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“Il peso della componente immateriale (proprieta’ intellettuale) nel “valore” 
dei beni e’ costantemente crescente, e diventa sempre più difficile 

determinare dove sta il valore e dove e se vi e’ stato un danno”
www
ANNI 2000determinare dove sta il valore e dove e se vi e  stato un danno

ANNI ‘70
ANNI 2000
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DELLE PERSONE

“Conseguentemente anche la possibilita’ diConseguentemente anche la possibilita  di 
“contaminazioni”, “imitazioni”, “abusi”, “violazioni”,

da parte di operatori prossimi o “fuori tiro” con conseguenze giuridiche e danni di mercato
(confusione clientela reputazione sottrazione fatturato )(confusione clientela, reputazione, sottrazione fatturato, …)
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL’AMBITO DEL PROCESSO INDUSTRIALISTICO

Tipologia di contenzioso 
Ruoli delle partiRuoli delle parti 

Regime giuridico

Ci muoviamo in un contesto diverso ma coerente con quello del precedente incontro legato alla 
valutazione e valorizzazione degli asset immateriali 

DIVERSO: qui la gestione del valore e’ COERENTE: il “processo di valutazione” aiuta inDIVERSO: qui la gestione del valore e  
contestualizzata ad una situazione di violazione.

COERENTE: il processo di valutazione  aiuta in 
miglior modo a identificare SE (“an”) il danno e’ 
reale, e a quantificare (“quantum”) la misura 
dello stesso

Il processo di valorizzazione e valutazione e’ “sempre” preferibile alla mera
applicazione di un metodo/i, la cui scelta e’ una conseguenza.
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IOLAZIONEVIOLAZIONE
EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

Violazione Legale
(copyright, rule breaching, 

l

Violazione Fattuale
(imitazione di marchio, 

territoriale, di uso, di 
tecnologia, di marchio, …)

abusi operativi, 
contaminazione, …)

Definizione del perimetro legale 
>>> del contenuto “operativo”

Definizione del “contenuto operativo“ 
>>> del ”perimetro legale” 

Cambia l’ordine delle azioni da realizzare ma il nesso di causalita’  e l’integrazione 
di competenze resta un requisito necessario …di competenze resta un requisito necessario …

Permette di definire con 
esattezza le opzioni legali e 
definire la misura del danno

Permette di definire la misura 
del danno in funzione delle  

opzioni legali

Il processo di valorizzazione e valutazione e’ “sempre” preferibile alla meraIl processo di valorizzazione e valutazione e sempre preferibile alla mera
applicazione di un metodo/i, la cui scelta e’ una conseguenza.
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Obiettivo del mediatore: “parte terza neutrale Mediazione Il “mediatore” deve essere 

CONTENZIOSO E RUOLI DELLE PARTI E REGIME GIURIDICO

per aiutare le parti a convergere su una soluzione 
soddisfacente”. Non impone soluzioni.

“competente di materia” (o 
avvalersi di un esperto) per poter 
amministrare le ragioni delle parti, 
e aiutare realmente alla soluzione 

Procedimento che puo’ essere breve, moderatamente 
oneroso, e gestito dalle parti. SI puo’ sempre procedere 

Arbitrato Obiettivo dell’Arbitrato: “parte terza neutrale e 
giudicante quindi risolve la disputa con la propria

Anche l’“arbitro” deve essere 
“competente di materia” o

, g p p p p
con le altre tipologie.

giudicante, quindi risolve la disputa con la propria 
valutazione” . La decisione e’ vincolante per le parti 
perche’ cosi’ hanno precedentemente convenuto.

competente di materia  o 
riferirsi a una CT per determinare 
“an” e “quantum”

Procedimento assimilabile al “civile” ma piu’ snello, 
breve e meno oneroso

Contenzioso civile 
(i l i i l )

Dipendente dalla giurisdizione.  “il collegio (e/o la 
giuria ove prevista) e’ responzabile della decisione sul

Il problema di una CT si pone 
ugualmente almeno nelle

breve e meno oneroso.

