzione andatura trent ?;tegggsatk ohiustira passagei a livello eto.)

s 10
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Laments dungue Dappellante che exroncmmente il primo gindice aderendo alle
pmsp@ttﬁzioni delle convenuty ,odierne appellate, ha titenuto che il brevetto avrebbe ad
oggetto i soli elementi matgr}ali‘, & non fl sistema che 1i connette (*mezei di trasmissions”
¢ “mezzi per il controllo dei semafiri ... degli scambi ... ¢ ... dei passaggi a livello™), e
cid contradditioriamente poiche da un lato la stessa sentenza impugnata riconosee che il
Brevetto@IIR tappresenta un “sistema” (il funzienamento del sistema era decucibile ,
dalla descrizione™: pag. 7 della fentenza impugnata), dall’aliro , erroneatente , eseude r
che a tale elemento potesse vedersi riconosciuto rilievo nells interpretazione dsl
perimetro della protezione brevettuzle, posto che esso era desumnibile pit dalls
descrizions che non dalla riviendicaziona , Cost facendo la sentenza avrebbe violato
Part.52 CPI non dando ad@ggaw rilievo alle descrizioni . Bd infatti al secondo comms,
la norma statuisce che “‘iﬁlimffli ﬁf@ﬂa protezione sono daterminati dalle rivendicazioni;
mttavie, lo deserizione ﬁg ‘gu&iisa‘gnf servono ad interpretave Te rivendicazioni™; al
successivo terzo comma, 91}@?;;"“‘;5@ disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo
da gavantive nel contempo un'equa protezione al vitolare ed wna ragionevole sicurezra
ghwidica af rerzi”™; el comma 3 bis che “per determinave Vambito della protezione
conferita dal brevetio, st tene nel dovuto conto di ogni elemento equivalente ad un
elemento indicato nelle J‘ivendigasianf”.. Di qui, secondo I'appellante, Perroneits del
ruolo attribuito alle ﬁ‘vquicgg:iqni seeondo il Tribunale , posto che non avrebbe senso

la previsione normativa ¢he _garantisce la protezione brevetiuale sulle base di alttd

¢lementi equivalenti ad un elemento indicato nells rivendicazioni,
Yamenta ancora sul punto I'appeilante che il Tribunale aveebbe omesso di
considerare, al fine df individusre nefla invenzione hrevetiata dall Sk un sistema, la

condotta di non contestazione defle controparti , che fpetutamente nei propui seritti

11
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avrebbero indicato lo stesso ¢ome sistema, ¢ ¢id in violazions dell*art. 115 cp.c. .

Nel complesso le censufé-sdhg infondate.

Preliminarmente va esclusa !e; violazione deilart. 113 c.p.e. poichd il prineipio di non
contestazione ha per oggetto 1 fatti storded sottest a dorhande od eccezioni, ma non le
conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di document! , qui il
contenuto del brovetto per cul & cousa ; la non contestazione non pud riguardare wna
ponchusione ricostratitva concernente la valwtazione del brevefto (cfi. anche Cass,
122017, n. 30744y Cass, 6172/2020 ). La individuazione dells invenzione oggetio di
brevetto ha caratiere fnrt:an}ﬁ;}te valutativo, e , pertanto, va necessariamente ricondotta
&l "thema probandum” cume 5;!§sc~:ip1inam dall'art, 2697 e.¢., la cul verificazions spetta al
giudice { Cass. 21460/2018) .

Peraltro Ia circostanza che per indicare 'invenzione deliimisieb opgetto di brevetic
sl sia fatto riferimento nel corpo della sentenza o in alouni agh athi di parte  alla
locuzione sistema , intendendost Piusteme dei dispositivi ¢ mezzi, non puo avers
aleuna implicazione ai fini deila effettivo accertamento dellPoggetto della tutela
brevettuale, .

