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CAPITOLO I 

La forma del prodotto 

§ 1.1. – L’estetica del prodotto: funzionalità e bellezza 

L ’ idea che a dec idere  del l a  bel l ez za degl i  oggett i  d ’uso 

s ia  l a  funz ional i tà  che  ne  garant i sce  la  natu ra s t rumentale  è 

ant ica ed  ha accompagnato la  r i f l es s ione  su l l e  ar t i  e  l ’e s te t ica 

s in  da i  suo i  in iz i ,  ma è  a par t i re  dal  X IX secolo che tale idea s i  

r innova r i spetto  al l a  t rad iz ione.  

G ià Socrate  (469 -399 a.C.) ,  cos ì  come Platone nel l ’ I pp i a 

Maggi o re 1,  aveva sot tol ineato  l a  natu ra cont radd i t to r ia  e  re la-

t iva del l a  bel l ezza,  quando aveva sos tenuto  che una cosa è 

bel l a se ben s i  adatta a un f ine e  che tu t to  è in  re laz ione a ch i  

ne  fa  uso 2.  C iò esc l udeva la poss ib i l i tà  d i  s tab i l i re  che cosa s ia 

i l  «bel l o in  sé» ,  e  rendeva soggett iva l ’e sper ienza del l a  bel l ez -

za,  come del  res to  volevano anche i  So f i s t i ;  ma in  par i  tempo 

s tab i l iva un parametro  d i  valu taz ione  che sarebbe r imas to  a 

l ungo rad icato  nel l a  nos t ra  cul tura,  val e  a d i re  l ’equ ivalenza 

                                                

1 PLATONE, Tutte le opere, Sansoni, Firenze 1974, Ippia maggiore xv, p. 292. 
2 SENOFONTE, Dei detti memorabili di Socrate, Bettoni, Milano 1872.  
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t ra  bel l ezza e  u t i l i tà ,  r ias sunta in  segu i to  nel l a  formula c ice ro-

n iana del  pulchrum s iv e apt um3.  

La fo rmula che ident i f icava “ i l  bel lo”  nel l ’ “u t i l e”  ha re t to 

a l ungo nel l a  cul tura occ identale,  ma ha conse rvato  f ino 

al l ’u l t imo i l  caratte re  precar io  e  dubbioso  che l o s tesso  Soc ra-

te  v i  aveva sub i to  r iconosc iu to.  

Nel l ’e tà arcaica s i  fece l eva su l  concetto  d i  “ fat tu ra” :  un 

oggetto  ben fat to ,  rea l iz zato  secondo l e  m igl ior i  regole 

del l ’a r te ,  era perc iò  s tes so  da ammirare.  I n  segu i to ,  tu t tav ia ,  

l a  r ice rca del l a  bel l ez za t rovò spaz io  solo  nel  campo del l ’ar te ,  

e  fu  in tegrata dal l ’ idea che i l  bel l o d i scende dal l ’ord ine  del l a 

compos iz ione ,  dal l a  m i sura e  dal la  conven iente  d ispos iz ione 

del l e  par t i .  L ’at tenz ione  al l ’oggetto  d ’uso  s i  fece sporad ica, 

g iacché cons ide rata indegna dal l ’ inte l l e t tuale 4.  

I n  generale ,  dunque,  g ià  i l  pens iero g reco e  l at ino cons i -

derò  i l  p roblema del la  “ forma” e del l ’  “o rnamento”5 impl ic i to 

in  quel l o del l a  tecn ica e del l a  funz ione .  

Mol to  p iù  tard i  Sant’Agos t ino (354 -430)  s i  scagl iò  cont ro 

“ l e  l u s inghe…che gl i  uom in i  agg iunse ro ,  con var ie  ar t i  e  l avor i ,  

                                                

3 VITTA M., Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design, Liguori, Napoli, 1996, pp. 
19-20. 
4 Cicerone (106-43 a.C.) definì sordidae le “arti servili” perché riguardavano la progettazione e la 
costruzione di utensili.  
5 L’ornamento si deve, qui, intendere come un’aggiunta alla struttura delle cose che ha assunto 
nel corso della storia significati etici e/o estetici. 
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al l e ves t i ,  al l e  cal zatu re ,  a i  vas i  e  agl i  al tr i  oggett i…cose  tu t te 

che ol trepassano i  l im i t i  d i  una moderata es igenza”6.  

I l  R inasc imento  i tal iano v ide  invece nel l ’o rnamento un 

completamento del l a  bel l ez za7.  Pe r  cont ro  i l  f i l o so fo  F ranc i s  

Bacon (1561 -1626 )  r ibadì  l a  supremaz ia del l a  funz ione  su l l a  fo r -

ma8.   

I l  XV I I  secolo  r ival u tò  dec isamente  l ’o rnamento facendo-

ne  un  e lemento  ind i spensabi l e del l a bel l ezza d ’un oggetto .  

La pol em ica su l l a  bel l ezza degl i  oggett i  r i to rnò a far s i 

accesa nel  X IX  secolo ,  quando la  r ivol uz ione  indus t r iale  pose  i l  

p roblema del la  l o ro  forma.  Lo  scr i t to re  f rancese  Thèoph i l e 

Gaut ie r  (1811 -1872 )  sot tol ineò l ’u rgenza d i  r i so l vere  la  ques t io -

ne  del l a  forma degl i  oggett i  d ’uso  prodott i  in  ser ie e  sol l ec i tò 

a tal  f ine l ’ in te rvento  del l ’a r t i s ta  a f ianco del  tecn ico.  Le  sue 

tes i  non  r imase ro  iso late ,  al t r i  in te l le t tual i  eu rope i  seppero  co-

gl ie re l a  real tà  de i  tempi  nuov i  e  l e pos s ib i l i tà  che of f r i va;  e  in 

I tal ia  fu ,  t ra  g l i  al t r i ,  Car l o  Cattaneo (1801 -1869 )  a  far s i  in te r -

pre te  del l a f iduc ia nel l a  bel l ez za del l ’epoca indus t r iale 9.  

Del  res to  i l  p r inc ip io  enunc iato  nel l ’ambi to

                                                

6 AGOSTINO, Le Confessioni, Edizioni Paoline, Milano 1953, p. 34. 
7 Così LEON BATTISTA ALBERTI, De re aedificatoria, a cura di Orlandi e Portoghesi, Il Polifilo, Milano 
1966.  
8 Bacon scrisse che “le case sono fatte per vivere e non per essere guardate” in BACONE, Opere 
filosofiche, Laterza, Bari 1965. 
9 Per un’analisi approfondita del rapporto tra la forma (e l’ornamento) e la funzione dell’oggetto 
d’uso da Platone ad oggi vedi VITTA, Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del de-
sign, cit., p.19 e ss. In particolare si veda il capitolo II.  
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del l ’a rch i te t tu ra del l ’o t tocento  secondo cu i  « l a  fo rma segue la 

funz ione»  è  in  real tà  impl ic i to  in  teor ie  as sa i  r i salent i  e  g ià  r in -

t racc iab i l i  in  V i t ruv io.  

§ 1.2. – L’arte applicata all’industria 

L ’oggetto  moderno s i  annunc iò  nel la  Great  Exhi bi t ion 10 d i  

Londra del  1851  presentandos i  so t to un  dupl ice  aspetto :  quel l o 

pos i t i vo  del l a  tecn ica,  che  ne  f i s sò  indeleb i lmente  i  caratte r i  ,  

e  quel l o negat ivo  del  catt ivo  gus to,  che  cos t r inse  a invocare 

nel  suo  d isegno l ’ in tervento  del l ’a r te .  Che i  due  aspett i  fos sero 

complementar i  r i su l tò  sub i to  ovv io.  E s s i  cos t r insero  i  cul to r i  del -

l a  bel l ez za ad  in te r rogar s i  su l l a  pregnanza es te t ica d i  un  seve-

ro  congegno tecn ico e i  tecn ic i  a domandars i  se  quel l e  s t ru t tu -

re  d i  g rande sapienza meccan ica non av rebbero avuto b i so -

gno d i  una forma appropr iata 11.  

S i  può r i tenere  che fu  da al l ora che s i  in i z iò  a  prospettare 

la  bel l ezza degl i  oggett i  come funz ionale  non tanto  al  l o ro  uso ,  

cos ì  come e ra avvenuto  in  passato  e  d i  cu i  s i  è  detto ,  quanto  

al l a  l o ro  col l ocaz ione  nel  p rocesso  produtt ivo  e  d i  mercato:  i -

n i z iò  cos ì  a  far s i  s t rada i l  concetto  d i  «ar te  appl icata 

                                                

10 Esposizione di opere artistiche, arredamenti, tessuti, suppellettili, oggetti d’uso e ornamentali di 
produzione artigianale ed industriale. Fu inaugurata il 1° maggio 1851 alla presenza della regina 
Vittoria e si concluse il 15 ottobre 1851. Ebbe grande successo con i suoi quindicimila espositori, 
rappresentanti di molti paesi e sei milioni di visitatori. 
11 VITTA M., Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, Einaudi, Torino, 2001, 
p. 44. 
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al l ’ indus t r ia» ,  e l aborato  sot to  l a  spin ta del l e due d ive rse  es i -

genze  conf l i t tual i ,  ma tendent i  al l e medes ime f inal i tà  per  cu i  

da un  lato  i l  mondo del l ’ indus t r ia  e del  commerc io  reclamava 

per  i  suo i  prodott i  una fo rma che fos se  capace d i  fa r l i  compe-

te re  con successo  su i  mercat i  e  dal l ’al t ro g l i  a r t i s t i  s i  oppone-

vano al  “catt ivo  gus to”  degl i  imprend i to r i  e  al l a  bru t tez za de i  

p rodott i  indus t r ial i12.  

Cos ì  s i  invocò l ’ in te rvento  del l ’a r te  nel l ’ indus t r ia:  pe r 

s fugg ire  al l e in s id ie del  k i t sch  e ra necessar io educare i l  gus to 

d i  massa af f inché d iventas se  “buon gus to”  senza rec idere  i  l e -

gam i  con la  l og ica del l a  produz ione .  E  fu  propr io  i l  d es ign  che 

in te rvenne facendo as sumere  al l a  bel l ezza del l e cose conno-

taz ion i  d ive rse 13.  

L ’oggetto ,  d ivenuto  prodotto  indus t r iale  e  des t inato  a 

una f ru iz ione d i  massa,  acqu i s tò  a quel  punto  una d ign i tà  pr i -

ma sconosc iu ta;  i l  bel l o s i  dete rm inò come forma del l e cose ,  e 

fu  reclamato tanto  dai  p rogett i s t i ,  che  l o in tese ro come valore 

s imbol ico e  plas t ico ,  quanto  dai  p rodutto r i ,  che  ne  esal tarono 

l ’energ ia sedutt iva ne i  confront i  del  consumatore 14.  

                                                

12 Gabriele D’Annunzio previde, al contrario, che l’industria non avrebbe ucciso la bellezza, ma si 
sarebbe posta al suo servizio riproducendola. 
13 «Il movimento delle Arts and Crafts la esaltò come memoria storica e principio di equità socia-
le, il Liberty ne fece il paradigma di una nuova natura, il Movimento Moderno vi espresse la ra-
zionalità della logica democratica e industriale, il Design Radicale la inalberò come bandiera 
della sovversione dell’ordine borghese». Così in VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e 
tecnica, 1851-2001, cit., p. 15. 
14 VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, cit., p. 13. 
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Wal te r  Ben jam in  nel  suo  celebre  sagg io  su l l a  r ip roduc ib i l i -

tà  tecn ica del l ’opera d ’ar te  v ide  nel l a  par tec ipaz ione  d i  mas -

sa l ’e lemento cruc iale del l ’ar te  moderna15.   

Fu ,  del  res to ,  nel  corso  del  XX  secolo  che,  nel  tentat ivo  d i  

def in i re  i l  caratte re  pecul ia re  de i  fat t i  a r t i s t ic i ,  l ’es te t ica pre -

s tò  g rande attenz ione  a i  rappor t i  t ra  l e  d ive rse  ar t i  e  al l e  fun-

z ion i  del  pubbl ico 16.  La  d i f fu s ione  dei  mezz i  d i  comun icaz ione 

d i  massa,  facendo c i rcolare  la  d imens ione  ar t i s t ica in  ogn i  

momento del l a  v i ta  soc iale ,  in i z iò  ad  al l a rgare  notevolmente 

l ’ambi to  del l ’es te t ica:  d i  f ronte  al l e soc ie tà r icche e  sv i l uppa-

te ,  in  cu i  vengono meno le  cond iz ion i  t rad i z ional i  

del l ’e sper ienza es te t ica e  s i  d i f fondono nuov i  at tegg iament i  

e s te t ic i  d i  massa,  ques ta d isc ipl ina s i  è  p iù  vol te  in te r rogata su l  

des t ino  del l a  comun icaz ione  ar t i s t ica nel  mondo moderno e 

su l l ’es te t ico  d i f fu so  nel l a v i ta  quot id iana 17.  

Nel  cont inuo rappor to con l e cose –  ambient i ,  s t rument i ,  

u tens i l i  –  i l  nos t ro  at tegg iamento osc i l l a  d i  cont inuo f ra  i l  des i -

der io  d i  acqu i s tar l e  ed  u t i l i z zar l e ,  e  l a  l oro  percez ione  f i s ica,  

non solo  ot t ica,  ma anche tat t i l e  e aud i t iva18.   

                                                

15 BENJAMIN W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, 
pp. 44-46. 
16 Si parla in proposito della c.d. estetica della ricezione. 
17 FERRONI, Profilo storico della letteratura italiana, Einaudi Scuola, Milano 1992, p. XXVIII. 
18 Benjamin notò che dell’architettura si fruisce in due modi: attraverso l’uso e attraverso la per-
cezione. Cfr. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit.; ciò può 
essere detto anche per il design. 
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I l  d es i gn  è  per  l ’appunto  l o  spaz io progettuale  nel  quale 

tu t t i  ques t i  e lement i  s i  compongono in  una forma che fa del  

sempl ice  corpo tecn ico un oggetto  “ satu ro  d i  senso”19.  

S i  è  detto ,  pe r f ino ,  che in  una soc ie tà,  come quel la 

del l ’occ idente  indus t r ial i z zato ,  dove i l  consumo ha uno spaz io 

cons is tente ,  l ’at t raz ione  per  quanto  r i sponde a des ide r i  ind iv i -

dual i  e  col l e t t iv i  d i  d iver sa natu ra prevale  su l l ’e s igenza d i  sod -

d i s fare  l e necess i tà ,  c reando un  contes to  fe r t i l e  a d ive rs i  in te -

ress i ,  t ra  cu i  quel l o  es te t ico 20.  

La  pr io r i tà  del  des ider io  su l  b isogno,  del  non necessar io  o 

volu t tuar io  su l l ’ ind i spensabi l e  ha cos ì  confe r i to  al l ’es te t ica non 

solo  un  pos to  impor tante  nel l a  fo rmaz ione  e  nel l ’e levaz ione 

del  gus to  del l a  massa de i  consumator i ,  ma anche un  ruolo  che 

cond iz iona l e  l o ro  scel te ,  al  par i ,  se  non p iù ,  del l ’aspetto  fun-

z ionale.  

L ’es te t ica ha,  qu ind i ,  p rogres s ivamente  es teso 

nel l ’ambi to  del l a  soc ie tà de i  consum i  l a  s tes sa funz ione  che 

es sa aveva g ià occupato in  epoche s to r iche  precedent i  

nel l ’ambi to  de i  g ruppi  soc ial i  p r iv i l eg iat i .  I n fat t i  l ’ in te res se 

al l ’es te t ica,  ogg i  l argamente  presente  nel l a  soc ie tà,  pe r  qual -

che  aspetto  sembra cons i s te re  nel la  d i f fu s ione  al l argata del l o 

s tes so  a c lass i  soc ial i  pe r  l e qual i  es is tono ogg i cond iz ion i  s im i l i  

                                                

19 VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, cit., p. 28. 
20 DI CATALDO, L’imitazione servile, Milano, 1979, p. 89. 
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a  quel l e  che  consent ivano un  tempo d i  col t ivare  l a  propens io -

ne  al l ’es te t ica a i  g ruppi  pr iv i l eg iat i 21.  

§ 1.3. – Il Design  

I l  Des ign  nacque nel l a  seconda metà del  X IX  secolo ,  ma 

fu  solo  nel  XX  secolo  che d ivenne una vera e  propr ia  d i sc ipl i -

na,  dotata d i  un  sapere  autonomo e  d i  un  te r r i to r io  d i  compe-

tenze che ne avrebbe fat to  una profes s ione  ben s i tuata nel l a 

d inam ica econom ica contemporanea.  

E ra  i l  1936 ,  in fat t i ,  quando a Lond ra usc ì  un  l ib ro  d i  un  in -

te l l e t tuale  tedesco N ikolaus  Pevsner  in t i to l ato  Pi oneer s  of  Mo-

d ern  Des i gn,  ded icato  al l ’arch i tet tu ra e  al  d es ign ,  in teso 

ques t ’u l t imo come progettaz ione  degl i  oggett i  d ’uso.  Per  l a 

pr ima vol ta  i l  d es i gn  ebbe una fo rmul az ione  coerente  e  i l  te s to 

d ivenne un  caposaldo del l a  cul tu ra progettuale ;  da al l ora l a 

s to r ia  del  des ign  fu  s to r ia  d i  un  campo progettuale  sempre  p iù 

def in i to .  

I l  d es ign  o  i ndust r i al  d es i gn 22 è ,  dunque,  quel l ’at t iv i tà  d i  

p rogettaz ione  del la  fo rma degl i  oggett i  d ’uso  che s i  p ropone 

                                                

21 HOFFEMBERG-LAPIDUS, La société du design, Vendôme, 1977, p. 22.  
22 Le definizioni del design abbondano nelle pubblicazioni specializzate. Vedi GUI BONSIEPE, Teo-
ria e pratica del disegno industriale, Feltrinelli, Milano, 1975 e 1993; per una raccolta di definizioni 
antiche e moderne vedi Parola di designer. Riflessioni, pensieri e opinioni dei protagonisti del pro-
getto, a cura di P. FRELLO e R. MARCATTI, Editrice Abitare Segesta, Milano, 1994. Cfr. anche DOR-
FLES, Introduzione al disegno industriale, Einaudi, Torino 1972; ID., Il design: tanto arte quanto indu-
stria,in Design: né arte né industria,Roma 1982; MALDONADO, Disegno industriale: un riesame, Mi-
lano 1976; DE FUSCO, Storia del design, Bari, 1985; VITTA, Il disegno delle cose. Storia degli oggetti 
e teoria del design, cit.; ID., Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001,cit. 
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d i  a rmon izzare  i  valo r i  es te t ic i  con quel l i  funz ional i23;  è  at t iv i tà  

d i  coord inamento e  s in tes i  d i  d iver s i  fat to r i  che  attengono al l a 

produz ione ,  al l a  vend i ta ,  a l  consumo d i  un  oggetto  ed ,  in  ge-

nerale ,  al  suo des t ino su l  mercato .  

La natu ra mul t i forme del  d es i gn  ha, tu t tav ia ,  fa t to  s ì  che 

la  sua sos tanza teor ica s ia  r imas ta,  in  un  secolo  e  mezzo  dal l a 

sua nasc i ta ,  quanto  mai  cont rover sa.  Non c ’è  ancora accordo 

su l l a  necess i tà  d i  r idur re  tu t to  i l  d es ign  al l a  fo rmula del  “d i se -

gno indus t r iale”  o  su l l a poss ib i l i tà  d i  in tender lo come progetta-

z ione  formale  del l ’oggetto  d ’uso ,  ind ipendentemente  dal l e  sue 

modal i tà  d i  p roduz ione ;  né  s i  sa  ancora bene se  def in i r l o  come 

«att iv i tà  d i  probl em solv i ng,  momento d i  una s t rateg ia produt-

t iva,  d i  vend i ta  e d i  consumo, sempl ice  s t y l i ng  del l e  merc i ,  in -

te rvento  creat ivo  nel l a  ideaz ione  e  real i z zaz ione  degl i  oggett i ,  

messa a punto l ingu is t ica e  comunicat iva del l a l o ro s t ru t tu ra 

in tesa come in te r facc ia con l ’u tente ,  l ibe ro  e  l iberator io  inne-

s to  d i  una l og ica ar t i s t ica su l  corpo tecn ico del l e cose  ovvero 

anal i s i  c r i t ica e  ideolog ica d i  e sse» 24.  Nel  cor so  del l a  sua v i -

                                                                                                                                          

Per la dottrina giuridica cfr.: AUTERI, Industrial design, in Dizionario del diritto privato (a cura di 
CARNEVALI), Milano, 1981, p. 565; BERGOMI, Industrial design, in Contratto e impresa, 1987, p. 
966; SENA, Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto, in Riv. dir. ind., 1957, I, p. 276. 
23 Remo Bodei osserva che l’estetica contemporanea ha proclamato la molteplicità delle forme 
del bello, e fra loro ha accolto anche la nozione di “bello funzionale” cfr. BODEI, Le forme del 
bello, il Mulino, Bologna, 1995, p. 12. 
24 VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, cit., p. 6. 
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cenda,  i l  des ign  s i  è  man i fes tato  in  tu t t i  ques t i  aspett i  senza 

esaur i r s i  mai  f ino in  fondo in alcuno d i  e s s i25.  

I l  d es ign  i tal iano,  inol t re ,  è  da cons ide rars i ,  as sa i  p iù  d i 

al t r i  model l i  p rogettual i  naz ional i ,  espress ione  d i  un’ in te ra t ra-

d i z ione  cul tu rale ,  che  s i  è  s to r icamente  man i fes tata non sol -

tanto  ne i  p rodott i ,  ma anche ne i  compor tament i  e  nel l e inc l i -

naz ion i  ideolog iche.  I l  suo  caratte re pr imar io  res ta quel l o  d i  un 

cer to  i s t in to  es te t ico  capace d i  ingent i l i re  l a  concretezza del l e 

cose ;  sebbene in  c iò  s ia  da vedere per  l o  p iù  un  l uogo comu-

ne ,  v i  s i  avver te  tu t tav ia l a presenza d i  quel l ’e lemento  inaf fer -

rab i l e ,  ma percepib i l e ,  che  un  tempo fu  oppor tunamente  def i -

n i to  quel  “non so che”26 che  l o d is t ingue dal  re s to 27.  

La  s to r ia  del  d es ign  reg i s t ra  cos tantemente  ep isod i  ne i  

qual i  l a fo rma del  p rodotto  indus t r iale ha dato  v i ta  a una nuo-

va bel l ezza soc iale  che ,  per  quanto  f io r i ta  nel l ’ambi to 

del l ’e sper ienza quot id iana col l e t t iva,  ha pure  impresso  i  suo i 

t rat t i  d i s t in t iv i  su l l a  f i s ionom ia del l ’epoca.  Non d i  rado l o  s t i l e  

                                                

25 È stato osservato che anche l’insegnamento del design, nella seconda metà del XX secolo, ha 
fatto perno su molti e diversi aspetti: negli anni Cinquanta sull’ergonomia, negli anni Sessanta sul-
la pianificazione e metodologia, negli anni Settanta sugli aspetti sociali, negli anni Ottanta sulla 
sensualità e negli anni Novanta sull’informatica. Cfr. BÜRDEK B. E., Teoria del design. Procedimenti 
di problem-solving, metodi di pianificazione, processi di ristrutturazione, Mursia, Milano, 1977, p. 
12. 
26 Ludovico Antonio Muratori definì il “non so che” come quel «mirabile nome, utile a battezzare 
tutto ciò che non si sa spiegare» , cfr. D’ANGELO-VELOTTI, Il «non so che». Storia di una idea este-
tica, Aesthetica, Palermo, 1997, p. 10. 
27 VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, cit., p. 269. 
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del l e  cose  ha dato  fo rma a uno s t i le  d i  v i ta  nel  quale  la  massa 

ha t rovato  una sua d ign i tà  e una sua ident i tà  es te t ica28.  

È  i l  des i gn  a  ind icare  percors i  p iù  d i re t t i  ver so  una nuova 

concez ione  del l ’oggetto  d ’uso.  S i  pens i  al l o  s t i l e  B iedermeier  o 

al l e  sed ie  Thonet :  in  es s i  i l  rappor to t ra  l a  r igorosa funz ional i tà  

e  gl i  schem i  fo rmal i  che  l a  espresse ro  apparve  connatu rato 

nel l a  s t ru t tu ra s tessa degl i  oggett i ,  l a  cu i  bel l ez za s i  r i ve lò  co-

me i l  r i f l es so  del  l oro  caratte re  d i  vol ta  in  vol ta  u t i l i ta r i s t ico  o  

natu rale ,  che  fece del la  l oro  prat ic i tà  l a  man i fes taz ione  d i  un 

in te ro  model l o  cul tu rale.  S i  t rat tò  d i  un  des i gn  che t rovava l e 

sue  mot ivaz ion i  d i  fondo in  una prec i sa s i tuaz ione  soc iale  e 

cul tu rale ,  da cu i  g l i  oggett i  r i su l tarono in qualche modo d i re t -

tamente plasmat i .  

D’al t ra  par te  anche un  raf f inato  es te ta come Oscar  Wi l de 

e ra conv in to  del l ’ impor tanza del l e  ar t i  decorat ive in  quanto d i 

svel at r ic i  d i  bel l ezza negl i  oggett i  p iù  comun i ;  egl i  sos teneva 

per f ino  che l ’u t i l i tà  sarebbe s tata sempre  dal l a  par te  del l a  co-

sa bel l a29.  

I n  tempi  as sa i  p iù  recent i  l a  bel l ezza res tava,  in s ieme al l a 

funz ione ,  e lemento  caratte r iz zante e  pr ior i ta r io  del l ’oggetto  d i  

d es i gn .  

                                                

28 VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, cit. pp. 30-31. 
29 O. WILDE, House Decoration, 1882, [trad. it. L’arredamento della casa, in L’arredamento della 
casa e altre conferenze, Mondadori, Milano, 1992, p. 94]. 
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Ne i  Pr inc i pi  d el l a prod uz i one  d el  Bauhaus ,  s t i l a t i  da Gro-

p ius  nel  1926  gl i  ob ie t t iv i  che i l  Bauhaus  s i  p roponeva d i  rag-

g iungere  r iguardavano innanz i tu t to  i l  «dete rm inare ,  at t raverso 

un  l avoro  s i s temat ico d i  r ice rca,  teor ico  e  prat ico,  ne i  campi 

fo rmale ,  tecn ico ed  econom ico,  l a  fo rma d i  ogn i  oggetto  su l l a 

base  del l e  sue  funz ion i  e  del  suo  cond iz ionamento natu ral i » .  E  

ancora s i  d iceva che un  oggetto  d ’uso  doveva «conformar s i 

pe r fe t tamente  al l e sue  f inal i tà  […] ed  es sere  durevole ,  eco-

nom ico e bel l o»30.  

Le  Corbus ie r ,  po i ,  per  c i tare  qu i  solo uno de i  g rand i  arch i -

te t t i  e  d es i gner  del  Novecento ,  r i teneva che i l  nuovo valo re 

propos to  dal  b inom io  fo rma- funz ione  s i  e spr imesse  nel l a  con-

c re tezza del l ’oggetto  d ’uso .  E  cos ì  l ’oggetto ,  spogl iato 

del l ’ornamento,  recuperava la  sua i r r inunc iab i l e  in t ima bel l ez -

za,  espr imendo la  propr ia  natu ra nel l ’a rmon ia del l a  nuova fo r -

ma31.  

A d i s tanza d i  quas i  un  secolo i l  d es ign ,  ogg i  come al l o ra, 

cont inua ad  es se re  un’att iv i tà  d i  p rogettaz ione  c reat iva 

del l ’aspetto  es te t ico- funz ionale d i  un  prodotto .   

La f ina l i tà  d ich iarata del l a  od ie rna indus t r ia  del  d es ign  è 

in fat t i  quel l a  d i  «armon izzare  l ’e s te t ica del  p rodotto  con la sua 

                                                

30 H.M. WINGLER, Il Bauhaus, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 190. 
31 Per un accurato e critico excursus sulla storia dell’architettura, del design e delle correnti artisti-
che di fine Ottocento e del Novecento si veda G.C. ARGAN, L’arte moderna, Sansoni, Firenze, 
1989, p. 151 e ss. 
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funz ione  tecn ica,  real i z zando progettaz ion i  che  rendano al  

p rodotto  l a  sua es senz ial i tà  ed  i l  suo  r igore  l og ico ed  es te t i -

co» 32.  

Una e f f icace tu te la  del l ’oggetto  d i  d es i gn ,  e  del l a  sua 

fo rma,  dovrebbe,  qu ind i ,  cont rar iamente  al  t ipo  d i  tu te la  t rad i -

z ionalmente  prev i s ta  dal  nos t ro  ord inamento,  r iguardare  non l e 

s ingole component i  nel l e  qual i  è  teor icamente  scompon ib i l e l a 

c reaz ione ,  ma,  p iu t tos to ,  l a  progettaz ione  del l ’aspetto  es te t i -

co- funz ionale ed  i l  r i su l tato  concreto  ot tenuto .  

L ’ in idone i tà  del l a  d i s t inz ione  f ra  e lement i  e s te t ic i  ed  e le-

ment i  funz ional i ,  agl i  e f fe t t i  del  r iconosc imento  d i  tu te la  ad 

un’opera d i  des i gn ,  è  d imos t rata,  o l t re tu t to ,  dal l a  cons tataz io -

ne  che un  prodotto  appare  tanto  p iù  mer i tevole  d i  apprezza-

mento ,  pe rché por tato re  d i  un  valore  d i  d es i gn ,  quanto  mag-

g io re  è  l ’un i tar ie tà ot tenuta con l e  sue  component i  pe r  e f fe t to  

d i  una r iu sc i ta  progettaz ione 33.  

Da ques te  cons ide raz ion i  de r iva l ’e s igenza d i  una d ive r sa 

cons ideraz ione  e  dunque tu te la  del la  fo rma del  p rodotto ;  que-

s ta es igenza sembra essere  s tata ravv isata dal  l eg is l ato re co-

mun i tar io  a  par t i re  dal  1998  e  da quel l o  naz ionale  che al  p r imo 

s i  è adeguato:  g l i  i s t i tu t i  g iu r id ic i  pos t i  a  protez ione  del la fo r -

                                                

32 Cfr. FABIANI, La protezione dell’opera d’arte applicata nella nuova disciplina del disegno indu-
striale, in Dir. aut., 2002, p. 205. 
33 Cfr. MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, in Le Monografie di Contratto e 
Impresa diretta da Francesco Galgano, Padova, 1998, p. 94 e ss.  
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ma pot ranno,  come s i  d i rà  ampiamente  nel  pros ieguo,  dunque 

concor re re  t ra  l oro34.  

§ 1.4. – La tutela della forma: i modelli industriali 

La cul tura indus t r iale  è ,  dunque,  s tata d i re t tamente  in -

f l uenzata dal  gus to  es te t ico  del l a  fo rma e ,  pe r tanto ,  oggetto 

del l a  r ice rca es te t ica sono mol t i s s im i  ben i  p roduc ib i l i  in  ser ie , 

s iano es s i  durevol i  come i  mobi l i ,  i  te s su t i  o  g l i  oggett i  d i  deco-

ro ,  s iano ess i  sem idurevol i  come mol t i  a rnes i  da cuc ina ed  al t r i  

u tens i l i .  

L ’ in te resse  del l a  sc ienza es te t ica per  l a  produz ione  in  se -

r ie  è  cer tamente  l egato  al  fat to re  econom ico35,  che  è  necessa-

r io  per  l a  sua s tessa es i s tenza cos ì  come per  l ’econom ia 

l ’ in teresse al l ’e s te t ica rappresenta uno s t rumento  operat ivo 

s t rateg ico d i  notevole  r i l ievo .  In fat t i ,  in  un  mercato  in  cu i  

l ’o f fer ta  de i  ben i  è  cons i s tente ,  al la  concor renza su l  prez zo  s i  

a f f iancano o  s i  p re fe r i scono tecn iche concorrenz ial i  fondate 

su l l ’ innovaz ione e la  d i f fe renz iaz ione .  

Ques t i  mezz i ,  da un  lato ,  p rocurano un  vantagg io che i  

concor rent i  non  pot ranno recuperare  se  non con una cer ta 

preparaz ione ,  e dunque in tempi  p iù  o  meno l ungh i ;  dal l ’al t ro , 

                                                

34 Vedi ampiamente infra capitolo IV. 
35 Per le valutazioni di carattere economico ed economico-estetiche Cfr. DI CATALDO, Le inven-
zioni e i modelli, Milano, II ed., 1993; ID. L’imitazione servile, cit., p. 95; MAGELLI, L’estetica nel dirit-
to della proprietà intellettuale, cit., p. 18 e ss. 
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l im i tano la  m in im izzaz ione  del  p ro f i t to  der ivante  dal  s i s tema 

concor renz iale .  

L ’ innovaz ione  es te t ica,  dunque,  rappresenta un  val ido 

s t rumento  per  real i z zare  una concorrenza e f f icace.  

S i  comprende,  qu ind i ,  come i l  problema del la  tu te la  g iu -

r id ica del l a  fo rma de i  p rodott i  d ivenga sempre  p iù  impor tante , 

dal  momento che i  p rodott i  del  d es i gn  occupano una pos i z io -

ne  d i  tale r i l ievo nel l ’econom ia.  

I n I tal ia ,  l a  pr ima l egge su i  p rodott i  indus t r ial i  r i sale  al  

1868  e  i l  re lat ivo  regolamento fu  approvato  con r .d .  4  gennaio 

1914 ,  n.  54 .  

La l egge i tal iana s i  l im i tava a d ich iarare ,  nel l ’a r t.  1 ,  che 

gl i  inventor i  d i  nuov i  d isegn i  o  model l i  d i  fabbr ica potevano ot -

tenere  at tes tat i  d i  pr ivat iva al l e  cond iz ion i ,  ne i  mod i e  per  g l i  

e f fe t t i  s tab i l i t i  dal l e  v igent i  l egg i  su l l e  pr ivat ive  indus t r ial i .  La 

mancanza d i  una noz ione  d i  d i segno e  model l o fece so rgere i l  

ques i to  se  l a  l egge potes se  r i fer i r s i ,  o l t re  che  a i  model l i  at t i -

nent i  al l ’e s te t ica del  p rodotto ,  anche a quel l i  d i  u t i l i tà .  La g iu -

r i sp rudenza,  dopo alcune incer tezze ,  s i  p ronunc iò in  senso  af -

fe rmat ivo ,  al l ineandos i  cos ì  al l ’or ientamento prevalente del l a 

dott r ina36.  

                                                

36 Vedi Cass., 26 febbraio 1943, n. 466, in Giur. it., 1943, I, 1, p. 203. Vedi , invece, in senso contra-
rio, App. Napoli, 2 Dicembre 1925, in Riv. Dir. Comm., 1926, II, p. 513; Trib. Milano, 2 marzo 1931, in 
Mon. Trib. 1932, p. 194; Trib. Milano 10 febbraio 1937, in Foro it., 1937, I, p. 874. 
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La d i sc ipl ina ogg i  v igente  in  mate r ia  d i  model l i  indus t r ial i  

è  contenuta nel  Cod ice del la  P ropr ie tà I ndus t r iale -  d .  l g s .  10  

febbra io  2005 ,  n .  30  cos ì  come mod if icato  dal  recente  d. l gs .  13  

agos to  2010 ,  n.131 ,  e  prec i samente nel l a  sez ione  I I I  (a r t t .  31 -

44 )  e  V  (ar t t .  82 -86 )del  capo I I ,  rubr icate  r i spett ivamente  “D i -

segn i  e  model l i ”  e  “ I  model l i  d i  u t i l i tà” - ,  che  r ip roduce quas i  in -

tegralmente l e d ispos iz ion i  g ià  contenute  nel  r .d .  25  agos to 

1940 ,  n.  1411  e  nel  re lat ivo  regolamento d i  cu i  al  r .d .  31  ot to -

bre  1941 ,  n .  1354  mod i f icat i  p iù  vol te 37 e  in  modo cons i s tente 

nel  2001 ,  anno in cu i  l a  mater ia  è s tata novel lata con i l  d .  l g s .  