(in alcuni casi penale) giuria ove prevista) e  responzabile della decisione sul 
contenzioso”.
Il procedimento e’ spesso guidato dagli aspetti legali, 
tendenzialmente piu’ lungo, oneroso e aleatorio 

ugualmente almeno nelle 
situazioni piu’ articolate e 
complesse 

La giurisdizione incide anche sulla valorizzzione del danno 
(in Italia “ristoro”, in USA possibile anche “penale”) 
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A le e Sa sung (Ti Cook / Gee Sung Choi) si tro ano da anti a

Maggio 2012  ….
Apple e Samsung (Tim Cook / Gee Sung-Choi) si trovano davanti a 
un Giudice del distetto Northern California per cercare una 
“mediazione” ad una lunga “guerra” di diritti in cause reciproche.

Apple vs Samsung causa per “imitazione” di “look 
and feel” dell’iPhone nella progettazione del Galaxy

S A l t lti

Aprile 
2011

DopoSamsung vs Apple causa per mancate royalties 
nell’utlizzo della sua tecnologia wireless

Dopo 
Aprile 
2011

….  Samsung vs Apple / Apple vs Samsung varie cause in vari 
paesi con motivazioni diverse (sempre patents local o global) …

La Corte di California “invita” le parti a trovare delle soluzioni: le cause si 
riducono della meta’, ma non basta …. Invito alla “mediazione” anche 
sulla base del fatto che Samsung e’ uno dei maggiori fornitori di Apple per 
varie tecnologie … sembra logico …
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A le sedendosi da anti al Giudice resenta i ediata ente

Maggio 2012  ….
Apple sedendosi davanti al Giudice presenta immediatamente 
una istanza per il “blocco delle vendite del Galaxy Tab 10.1” 
perche’ “riproduzione” dell’ iPad 2 …..  

La Corte di California alla fine degli incontri deve sancire un “nulla 
id fatto” …. E si continua con le cause ….

E’ SPESSO IMPROBABILE CHE LA MEDIAZIONE RISULTI RISOLUTIVA SE NON 
UTILIZZATA IN PRIMA ISTANZA. DOPO UNA SERIE DI CAUSE, COSTI, TEMPO, 
RAPPORTI CONTRASTATI, ANCHE LA LOGICA NON RIESCE A SUPERARE L’ASPETTORAPPORTI CONTRASTATI, ANCHE LA LOGICA NON RIESCE A SUPERARE L ASPETTO 
RELAZIONALE. 

By August 2011, Apple and Samsung were litigating 19 ongoing cases in nine countries; by October, 
the legal disputes expanded to ten countries. By July 2012, the two companies were still embroiled 

l l ll ll lin more than 50 lawsuits around the globe, with billions of dollars in damages claimed between 
them.
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6 dicembre 2016  ….
On December 6, 2016, Supreme Court US decided 8-0 to reverse the decisionOn December 6, 2016, Supreme Court US decided 8 0 to reverse the decision 
from the first trial that awarded nearly $400 million to Apple and returned the 
case to Federal Circuit court to define the appropriate legal standard to 
define "article of manufacture" because it is not the smartphone itself but 
could be just the case and screen to which the design patents relate.could be just the case and screen to which the design patents relate.

Di fatto la Corte ha aperto la necessita’ di un chiarimento tra 
“design patent” e “utility patent” (piu’ difficile da conseguire) per 
definire meglio le basi su definire “se” il danno c’e’ e su cuidefinire meglio le basi su definire se  il danno c e  e su cui 
calcolare il valore del danno. (The “shape and screen” are not the 
“smartphone”).
(Come quando Microsoft “copio’” l’icon look di Apple in Windows.)

Solo per evidenziare la crescente difficolta’ di definire con precisione il
“perimetro” del contenuto da sottoporre a valutazione, come esposto inperimetro del contenuto da sottoporre a valutazione, come esposto in
premessa.
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Kinder CONTENZIOSO
Anni ‘90

“CONTAMINAZIONI”, “IMITAZIONI”, “ABUSI”, “VIOLAZIONI” 
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VIOLAZIONE
EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

Violazione Legale
(copyright, rule breaching, 

territoriale, di uso, di 
tecnologia di marchio )

Violazione Fattuale
(imitazione di marchio, 

abusi operativi, 
contaminazione )tecnologia, di marchio, …) contaminazione, …)

l l lValutare il danno dovrebbe quantificare il danno passato, corrente e 
prospettico,“effettivamente” prodotto in termini di mercato e di 

riflesso economico sul danneggiato
( i hi t l’ tt “ iti ” lt l “ i t ”)(e ove richiesto l’aspetto “punitivo” oltre al “ristoro”)

V l l li i di “ ” d di l iVa oltre la mera applicazione di “un” metodo di valutazione.