Dalla relazione di CTU da§i’§ng.m( relazione depositata il 25,7,2012

\

cui & seguifo un su_ppl%&mgpm; datato 9.7.2013 ) risulta che il brevetio in questione

prevede sel rivendicaziord di vl la prima indipendente e le altre dipendent] dalla prima,
ossia rivendicazioni che contengono in sé tuite le caratteristiche della rivendicazione
da cui dipende con aggiunta di altre caratteristiche.
Orbene la CTU (e, indi, i Tribunale che ne ha condiviso Ie_ conclusioni) ha
correttamente operato la ricognszione della portata della tutels brevettuale parfendo

dall’esarne della rivendicazione n.! del Brevetio . La vivendicazione n.} & del seguente
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tenore , * Dispositivo per la sicurezea del traffice fervoviario ¢ veicelare in partieolare
per il controllo automatico di semafori e/o segnalazioni , scambd di binal , scambi di
carreggiala , passoegei o livello, interrizione di rete viavia stradale caratterizzato da:

-mezzi i ricetrasmissione. d lerra e sui treni-, sensori di trawsito e mezzi of
rilevazione ed aflarme installati all'interno delle locomolvici, cosl da evidenziare
qualsiasi difetto o situazione imprevisia delle Unee;

- mezzi per il controllo dei semafori posti nella rete ferroviaria [...]

~mezzi per il cantrollo degli scambi di binari [...]

-mezzi per i controllo del passaggi o livelle [...} (vedi CTU pag. 506 )]

I CTU ha dungue rilevatd che la rivendicazione indipendente 1.} prevede per Ia
soluzione del problema facr.zim un sistema che comprende precise caraiteristicle
teeniche ( mezzi di ricmragg@is‘,yian& , sia & terra ohe sul treno , sensorl di transito e

relativi mezzi di rilevaziong sul temno, mezzi per il controllo dei semafori degli seambi e

dei passaggi a livello ) , hutrgvia essa xon & in 3¢ esplicativa del suo funzionamento ,
non contenendo aleuni z‘gygjc:aqiane utile per comprendere la velazione struturale &
Simzionale delle diverse parti indicate che sia diversa dolla generica finalitd © per ia
steurezza del traffies” . { cosl la CTU a.pag.12)

1l ©TU ha inoltre affermato ricorrendo alla descrizione del breveito , che
Pinvenzione riguarda il mmrqliq degli apparati di tera della rete ferroviaria (semaford,
scambi di binari e paasz*tgg‘i A livello), precisando che # sistema & cosfituile
sostawzialmente da tre sotlosistemt, coesistenti ¢ fra loro simili wella logica di
funzionamento, qui df ‘meg}:{gy,{sc«:hemaﬁzmm. E' previsto un sensore di transito ad und
ceria distanza dai[%;apﬂt‘q{gﬁg ferra da controllave (semaforo, scambio o passaggio a

livella). Quando Il treno passg in prossimités del sensove di transito, avvieng Hno
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scambio di informezioni tyg freno, sensore ed apparato i terra. Se i datl indicano che
'apparato di terra non sifrove nella condizione di sicurezza in eul dovrebbe eytere (ad
es, pussaggio a livello alzato appure scambio mal posizionate, ecc) I sensore i
transito invia all'apparato di terva un segnale di comando che fo forza a poviarsi nella
situazione di sicurezza prevista.” Secondo il CTU dunque “if concetto inventivo che &
alla base della soluzione proposta & quello di un'azione diretia sugll vpparat! di terra
(semayford, scambi e passaggi a livello) che i freno man mang approssima durente i suo
pereorso, ogni volta che le condizioni lo richledano per wna magglore stewrezza, £'
dungue previsto un imerve:gtﬁ dr‘[wmﬂnda sull'apparate di terva lnnescate direttamente
dal passaggio del freno in' gg;romimim deif ’@pamm stesso” (pag. 8 CTU).

I CTU ha quindi gﬁﬁ@@ﬂﬂtg che la portata del breveito @M 8 definita
sostanzialmente dalla rivendicazione nl che & improntata ad una definizione
esclusivamente strutturady del dispositive che vuole definire , mentre "unica modalitd
di fonzionamento del brevetto deseritta & quella testd sdassunta , ricavata da una letiara
della ;wendfeazime alla luce appunto della descrizions { cost I'elaborato del CTU del
25.7. 2012} !

Al CTU & stato pure ci}iastm , in sede di supplemento , di integrare la risposta al
quesito sulla portata defla invenzione , mediante la reostruzions di questa sulla base
della sola rivendicazione,, con. Pansilio della descrizione per la mera interpratazione ma

+
non per la sua integrazione. |,

E gquindi i} CTU ha chindto che la portata dellee tutela brevetwale & defintta dai
termini ompl e gén«m’ci della rivendicazions nl ( priva come detto di una
individuazione della relazione strutturale ¢ funzionale delle diverss parti) e non invece

dai passaggl della descrizione che fanno riferimento & specifiche solnzioni e tecriche
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tmplementative delfa rivendivazione w1 e che ne descrivono il funsionamento in
fermini opurativi,

Orbene, chiavhti § termind in cui 81 & espresso {1 CTU nell’ambito del quesito
postogli, non pare alla Corte che la sentenza abbin  posto 'accento, come invece
sostiene Insistentemente "appellante, sulla nozions di “sistema” al fine di negare il
rilievo nelle interpretazione de] perimetro della protezions hrevettuale, in quanto esso
sarebbe gtato desumibile p:iﬁ dalla descrizions che nen dalla rivendicazione .

