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Le importazioni parallele
e la revisione del diritto dei1 cartelli
Le cose miglioreranno?
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La hibvera 'Lm]:mrl.'l:r.i{mu paralle-
la, ossia la possibilicy o intro-
durre in uno stato prodoti che
sOMO TG sal messi in circols
zione i skan terz dal bl lae
del brevetto o con la sua ap-
provazione, deve, secondo i
sl fautort, avere un effetlo B
vorevole Ul consumaton ¢ con-
tribuire ad abbassare 1 prese.
Gl ostessi rimandano ad uno
studio effetionato suincaieo del
C—tm:ii.glit:- Federale, che ipotins
il 6-11% i diminueone dei
preze nei mercati di prodoud
Formaceutici, prodoti wenolo-
mici, elettronica di consumo,
cletbodomestict, auloveicoli ¢
orolog per un volume wolale s
ouei mercati da 2,7 a 4.5 mia.
CHF e vendite allargate da 11
al3l milioni CHFE, se le baorie-
e giuridiche per unimports:
wieme parallela dovessero cade-
re. D comverso, gli oppositon
della libera importadone pa-
rallela temono una minacci
per i post di lavero nel campo
della reorea ¢ dell mdus o,
Sostengono pure che 1 produat-
tori non venderebbero pit i sin-
poli prodot in cortd pacsi e
21, s dovessero temere che 1
prodots potrebbern venic -
portat dat citat pacst inalt
pil cari, come la Sviesera,

Gli impedimenti
giuridici

Seeoom Uimpertasdone parallela
in Svizzera si polessero realie-
e §ocitad marging i goedas
g, che cosa Mostacolerehbe?
Limpentagione parallela & osta
colata da diverst impedinenti
ginridici. Imanzitutto ratasi
di presorigoni di loemwea o di-
stribuzione, in particolan nel
setlore Gumaceubico ¢ aulomo-
bilistieo, Questi impedimenti
devono perd essere allentati in
conformi al raffreamento
del  libero  commercio delle
mere, le conseguenee del ssie-
ma GATT/WTO, ¢ degli ac-
cordi bilaterali frala Svieeera e
I'UE. Anche m conformii alla

legislazione s marchi' e s
diitti d'autore® L libera inmpor-
tagione parallela nella Svieecra
dei bemi protett in gquoest an-
bilr non F}L:f: essere proibita
{principio dell'esarimento in
permaionale).

Diversa & invece lasituaeione in
relamione alla legislagone sui
brevetti: se il prodotio o ogue-
stione ¢ brevetato anche sol-
Lanto in un suo dettaglio, i -
tolare del brevetto P 113 {:pp{n’!ii.
alla libera importasione in Svie-
wera, se il prodoto non & stato
messo in cireolagone da ol o
com il sun comsenso {principio
dell'esaurimento naetonae .
Nell'UE il golae di un brevet-
to non pud opporsi al'impor-
taziome da un altro paese del-
I'UE di in prodotio messo
circolxzione secondo le condi-
zioni sopraccilale, pern pub op-
povst all'ooportasone del me-
desimo prodoto da un pacse
fucni dall'UESAELS {ad esem-
pio la Sviceera). LUE in um
recente pubblicasione del 19
grenmaio 2004, ha rimarcato an-
cora una volta che Nimportas
wione libera apparticne ad un li-
hero mercato, Questo princi-
pio s riferisce per soltanto al-
le importagoni parallele oa
stat dell'UE.

La decisione Kodak ha prove-
calo in Svizatra rewedont fort
ed epiche discussioni sul conte-
muto ed il significato di e de
cistome. Tuttisi s petvano che
dopao le decision velatve a Chae
nel ¢ Mintendo, il Consiglio
Federale aviebbe riconoscinio
anche nel divto det brevett il
pritu:ip':-n dell'esaarimento -
permaziomale.