2  febbra io  2001 ,  n.  95 38.  

I l  nos t ro  l eg i s l ato re ,  con l ’e spress ione  «model l o  indus t r ia-

l e»  ind ica la  categor ia  d i  creaz ion i  in te l l e t tual i  che hanno per 

oggetto  una fo rma nuova d i  un prodotto  indus t r iale.  

La prec i saz ione  del  concetto  non è  tu t tav ia  agevole  e 

pone del icat i  p roblem i  d i  def in i z ione  ne i  confront i  del l e inven-

z ion i  indus t r ial i ,  del l e  opere  del l ’a r te  f igu rat iva ed  anche de i  

segn i  d i s t in t iv i ,  ma in  par t icolare  al  suo  in te rno,  pos sono d i s t in -

                                                

37 Sono stati entrambi revisionati con d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 e con l. 14 febbraio 1987, n. 60. 
38 Si veda infra per il commento di tale disciplina. Per completezza di esposizione si noti sia che 
nel codice civile sono presenti alcune norme relative ai modelli (artt. 2592-2594), sia che esistono 
varie convenzioni internazionali in materia.  
Si segnalano anche le due Convenzioni alle quali l’Italia ha aderito: la Convenzione dell’Aja del 6 
novembre 1925 per il deposito internazionale dei modelli e disegni industriali (è in vigore nel testo 
dell’Aja del 1960, più volte rivisto), e la Convenzione di Locarno dell’8 ottobre 1968 per la classifi-
cazione internazionale dei modelli e disegni industriali. 



 

 17  

guers i  aspett i ,  come quel l o  funz ionale ed  es te t ico ,  l a  cu i  sepa-

raz ione  è  r i l evante  su l  p iano normat ivo .  

Al l ’ in te rno del l a  categor ia  vengono d i s t in t i  i  «model l i  

d ’u t i l i tà»  ed  i  «d i segn i  e model l i » .  

I  «model l i  d i  u t i l i tà»  sono l e  forme nuove del  prodotto  che 

d iano al  p rodotto  s tes so  una spec if ica e f f icac ia o  comod i tà 

funz ionale39.  

I  «model l i  e  d isegn i »  sono invece quel l e  fo rme che d iano 

al  p rodotto  un  valo re  d i  mercato ,  che  pure  d i  regola non man-

ca,  senza che s ia  p iù  r ich ies ta l a  presenza d i  una l o ro  par t ico-

la re  gradevolezza es te t ica40.  

Le  nov i tà  l eg i s l at ive  in t rodotte  nel  2001 ,  che  hanno la-

sc iato  inal terate  l e  d i spos iz ion i  c i rca i  model l i  d ’u t i l i tà ,  sono 

invece in tervenute  in  modo cons i s tente  e  g ià  a l ive l l o  te rm ino-

log ico c i rca gl i  al t r i  model l i  (da i  «model l i  ornamental i »  s i  è 

pas sat i  a i  «d isegn i  e model l i » ) .  

A l l a  base  d i  tal i  innovaz ion i  v i  e ra cer tamente  una nuova 

cons ideraz ione  del  fenomeno d es ign ,  ausp icata peral tro  da 

autorevole dott r ina41,  g ià  da tempo.  

                                                

39 Vedi infra cap. II 
40 Vedi infra cap. III 
41 Cfr. SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali3, Milano, 1990, p. 560. L’autore riteneva 
già allora che la distinzione tra l’aspetto funzionale e quello estetico di un prodotto industriale 
dovesse essere riesaminata . Cfr. GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione 
di disegni e modelli, in Nuove leggi civ. comm., 2001, p. 883. 
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D’al t ra  par te  s i  è  r i tenuto  che anche pr ima d i  ques te  in -

novaz ion i  v i  fos se  una norma,  l ’a r t .  8  l .  mod .  42,  che lasc iava 

ben sperare c i rca la  pos s ib i l i tà  d i  a r r i vare  ad  una tu te la  del  

d es i gn organ ica e  raz ionale .  

Ques to  ar t icolo ,  in fat t i ,  p revedendo l a  doppia brevetta-

b i l i tà  d i  una fo rma come model l o  d’u t i l i tà  e  come model l o  or -

namentale ,  consent iva g ià  la  protez ione  degl i  oggett i  

del l ’ i ndust r i al  d es ign  nel la  l oro  to tal i tà ,  c ioè  s ia  nel l a  l o ro  fun-

z ione u t i l i ta r ia  che in  quel la  es te t ica43.  

§ 1.5. - Obiettivi della disciplina del design 

Le  l eg i s l az ion i  naz ional i  in  mate r ia  d i  p ropr ie tà indus t r iale 

confe r iscono d i r i t t i  d i  e sc l us iva avent i  pe r  l o ro  natu ra caratte -

re  te r r i to r iale ,  con la  conseguenza,  in  re laz ione agl i  scambi 

comun i tar i ,  del l a  f rammentaz ione  del  mercato  europeo in  tant i  

so t tomercat i  naz ional i .  

I n  par t icol are  in  mate r ia  d i  “model l i  indus t r ial i ” ,  l a  d i f fo r -

m i tà t ra l e  l eg is l az ion i  v igent i  ne i  s ingol i  Paes i  faceva s ì  che  i  

t i to l ar i  d i  ident ic i  d i r i t t i  d i  p r ivativa godessero ,  al l ’ in terno 

                                                

42 L’art. 8 della legge modelli (r.d. 25.8.1940 n. 1411) disponeva che, se la forma o il disegno di un 
oggetto conferisce ad esso un nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce 
l’utilità, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto, tanto per modelli e disegni orna-
mentali, quanto per modelli d’utilità. 
43 Cfr. BERGOMI, Industrial design, cit., p. 974 e ss.; SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli indu-
striali3, cit., p. 559. In questo senso anche la giurisprudenza, cfr. Trib. Monza, 21 gennaio 1985, in 
Foro pad., 1985, p. 234. 
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del l ’Un ione  Eu ropea,  d i  p rotez ion i  d i f fe rent i ,  s ia  sot to  i l  p ro f i l o 

del l ’oggetto  che del l ’ in tens i tà ,  con conseguente  al te raz ione 

del l e cond iz ion i  del l a concor renza.  

La necess i tà  d i  in te rvent i  l eg i s l at iv i  d i re t t i  a  mod i f icare 

ta le  s i tuaz ione  r i su l tava ev idente .  

La d i sc ipl ina eu ropea del  d es i gn  in t rodotta con la  D i re t t i -

va n .  98 /71/  CE  per segu iva cos ì  s ia  l ’ob ie t t ivo  d i  r imuovere  gl i  

os tacol i  al l a  l ibe ra c i rcolaz ione  del le  merc i  der ivant i  dal l e  no-

tevol i  d ispar i tà  f ra  l e l eg i s l az ion i  naz ional i  s ia  quel l o  d i  r imuo-

vere  l e  d i s to rs ion i  del l a  concor renza der ivant i  dal l e d i f f icol tà 

d i  o t tenere una protez ione  e f f icace es tesa un i fo rmemente  a 

tu t to  i l  ter r i to r io del l ’Un ione Eu ropea 44.  

A l l a  base  d i  tal i  ob ie t t iv i  v i  e ra anche la  conv inz ione 

del l ’ impor tanza che ha v ia  v ia  as sunto  nel l ’econom ia od ie rna 

la  progettaz ione  fo rmale de i  p rodott i  come mezzo  per  ven i re 

incont ro  al l e  aspettat ive  de i  consumator i ,  soprattu t to  come 

mezzo  d i  concor renza f ra  l e  imprese 45.  S i  e rano fat te  sempre 

p iù  pres sant i ,  in fat t i ,  l e  i s tanze  degl i  ambient i  indus t r ial i ,  che , 

l amentando l ’ inadeguatez za del l e  leg i s l az ion i  naz ional i  a  tu te -

                                                

44 Si veda Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, in Riv. dir. ind.,1991, I, p. 
238. 
45 AUTERI, La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della 
concorrenza sleale, in Contr. e impr. Europa, 1998, 230. 
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l a r l i  cont ro  fenomen i  d i  cont raf faz ione  su  l a rga scal a,  ch iede-

vano un in te rvento  del  l eg is l atore  comun i tar io46.  

§ 1.6. - Le novità legislative: dalla Direttiva n. 98/71/CE al Co-

dice della Proprietà Industriale 

1.6.1. - La Direttiva n. 98/71/C.E. 

La Comun i tà Eu ropea varò g ià  ne i  pr im i  ann i  Novanta del  

secolo  scor so  un  progetto  d i  d i re t t iva ed  un  progetto  d i  rego-

lamento  su l l a  tu te l a  g iur id ica de i  d isegn i  indus t r ial i .  P iù  prec i -

samente  la  Commiss ione  C.E .E .  pubbl icò  nel  g iugno del  1991  i l  

«L ib ro  verde» 47,  in tendendolo  come pr imo passo  del l ’ i t er  l eg i -

s l at ivo .  Nel  d icembre  del  1993 ,  l a  Commis s ione  el aborò  la  pr i -

ma propos ta d i  d i re t t iva 48 e  nel  marzo  del  1996  la  seconda,  su l -

l a  base  del l e  os servaz ion i  del  Com i tato  econom ico e  soc iale  e 

del  Par lamento  Eu ropeo49,  a r r i vando,  cos ì ,  al l a  pos iz ione  del  

Cons ig l io  del  17  g iugno 1997 50.  Fu  però  inev i tab i l e i l  r ico rso  al l a  

procedura d i  conc i l iaz ione  prev i s ta dal l ’ar t .  189A del  Trat ta-

                                                

46 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in Nuove leggi 
civ. comm., 1999, p. 952. 
47 Con il consenso della Commissione CEE venne pubblicato uno stralcio del Libro verde, com-
prendente l’introduzione, la sintesi analitica, il primo capitolo e il progetto preliminare in Riv. dir. 
ind., cit., 238 e ss. 
48 Pubblicata in GUCE, 1993, C345/14 ed anche in Riv. dir. ind., 1994, I, 150 e ss.  
49 Pubblicata in GUCE, 1995, C287/145. 
50 Pubblicata in GUCE, 1997, C237/1.   
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to 51,  a l  cu i  e s i to  Par lamento  e  Cons ig l io  approvarono i l  te s to  f i -

nal e del l a  D i re t t iva52.  

La  D i re t t iva r ipe rcorre  l e l inee  g ià  t racc iate  dal  L ibro 

Verde ed  in par t icolare  m ira  ad  armon izzare  l e d i spos iz ion i  so -

s tanz ial i  del  d i r i t to  naz ionale concernent i  l ’oggetto ,  i l  contenu-

to  e  l a  du rata del l a  tu te la de i  d i segn i  e  model l i  reg is t rat i  e , 

dunque,  l a  def in iz ione  d i  d isegno e model l o (ar t .  1) ,  i  requ is i t i  

pe r  l a  sua protez ione  (ar t t .  3 -8) ,  i l  contenuto  del l a  tu te la ,  i v i  

comprese  l e  sue  l im i taz ion i  ed  i l  suo  esaur imento  (ar t t .  9 ,  12 ,  

13 ,  15 ) ,  l a du rata del l a  tu te la  (ar t .  10 ) ,  l e  cause d i  nul l i tà  (ar t .  

11 ) ,  l e  re laz ion i  con l e al tre  forme d i  p rotez ione ed  in par t ico-

la re  con i l  d i r i t to  d ’autore  (ar t t .  16 -17 ) .  

1.6.2. - I  D. lgs. n. 95/2001 e n. 164/2001 

La d i sc ipl ina i tal iana in  mate r ia  d i  d i segn i  e  model l i  indu-

s t r ial i ,  p r ima del  varo  del  Cod ice  del la  P ropr ie tà Indus t r iale  e ra 

contenuta,  come s i  è  detto ,  nel  r .d .  25  agos to  1940 ,  n.  1411 53,  

p ro fondamente  novel lato  dal  d .  l gs .  2  febbra io  2001 ,  n.  95 ,  

pubbl icato  su l l a  Gazzetta Uf f ic ia le  del  4  apr i l e  2001 ,  n .  79 ,  at -

t raverso  i l  quale i l  Governo Amato aveva dato  attuaz ione  al l a

                                                

51 Sul testo si registrò il dissenso del Parlamento e della Commissione, specie in ordine 
all’espunzione dal dettato normativo della c.d. clausola di riparazione. Vedi infra, cap. III.  
52 Per un dettagliato iter formativo della direttiva v. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla prote-
zione giuridica di disegni e modelli, cit., pp. 952-954. 
53 R.d. 25 agosto 1940 n. 1411 – Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli 
industriali (G.U. n. 247, 21 ottobre 1940-XVIII, Serie Generale). 
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D i re t t iva n .  98 /71/C.E.  del  13  ot tobre  1998 ,  su l l a  base  del l a  de-

l ega contenuta nel l a l egge comun i tar ia  n .  526  del  21  d icembre 

1999.   

I l  decreto  l eg i s l at ivo  n .  95 /2001  inse r iva nel l a  c.d .  l egge 

model l i  del  1940  und ic i  nuov i  ar t icol i ,  ne  mod i f icava al t r i  o t to 

e  in te rven iva su l  cod ice  c iv i l e 54 e  su l l a  l egge su l  d i r i t to  

d ’autore  ( r .d .  22  apr i l e  1941 ,  n.  633 ) 55.  

L ’ i t e r  del l a  r i fo rma è  s tato  p iu t tos to t ravagl iato .  Pe r  pre -

d i spor re l o  schema d i  decreto  l eg i s lat ivo  e ra s tata in fat t i  cos t i -

tu i ta  una Commis s ione  m in is te r iale  compos ta t ra  gl i  al tr i  anche 

da alcun i  de i  magg ior i  s tud ios i  d i  d i r i t to  indus t r iale  del  nos t ro 

Paese.  La Commis s ione non ha tu t tav ia  potuto  svolgere  i  suo i  

l avor i  secondo i  programmi  o r ig inar i ,  ma s i  è  v i s ta  r ivolgere  dal  

M in is te ro  un  ve ro  e  propr io  ul t i mat um ,  che  imponeva d i  con-

c ludere  ques t i  l avor i  in  una sola  seduta:  i l  che aveva indotto

                                                

54 Le norme del codice civile relative ai modelli industriali contengono i principi generali di tale 
disciplina e rinviano costantemente alla legislazione speciale che prevale ai sensi dell’art. 15 del-
le Disposizioni sulla legge in generale. L’art. 21 del d.lgs. n. 95/2001 ha più precisamente modifica-
to la rubrica del capo III del titolo IX del libro V c.c. in “Del diritto di brevetto per modelli di utilità e 
di registrazione per disegni e modelli” e ha sostituito gli artt. 2593 e 2594. Il testo tuttora vigente è il 
seguente: Art. 2592 - Modelli di utilità «Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per 
un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particola-
re efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, 
di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. 
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti». 
Art. 2593 - Modelli e disegni « Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello 
che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo 
senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali». 
Art. 2594 - Norme applicabili « Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si 
applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevet-
to e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle 
leggi speciali». 
55 Si veda infra cap. IV. 



 

 23  

al cun i  t ra  i  p iù  autorevol i  component i  del l a  Commiss ione  s tes -

sa a ras segnare  per  protes ta l e  propr ie  d im i ss ion i .  I l  r i su l tato ,  

v i z iato  dal l e defez ion i  e  dai  tempi  brev i56,  aveva reso  necessa-

r io ,  a  poch i  g io rn i  dal l a  pubbl icaz ione  su l l a  Gazzetta U f f ic ial e 

del  decreto  l eg i s l at ivo ,  emanarne  un  secondo( i l  d .  l gs .  12  apr i -

l e  2001 ,  n.  164 ,  po i  appar so  su l l a  Gazzetta Uf f ic ial e  del  9  mag-

g io  2001) ,  contenente  alcune d i spos i z ion i  in tegrat ive ,  che ,  o l -

t re  a d i sc ipl inare  i l  pagamento del le  tas se  connesse  al  p rol un-

gamento del l ’esc l us iva,  sospendeva per  d iec i  ann i  l a  protez io -

ne  del  d i r i t to  d ’autore accordata dal  decreto  precedente 57.  

Ques t ’u l t imo in te rvento  l eg i s l at ivo ,  real i z zato  senza in te r -

pel l are  l a  Commis s ione  m in is te r iale in sed iata per  l ’at tuaz ione 

del la  d i re t t iva e  d iscut ib i l e  su l  p iano del la  pol i t ica l eg i s l at i -

va,appar iva,  g ià  al l ora,  incoerente  in  quanto  in  pal ese  cont ra-

s to  con i l  contenuto  del l a  s tes sa d i re t t iva comun i tar ia ,  che 

obbl igava gl i  S tat i  ad  adottare  l a  regola del  cumulo ,  e  qu ind i  

pareva al  d i  fuor i  de i  pote r i  confe r i t i  con  la  l egge d i  delega 

per  l ’at tuaz ione  del la  medes ima e conseguentemente  v iz iata 

sot to  i l  p ro f i l o cos t i tuz ionale 58.   

                                                

56 GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 883 
e ss. Il Di Cataldo ritiene, invece, che, «i tempi brevi di lavoro non abbiano inciso sulla qualità del 
risultato finale» essendo il lavoro del legislatore italiano in gran parte obbligato: in DI CATALDO, 
Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità 
secondo il nuovo regime, in Europa e diritto privato, 2002, p. 64. 
57 Vedi infra cap. IV. 
58 SENA, Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, in Riv. dir. ind., 2001, III, pp. 65-
66. Si veda infra cap. IV. 
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1.6.3. - La Legge n. 273/2002 

Nel  capo I I  del l a  l egge 12  d icembre 2002  n.  273 59,  pubbl i -

cata su l l a  Gazzetta Uf f ic ia le  del  14  d icembre  2002 ,  n .  293 ,  se -

r ie  generale ,  sono contenute  l e d ispos i z ion i  in  mate r ia  d i  p ro-

pr ie tà indus t r iale  che  comprendono una delega al  Governo 

per  i l  r ias se t to  del l e  d i spos iz ion i  in  ques ta mater ia  (ar t .  15 ) , 

una delega per  l ’ i s t i tuz ione  d i  sez ion i  spec ial i z zate  in mate r ia 

d i  p ropr ie tà indus t r iale  ed  in te l l e t tual e  presso  dod ic i  Tr ibunal i  

e  pres so l e cor r i spondent i  Cor t i  d i  Appel l o (ar t .  16) ,  una norma 

in  mater ia  d i  d i r i t to  d ’autore  per  in te rvent i  a  sos tegno del  se t -

to re  del l a  propr ie tà indus t r iale  (ar t .  17 ) 60 ed  una norma re l at iva 

al l ’auto r izzaz ione  d i  spesa per  in te rvent i  a  sos tegno del  se t to re 

del l a  propr ie tà indus t r iale (ar t .  18 ) .  

1.6.4. – Il D. Lgs. n. 30/2005 – Il Codice della Proprietà Industriale 

I l  Cod ice  del l a P ropr ie tà I ndus t r iale  (d ’o ra in  po i  anche 

CPI ) ,  i l  cu i  te s to  è  s tato  pubbl icato  su l l a  Gaz zet t a U f f ic i al e  del  

4  marzo  2005  come d . lgs .  10  febbra io  2005  n.  30  ed è ent rato  in 

v igore  i l  success ivo  19  marzo ,  d i sc ipl ina l ’ in tera mate r ia  del l a 

propr ie tà in te l l e t tuale ad  eccez ione del  d i r i t to  d ’autore .  

 I l  Cod ice ,  come è  s tato  os servato ,  pu r  presentandos i  co-

                                                

59 Gli artt. 15, 16, 17, 18 della l. n. 273/2002 sono pubblicati anche in Riv. dir. ind., 2003, III, 3-8, con 
commento di Sena. 
60 Vedi infra cap. IV. 
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me un  « tes to  un ico» ,  un  tes to  c ioè  che raccogl ie  e  coord ina l e 

d i spos i z ion i  v igent i  nel  nos t ro  ord inamento in  mater ia  d i  p ro-

pr ie tà indus t r iale ,  cont iene  anche d i spos i z ion i  innovat ive  che 

sono s tate  oggetto  d i  ampi  d ibatt i t i  non  solo  t ra  gl i  s tud ios i  e  i  

p rat ic i ,  ma anche t ra  i  rappresentant i  degl i  ent i  e  del l e  asso-

c iaz ion i  in teressate 61.  

 Pe r  quanto  concerne  la  d i sc ipl ina del  d es i gn  i l  Cod ice  è 

in te rvenuto  anz i tu t to  recependo l ’ in te rpre taz ione  che e ra s ta-

ta data da una par te  del l a  dott r ina,  ma che non e ra unan i -

memente  cond iv i sa62,  in  mater ia  d i  nul l i tà  al l ’ar t .  43  sp iegando 

la  por tata del l a l im i taz ione  a i  so l i  t i to l ar i  de i  d i r i t t i  ante r io r i  

del l a  l eg i t t imaz ione  a far  valere  la  nul l i tà  del l e  reg is t raz ion i  

pe r  d i segn i  e model l i ,  ove è s tato  spec i f icato  al l ’a r t .  43  CPI  

che  ques ta l im i taz ione r iguarda sol tanto  l e ipotes i  r ich iamate 

dal l ’a r t .  11 .4  del l a D i re t t iva n.  98/71/C.E . 63,  e  non anche tu t t i  i  

                                                

61 Si veda GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2005, p. 222 e ss. 
Un primo schema di decreto legislativo, frutto dell’attività della Commissione appositamente isti-
tuita, era stato ampiamente rimaneggiato per tener conto delle numerose osservazioni critiche 
formulate riguardo ad esso. Una successiva versione di esso, approvata dal Consiglio dei Ministri 
del 10 settembre 2004, è stata quindi sottoposta per i prescritti pareri alle competenti Commissio-
ni parlamentari, che hanno disposto l’audizione di esperti e rappresentanti del mondo economi-
co e imprenditoriale, richiedendo quindi l’introduzione di una serie di correzioni. In argomento si 
veda GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2004, p. 480 e ss. Al primo schema di de-
creto legislativo era stato dedicato il Convegno AIPPI «Il progetto di nuovo Codice della Proprie-
tà Industriale», tenutosi a Milano nel febbraio 2004 ed i cui Atti sono stati pubblicati in volume da 
Giuffré nella collana «Quaderni di AIDA». 
62 Nel senso espressamente accolto dal legislatore si veda GALLI, L’attuazione della Direttiva co-
munitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., pp. 897-898; in senso opposto si era invece e-
spresso FLORIDIA, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industriale. Proprie-
tà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 282-283. 
63 E cioè quelle in cui il disegno o modello costituisce «l'utilizzazione non autorizzata di un'opera 
protetta dal diritto d'autore»; quella in cui «in un disegno o modello successivo è utilizzato un se-
gno distintivo» di cui un altro soggetto possa vietare l'uso; e quella in cui il disegno o modello è in 
conflitto con un altro disegno o modello che è protetto nello Stato da data anteriore a quella di 
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cas i  d i  d i fe t to  d i  nov i tà  o  caratte re ind iv iduale del  des ign 

(come i l  vecch io tes to  autor i zzava a r i tenere) .  

I l  Cod ice  ha prec i sato  anche,  re lat ivamente  al l ’ambi to  d i  

appl icabi l i tà  del  reg ime t rans i to r io  in t rodotto  con l ’at tuaz ione 

del la  D i re t t iva del  98  –  che  consentiva a colo ro  che s f ru t tava-

no un’opera d i  d es ign  i n  pubbl ico  dom in io d i  cont inuare  que-

s to  s f ru t tamento  per  d iec i  ann i  decor rent i  dal  19  apr i l e  2001  – ,  

al l ’a r t .  239 ,  che  es so  r iguarda tu t t i  i  «d i segni  e  model l i  che  e -

rano oppure  e rano d iv enut i  d i  pubbl ico  domi ni o»  pr ima 

del l ’at tuaz ione  del la D i re t t iva:  cos ì  ch iarendo che esso  opera 

non sol tanto  per  l e opere  d i  d es i gn  che,  pr ima 

del l ’ in t roduz ione  del l a nuova l egge,  avevano fo rmato oggetto 

d i  un  brevetto  per  model l o  o rmai  scaduto ,  ma anche per  quel -

l e che  non e rano mai s tate  brevettate ,  i l  che  e ra par iment i  

cont rover so 64.  I n  ques ta sede vale  l a pena d i  ant ic ipare  che i l  

te s to  del l ’ar t .  239  CPI ,  come s i  d i rà ampiamente  in  segu i to ,  è  

s tato  oggetto  d i  numerose  mod i f iche 65.   

                                                                                                                                          

registrazione o di priorità del modello o disegno considerato, ma che non è ancora divulgato a 
tale data. 
64 Si veda infra, cap. IV. La soluzione accolta dal Codice corrisponde a quanto era stato sostenu-
to in dottrina da GALLI, L’attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e mo-
delli, cit., a p. 901, nel dissenso però di un’altra parte della dottrina (si veda in particolare BONEL-
LI, Industrial design e tutela di diritto d’autore, in Dir. aut., 2003, 497 e ss., a p. 521) e di alcune 
pronunce giurisprudenziali: si vedano in particolare Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002 e 16 luglio 
2002 e Trib. Firenze, 6 agosto 2003, richiamate e criticate per questo aspetto da GALLI, Segni di-
stintivi e industria culturale, in AIDA, 2002, p. 315 e 2003, p. 470  
65 Il comma 1 (vecchio testo) era stato modificato già in seguito alla l. 6 aprile 2007, n. 46 (ed an-
cora prima in base al d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, poi convertito nella legge richiamata), che ha 
allineato la durata della tutela delle opere dell’industrial design ai settant’anni dopo quello della 
morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori, così come avviene per tutte le altre opere 
dell’ingegno. La durata venticinquennale di tale protezione presentava infatti seri dubbi di costi-
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1.6.5. – La riforma 2010: il D.lgs. n.131/2010 

I l  d . l gs .  13  agos to  2010 ,  n.  131 ,  recante  la  rev is ione  del  

Cod ice  del l a  P ropr ie tà I ndus t r iale ,  è  s tato  approvato  in  data 

30  l ugl io 2010  dal  Cons ig l io  de i  M in i s t r i ,  pubbl icato  su l l a  Gaz -

ze t ta Uf f ic ia l e  i l  success ivo  18  agos to  ed  è  qu ind i  ent rato  in  v i -

gore nel  mese d i  se t tembre.   

Come è  s tato  autorevolmente  os servato ,  I l  p redetto  re -

cente  decreto ,  d i  ben centot renta ar t icol i ,  non  s i  esaur isce 

sempl icemente  in  un  tes to  cor re t t ivo  del  Cod ice ,  ma lo  rende 

«un ve ro e propr io  “nuov o”  Codice,  carat t er i z z at o  d a un  ap-

proccio  rea l i s t ico,  che  t end e a commi su rare  l a  protez ione  dei  

d i r i t t i  d i  p ropr iet à i nd ust r i a le  a c iò  che  c i ascuno d i  e ss i  rappre-

sent a su l  mercat o  e,  pr i ma ancora,  nel  “mond o del l a  v i t a”,  d e-

l i neando i n  quest o  mod o un  equi l i br io  t ra  esc l us iv e  e  concor -

renz a,  che  s i  d i s t acca d eci sament e  d al l ’ i mpost az i one  “propr i e -

t ar i a”  a cui  l a  Rel az i one  a l  t e st o  o r ig inar i o  del  Codice  d ichi a-

rav a d i  i spi rar s i » 66.  

                                                                                                                                          

tuzionalità rispetto all’art. 3 Cost., in quanto introduceva una disparità di trattamento fra i titolari 
di diritti di autore sulle opere dell’industrial design ed i titolari di medesimi diritti su altre opere 
dell’ingegno ed oltre a ciò appariva in contrasto con la normativa comunitaria e, in particolare, 
con l’art. 1, Dir. n. 93/98/CE, il quale prevede che le opere dell’ingegno debbano avere una du-
rata pari a settant’anni dopo la morte dell’autore, senza eccezioni per le opere del design: ed 
infatti in relazione alla violazione della disposizione appena citata contenuta nella Dir. n. 
93/98/CE, era stata aperta nei confronti dell’Italia dall’Unione Europea una procedura di infra-
zione, che avrebbe portato alle conseguenze del caso se nel frattempo l’Italia non si fosse alli-
neata ai termini di durata dei settant’anni. 
66 Così secondo GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, IP-
SOA Wolters Kluwer, 2010, p. V; si veda anche GALLI, Il nuovo Codice della Proprietà Industriale: 
da un’impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented, in Corriere Giuridico, 2011, in 
corso di pubblicazione. 
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Pe r  quanto  concerne  la mate r ia  che  qu i  in te res sa,  l e  mo-

d i f iche  del  suddetto  decreto  hanno r iguardato  poche,  ma im -

por tant i  norme del  Cod ice.  P iù  preci samente l ’ar t .  18  ha in t ro -

dotto  nel  Cod ice  l ’ar t .  33bi s  re lat ivo al l a d isc ipl ina del l a  l ice i tà 

che completa l a  d i sc ipl ina de i  requ i s i t i  pos i t i v i  e  negat iv i  d i  

reg i s t rab i l i tà  del  d isegno o model l o , med iante  i l  r ich iamo del l e 

due corr i spondent i  ipotes i  d i  nul l i tà  del l a  reg i s t raz ione  g ià  pre -

v i s te  dal l ’a r t .  43  l e t t .  (b)  e  (c )  CP I ;  l ’a r t .  19 ,  comma 1  del  d .  

l gs .  n .  131/2010  ha cancel lato  la  norma re lat iva al l e espos i z ion i  

in  f ie ra,  med iante l ’abrogaz ione  del  comma 5  del l ’ar t .  34  

CP I ,che  d i sponeva che,  a i  f in i  del l a pred ivulgaz ione  d is t ru t t iva 

del l a  nov i tà ,  non e ra da prendere  in  cons ide raz ione la  d ivul -

gaz ione  avvenuta in  espos iz ion i  u f f ic ial i  o  u f f ic ialmente  r icono-

sc iu te  a i  sens i  del l a  Convenz ione  concernente  l e espos iz ion i  in -

te rnaz ional i ,  f i rmata a Par ig i  i l  22  novembre 1928  e  success ive 

mod i f icaz ion i ;  l ’ar t .  23  ha abrogato i l  comma 2  e  3  del l ’a r t .  44  

che  ha compor tato  l ’e l im inaz ione  del  reg i s t ro del l e opere  pro-

te t te ;  e  in f ine  ha in t rodotto  i l  nuovo reg ime t rans i to r io  del  de-

s ign  prote t to  dal  d i r i t to  d ’autore  mod i f icando l ’ar t .  239  CPI , 

pe ral tro  a lavoro  del l a  Commis s ione  g ià  u l t imato ,  che  ha re -

cepi to  l e ind icaz ion i  del l ’Avvocato Generale  del l ’Un ione  Eu ro-

pea e  ha f inalmente  pos to f ine  a una s i tuaz ione d i  cont ras to 
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del  nos t ro  ord inamento con l e  regole  comun i tar ie ,  du rata qua-

s i  d iec i  ann i67.  

1.6.6. - Il Regolamento CE n. 6/2002 

I l  regolamento comun i tar io  n .  6 /2002  del  Cons ig l io  del  12 

d icembre  2001  su i  d isegn i  e  model l i  comun i tar i68 completa i l  

quadro del l ’a rmon iz zaz ione  del la tu te l a g iur id ica.  

Ques to  regolamento ha rappresentato  un  passagg io  d i  

g rande impor tanza nel l ’evoluz ione  del  s i s tema del la  propr ie tà 

in te l l e t tuale  in  I tal ia  perché ha consol idato  l ’ impos taz ione ,  

dec i samente  cont ras tante  con la  precedente ,  secondo l a  qua-

le l a  reg i s t raz ione  come d i segno o  model l o presc inde dal  valo -

re  es te t ico  del l a  forma in  ques t ione ,  che  è  puramente  even-

tual e.  

I nol t re  i l  Regolamento comun i tar io  consente  i l  cumulo  d i  

p rotez ion i  de i  d i segn i  e  model l i  anche con i l  d i r i t to  d ’autore 

ed in  par t icolare d i spone al l ’a r t .  96  che  c iascuno S tato  mem-

bro  dete rm ina l ’e s tens ione  del la  protez ione  d i  d i r i t to  d ’autore 

e  l e cond iz ion i  al l e qual i  e s sa è concessa69.   

                                                

67 Si veda più ampiamente infra e il commento agli articoli del CPI citati in GALLI (a cura di), Co-
dice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit., e GALLI, Il nuovo Codice della Proprietà Indu-
striale: da un’impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented, cit., in corso di pub-
blicazione. 
68 Pubblicato in G.U.C.E. n. L 3/1 del 5 gennaio 2002 e in Riv. dir. ind., 2002, II, p. 3 e ss. con com-
mento di Frassi. 
69 Vedi infra capitolo IV. 
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CAPITOLO II 

I modelli di utilità 

§ 2.1. – Definizione 

La def in iz ione  de i  model l i  d ’u t i l i tà  è  contenuta 

nel l ’a r t icolo  82 ,  comma 1 ,  CP I 70,  dove  s i  d ice  che «pos sono co-

s t i tu i re  oggetto  d i  b revetto  per  model l o d i  u t i l i tà  i  nuov i  model -

l i  at t i  a  confe r i re  par t icolare  e f f icac ia o  comod i tà d i  appl ica-

z ione  o  d ’ impiego a macch ine ,  o  par t i  d i  e s se ,  s t rument i ,  u ten-

s i l i  od  oggett i  d ’uso  in  genere ,  qual i  i  nuov i  model l i  cons i s tent i  

in  par t icolar i  conformaz ion i ,  d i spos i z ion i ,  conf iguraz ion i  o 

combinaz ion i  d i  par t i » .  

Una def in i z ione s im i l e è contenuta anche nel  cod ice  c iv i -

l e  al l ’a r t .  2592 71.  È  da notare ,  pe rò ,  che  in  ques to  ar t icolo  i  

model l i  d ’u t i l i tà  vengono def in i t i  come « invenz ion i »  (mentre 

l ’a r t .  82  (come del  re s to  g ià  l ’a r t .  2  l .  mod. )  s i  r i fe r i sce  a i  «nuo-

v i  model l i » )  pu r  r i ferendos i  ent rambe l e  norme ad  un  t rovato 

«atto  a confe r i re  par t icolare  e f f icac ia o  comod i tà d i  appl ica-

                                                

70 La sezione V del Capo II del CPI, che comprende gli artt. 82-86, è interamente dedicata a “I 
modelli d’utilità”. Il testo dell’art. 82 è quello dell’art. 2, l. mod. (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411). 
71 Art. 2592, comma 1, c.c. recita «Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per 
un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particola-
re efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, 
di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce». 
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z ione  o  d i  impiego» a macch ine  ed in  genere  a prodott i  indu-

s t r ial i72.  L ’ar t.  2592 c.c. ,  o l tre  a fo rn i re  l a  def in iz ione  suddetta,  

at t r ibu i sce  a ch i  ha ot tenuto  i l  b revetto  i l  d i r i t to  esc l us ivo  d i  

at tuare  e  d i spor re  del l ’ invenz ione ,  cos ì  come l ’ar t .  83  CPI  p re -

vede che « i l  d i r i t to  al  b revetto  spetta a l l ’auto re  del  nuovo mo-

del l o d ’u t i l i tà  e  a i  suo i  avent i  causa» .   

I l  b revetto  per  model l o d i  u t i l i tà  ha dunque per  oggetto 

la  fo rma d i  un prodotto  nuova e  in g rado d i  confe r i re  una par -

t icol are  funz ional i tà  al  p rodotto  al  qual e v iene  appl icata e  su -

scett ib i l e  d i  appl icaz ione indus t r iale.   