Gidva innanzitutto precisare che nella specie si pud anche adottare il termine sistoma

par indicare la circostanza , ¢he si fa riferimento a pbl dispositivi , ma non & & pur

sempre in presenza di un brevefto di prodotte . Bd in owdine alla  distinzione ira
rivendicazione di prodotto ¢ di procedintento va chiarito che , come rilevato dal CTU (
vadi pag. 2 risposta alle mf,sewazioni delle purtf al supplemento di CTU} alle
rivendiceziont di prodotto ':.{tﬁpmtengwm totte Jo rivendicazioni che ¢ riferiscono a
dispositivi , apparati , sisigmi, gte. mentre le rivendicazioni di procedimente viguardano
tufte ls vivendivaziont cft},a gl riferigcono a metodi , processi, procedimenti, wsi . Mel
case in questions ove lu rivendicazione bravettuale si riferisce a dispositivi , anche se la
si volesse interpretate coms rivendicazioni di sisfema , & da considerars] rivendicazione
di prodotto,

In secondo lnogo si osserva che nell’econemin dell’accertamento peritale & , indi,
delle stainizioni rese in semtenza , Ja questione dells individuazione del perimeteo

1

brevettuale sulla base della ﬁglu tivendicazione o mche della descrizions , ha aviin in
realth scarso rilievo poich¢ la yalutazione della nullith del brevetto per difetto di
altezza inventiva , come gi vedrd meglio nel successivo paragrafs, & atata in ogni caso

condotta avendo viguard«g;gila invenzione come risultante dalla rivendicazione letta alla
RS P .
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luce della descrizione ; di taleh essa non risulia condizionata della circostanza ohe si
faccia o meno riferimentos al tasto della descrizione al fine df interpretare  [a

rivendicazions, .
;’" % [ ‘.}

Perde dungue anche ¢ile;:mnza , nella specie, la questione della interpretazione
deil’art.52 CP1 posta dal motivorcon il quale i ne & denunziala la violazione,

Ad ogni modo si deve ribadire che detta norma , nells attuale formulazione tichiamata
dall’appellante , & interpretata dalla glursprudenze pity recents nel senso di attribuire
alla descrizione ed i disegni allepati alla damaﬁﬂa di concessiona di un brevetto
industriale zolo la fungions c:l}i Lhigrire ed interpretave la rivendicazione , escludendosi
che questi possano determﬁviarw il comtenute faddove guesto sia del tutto generico con
riferimento ali'indicmimi:? det  limiti delle protezfone ( Cass.  2207%2019;
Cass.G373/2019) .

La Suprema Corte ha anche di recente affermato( vedi Cass. n. 6373 del 5.3.2019)
con riferimento alla normativa previgente che «Lindividuazione dell’oggerto dl wna
domanda & esclusiva va effettunia attraverso Vesame della descrizione ¢ della
rivendicazione, posio u‘he; o norma dell'avt. 59w, 3 del R.D. 29 glugno 1939 n 1127
lepge invenzioni ], # brevetto & nullo quando INnvenzione non & individuabile
dall'nsieme delle descrizione g ehe, pertanto, fa vivendicazions deve essere interpretata
anche alla luce del dato tecrico risitante dalla sudderte deserizione.» (Cass, 0. 1072
dell'8£2/1999), principio recentemente confermato anche in relazione alla codificazione
in materia di proprietd industriale con l'affermazione che «l'individuazione del limifi
della protezione del trovato, ricostenibill per mezzo delle sue rivendicaziont, af sensi
dell'are. 52, comma 2, del ﬂ.fé& n 30 del 2005, & emucleabile anche attraverso I

deseriziove del Praverto stesso, ove le sole rivendicaziont che lo cavatterizzanc non
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siang syfficienti a dar ecomto momode chiare della lovo portaia.ny (Cassn 15705 del

28/7/2016). In definitiva dungue, pare a questa Certe, che il principim de’ﬂ.a. centm’[it&

delle rivendicaziord con una funzione avsiliaria di tipo salu unemmtatwo de!"