Mol diito del machin la fun-
aAone della comunicazione ¢
dell assegrmaaone skanno in pri-
mo piano: chi mette o ocom-
merwioil suo prodoto nvia un
miessynrio ai suoi acquirenti ¢
concorrent {funaone della co-
mumexzione), che 1 suol desi-
natar trasferscons su wkkd 1
prodoti registat con lale ma-
ca (funsone  dellassegnasio-

ne}. Sia nel divitbo d"autore che
nel diviteo dei brevett @ meece
la fumzone della remuanerazio-
me ad essere inoprimo piano,
Orbene, il Trbunale Tederale
manca di argomenti convin-
centl, perche il principio dell'e-
sanriments intermssorsle, ohe
ritene valevole per il divitte
d'autore, non dovechbe appli-
carsi amche al divitto der bre-
vl

Nuova disposizione
nella legge federale

sui cartelli

Il Tribunale Federade ha antic-
pato Uy tsrdone ¢ quindi nella
decisione Kodak ha esproessa-
mente previs una possibilic
di cormesone atbraverso i div-
Lo dei cartelli, nonostanie gque-
st per la decisione del cso
non sarebbe stk necessarn.

1 legislatore svizeero ha gquindi
deciso di occuparsi della gue
sione ol ha mtrodoto nella
Lggrer federale sui cartelli una
nuova disposieione, noovirko
della gquale le proibiioni dim-
portadone, che si basano sai
diritti di beni immateriali, pos-
sono essere amliseate dal pun-
to oi wista del divitto ded careel-
i, Un tale cambiamento legi-
slative secondo il parene del
Tribunale federale non saml-
e staw necessario. Infan Ua-
pertra di un varco ded limid
posti dal divitko dei brevett
contm importsaone parallela
per motivi di divitto dei caceel-
li sarebbe stala possibile anche
con il divitto dei carelli vigen-
L.

Una proibizione dell'imporia-
wone parallela sulla base del di-
ritte del breverd non sarebbe
ammissibile dal ponto di visia
del divitvo det cartelli, se la sud-
detta proibizione mppresentas-
seunabuso di o posidone di
mercabo dominante, che con-
durebbe ad un shrutamenio o
ad una discriminaone ai sersi
dell'art. 7 della Legmre dei car-
telll, Dev'essere vilevato che il



ttolae di un brevetto non do-
mina necossaramente 1 mer-
cato per il prodoto protetio dal
hbrevetto, se su guesto mercato
i sogrretto alla eoneorrenz at-
traverso prodott di sostiteo-
ne. In partcolar modo in caso
di venzom di base, che wen-
dono accessibile un nuovo am-
bite wenico ¢ commercile, la
delimitazone del merea & dif-
ficile.

Rilevamtn differenze di preseo
tra Svieeera e lestero non si-
gnificano necessanamente abo-
so di postaone domimmante. Pos-
sono essere fondate su Legit-
mate business reasons, 11 T
bunale federale
nella decsione Kodak che il t-
tolare del brevetn gode di un
diritbo eooessvo i quanto oo
opporsiad i importaeone an-
che sei prodotid sono stati mes-
51 m cireolone all'eslero con
il suo accordo a condizoni
comparahili.

Quando sono comparabili Le
condidioni? Nel pacse wreo de-
Ve ICCesSArEmenle esserc U
protedone delle imenzom ed
anche liberi nella Fssaone
dei presei®. In ogni caso 1l o-
tolare del brevetto deve potersi
oppore all' importadone guan-
do il prodotio & stato messo in
circolazione nello stato tereo a
cansa i una licenesm obbligato-
v, di un'spropriadone o in
condizioni analoghe, In cio
rienmano  diverse  condizoni
guadro goridiche, come ad
csempio condizioni d'ammis-
slone  resbrilive,  ammonbare

ha rilevato

dell impos ta sul valore agriun-
o, tasse sui prodotd di losso,
tasse dogamali sull importeio-
ne, prescriziom sulle divise,
coc. In ogni caso rilevan i sono
i criteri commerciali, come ad
esempio i cost di disiribosione,
i costi da marketing, coc.

Cisi pud domandare pert se ¢
fino a che punte il lvello gene-
rale dei proed e guindi la capa-
citi di acouisto det clieng gio-
stifichino una diversa polidoa
dei prezd. Bisogna distinguere
hene: piccole varmzion, che
esistomo a diversi pacsi indo-
st (Svieeera,/ ULE, mem-
b UE attialy’ nuovi membr
aderenti all'ULE, coe.) potebbe-
ro non giocane aleun ruolo, Le
differenze der livell dei preea
tra gl stat industrializeati e i
pacsi in via di sviluppo potreh-
hern imvece avere mtfalira in-
Fluemea.