§ 2.2. - Modelli d’utilità ed invenzioni 

La def in iz ione  d i  model l o  d ’u t i l i tà  d i  cu i  agl i  ar t t .  2592 

c .c .  e  82  CPI  sembra d i re tta  p iù  ad  accentuare 

l ’accos tamento f ra  ques ta categor ia  d i  creaz ion i  e  l e inven-

z ion i ,  che non a ch iar i rne l e  d is t inz ione 73.  

La  v ic inanza t ra  l e  due fat t i spec ie  es i s te ,  innanz i tu t to ,  g ià  

a l ive l l o  term inolog ico:  in fat t i  pe r  ent rambe s i  par la  d i  «brevet-

to» ,  l addove per  i  d i segn i  e  model l i  s i  par l a  s in  dal  2001  d i  « re -

                                                

72 Questa è comunque sostanzialmente l’unica differenza tra le due citate definizioni: così in SE-
NA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali3, cit. p. 564. 
73 Già con la l. n. 60/1987 veniva diminuita la distanza tra invenzioni e modelli d’utilità. SENA, I dirit-
ti sulle invenzioni ed i modelli industriali3, cit. p. 564. L’autore osserva che l’attribuzione di «partico-
lare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine, parti di esse, strumenti, uten-
sili, oggetti d’uso» attraverso nuove «conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di 
parti», è una caratteristica comune, quanto meno, a tutte le invenzioni appartenenti al campo 
della meccanica, ed il riferimento alla forma del prodotto, che pure emerge dalla definizione ri-
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g i s t raz ione»74,  ed  anche dal  punto  d i  v i s ta  s i s temat ico,  essendo 

la  sez ione V  del  Capo I I  del  CPI ,  re l at iva a i  model l i  d i  u t i l i tà ,  

immediatamente  success iva al l a  sez ione IV  del l o s tesso  Capo 

che ha da oggetto  l e  invenz ion i .   

La  predetta def in iz ione se ,  da una par te ,  e sc l ude dal la 

categor ia  de i  model l i  d ’u t i l i tà  alcun i  t ip i  d i  invenz ione ,  come 

quel l e  che  attengono a proced iment i  d i  p roduz ione ,  d ’al t ra 

par te  non imped i sce  che i  model l i  pos sano es sere  inc l us i  f ra  l e 

invenz ion i .  

Pe r  quanto  concerne  po i  l a  d i sc ipl ina,  pe r  i  model l i  

d ’u t i l i tà  vale  a p ieno i l  r inv io  al l a  l egge su l l e  invenz ion i ,  fo rmu-

lato  dal l ’a r t.  86  CP I  che  prevede che «Le  d i spos i z i oni  d el l a  se -

z i one  I V ,  su l l e  i nv enz i oni  i nd ust r i al i ,  o l t re  che  a t al i  invenz i oni ,  

sp iegano ef f et t o anche nel l a  mat er i a  d ei  mod el l i  d i  ut i l i t à,  i n  

quant o  appl i cabi l i .  I n  part icol are  sono est ese  ai  b rev ett i  pe r  

mod e l lo  d i  ut i l i t à  l e  d i spos i z ioni  in  mat e r i a  d i  invenz i oni  d ei  d i -

pendent i  e l i cenz e obbl i gat or i e »75.  

Pe rc iò  l a  d isc ipl ina de i  requ is i t i  de i  model l i  d i  u t i l i tà  s i  de-

sume almeno in  par te  da quel la  del le  invenz ion i  e  in  par t icol a-

                                                                                                                                          

chiamata come elemento caratteristico dei modelli d’utilità, non è in sé sufficiente a distinguere 
tale fattispecie da quella delle invenzioni. 
74 Per DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 65, curiosamente la parola «brevetto» è 
rimasta ancora per i modelli d’utilità, diversamente dalla terminologia in uso negli ordinamenti 
stranieri, che riserva la parola «brevetto» al mondo delle invenzioni. 
75 Si veda infra in questo capitolo.  
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re ,  come ind icato  espres samente  dal  comma 2  del  p redetto  

ar t icolo ,  dal l e  d ispos iz ion i  in  mater ia  d i  invenz ion i  de i  d ipen-

dent i  d i  cu i  al l ’a r t .  64  CPI  e  in mate r ia  d i  l icenze  obbl igator ie 

d i  cu i  agl i  a r t t .  70 ,  71 ,  72  e 73  CP I 76.  

La  rag ione su  cu i  s i  fonda l ’accos tamento del l e due d i -

sc ipl ine r i s iede nel l a comunanza d i  oggetto ,  p roteggendo en-

t rambe la  funz ione  innovat iva- tecnolog ica as sol ta  da un  t rova-

to  indus t r iale 77.  

2.2.1. - Qualificazione del trovato  

La d i f f icol tà  d i  t racc iare una netta l inea d i  conf ine  t ra 

model l i  d ’u t i l i tà  ed  invenz ion i  c rea al l ’ inventore  un  del icato 

problema d i  qual i f icaz ione  del  t rovato ,  a l  momento del l a  pre -

sentaz ione  del l a domanda.  

S i  p resuppone,  comunque,  che l a qual i f icaz ione  d i  un 

t rovato  come invenz ione  indus t r iale  esc l uda che es so  pos sa 

qual i f icar s i  come model l o  d ’u t i l i tà  e v icever sa78.  

                                                

76 L’istituto della licenza obbligatoria è stato introdotto, nella l. inv. n. 1127/1939, con il d.p.r. 26 
febbraio 1968, n. 849, più volte modificata. Attraverso questo istituto il titolare del brevetto è ob-
bligato a concedere licenze a terzi in due casi: per mancata o insufficiente attuazione 
dell’invenzione da parte del titolare del brevetto e per il caso in cui l’attuazione di un’invenzione 
brevettata non sia possibile senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto anteriore. 
77 Cfr. SENA, Limiti concettuali tra invenzione e modello di utilità, in Riv. dir. ind., 1954, II, 251 e ss. e 
FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, Il codice della proprietà industriale : D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: 
commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, 2005, 
405. 
78 AULETTA, Delle invenzioni industriali, dei modelli d’utilità e dei disegni ornamentali. Della concor-
renza. Artt. 2584- 2601, in Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, II ed. a 
cura di MANGINI, Bologna – Roma, 1973, p. 117, ritiene che l’inventore possa discrezionalmente 
chiedere solo la concessione del brevetto per modello d’utilità, pur se trattasi di una vera idea 
d’invenzione, ma una volta concessogli tale brevetto, non potrà più chiedere il brevetto 
d’invenzione industriale. 
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L ’ar t .  84 ,  comma 1  (che  r iproduce l a  d i spos i z ione  g ià 

contenuta nel l ’a r t .  4  l .  mod. )  consente ,  tu t tav ia ,  a  ch i  depos i t i  

una domanda d i  b revetto  per  invenz ione ,  d i  depos i tarne  con-

temporaneamente  anche una d i  b revetto  per  model l o 

d ’u t i l i tà‚  «da valere  nel  caso  che la  pr ima non s ia  accol ta  o 

s ia  accol ta  solo  in  par te» ;  s i  par l a in  ta l  caso  d i  depos i to  d i  

domande al te rnat ive 79.  Ma la  norma espres samente  prevede 

che pot rà es se re r i l asc iato  un  solo  brevetto 80.  

L ’ar t  84 ,  comma 2 ,  concede,  po i ,  al  r ich iedente  la  facol -

tà  d i  cor reggere ,  nel  cor so  del  p roced imento  d i  b revettaz ione , 

l a  qual i f icaz ione  g iu r id ica del  trovato  come invenz ione  o  come 

model l o  d ’u t i l i tà81.  La  domanda cos ì  mod i f icata ha e f fe t to  dal -

l a  data d i  presentaz ione  or ig inar ia .  

                                                

79 Sul punto DI CATALDO, Le invenzioni e i modelli, cit., p. 213; SPOLIDORO, Domanda alternativa 
di brevetto per invenzione e per modello d’utilità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, p. 1086.  
80 Sulla prassi, in uso anteriormente all’introduzione dell’istituto della conversione, di presentare 
contemporaneamente due domande di brevetto, una per invenzione, l’altra per modello, così 
da ottenere la concessione di due distinti brevetti aventi ad oggetto ciascuno il medesimo trova-
to e capaci ambedue di rimanere in vita dopo la dichiarazione giudiziale di nullità dell’altro vedi 
SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., p. 548; GIAMBROCONO-ANDREOLINI, Bre-
vetti e proprietà industriale, Milano, 1987, p. 139 e ss.; SPOLIDORO, Domanda alternativa di bre-
vetto per invenzione e per modello d’utilità, cit., p. 1081; AMMENDOLA, Sui rapporti tra brevetto 
per invenzione e brevetto per modello d’utilità, in Riv. dir. ind., I, 1978, pp. 195-196; FRANZOSI, La 
nozione di modello d’utilità, in Problemi attuali di diritto industriale, Milano, 1977, p. 427 e ss. 
81 Per SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., p. 549, la fattispecie integra 
un’ipotesi di conversione in sede di esame della domanda. L’altro caso di conversione disposto 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è quello previsto dall’art. 84 comma 3, che rinvia all’art. 161 
CPI secondo il quale la domanda di brevetto per modello d’utilità che contiene anche 
un’invenzione deve essere scissa in due domande separate (e quindi deve essere parzialmente 
convertita). 
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2.2.2. - Criteri di differenziazione  

La d i s t inz ione  f ra  invenz ione  e  model l o  d ’u t i l i tà  è  s tata 

def in i ta  da autorevole dott r ina «probl ema sp inoso e  d i f f ic i l e »82.  

La  g iu r i sprudenza spes so  e  anche recentemente  ha af -

fe rmato che s i  ha invenz ione  quando s i  real iz za un prodotto 

nuovo,  mentre  s i  ha model l o  quando s i  m igl io ra un  prodotto  

noto ,  rendendo p iù comoda o  e f f icace l ’u t i l i z zaz ione 83.   

Ques to  cr i te r io  s i  p res ta a c r i t iche,  innanz i tu t to  perché 

ques ta impos taz ione  var rebbe solo  in  par te ,  nel  senso  che se  è 

vero  che un  prodotto  nuovo è  un’ invenz ione  e  non un model l o , 

non è  vero  i l  rec iproco,  dato  che i  m igl io rament i  d i  un  prodot-

to  noto  pos sono senza dubbio  cos t i tu i re  un’ invenz ione ;  ma so-

prattu t to  perché la  s tes sa espres s ione  «prodotto  nuovo» come 

cont rappos ta a «prodotto  nuovo m igl io rato»  è  senza dubbio 

ambigua.  

Né  l a  s i tuaz ione  s i  ch iar i sce  ove  s i  vogl ia  far  r icorso  al  

concetto  d i  « funz ione» ,  nel  senso  d i  af fe rmare  che s i  avrà mo-

                                                

82 Vanzetti sottolinea, comunque, che da quando è stato introdotto l’istituto della conversione il 
problema della distinzione tra i due istituti ha perso notevole parte della sua drammaticità. 
L’analisi critica dei criteri proposti da dottrina e giurisprudenza, qui seguita, è in VANZETTI, I diversi 
livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, I, pp. 333-335. 
83 Si vedano, Cass., 4 febbraio 1987, n. 993, in Giur. ann. dir. ind., 1988, 13; Cass., 5 luglio 1984, n. 
3932, ivi, 1984, 37; Trib. Modena, 19 giugno 1987, ivi, 1987, 283; Trib. Milano, 30 marzo 1987, ivi, 
1987, 416; Trib. Milano, 18 settembre 1986, ivi, 253; App. Catania, 12 settembre 1984, ivi, 1984, 603; 
Trib. Roma, 18 febbraio 1984, ivi, 1984, 296; App. Milano, 30 novembre 1982, ivi, 1983, Repertorio, 
971. Più recentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto che «Una soluzione costruttiva che per-
metta semplicemente un miglioramento funzionale, in relazione alle possibilità di assemblaggio in 
stabilimento alla maggiore leggerezza e al più agevole fissaggio dell’apparecchiatura in quota, 
rispetto a una soluzione precedente, può dare luogo non a un’invenzione industriale, ma a un 
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del l o  d i  u t i l i tà  quando nel l ’oggetto  o  nel l a  par te  d i  e s so non v i  

s ia  mutamento d i  funz ione ,  ma sol tanto  un  m igl ioramento nel l o 

svolg imento del l a  medes ima funz ione 84.  L ’ambigu i tà  r imane, 

anche perché d iventa qu i  d i f f ic i l e  d i s t inguere  f ra  model l o  e  in -

venz ione  d i  per fez ionamento e  su l  mercato  v i  sono numeros i  

b revett i  pe r  invenz ione ,  che  hanno superato  esam i  prevent iv i  e 

oppos i z ion i ,  che sono econom icamente  e  tecn icamente  impor -

tant i s s im i ,  e  che tu t tav ia  cons i s tono in  mer i  m igl iorament i  d i  

p rodott i  not i .  

V i  sono po i  del l e fo rmule come l ’ ind iv iduaz ione ,  nel  caso 

del l e invenz ion i ,  «d i  un  nuovo rappor to  d i  fo rze natu ral i »85 o  s i -

m i l i86,  che  se  appl icate  con r igore  esc luderebbero  dal la  bre -

                                                                                                                                          

semplice modello di utilità» cfr.: Trib. Milano, ord. 8 aprile 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane 
della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 87, pp.162-163. 
84 Così Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, in Giur. ann. dir. ind., 1976, 104; App. Bologna, 11 aprile 
1973, ivi, 1973, 578; Trib. Bologna, 30 giugno 1975, ivi, 1975, 531; App. Milano, 9 settembre 1975, ivi, 
599; App. Milano, 13 dicembre 1977, ivi, 1977, 842; App. Milano, 18 dicembre 1981, ivi, 1981, 667. 
85 Così GRECO, I diritti sui beni immateriali, Torino, 1948, p. 381; ID., Invenzione e modello d’utilità, 
in Riv. dir. ind., 1956, II, p. 153 e ss.; GRECO-VERCELLONE, Le invenzioni e i modelli industriali, in Trat-
tato di diritto civile italiano diretto da VASSALLI, Torino, 1968, p. 92. Un analogo concetto è stato 
espresso da ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, p. 543; da 
CORRADO, Le opere dell’ingegno – Le privative industriali, in Trattato di diritto civile diretto da 
GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1961, pp. 50-52; e da FRANZOSI, L’invenzione, Milano, 
1965, p. 181. 
In giurisprudenza si sono espressi nei termini indicati nel testo Cass., 28 gennaio 1972, n. 208, in 
Giur. ann. dir. ind., 1972, 13; Trib. Monza, 10 febbraio 1971, ivi, 99; App. Milano, 21 marzo 1972, ivi, 
633; App. Bologna, 21 giugno 1972, ivi, 982; Trib. Milano, 27 novembre 1972, ivi, 1538; Trib. Torino, 4 
luglio 1973, ivi, 1973, 925; App. Milano, 22 febbraio 1974, ivi, 1974, 421; App. Milano, 23 maggio 
1975, ivi, 1975, 434; App. Milano, 27 maggio 1977, ivi, 1977, 527; («inedito rapporto di forze»); App. 
Milano, 30 novembre 1982, ivi, 1983, Repertorio, 971. 
86 Si vedano, ad esempio, Cass., 14 giugno 1978, n. 2940, in Giur. ann. dir. ind., 1978, 42, che ha 
definito l’originalità dell’invenzione come una «nuova cognizione di un particolare rapporto di 
causalità naturale e (di) una capacità di dominare il rapporto stesso»; Cass., 7 febbraio 1985, n. 
918, ivi, 1985, 21, secondo cui il carattere inventivo consisterebbe in un «nuovo contributo alla ri-
soluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità»; App. Catania, 12 settembre 1984, ivi, 
1984, 603, per la quale «l’invenzione industriale deve consistere in una nuova cognizione dei rap-
porti di causalità che reggono i fenomeni fisici o chimici, per cui la mente umana riesce, non so-
lamente a determinare una causa o un effetto prima ignoti, ma altresì a controllare il processo di 
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vettab i l i tà  come invenz ione l a magg io ranza de i  t rovat i  che 

tu t tav ia  sono brevettat i  come tal i .  

R i spetto  a i  c r i ter i  f in  qu i  ind icat i ,  sembrano p iù  conv in -

cent i  quel l i  che  s i  fondano su l l a  cont rappos i z ione  t ra  l a  tes i  

«quant i tat iva»  e  quel la  «qual i tat iva».  

La d i f fe renza t ra  model l o  d ’u t i l i tà  e  invenz ione  è  s tata af -

f idata,  in fa t t i ,  da cer ta par te  del l a dott r ina ad  un  c r i te r io  co-

s iddetto  «quant i tat ivo» 87 pe r  cu i  i l  model l o v iene  cons ide rato 

come una «p iccola invenz ione» 88,  pe r  l a  m inore  e f f icac ia crea-

t iva del l ’ idea invent iva.  E  tal e  tes i  è  anche s tata ravv isata in  

al cune pronunce g iur i sp rudenz ial i89 e  recentemente  anche in 

una pronunc ia del  Tr ibunale  d i  Pale rmo,  nel l a  cu i  mass ima l a  s i 

è  ravv isato  i l  p r inc ip io  secondo cu i  l a  sol uz ione  or ig inale  d i  un 

problema tecn ico sus s is te  anche quando l ’at t iv i tà  invent iva s i  

                                                                                                                                          

determinazione delle cause in maniera tale da essere in grado di riprodurre la causa in qualun-
que momento, nelle condizioni necessarie, ottenendone sempre il medesimo effetto». 
87 Fra gli autori che hanno aderito al criterio quantitativo si vedano VANZETTI, I diversi livelli di tute-
la delle forme ornamentali e funzionali, cit., p. 335; AULETTA, Delle invenzioni industriali, dei modelli 
d’utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza. Artt. 2584- 2601, cit., p. 117; CAVALIERI, Sul-
la nozione di invenzione brevettabile, in Giur. it., 1958, I, 2, pp. 477-479. 
88 La relazione al r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 (in Lex, 1934, II, pp. 2207- 2211) definiva i modelli 
d’utilità come «invenzioni di minore importanza» e come «piccole invenzioni». Una terminologia 
analoga è utilizzata da JANNONI SEBASTIANINI, La tutela delle privative industriali e dei marchi di 
fabbrica e di commercio, Padova, 1936, p. 61(per il quale i modelli d’utilità sarebbero delle «in-
venzioni minori») e da BRUNELLI, Commento al nuovo codice civile italiano, Il libro del lavoro, Mi-
lano, 1943, p. 752. 
89 Cfr. Trib. Reggio Emilia, 9 novembre 1994, ivi, 1995 n. 3266/2; App. Milano, 9 aprile 1993, ivi, 1993, 
n. 2690/3; si veda anche la “formulazione insolita” secondo la nota di commento di Trib. Padova, 
27 aprile 1999, ivi, 1999, n. 4001, p. 1129: «L’invenzione industriale ed il modello di utilità sono due 
fattispecie affatto distinte, poiché la prima attiene alla qualità del trovato industriale, mentre la 
seconda attiene alla quantità dello stesso, cioè, in questo caso, ferma restando l’invenzione, ad 
essa viene applicata una soluzione che ne migliori le funzioni originarie, determinando un incre-
mento di utilità valutabile sotto il profilo quantitativo». 
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r inv iene  in  una scel ta  ined i ta  d i  mate r ial i  e  par t icolar i  cos t ru t -

t i v i 90.   

Ques to  cr i te r io ,  che  dal  punto  d i  v is ta  s to r ico  sembra cor -

re t to 91,  v iene  generalmente  resp in to come t roppo rozzo92 da i  

sos ten i to r i  del l a  « tes i  qual i tat iva» 93.  

Ogg i  tende a prevale re  propr io  ques ta tes i  -  pu r  cr i t icata 

da autorevole dott r ina94,  ma af fermata anche dal la  g iu r i sp ru -

                                                

90 Si veda Trib. Palermo, 7 febbraio 2007, in Giur. ann. dir. ind., 2008, 5238/1, p. 435 e ss. che ha af-
fermato che «Nel modello di utilità, oltre all’idea in sé, assumono un ruolo importante ai fini della 
brevettabilità anche le caratteristiche tecniche ed i materiali impiegati, che insieme alla prima, 
rendono originale, e quindi sfruttabile in esclusiva, il trovato». Nella relativa nota di commento si è 
precisato che tale decisione appare aderire all’orientamento fatto proprio da VANZETTI, I diversi 
livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., 319 e ss e VANZETTI, Note su modelli di utili-
tà e invenzioni, in Riv. Dir. Ind., 2008,I, p. 189 secondo il quale la differenza fra invenzioni e modelli 
d’utilità sarebbe di tipo quantitativo e non qualitativo. 
91 DI CATALDO, Le invenzioni e i modelli, cit., p. 212, ritiene che la tesi quantitativa sia «storica-
mente esatta». 
92 CORRADO, Le opere dell’ingegno – Le privative industriali, cit., p. 174, definisce «volgare» la 
qualificazione dei modelli d’utilità come piccole invenzioni; secondo ROTONDI, Diritto industriale, 
V ed., Padova, 1942, p. 303, poi, «nulla (avrebbe) tanto contribuito a confondere le idee come la 
qualifica di piccole invenzioni attribuita ai modelli d’utilità, come che la discriminazione tra due 
figure giuridiche potesse affidarsi ad un elemento quantitativo e non qualitativo». Cfr. anche SE-
NA, Limiti concettuali tra invenzione e modello di utilità, cit., 251 e DI CATALDO, I brevetti per in-
venzione e per modello, in Comm. Schlesinger, sub artt. 2584 – 2594, Milano, 2000, 232. 
93 Tra gli autori che hanno aderito a questa tesi si vedano GUGLIELMETTI, Invenzioni di prodotto, 
invenzioni di procedimento, modello di utilità, in Riv. dir. ind., 1952, II, 288 e ss., 296; ID., Le inven-
zioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, Torino, 1982, pp. 173-175; GASPERONI, Requisiti 
per il conseguimento del brevetto per modello di utilità e limiti della sfera di diversità e di indi-
pendenza tra più modelli d’utilità, in Riv. dir. ind., 1954, II, 56-59; SENA, Limiti concettuali fra inven-
zione e modello di utilità, cit., 252-253; ID., I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., pp. 
564-566; GRECO, Invenzione e modello di utilità, cit.; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei 
beni immateriali, cit., p. 671; BOUTET-DUNI, Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna, in Giurispru-
denza sistematica civile e commerciale, diretta da Bigiavi, Torino, 1966, pp. 236-237; BONASI BE-
NUCCI, Modello d’utilità, in Novissimo digesto italiano, vol. X, Torino, 1968, pp. 815-816. 
94 Per le critiche alla tesi qualitativa cfr. VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e 
funzionali, cit., p. 334, e più recentemente in nota a Cass. 2 aprile 2008, n. 8510 in Giur. ann. dir. 
ind., 2008, n. 5217 p. 145 e in Note su modelli di utilità e invenzioni, in Riv. Dir. Ind., 2008,I, p. 189 nel 
quale si ripercorre la storia dell’introduzione del modello di utilità nel nostro ordinamento e si so-
stiene la tesi secondo cui i modelli sono propriamente “piccole invenzioni”, caratterizzate da uno 
scarso valore economico, riguardanti solamente una determinata tipologia di trovati e consisten-
ti in particolari configurazioni di parti di utensili o forme di attrezzi, dispositivi e simili, consente una 
sistemazione razionale del rapporto fra invenzioni e modelli d’utilità; si veda anche FRANZOSI, In-
venzione e modello di utilità. La Convenzione di Monaco comporta il rifiuto della distinzione quali-
tativa, Ivi, p. 159; e inoltre le note alla sentenza in commento pubblicate dagli stessi autori in Riv. 
Dir. Ind., 2008, II, pp. 291 e 293. FRANZOSI nega qualsiasi distinzione ontologica tra invenzione e 
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denza del la  Suprema Cor te  d i  Cassaz ione  secondo cu i  l a  d i f fe -

renza t ra  model l i  d i  u t i l i tà  e  invenz ion i  sarebbe ontolog ica o 

qual i tat iva e  che non sarebbe neppure  concepib i l e  una so-

v rappos iz ione  t ra model l i  ed  invenz ion i95 - ,  pe r  l a quale nel  

model l o  manca la  «sol uz ione  nuova d i  un  problema tecn ico»96,  

e  l ’ innovaz ione  ag isce solo su  aspett i  marg inal i  ed esecut iv i  d i 

c iò  che è g ià  noto .  

La sentenza del la  Suprema Cor te  fa  del  res to  propr i  i  

p r inc ip i  p iù  vol te  r ipetu t i  dal l a  g iu r i sp rudenza e  dal la  dott r ina 

prevalent i  re lat ivamente  al l a  natu ra ed  al l a  por tata del  requ i -

s i to  del l a  nov i tà  in t r in seca o  o r ig inal i tà  del  model l o  d i  u t i l i tà 97:  

                                                                                                                                          

modello muovendo sulla base della ritenuta incompatibilità della teoria qualitativa con la Con-
venzione di Monaco sul brevetto europeo e, conseguentemente, con il sistema legislativo nazio-
nale che ad essa in gran parte corrisponde. Su questo punto si veda Cass. 2 aprile 2008, n. 8510, 
cit., che ha escluso che la disciplina del brevetto europeo e l’interpretazione di essa in sede ap-
punto europea possa influenzare l’interpretazione e l’applicazione della disciplina nazionale, dal-
la quale emergerebbe che il legislatore ha regolato la materia dei modelli di utilità partendo dal 
presupposto della differenza qualitativa tra questi ultimi e le invenzioni. 
95 Si vedano Cass., 2 aprile 2008, n. 8510 in Giur. ann. dir. ind., n. 5217, p. 145 e ss. e Riv. dir. ind. 
(con nota di Vanzetti e Franzosi, intitolata Invenzione e modello d’utilità: la Cassazione mantiene 
l’impostazione tradizionale, Per ora?); sui principi espressi nelle prime tre massime della predetta 
sentenza  si veda anche la nota di CASABURI pubblicata in Foro It., 2008, I, p. 2141. 
Per altre pronunce della Suprema Corte, si vedano: Cass., 3 settembre 1998, n. 8735, ivi, 1999, 
3734/2, p.128; Cass., 29 dicembre 1988, n. 7083, ivi, 1988, 149; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932, ivi, 1984, 
37; Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, ivi, 1976,n. 794/11 
Per Trib. Milano, 16 gennaio 2008, Giur. ann. dir. ind., 2008, 5260 p. 638 e ss. secondo cui «Configu-
ra un modello di utilità, e non già un’invenzione, la modalità di realizzazione di pompe mobili per 
calcestruzzo, montate su autocarri, che, non assicurando un nuovo risultato tecnico (stabilità) per 
combinazione di elementi noti o perfezionamento dei medesimi, dia luogo ad una più conve-
niente disposizione di strutture già reperibili, a fini economici e di comodità d’impiego (quale è il 
minore ingombro)». 
96 In giurisprudenza aderiscono alla tesi “qualitativa” le seguenti pronunce: App. Milano, 28 feb-
braio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2003, 4551/3, p. 799 e ss.; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, ivi, 2005, 
n. 4791, p.146; App. Milano, 28 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4551; App. Bologna, 
16 marzo 2001, ivi, 2002, n. 4344/3, p. 84; Trib. Roma, 12 settembre 2001, ivi, 2002, n. 4364; Trib. Mi-
lano, 10 ottobre 1996, ivi, 1996, n. 3515/4. 
97 Tra le tante si vedano: Cass. 3 settembre 1998, n. 8735, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3734/1-2; 
App. Milano, 28 febbraio 2003, ivi, 2003, n. 4551/3, App. Milano, 28 giugno 2002, ivi, 2003, n. 
4645/1; Trib. Napoli, ord. 16 luglio 1999, ivi, 2000, n. 4090/5; in dottrina GRECO-VERCELLONE, Le in-
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I n  par t icol are  la  Cor te  d i  Cassaz ione  ha r ibad i to  i l  consol idato 

pr inc ip io  in  base al  quale  dal  r inv io  generale al l a d isc ipl ina 

del l e invenz ion i  contenuto  nel l ’a r t .  86  CPI  e  dal la  formulaz ione 

l e t te rale  del l a  norma d i  cu i  al l ’a r t .  82  CP I  concernente 

l ’oggetto  del  b revetto  per  model l o d i  u t i l i tà ,  der ive rebbe che 

anche per  l a  val id i tà  d i  ques t ’u l t imo l ’oggetto  del l a  pr ivat iva 

debba es sere  comunque espres s ione  d i  uno s for zo  invent ivo 

apprezzabi l e .  Su l l a  base  d i  ques te  argomentaz ion i  l a  Cor te  ha 

qu ind i  re sp in to  la  tes i  p rospettata dal l a  d i fesa del l a  par te  r i -

cor rente  secondo la  quale  i l  requ is i to  del l a  nov i tà  in t r in seca 

sarebbe es t raneo a i  model l i  d i  u t i l i tà  cos icché anche un  t rova-

to  ovv io pot rebbe es sere tu te l ato con ques to  t ipo  d i  p r ivat iva.  

La r ice rca d i  un  un ico c r i te r io  d i  d is t inz ione  t ra  invenz ione 

e  model l o ,  comunque,  non por te rebbe ad un r i su l tato  sodd i -

s facente ;  è ,  pe r tanto ,  pre fe r ib i l e  r ip iegare  su  un  ventagl io  d i  

c r i te r i ,  nes suno pr ivo d i  c r i t iche ,  ma c iascuno capace d i  dare 

una r i spos ta accettabi l e  in cas i  d ive r s i 98.  E  p ropr io per  far  f ron-

te  a incer tezze  i l  l eg i s l ato re  ha prev i s to  espressamente  al l ’a r t .  

84  CPI  l ’al te rnat iv i tà  d i  tu te le  consentendo qu ind i  al l ’auto re  d i  

una nuova fo rma la  pos s ib i l i tà ,  nel  dubbio ,  d i  ch iedere  con-

temporaneamente  due d ive r s i  b revett i  (pe r  invenz ione  e  per  

                                                                                                                                          

venzioni e i modelli, cit. p. 394; SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma 
del prodotto, in Riv. dir. ind., Fascicolo celebrativo del 50° anno, 2002, I, p. 578. 
98 Così in VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, V ed., Milano, 2005, p. 478 e nota 
a Trib. Napoli 16 luglio 1999, in Giur. ann. dir. ind., 2000, n. 4090. 
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model l o)  E  per  ovv iare  qu ind i  al l e incer tezze  che permar rebbe-

ro  pur  a  f ronte  del l a  r ich ies ta d i  b revettaz ione  al te rnat iva,  i l  

l eg i s l ato re  ha in t rodotto  l ’ i s t i tu to  del l a  conver s ione  del  b revet-

to  nul l o  (s ia  da invenz ione  a model l o ,  s ia ,  benché as sa i  meno 

f requentemente ,  da model l o  ad  invenz ione)  da par te  del  g iu -

d ice .  

§ 2.3. - I requisiti di brevettabilità 

La d i sc ipl ina de i  requ i s i t i ,  come s i  è os servato ,  s i  desume, 

dunque,  a  par t i re  dal  generale  r inv io  a quel la  del l e  invenz ion i ,  

ex  ar t .  86  CPI ,  e s sendo l e due tu te le  accomunate  dal la  mede-

s ima rat io  d i  incent ivare  la creaz ione  d i  t rovat i  che real iz z ino 

un  progres so tecnolog ico mer i tevole d i  tu te la99.  

Sono,  per tanto ,  requ i s i t i  d i  b revettab i l i tà  l a  nov i tà  ( in tesa 

come nov i tà  as sol u ta,  negl i  s te ss i  te rm in i  che per  l e invenz io -

n i ) ,  l ’o r ig inal i tà ,  che  è  espres sa dal l ’aggett ivo  «par t icolare» 

nel l a fo rmula «par t icolare  e f f icac ia o  comod i tà»  del l ’a r t .  2592 

c .c .  e  dal l ’a r t .  82  CPI 100,  l ’ indus t r ial i tà  e  l a  l ice i tà .  

                                                

99 Sulla parificazione di invenzioni e modelli di utilità quanto a requisiti si veda Trib. Roma 12 feb-
braio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2005, n. 4791. 
100 Cass. 5 luglio 1984, n. 3932, in Giur. ann. dir. ind., 1984, n. 1709; Trib. Milano 27 novembre 1986, 
ivi, 1986 n. 2087; Trib. Milano 7 luglio 1986, ivi, 1987, n. 2127. 
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2.3.1 - La novità 

Per  nov i tà  s i  in tende la  c .d .  «nov i tà  es t r in seca»,  in  base 

al l a  quale ,  pe r  esse re  nuov i ,  i  model l i  non  devono esse re  s tat i  

d ivu lgat i  nel  ter r i to r io del l o S tato  o  al l ’es te ro.  

La d ivulgaz ione  del  model l o ,  con l ’eccez ione del l e c.d.  

d ivulgaz ion i  non oppon ib i l i  ex  ar t .  47  CPI  e  sal v i  i  cas i  d i  p r ior i -

tà ,  rende,  in fat t i ,  non  brevettab i l e  i l  model l o s tesso  e  nul l o  i l  

b revetto  eventualmente  concesso ;  anal ogamente  non pos sono 

cos t i tu i re  oggetto  d i  val ido  brevetto  i  model l i ,  ancorché non 

d ivulgat i ,  che  abbiano fo rmato oggetto  d i  una domanda d i  

b revetto  depos i tata in  data ante r io re  a i  sens i  del l ’ar t .  46 ,  com-

ma 3 CPI 101.  

Ev identemente  i l  g iud iz io  su l l a  nov ità 102 p resuppone,  an-

che per  i  model l i ,  un  raf f ronto  con quanto  precedentemente 

d ivulgato  o brevettato .  Ta l e g iud iz io ,  che  è  analogo a quel l o 

che  s i  compie per  valu tare  l ’eventuale  cont raf faz ione ,  com-

por ta l a  dete rm inaz ione  del l ’oggetto  del l a  tu te la  che,  s ia  pu re 

in  m i su ra d ive r sa da caso a caso,  non s i  può r idu r re  al l a  fo rma 

del la  s ingol a real iz zaz ione ( i l  che compor te rebbe che qual s ias i 

                                                

101 I fatti distruttivi della novità vengono, nella disciplina delle invenzioni, distinti in anteriorità (co-
noscenze brevettate o non brevettate diffuse anteriormente alla data della domanda di brevet-
to) e in predivulgazioni (quando l’inventore comunica volontariamente o involontariamente 
l’invenzione a terzi prima della domanda di brevetto). 
102 Sul requisito della novità dei modelli d’utilità, in generale, cfr. Cass., 22 settembre 1970, n. 1682, 
in Giust. civ. mass., 1970, p. 913; Trib. Reggio Emilia, 3 maggio 1973, in Giur. ann. dir. ind., 1973, 
324/2; Trib. Milano, 1 giugno 1973, ivi, 1973, 344/1; Trib. Modena, 19 gennaio 1974, ivi, 1974, 495/2; 
Trib. Milano, 8 aprile 1982, ivi, 1982, 822; App. Milano, 14 dicembre 1984, ivi, Rep., 1984, p. 1075. 
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d i f fe renza,  anche m in ima,  r innov i ,  pe r  cos ì  d i re ,  l a nov i tà  ed 

esc luda l a cont raf faz ione) .  Cos ì  come avv iene  per  l ’ idea in -

vent iva,  anche con r iguardo al  concetto  innovat ivo che carat-

te r i z za i l  model l o d ’u t i l i tà  s i  dovrà cercare d i  cogl ie re  l ’ idea 

del la  quale  la s ingola real iz zaz ione  non è che un aspetto 103.  

S i  è  os se rvato  che propr io  l ’ar t .  46 ,  comma 3  CP I  pone un 

in te ressante  spunto  d i  r i f l es s ione .  

C i  s i  è  ch ies t i  se  un  brevetto  s ia  pr ivo  d i  nov i tà  anche nel  

caso  in  cu i  i l  b revetto  ante r iore  –avente  i l  medes imo oggetto– 

s ia  d i  d ive rso  genere 104.  