B i e s e

- componenti deserittive, rispetto al quale in ogni ceso Iindagine condotta dal CTU & dal

Tribm‘iale nella senterza oggl appellata risulta coerente, sia nella sostanza affermato
dalle giwlsprodenze mepgiovitaria mene risalente e anche con rifecimente alla
normativa previgente rigpetto al €P1 |

Infine non pud condividersi Passunto delPappellante secondo cui  lindagine

delPingegner CH—y %‘ﬁ%}r’?ﬁg’ba limitata alla sola rivendicazions n.l del Brevetto

WD 1l CTU he esaminato tutte le tivendicaziond del brevetto @M, ( si veda la

dettaglinta analisi alle pagg. 13 ¢ seg. dedicate alle rivendicazioni dipendent!) ed ha

g

ovviamente concentrato la propria analisi ¢ valutazione della portata dﬁlla tumla

T

bmvettuale con. mfmrxm&nm alla rwendmazioua nl pmche questa & iumca

N

rivendwazmnﬂ mdlpandmta, menire “le ulteriovi rivendicazioni presenti sono fuite

S v T

rivendicazioni dipendenti”. (cfrpage3 ¢ ss, della CTU ). ..I“f;ﬂgi?ftﬁf?fw’??i‘ﬁ‘

protezione offerta da un brevetio &, infatti, contenuta nelin rivendicazione principale, o

-indipmdente, wmentre la ,_riy‘agtg,’l'ica@zﬁnm dipendente che richiama ama principate slla !

quale aggiunge ulterior] cm*amfxmazium é vahda 38 & vaiida Ia prmmpaim ed. & violata

-

[N
i ki et i b A A

purché sia violea la prmc«lpal@

R

H motive va dunque mgaﬂato.

4, Mancanys di altezys ’nventim del Brevetin

La sentenza ha riconoseiute la “rovira vgpette aile dedotte anterioritd in relazione
alle combinazione delle carafferistiche tecniche come rivendicate™ , tuttavia ha yigettato \

la domanda attorea riteniendo che il Brevetic eummbdoveva considerarsi nullo per difetto
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di “profilo inventive” in relazione alla domanda di breveto italiano . GGG
(undeo antecedente oggetto di produzione documentale in istruttoria),

L'appellante contesta tale conclusione in quanto il brevetto anteriore prevedeva un
sistema di gestione ¢ controlly del fraffico ferroviario con una postazione centrale di
controllo & di comando dotata di mewzi di radiocomunicazione bidirezionali per ricevere
ed inviare dati con i treni in transito , come tals €880 non pud rappresentare un
antecedente rilevante per contestare [altezza inventiva del Brevetto @i Cid in
quants : - il brevetto n, TERERESMER ha ad oppetto un sistema di ricetrasmettitore solo
radio con comunicazione purnto-punto (periodico) ¢he consente al ‘perfmmle di trene di

ricevers un messaggio da un ]%untc di segnalazione prezents su una data, linea farroviaria

{dall*apparato di trasm’issiqne pilu vicino al treno in quel momento) relativamente alla
sitnazione della rete in quﬁ},magm, salvo interruziont periodiche;

Al Brevetto @ik i‘gvem‘a, rappresenta in uounica “mappa” tattl { messaggi
soamblati da fulfi i mgmlawr@* della rete ferroviaria con tutti { treni attivi e viceversa;
assicura dunque la sicurezza delllintero waffico ferroviado, sulla refe e lo sue
interconnessioni, senza escludere froncont di binard o binarl adlacenti; rappresents,
pertanto, un sistema integrate di ricotrasmettitort & comunicazicne dell'intera rete di
traffico ferroviario, che consente, ad esempio ¢ & differenza dell’aliro brevetto, il
controllo continao & mnmmﬁn‘r@mu del convoglio proveniente In senso contrario o la
presenza di eveniual inm::r}lzgmi di rete viaria, o la presenza df incidents nella linea
cireolante nel senso inverso;

<il brevetto n. m rappresenta vn mescanismo di comunicazione
discontinuo, mentre i Brovettodmmimpal contrario, rapprasenta un sistema integrato di

comunicazione continua, nel quale tuiti gli apparati di ricetragmissione operantt sulla
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rete ferroviaria contemporancamettte ¢ senza soluzione di continuitd forniseono
aggiofnamenti sol loro 'émto in un sisterna a rete, completamente accessibile dal
personale di ciaseun trend (o Jtre 4-£he da tezra).