Implica conoscenze di mercato e di marketing, implica uno studio del contesto, indica 
la capacita’ di definire un perimetro di mercato ma anche temporale per gli effetti 

negativi prodottinegativi prodotti.
(Azioni “gravi” che producono danni modesti, e azioni “modeste” che producono danni rilevanti)
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METODI DI VALUTAZIONE E PROCESSOMETODI DI VALUTAZIONE E PROCESSO
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“Cosa implica gestire la VALUTAZIONE”

Se si e’ gestito il processo 
di formazione del valore 

dell’IP ….

Si facilita la scelta del 
metodo e la 

quantificazione del danno

I metodi “valutano” ma non “valorizzano” 
fuori da un processo di gestione“ e NON p g
possono essere applicati senza una 
analisi sul singolo caso di specie



AIPPI
GRUPPO ITALIANO

GESTIRE LA VALUTAZIONE 
DEGLI ASSET IP

131313

Di fatto sono “disponibili” tutti i “metodi di valutazione” accettati in seno alla 
disciplina UE, sia in termini di Patent Box quanto in termini di “transfer 
pricing”                      Puo’ essere necessario anche piu’ di un metodo.
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Non esiste un metodo affidabile al 100%, valido per ogni situazione, che 
possa coprire integralmente un singolo evento di violazione.
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“Esiste anche un valore finanziario-patrimoniale oltre a quello competitivo“
L’evento infatti puo’ generare anche perdita di valore patrimoniale-finanziario

Poiche’ nel quantificare la 
“forza della garanzia” o la 
consistenza dellaconsistenza della 
cartolarizzazione, si scontano al 
valore attuale anche i flussi 
attesi, 

se l’”evento” produce un dannose l evento  produce un danno 
prospettico, ne puo’ venire 
alterato il valore, e causare 
conseguenze indirette di 

lricapitalizzazione.
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Oltre ai metodi tipici e specifici focalizzati sull’IP, devono essere considerati 
anche i metodi classici di “business valuation” ….
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Esempi e approfondimenti ….

“lo sviluppo dei metodi legati al marketing e’ sicuramente tra 
i piu’ recenti  … “

“l’identificazione dei Key-Driver arriva di fatto da concetti di 
marketing … “
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Un esempio: l’evento impatta sulla loyalty (e reputazione)

MARGINE MEDIO
MARGINE PER CLUSTERX MARGINE PER CLUSTER
FATTURATO MEDIO
……..
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Un esempio: il Metodo Interbrand sconta molti dei fattori
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Un esempio: Metodo Interbrand (segue)
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Un esempio: Metodo Interbrand (segue)
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“Anche i metodi riconosciuti presentano rilevanti  differenze …“ 

Assumere che le 
metodologie portino a 
“certezze” genera 
aspettative eccessive: 
valori e processo vannovalori e processo vanno 
calibrati con buon senso.
L’economia non e’ una 
scienza esatta, anzi, non 

’ ie’ una scienza. 
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“… o contraddizioni  …“
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VIOLAZIONE
EVENTO – SITUAZIONE – CONTESTO

“il valore del danno deve quindi emergere da una combinazione di analisi e

Il l l

il valore del danno deve quindi emergere da una combinazione di analisi e 
valutazioni, di diversa natura, in merito all’impatto dell’evento sul business 
dell’avente diritto“

Il “valore” del danno deriva quindi da una combinazione di processi e non da 
un singolo momento valutativo:

Danno specifico della Eventuali impatti Impatto sul valore del p
violazione

p
collaterali 

finanziario/patrimoniali

p
business 

Combinazione di competenze multidisciplinari, di fasi integrative (ad es. p p g
ricerche di mercato …), … in altri termini “un processo di valutazione”.
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