S i  cons ider i  in  par t icol are  i l  caso  d i  «ante r io r i z zaz ione»  d i 

un  brevetto  per  invenz ione  r i spetto  ad  un  brevetto  per  model l o 

d ’u t i l i tà  o  v icever sa.  

Se  s i  r i t iene  che l ’ar t icolo  46  non s ia  d i re t to  ad  esc ludere 

la  concess ione d i  due  brevett i  che  abbiano l o  s tesso  oggetto ,  

ma sanc i sca p iu t tos to  l a  re t rodataz ione ,  al  momento del l a pre -  

                                                

103 Sul punto SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., pp. 573-574. In giurisprudenza 
si veda App. Milano 28. 2. 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4551 e App. Bologna 16. 3. 2001, ivi, 
2002, n. 4344 secondo cui La novità dell’idea, cui corrisponde la novità della forma o del dise-
gno, non viene certo meno per la sola circostanza che il prodotto o il meccanismo a cui essa 
accede siano già noti e la recente pronuncia di Tribunale Bari, 18 febbraio 2008, in Giur. ann. dir. 
ind., 2008, 5271/7, p. 733 e ss. che afferma che “Le anteriorità in grado di escludere la novità del 
modello di utilità non devono coincidere esattamente con la soluzione proposta dal modello 
successivo, dovendosi avere riguardo alla comodità o efficacia d’impiego che il modello inten-
de assicurare per verificare se precedenti modelli siano idonei a fornire il medesimo risultato in 
termini di utilità”. Tale pronuncia avrebbe confuso il requisito della novità, che viene meno solo a 
fronte di un’anteriorità identica, con quello dell’originalità che può essere pregiudicato anche 
da anteriorità non identiche che tuttavia conseguano la medesima efficacia e comodità 
d’impiego(si veda anche in dottrina VANZETTI - DI CATALDO, cit., V ed., p. 349).  
104 Il quesito si fonda sul presupposto che una stessa creazione possa prestarsi a diversi tipi di bre-
vettazione. 
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sentaz ione  del la  domanda,  degl i  e f fe t t i  del l a  d ivulgaz ione  (po-

tenz iale ) ,  s i  può concludere  che i l  brevetto  ante r iore può esse -

re  d i  qual s ias i  spec ie  non r i l evando in  alcun  modo l a  sua val i -

d i tà  o  l a s fe ra del l a esc l us iva da esso  at t r ibu i ta ,  ma r i l evando 

sol amente  l ’e f fe t to  d ivulgat ivo  g ià potenz ialmente  presente 

al l ’at to  del  depos i to  del l a domanda.  

Ques ta conclus ione  t roverebbe ind i re t ta  confe rma 

nel l ’a r t .  84  CP I ,  che  prevede l a  presentaz ione  contemporanea 

d i  domande al te rnat ive  d i  b revetto per  invenz ione e per  mo-

del l o  d ’u t i l i tà ,  da vale re  nel  caso  che l a  pr ima non s ia  accol -

ta .   

S i  d ice  che i l  caratte re  eccez ionale  del l a  norma e  l a  r i -

ch ies ta d i  contemporane i tà  del  depos i to  confe rmerebbero 

quanto  su  espos to  c i rca l ’e f fe t to  al t r iment i  d ivu lgat ivo  d i  una 

domanda d i  b revetto  per  invenz ione  r i spetto  ad  una success i -

va domanda d i  b revetto  per  model lo  d ’u t i l i tà  e  v iceversa105.   

La  valu taz ione  c i rca la  nov i tà  deve es se re  e f fe t tuata  a-

vendo r iguardo al  momento del  depos i to  del l a  domanda,  del l a 

qual e  success ivamente  s i  r ivend ica l a  pr io r i tà .  A tal  r iguardo 

occor re  prec isare  inol tre  che  l ’ar t .  19  del l a  L .  23 .  7 .  2009 ,  n .  99  

ha in t rodotto  al l ’a r t .  47  c .p. i .  i l  nuovo comma 3 -bi s  i l  quale 

conf igura,  facendo espl ic i to  r i fe r imento  anche a i  model l i  d i  u -

                                                

105 Questa è la soluzione al quesito suddetto avanzata da SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli 
industriali, cit., pp. 575-577. 
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t i l i tà ,  una sor ta  d i  p r io r i tà  parz iale ,  operante  a l i ve l l o  naz ionale 

(c .d.  p r ior i tà  in te rna) :  nel  caso d i  due d ive rse  domande pre -

sentate  una anter io rmente  ed  una success ivamente ,  i l  cu i  con-

tenuto  r ip roduce solo  parz ialmente  quel l o  del l a  domanda pre -

cedente ,  l a pr io r i tà  è  at t r ibu i ta  al l a  pr ima domanda.     

2.3.2. - L’originalità 

I l  requ i s i to  del l ’o r ig inal i tà  o  nov i tà  in t r in seca ex  ar t .  48 

CP I  v iene  r i tenuto  dal la  dott r ina e g iu r i sp rudenza prevalent i  

necessar io  anche per  i  model l i  o l t re  che  per  l e  invenz ion i106 in  

v i r tù  del  r inv io  d i  cu i  al l ’a r t .  86  CPI ,  o l tre  che  del  r i fe r imento 

l e t te rale al l a nov i tà  e  al l ’ innovat iv i tà  del  model l o  d i  cu i  al l ’ar t .  

82  CPI .  ; tu t tav ia ,  e s so deve es se re cons iderato  con r i fer imento 

al  d ive rso  contenuto  del l ’ invenz ione  indus t r iale e  del  model l o 

d ’u t i l i tà .  

P iù  prec i samente ,  nel  caso  del l ’ invenz ione ,  l a  nov i tà  in -

t r in seca va r i fe r i ta  agl i  aspett i  sos tanz ial i  del  r i t rovato  e  c ioè 

                                                

106 In dottrina cfr. FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 feb-
braio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazio-
nali, cit., p. 408 secondo cui il requisito dell’originalità nei modelli si fonda sul principio generale 
per cui non è ammissibile la tutela in via esclusiva di un trovato che, benché utile, non rappresen-
ta un progresso significativo rispetto al precedente stato della tecnica. SENA, I diritti sulle inven-
zioni ed i modelli industriali, cit., p. 577; GRECO -VERCELLONE, Le invenzioni e i modelli industriali, 
cit., pp. 394-407; DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit., pp. 216 e ss.  
In giurisprudenza molte sentenze hanno affermato l’esigenza del requisito dell’originalità anche 
per i modelli, tra le tante cfr. Cass., 3 maggio 1969, n. 1462, in Giust. civ. mass., 1969, p. 747; Cass. 
22 settembre 1970, n. 1682, ivi, 1970, p. 913; Cass. 10 novembre 1971, n. 3176, ivi, 1971, p. 1706; 
App. Bologna, 1 febbraio 1972, in Giur. ann. Dir. ind., 1972, 66/1; Cass., 29 maggio 1972, n. 1693, in 
Giust. civ. mass., 1972, p. 994; Trib. Milano, 3 dicembre 1973, ivi, 1974, 427/1; Trib. Roma, 9 febbraio 
1974, ivi, 1974, 516/4; Cass. 19 febbraio 1976, n. 541, ivi, 1976, 782; Cass., 14 giugno 1978, n. 2940, 
ivi, 1978, 1002; Trib. Milano, 12 dicembre 1981, ivi, 1982, p. 822; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932, ivi, 
1984, 1709; Trib. Modena, 6 giugno 1986, ivi, 1986, 2047. 
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al l a  sua idone i tà  ad accrescere  i l  pat r imon io  del l e cogn iz ion i  

tecn iche-sc ient i f iche  e  a segnare  un  progresso  suscett ib i l e  d i  

appl icaz ione  indus t r iale ;  nel  caso  del  model l o d ’u t i l i tà ,  invece, 

al l a  ingegnos i tà  degl i  e sped ient i  e scog i tat i  pe r  rendere  p iù 

comodo ed  e f f icace un  oggetto  g ià  noto  con l ’ impiego d i 

nuove forme o  la mod i f ica d i  quel l e g ià  in  uso 107.  

S i  t rat te rebbe,  dunque,  d i  un  apporto  c reat ivo  cons is ten-

te  nel l a  mera,  anche se o r ig inale ,  p rogettaz ione ,  che  confe r i -

sce al l ’oggetto  quel la  par t icolare  e f f icac ia o  comod i tà 

d ’ impiego prev i s to  dal la  l egge 108.  

I l  g iud iz io  d i  nov i tà  ( in t r in seca) ,  d i  cu i  sopra dovrebbe 

qu ind i  fondars i  su l l ’appor to  creat ivo  in s i to  in  c iascun model l o

                                                

107 Si veda CASELLI, Il brevetto per modello d’utilità in Italia, in Riv. dir. ind.,1971, I, p. 295. In questo 
senso la giurisprudenza: App. Milano, 19 maggio 1953, in Riv. propr. int. ind., 1953, p. 371; Cass. 5 
luglio 1984, n. 3932, in Giur. ann. dir. ind., 1984, n. 1709; Trib. Milano 27 novembre 1986, ivi, 1986, n. 
2087; Trib. Milano 7 luglio 1986, ivi, 1987, n. 2127.   
Il modello deve apportare un contributo effettivo e non meramente apparente al patrimonio 
tecnico secondo Cass. 3 settembre 1998 n. 8735, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3734; deve rap-
presentare un salto inventivo per App. Milano 28 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 
4551. Mentre non soddisfa il requisito dell’originalità “un semplice ed immediato sviluppo di una 
forma preesistente, realizzabile ad opera del tecnico medio del settore”, così per App. Milano, 30 
ottobre 1984, in Giur. ann. dir. ind., 1984, n. 1806. 
108 Si veda Tribunale Bari, 18 febbraio 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, 5271/8, p. 733 e ss. secondo 
cui «Il requisito dell’originalità opera sul piano dell’efficacia e comodità d’impiego di uno stru-
mento già noto e, pur non richiedendo il livello inventivo indispensabile per il riconoscimento del-
la tutela come brevetto per invenzione, impone comunque un apporto creativo che si traduca 
in un incremento di utilità rispetto alle precedenti utilità e al patrimonio tecnico generalizzato già 
noto». In questo senso Cass., 11 settembre 2009, n. 19688, in Riv. dir. ind., 2010, II, pp. 392-393 se-
condo cui «Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che 
esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile 
attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di al-
tri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventi-
vo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. (In applicazione di tale principio, la Suprema 
Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato elementi di novità, sufficienti 
ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, in un bastoncino da trekking dotato 
di un sistema ammortizzante caratterizzato dall’inserimento nella impugnatura di mezzi di attiva-
zione e disattivazione tali da evitare l’impiego di entrambe le mani)». 
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e  non fe rmar s i  al l a  mera fo rma nel l a  quale  l ’ idea s i  real iz za, 

anche se ,  nel  caso  de i  model l i  indus t r ial i ,  i l  col l egamento i -

dea- fo rma è ,  pe r  def in iz ione ,  as sa i  p iù  s t re t to  d i  quanto  non 

s ia  normalmente nel  caso  del l e invenz ion i  indus t r ial i .  

Coerentemente con ques ta impos taz ione ,  i l  model l o 

d ’u t i l i tà  r ich iederebbe anch’es so  un’ idea d i  so l uz ione ,  l a  cu i  

e s t r in secaz ione  può avere l uogo in  mod i  o  fo rme anche d iver -

se ,  che  r ient rano tu t t i  ne l l ’ambi to  del l a  protez ione ,  pu rché s i  

se rvano del l o  s tes so  concetto  innovat ivo ,  come espl ic i tamente 

ind icato  dal l ’a r t .  82 ,  u l t imo comma CPI ,  ove  s i  prec i sa che «gl i 

e f fe t t i  del  brevetto  per  model l o  d’u t i l i tà ,  s i  e s tendono a i  mo-

del l i  che  conseguono par i  u t i l i tà  pu rché u t i l i z z ino  l o s tesso 

concetto  innovat ivo» .  

S i  not i  al t res ì  che una recente sentenza del l a Suprema 

Cor te  d i  Cassaz ione  ha af f rontato  un  problema d i  cu i  l a  g iu r i -

sprudenza precedente sembra non esser s i  mai occupata in 

modo espl ic i to  e  c ioè  i l  p roblema del la  r i l evanza del l e  cono-

scenze  remote  nel l a  valu taz ione  del l ’or ig inal i tà  del  t rovato ,  re -

sp ingendo la  tes i  formulata in  causa da una del l e par t i  secon-

do cu i  l a  combinaz ione  d i  due ante r io r i tà  temporalmente  l on-

tane ed att inent i  a  se t to r i  del l a  tecn ica d iver s i  non  pot rebbe 

escludere  la  nov i tà  in t r in seca d i  un t rovato109.   

                                                

109 Si veda ancora la già citata pronuncia Cass. 2 aprile 2008, n. 8510 in Giur. ann. dir. ind., 2008, 
n. 5217, p. 145 e ss. secondo cui: «Nella valutazione dell’originalità, intesa come novità intrinseca, 



 

 48  

Tu t tav ia  ques ta noz ione d i  o r ig inal i tà  de i  model l i  non  pa-

re  conforme né  al  dettato  l e t te rale  del l ’a r t.  82  CPI ,  né  al l a 

rat i o  del la  protez ione  d i  e ss i ,  l e t ta  anche in  cons ideraz ione 

del l ’evoluz ione del la  d i sc ipl ina r iguardante in  generale i  mo-

del l i ,  che  sembra andare  nel  senso d i  conf igurar l i  come s t ru -

ment i  d i  p rotez ione  non tanto  del l ’ innovaz ione  o  es te t ica o 

tecn ica,  ma d i  “al t r i ”  r i l evant i  valo r i  d i  mercato .  I n  ques ta 

ch iave  appare conv incente  i l  r i l ievo  d i  ch i  ha osse rvato  che 

l ’ar t .  82  CPI  s i  r i fer i sce  ch iaramente al  requ i s i to  del l a  nov i tà  e -

s t r in seca (l a  norma par la  in fat t i  d i  model l i  “nuov i” )  ma non al  

requ i s i to  del l a  nov i tà  in t r in seca,  e  ad  un  u l te r iore  requ i s i to  co-

s t i tu i to  dal l ’ idone i tà  del  model l o s tes so  “a confe r i re  par t icola-

re  e f f icac ia o  comod i tà d i  appl icaz ione o  d i  impiego a mac-

ch ine o  par t i  d i  es se ,  s t rument i ,  u tens i l i  od  oggett i  d i  uso  in 

genere”:  e  in tal e espress ione  l ’aggett ivo  “par t icolare”  deve 

es se re  in teso ,  appunto  in  cons ide raz ione del l ’ impos taz ione s i -

s temat ica cu i  s i  è  sopra fat to  cenno,  nel  senso  del l ’es i s tenza d i

                                                                                                                                          

di un modello di utilità rispetto allo stato della tecnica, è possibile utilizzare anche documenti 
molto vecchi, in quanto la prossimità temporale non rappresenta un requisito imposto dalle nor-
me applicabili, né da criteri di logicità, potendo il decorso del tempo deporre per la volgarizza-
zione del trovato o del modello, piuttosto che per il suo oblio». In dottrina si vedano DI CATALDO, 
L’originalità dell’invenzione, Milano, 1983, p. 73, secondo cui “dovrebbe ritenersi il vecchio do-
cumento come certamente presente nello stato della tecnica se attiene direttamente al cuore 
del settore dell’invenzione; può invece essere escluso dallo stato della tecnica se attiene a settori 
vicini, e tale possibilità di esclusione appare più sicura via via che cresce la distanza dal settore 
‘centrale’”; AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981, p. 154 
favorevole all’esclusione dallo stato della tecnica di “nozioni, divulgate in un’epoca remota, che 
non hanno più influenzato il successivo sviluppo della tecnica – ossia, in definitiva, cadute i disuso 
o addirittura dimenticate dalla maggior parte degli attuali ‘esperti’”. 
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un’u t i l i tà  in  g rado d i  cos t i tu i re  un  fat to re  apprezzabi l e  per  i l  

pubbl ico  in  re laz ione  al l e  sue  scel te  d i  acqu i s to110:  “ in  tanto  

cons is te  l a  “mer i tevolezza”  del l a  tu te l a  e  in  c iò  va ind iv iduato  

qu ind i  i l  f i l t ro che  se lez iona f ra  l e fo rme gener icamente  u t i l i  

quel l e  da protegg ib i l i  come model l o”  111.  

La  predetta tes i  inol tre  appare  in  l inea con l e  scel te  del  

l eg i s l ato re  comun i tar io che  ha el im inato ,  anche in mate r ia  d i  

d i segn i  e  model l i ,  da i  requ i s i t i  d i  accesso  al l a  tu te la  l a  valenza 

es te t ica del l a fo rma,  al l a  quale  è  sol o r ich ies to  (come requ i s i -

to  m in imo d i  p rotez ione)  d i  fungere  da s t rumento  d i  r ich iamo 

del l ’at tenz ione del  consumatore ;  a  c iò  s i  agg iunga che nel  L i -

b ro  Verde su i  model l i  d i  u t i l i tà112,  ven iva nel l a  prospett iva 

del l ’ i s t i tuz ione  d i  ques to  t i to l o d i  p rotez ione ,  esc l usa 

l ’or ig inal i tà  dai  requ i s i t i  d i  p rotez ione 113.  

                                                

110 Cfr. GALLI -BOGNI, I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innova-
zione, in Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, 2008, p. 6 e ss. 
111 In questo senso si veda, in dottrina VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e 
funzionali, cit., p. 335 e ss.. 
112 Cfr. in particolare il Parere del Comitato Economico raccolto nel Libro Verde 
113Per questo rilievo vedi ancora GALLI -BOGNI, I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra 
comunicazione e innovazione, cit., p. 6 e ss. 
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CAPITOLO III 

I disegni ed i modelli 

§ 3.1 - Sistema di protezione e market approach 

I l  Cod ice  del l a  Propr ie tà indus t r iale –  anche in v i r tù  del l e 

recent i  mod i f iche  appor tate  dal  d .  l g s .  n.  131/2010  che,  pur  

non r iguardando che in  p iccola parte  i  model l i ,  hanno valo r iz -

zato  ques to  aspetto ,  as sumendo un  cons ide revole  r i l ievo  an-

che in  ch iave  s i s temat ica –  s i  caratte r i z za in  generale ,  e  dun-

que anche in  mater ia  d i  model l i ,  per  i l  suo  “approcci o  real i s t i -

co  che t ende a commi su rare  l a  protez i one  d ei  d i r i t t i  d i  p ropr i e -

t à  i nd ust r i al e a c i ò  che  c i ascuno d i  e s s i  rappresent a su l  merca-

t o…d el ineand o i n  quest o  mod o un equi l i b r i o  t ra  esc lus iv e  e 

concor renz a”114.  

Ques ta impos taz ione  l eg is l at iva,  in  base  al l a quale  è 

ch iaramente  r iconosc iu ta la  tu te lab i l i tà  de i  prodott i ,  e  del l a 

l oro  fo rma,  per  tu t te  l e  valenze  che es s i  as sumono in  concreto 

su l  mercato  (e  qu ind i ,  quando i l  pubbl ico  l i  percepisca come 

ta l i ,  anche come ver i  e  propr i  s t rument i  d i  comun icaz ione) ,  e ra

                                                

114 Così per GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit., , p. V. 
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 g ià  presente  almeno i n  nuce (ed  è  o ra ancora p iù  ch iaramen-

te  r iconosc ib i l e)  nel  s i s tema che è  andato del ineandos i  sempre 

p iù  e  con magg io r  ch iarezza,  nel  nos t ro  o rd inamento, 

dal l ’at tuaz ione del la  d i re t t iva n .  98 /71/CE in  po i .  

Se  in fat t i  t rad i z ionalmente  l ’o rd inamento i tal iano acco-

gl ieva in  mate r ia  d i  d isegn i  e  model l i  un  s i s tema d i  p rotez ione 

r ient rante  nel l a  t ipolog ia del  cos iddetto  pat ent  approach 115 (s i -

s tema c ioè  che  model la  l a d isc ipl ina de i  d i segn i  e  model l i  su 

quel l a  del l e  invenz ion i ,  subord inando l a  protez ione de i  p r im i  a 

requ i s i t i  in  qualche m i su ra s im i l i  a  quel l i  del l e  seconde,  mentre 

d i f fe renz ia  i  model l i  dal l e opere  del l ’ ingegno su l l a  base  d i  un 

c r i te r io qual i tat ivo ,  ind iv iduato  nel  p r inc ip io  d i  sc ind ib i l i tà  del  

valo re  ar t i s t ico da quel l o indus t r iale 116) ,  è  con la  D i re t t iva n .  

98 /71/CE  e l a sua attuaz ione  che v iene  cod i f icato  i l  cos iddetto 

s i s tema d i  market  approach 117 o  market ing v alue 118.  

Con l ’espres s ione  market  approach  s i  deve  in tendere  un 

s i s tema la  cu i  pecul ia r i tà  cons is te  nel l a valor i z zaz ione  att r ibu i -

                                                

115 A questo sistema viene solitamente contrapposto quello del c.d. copyright approach, conti-
guo a quello del diritto d’autore, che assimila il disegno o modello ad un’opera dell’ingegno, in 
particolare ad un’opera dell’arte plastica o figurativa. 
116 Si veda l’art. 2, n. 4 l. n. 633/1941 prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 95/2001.  
117 Così chiamato da SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, in 
Contratto e impresa/ Europa, 1999, p. 751 e ss. 
118 Espressione analoga alla precedente ed utilizzata invece da SCORDAMAGLIA, La nozione di 
«disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunita-
ria, in Riv, dir, ind., 1995, I, p. 121 e ss. Si noti che una precisazione in merito a questa espressione 
viene formulata da SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., 
p. 752. L’autore la condivide purché “marketing” non venga qui inteso nell’accezione di valenza 
anche distintiva della forma, non rientrando (questa valenza) nell’ambito di protezione dei dise-
gni e modelli, ma eventualmente in quello dell’imitazione servile e dei marchi di forma. 
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ta  al l a percez ione  del l ’es te t ica da par te  de i  consumator i .  I l  

successo  o  l ’ insuccesso  commerc iale  del  prodotto  su l  mercato 

è  s t re t tamente  l egato  al l a  presenza d i  caratte r i s t iche d i  gra-

devolezza es te t ica al l e  qual i  v iene subord inata l a  protez ione 

del la  forma.  

I n  I tal ia  l e  rag ion i  s to r iche  che hanno cont r ibu i to  al  suc -

cesso  d i  ques ta nuova modal i tà  d i  p rotez ione  vanno ind iv idua-

te  pr ima d i  tu t to  nel l e  d i f f icol tà  che –  pr ima del la  r i fo rma del la 

l egge model l i  operata appunto  per  at tuare  l a  d i re t t iva – s i  in -

cont ravano nel l ’appl icare a quel l i  che  al l ora erano def in i t i  

dal l a  l egge come brevett i  pe r  model l i  o rnamental i  noz ion i  t rat -

te  dai  s i s tem i d i  tu te la  del l e opere del l ’ ingegno o del l e inven-

z ion i  indus t r ial i .  

I n  e f fe t t i ,  da una par te  «non è  par so  sodd is facente su -

bord inare  la  protez ione  de i  model l i  al l a  presenza d i  un  carat-

te re  creat ivo  analogo a quel l o del  d i r i t to  d ’autore»119,  

dal l ’al tra  « l ’appl icaz ione  a i  model l i  o rnamental i  d i  un  requ is i to 

d i  or ig inal i tà  analogo a quel l o  prev is to  in  mate r ia  d i  invenz ion i  

è  (par sa)  es t remamente d i f f ic i l e »120.  

                                                

119 Così in SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 753, 
che ritiene il requisito della creatività “troppo modesto” per opere “utili” come i modelli industriali, 
la cui tutela può produrre effetti monopolistici più forti di quelli del diritto d’autore sui lavori 
dell’arte pura. 
120 Ancora SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 753, 
sottolinea come ogni modello sia legato alla sensibilità individuale del suo autore e dunque non 
possa essere considerato come “soluzione di un problema estetico” sentito dagli operatori del 
settore, né possa essere valutato in termini di “evidenza” per le persone esperte del ramo. Altra 
autorevole dottrina ha invece sostenuto la possibilità di ricostruire anche in ambito di modelli or-
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Ques te d i f f icol tà ,  nonos tante  i l  r inv io  del l ’ar t .  1  del l a 

l egge model l i  al l a  d isc ipl ina del l e  invenz ion i ,  avevano fat to  s ì  

che  s i  potes se  « r icos t ru i re  in  v ia  in te rpre tat iva»  un  nuovo s is te -

ma d i  p rotez ione  fondato su  presuppos t i  d i  tu te la  d i f fe rent i 121.  

Fu  cos ì  che l ’espres s ione  “spec iale o rnamento”122,  al l o ra 

presente  nel l a  l egge per  def in i re  le  fo rme brevettab i l i  come 

model l o  o rnamentale ,  in i z iò  ad  es sere  valor i z zata e  s i  p ropose ,  

g ià  pr ima del l ’at tuaz ione  del la  d i ret t iva,  d i  accer tare  i l  grado 

d i  or ig inal i tà  de i  model l i  in  base  al la  presenza d i  uno “spec i f i -

co”  valo re  d i  mercato 123.  Sempre  nel la  prospett iva del l a  l egge 

al l o ra v igente ,  u l te r iore  ed  impor tante  rag ione d i  successo  del -

l a  nuova in te rpre taz ione  impern iata su l l a  noz ione  d i  “spec iale 

o rnamento”  in tesa come valo re  d i  mercato  del l a  fo rma nasce-

va dal l ’e s igenza d i  coord inamento del l a  d i sc ipl ina de i  model l i  

con  quel la  de i  march i  d i  fo rma e del l ’ im i taz ione serv i l e 124.  

                                                                                                                                          

namentali una nozione di originalità analoga a quella accolta per le invenzioni, si veda in parti-
colare DI CATALDO, L’imitazione servile, cit., p. 144 e ss. 
121 In giurisprudenza è stata, ad esempio, valorizzata “l’utilità commerciale” del prodotto come 
criterio per desumere la brevettabilità dei modelli ornamentali, da Cass. 2 settembre 1997, n. 
8400, in Giur. ann. dir. ind., 1997, p. 69; Cass. 24 luglio 1996, n. 6644, ivi, 1996, p. 71; Cass. 17 gen-
naio 1995, n. 484, in Dir. ind., 1995, p. 907, con commento del DI CATALDO.  
122 Espressione contenuta nell’ ex art. 5 l. mod. ed ormai scomparsa per i “nuovi” disegni e model-
li. Si veda infra in questo stesso capitolo. 
123 Questo “valore di mercato” è stato inteso secondo due diverse e fondamentali accezioni: per 
SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, Milano, 1990, p. 113 e ID., Il sistema di prote-
zione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 754, la brevettabilità del modello orna-
mentale presupponeva una differenziazione estetica tale da poter essere presa in considerazio-
ne dai consumatori come fattore di preferenza d’acquisto del prodotto.  
Secondo VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., p. 332, il grado 
di differenziazione era invece di per sé solo sufficiente ad indurre il consumatore all’acquisto, op-
pure no, di un prodotto.  
124 SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 754. Su questo 
delicato argomento si rinvia al capitolo IV. 
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Nel  f rat tempo anche a l ive l l o  comun i tar io ,  g ià  nel l e pro-

pos te  d i  regolamentaz ione  in  mate r ia  d i  d isegn i  e  model l i  indu-

s t r ial i  s i  e ra sot tol ineata l ’ impor tanza del  “valo re commerc iale 

del l a  forma” (propr io i l  c .d .  market  v al ue ) ,  in teso come un  va-

lore  econom ico,  che  i l  p rodutto re  confe r isce  al  p rodotto  (e  i l  

mercato  percepi sce)  mediante  l ’ inves t imento  d i  capi tal i  nel l a 

progettaz ione  del la  fo rma.  L ’aspetto  es te rno del  p rodotto  d i -

venta cos ì  «un  col l e t to re  d i  c l ientel a ,  un  i nv i s i ble  as set  

del l ’ impresa,  un  good -wi l l 125» ,  da l  momento  che  l e  imprese 

tendono a conf rontars i  sempre p iù  su l  p iano del  d es i gn  de i  l o ro 

prodott i ,  una vol ta  ragg iunta l a  sos tanz iale  par i tà  d i  qual i tà 

tecn iche e tecnolog iche,  e  che ,  anche ove  la  fo rma del  p ro-

dotto  susc i t i  uno scarso  appeal  ne i  conf ront i  del  consumatore 

(per  rag ion i  in t r in seche al l a  natura del  p rodotto) ,  i l  r ich iamo 

può operare  comunque graz ie al  packagi ng  del  p rodotto  s tes -

so .  

La Commis s ione ,  r iconoscendo propr io  ques to  valore ,  l o 

ha elevato  a rat i o  del la  tu te la  comun i tar ia  concedendo un  d i -

r i t to  d i  e sc l us iva su l l a  forma innovativa sot to  ques to prof i l o  at -

t raverso  una nuova d i sc ipl ina un i fo rme de i  d isegn i  e  model l i .  

A par t i re  dal la  normat iva comun i tar ia  (e  pr ima ancora 

dal ’evoluz ione  del l ’ in terpre taz ione del la  d i sc ipl ina naz ionale 

                                                

125 Queste le espressioni utilizzate da SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i re-
quisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p. 123. 
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ante r io re) ,  dunque,  è  appar sa ch iara l a  presa d i  cosc ienza del  

ruolo  svol to  dal l ’ innovaz ione  fo rmale  del  p rodotto ,  che inves te 

tu t t i  i  mercat i  d i  ben i  d i  consumo, nel l a  l o t ta  concor renz iale 

t ra  l e  imprese .  A tal  r iguardo,  s i  è  anz i  sos tenuto che gl i  « inve-

s t iment i  econom ic i  del l e  imprese devono r i teners i  mer i tevol i  d i  

tu te l a  in  sé ,  a  presc indere  da ogn i  apprez zamento 

su l l ’e f fe t t ivo  preg io  es te t ico  appor tato  dal la  nuova fo rma,  per  

g l i  e f fe t t i  p ro-compet i t i v i  su l l a  gara concor renz iale  e  per  i  van-

tagg i  d i  scel ta  e d i  comod i tà che l ’ innovaz ione  del la fo rma de i  

p rodott i  o f f re  d i  regol a al  consumatore»126.  

I l  punto  d i  svol ta  d i  ques ta evoluz ione  è  cer tamente  rap-

presentato  dal la  d i re t t iva n .  98 /71/CE  e  dal  cor re lat ivo  Rego-

lamento  su l  model l o  comun i tar io ,  d i  poco success ivo ,  che ,  s i  è 

notato ,  sembrano accordare  protez ione  «a fo rme che presen-

t ino  ind iv idual i tà  p iù dal  punto d i  v i s ta  concorrenz iale che  da 

quel l o  es te t ico» 127.  Ancora nel l a  s tessa prospett iva s i  è  os se rva-

to  come nel l a d i re t t iva s ia  ind iv iduabi l e l ’ in tenz ione del  l eg i -

s l ato re  d i  «prem iare  non tanto  gl i  s fo r z i  creat iv i  in tes i  al l a  rea-

l i z zaz ione  d i  fo rme as sol u tamente  nuove,  quanto  p iu t tos to  l e 

                                                

126 Così in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
958. 
127 Questa è la posizione sostenuta da AUTERI, La futura disciplina europea del design fra tutela 
del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale, cit., p. 255. 
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in i z iat ive  d i re t te  ad  ar r icch i re i l  pat r imon io  del l e c reaz ion i  e -

s te t iche u t i l i z zate  commerc ialmente» 128.  

La  confe rma che i l  nuovo s i s tema d i  reg is t raz ione  de i  d i -

segn i  e  model l i  appare o r ientato  a l  s i s tema d i  market  appro-

ach,  v iene del  re s to dal la  cons ide raz ione del  tenore l e t te rale 

d i  alcune norme spec i f iche ,  che l o  espr imono in  modo par t ico-

la rmente  ev idente:  s i  not ino  in  par t icolare  gl i  a r t icol i  (del l a  d i -

re t t iva,  del  regolamento e del l a  nos t ra  l egge) che  impongono 

d i  valu tare  i l  caratte re  ind iv iduale del  d i segno o  model l o  e 

l ’ambi to  del l a sua tu te l a in re laz ione  al  “marg ine  d i  l ibe r tà d i  

cu i  l ’auto re  ha benef ic iato  nel  real iz zare  i l  d i segno o  model -

l o”129.  V i  sarebbe qu i  un  espres so  r iconosc imento  al l a  teor ia  

del l a  cos iddetta crowded  art ,  teor ia  peral t ro  conosc iu ta nel  

nos t ro  ord inamento130 anche pr ima del l e mod i f iche  appor tate  

dal  d .  l g s .  n .  95 /2001 ,  che  sembra gius t i f icabi l e  propr io  al l a  l u -

ce  del l a  tendenza de i  consumator i  a  prendere  in  cons ide raz io -

ne  anche element i  d i  dettagl io  che  rappresentano “var iant i ”  

                                                

128 Si veda SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 755. 
L’autore rileva questa intenzione del legislatore dalla nozione di “divulgazione” contenuta 
nell’art. 6 della Dir. n. 98/71/CE, secondo cui non assumono rilievo le pubblicazioni del modello 
derivanti da fatti che «non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializ-
zati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commercia-
le».  
129 Si tratta degli artt. 5, comma 2 e 9, comma 2 della Dir. n. 98/71/CE; gli artt. 5-ter comma 2, e 
art. 8-ter, comma 2 della l. mod. e oggi l’ art. 33 comma 2 CPI. 
130 Si vedano App. Milano, 6 ottobre 1995, in Giur. ann. dir. ind, 1995, p. 123; Trib. Torino, 13 luglio 
1995, ivi, 1995, p. 1136; Trib. Reggio Emilia, 3 ottobre 1994, ivi, 1995, p. 587; Trib. Milano, 5 marzo 
1990, ivi, 1990, p. 421. 
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d i  p rodott i  s tandard iz zat i ,  e  a t rascurare  invece i  par t icol ar i  

quando l e fo rme d i spon ib i l i  s iano fo r temente  d iver s i f icate 131.  

§ 3.2 - La nozione di disegno o modello 

L ’ar t .  31  CPI  forn i sce una def in iz ione d i  “d isegno o  model -

l o”132 in  accordo con la  d i re t t iva n .  98 /71/CE .  La necess i tà  d i  

ta le  def in iz ione  venne avver t i ta  come presuppos to  per  l a  rego-

lamentaz ione  comun i tar ia de i  model l i  indus t r ial i .  

I l  nono cons ide rando del la  d i re t t iva n .  98 /71/CE  sanc isce 

in fat t i  che ,  per  consegu ire  g l i  ob ie t t iv i  del  mercato  in te rno, 

occor rono cond iz ion i  ident iche  in  tu t t i  g l i  S tat i  membr i  pe r  o t -

tenere  d i r i t t i  su  d i segn i  e  model l i  reg i s t rat i  e  a  ta l  f ine  è  r ich ie -

s ta  innanz i tu t to  l a def in iz ione un i tar ia  del l a l o ro  noz ione .  