Le cansure sono infondate.

La valutazione del Tribusale & , infud, saldamente fondata sulle risultanze di un
elaborato peritale esaustivamente e wugmamente- motivato , ehe ha compivte altvest
analitica disamina ¢ vonfutazione delle ossexvazioni delle controparti.

Giova ricordare che in  materia di Brwett&, per la sussistenza del requisito
della novitd intrinssoa da{{*ﬁp%ﬁmmane: non & richiesto un grado di novitd ed originatith
assoluto rispetto a qualsiasi, Hrer_;admm: cognizions, ma & sufficlente che essa rignard]
mwove implicazioni & ““F!‘{?,}!&é di elementi gia noti, associsti o coordinati in modo da
oftenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile ( Cass, 2015/ 12510 ).
L'invenzione industriale sf fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora
risolto, atta ad avers concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un
progresso rispetto alla teenica e alle cognizioni pressistenti e da esprimere un'attivith
creativa dell'inventore { Cass. 2012 / 19715 ). B’ invenzione di combinazione quella in

cui lo sforzo inventivo consiste nel coghiere i wma plurality A elementi, o mezzi diversi,

in tutto o in parte giad noti, un principio ¢he consenta di odenere un risultato nuovo
attraverso la lore coordinazione originale, mentre & iilevante che lo idee Inventive di
base slano gid conoschute, ove si accerti che la somma di tali ides non & alla portata di
qualgiasl tecnivo, in quante non risulta evidente dallo stato dells tecnica ( Cass.
201 Ofi 7907) 3 al fine di titenere valldo il brevetto si deve ciod riscontare lo sfficviente
altezza Invertiva del riteovato (*Casss. 2012/17376) .

Nell*indagine svolta it CTU §f & correttamente adeguato a tali principi gluridici od ha
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rilevato come, sabbene il brevettoaiismin! descriva un sistema che mntempomnemncnte

ARt S

conirolla semafori, scambi & passaggi a livello , menire nel bmvettc:n mﬂm‘mw TOn é

Mmoo AL AN

e:spmitamente dcwrntm Ia pwssxbth di cautm!lme se.mafon tuttavm l”apphaamﬁnu dal

il

iz AR

smtema all'eno o all*alten apparato di terra non é dl per sé n dnffamnza s1gmf"catwa

smtcm iE pmfilt) i entivo . Infapts la modalith & mnmﬂm cff semnjbri passagel efo

seambi & per come descritto nel brevetto SR sosianzialmente sempre la stessa ed §
dispositivi previsti per 1 loro controlli sono | medesimi nei tre cast Di conseguenza la
rivendicazione n.1 del Brevetto @R | guand’ onche la 5i volesse considerare nuova &
nulla per carenza 41 attivitd inventiva alla luce della tecnica nota ed in particolare del
. documento DI [ossia il brevetto anteriore n. CHRRGEGNIRE ] ( cfr.CTU a pag,10).

In gintesi , dungue, deve ritenersi che Pimplementazione ad altri apparati o mezzi

temtion

 bagag

per o tecnico medio del | ramo con '

et oo AR e b e AL

carattere generalo, sarebba risyltata ovvia non richiedendo artivith Inventiva e I'impiego..

di nozloni ¢ capacith particola. .

Ona fa eritica di parte appetlante # tali coerent] ed argomentate conelusioni , si fonda
su di una ricostruzions dellp fnvenzione brevettata che per quanto gié detto al paragrafo
precedente non rova riscontro in atti . Ed infatti Pappellante fa riferimento ad un
controllo defla mareia del corvoglio , ad vwea “mappa™ df turti { messaged scambiari da
rutti | segnotatori delln veta forvoviaria con tutt? § ivend ottivl e viceversa; ad an sistem
integrato di ricetrasmettitori ¢ comunicaziome dell‘intera rete di traffice ferroviario,
che consente comrolle continye e contemporaneo del convoglio proveniente in sense
contravio o la presenza i gventuall interruzioni di vete viaria, o la presenza di

incidente nella linsa circolante nel senso inverso , in breve una realtd tecnica che nen

