Gli accordi di trasferimento di tecnologia disciplinano il trasferimento di
tecnologie, competenze, nozioni tecniche (ed anche pratiche) tra due o piu
parti. Esprimono un momento contrattuale di civilta giuridica in cui le
imprese scelgono la collaborazione per l'uso di nuove tecnologie e quindi
per la realizzazione di beni o servizi innovativi.

Nello scenario del trasferimento di tecnologia anche gli enti pubblici di
ricerca e le Universita assumono un ruolo centrale, in quanto tali istituzio-
ni, tradizionalmente orientate alla ricerca e alla diffusione della conoscenza
teorica, possono trasferire le conoscenze (brevettate e non) alle imprese
affinché siano sviluppati beni o servizi innovativi con le nuove tecnologie
o con le nuove conoscenze.

La tecnologia pud essere definita come I'indice del progresso dell'umanita
e gli accordi di trasferimento di tecnologia come un indice del progresso
della cultura giuridica-commerciale.
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Prefazione

Cio che viene identificato come “tecnologia” o “tekhnologhia” (texvoloyia), allude
letteralmente al trattato sistematico del “discorso sull’arte”. In particolare, per quan-
to qui in esame, per “discorso sull’arte” si intende un saper fare relativo a tutto cio
che puo essere applicato alla creazione di beni o realizzazione di servizi, alla risolu-
zione di problemi pratici, all’ottimizzazione di procedure, alle prese di decisioni, alle
scelte di strategie finalizzate a determinati obiettivi.

L’uomo possiede intrinsecamente la capacita di innovare e “plasmare” le cose
intorno a sé ed ¢ proprio questa — forse — una delle principali caratteristiche che
distingue 'uomo dagli altri viventi. La tecnologia ¢ quindi una pietra miliare che
segna il raggiungimento di nuove conoscenze da parte dell'uomo. La tecnologia puo
anche essere definita come un indice del progresso dell’'umanita. Essa, inoltre, ¢ sen-
za dubbio il motore di ogni sistema industriale ed anche per questa ragione assume
una particolare importanza per lo sviluppo industriale (e commerciale) di un Paese.

Compito del giurista ¢ quello di disciplinare gli aspetti giuridici inerenti all’u-
so delle tecnologie nonché il trasferimento di tecnologia. La celeberrima frase “c?
vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti’,
attribuita ad Henry Ford, fa percepire la vera essenza della tecnologia, ossia la base
del progresso dell’'umanita. Tuttavia, per far si che la tecnologia diventi progresso
¢ necessario che essa sia adottata ed utilizzata da un numero elevato di individui. Si
puo sostenere che la tecnologia amplifica la sua importanza e i propri effetti in ma-
niera direttamente proporzionale alla sua diffusione. Ne consegue che, per una serie
di ragioni (sia industriali sia gestionali), i detentori di tecnologia debbano pensare
a soluzioni (remunerative) per il trasferimento di tecnologia e per consentire che il
raggiungimento di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, mediante la diffusione
e 'uso da parte di pit individui, trasformi tali risultati in progresso.

Il trasferimento di tecnologia, quindi, assume un ruolo di primaria importanza
nella gestione degli asset immateriali e nelle strategie di valorizzazione e commer-
cializzazione delle conoscenze. Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono uno
strumento giuridico mediante il quale si possono commercializzare le conoscenze
scientifiche/industriali e monetizzare gli investimenti in ricerca.

In Italia il sistema industriale ¢ formato prevalentemente da piccole e medie
imprese. In tale scenario il settore privato, sia per le piccole dimensioni delle imprese
sia per una intrinseca avversione al rischio, raramente investe in ricerca.

Nel nostro Paese la fonte da cui attingere le nuove conoscenze ¢ costituita prin-
cipalmente dai centri universitari (o da altri enti pubblici di ricerca) ed & per questa
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ragione che in questa monografia verra dedicata una particolare attenzione ai sog-
getti pubblici.

La gestione del patrimonio brevettuale rappresenta un aspetto essenziale sia nel-
le strategie d’impresa, sia nelle strategie di trasferimento di tecnologia dall’universita
(o dagli enti pubblici di ricerca) all'industria. Anche le universita, persone giuridiche
dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, possono proiettarsi ver-
so un’ottica “imprenditoriale” e valorizzare i risultati della ricerca scientifica con il
trasferimento del proprio patrimonio conoscitivo (brevettabile e non) alle industrie.
Inoltre, le Universita possono “creare impresa”, valorizzando le conoscenze e svilup-
pando progetti industriali mediante i c.d. spin-off universitari.