Ques ta pr ima operaz ione  s i  è  mos t rata da sub i to  alquan-

to  problemat ica,  cons ide rata l ’as senza nel l e l egg i  eu ropee v i -

gent i  d i  una noz ione  g iu r id ica comune.  I n  tale  noz ione  alcun i  

o rd inament i ,  come quel l o  f rancese 133,  facevano r ient rare  tu t te  

l e  caratte r i s t iche  b id imens ional i  o  t r id imens ional i  del l ’aspetto

                                                

131 Cfr. RICOLFI, La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza, in Giur. It., 
2002, p. 1663; SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, cit., p. 129 e ss. e ID., Il sistema 
di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 755. 
132 La sezione III del Capo II del CPI, comprendente gli artt. 31-44, è interamente dedicata ai “Di-
segni e modelli”. 
133 Cfr. Code de la propriété intellectuelle, Art. L 511-3; sul sistema francese vedi GREFFI, Générali-
tés, Historique: J.-Cl. Marques-Dessins, Fasc. 3100, 1994; LALANNE-GOBET, Dessins et modéles de 
l’enterprise, Delmas, 1998.  
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es te r iore  del  prodotto .  Al t r i  l im i tavano l a  protez ione  agl i  e le -

ment i  che  svolgevano,  in  re laz ione al  prodotto  per  cu i  e rano 

u t i l i z zat i ,  una concreta valenza este t ico-ornamentale  con e -

sc l us ione del l e caratte r i s t iche del la fo rma funz ionale.  Al tr i  an-

cora,  come quel l o  inglese 134,  non  ammettevano l a reg i s t raz ione  

d i  un  d i segno l e cu i  pecul ia r i tà  es te t iche non ven i sse ro  prese 

in  cons ide raz ione  in  m isu ra r i l evante  dal l e  per sone in te ressate 

al l ’acqu i s to  o  al l ’u so  del  p rodotto .  Ancora d iver sa,  come g ià s i  

è  r icordato ,  e ra l a  l egge i tal iana,  che  prevedeva due d is t in te 

pr ivat ive  a tu te l a  de i  due  d is t in t i  in te ress i  e s te t ico  e  funz iona-

le ,  at t raver so  due t ipolog ie  d i  model l i :  i l  model l o  ornamentale 

ed  i l  model l o  d ’u t i l i tà  (ques t ’u l t imo ancora es i s tente  con l a 

sua d isc ipl ina anter io re ,  anche se ,  come pure  s i  è  detto ,  

l ’ in terpre taz ione  del l e norme non può che es se re  in f l uenzata 

dal l ’evoluz ione  comples s iva del  s i s tema d i  p rotez ione  indus t r ia-

l i s t ica del l e fo rme).  

L ’o r ientamento segu i to  dal  l eg i s l ato re  comun i tar io  e  ac-

col to  dal  l eg i s l ato re  i tal iano è  s tato  invece d iver so  da quel l i  

qu i  accennat i  pe r  una ser ie  d i  mot iv i .  

P r ima d i  tu t to  l a  nuova e  d iver sa cons ide raz ione  del  d e-

s ign  s ta  al l a  base  del  tentat ivo  d i  superamento del l a  d i s t inz io -

ne  t ra  aspetto  es te t ico e  funz ionale  nel l ’ innovaz ione  formale 

                                                

134 Si veda Copyright, Design and Patent act del 1988, sect. 265 (3). 
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del  p rodotto ;  d is t inz ione  che invece era caratte r i zzante ne i  s i -

s tem i  d i  tu te l a  del l a  fo rma europe i135.  Cor re lat ivamente ,  i l  l eg i -

s l ato re  s i  è  or ientato ,  come s i  è  detto ,  a  un  s i s tema d i  p rote -

z ione d i  market  approach,  i n  conform i tà del l e i s tanze  degl i  

ambient i  indus t r ial i .  

I n  v i r tù  d i  quanto  detto ,  l a  D i re t t iva ha impos to  agl i  s tat i  

d i  ind iv iduare  una def in iz ione  d i  d isegno o  model l o  p iù  ampia 

pos s ib i l e ,  tal e  da inc ludere  qual s ias i  valo re  econom ico ad  esso 

r icol l egabi l e  e  pr iva d i  r i fe r iment i  soggett iv i  al  preg io  es te t ico 

del l ’aspetto  es ter io re  del  p rodotto .  

Ques to approcc io  ha condotto  ad una def in iz ione d i  d i -

segno o  model l o  i l  p iù  pos s ib i l e  “oggett iva”136,  ne l  senso  d i  s l e -

gata da cons ide raz ion i  d i  t ipo  es te t ico :  i l  tes to  del l ’a r t .  31  CP I , 

cos ì  come quel l o  del l a D i re t t iva (ar t .  1 )  e del l a  l egge model l i  

( i l  cu i  a r t.  5 ,  comma 2 ,  e ra s tato mod i f icato  dal  d .  l gs .  n .  

95 /2001 )  in tendono in fat t i  pe r  d i segno o  model l o  « l ’aspetto 

del l ’ in tero  prodotto  o  d i  una sua par te  quale  r i su l ta ,  in  par t ico-

la re ,  dal l e caratte r i s t iche del l e l inee ,  de i  contorn i ,  de i  colo r i ,  

del l a  fo rma,  del l a  s t ru t tu ra super f ic iale  e/o  de i  mater ial i  del  

p rodotto  s tes so  e/o  del  suo  ornamento» .  

                                                

135 Cfr. SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p. 118 e ss., per un’analisi sintetica della tutela 
della forma dei prodotti nei principali ordinamenti europei.  
136 Questo è il parere di molti autorevoli autori, tra cui SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e 
modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p. 
125. 
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La def in iz ione  non prec i sa se  l e  caratte r i s t iche  fo rmal i  del  

p rodotto  debbano essere  b id imens ional i  o  t r id imens ional i  (o  

una combinaz ione  del l e due).  S i  è  sot tol ineato ,  tu t tav ia ,  che  i  

te rm in i  «d i segno» e  «model l o»  impl ich ino  l a  protegg ib i l i tà  del l e 

une  e  del l e  al t re ;  del  re s to ,  anche l a  t rad i z ionale  d is t inz ione , 

consacrata s ia  nel l a  convenz ione  d i  Be rna che in  quel la  d i  U-

n ione  d i  Par ig i ,  t ra  «d i segno» e «model l o»  s i  fonda propr io  su l l a 

cont rappos iz ione  t ra  gl i  e l ement i  « super f ic ial i »  del  p r imo e  l e 

caratte r i s t iche  «spaz ial i »  del  secondo 137.  C i  s i  è  ch ies t i ,  comun-

que,  se non fosse ,  nonos tante  tu t to,  u t i l e  una prec i saz ione in 

mer i to ,  cons iderando che secondo l a  te rm inolog ia inglese  la 

parol a des ign  r iun isce i  due  term in i138.  

Per  quel  che  r iguarda i l  contenuto  del l a  def in iz ione ,  es sa 

tende a copr i re l a  p iù  vas ta gamma poss ib i l e d i  caratte r i s t iche 

fo rmal i  e  quel l e  espressamente  ind icate  devono in tender s i  a  t i -

to l o  meramente  esempl i f icat ivo 139.  I n  ogn i  caso la  protez ione 

non pot rà mai  r i tener s i  cos ì  vas ta da confer i re  al  suo  t i to l are 

un’esc lus iva su l l ’ idea o  su l l a  concez ione generale che la  s in -

gol a caratte r i s t ica sot tende e  dovrà conseguentemente  r i te -

                                                

137 Così osserva MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, 
cit., p. 958. 
138 Di questo avviso è SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua 
tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126. 
139 Nella definizione si dice, infatti, «in particolare», espressione mancante nella lista (delle carat-
teristiche formali) contenuta nelle proposte di reg. e di dir. che era stata proprio per questo criti-
cata per il suo preteso carattere esaustivo da SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e model-
lo» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126. 
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ne r s i  l im i tata al l a  carat t er i s t ica f o rmal e ,  in  quanto  espres sa in 

quel l a speci f i ca mod al i t à est er i o re  oggetto  del  model l o.  

Dal  tenore  del l a  norma s i  ev ince  per tanto  che la  tu te la  è 

l im i tata al l e  s ingole caratte r i s t iche  fo rmal i  ind iv idual iz zant i  del  

p rodotto ,  che  r i spondono a i  requ i s i t i  p rev i s t i ,  e  non copre  la 

to ta l i tà  del l ’aspetto  es te rno del  p rodotto ,  i v i  inc l use  l e  sue  ca-

rat te r i s t iche  formal i  g ià  note  o  banal i :  è  pos s ib i l e  ch iedere  la 

protez ione  per  un  e lemento  spec i f ico  d i  un  prodotto  e  conse-

guentemente ot tenerne  la tu te la ,  che  sarà comunque l im i tata 

al l o  s tesso .  D’al t ra  par te  una caratte r i s t ica,  incorporata in  una 

fo rma per  i l  res to  nota,  pot rà non r i su l tare  tu te l ab i l e  per  

l ’ insu f f ic iente  r i spondenza a i  requ is i t i  se  i so latamente  presa, 

ma spesso  potrà d iventar l o  in  combinaz ione  con al t re caratte -

r i s t iche  fo rmal i ,  del l a  s tes sa natu ra o  d i  natu ra d ive r sa;  s i  pens i  

al  colore ,  cos ì  come ad  un  mate r iale  caratte r i s t ico  del  p rodot-

to .  

I n  ques ta prospett iva,  che  è ch iaramente  basata (come 

ved remo megl io  in  pros ieguo)  su l l a  percez i one  del  pubbl ico ,  s i  

pos sono r i tenere  caratte r i s t iche  fo rmal i  ind iv idual iz zant i  anche 

element i  qual i  i l  peso  o  la  f l e ss ib i l i tà  del  p rodotto ,  pu rché na-

tu ralmente  eserc i t ino  un’ in f l uenza su l l ’aspetto  del l o  s tes so.  I n 

dott r ina s i  è  puntual iz zato  che l ’ in f l uenza d i  cu i  s i  è  detto  può,  

in  cer t i  cas i ,  e sse re  d i f f ic i l e  da immaginare  se  s i  cons ide ra i l  

p rodotto  nel l a  sua apparenza s tat ica;  s i  pens i  al l e vern ic i ,  i l  
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cu i  colo re  var ia  in  funz ione  del la  temperatu ra,  agl i  o logrammi , 

a i  c r i s tal l i  l iqu id i  ed  al l e l o ro pecul ia r i tà ;  se  cons iderate  anche 

l e l o ro  poss ib i l i  man i fes taz ion i  d inamiche,  pot ranno ch iaramen-

te  in f l uenzare  l ’aspetto  de i  p rodott i  in  modo percepib i l e  v i s i -

vamente e  r ient rare  a p ieno d i r i t to  nel l a  def in iz ione  del l e  ca-

rat te r i s t iche fo rmal i140.  

Dal  r i fe r imento  del l a norma al l ’ «aspetto»  del  prodotto  s i  

a rgu i sce ,  po i ,  che  sono tu te lab i l i  so l o  g l i  e l ement i  che sono 

percepi bi l i  est e r i orment e ,  con  esc lus ione  qu ind i  del l e  par t i  in -

te rne  non v i s ib i l i ,  come meccan i sm i  ed  ingranagg i ,  nonché 

del l e innovaz ion i  che non s i  r i f l e t tono su l l ’aspetto  es ter io re 

del l ’oggetto .  La tu te l a  de i  sol i  e lement i  pe rcepib i l i  e s ter io r -

mente  sembrerebbe confe rmata dal l ’und ices imo cons iderando 

del la  D i re t t iva n.  98 /71/CE ,  che  l im i ta  l a  protez ione  a quel l e 

caratte r i s t iche  del  p rodotto  o  d i  una sua par te  «v is ib i lmente» 

i l l us t rate  in una domanda d i  reg is t raz ione 141.  

Pe r  coerenza con l ’approcc io  market  o r i ent ed che carat-

te r i z za anche su l  p iano s is temat ico la  normat iva,  ques to  l im i te 

dov rebbe es sere  in teso  in senso  lato,  in  modo tale da consent i -

                                                

140 Ancora in SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela 
nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126. 
141 Non si può d’altra parte negare che l’espressione si presti a più interpretazioni e che la formu-
lazione dell’art. 1 della seconda proposta di direttiva del 1996 fosse più opportuna, parlando e-
spressamente di aspetto “visibile esternamente”. Accadde però che il Parlamento Europeo, nella 
posizione comune del 17 giugno 1997, soppresse quest’ultima precisazione ritenendo che «ri-
schiava di creare confusione, in particolare per quanto concerne la possibilità di proteggere con 
un disegno o modello l’interno di un recipiente». 
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re  l a  tu te l a  anche a caratte r i s t iche del  p rodotto  che pos sono 

es se re  percepi te  at t raver so  sens i  d iver s i  dal l a  v i s ta142.  Non s i  

può,  d ’al tra  par te ,  non por s i  l a  ques t ione  del l a tu te l ab i l i tà  d i  

que i  component i  in te rn i  d i  p rodott i ,  che  r imangono tu t tav ia  v i -

s ib i l i  perché la  scocca che l i  racch iude è  real iz zata in  mate r ia-

l i  t rasparent i 143;  sempre  nel l a  s tessa prospett iva,  s i  deve  qu ind i  

r i tenere  che ques t i  oggett i  pos sano es se re  reg i s t rat i  autono-

mamente  come model l i144.  

La  def in iz ione  d i  d i segno e  model l o è  completata po i  da 

quel l a d i  «prodotto» .  L ’ar t .  31 ,  comma 2 ,  (cos ì  come l ’ar t  1 ,  

l e t t .  B ,  del l a  D i re t t iva n .  98 /71/CE  e  l ’a r t .  a r t .  5 ,  n .  3  l .  model l i )  

s tab i l i sce  che «per  prodotto  s ’ in tende qual s ias i  oggetto  indu-

s t r iale  o  ar t ig ianale ,  compres i  t ra  l ’al t ro  i  component i  che de-

vono es se re  assemblat i  pe r  fo rmare  un  prodotto  comples so ,  g l i  

imbal lagg i ,  l e  presentaz ion i ,  i  s imbol i  g raf ic i  e caratte r i  t ipo-

g raf ic i ,  esc l us i  i  p rogrammi per  e laboratore» .  

La def in iz ione  del  p rodotto  è  anche in ques to  caso d i  

por tata as sa i  ampia coerentemente  con l ’ impos taz ione  con-

cor renz iale -econom ica del la  D i re t t iva.  Al  r iguardo s i  è  os se rva-

                                                

142 Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 959 
che suggerisce l’esempio di «tessuti che conferiscono una particolare sensazione al tatto». 
143 Si pensi al design dei computer della Apple, dagli involucri semitrasparenti , o agli orologi con 
cassa e quadrante trasparenti come gli Swatch. 
144 Così per GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova di-
sciplina dei disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 2002, I, pp. 7-8. A maggior ragione si deve propen-
dere per la registrabilità, considerando il dettato dell’art. 35 CPI (corrispondente all’art. 5-
quinquies, l. mod.), perché questi oggetti sono progettati con l’idea di consentire la visibilità dei 
componenti interni durante l’uso normale del prodotto. 
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to  anz i tu t to  che l ’espres sa menz ione  degl i  «oggett i  a r t ig ianal i »  

consente  la  tu te la  anche al l e  fo rme incorporate  in  oggett i  non 

r ip roduc ib i l i  in  se r ie  o  comunque pr iv i  del  caratte re 

del l ’ indus t r ial i tà  e  che dunque tale  spec i f ico r i fe r imento  e -

sc l ude che la  protez ione  de i  d isegni  e  model l i  s ia  subord inata 

al  requ is i to  del l ’ indus t r ial i tà145,  cos ì  come e ra r i tenuto dal la 

dott r ina prevalente  e  dal la  g iu r i sp rudenza precedente 146.  Con-

seguentemente  s i  deve  r i tenere  i r r i levante a i  f in i  del l a  tu te la ,  i l  

numero  d i  p rodott i  a  cu i  l a  fo rma è des t inata ad  essere  appl i -

cata o  incorporata 147.  

Pe r  c iò  che  concerne  l ’e lencaz ione,  anche in  ques to  ca-

so  esempl i f icat iva,  de i  p rodott i  r ient rant i  nel l a  noz ione  g iur id i -

camente  r i l evante ,  e  qu ind i  tu te lab i l i ,  s i  not i  i l  r i fer imento  a i  

«component i  che  devono es sere  as semblat i  pe r  fo rmare  un 

prodotto  complesso» .  A ques to  propos i to  occorre  prec isare

                                                

145 Si vedano MARCHETTI - UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e 
concorrenza, IV ed., Padova, 2007, p. 350; MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giu-
ridica di disegni e modelli, cit., p. 961 secondo cui i disegni e modelli sono protetti a prescindere 
dalle modalità con cui l’oggetto è fabbricato o riprodotto. In senso contrario si vedano GHIDINI - 
DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale- Commento alla normativa sui diritti derivanti da 
brevettazione e registrazione, Milano, 2006, 110 e DE SANCTIS, I disegni e modelli ornamentali do-
po la Direttiva 98/71/CE, in AIDA, 1999, p. 300 secondo cui sarebbe ancora richiesto il requisito 
dell’industrialità da intendersi come “inerenza del prodotto al commercio”. 
146 La giurisprudenza prevalente riteneva, nel vigore del sistema previgente, che l’industrialità co-
stituisse requisito di validità non solo delle invenzioni, ex art. 17 l. inv., ma anche dei modelli orna-
mentali. A tal proposito si vedano, soprattutto in relazione ai pezzi di ricambio per autoveicoli, 
Cass., 24 luglio 1996, n. 6644, in Il Diritto Industriale, 1997, n.1, p. 3.; App. Milano, 26 novembre 
1999, in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 4001/6; Trib. Torino, 10 giugno 1998, ivi, 1998, n. 3817/8; App. 
Torino, 18 gennaio 1993, ivi, 1993, n. 2930; Trib. Genova, 19 giugno 1972, ivi, 1972, n. 145. In dottri-
na contra DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit, p. 218. 
147 Al contrario, si noti che in alcuni ordinamenti, come in quello inglese, il numero di esemplari in 
cui il prodotto è realizzato ha significative conseguenze in tema di cumulo con il diritto d’autore.  
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che l ’ar t .  31 ,  comma 3  (cos ì  come l ’ar t .  1 ,  l e t t .  C del l a D i re t t i -

va e l ’a r t .  5 ,  n .  4 ,  l .  mod. ) ,  fo rn isce  l ’ ident ica def in iz ione  d i  

«prodotto  complesso»  come «un  prodotto  fo rmato da p iù  com-

ponent i  che pos sono esse re  sos t i tu i t i  consentendo lo smontag-

g io  e  un  nuovo montagg io  del  p rodotto» ;  l a  protez ione  del la 

fo rma del  componente  è  però  cond iz ionata ad  al tr i  e l ement i ,  

ind icat i  nel l ’a r t .  3 ,  n .  3  del l a  D i re t t iva e ,  con espres s ione  quas i  

ident ica,  nel l ’ar t .  35  CPI 148,  in  cu i  s i  d ice  che l ’aspetto  es ter io re  

del  componente deve pos sedere  d i  pe r  sé ,  i  requ i s i t i  d i  tu te la-

b i l i tà ,  c ioè  nov i tà  e  caratte re  ind iv iduale ,  e deve r imanere  v i -

s ib i l e  durante  la normale u t i l i z zaz ione  del  prodotto  complesso .  

La necessar ia  presenza del la  “v i s ib i l i tà”  l asc ia ,  ancora, 

qualche marg ine  d i  incer tez za ne i  cas i  in  cu i  un componente ,  

pu r  essendo es te rno,  non s ia  fac i lmente  v i s ib i l e  durante  la 

normale  u t i l i z zaz ione  del  prodotto  comples so  a causa del l a  sua 

par t icol are  col l ocaz ione 149;  e  cos ì  pu re  nel  caso in  cu i  i l  com-

ponente  es terno s ia  col l ocato in  una zona v i s ib i l e  del  prodotto  

comples so ,  e  tu t tav ia  una vol ta  montato  scompaia come tale 

al l a  v i s ta .  Se  dunque,  in base  a un  gi udi z i o  cond ot t o i n  c i ascun 

                                                

148 L’art. 35 CPI, che riproduce il testo dell’art. 5-quinquies l. mod., recita così: «Il disegno o model-
lo applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della 
novità e del carattere individuale soltanto:  
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la 
normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli in-
terventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e 
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di indivi-
dualità». 
149 Per esempio, nel caso di una marmitta di un’automobile. 
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caso concret o ,  s i  conclude per  l a  non v is ib i l i tà  del  componen-

te  autonomamente  cons ide rato  nel  cor so  del l a  normale  u t i l i z -

zaz ione  del  p rodotto  comples so ,  i l  componente ,  anche se e -

s te rno,  non dov rebbe poter  accedere  al l a  tu te la150.  

I l  r ich iamo del la  norma a i  «component i »  p resuppone, 

qu ind i ,  che  es s i  abbiano un  autonomo valo re  commerc iale ,  in -

d ipendentemente  dal  prodotto  compl es so  in cu i  sono incorpo-

rat i ,  con la  conseguenza che la  tu te l a  comprenda,  in  l inea d i 

mass ima,  tu t t i  i  «pezz i  d i  r icambio» ,  os s ia  i  pez z i  che  s iano ven-

dut i  separatamente  per  i l  montagg io  o  l a  r iparaz ione  d i  un 

prodotto  comples so 151.  Tu t tav ia  va notato  che i l  l eg i s l ato re  

comun i tar io  pr ima ed  i l  l eg is l atore  i tal iano po i  hanno da un  l a-

to  ammesso  espressamente  la  reg is t rab i l i tà  del  s ingolo  compo-

nente ,  dal l ’al tro  r inunz iato  al l ’ idea d i  dettare  per  ques ta ipo-

tes i  un cor redo spec iale d i  norme.  

Autorevole  dott r ina ha sot tol ineato quanto  s ia  r i l evante 

ques ta «scel ta  d i  campo»,  cons iderando che i l  p roblema del la 

tu te l ab i l i tà  (come model l o)  del  componente  d i  un  prodotto 

comples so  è  s tato  mol to  d ibattu to ,  con es i t i  d ive r s i ,  negl i  u l t im i 

ann i .  Non a caso,  i l  r i ta rdo nel  varo  del l a  D i re t t iva,  è  s tato ,  pe r  

                                                

150 Cfr. ancora GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova 
disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 7. 
151 Così in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
962 e in SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 127. Si rinvia al problema dell’autonoma tute-
labilità dei pezzi di ricambio infra al § 3.4. 
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quanto  se ne sa,  dovuto  propr io  al l e d i f f icol tà r i scont rate in 

sede comun i tar ia ,  d i  t rovare un’ in tesa su ques to  punto 152.  

Pe r  to rnare  al l a  def in iz ione  d i  p rodotto  s i  p rec isa che 

r ient rano nel l a  s tes sa gl i  imbal l agg i ,  i l  c .d .  packaging ;  l e  pre -

sentaz ion i ,  c .d.  get -ups ;  i  s imbol i  g raf ic i ,  come gl i  ind icator i  d i  

d i rez ione ,  i  tabel l on i  e le t t ron ic i  pe r  aeropor t i  o  s taz ion i  fe r ro -

v iar ie  ed  in f ine  i  caratte r i  t ipograf ic i 153.  S i  è  sot tol ineato ,  in  

propos i to ,  l ’u t i l i tà  d i  ques te  prec isaz ion i  che ,  « in  un se t to re  im -

por tante  e  d i  grande r i l ievo  per  i l  consumatore ,  ass icu ra al  

graphi c des ign  i l  benef ic io del l a  nuova l eg i s l az ione» 154.  

Da u l t imo s i  os se rv i  che  l ’un ica espl ic i ta  esc l us ione  dal la 

tu te l a  r iguarda i  p rogrammi  per  e laboratore .  L ’esc lus ione  è 

s tata mot ivata dal la  necess i tà  d i  ev itare  in te r ferenze  con la  tu -

te l a  spec i f ica concessa a tal i  p rodott i  dal l e  l eg is l az ion i  naz io -

nal i  e  dal la  normat iva comun i tar ia155.  Dec i s ione ques ta che se ,  

                                                

152 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 66, il problema della tutela della compo-
nente di un prodotto complesso «è stato uno dei nodi più intricati dell’esperienza giurisprudenzia-
le e del dibattito dottrinale degli ultimi anni, in tema di tutela della forma». Si veda infra § 3.4.  
153 Il Libro Verde, fornendo alcuni esempi di prodotti tutelabili, cita, oltre all’ipotesi tradizionale 
degli insiemi di oggetti, come «il servizio da caffè», anche le composizioni, in particolare si voglio-
no tutelare i c.d. multiples nel disegno d’arredamento, come le cucine componibili, gli arreda-
menti di negozi, di camere d’albergo, di bar, ecc.  
154 Questa considerazione circa l’opportunità della precisazione è di SCORDAMAGLIA, La nozio-
ne di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione co-
munitaria, cit., p. 127. 
155 La Direttiva non esclude invece la proteggibilità delle forme dei prodotti a semiconduttori, al 
contrario della norma contenuta nel progetto di regolamento sul disegno o modello comunita-
rio. Mondini fa notare, a riguardo, che «il legislatore spiega questa discrasia sulla base della con-
siderazione che la direttiva n. 87/54 CEE sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a se-
miconduttori non impedisce che le sue disposizioni vengano attuate dai paesi membri per il tra-
mite della legge in tema di disegni e modelli» in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezio-
ne giuridica di disegni e modelli, cit., p. 961. 
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ad  alcun i ,  è  appar sa c r i t icabi l e  anche in  v i r tù  del l a  g ius t i f ica-

z ione  addotta 156,  da al t r i  è  s tata r i tenuta dec isamente  «oppor -

tuna».  A ta l  p ropos i to ,  s i  pens i  a  come in  alcun i  se t to r i ,  l a  fo r -

ma del  prodotto  pos sa es sere  real iz zata at t raver so  un  compu-

t e r  ed  un  programma per  e laboratore ;  in  cas i  del  genere ,  l a 

scel ta  del  l eg i s l ato re comun i tar io pr ima,  e  d i  quel l o naz ionale 

po i ,  deve  es se re  l e t ta  in  senso favorevole c i rca la  reg i s t rab i l i tà  

del l a  fo rma e/o del  d i segno come model l o o  d isegno,  e  s favo-

revole  per  i l  p rogramma.  I l  programma ideato  e  po i  u t i l i z zato 

per  d i segnare  la  fo rma,  in fat t i ,  secondo ques ta impos taz ione ,  

pot rà es se re  oggetto  d i  d i r i t to  esc l us ivo sol tanto  su l l a base  del  

d i r i t to  d ’autore  (e/o  del  b revetto  per  invenz ione ,  per  l a  par te 

in  cu i  s i  ammette i l  so f t ware  a ques to  t ipo  d i  p r ivat iva) 157.  

§ 3.3 - Registrazione e requisiti 

I l  p r imo reg ime moderno d i  reg i s t raz ione  s i  fa  r i sal i re  a 

Napoleone che l o  in t rodus se  per  tu te l are  i  se ta iol i  d i  L ione 

dal l ’ im i taz ione  de i  d i segn i  del l e l o ro tappezze r ie .  

Ques ta forma d i  protez ione ,  der ivata dal la  l eg i s l az ione  in 

tema d i  brevett i  per  invenz ione ,  è  caratte r i s t ica,  o rmai  da 

                                                

156 Per SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 127-128, «non si vede perché il principio del 
cumulo delle tutele, che è presentato come un principio generale dalle proposte (cfr. art. 100 pr. 
Reg. e art. 17 pr. Dir.) dovrebbe conoscere un’eccezione» in questo caso particolare. 
157 In particolare si veda sul punto DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai 
nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 67. 
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tempo,  d i  tu t t i  g l i  o rd inament i  europe i ,  ad  eccez ione  del  s i -

s tema f rancese 158.  La  mot ivaz ione  pr inc ipale  è da r ice rcar s i  nel  

vantagg io  d i  dete rm inare  con cer tezza i l  momento a par t i re 

dal  quale  decorre  l a  tu te la  e  conseguentemente  in  quel l o  d i  

pe rmette re  al l e  imprese  concorrent i  d i  o r ientare  i  p ropr i  com-

por tament i  su l  mercato.  

La reg is t raz ione consente ,  inol t re ,  d i  r i so l vere eventual i 

conf l i t t i  t ra  p iù  c reator i  autonom i  del  medes imo d isegno in  fa-

vore  d i  ch i  pe r  pr imo ha depos i tato  l a domanda d i  reg is t raz io -

ne .  E  cos ì  ben s i  comprende come, in  ques to  caso,  l a  scel ta 

del  l eg i s l atore  comun i tar io  d i  p revedere  la  reg is t raz ione ,  quale 

concreto  s t rumento  d i  tu te la  de i  d i segn i  e  model l i ,  s ia  s tata 

agevole  e  oppor tuna:  anche se ,  come vedremo, nel  Regola-

mento  su l  model l o  comun i tar io  questa scel ta  è  s tata al tre t tan-

to  oppor tunamente  “ temperata”  dal la  prev is ione  d i  una tu te l a , 

s ia  pu r  p iù  l im i tata (cont ro  l a  sola copiatu ra e  per  un  breve 

arco temporale) ,  pe r  i  model l i  comun i tar i  non  reg is t rat i ,  in  mo-

do da non lasc iare  del  tu t to  “ sguarn i te”  real tà  che i l  pubbl ico 

concretamente  percepiva come dotate  d i  un  valo re  che i l  

mercato r iconosce come tale e  che l eg is l ato re ha in teso  pro-

teggere  con la  d i sc ipl ina de i  model l i .   

                                                

158 Nell’ordinamento francese, infatti, l’unico effetto attribuito al deposito del disegno è dato dal 
sorgere in capo al depositante di una presunzione di titolarità. Si veda MONDINI, La direttiva co-
munitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 962 in nota. 
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Al  d i  fuor i  d i  ques t ’u l t ima ipotes i ,  la  reg i s t raz ione ,  c ioè  i l  

depos i to  con cer te  fo rmal i tà  in  un pubbl ico  reg i s t ro ,  rappre-

senta comunque la  fat t i spec ie  cos t i tu t iva del  d i r i t to  su l  nuovo 

d i segno o  model l o159 e  per tanto  ne  v iene  prev is to  l ’obbl igo dal -

l a  D i re t t iva.  Nel l ’o rd inamento i tal iano f ino  al l e  nov i tà  l eg is l at i -

ve  d i  cu i  s i  è  detto  l a  tu te la  veniva accordata g raz ie  al l a 

“brevettaz ione” ,  te rm ine  che è  s tato  cancel lato  dal  l eg i s l ato re 

naz ionale e  sos t i tu i to  con quel l o  d i  “reg is t raz ione”.  Ques ta 

mod i f ica,  seppur  d i  caratte re  te rm inolog ico,  è  s tata in tesa 

come pr imo segnale  d i  «al l ontanamento dal  s i s tema brevettua-

l e»160 e  «al l ineamento del  nos t ro  s i s tema al l a  te rm inolog ia del  

re s to  del  mondo» 161.  

Pe r  quanto  concerne  i l  contenuto  del l e  norme c i rca 

l ’ i s t i tu to  del l a  reg i s t raz ione ,  l a  D i re t t iva ind iv idua al l ’a r t .  2  

l ’ambi to  d i  appl icaz ione  del l e  d i spos i z ion i  in  essa contenute  a i  

d i segn i  e  model l i  pe r  cu i  è  s tata concessa o  domandata l a  re -

g i s t raz ione  pres so  gl i  u f f ic i  naz ional i  del l a  propr ie tà indus t r iale 

( in  I tal ia ,  l ’Uf f ic io  I tal iano B revett i  e  March i ) ,  o ,  l addove s ia  g ià 

i s t i tu i to  un  s i s tema d i  tu te la  sov ranaz ionale  t ra  s tat i  membr i  -è 

                                                

159 Vedi Dir. n. 98/71/CE, art. 3. Allo stesso modo, nel sistema italiano previgente, la brevettazione 
rappresentava il necessario presupposto per la tutela. Vedi art. 3, r.d. n. 1354/1941. 
160 Cfr. art. 20, d. lgs. n. 95/2001. Così GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla prote-
zione di disegni e modelli, cit., 887; GIUDICI, La protezione giuridica dei disegni e modelli, in Riv. 
dir. ind., 2001, III, p. 62.  
161 Così come negli altri ordinamenti, ora la parola “brevetto” viene riservata al mondo delle in-
venzioni, si veda DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e 
modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 65. 
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i l  caso  d i  Belg io ,  Olanda e  Lus semburgo- ,  al l ’o rgano prepos to 

da tale  s i s tema162.  

S i  not i  che  la  D i re t t iva,  in  os sequ io al l a  sua natu ra suss i -

d iar ia ,  l asc ia  l ibe r i  i  des t inatar i  d i  dec idere  mod i ,  fo rme e  cos t i  

del l a  procedura d i  reg is t raz ione  e  d i  r innovo163.  Agl i  S tat i  mem-

br i  è  anche lasc iata p iena l iber tà d i  organ iz zare  l e procedure 

d i  reg is t raz ione  come megl io  c redono:  l a  scel ta cons i s te nel l a 

pos s ib i l i tà  d i  fa r  p recedere  la  reg is t raz ione da un  esame pre -

vent ivo  del l ’Uf f ic io  competente  c i rca l a  suss i s tenza nel  d i segno 

e  model l o  depos i tato  de i  requ is i t i  d i  reg i s t rab i l i tà  ovvero  d i 

concedere  la reg i s t raz ione su l l a base  del l a mera regolar i tà 

fo rmale del l a  domanda,  r inv iando eventualmente 

l ’accer tamento del l a  val id i tà  ad  un  success ivo contenz ioso 

g iud iz ia r io .  La seconda sol uz ione ,  accol ta  dal  nos t ro  o rd ina-

mento  e g ià  caratte r i s t ica del  s i s tema i tal iano prev igente 164,  è  

                                                

162 La normativa trova altresì applicazione ai disegni o modelli registrati a norma di accordi inter-
nazionali con effetti nel territorio dello Stato membro (con la l. n. 60 /1987 è stata introdotta an-
che nel sistema italiano la possibilità di ricorrere al deposito internazionale dei disegni o modelli 
ornamentali, ai sensi della convenzione dell’Aia del 6 novembre 1925. Tale deposito, che può 
avvenire sia direttamente presso l’ufficio internazionale dell’OMPI a Ginevra, sia presso l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi, non determina tuttavia, il sorgere di una privativa sovranazionale ma 
gli effetti di una pluralità di depositi nazionali, ciascuno disciplinato dalla relativa legge e con ef-
fetti limitati al territorio del paese designato. Si vedano, UBERTAZZI, in Nuove leggi civili comm., 
1988, p. 557 e ss., per ampio commento a l. n. 60/1987 e MONDINI, La direttiva comunitaria sulla 
protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 963. 
163 Il sesto considerando della direttiva avverte, appunto, che gli Stati membri dovrebbero rima-
nere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione. 
164 Il procedimento di brevettazione era ridotto ad un mero controllo sulla regolarità formale del 
deposito, non avendo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la competenza per verificare la novità e 
l’originalità del modello. Cfr. SARTI La tutela dell’estetica, cit., p. 166; MONDINI, La direttiva co-
munitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 964. 
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del  re s to  l a  p iù  conforme al l e  es igenze  d i  celer i tà  del l a  proce-

dura man i fes tate  dal l ’ indus t r ia165.  

Sempre  r i spondente  al l a  por tata suss id iar ia  del l a D i re t t iva 

è ,  in f ine ,  l ’u l t imo paragrafo  del l ’a r t .  2  del l a D i re t t iva s tes sa, 

che ,  sos tanz ialmente ,  concede a i  des t inatar i  (c ioè  agl i  S tat i  

membr i )  l a  poss ib i l i tà  d i  p revedere  o  meno una tu tela  in ter ina-

l e al  d i segno o model l o nel  tempo che decor re  dal  momento 

del l a  pubbl icaz ione  del l a domanda s ino  al l a  conclus ione  del la 

procedura d i  reg i s t raz ione.  Al  r iguardo,  l a  l egge invenz ion i  g ià 

prevedeva l a  protez ione  provv iso r ia del l a  domanda d i  brevet-

to ,  da un  l ato  d isponendo che gl i  ef fe t t i  del  b revetto  decor ra-

no dal  momento in  cu i  l a domanda è  resa access ib i l e al  pub-

bl ico  (ar t .  4  l .  inv . ) ,  dal l ’al tro  e  soprattu t to  concedendo al  t i to -

la re  del l a  domanda access ib i l e  al  pubbl ico  la  facol tà  d i  do-

mandare  provved iment i  cautelar i  –  desc r iz ione ,  seques t ro ,  in i -

b i to r ia  –  in  sua d i fesa (c f r .  a r t .  83 -bi s  l .  i nv .  come mod i f icato 

dal  d .  l gs .  n .  198  del  1996 ) 166.  