B

one, pur letia alla Tuce della clmmmum (i veds la

et

trova riscontre nella rivendi

FRTSNR P
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parte della CTU  richiamata nel paragrafo precedente ove si {llustra analiticamente
Punica modalith di funzionamento del brevetto di cul alla descrizione brevettuale)
dalla quale non ai rimﬁ?rmm gli aspetti dell'asserifa integrazione fia i diversi enti
comartdati & controllati nonché T'asserita integrazione, nel contesta della rete ferroviaria,
dei diversi dispositivi di terra e di bordo. Come correttamente rilevate dalle appeflate &
significativo che in tutta la descrizione del Brevetto mmimb cd in ciascuna delle
riverutcaziond non of trovano rr‘mi adoperati { termini sistema integrato | integrezione df
datl , trasmisstone di duti , postaziont 81 controllo,

Giova ricordare che la ;fl;}n;zim& della rivendicazione ( e quale avsilio interpretativo
della prima quelio della desg;imipm ) & quelia di individuare esattamente ed in maniera
oggettiva il contenuto della tutels brevettuale, a tutela del diritto dei terzi alla certezza
giuridica, al di 14 di cid che il titolare avrebbe inteso proteggere ma in realth non ha poi
introdotto nelle rivendicaziond, pur imterpretate con 1'avsilio dell’altea documentazions
tecnica.

1l motive va dunque rigetiaty,

5. La infondatezza delle gensure espminate riguardanti 1a nullith del brevetto Orsini
per difetto di altezza invenﬁ;v@ comporta la infondatezza delle domands tutte proposte
dall'Orsini ¢ rende du)pq:g?i superflue Pesame degli ulteriori mofivi riguardante
I"agcertata assenza di contiaffazione del brevetto medesimo,

6. L’appellante censura, infine, la statuizions sulls spese assumendo che stante la
“reciproca soccombenze” tra attore ¢ convenuto di primo grado e la conseguente
disposta compensazione sulle spese, non potevano porsi a varieo dellattore Je spese dei
terzi chiamati.

La tesi & priva di fondamentg.
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Le spese del tersi chismati sono state poste correttamente a carico dell®odierno
appellante in forza del principio ¢i causalitd ( cfi. fra le tante Cass. n, 2492 del
0BA02/2016, sccondo oni , In tema di spese gindizial]l sostenute dal ierzo chiamato in
garanzia, una volta rigettata In domanda principale, H relarivo onere va posto « earico
della parte soccombente che hg provocate ¢ glustificate la chlamatg in garamzia,
applicazione el principle df causality, e cid anche se Daftore soccombente now abblo
Jormularo aleuns domanda nei confionti del terzo).

La compensazione dells spese tra attore ¢ convenuto per reciproca soccombanza,
non fa del resto venir meno Ia soccombenza dell’attore idonea & fondare la condanna
alle spese in favore della parte chiamata

Quanto alle richieste dstruttorie questa Corte con ordinatza riservata depusitata 1l
2.10.2018 ne ha rilevato la imammissibilith per non essere state specificaments reiterate
in sede di precisazione delle vonclusioni in primo grado, e pertanto da intenderst
rinanciate { off, Cass. 2017 119352 e Cass. 2019 0, 5741 ).

L'appello deve essers rigettato con integrale conferma della pronuncia gravata .

Le spese di Hie del presente grado di givdizio di tutte Je societd appellate seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositive, in applicazione dei valori medi tenuto conto
dal valore della domanda quri.@ 15.000.000,00,

“av ok

, . PoM

Definitivamente decidendo sull’appello proposto da Gueisminiesds contro o sentenza

n 16496 del Tribunale di Bowsm « Bezione Specializzata in matevia di Impresa - e nel

confronti i Teiieieietelseeinmlonie s — i
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cosi provvede:

&) rigetta entrambi § gravanii ¢ conferma la sentenza impugnata ;

b) condanna I"appellante -a rifondere le spese di lite del grado di appello alle

appellate, spese che Hquidd <in. favore di RilleesEEEGy . i U0

50,384,00 per compenst , oltre onerl accessor] e spese generali al 153% , nonché

complessivamente in euro 53.488,00 per compensi, oltve oner accessori & spese geneorali

al 15%, in favore di

o) da atto della sussistenza dei presupposti di ewi all’art 13 comwmal quater
TUILIS2002 per la im@:gr@rg%i?m di somme dovate a tiolo di contributo unificato da
parte a:ii entrambi gli appvslgam%‘

Ruma 23,2020 ] Il Presidents

1 consighere relatoye

L
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