Come consegoena della revi-

T arct - & & cort]ow SWWLA

siome imminente della legpe so
cartell, il tema della violiaone
dellart. 7 della Leggre federale
sl cartelli acquisisce pardcola-
e importars, poiche i westo
mwevisiomato  prevede  samedoni
armminis patve ditelbe in occa-
siome della prima violasone
della stessa’. Possiamo imma-
ginare Uentith di guesta mulia
(10% della afra daffot realiz-
A negh ultimi b eserci).
Interessante & anche 11 tema
dell'abuso di ima pesidone d
mercato dominante guale ri-
coOnveTELone in un processo o
violwione di brevetto, Natoral-
mente ol molbs una ricon-
venzione in un e caso hooa
suo carico 'usuale onere della
prova dei processi in divitto de
cartell. La eoncessione di una
licenea ohbligatoria in confor-
mitiallare, 12 LCart 129 avreb-
be come consegoenza la con-
clusione del processo per viola-
done del brevetto, La pretesa
di uma licenz obbligatora per
maotivi di concorrenea & ginodi
per st prevista nella Legpe s
brevetd (anche se espressamen-
te soltanto nel setwore della tec-
nologia de semicondutor ).
In generale si pud argomentare
che il meraan svizzoro non &
approyvigionato e modo ade-
gLato, se lapprovvigiommento
avviene ad un preseo pin alto ri-
spetto all'estern sems che gue-
sto s s ficato damoivi rea-
li (legittimate business reasons )
e che percit v sono gh estrenn
per ottenimento di una licen-
# obbligatora®,

Cio dimostra che delle consi-
derariont di concorenza somno
contenute anche nella Legge
sl brevetd"!, Secondo aatore
sarcbhe stato meglio wegolare
la guestione delle importason
parallele nella Legrgpe sui bre-
vt piuttosto che ramite una
revistone della Legge sui canel-
li, la guale non porta nulla d
muovo, pertdomenao su guesto
o,

Il divieto di accordi che -
N0 3 CONCOrTeneg, proveen ke
dhal divit det cartelli rimane 12
Cit sigmifica che guando non v
& divieto dell imporeione
parallela secondo il dintto de
brevetd, @ lecito, enbm 1 confi-
mi del divitto ded canelli, preve-
dere conbrattualmente una rete
di vendita seletiva®™. Quando
e le imporeioni parallele
possono essere proibite i base
al diritee dei brevertd, gli aceor-
i comtratuali sono irilevana,

fintanto che non esulano dal di-
ritke s brevettn, Divece net ca-
siin cui un divieto dimporta
sieme basato su dei brevetd non
& sostenibile dal ponto di vista
‘cartellare’, anche un accordo
i natora ‘cartellare’ doviebbe
guindi essere illecito.

Diritto dei brevetti e
diritto contrattuale

Piny mieressante & un alro col-
legramento tra divitis ded bre-
vetti ¢ dirite contratioale: se-
conido tale teoria chi non pro-
hisce esplicitamente ad i di-
stributore di  importare  in
Svirera, acconsenie aciiamen-
e alle importadom parallele,
rinunciando alla protezdone
prevista dal divitbo son brevetn.
Ouesta teoria della implied Li-
cence ha origine nel divitn trae
diziomale mglese®, il con princ-
pio @ stan adottato anche dal
diritto gapponeses,

Menre le importeioni paralle-
le in Svizzera possono csscre
proibite solo sulla base del di-
ritto ded brevettd, le impor e o
ni dalla Sviemera nella UE pos-
somo essere proibite anche m
base al divitto dei marchi ed al
diritto d'autore. Tale gquesd one
nom & i grande vilevanes pras
tiea, comungue, @ cansa dell’e-
levato livello dei presd in Svie-
FOTAL

Mon potrebbe la Svieeera inbro-
durre unilateralmente un prin-
cipio di esarimento regionmle
per il territorio UE pitn SEE pin
USA ¢ Giappone?

Can sygmificherebbe che tatt 1
prodoti imponati in i pacsi
con il comsenso del dwolae del
brevetto, possono essere im-
portat liberamente in Sviceera,
senea che il dwolae del brevet-
Iy OSSO

Un tale principio unilaterale
costituirebbe tuttawia um viole
wone  degli aceordi TRIPS
(principi di parith di oata-
mento con i nasonali e di mag-
gior vantamrio); inolre ocoor-
mwerebbe un accordo bilaterale
con I'UE, o la Svimera doveel-
be entrare a B parte della UR
o dello SEE. B
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