Nel  L ib ro  Verde,  ausp icando una procedura d i  reg i s t ra-

                                                

165 Per SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 148, questa seconda soluzione sarà probabil-
mente preferita anche dagli ordinamenti nazionali che in precedenza applicavano la procedura 
di esame preventivo, sia perché la stessa si è rivelata poco convincente, sia perché la nuova so-
luzione corrisponde a quella prevista per il disegno o modello comunitario. Si noti che anche in 
materia di brevetti per invenzione il sistema di rilascio del brevetto previsto da sempre 
nell’ordinamento italiano è quello senza esame. Si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di dirit-
to industriale, III ed., Milano 2000, pp. 353-356.  
166 Per quest’ultima considerazione si veda MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giu-
ridica di disegni e modelli, cit., pp. 964-965. 
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z ione al  tempo s tesso  rap ida ed econom ica,  s i  p roponeva d i  

tu te l are ,  pe r  r idur re  al  m in imo l e spese  de i  r ich iedent i ,  f ino  a 

cento  d i segn i  conness i ,  at t raver so  un  solo at to  d i  reg i s t raz io -

ne 167,  e  cos ì  e ra anche prev is to  dal l ’a r t .  6  l .  mod .  dopo l a no-

vel l a  del  2001 168.  L ’ar t .  39  CPI  ogg i  prevede che con una sola  

domanda possa es se re ch ies ta la  reg i s t raz ione per  p iù  d i segn i  

e  model l i  pu rché des t inat i  ad  es sere  at tuat i  o  incorporat i  in  

oggett i  inse r i t i  nel l a  medes ima cl as se 169.  

I n f ine ,  in svar iat i  s i s tem i  eu rope i ,  t ra  cu i  i l  nos tro ,  l a reg i -

s t raz ione  confer i sce  al t re s ì  al  d i segno o model l o una presun-

z i one d i  v a l id i t à ,  nel  senso  che l ’onere  d i  d imos t rare  la  nul l i tà 

o  l a  decadenza del l a  pr ivat iva concessa spette rà a ch i  l a  im -

pugna,  e  l a  medes ima e f f icac ia è  at t r ibu i ta  dal  regol amento 

al l a  reg is t raz ione del  d i segno o model l o comun i tar io.  

L ’ar t .  31  CPI 170 dopo aver  sanc i to  che la  protez ione  de i  d i -

segn i  e  model l i  avv iene  att raver so  la  reg i s t raz ione,  ind iv idua i  

requ i s i t i  pe r  l a protez ione  s tes sa:  s i  t rat ta  del l a  nov i tà  e  del  ca-

                                                

167 Cfr. “Libro Verde” della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, cit., p. 242. 
168 Questa previsione era d’altra parte contenuta già nello stesso articolo, a seguito delle modifi-
che intervenute con l. n. 60/1987. In precedenza, invece, la legge modelli poneva il limite di cin-
quanta modelli e richiedeva che i modelli costituissero “un tutto o una serie omogenea”. 
169 Si intende la classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli formata ai sensi 
delle disposizioni di cui all’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 e successive modificazioni, rati-
ficato con l.22 maggio 1974, n. 348. 
170 Nello stesso senso sia la l. mod, che la direttiva. L’art . 5 n. 1, l. mod., a seguito delle modifiche 
apportate dal d. lgs. n. 95/2001, disponeva infatti che «possono costituire oggetto di registrazione 
i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale». Mentre l’art. 3, n. 2 della 
Direttiva n. 98/71/ CE recita: «I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed ab-
biano carattere individuale». 
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rat te re  ind iv iduale.  La sol uz ione ,  dunque,  accol ta  dal  l eg is l a-

to re  comun i tar io ,  e  fat ta propr ia  da quel l o  naz ionale ,  p revede 

la  tu te l a  solo  a segu i to  d i  una dupl ice  ver i f ica,  l a  pr ima r i -

guardante  la  nov i tà  del  d isegno o  model l o ,  l a seconda re lat i -

va al  suo “caratte re  ind iv iduale” .  

A ques ta sol uz ione s i  è  g iunt i  dopo mol tepl ic i  d i f f icol tà171 

dovute  i n  pr i mi s  al l a  necess i tà  d i  r inven i re  requ is i t i  che  faces -

se ro  da « f i l t ro  d i  una cer ta cons i s tenza al l ’accesso  al l a  tu te l a» ,  

cons iderata l ’ampiezza del l a  def in i z ione  g iur id ica d i  d i segno e 

model l o  e  l ’e te rogene i tà  del l e  fat t i spec ie  comprese  nel l a  s tes -

sa 172.  Una seconda d i f f icol tà  è r i su l tata dal l a volontà d i  o f f r i re ,  

almeno per  i l  d i segno o  model l o  comun i tar io ,  due t ip i  d i  tu te la :  

l ’uno t rad iz ionale ,  col l egato  al l a  reg i s t raz ione  presso  l ’Uf f ic io 

del l ’a rmon iz zaz ione  per  i l  mercato  in te rno d i  Al icante ,  d i  l unga 

durata ( f ino  a vent ic inque ann i )  e  con un  buon l ivel l o  d i  ce r -

tez za g iu r id ica,  l ’al t ro ,  sv incol ato  da ogn i  fo rmal i tà ,  d i  b reve 

durata (t re  ann i ) ,  e ssenz ialmente  des t inato  a i  p rodott i  con 

breve  durata d i  v i ta  su l  mercato ,  nascente  con l a d ivulgaz ione

                                                

171 Tra gli altri, per MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e model-
li, cit., p. 965, il compito del legislatore comunitario di individuazione dei requisiti appariva “parti-
colarmente delicato”. 
172 Si vedano MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
p. 965; SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 128. L’autore precisa che «Con la soppressio-
ne dell’operazione di etichettatura» della forma in “funzionale”, “estetica”, “artistica”, presente 
negli ordinamenti nazionali «la formulazione dei requisiti per le forme da tutelare è diventata più 
ardua, dovendo essere unitaria e trovare applicazione alla generalità delle possibili forme di pro-
dotti».  
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al  pubbl ico del l a  fo rma del  prodotto .  

Natu ralmente ,  l a  necess i tà  d i  fo rmulare  requ is i t i  val id i  pe r 

ent rambi  i  t ip i  d i  tu te l a  ha notevolmente  compl icato  i l  compi to 

su l  p iano tecn ico 173.  I n  ques ta s i tuaz ione  appar iva d i f f ic i l e  t ro -

vare una sol uz ione:  e ques to  sp iega perché è  ques ta una del l e 

par t i  del l a  D i re t t iva su  cu i ,  ne i  var i  te s t i  che  s i  sono sus segu i t i ,  

s i  è  reg i s t rato  i l  magg io r  numero d i  in te rvent i  d i  mod i f ica.  

I l  L ib ro  Verde 174 p revedeva che i l  d isegno o  model l o  pos -

sedesse  un  un ico requ i s i to ,  i l  cos iddetto  “caratte re  d is t in t ivo” . 

Nel  commento 175 s i  p rec isava,  però ,  che  l ’appl icaz ione  d i  que-

s to  requ is i to  avrebbe dato  l uogo ad  una doppia ver i f ica,  da 

condurs i  sempre  r i spetto  al l ’ ins ieme de i  d i segn i  e  model l i  not i  

agl i  spec ial i s t i  nel l a  Comun i tà:  quel la  del l ’as senza d i  d i segn i  o 

model l i  ident ic i  o  sos tanz ialmente  s im i l i  e  quel la  del l ’at t i tud ine 

del  d isegno o model l o in ques t ione  ad  es se re d i s t in to  dagl i  al t r i  

ad  opera del  consumatore per  l ’ impres s ione  v is i va globale  da 

es so prodotta.  Ques te  idee incont rarono una se r ie  d i  c r i t iche.  

La te rm inolog ia usata venne cr i t icata per  l a  confus ione che 

poteva c reare con i l  requ is i to  omon imo del  d i r i t to  de i  march i .  

                                                

173 Per seguire l’evoluzione del pensiero della Commissione può essere interessante confrontare le 
soluzione avanzate nel Libro Verde con quelle avanzate nelle proposte ufficiali, si veda SCOR-
DAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di re-
golamentazione comunitaria, cit., p. 128 e ss. 
174 Vedi art. 4 dell’avanprogetto di regolamento. 
175 Vedi Libro Verde, capitolo 5, punti 5.5.4 -5.5.9. 



 

 76  

L ’un ic i tà  del  requ i s i to  e ra cont raddetta dal la  doppia opera-

z ione  d i  ver i f ica sugger i ta  dal l o  s tesso  L ib ro  Verde,  che  faceva 

pensare  p iu t tos to  a due requ is i t i  d is t in t i .  C i  fu rono po i  ob iez ion i  

d i  natu ra teor ica mot ivate  dal la  suppos ta inadeguatezza del l a 

scel ta  d i  un  c r i ter io  non as sol u to ;  ob iez ion i  d i  natu ra pol i t ica, 

pe r  l e poss ib i l i  reaz ion i  de i  Paes i  te r z i ;  ed anche obiez ion i  d i  

natu ra l egale ,  cons iderato  i l  r i sch io  d i  contenz ios i  su l  p roblema 

d i  def in i re l a  ce rch ia d i  d isegn i  o model l i  avent i  r i l evanza.  

Ma e ra soprattu t to  i l  fat to  d i  aver  scel to  i l  consumatore 

come te rm ine  d i  r i fe r imento  per  l a seconda ve r i f ica ad es sere 

c r i t icata,  ausp icando la  magg ioranza degl i  osservator i  p iu t to -

s to  i l  r icor so al l a f igura del l o spec ial i s ta  in  d es i gn .  

La  Commis s ione ,  dopo approfond i ta  r i f l e s s ione ,  mod i f icò 

la  sua pos iz ione  nel l e  propos te u f f ic ial i .  Venne abbandonato 

cos ì  i l  “caratte re  d i s t in t ivo”  e  f inalmente  in t rodott i  i  due  requ i -

s i t i  del l a “nov i tà”  e  del l ’“ ind iv idual i tà” 176.  

I nd iv iduat i  i  requ i s i t i ,  l a Commiss ione  s i  t rovò d i  f ronte al -

l a  scel ta  d i  at t r ibu i re  caratte re as sol u to  o  re lat ivo  a i  medes im i , 

ed  in  par t icolare  d i  dec idere  se  fosse  megl io  cons iderare  la  to -

ta l i tà  del l e  forme conosc iu te  e  sv i l uppate  dal l ’uman i tà in tu t t i  i  

tempi  e  l uogh i ,  oppure  prendere  in  conto  solo  determ inate 

c l as s i  d i  fo rme,  ad  esempio  quel l e  d ivulgate  al l ’ in te rno d i  un 

                                                

176 SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle propo-
ste di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 128-129. 
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dato  te r r i to r io  e  durante  un  cer to  per iodo d i  tempo,  quel l e  no-

te  ad  una determ inata categor ia  d i  per sone,  oppure  che r i -

spondono a dete rm inate  cond iz ion i  ob ie t t ive .  

D i  f ronte  a ques te  es igenze  cont radd i t to r ie  l a  Commis s io -

ne  ha operato  una scel ta  tendente a m in im izzare  gl i  inconve-

n ient i  e a  mass im izzare i  vantagg i d i  ent rambi g l i  approcc i .  

Le  rag ion i  che  m i l i tano in  favore  d i  requ i s i t i  d i  caratte re 

re lat ivo  (nel  senso  che s i  è  detto)  der ivano dal la  cons ideraz io -

ne  che in  mater ia  d i  des i gn  spes so s i  r icor re  al l a  r ip resa d i  mo-

t iv i  e  s t i l i  appar tenent i  al  pas sato  e a cul tu re  esot iche  o  pr im i -

t i ve  r i spetto  al l a  nos t ra177.  Pe r  o f f r i re  una tu te l a  anche a ques te 

fo rme sembra dunque necessar io  «modulare  oppor tunamente 

l e  l im i taz ion i  temporal i  e  geograf iche  del l e  ante r ior i tà» 178,  i l  

che  non sarebbe consent i to  da un  requ i s i to  d i  caratte re  as so-

l u to 179.  Dal  punto  d i  v is ta  g iur id ico,  inol t re ,  i  requ i s i t i  d i  caratte -

re  re lat ivo  permettono al l e  imprese  d i  conf idare ,  con un  cer to 

                                                

177 Si è detto che è indispensabile tener conto di questi fenomeni positivi sia per la loro validità 
culturale sia per l’arricchimento delle scelte e del gusto dei consumatori. Cfr. SCORDAMAGLIA, 
La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamenta-
zione comunitaria, cit., pp. 130 e ss. Inoltre, l’esigenza di novità assoluta del trovato tecnico, in 
materia di invenzioni è in questo ambito meno evidente, presentando “il tesoro di forme accu-
mulato dall’umanità una notevole differenza strutturale rispetto allo stato della tecnica”. 
178 Così per SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nel-
le proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 131; in senso contrario, DI CATALDO – SARTI - 
SPOLIDORO, Riflessioni critiche sul Libro Verde, in Riv. dir. ind., 1993, I, p. 58, che notano che il de-
sign non si limita a riprendere pedissequamente forme del passato, ma le adatta alla struttura dei 
nuovi prodotti e dei gusti moderni, dando comunque vita a forme diverse dalle precedenti. Un 
regime di novità assoluta non sarebbe quindi d’ostacolo alla tutelabilità di forme del passato ria-
dattate. 
179 Cfr. la relazione alla proposta di Regolamento sub art. 6 e SCORDAMAGLIA, La nozione di «di-
segno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, 
cit., p. 130. 
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g rado d i  s icurezza,  su l l a  val id i tà  del l a  tu te la  l o ro  concessa.  I n -

fat t i ,  in  mate r ia  d i  d isegn i  e  model l i  ind iv iduare  l e ante r ior i tà  

inval idant i  non  sarebbe al t re t tanto  sempl ice ,  come per  l e  in -

venz ion i ,  cons ide rata l a  s te rm inata mole  d i  mate r iale  che  sa-

rebbe necessar io prendere in  cons ideraz ione 180;  con  ques te l i -

m i taz ion i ,  in  par t icol are ,  s i  r iduce i l  r i sch io  per  colu i  che  invo-

ca un  d i segno o  model l o cont ro  un  cont raf fat to re  d i  veders i  

oppos ta da ques t ’u l t imo una “obscure  pr io r  ar t” ,  os s ia 

un’ante r ior i tà  ind iv iduata a prez zo d i  af fannose  r ice rche in 

font i  l ontane nel  tempo o  nel l o  spaz io ,  p robabi lmente  del  tu t to 

ignota al  t i to l are ,  ma ut i l i z zab i l e  da par te  del  cont raf fat to re  

come arma per  s fugg i re  al l a  condanna.  

E s i s tono tu t tav ia  anche val id i  a rgoment i  a  favore  de i  re -

qu i s i t i  d i  caratte re  “as sol u to” .  Ta l i  requ i s i t i  favor iscono l o  sv i -

l uppo d i  d isegn i  e  model l i  o r ig inal i  r i spetto  al l ’at t iv i tà  d i  copia 

o  d ’ im i taz ione.  Po iché i l  d i segno o model l o sarebbe vulne rabi -

l e  r i spetto  a qual s ias i  anter io r i tà ,  solo  colo ro  che hanno sv i l up-

pato  i l  l o ro  d isegno o  model l o  in  v ia  autonoma godranno d i 

una rag ionevole garanz ia  che es so  s ia  val ido ( i l  term ine rag io-

nevole  t iene  conto del l ’ ipotes i  inel im inabi l e d i  r i su l tat i  ident ic i 

o  eccess ivamente  s im i l i  real iz zat i  casualmente in  v ia  autono-

                                                

180 Considerando alcuni settori, come quello dell’industria tessile, il compito sarebbe ancora più 
arduo. Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
p. 967.  
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ma).  Es s i  sono inol t re  un’arma cont ro  l ’appropr iaz ione  abus iva, 

da par te d i  des igner s  poco scrupolos i ,  d i  d isegn i  o  model l i  or i -

g inal i  sv i l uppat i  al  d i  fuor i  del  te r r i to r io  coper to  da requ is i t i  d i  

caratte re  re l at ivo :  anche se  a questo  inconven iente  i l  l eg i s l a-

to re  comun i tar io  ha ovv iato  prevedendo un  meccan i smo d i  r i -

vend icaz ione  del  model l o reg i s t rato  da soggetto  d iver so 

dal l ’autore o  comunque dal l ’avente  d i r i t to .  A l ive l l o  pol i t ico ,  

inol t re ,  e s s i  av rebbero  ev i tato  l ’ impress ione  che l ’Un ione  euro-

pea vogl ia  ch iuders i  al l ’ in terno dei  suo i  conf in i ,  non  r icono-

scendo alcun valo re a creaz ion i  p rodotte  in  al tre  aree  del  

mondo.  

Da u l t imo,  pr ima d i  pas sare  al l ’anal i s i  de i  s ingol i  requ is i t i  

e  ver i f icare  i l  caratte re  che i l  l eg i s l ato re  ha volu to  at t r ibu i re 

l oro ,  s i  not i  che  per  i l  cont rol l o  del l ’e s i s tenza e  del l a  conform i -

tà  de i  requ i s i t i  l a  data a cu i  fare  r i fer imento  è  quel la  d i  depos i -

to  del l a  domanda d i  reg is t raz ione 181 o ,  se  è  s tato  invocato  un 

d i r i t to  d i  pr io r i tà ,  l a data ante r iore  del l a  pr io r i tà182.  

                                                

181 Analogamente la data di riferimento in tema di invenzioni è quella di deposito della domanda 
di brevettazione.  
182 L’istituto del diritto di priorità è previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi e consente a co-
lui che intende depositare una domanda di disegno o modello (o di altra privativa) in una plurali-
tà di stati aderenti alla convenzione, di ovviare agli inconvenienti derivanti dall’impossibilità di 
provvedere al deposito di un’unica domanda. Depositata la prima domanda, gli viene dunque 
concesso un periodo di franchigia che per i disegni e modelli è di sei mesi, per provvedere al 
deposito negli altri stati. Le domande depositate entro tale periodo retroagiranno alla data del 
primo deposito.  
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3.3.1 - Novità e divulgazione 

Gl i  a r t t .  32  e  34  CP I  r iproducono r i spett ivamente  i l  te s to 

degl i  a r t t .  5 -bi s  e5 -quat er  del l a l egge model l i .   

A l  requ i s i to  del l a  nov i tà ,  cos ì  come era g ià  del ineato 

dal l ’  a r t .  6  del l a  d i re t t iva e  appunto dagl i  a r t t .  5 -bi s  e  5 -quat e r  

del l a  l egge model l i ,  s i  è  g iunt i  dopo l a  valu taz ione  del l e  sol u-

z ion i  o f fer te  dal l e  l eg is l az ion i  europee in  mate r ia.  Se  da un  la-

to  l ’un ico ed ovv io  requ is i to  comune a tu t t i  g l i  ord inament i  era 

appunto  quel l o  del l a  nov i tà ,  non v i  e ra tu t tav ia  un i fo rm i tà c i r -

ca i l  modo d i  in tender l a  «né  per  grad iente ,  né  per  r i fer imento 

spaz iale»183.  A lcun i  ord inament i  accogl ievano i l  s i s tema del la  

cos iddetta nov i tà  assol u ta,  secondo i l  quale l e  anter io r i tà ,  o -

vunque d ivulgate  pr ima del la  domanda,  nel  Paese  o  al l ’e s tero ,  

togl ievano nov i tà  al  d i segno o  model l o.  Al t r i  o rd inament i  op-

tavano invece per  un reg ime d i  nov i tà  re lat iva,  l im i tando nel l o 

spaz io  o  nel  tempo lo  spett ro  del l e ante r io r i tà  da prendere in 

cons ideraz ione  a i  f in i  del l a  formulaz ione  del  g iud iz io  d i  nov i tà .  

Quanto  po i  al  grado d i  d i f fe renz iaz ione  r i spetto  al l e  anter io r i tà 

r i l evant i ,  se  in  alcun i  s i s tem i  c i  s i  accontentava,  in  sos tanza, 

che  i l  d isegno o  model l o  fos se  d ive r so r i spetto  a quanto  g ià 

                                                

183 Così MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
965. 
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conosc iu to  (nov i tà  es t r in seca) 184,  al tr i  r ich iedevano un  quid  

p l ur i s  rappresentato  in  mol t i  cas i  da l l a  presenza d i  un  dete rm i -

nato  cont r ibuto  c reat ivo  da par te del  suo  autore  (o r ig inal i -

tà) 185.  

Del  re s to  non s i  è  mancato d i  so t tol ineare  come, anche 

nel  nos t ro  o rd inamento naz ionale  prev igente ,  l a  valu taz ione 

del  requ is i to  del l a  nov i tà  non fos se del  tu t to  agevole  e  come 

le  pos iz ion i  del l a  dott r ina e  g iu r i sprudenza fos se ro  cont ras tant i .  

La  l eg i s l az ione  i tal iana in  tema d i  d isegn i  e  model l i  o rnamenta-

l i  accogl ieva in fat t i ,  med iante  i l  r inv io  al l a l egge invenz ion i ,  in 

par t icol are al l ’ar t .  14  l .  inv . ,  un reg ime d i  nov i tà  as sol u ta,  in te -

sa come d ive rs i tà  del  model l o  non solo  dal l e  anter io r i tà  e f fe t -

t i vamente  conosc iu te  o  conosc ib i l i  dal  creatore ,  ma da tu t te 

quel l e  d ivulgate  pr ima del la  data d i  depos i to  o  d i  p r io r i tà ,  an-

che se  s i  ammetteva,  in  te rm in i  p iut tos to  gener ic i  e  imprec i s i ,  

che  ques to  requ i s i to  dovesse  es sere  in teso  in  senso «meno r igo-

roso  che nel  campo del l e invenz ioni  e  de i  model l i  d i  u t i l i tà»186.  

                                                

184 Anche in Italia parte della giurisprudenza ha sostenuto la necessità della sola novità estrinseca 
per la validità di un diritto di brevetto per modello, si veda Cass. 4 febbraio 1987 n. 993, in Giur. it., 
1988, I, p. 856, in merito ad un nuovo tipo di tessuto. Contra, si veda DI CATALDO, L’imitazione 
servile, cit., p. 137 che ritiene questa interpretazione in contrasto sia con “l’aggancio testuale” , 
sia con i principi generali del diritto della proprietà industriale. 
185 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 965. 
Per una dettagliata panoramica delle soluzioni adottate nei diversi paesi si rinvia a BENUSSI, Dise-
gno e modello ornamentale in diritto comparato, p. 28. 
186 Se, infatti, nel caso delle invenzioni, l’eccezione è limitata alle esposizioni ufficiali o ufficialmen-
te riconosciute, ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928, per i modelli ornamentali la deroga 
si estende alla divulgazione avvenuta in qualsiasi tipo di esposizione purché ufficiale o ufficial-
mente riconosciuta. (cfr. art. 18-bis del r.d. n. 1354/1943).Così GRECO-VERCELLONE, Le invenzioni 
e i modelli industriali,cit., p. 407; MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di di-
segni e modelli, cit., pp. 971-972; SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, cit, p. 98, 
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I n  dott r ina s i  era peral tro  anche sos tenuta una noz ione d i  nov i -

tà  re l at iva,  almeno nel  senso  che « i l  requ i s i to  del l a  nov i tà  va 

in teso  in  te rm in i  re lat iv i ,  nel  senso che sono d i s t ru t t ive  del l a 

nov i tà  solo  l e anter io r i tà  che s i  col l ocano nel l o s tesso  se t to re 

merceolog ico,  o  in  se t to r i  v ic in i » 187 ed anche la  g iur i sp rudenza,  

in  apparente  cont ras to  con i l  dato normat ivo ,  g ià  da tempo 

re lat iv iz zava nel  medes imo senso  i l  requ i s i to  del l a  nov i tà  in  ma-

te r ia  d i  model l i  o rnamental i ,  sos tenendo che l ’ indag ine  doves -

se  svolgers i  con esc lus ivo  r i fe r imento  al l o  spec i f ico  se t to re 

merceolog ico in te ressato  e  a quel l i  v ic in i  e ,  comunque,  in  te r -

m in i  as sa i  meno r igoros i  che  per  l ’ invenz ione  indus t r iale 188.  

Ta l vol ta ,  qu ind i ,  i l  requ i s i to  in  esame ven iva valu tato  in 

te rm in i  meno r ig id i  che  sembravano accontentar s i  d i  una “no-

v i tà  at tenuata” ,  ammettendo la  protez ione  del l e  forme «che 

r ip rendono l inee  e  mot iv i  g ià  u t i l i z zat i  in  se t to r i  merceolog ica-

mente  d iver s i »189;  o  «che real iz zano l a combinaz ione  armon ica 

                                                                                                                                          

secondo cui la novità veniva valutata in termini solo “apparentemente” meno rigidi. 
187 Si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, III ed, cit., p. 482. 
188 Si è ritenuto comunque che questa conclusione avesse una base testuale nel combinato di-
sposto degli artt. 5 l. mod. e dell’art. 4 del regolamento di esecuzione, dai quali si ricaverebbe 
«che l’esclusiva accordata dai brevetti per disegni e modelli ornamentali riguarda soltanto i pro-
dotti indicati nella domanda e che non osta alla brevettabilità di un certo prodotto l’esistenza di 
anteriorità relative a prodotti di genere diverso» Così Trib. Monza, 12 giugno 1971, in Giur. ann. dir. 
ind., 1972, p. 126. 
Si disse anche che non occorreva che i disegni o modelli presentassero una completa diversità 
dai precedenti in quanto «una novità assoluta non appare giustificabile per forme estetiche che 
non recano in sé una forte impronta di individualità»: si vedano Cass. 4 agosto 1965, n. 1869 in Dir. 
aut., 1966, p. 113, Trib. Milano 14 settembre 1981 in Foro Pad., 1981, I, p. 267. 
189 Cfr. Trib. Milano, 22 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind., 1973, p. 1234; e ancora Trib. Monza, 12 
giugno 1971, ivi, 1972, p. 126. 
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d i  so l uz ion i  g ià  note  nel  se t to re»190;  ovvero  «che cons is tono nel -

l a  r ie laboraz ione  or ig inale d i  tem i c l as s ic i  del  pas sato»191.  La  

nov i tà ,  pe r  al t r i  ancora,  doveva es se re  cons iderata re lat iva in 

rappor to  al  se t to re  merceolog ico e as sol u ta sot to  i l  p ro f i l o  ge-

ograf ico- ter r i to r iale 192.  

La  D i re t t iva sembrerebbe ora esc ludere  l ’ idea che la  no-

v i tà  debba in tender s i  come as sol u ta,  s ia  sot to  i l  p ro f i l o  merce-

ol og ico,  s ia  sot to  quel l o  te r r i to r iale 193,  in  par t icol are  per  ques to 

secondo aspetto  su l l a  base  del  r i l ievo  che,  se  fos se  s tata ac-

col ta  una noz ione  d i  nov i tà  as solu ta,  l e  imprese avrebbero 

cor so  i l  cont inuo r i sch io  d i  veder s i  oppor re ,  con e f f icac ia inva-

l idante ,  d i segn i  d ivulgat i  o  reg is t rat i  in  qualche remoto paese , 

ovvero  d i f fu s i  in  un  recente passato ,  ma d i  cu i  i l  mercato  ha 

o rmai  completamente perduto  i l  r ico rdo;  es sa inol tre ,  come

                                                

190 Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1989, in Giur. ann. dir. ind., 1990, p. 177; Trib. Milano, 17 luglio 1986, 
ivi, 1986, p. 622. 
191 Cfr. App. Milano, 24 settembre 1991, in Giur. ann. dir. ind., 1991, p. 704; Trib. Bologna, 16 mag-
gio 1974, ivi, 1974, p. 551 
192 Si veda in dottrina MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit., p. 81; in giuri-
sprudenza, in materia di novità relativa al settore merceologico, si veda App. Milano 15 novem-
bre 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3268.  
Le creazioni potevano differire nell’aspetto da quelle anteriori in misura non assoluta, ma dove-
vano differire dalla forma standardizzata dei prodotti del settore merceologico cui appartene-
vano in misura sufficiente. Si veda Trib. Roma 21 maggio 1979 in Giur. ann. dir. ind., 1979, n. 1196 
“dove è stata esclusa la presenza della novità in quanto trattatasi di idea diffusa nel settore, sulla 
base della comune esperienza di vita”. 
193 Si vedano DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e model-
li”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 68, per cui «nella nuova normativa è 
presente una disciplina più soft, che esclude la novità assoluta»; per MONDINI, La direttiva comu-
nitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 967: «La Direttiva accoglie una nozio-
ne di novità solo apparentemente assoluta, ma in realtà relativizza il requisito, escludendo dal 
novero delle anteriorità rilevanti tutte quelle sconosciute, o presumibili tali, dagli esperti che 
all’interno della Comunità operano nel settore dei prodotti cui il disegno verrebbe associato». 
A fondamento di questa scelta sembrano esservi le ragioni già indicate supra. 



 

 84  

pu re  è  s tato  r i l evato ,  ha cercato  d i  r idur re  eventual i  inconve-

n ient i  « in t roducendo un  g rad iente  m in imo d i  d i f fe renz iaz ione 

necessar io  per  af fe rmare  la  nov i tà  d i  un  d i segno o  model l o:  so -

l o  ant ic ipaz ion i  ident iche  o  quas i  ident iche  d is t ruggono la  no-

v i tà» 194.  

Dunque,  l a  D i re t t iva al l ’a r t .  4  (e  l ’ar t .  5  bi s  in t rodotto  nel -

l a  l egge model l i  dal  d.  l gs .  n .  95 /2001 ,  cos ì  come i l  cor r i spon-

dente  ar t .  32  CP I )  fo rn i sce  l a  noz ione  d i  nov i tà  sancendo che 

un  d isegno o  model l o  è  nuovo,  se  ante r io rmente  al l a  data d i 

p resentaz ione  del la  domanda d i  reg i s t raz ione ,  ovvero  al l a  da-

ta d i  p r io r i tà ,  non sono s tat i  d ivu lgat i  model l i  o  d isegn i  ad  es so 

ident ic i .  Pe r  nov i tà  s i  in tende per tanto  l ’as senza d i  d ivulgaz io -

ne  del  d isegno o model l o ,  d ivulgaz ione  che v iene del ineata in 

te rm in i  d i  access ib i l i tà  al  pubbl ico 195.  

La  noz ione d i  d ivulgaz ione 196 è data dal l ’a r t .  34  CP I ,  g ià 

ar t .  5 -quat e r  del la  l egge model l i ,  in t rodotto  con i l  d .  l gs .  n 

95/2001 ,  che  r ip roduce l ’ar t .  6  del l a d i re t t iva,  a i  sens i  del  qua-

le  un  «d i segno o  model l o  s i  cons idera d ivulgato  se  è  s tato

                                                

194 Così SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 131. 
195 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti 
di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 68. 
196 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 967, 
critica l’utilizzo di questo termine «perché sembra alludere non all’insieme dei fatti distruttivi della 
novità, ma alla sola divulgazione del disegno o modello ad opera del suo creatore in data ante-
riore al deposito».  
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pubbl icato  a segu i to  d i  reg is t raz ione  o  al t r iment i ,  ovvero  espo-

s to ,  u sato  in  commerc io o  in  al t ro modo reso  pubbl ico» .  I n  ba-

se  al l a  s tes sa norma,  inol t re ,  non tu t t i  i  d i segn i  e  model l i ,  co-

munque e  ovunque d ivulgat i ,  hanno caratte re  d i s t ru t t ivo  del l a 

nov i tà ,  ma solo  quel l i  che ,  al l ’epoca del la  presentaz ione  del la 

domanda (ovvero  del l a  pr io r i tà)  potevano « rag ionevolmente 

es se re  conosc iu t i  dagl i  ambient i  spec ial i z zat i  del  se t to re  in te -

ressato ,  operant i  nel l a  comun i tà,  nel  cor so  del l a  normale  at t i -

v i tà  commerc iale»197.  Af f inché l e  ante r io r i tà  cos ì  c i rcoscr i t te  

as sumano concreta por tata inval idante ,  s i  è  detto ,  devono,  a i  

sens i  del l a  norma in  esame, es se re s tate  d ivulgate ,  os s ia  rese 

pubbl iche.  Secondo l a D i re t t iva,  ques to  può avven ire  anz i tu t to 

a segu i to  del l a pubbl icaz ione del la domanda d i  reg is t raz ione 

da par te del  competente  u f f ic io  che ,  i scr ivendo l ’oggetto  del  

depos i to  nel  re lat ivo  reg i s t ro ,  consente  a ch iunque d i  p render -

ne  conoscenza.  L ’ord inamento i tal iano pur  prevedendo come 

regola generale  l ’ immed iata pubbl icaz ione  del la  domanda,  

concede al  t i to l are  l a  facol tà  d i  mantenere  i l  depos i to  in  re -

g ime d i  segreto per  un cer to per iodo d i  tempo198.  

                                                

197 SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 755 ritiene 
“sintomatica” questa nozione di divulgazione secondo cui… non assumono rilievo le pubblica-
zioni dei disegni o modelli derivanti da fatti che non potevano ragionevolmente essere conosciu-
ti.  
198 L’art. 10, comma 1, l. mod. stabilisce che la domanda di brevetto sia posta a disposizione del 
pubblico immediatamente dopo il deposito. Il richiedente ha però la facoltà di escludere la ac-
cessibilità per un periodo non superiore a dodici mesi. 
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Pe r  quel  che  r iguarda i  fat t i  t ip icamente  idone i  a  rendere 

pubbl ica l ’ante r io r i tà ,  s i  devono prendere  in  cons ide raz ione  la 

presentaz ione  del  d isegno o  model lo  in  una f ie ra,  l a  sua pub-

bl icaz ione  in un  catal ogo,  l a  sua offe r ta  pubbl ica a potenz ial i  

p rodutto r i  o  p iù  sempl icemente  l a  messa in  vend i ta  su l  merca-

to  del  p rodotto  incorporante  i l  d isegno o  model l o.  Ul te r ior i  

mod i  pos s ib i l i  d i  d ivu lgaz ione ,  sono,  po i ,  l ’ in segnamento del  d i -

segno o  model l o  in  ques t ione  in  una scuola profes s ionale ,  op-

pure  la  sua presentaz ione in  uno spettacol o  te lev i s ivo .  È  in f ine 

ovv iamente  da cons iderare  come d ivulgato  al  pubbl ico  un  d i -

segno o model l o d i  dom in io pubbl ico 199.  

Pe r  quanto  concerne  l a  presenza d i  ante r ior i tà ,  non d i -

s t ru t t ive  del l a  nov i tà  s tes sa,  l a  nuova d i sc ipl ina ind iv idua una 

se r ie  d i  cas i200 su cu i  occor re so f fe rmar s i .  

I nnanz i tu t to ,  s i  veda ancora i l  comma 1  del l ’a r t .  34  CPI , 

g ià  ar t .  5 -quat e r  del la  l egge model l i .  I l  l eg is l ato re  esc lude dal  

novero  del l e ante r ior i tà  inval idant i  «g l i  event i  che  non possono 

rag ionevolmente  esse re  conosc iu t i  dagl i  ambient i  spec ial i z zat i  

del  se t to re  in teressato  operant i  nel la  Comun i tà nel  corso  del l a

                                                

199 Si pensi, ad esempio, a forme di prodotti divenute banali o tradizionali; a reperti archeologici; 
ad opere d’arte pura o applicata non più protette dal diritto d’autore; a disegni o modelli che 
appartengono alla cultura o al folklore di nazioni o gruppi etnici, cfr. SCORDAMAGLIA, La nozio-
ne di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione co-
munitaria, cit., p. 135. 
200 Di questi casi, alcuni sono nuovi e interessanti, altri meno, come osserva DI CATALDO, Dai vec-
chi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secon-
do il nuovo regime, cit. p. 68.  
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normale at t iv i tà  commerc iale» .  Ques ta norma non è l ontana 

dal l ’as se t to  ante r io re ,  anche se  compor ta al cune d i f f icol tà  in -

te rpre tat ive.  E ssa s i  appl ica,  probabi lmente ,  quando un  d i se -

gno o  un model l o ,  creato  da un  d es igner  operante  al l ’ in te rno 

del l ’Un ione Eu ropea,  ha de i  precedent i  so lo in  ambi t i  ter r i to r ia-

l i  as sol u tamente  l ontan i  o comunque in mercat i  d i s tant i  da 

quel l o  del  p rodotto  o de i  prodott i  a  cu i  i l  d i segno o model l o 

ver rà  as soc iato 201.  