Se da un lato le norme relative al trasferimento di tecnologia si inseriscono nel
quadro della normativa delle privative industriali (e quindi del diritto industriale),
dall’altro possono trovare alcuni limiti nel diritto antitrust. Sara pertanto opportu-
no valutarne i profili di collisione. In particolare, sara necessario valutare gli effetti
concorrenziali del trasferimento di tecnologia da enti pubblici al mercato e nel bi-
lanciamento d’interessi, si dovra probabilmente ritenere che l'interesse prevalente sia
lo sviluppo dell’intero sistema industriale in quanto il trasferimento di tecnologia
implica un trasferimento di conoscenza innovativo che puo tramutarsi in vantag-
gio competitivo. Per queste ragioni sard importante prestare attenzione alla scelta
del contraente con cui addivenire ad un accordo di trasferimento di tecnologia. In
particolare, nel trasferimento di tecnologia da enti pubblici al mercato si dovranno
valutare con attenzione due aspetti: le logiche di sfruttamento commerciale dell’inno-
vazione e gli effetti relativi al diritto concorrenziale. Ne consegue che gli enti pub-
blici — titolari di asset immateriali — dovranno necessariamente ponderare le scelte
traslative dei diritti per garantire una corretta allocazione dei diritti di esclusiva nel
mercato (al fine di evitare illeciti vantaggi concorrenziali per questa piuttosto che per
quell’altra impresa).

La competitivita di un sistema industriale ¢ basato sull’innovazione, ma nell’i-
potesi in cui 'innovazione si concentra solo su una determinata impresa (monopo-
listica) o intorno ad un numero ristretto di imprese (oligopolistiche) senza che vi sia
una effettiva distribuzione delle conoscenze, il mercato anziché ricevere un beneficio
dall'innovazione potrebbe — in linea teorica — subirne un potenziale danno. I giochi
competitivi e il fattore innovazione sono concettualmente collegati. Gli accordi di
trasferimento di tecnologia dal settore pubblico al privato dovranno scongiurare
effetti distorsivi del mercato e favorire la diffusione della tecnologia mediante il
meccanismo delle licenze (possibilmente non esclusive).

Nella fase di trasferimento di tecnologia, esistono interessi contrapposti: I’ in-
teresse delle imprese intenzionate all’acquisto di tecnologia da un lato e gli interessi
dei detentori della tecnologia dall’altro. Le scelte di gestione dell’innovazione re-
lative al fattore competitivitd, saranno percio basate su logiche diverse: le imprese
intenzionate all’acquisto delle tecnologie avranno il dubbio “buy or make”, ossia quale
sia la scelta economicamente piti vantaggiosa fra comprare la tecnologia dall’esterno
(outsourcing) oppure produrre innovazione in azienda investendo in studi e ricerca;
invece I'interesse dei detentori di tecnologia, disposti a commercializzare il patrimo-
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Prefazione

nio della conoscenza, dovra essere focalizzato sulla fase negoziale e sulla fase contrat-
tuale relativa agli accordi di trasferimento di tecnologia.

Per varie ragioni, il modello contrattuale preferito per il trasferimento di tecno-
logia fra imprese private o fra enti di ricerca e privati, ¢ rappresentato dalle licenze di
brevetto (o dalle licenze di know-how). Con la concessione di licenze, gli atenei pos-
sono sfruttare economicamente e senza nessun rischio d’impresa la ricerca scientifi-
ca. Infatti senza occuparsi della fase di produzione e distribuzione dei beni (o servizi)
si evitano i costi di start-up e di avviamento commerciale. Le Universitd possono
quindi azzerare il rischio d’impresa e massimizzare i profitti derivanti dalle invenzio-
ni dei ricercatori universitari. Nella fase di trasferimento di tecnologia dall’universita
(o enti di ricerca) all’industria, la valutazione degli accordi, oltre alle considerazioni
di diritto antitrust nazionale, non potra prescindere da un riferimento agli orienta-
menti giuridici di altri Paesi che, ad oggi, godono di maggior maturita nell’attivita
di licensing. La necessita di una visione consapevole di altri sistemi normativi risulta
assolutamente necessaria in un’epoca di commerci globalizzati in cui le decisioni in
materia brevettuale possono incidere immediatamente su tutti i mercati, e pertanto,
quanto accade oltre i nostri confini, ha comunque una sua rilevanza anche nel nostro
sistema giuridico-economico.

La consapevolezza che il momento contrattuale ¢ una via obbligata per il trasfe-
rimento di tecnologia segna anche un momento di civilta del diritto poiché assog-
getta le parti in gioco ad un equilibrio in cui lo scambio ¢ espressione di regole certe
che garantiscono la parita di trattamento dei contraenti. Pertanto qualora uno dei
contraenti sia un ente pubblico il trasferimento di tecnologia dovra garantire la lega-
litd, senza spazio alla discrezionalita e attenendosi a regole oggettive per una buona
gestione dei beni pubblici.

L’esigenza di nuove regole da proporre in via interpretativa o una corretta esege-
si di quelle esistenti, possono contribuire al rinnovamento del mondo della ricerca,
ancora egemonizzato da concezioni autocratiche e da una visione elitaria e isolata
dalla realtd. Questa appare una strada che porti alla trasformazione degli atenei e de-
gli enti di ricerca non piti intesi come soggetti funzionali al solo produrre, conservare
e trasmettere il sapere, ma intesi come soggetti che creano direttamente risorse per
sé stessi e ricchezza nel mercato.
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