Sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 08.09.2022 sulle

INVENZIONI REALIZZATE
DAL DIPENDENTE
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Con sentenza dell'8 settembre 2022 la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea (CGUE) ha enunciato un
importante principio in tema di invenzioni dei
dipendenti che operano nelle societd multinazionali.

In questa infografica sono trattate le
principali conseguenze per gli inventori
che lavorano alle dipendenze delle
branch italiane.
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ESEMPIO

Facciamo I'esempio di un dipendente della filiale italiana di
una multinazionale tedesca, il quale sviluppa un’invenzione
che viene poi fatta oggetto di Brevetto depositato in
Germania dalla capogruppo tedesca secondo la
Convenzione di Monaco (CBE).

In base alla sentenza CGUE datata 08.09.2022 (causa C-399/21)
tale inventore-dipendente potra convenire in giudizio in Italia
la “casa madre” tedesca e/o la controllata italiana per ottenere
dal datore di lavoro il pagamento dell'equo premio dovuto per
il conseguimento (o per la compartecipazione allo sviluppo)
dell'invenzione brevettata.
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PERCHE?

Cio accade in quanto la sentenza della CGUE ha statuito che alle invenzioni
realizzate dal dipendente non si applica I'art. 24 del Regolamento UE n. 121 5/2012
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e I'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Regolamento Bruxelles | bis”).

In specifico, la CGUE ha stabilito che nelle dispute inerenti alla titolarita
dell'invenzione (ciog il diritto “al” brevetto) e non gid alla validita del
titolo brevettuale, la competenza giurisdizionale segue i criteri
generali del foro del convenuto o del foro scelto di comune -
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accordo tra le parti.
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CONSEGUENZE

Tale pronuncia impatta in particolare sulle invenzioni coperte da
Brevetto Europeo secondo |la CBE, il cui art. 60 stabilisce che se
'invenzione e sviluppata da un dipendente, la titolarita
dellinvenzione e determinata dalla legge del luogo in cui il
dipendente svolge I'attivita principale o, subordinatamente,
dalla legge del luogo in cui ha sede il datore di lavoro.

Il dipendente-inventore operante in Italia puo quindi far
valere, avanti il giudice italiano, i propri diritti inerenti

un‘invenzione brevettata in altro Paese membro della CBE.
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Nella causa italiana la competenza per materia e il rito applicato
non saranno pero quelli lavoristici. Bensi, il giudizio dovra essere
instaurato avanti alle Sezioni Specializzate in Materia d'Impresaq,

sia per determinare I'an debeatur (artt. 64.4 e 134 lett. “b” Codice
Proprietd Industriale, “CPI”), sia per liquidare il premio, per il quale gli
artt. 64.4 e 64.5 del CPI prevedono la nomina di un collegio di arbitratori.
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BEST PRACTICE

E quindi buona prassi, all'atto dell’assunzione di un dipendente
che svolge in Italia attivita foriere di risultati brevettabili dalla
capogruppo stranieraq, rispettare rigorosamente le prescrizioni
dell'articolo 64 n.1 del CPI.

k_? Nella lettera d’assunzione occorrerq, in particolare:

specificare quali siano le mansioni del dipendente
potenzialmente sfocianti in esiti inventivi

specificare che I'attivita inventiva forma oggetto del
contratto di lavoro

indicare che I'attivitd inventiva € remunerata mensilmente
con separata specifica indennita quantificata in contratto
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