D’al t ra  par te ,  pe rò ,  s i  è  osservato  che in  presenza d i  

un’ant ic ipaz ione  p iena e  prec i sa in un’al tra  par te  del  mondo 

sarà probabi lmente  d i f f ic i l e  d i re  che  gl i  ambient i  spec ial iz zat i  

del  se t to re  in te res sato  non ne  fos sero  a conoscenza.  Soprattu t -

to  se  s i  cons ide ra i l  r i fer imento  al l e conoscenze ,  real i  o presun-

te ,  «degl i  ambient i  spec ial i z zat i  operant i  nel l a  comun i tà nel  

se t to re  per t inente» ,  conoscenze  che s i  e s tendono potenz ial -

mente ,  pe r  e f fe t to  del l ’ in te rnaz ional i z zaz ione  de i  mercat i  e  de i  

modern i  mezz i  d i  comun icaz ione ,  al l ’ in tero  te r r i to r io  mond iale.  

Dov ranno cons ide rar s i  ante r ior i tà  inval idant i ,  a  t i to lo  esempl i -

                                                

201 Per l’interpretazione seguita, cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di 
disegni e modelli, cit., p. 968 e DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi 
“disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 70 che osserva 
come in materia di invenzioni viga il principio assolutamente opposto: qualunque anteriorità rea-
lizzata in qualunque parte del mondo, purché accessibile al pubblico, è distruttiva della novità. 
La spiegazione viene ravvisata nel fatto che il mondo dell’estetica è molto più frammentato del 
mondo della tecnica; e, soprattutto, nel fatto che dal punto di vista economico, gli interessi che 
portano alla diffusione delle innovazioni tecnologiche sono ben più consistenti ed hanno 
un’efficacia maggiore di quanto non accada sul fronte dell’estetica; qui le novità si muovono in 
maniera complessivamente forse meno completa e meno rapida. 
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f icat ivo ,  quel l e  d ivulgate  nel  cor so d i  f ie re  ed  espos iz ion i  d i  

una cer ta impor tanza svol tes i  in  paes i  ex t racomun i tar i ,  quel l e 

pubbl icate  su  r i v is te  spec ial iz zate  s t ran ie re  d i s t r ibu i te  anche 

nel l ’Un ione ,  ovvero  d i f fu se  med iante  t rasm i ss ione  te lev i s ive  o 

at t raver so in te rnet .  Su l l a base  d i  ques ta in te rpre taz ione  del la 

norma,  s i  dovrebbe al l o ra r i tenere che,  quando s i  u t i l i z z ino  mo-

t iv i  d i  al t r i  mond i  e/o  d i  al t r i  tempi ,  l a  nov i tà  sus s is te  pu rché v i  

s ia  un m in imo d i  adattamento o d i  mod i f icaz ione 202.  

Anal iz zando,  o ra,  i l  secondo comma del l o  s tes so  ar t icolo , 

sembra venga qu i  cod i f icata una regola che probabi lmente 

v igeva anche pr ima203,  in  quanto  r icavabi l e  dal la  d i sc ipl ina 

del l e invenz ion i204.  L ’ar t .  34 ,  comma 2  CPI ,  g ià  ar t .  5  quat e r ,  

comma 2 ,  l .  mod . ,  sanc isce che « i l  d i segno o  mod el l o non s i  

cons id era reso access i bi l e a l  pubbl ico  per  i l  so l o f at t o  d i  e sse -

re  s t at o  r i v e l at o  ad  un  t e rz o sot t o v i ncol o  espl i c i t o o  i mpl ic i t o 

d i  r i serv at ezz a» .  

                                                

202 A questa conclusione giunge DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuo-
vi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 70 che tuttavia 
ritiene che “un minimo di adattamento o di modificazione” fosse già richiesto anche 
nell’applicazione della normativa previgente. In giurisprudenza  si veda, ad esempio, Trib. Firenze 
18 agosto 1978, in Giur. ann. dir. ind.,1979, n. 1148, a proposito del c.d. intreccio di Vienna, utiliz-
zato come elemento decorativo per tessuti e pelli; Cass. 28 ottobre 1983, n. 6382, ivi, 1983, n. 
1604, a proposito di maniglie realizzate con elementi decorativi tratti dall’arte classica. Si vedano 
anche Trib. Milano 27 febbraio 1989, ivi, 1989, n. 2484, e App. Milano 24 settembre 1991, ivi, 1991, 
n. 2704. 
203 In giurisprudenza questa norma è stata applicata in riferimento ad un modello d’utilità dalla 
Pret. Milano, ord. 23 luglio 1988, in Giur. ann. dir. ind., 1988, 709 e ss. 
204 Così GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 
888; DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requi-
siti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 68. La disciplina delle invenzioni è applicabile 
anche ai modelli, in virtù del richiamo dell’art. 1 l. mod., lasciato invariato dalla riforma. 
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A ta l e  d ispos iz ione  s i  at t r ibu i sce  comunemente  la  f inal i tà 

d i  sal vaguardare  l e  at t iv i tà  d i  p rogettaz ione  e  d i  sper imenta-

z ione del  des i gner ,  che normalmente  s i  avvale del l a  col l abora-

z ione d i  terz i ,  d ipendent i  o  ind ipendent i .  In  e f fe t t i ,  se  l a  d ivul -

gaz ione  a cos to ro  precludesse l a success iva pos s ib i l i tà  d i  reg i -

s t ra re  i l  d i segno o  i l  model l o ,  i l  c reatore  s i  t roverebbe cos t re t to 

a l avorare in  as sol u ta autonom ia e  i so l amento 205.  

Un’ ipotes i  d i  non d ivulgaz ione as solu tamente  nuova,  ad -

d i r i t tu ra ind icata come “ l ’ innovaz ione  p iù  s ign i f icat iva del  

nuovo tes to in  tema d i  nov i tà” 206,  è  poi  quel l a  prev i s ta  dal  te rzo 

comma del l ’ar t .  34  CP I ,  g ià  5 -quat e r  l .  mod . ,  che  sanc isce  i l  

p r inc ip io  per  cu i  l a  d ivulgaz ione  del  d i segno o  model l o  ad  o-

pera del l ’autore ,  del  suo  avente  causa,  ovvero  ad  opera d i 

te r z i ,  non  preclude l a  poss ib i l i tà  del l a  success iva val ida reg i -

s t raz ione  del  d i segno o  model l o ,  pu rché es sa avvenga ent ro 

dod ic i  mes i  dal  momento d i  tal e  pred ivulgaz ione :  in  al t re  paro-

l e ,  s i  p revede un  “per iodo d i  graz ia”  del l a du rata d i  un  anno 

ent ro  i l  quale  la  d ivulgaz ione  ad  opera del l ’autore  non ha e f -

fe t t i  inval idant i .  

                                                

205 Si vedano: MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, 
cit., p. 970 e VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, III ed, cit., pp. 340-341, in cui si 
dice, che, in materia di invenzioni, la necessità di assoluta segretezza dell’invenzione entra in 
conflitto con le esigenze di sperimentazione, pertanto a salvaguardia di tali esigenze si ritiene 
che non vi sia perdita della novità quando l’invenzione venga comunicata a terzi sotto vincolo di 
segreto. 
206 Così per DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i 
requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 71; MONDINI, La direttiva comunitaria 
sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 971. 
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Ques ta norma non rappresenta in  real tà  una nov i tà  asso-

l u ta,  dato  che una regola d i  questo  t ipo ,  ancorché d iver sa-

mente  del im i tata,  ha sempre  avuto  un  suo spaz io  ne i  s i s tem i 

brevettual i ,  anche a l i ve l l o  convenz ionale ,  almeno l im i tata-

mente  al l a  c.d.  espos iz ione  in  f iera,  e  c ioè  con l im i t i  oggett iv i  

che l o  scor rere del  tempo ha reso  sempre  meno g ius t i f icabi l i 207.  

Ques ta norma v iene cos ì  incont ro  a fo r t i  es igenze  d i  pro-

tez ione  a favore  degl i  auto r i  che  “avver t i tamente  o  inavver t i -

tamente” d i f fondano immagin i  o not i z ie  del l e l oro  opere ,  de i  

l oro  d i segn i ,  de i  l oro  model l i ,  p r ima del  depos i to  del l a  doman-

da d i  reg i s t raz ione ,  e  consente  al  t i to l are  del  d i segno o  model -

l o  d i  valu tare  l e  probabi l i tà  d i  successo  del l a  nuova fo rma su l  

mercato pr ima d i  procedere  al l a  sua reg is t raz ione ;  come tal e , 

anch’es sa as sume una s ign i f icat iva valenza s i s temat ica,  sem-

pre  nel l a  prospett iva d i  una tu te la del  valore  che concreta-

mente  la fo rma rappresenta su l  mercato .   

La norma permette  d i  ind iv iduare , inol t re ,  una ser ie  d i

                                                

207 Tuttavia in materia di invenzioni il legislatore europeo non ha finora mai proposto una regola 
che conceda all’inventore un generale periodo di grazia, ma l’idea che la disciplina brevettuale 
europea avrebbe tutto da guadagnare dall’introduzione di una regola del genere è assai diffu-
sa, vedi sul punto le considerazioni di W. CORNISH, Intellectual property, IV ediz., London 1999, p. 
181 e ss., ed ora, da noi, di GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano 2001, p. 82. 
Al contrario, nel sistema statunitense viene da sempre concesso all’inventore un periodo di grazia 
“piuttosto generoso” di un anno: si vedano D. CHISUM, On patents, New York- San Francisco, 
Chapter 6, e R.P. MERGES, Patent Law and Policy, II ediz., Charlottesville, 1997, p. 283 e ss. Si noti, 
inoltre, che l’AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) ha, 
già da qualche tempo, elaborato la proposta di introdurre un periodo di grazia di 12 mesi, si ve-
da a tal proposito: www.aippi.net ed in particolare la pagina dedicata al seminario AIPPI svoltosi 
a Ginevra il 29 ed il 30 gennaio 2004, riguardante la previsione del periodo di grazia all’art. 9 del 
Substantive Patent Law Treaty, attualmente in corso di elaborazione. 
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fat t i  che  non tol gono nov i tà  al l a  success iva reg is t raz ione:  s i  

cons ider ino  non solo  l a  pred ivulgaz ione  propr iamente  detta,  

ad  opera del  c reatore  o  del l ’avente  d i r i t to ,  ma anche l a co-

mun icaz ione  del  d i segno o  model l o da par te  d i  ter z i ,  se  avve-

nuta su l l a  base  d i  in fo rmaz ion i  o  at t i  del  c reatore  o avente d i -

r i t to  ed  al t res ì  l a  d ivulgaz ione  provocata da un  compor tamen-

to  doloso  d i  te rz i ,  come nel  caso d i  fu r to ,  d i  sp ionagg io indu-

s t r iale  o  d i  v io l az ione  d i  segreto  da par te  d i  un  d ipendente.  

Sembra per tanto  che s i  possa sos tenere  che qual s ias i  d ivu lga-

z ione del  d i segno o  del  model l o  che  pos sa in  qualche modo,  

d i re t tamente o ind i re t tamente ,  es sere  col l egata al  creatore o 

al l ’avente  d i r i t to ,  s ia  in idonea a togl ie re  nov i tà  al l a  fo rma re -

g i s t rata ent ro l ’anno success ivo .  

Un’ul te r iore  ipotes i ,  nuova,  è  quel la ,  del  quar to  comma, 

in  cu i  l ’access ib i l i tà  del  model l o  al  pubbl ico  è  s tata real i z zata,  

ne i  dod ic i  mes i  p recedent i  l a data d i  presentaz ione del la do-

manda,  at t raverso  un  abuso ne i  conf ront i  del l ’auto re  del  d i se -

gno o model l o  o  del  suo avente  causa.  È  un’ ipotes i  che r icalca 

mol to  da v ic ino  l ’abuso  ev idente  del l ’ar t .  47  CPI :  anche l a  no-

v i tà  del l ’ invenz ione  v iene  in fat t i  “ sal vata”  quando la  pred ivul -

gaz ione  è  avvenuta per  un  abuso ev idente  a i  dann i  

del l ’ inventore ,  ma in  ques to  caso i l  te rm ine  è  d i  se i  mes i .  S i  è 
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os servato  che tu t tav ia  ques ta d isc ipl ina pot rebbe r ive lar s i  in 

concreto  poco impor tante 208.  

I n f ine ,  ancora in  mater ia  d i  nov i tà ,  s i  not i  che  i l  g iud iz io 

d i  nov i tà  è  un  g iud i z io  d i  sos tanz iale ident i tà  o  non ident i tà  del  

model l o con c iascuna del l e ante r ior i tà  prees is tent i209.  

I n  r i fe r imento  a ques to  g iud i z io  d i  ident i tà  i l  l eg i s l ato re 

prec isa,  al l ’ar t .  32  CPI ,  g ià ar t .  5 -bi s  l .  mod . ,  che l ’ ident i tà  t ra 

i l  model l o del l a  cu i  val ida reg i s t raz ione  c i  s i  in te r roga e  un 

model l o ante r iore  non è  esc lusa dal la  presenza d i  “dettagl i  i r r i -

l evant i ” .  Può sembrare  una prec isaz ione  scontata:  tu t tav ia  

ques ta ind icaz ione  spec i f ica del  l eg i s l ato re  è  da cons ide rars i  

oppor tuna.  S i  è  presentato ,  in fat t i ,  un  probl ema analogo in 

mate r ia  d i  march i  pe r  cu i  s i  ha sempre  cont raf faz ione  in  pre -

senza d i  march i  ident ic i  pe r  prodott i  ident ic i ,  senza che s i  es i -

ga l a  presenza d i  un r i sch io  d i  confus ione.  E  da quando ques ta 

norma è s tata in ser i ta  i l  p roblema se  l ’ ident i tà  s ia  solo  to tale 

ed  assol u ta o  compat ib i l e  con la  presenza d i  dettagl i  (d ive rs i  

ma)  i r r i l evant i ,  è  problema r ipetu tamente  r iemerso ,  p robabi l -

                                                

208 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti 
di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 69. L’autore nota che la differenza, forse più ap-
pariscente, tra questa norma e quella in materia di invenzioni, sta nella mancanza dell’aggettivo 
“evidente” parlando di “abuso”, il che sembra comunque poco significativo, visto che «non si è 
mai capito quale fosse il senso esatto di questo aggettivo». 
209 Le anteriorità devono essere poste a confronto con il nuovo disegno o modello isolatamente 
ciascuna dall’altra, senza che le si combini in un mosaico unitario. Una regola di questo tipo vie-
ne comunemente affermata in tema di invenzioni, affermandosi poi che il “mosaico” viene inve-
ce preso in considerazione ai fini del giudizio di originalità. Si veda DI CATALDO, Dai vecchi “dise-
gni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuo-
vo regime, cit. p. 72. 



 

 93  

mente  senza rag ione,  perché,  « l ’unica id ea ragionev ol e  è  che 

l ’ id ent i t à  s i a compat i bi l e con d ett ag l i  d i ve r s i  ma i r r i lev ant i»210.  

Res ta da prec isare  quale  s ia  l a  l inea d i  demarcaz ione  t ra 

i  “dettagl i  i r r i l evant i ”  e  i  “dettagl i  r i l evant i ” .  Nel l a  propos ta d i  

D i re t t iva s i  era detto  che per  pote r  af fe rmare la  nov i tà  d i  una 

fo rma sarà su f f ic iente  «una mod i f icaz ione  sens ib i l e d i  una d i -

mens ione ,  o  del  colore ,  o d i  un’al t ra  caratte r i s t ica fo rmale ,  o 

anche d i  un’appl icaz ione  senza mod i f iche  su  un  prodotto  d i -

ver so  da quel l o  che  incorporava l a  fo rma precedente»211.  

Ques t ’ ind icaz ione  non è  s tata r ip resa nel  te s to  f inale  varato 

dal  l eg is l ato re  comun i tar io ,  d i re i  oppor tunamente:  sembra in -

fat t i  l og ico r i fa r s i  anche qu i  al l a  percez ione  del  pubbl ico ,  nel  

senso  che saranno da r i tenere  i r r i l evant i  l e  mod i f iche  che non 

solo  non inc idono su l l ’ impres s ione  generale ,  ma che i l  pubbl i -

co  non cogl ie  neppure come tal i ,  os s ia  che s fuggono o  passa-

no inos servate  al l a  percez ione del  consumatore  in formato.   

                                                

210 A questa considerazione giunge DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai 
nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. pp. 72-73.  
211 La ripresa di caratteristiche formali, anche senza alcuna variazione, può talvolta costituire 
un’operazione di design degna di tutela. Si pensi alle applicazioni di opere pittoriche note su un 
tessuto. Viene comunque auspicata una precisazione testuale per coprire con certezza questa 
possibilità da SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela 
nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 135. 
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3.3.2 - Il carattere individuale 

I l  secondo requ i s i to  d i  val id i tà  del la  reg i s t raz ione ,  prev i -

s to  ogg i  dal l ’a r t .  33  CPI ,  è  s tato  in t rodotto  nel l ’o rd inamento i -

ta l iano dal l ’a r t .  5 - t e r  del  d .  l gs .  n .  95 /2001 ,  E sso  è  def in i to  con 

l ’espres s ione  “caratte re  ind iv iduale” 212 e  sus s i s te  in  un  d isegno 

o  model l o  «se  l ’ impres s ione generale  che susc i ta 

nel l ’u t i l i z zato re  in formato d i f fe r i sce dal l ’ impres s ione  generale 

susc i tata in  ta l e  u t i l i z zato re»  da qual s ias i  d isegno o  model l o 

ante r io re 213.  

I n  sede d i  s tesura del  L ib ro  Verde e  del l a  D i re t t iva,  i l  l eg i -

s l ato re ,  consc io  del l a  necess i tà  d i  so t topor re  i l  d i segno o  i l  

model l o nuovo ad  una “seconda prova”  a i  f in i  del l a  sua tu te la ,  

ha c ioè r i tenuto  d i  dovere  ident i f icare  ques to  u l ter io re  e lemen-

to  nel l a  capac i tà del  d isegno o model l o d i  d i f fe renz iar s i  agl i  

occh i  del  consumatore ,  in  modo suf f ic ientemente  qual i f icato ,  

da ogn i  al t ro d isegno e  model l o noto .  In  ques to  modo,  l a nor -

ma m ira  ad  esc ludere  dal l ’accesso  al l a  protez ione  tu t t i  i  d i se -

gn i  e  model l i  che ,  pur  d i f fe renz iandos i  r i spetto  a i  d isegn i  e  a i 

model l i  g ià  not i ,  su sc i t ino  comunque,  nel  consumatore  in fo r -

                                                

212 Cfr. supra a proposito dell’elaborazione, in sede comunitaria, di questo requisito. 
213 Si deve intendere per modello anteriore: «qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato 
prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi una 
priorità, prima della data di quest’ultima». 
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mato,  pe r  l e  som igl ianze  con quest i ,  una sensaz ione d i  de j a 

v u 214.  

È  s in  d ’ora ev idente  i l  rad icale  mutamento r i spetto  al l a 

noz ione  prev igente  nel l ’o rd inamento i tal iano che ind iv iduava 

nel l ’e spress ione  “spec iale ornamento”  i l  c r i te r io per  l a  proteg-

g ib i l i tà  del  model l o  o rnamentale 215.  Dal  dettato  l eg i s l at ivo  r i su l -

ta  l a  to tal e  ind i f fe renza d i  una caratte r i z zaz ione  del l e  fo rme 

cons iderate  in  term in i  d i  ornamenta l i tà ,  dato  che i l  “caratte re 

ind iv iduale” ,  pu r  senza esc ludere  quel l ’e lemento ,  non l o  evoca 

m in imamente 216.  

Non è mutata,  invece,  l a d i f f icol tà in te rpre tat iva 

nel l ’ in tendere l a fo rmulaz ione del la  norma,  al l o ra come ogg i.  

I nnanz i tu t to  l a  norma fa espres so  r i fe r imento 

al l ’ “ impress ione  generale” ,  «non es igendo né  consentendo 

un’anal i s i  d i  dettagl io».  I l  dato  tes tuale  propone qu ind i  un  c r i -

te r io  l e  cu i  conseguenze  in terpre tat ive  non sono fac i l i  da pre -

f igu rare e ,  cos ì  tal uno al l ’ indomani  del l ’ent rata in  v igore  del l a

                                                

214 Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
972. 
215 Il vecchio art. 5 prevedeva che potessero costituire oggetto di brevetto per disegni o modelli 
ornamentali i nuovi modelli atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento. 
Si veda DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i 
requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 73, che osserva, peraltro, che la presen-
za del criterio dello “speciale ornamento” è rimasta inavvertita almeno fino alla fine degli anni 
Settanta. La giurisprudenza, in buona parte delle sentenze dell’epoca, tendeva a ritenere che 
l’unico requisito di brevettabilità fosse la novità.  
216 In dottrina si è osservato che questo requisito altro non sia che un carattere distintivo, riferito, 
però, all’utilizzatore informato e non al consumatore medio, come avviene in generale in materia 
di confondibilità e di segni distintivi, così in VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, IV 
ed, cit., p. 59.  
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nuova d i sc ipl ina ha immaginato  che l ’ impres s ione  generale  a-

v rebbe por tato  probabi lmente  in  cer t i  cas i  ad  un  ampl iamento 

del l ’a rea d i  reg i s t raz ione  ed  in  al t r i  ad  una res t r i z ione 217.  G ià 

da quanto  s in  qu i  r i fer i to ,  l a  norma mos t ra  l a  sua potenz iale 

ambigu i tà ,  e s sendo i l  f ru t to  d i  un  compromesso  fra  ch i  des ide-

rava mantenere  al ta  l a  sogl ia  d i  tute l ab i l i tà  e  ch i  per  cont ro 

voleva abbassar la218.  

A lcun i  autor i  par tendo dal l ’ in terpre taz ione “del  canone 

del l ’u t i l i z zato re  in formato”  sono g iunt i  a  r i tenere  v i  s ia  un  “ in -

nal zamento del l a  protez ione” ,  quando s i  cons ider i  che  ques to 

soggetto  s ia  capace d i  fo rmar s i  un’ impress ione generale  d iver -

sa sol tanto  quando i l  d isegno o model l o poss iede una conf igu-

raz ione  par t icolarmente  innovat iva r i spetto  agl i  or ientament i  

s t i l i s t ic i  p recedent i .  E  in  dott r ina,  chi  ha espres so  una mot ivata 

pre fe renza per  ques ta impos taz ione  ha r i l evato  come solo  r i -

ch iedendo un  cer to  g rad iente  d i  or ig inal i tà  es te t ica s i  pot reb-

be coord inare  la  nuova normat iva, che  confe r i rebbe un  mo-

nopol io  l im i tato  nel  tempo,  con i l  d iv ie to  d i  im i taz ione  serv i l e 

                                                

217 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti 
di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 74. 
218 Sull’ambiguità del dettato legislativo, cfr. VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 
IV ed, cit., p. 59; RICOLFI, La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza, 
cit., p. 1663. 



 

 97  

confusor ia ,  pos ta invece a protez ione  del la  fo rma del  p rodotto 

senza l im i t i  d i  tempo 219.  

È  però  ev idente come ques ta sol uz ione rappresent i  una 

fo r zatu ra,  che  cont radd ice tu t ta  l ’ impos taz ione  s is temat ica 

data dal  l eg i s l ato re comun i tar io ,  perché accantona propr io l e 

es igenza d i  tu te l a  de i  valo r i  d i  mercato  del l a  forma che s tanno 

al l a  base  del l a  nuova d isc ipl ina (e  ogg i  rappresentano,  in  ge-

nerale ,  uno degl i  ass i  por tant i  del  Cod ice) .  L ’un ica sol uz ione 

compat ib i l e  con ques ta impos taz ione  pare  dunque quel la  che , 

al l ’oppos to ,  ha ravv i sato  nel  nuovo c r i ter io  una sogl ia  d i  ac-

cesso  al l a  tu te la  non par t icolarmente  severa 220,  sos tenendo 

ques ta conclus ione  con una se r ie d i  a rgomentaz ion i :  innanz i -

tu t to  per  l a  scel ta  del l ’u t i l i z zato re  in fo rmato come parametro 

d i  r i fer imento ;  pe r  l e  in tenz ion i  del  l eg i s l ato re  comun i tar io ,  e -

spresse  ne i  l avor i  p reparator i  e  nel la  l e t te ra del la  norma,  cos ì  

come fo rmul ata nel  tes to  f inale 221;  pe r  l a prev i s ione secondo 

                                                

219 In questo senso, FLORIDIA, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in AA.VV., Diritto 
industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit., pp. 280-281. Per RICOLFI, La nuova disciplina 
dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza, cit., p. 1663, si tratta di opinione degna di no-
ta, sia per l’indubbio rilievo delle ragioni addotte a suo favore si perché chi l’ha formulata ha par-
tecipato ai lavori della Commissione che ha redatto l’articolato del d. lgs. n. 95/2001.  
220 In dottrina si vedano: MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e 
modelli, cit., p. 974 e ss.; GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni 
e modelli, cit., p. 889; SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea 
del design, in AA. VV., Segni e forme distintive, Milano, 2001, pp. 249 e ss. e spec. a p. 252.  
221 Se, infatti, nell’ultima proposta di Direttiva si prevedeva che l’impressione generale suscitata 
dai disegni in conflitto dovesse differire “in modo significativo”, nel testo finale quest’ultimo inciso 
è stato tuttavia eliminato, con l’espressa finalità di abbassare il gradiente di diversità necessario 
per la valida registrazione. Si noti, tuttavia che nel tredicesimo considerando è rimasto, nonostan-
te le richieste di espunzione avanzate dal Consiglio, il riferimento alla necessità che 
l’accertamento del carattere individuale del disegno o modello sia fondato su una “chiara” dif-
ferenza tra l’impressione generale dei disegni o modelli in conflitto. Questo apparente contrasto, 
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cu i  nel  valu tare  la  suss i s tenza d i  ques to  requ is i to  s i  deve  tener 

conto  del  «margi ne  d i  l i bert à d i  cui  l ’at t ore  benef ic i a  nel  rea-

l i z z are  i l  d i segno o mod el l o»222,  p rev is ione  ques t ’u l t ima che ac-

centua « l ’al l argament o v er so  i l  bas so  del l e  f o rme t ut e l abi l i  

come mod el l o»223;  e  appunto  per  l a  magg io re  coerenza d i  tale  

sol uz ione  con “ le opz ion i  d i  ve r t ice”  del  l eg i s l ato re  comun i ta-

r io ,  che  pare  aver  volu to  adottare  un  approcc io  cos iddetto  d i  

mercato 224.  

Un  par t icol are  approfond imento ,  propr io  nel l a prospett i -

va del  ragg iung imento d i  un equ i l ibr io  d i  mercato  basato  su l l a 

cons ideraz ione  del  valore  concretamente  percepi to  del l e  for -

me,  mer i ta  propr io  l a prev i s ione  che cod i f ica la  dott r ina del l a

                                                                                                                                          

in cui si rispecchiano una volta di più i conflitti tra opposti interessi che hanno caratterizzato 
l’emanazione della Direttiva, sembra comunque potere essere utilizzato per impedire interpreta-
zioni del requisito che conducano a graduare eccessivamente verso il basso la soglia di accesso 
alla privativa. Si noti infine che, sempre nell’ottica di una attenuazione della severità del requisito, 
è stato eliminato dal testo definitivo l’inciso, contenuto nella prima proposta, secondo cui «ai fini 
dell’accertamento dell’individualità agli elementi comuni va attribuita in linea di principio mag-
giore rilevanza che alle differenze». Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuri-
dica di disegni e modelli, cit., p. 975. 
222 Cfr. art. 5-ter, comma 2, l. mod. 
223 In questo senso: GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e 
modelli, in Nuove leggi civ. comm., 2001,pp. 889-890 che precisa che la «conseguenza  necessa-
ria di questo allargamento consiste nella possibilità di registrazione di forme sia come modelli, sia 
come marchi». Si rimanda al capitolo IV; DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” 
ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 76; RICOL-
FI, La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza, cit., p. 1663; FLORIDIA, 
Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà intellet-
tuale e concorrenza, cit., pp. 280-281. 
224 Si rimanda alle osservazioni svolte supra al capitolo 3. Cfr. SARTI, Il sistema di protezione comu-
nitario dei disegni e modelli industriali, cit., p.755 e ss., secondo cui, il legislatore «consapevolmen-
te evita di ricalcare parametri di originalità elevati come quelli tipici delle protezioni brevettuali, 
per ricollegare la tutela più che alla manifestazione della creatività dell’autore alla percezione 
del pubblico ovvero all’apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso 
la comunità degli utilizzatori». 
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cos iddetta crowded  art 225,  g ià  accol ta  dal  s i s tema prev igente ,  

in  re laz ione  al l ’accer tamento del l a suss i s tenza del l o  spec iale 

o rnamento,  secondo cu i  ne i  se t to r i  in  cu i  conv ivono numeros i  

p rodott i  dal l e  fo rme s im i la r i  anche d i f fe renze  modes te  r i spetto 

al l e  fo rme prees is tent i  pos sono dare l uogo ad  un  val ido  model -

l o 226.  S i  è  in fat t i  os se rvato  che anche in  ques to  caso 

l ’ in terpre taz ione  d i  ques ta norma p iù  s i s temat icamente  cor re t -

ta  impone d i  r i tenere che essa in tenda r i fe r i r s i  s ia  al l a  l ibe r tà 

tecn ica,  d i  cu i  l ’auto re  può f ru i re  nel  momento in  cu i  p ropone 

d i  d ive rs i f icare una fo rma r i spetto  al l e  precedent i ,  s ia  al l a  “ l i -

be r tà es te t ica” ,  cons iderando i l  fat to  che “ la  press ione del  gu-

s to”  può rendere  d i f f ic i l e ,  in  se t to r i  a f fo l l at i ,  l ’al l ontanamento 

dal l e  fo rme prees i s tent i227,  ancora una vol ta  enfat i z zando la 

percez ione  del  pubbl ico  come elemento  cent rale 

del l ’equ i l ib r io  d ’ in teres s i  per segu i to dal  l eg is l ato re.  Né va d i -

ment icato  che comunque i l  caratte re  ind iv iduale deve suss i -

s te re ,  os s ia  che  comunque l ’ impress ione  prodotta dal la  nuova 

fo rma deve es se re  concretamente  percepi ta come d ive r sa da 

                                                

225 Vedi supra §3.1. 
226 Per la giurisprudenza anteriore alla novella del 2001, fra le altre App. Milano, 6 ottobre 1995, in 
Giur. ann. dir. ind., 1997, 123 e ss; Trib. Torino, 13 luglio 1995, ivi, 1995, 1136 e ss. e App. Milano, 24 
settembre 1991, ivi, 704 e ss. Per la giurisprudenza successiva Trib. Milano, 21 giugno 2007, in ma-
teria di orologi; Trib. Milano, 27 luglio 2005 (ord.) relativamente a disegni per camicie da uomo; e 
Trib. Roma, 12 febbraio 2003 (ord.), in Giur. ann. dir. ind., 2005, 146 e ss., 4791, relativa a un cola-
pasta. 
227 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 76. L’autore prevede che solo una rifles-
sione attenta che accompagni e commenti l’attività dei giudici “potrà dirci meglio quali sono le 
vie più ragionevoli per proporre un’interpretazione accettabile”. 
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quel l a generata da quel l e precedent i ,  cos icché è  sempre  al  

punto  d i  v is ta  del l ’u t i l i z zato re  in fo rmato (e  qu ind i  del  mercato) 

che  s i  deve fare  r i fe r imento  nel  valu tare  la  sus s is tenza del  re -

qu i s i to  d i  p rotez ione.  

P iù  che  d i  un  abbassamento del l a  sogl ia  d i  tu te l ab i l i tà ,  s i  

dov rebbe dunque par l are d i  un  adattamento d i  e ssa 

al l ’apprezzamento del  mercato ,  che  non r iguarda solo 

l ’es te t ica e  che dov rebbe consent i re  qu ind i ,  cont rar iamente  a 

quanto  avven iva in  precedenza,  l ’as t rat ta reg i s t rab i l i tà  anche 

del l e fo rme meramente g radevol i  (e  qu i  e f fe t t ivamente  s i  può 

par l a re  d i  abbassamento del l a  sogl ia) ,  ma soprattu t to  d i  quel -

l e  g ratu i te  o  arb i t rar ie  e  dunque pr ive  del  m in imo preg io  es te -

t ico 228.  In  e f fe t t i ,  in  coerenza con l ’approcc io  econom ico-

concor renz iale  del l a  mater ia ,  anche fo rme volu tamente  bru t te 

o  sconcer tant i  dov rebbero  r i tener s i  tu te l ab i l i ,  pe rché,  provo-

cando i l  consumatore ,  pot rebbero  godere  d i  un  cer to  successo 

su l  mercato 229.  

Conforme a tale  or ientamento,  secondo cu i  l a  d isc ipl ina 

in t rodotta nel  2001  av rebbe abbassato  l a  sogl ia  d i  accesso  al -

l a  protez ione ,è  anche la  g iu r i sp rudenza d i  mer i to  ogg i  magg io-

r i ta r ia :  s i  vedano,  t ra  l e al tre ,  alcune pronunce del  Tr ibunale d i  

                                                

228 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., pp. 959-
960. 
229 Cfr. Libro Verde, § 5.4.4.2, p. 61 e MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica 
di disegni e modelli, cit., p. 960. 
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Ud ine  e  d i  quel l o  d i  Napol i  secondo cu i  « l a  nuov a d i sc i pl i na … 

ha senz ’al t ro  r id ott o ,  e  non aument at o,  i l  grad o d i  or i g i nal i t à 

r ichi est o  per  accedere  a l l a  speci ale t ut e l a  che ora è  as s icu ra-

t a d al l a  regi s t raz i one  del  mod el l o»;  del  Tr ibunale  d i  Venez ia 

secondo cu i  «La nuov a normat iv a i nt rod uce una mod al i t à d i  

accesso  al l a  prot ez i one  non part ico l arment e  sev era,  che  s i  r i -

so l ve  i n  un  abbassament o d el l a  sog l i a d i  regi s t rabi l i t à del l e 

f o rme t ut e l ab i l i  come mod el l o[…] » ;  e ,  con magg iore  consape-

volezza del l a  reale por tata del l a  r i fo rma e del  suo caratte re 

market  o r ient ed  (ma anche del l ’equ i l ibr io  d ’ in te ress i  t ra  esc l u -

s ive  e  concor renza ad  es sa sot tos tante) ,  del  Tr ibunale  d i  M i la-

no secondo cu i  « i l  requi s i t o  del  ‘carat t e re  ind iv id ual e ’  prev i s t o 

d al l ’ar t .  33  D.Lgs .  10  f ebbrai o  2005 ,  n .30 ,  appare  meno pre -

gnant e  r i spet t o a quel l a  v e ra e  propr i a pot enz i al i t à  d i  f ar  e -

v olv e re  i l  gust o  r ichi est a d al l a  normat i v a prev i gent e  (cos ì  d o-

v end o i nt erpret ars i  i l  requi s i t o  del l o  ‘ speci al e  ornament o’ ) ,  

s icché l ’ambi t o  d el l e  f orme t ut e l ab i l i  r i su l t a  ampl i at o  a t ut t e 

quel l e  che  present ano una or i g inal i t à  est et ica che pos sa d a 

sol a  o r ient are l e  scel t e  d ’acqui s t o  de l  consumat ore  f i nale .  Tut -

t av i a  l a necess i t à d i  garant i re  comunque l a  concor renz a i m-

pone al l ’ i nt erpret e una r igorosa v alut az i one d el  l i mi t e  d i  pr i v a-

t iv a at t r i bui t o »230.   

                                                

230 Cfr. Trib. Udine, ord. 28 gennaio 2002, in Giur. it., 2002, 1662 e ss.; Trib. Napoli, 24 giugno 2004, 
(ord.); e Trib. Napoli, 23 dicembre 2004 (ord.); Trib. Venezia, ord. 31 agosto 2005; Trib. Milano, ord. 
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Detto  ques to ,  pe r  pote r  g iungere  a r i su l tat i  non  equ ivoc i 

e  per  ev i tare  cos ì  d i  r imette re  ogn i  valu taz ione 

al l ’apprezzamento soggett ivo  del  g iud ice ,  può r i su l tare  in  ta-

l un i  cas i  oppor tuno condur re  mate r ialmente  i l  g iud iz io  su l  ca-

rat te re  ind iv iduale  del  d i segno o  model l o anche tenendo con-

to  d i  indag in i  demoscopiche,  ovvero  med iante  regole  d i  e spe-

r ienza g iur i sp rudenz ial i  del  tu t to  anal oghe a quel l e d i  cu i  s i  

se rve  la  g iur i sp rudenza in  tema d i  segn i  d is t in t iv i231:  anche se  in 

dott r ina un  s im i l e  cr i te r io  d i  g iud iz io è  s tato  c r i t icato  in  re laz io -

ne  al l ’ inoppor tun i tà  d i  adottare  requ i s i t i  d i  accesso  al l a  pr iva-

t iva «s ign i f icat ivamente  impern iat i  su i  c r i ter i  d i  confond ib i l i tà 

t ra  prodott i »  e ,  dunque,  « t ip ic i  del l a d i sc ipl ina repres s iva del l a 

concor renza s l eale  e  d i  quel l a in  tema d i  march i »232.  

                                                                                                                                          

10 novembre 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- 
Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 145, p. 211; Trib. Bologna, 21 giugno 2010, inedita. 
231 Così suggerisce MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e mo-
delli, cit., p. 974. In tema di segni distintivi si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto indu-
striale, III ed., cit., pp. 197-198: La giurisprudenza consolidata afferma che il giudizio vada dato 
tenendo conto dell’impressione di insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare. «In parti-
colare si dice che ai fini dell’accertamento della confondibilità si deve procedere all’esame 
comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata di-
samina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, me-
diante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. Tuttavia, alla fa-
se per così dire “intuitiva” della valutazione, dovrà accompagnarsene una di controllo, che non 
potrà prescindere da un esame più analitico delle somiglianze e delle diversità, anche solo per 
accertare quali elementi debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo. Su questa base 
il giudizio finale di impressione avrà più solido fondamento». 
232 Cfr. GHIDINI, Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale, in Riv. dir. ind.,1995, I, p. 81. Per 
quanto concerne la cumulabilità con la disciplina dei segni distintivi, si rimanda al capitolo IV. 
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3.3.3 – L’utilizzatore informato 

Ai  sens i  del l ’a r t .  33  CPI  i l  g iud iz io d i  d i f fe rente  impress ione 

generale  va condotto  su l l a base  del l ’ impres s ione 

del l ’u t i l i z zato re  in fo rmato,  f igu ra che,  quando è  s tata in t rodot-

ta  con l a  d i re t t iva del  1998 ,  nonos tante  l e  ind icaz ion i  a  l ive l l o 

comun i tar io ,  r i su l tava p iu t tos to  imprec i sa233.  Tu t tav ia  l a  scel ta ,  

qual e  parametro  d i  r i fe r imento ,  del l ’u t i l i z zato re  del  p rodotto  in 

cu i  è  incorporato  i l  d i segno o  model l o ,  appar iva coerente  con 

i l  pecul ia re  approcc io  al l a  mate r ia  del l a  D i re t t iva:  se  in fat t i  e s -

sa in tendeva,  in  u l t ima anal is i ,  tu te lare  i l  “valo re  econom ico” 

del l ’aspetto  es te r iore  del  prodotto ,  d iven iva inev i tab i l e  che  la 

sua mer i tevolezza dovesse  es se re  valu tata a l ive l l o  d i  mercato ,  

come capac i tà d i  colp i re  g l i  occh i  del l ’u t i l i z zato re  e  d i  susc i -

tarne  l ’at tenz ione 234.  Al t re t tanto  coerente  con i l  suddetto  ap-

procc io  è  condur re  un  s im i l e  g iud iz io  non med iante  un  esame 

m inuz ioso  ed  anal i t ico  del l e  s ingole  d i f ferenze ma su l l a  base 

del  “colpo d ’occh io” ,  in  os sequ io  a quel l o  che  è ,  inev i tab i l -

                                                

233 Per SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle 
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 144 e ss., solo una giurisprudenza copiosa 
potrà precisarla cosi come è avvenuto, in materia di invenzioni, per la nozione altrettanto ideale 
di “uomo del mestiere”. Essa sembra tuttavia realizzare un giusto equilibrio tra l’esigenza di tener 
conto dell’impressione dell’utilizzatore del prodotto, nei confronti del quale il valore commerciale 
della forma va misurato, e l’esigenza di una sufficiente informazione per apprezzare il valore in-
novativo di un design, che può non risultare evidente di primo acchito. 
234 Così il Libro Verde, 5.5.6.2, p. 75 e SCORDAMAGLIA, Il Libro Verde della Commissione CE sulla 
tutela giuridica dei disegni e modelli industriali, in Foro It., 1994, IV, p. 357.  
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mente ,  i l  comune approcc io  del  consumatore  al l ’aspetto  del  

p rodotto .  

L ’ ident i tà  d i  ques ta persona,  s i  d iceva,  pot rà var iare  in 

funz ione  del  se t to re merceolog ico in  ques t ione ;  comunque do-

v rà necessar iamente  t rat tar s i  d i  un u t i l i z zato re  del  p rodotto  e 

pos sedere ,  almeno in par te ,  l ’ in fo rmaz ione  e l ’e sper ienza d i 

d es i gn  posseduta dal l ’esper to 235.  I n  dott r ina s i  è  cos ì  ravv isato  

l ’u t i l i z zato re  in formato ne  « i l  des t inatar io  del  p rodotto» ,  che 

«poss i ed e una conoscenz a medi a de l  set t o re  merceol ogico d el  

prod ott o  i n quest i one »236;  e ,  ant ic ipando l ’o r ientamento,  con-

d iv i s ib i l e ,  che ogg i  s i  s ta  consol idando in  g iu r i sprudenza,  in co-

l u i  che  fa  par te  d i  un  pubbl ico  « in fo rmato e  rag ionevolmente 

avveduto» ,  ma non cer to d i  spec ial i s t i 237.  

Non s i  t rat ta  dunque d i  un  operatore  profess ionale  come 

i l  des i gner  de i  prodott i  cu i  iner i sce i l  d isegno o model l o ,  né  d i  

un  consumatore  med io :  pe r  u t i l i z zato re  in fo rmato s i  deve  p iu t -

tos to  in tendere ,  come ha in e f fe t t i  r i tenuto la  g iu r i sprudenza, 

un  consumatore  f inale ,  in teressato  al l a  fo rma del  prodotto  per 

                                                

235 La Commissione ha precisato che, relativamente al settore merceologico di riferimento, 
“l’utilizzatore informato” potrà essere, in un caso, la massaia per prodotti venduti in supermarket, 
o, in un altro, l’operatore economico specializzato per prodotti sofisticati o ad alto contenuto 
tecnologico. Si veda SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua 
tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 144-145. 
236 MONDINI, La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, cit., pp. 974-975 
237 GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., a p. 
889 e DALLE VEDOVE, Dal modello ornamentale all’industrial design, in Dir. Aut., 2001, 334 e ss. e 
spec. alle pp. 339-340; e GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., p. 247. 
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avere  matu rato  esper ienza al  suo  ut i l i z zo238,  ovvero  che abbia 

cont inua esper ienza nel l ’u t i l i z zo  del  p rodotto239,  e  con ancor  

magg io re  prec i s ione  un  consumatore  che abbia un’attenz ione 

super io re al l a med ia e  che «ut i l i z z a mat er i al ment e  i l  prod ot t o 

nel  quale  è  appl i cat o  o  i ncorporat o i l  d i segno o  mod el l o »  e  « i l  

cu i  g rad o d i  at t enz i one  e  not ev ol ment e  super i o re  a l l a  medi a,  

i n  quant o  non ent ra  occas i onal ment e  i n  cont att o  con i  p rod ot -

t i  d i  un  cert o  set t o re  ma s i  t iene  cost ant ement e  i nf o rmat o su l l e 

carat t er i s t iche  d ei  prod ott i  e su l l ’evo l uz i one  dei  medes i mi »240.  

Nel l o  s tesso  senso  s i  è  anche espres sa la  g iur i sp rudenza 

comun i tar ia ,  che  ha a sua vol ta  af fe rmato che « l ’aggett ivo 

‘ i nf ormat o’  sugger i sce  … che,  senz a es se re  un  proget t i s t a  o  un 

espert o t ecnico,  l ’ut i l i z z at o re  conosce i  v ar i  d i segni  o  mod el l i  

e s i s t ent i  nel  compart o d i  r i f er i ment o,  d i spone d i  un  cert o grad o 

d i  conoscenz e  quant o  agl i  e lement i  che  quest i  d i segni  o  mo-

d el l i  comport ano d i  regol a,  e,  a  causa d el  suo i nt e res se  per  i  

                                                

238 Così per Trib. Milano, ord. 3 marzo 2004; Trib. Venezia, ord, 23 dicembre 2003; Trib Roma, ord. 
27 febbraio 2004; Trib. Roma, ord. 26 marzo 2004.  
239 Cfr. Trib. Milano, ord. 4 maggio 2004; nello stesso senso anche Trib. Bologna, 23 aprile 2009… 
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da una recentissima e ancora inedita pro-
nuncia del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2010. 
240 Così per Trib Venezia, 13 luglio 2005 in Foro Italiano 05/3503; nello stesso senso anche Trib. Ve-
nezia, 20 ottobre 2006, (ord.), 2007, 5109, 427 e ss.; Trib. Milano, 13 luglio 2006, secondo cui 
l’utilizzatore informato «non è il consumatore medio … bensì, nell’ambito del settore di mercato in 
esame, il consumatore capace di cogliere le differenze che normalmente sfuggono 
all’acquirente fornito di una conoscenza media dei prodotti»;  
Trib. Bari, 1° dicembre 2004 (ord.), che ha chiarito che «utilizzatore informato di un modello è il de-
stinatario del bene, cioè il consumatore finale che sia normalmente interessato alla forma dei 
prodotti in questione, ovvero il consumatore sensibile all’estetica dei beni di consumo». 
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prod ott i  i n  quest ione ,  d à prov a d i  un  g rad o d ’at t enz ione  re l a-

t iv ament e e l ev at o  quand o l i  ut i l i z z a» 241.  

§ 3.4 - Le esclusioni dalla tutela 

L ’ar t .  36  CPI  prevede l ’e sc l us ione  dal la  tu te la  d i  que i  d i -

segn i  e  model l i  che ,  pu r  presentando i  requ is i t i  necessar i  per  l a 

reg i s t raz ione ,  hanno caratte r i s t iche  par t icol ar i .  S i  t rat ta  d i  ve re 

e  propr ie  eccez ion i  al  s i s tema s in  qu i  del ineato ,  che  r iguarda-

no l e  forme con valenza esc lus ivamente  funz ionale e  l e cos id -

dette  forme d i  in terconness ione .  

La rat i o  d i  ques te  esc l us ion i  va r icercata nel  tentat ivo  del  

l eg i s l ato re  comun i tar io  e  naz ionale  d i  ev i tare  in  capo al  t i to l a-

re  un  monopol io d i  l unga durata su un’ idea innovat iva242.  

3.4.1 - Le forme tecnicamente necessarie 

L ’ar t .  36 ,comma 1 ,CP I  p revede che «non pos sono cost i t u i -

re  oggett o  d i  regi s t raz i one  come d i segni  o  mod el l i  quel l e  ca-

rat t e r i s t iche  d el l ’aspet t o  del  p rod ot t o  che sono d et ermi nat e 

uni cament e  d al l a  f unz i one  t ecnica d el  prod ot t o  s t es so » . 

D’al t ra  par te ,  l ’ar t .  40  CPI  consente  la  reg i s t raz ione  come d i -

segno o model l o ,  in  presenza natu ralmente  de i  requ i s i t i  d i  no-

                                                

241 Si veda in particolare Trib. CE, 22 giugno 2010, T- 153/08. 
242 Così anche per GALLI-BOGNI, I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunica-
zione ed innovazione, cit., 6 e ss.; cfr. anche GALLI, L’attuazione della Direttiva comunitaria sulla 
protezione di disegni e modelli, cit., p. 894. 
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v i tà  e  caratte re  ind iv iduale ,  anche d i  fo rme brevettab i l i  come 

model l o d ’u t i l i tà .  

Detto  ques to ,  l ’ in terpre taz ione  del l ’a r t .  36  CPI  (g ià  ar t .  7 -

bi s ,  comma 1  l .  mod. ) ,  sugger i ta  dal l e  ind icaz ion i  contenute 

nel  L ibro  Verde 243 non  può esc ludere  la  reg i s t raz ione  d i  tu t te  l e 

fo rme dotate  d i  valore  funz ionale ,  ma i l  d iv ie to  opererà esc lu -

s ivamente  quando l ’aspetto  tecn ico pot rà essere  ragg iunto  so-

l o  at t raverso  una dete rm inata fo rma.  Quando c ioè l ’aspetto 

tecn ico,  espres s ione  d i  un  concetto innovat ivo ,  può s tare solo 

al l a  base  d i  un’unica f orma ,  ques ta pot rà es se re  prote t ta sol -

tanto  come model l o d’u t i l i tà :  se  cos ì  non  fosse ,  in fat t i ,  s i  con-

segu irebbe una protez ione  d i  durata mol to  p iù  l unga (d i  vent i -

c inque ann i)  r i spetto  a quel la  prev i s ta  per  l a  monopol iz zaz ione 

del  concetto  innovat ivo at t raver so i l  brevetto  come model l o 

d ’u t i l i tà 244 (d i  d iec i  ann i ) .  S i  t rat ta  dunque del l e  cos iddette 

fo rme che s iano al  contempo ut i l i  ed  inderogabi l i .  I n  ques to 

senso ,  in  g iur i sp rudenza,  s i  è  r i tenuto  che la  conformaz ione  e -

s te r io re  d i  un  conten i to re  d i  un  l iquido des t inato  al l a  vapor i z -

zaz ione  potes se  es se re  val idamente reg i s t rata in  quanto  «non 

                                                

243 Cfr. Libro Verde, § 5.4.6.2, p. 62: «il disegno non può essere protetto se l’aspetto tecnico può 
essere raggiunto solo attraverso una determinata forma» e MONDINI, La direttiva comunitaria sul-
la protezione giuridica di disegni e modelli, cit., pp. 977-978. 
244 Così per GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, 
cit., p. 894. Cfr. anche AUTERI, La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di auto-
re e repressione della concorrenza sleale, cit., p. 251 che interpreta la norma nel senso di «esclu-
dere la protezione come modello soltanto nei rarissimi casi in cui per la realizzazione della stessa 
funzione il progettista non disponga di alcuno spazio creativo, o addirittura nel senso di escludere 
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es senz iale e  necessar ia  al l a  funz ione  att r ibu i ta  a l l ’oggetto  o  a 

s ingole par t i  d i  e sso» 245.  

V iceversa,  se l o  s tes so  concetto  innovat ivo può espl icar s i 

at t raver so p iù  fo rme (che s iano nuove e  dotate  d i  caratte re 

ind iv iduale)  sarà consent i to  i l  cumulo  d i  tu te la  ex  a r t .  40  CP I , 

senza peral t ro  che  la  protez ione  come d isegno model l o d i  una 

d i  tal i  fo rme possa precludere  l a  caduta in  pubbl ico  dom in io 

del l e  al t re ,  al l a  scadenza del la  protez ione  come model l o 

d ’u t i l i tà :  e  c iò  impl ic i tamente  presuppone che i l  caratte re  in -

d iv iduale  del l a  fo rma tu te lab i l e  (o  del l e fo rme tu te lab i l i )  non 

d ipenda –  o  non d ipenda esclus ivamente  –  dal l e  caratte r i s t i -

che  “ut i l i ” ,  non  monopol iz zab i l i  come tal i  o l t re  l a  du rata p iù  l i -

m i tata consegu ib i l e con l e pr ivat ive brevettual i .  

3.4.2 - Le forme di interconnessione 

I l  comma 2  del l ’ar t .  36  CP I  esc l ude dal l a tu te la  come d i -

segn i  o  model l i  l e  caratte r i s t iche  es te rne  del  p rodotto  «che 

d ev ono esse re  necessar i ament e  r ip rod ott e  nel l e  l oro  esat t e 

f o rme e  d i mens i oni  per  pot ere  consent i re  al  p rod ot to i n cui  i l  

                                                                                                                                          

dalla protezione soltanto le caratteristiche formali che costituiscono l’unico modo per realizzare 
una funzione tecnica».  
245 Trib. Milano, 13 luglio 2006; cfr anche Trib. Torino, 15 luglio 2008, che, in relazione al disposto di 
cui all’art. 8 del Reg. CE n. 6/2002 (e cioè, come si è detto, della norma corrispondente all’art. 36 
C.P.I. qui in discorso), ha ritenuto non meritasse di essere esclusa dalla registrazione come dise-
gno o modello una forma (che, oltre ad essere stata appunto registrata, corrispondeva ai disegni 
allegati ad una domanda di brevetto per invenzione avente ad oggetto miscelatori dinamici) 
che non risultava «dov(esse) essere necessariamente riprodotta secondo i disegni allegati al bre-
vetto, perché potesse essere conseguita la funzione tecnica rivendicata» dalla privativa e che 
quindi era derogabile sul piano funzionale.  
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di segno o  mod el l o  è  i ncorporat o  o  a l  qual e  è  appl icat o  d i  e s -

se re  uni t o  o  connesso  meccanicament e  con al t ro  prodott o ,  

ovv ero  d i  e ssere  i ncorporat o  i n  es so  oppure  i nt orno o  a cont at -

t o  con es so,  i n  mod o che c i ascun prod ott o  possa sv ol gere l a 

propr i a  f unz i one » .  

I l  d iv ie to  r iguarda l e  cos iddette  “ fo rme d i  in te rconness io -

ne” ,  c ioè l e  caratte r i s t iche  formal i  che  consentono al  prodotto  

d i  es se re connesso  con un  al t ro246 e  non,  qu ind i ,  l e  al tre  carat-

te r i s t iche  del  p rodotto 247.  

S i  not i ,  po i ,  che l a por tata d i  ques ta norma va ol t re  quel -

l a  del  pr imo comma, in  quanto ,  per  essere  tu te late ,  l e  forme 

non devono es se re  dettate  da rag ion i  tecn iche,  es sendo su f f i -

c iente  come un ico presuppos to  l a  des t inaz ione  del l e  fo rme ad 

es se re in te rconnesse.  

La rat i o  del la  norma è  quel la  «d i  ev i tare  che la  pr ivat iva 

su l l a  fo rma d i  uno de i  p rodott i  des t inat i  ad  in terag i re  s i  t radu-

ca in  monopol io  anche su  al t r i  p rodott i ,  l im i tando la  concor -

                                                

246 Per citare alcuni esempi, si pensi alle dimensioni del tubo di un aspirapolvere, o al meccani-
smo adottato per l’agganciamento del tubo di scarico di un autoveicolo, cfr. MONDINI, La diret-
tiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 979; SCORDAMAGLIA, La 
nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione 
comunitaria, cit., p. 146. 
247 Il Comitato Economico e Sociale, nel parere del 22 febbraio 1995, si pronunciò espressamente 
in questo senso:«la portiera di una automobile è per forza di cose destinata ad essere incorpora-
ta nella carrozzeria e, di conseguenza, le sue dimensioni non possono essere oggetto di monopo-
lio, ma la forma della portiera  o la sua decorazione possono essere sicuramente protette», cfr. 
MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 979. 
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renza anche su l  mercato  d i  ques t i  u l t im i »248.  I  p rodutto r i ,  mono-

pol iz zando l e fo rme e  l e  d imens ion i  del l ’ in te rconness ione  ed 

esc ludendo cos ì  l a  compat ib i l i tà  t ra  prodott i  d i  marche d iver -

se ,  creerebbero  in fat t i  ing ius t i  os tacol i  al l a concor renza.  

3.4.3 - L’eccezione dei sistemi modulari 

L ’ar t .  36 ,  comma 2  CPI  prevede però  anche che «possono 

cost i t u i re ogget t o d i  regi s t raz i one  i  d i segni  e  model l i  che pos -

s ied ono i  requi s i t i  d el l a nov i t à e del  carat t ere ind iv id uale 

quand o hanno l o  scopo d i  consent i re  l ’unione o  l a conness i one 

mu l t i pl a  d i  p rod ot t i  int e rcambi abi l i  in  un s i s t ema mod ul are » .  

V iene  in t rodotta qu i  una deroga al  p r inc ip io d i  l ibera r i -

p roduc ib i l i tà  del l e fo rme re lat ive  al le  in te rconness ion i ;  in  al t re 

parole  s i  t rat ta  d i  “un’eccez ione  al l ’eccez ione”249,  con  r i to rno 

al l a  regola generale  del l a  protez ione  anche d i  s ingole  par t i  d i  

un  prodotto .  

I n  par t icol are ,  i l  qu ind ices imo cons iderando del la  d i re t t i -

va prevede che « l e  conness ion i  meccan iche de i  p rodott i  mo-

dular i  pos sono cos t i tu i re  un e lemento  impor tante  del l e l o ro ca-

rat te r i s t iche  innovat ive  nonché un  punto  d i  fo rza sot to  i l  pro f i l o 

commerc iale  e  che dov rebbero  pertanto  es se re  ammesse  al l a 

                                                

248 Così GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 
894. 
249 Tra gli altri, si vedano GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni 
e modelli, cit., p. 895; GUGLIELMETTI G., Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nel-
la nuova disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 28.  
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tu te l a» .  I nnanz i tu t to ,  dunque,  i  p rodott i  modular i ,  oggetto  d i  

ques ta norma,  sono i  «prodott i  che  sono des t inat i  a  combinar s i  

e  col l egar s i  f ra  l o ro  rec iprocamente  per  dare v i ta  ad un pro-

dotto  compos to ;  s i  pens i  a i  g iunt i  pe r  pontegg i ,  al l e  se r ie d i  

mobi l i  od  oggett i  d ’uso  compon ib i l i  (po l t rone  o  sed ie  f ra  l o ro 

impi lab i l i ,  scaf fal atu re  e  conten i to r i  modular i ,  b icch ie r i  e  p iat t i  

impi lab i l i )  e  a i  g ioch i ,  come i l  Meccano ed  i l  Lego» 250.  

I l  del icato  tema del la  tu te la  de i  p rodott i  modular i  ven iva 

in  pas sato  t rad i z ionalmente  af f iancato  a quel l o  de i  pez z i  d i  r i -

cambio ,  su l l a  base  del l a  conv inz ione  che l e  sol uz ion i  adottate  

in  un  caso s i  p res tas se ro  ad  es se re  comun i  anche al l ’al tro ,  da-

ta l ’ ident i tà  del l e due fat t i spec ie 251.  Ma ques ta conclus ione  è 

s tata resp in ta dal la  Cor te  d i  Cassaz ione  in  una del l e  sentenze 

rese  nel l a  v icenda g iud iz ia r ia  del l a Lego oppos ta a te r z i  p ro-

dutto r i  d i  mattonc in i  compat ib i l i252,  e  da una par te  del l a  dott r i -

na che ha spec i f icato  l a d i f ferenza t ra  l e  fat t i spec ie e  l ’ha de-

f in i ta  “ t ipol og ica” ,  nel  senso  che «mentre  i l  pez zo  d i  r icambio è 

qualcosa d i  s t ru t tu ralmente  ed  ontol og icamente  d iver so  dal  

p rodotto  f in i to  a cu i  accede,  l ’e lemento  del  p rodotto  modula-

re  cos t i tu i sce  esso  s tes so  i l  prodotto .  Dal  punto  d i  v is ta  

                                                

250 Questa è la definizione data da FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, in Riv. dir. ind., 
1998, II, p. 261. 
251 In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 19 luglio 1993, in Giur. ann. dir. ind., 3064/1; App. Milano, 24 
maggio 1996; App. Milano, 12 dicembre 1995; App. Venezia, 21 giugno 1997.  
252 Si tratta della famosa decisione della Cass., 9 marzo 1998, n. 2578, in Riv. dir. ind., 1998, II, p. 
255 e ss. Con nota di FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, cit., p. 260. 
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del l ’organ izzaz ione  de i  fat to r i  d i  p roduz ione ,  c iò  s ign i f ica che 

i l  terzo  che fabbr ica pezz i  d i  r icambio  normalmente non è  nel l e 

cond iz ion i  d i  potere  operare  su l  mercato  del  p rodotto  f in i to ,  

ment re  ch i  p roduce element i  d i  un  s i s tema modulare  compat i -

b i l i  con i l  s i s tema al t ru i ,  sarebbe al lo  s tesso  modo in g rado d i  

p rodur re  un’autonoma ser ie con caratte r i s t iche propr ie» 253.  

La  rat i o del la  norma va qu ind i  ravv isata su l l a  base  d i  mo-

t ivaz ion i  d i  natura concorrenz iale:  p revale in fat t i  l ’es igenza d i  

ev i tare che i  concorrent i  s i  «procur ino  una comoda scorc iato ia 

per  ent rare  in  un  mercato  par t icolare  in  cu i  i l  caratte re  inno-

vat ivo  de i  d i segn i  e  de i  model l i  in  ques t ione  è  spes so  cos t i tu i -

to ,  ancorché non sempre ,  dal  d isegno d i  e lement i  che  consen-

tano in te rconness ion i  indef in i te  con un  dete rm inato s i s tema»254.  

I nol t re ,  come è  s tato  os se rvato  anche in  g iu r i sprudenza, 

l ’autonoma tu te l ab i l i tà  de i  component i  ne i  s i s tem i  modul ar i  

non  conduce,  cont rar iamente  a quanto  avv iene  in  tema d i 

fo rme d i  in te rconness ione ,  al l a  c reaz ione  d i  s i tuaz ion i  d i  ing iu -

s t i f icato  monopol io ,  potendo ev identemente  la  funz ione  d i  re -

c iproca compat ib i l i tà  t ra  i  p rodott i  «es sere  real i zzata dal  con-

cor rente in  una analoga se r ie compon ib i l e» 255.  

                                                

253 FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, cit., p. 269. 
254 FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, cit., p. 269; MONDINI, La direttiva comunitaria sulla 
protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 980. 
255 Così Cass., 9 marzo 1988 n. 2578, in Riv. dir. ind., 1998, p. 260 e ss. 



 

 113  

S i  not i  come l ’esame del l e  var ie  fas i  d i  fo rmaz ione degl i 

at t i  comun i tar i  r i ve l i  che  un  ruolo  dec i s ivo  nel l ’ imporre  per  i l  

d i segno del l e in terconness ion i  d i  prodott i  modular i  una sol u -

z ione  d ive rsa da quel la  adottata per  l e  in te rconness ion i  t out  

court  è  da att r ibu i r s i  ad  una e f f icace az ione  d i  lobbyi ng  e se r -

c i tata propr io  dal l a Lego,  tanto  che s i  è par lato  con r i fer imen-

to  al l ’a r t.  7 ,  comma 3  del l a  D i re t t iva d i  una vera e propr ia 

“c lausola Lego”.  I l  pr inc ip io  espresso  nel l a  norma è  appar so 

peral tro  p ienamente  cond iv is ib i l e  a  una par te  del l a  dott r ina256,  

secondo cu i  l a  sol uz ione comun i tar ia ,  a  cu i  s i  avv ic ina quel la 

adottata dal la nos t ra Cor te  d i  Cassaz ione nel  caso Lego,  «co-

gl ie  nel l a  sos tanza e  con prec i s ione ,  l ’es igenza d i  tu te la  d i  

fo rme che non pos sono,  a  r igore ,  qual i f icar s i  come del  tu t to  

necessar ie  e in te rpre ta res t r i t t i vamente  l ’esc l us ione  dal la  pro-

tez ione dovuta al  r icor rere  d i  forme funz ional i ,  in  una prospet-

t iva p ienamente  compat ib i l e  con i l  punto  d i  v i s ta  ant i t rust » 257.  

Con r i fe r imento  a i  s i s tem i  modular i ,  s i  pone l a  ques t ione 

del la  val ida protez ione  del l e fo rme che real i z zano 

l ’ in terconness ione  att raver so  la  l oro  reg i s t raz ione come mar -

ch io  ovvero  at t raver so l e  norme in  mate r ia  d i  concorrenza s l e -

al e.  Ta l e  problema r i su l ta  s t r ingente quando l a  protez ione  de-

                                                

256Tra gli altri anche da MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e 
modelli, cit., p. 981. 
257 Ancora FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, cit., p. 272. 
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r i vante  dal l a  reg i s traz ione  s i  s ia  temporalmente  esaur i ta  ovve-

ro  non s ia mai  s tata r ich ies ta.  

Su l  tema s i  e ra pronunc iata,  con l a  sopra r ich iamata sen-

tenza del  1998 ,  l a  Suprema Cor te 258,  che  s i  e ra sch ie rata in  sen-

so  favorevole  al l a  tu te la  (su l l a  base del  d ispos to  del l ’a r t .  2598 

n .  3  c.c.  e  qu ind i  del l a  c l ausola generale  che fa  d iv ie to  al  

concor rente  del  «vale(rs i )  d i re t tamente  o ind i re t tamente  d i  

ogn i  al t ro  mezzo  non conforme a i  p r inc ip i  del l a  corre t tezza 

profes s ionale  e  idoneo a dannegg iare  l 'al t ru i  az ienda») ,   r i l e -

vando come l ’autonoma protez ione  de i  component i  de i  s i s tem i 

modular i  non  conduca al l a  c reaz ione  d i  s i tuaz ion i  d i  ing ius t i f i -

cato  monopol io ,  potendo la  funz ione  del la  rec iproca compa-

t ib i l i tà  t ra  prodott i  «es se re  real iz zata dal  concor rente  in  una 

anal oga se r ie  compon ib i l e»  e  af fe rmando al t re s ì  che  invece 

«non s i  può,  sal vo  non s ia  inev i tab i le  per  r ipete re  la  funz ione ,  

pre tendere  d i  mette re  in  commerc io  prodott i  compat ib i l i »  con 

quel l i  del  concor rente  «perché c iò ,  cont rar iamente  al l a  l og ica 

del  d iv ie to  d i  concor renza s l eale ,  g l i  consent i rebbe d i  avvan-

tagg iar s i ,  o l t re  che  del la  idea al l a  base  del  s i s tema modulare 

al t ru i ,  anche d i  quanto ,  s f ru t tando quel l a  idea,  i l  concor rente 

è  r iu sc i to a consegu ire in  term in i  d i  avv iamento» .  

                                                

258 Cfr. Cass., 9 marzo 1998, n. 2598, in Riv. dir. ind., 1998, 260 s. e in Giur. ann. dir. ind., 1998, 28 s. 
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Nel  senso  del l ’ i l l ice i tà  del l ’adoz ione  del  medes imo s is te -

ma d i  conness ione  modulare  da par te  del  concor rente  –  su l l a 

base  del l e  norme in  mater ia  d i  concor renza s l eale  e  p iù  spec i -

f icamente  del l ’ar t .  2598 ,  n.  1  c .c . ,  che  v ie ta l ’ im i taz ione  con-

fuso r ia  d i  fo rme dotate  d i  capac i tà d i s t in t iva,  anz iché  del l ’ar t .  

2598 ,  n .  3  c .c ,  r ich iamato dal la  Suprema Cor te  –   s i  e ra espres -

so  anche i l  Tr ibunale d i  To r ino 259,   a f fe rmando che “cos t i tu i sce  

atto  d i  concor renza s l eale  per  im i taz ione  se rv i l e  d i  un  s i s tema 

modulare  d i  mattonc in i  per  g ioch i  d i  cos t ruz ione  l ’adoz ione 

del  medes imo s i s tema d i  conness ione  meccan ica,  dete rm inato 

da element i  d i  ident ica m isu ra,  in  quanto  i l  consumatore  può 

r i tenere  che quegl i  e lement i  facc iano par te  del  g ioco im i tato ,  

in  quanto  combinabi l i  con  es se ,  p rovenendo dal  medes imo 

produtto re” .   Su l  tema è  tu t tav ia  nuovamente  in te rvenuta nel  

2008  la  Suprema Cor te 260,  l a  quale ,  con un  netto  mutamento d i  

o r ientamento r i spetto  al l a pronuncia d i  d iec i  ann i  p r ima,  ha 

negato l a  protez ione ,  af fe rmando che “ In  tema d i  concor renza 

s l eale ,  l a  produz ione  d i  e lement i  modular i  compat ib i l i  con 

quel l i  g ià in  d i s t r ibuz ione  da par te  d i  impresa concor rente  non 

in tegra un  compor tamento idoneo a c reare  confus ione su l l a 

l oro  proven ienza,  perché l ’ in te rconnett iv i tà  f ra  s i s tem i  modula-

r i  compat ib i l i  rappresenta un’u t i l i tà che  g ius t i f ica p ienamente 

                                                

259 Trib. Torino, 15 marzo 2001, in Giur. ann. dir. ind.. 2001, 706 e ss. 
260 Cass., 29 febbraio 2008, n. 5437, in Riv. dir. ind., 2009, II, 60 s. 
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l a  concorrenz iale e  m i l l imet r ica r iproduz ione  degl i  e lement i  d i  

conness ione  r ient rando nel l a  categor ia  del l e  forme funz ional i  

al l ’uso  del  p rodotto” .  Con r i fe r imento  al l a  pos s ib i l i tà  per  

l ’ im i tato re d i  appor tare  ‘var iant i ’ ,  la  Suprema Cor te  ha af fe r -

mato che “anche una var iante  solo m i l l imet r ica degl i  e lement i  

modular i  non  r i su l terebbe innocua” es sendo ev idente  che,  se  s i  

p recludesse  l a  compat ib i l i tà  t ra  s i s tem i  modular i  d i  d iver sa 

produz ione  “ i l  p rodutto re  che abbia goduto  in  passato  d i  un 

d i r i t to  d i  esc l us iva (su l  s i s tema modul are ;  nel  caso  d i  spec ie  s i  

t rat tava del  mattonc ino Lego,  oggetto  d i  b revetto :  n.d. r . )  p ro-

c ras t inerebbe gl i  e f fe t t i  nel  mercato  degl i  e lement i  modular i  

in tegrat iv i ” .   

I n f ine ,  su l l a  poss ib i l i tà  d i  reg i s t rare  come march i  l e  fo rme 

d i  in te rconness ione  (propr io  con r i fe r imento  a sol i t i  mattonc in i  

Lego)  s i  è  pronunc iata recent i s s imamente  l a  Cor te  d i  G ius t i -

z ia261,  r i tenendo tale  s t rada preclusa in  fo r za del l ’ imped imento 

al l a  reg i s t raz ione  (d i  cu i  al l ’a r t.  9  del  Cod ice  del la  P ropr ie tà 

I ndus tr iale  e del l ’a r t .  7 ,  1 °  comma le t t .  e  del  Regol amento n.  

40 /94  CE)  che  s i  pone per  “ la  forma necessar ia  per  consegu i re 

un  r i su l tato  tecn ico”.  

                                                

261 Corte Giust. CE, 14 settembre 2010, C-48/09 Lego 
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3.4.4 - Il problema dei pezzi di ricambio e la clausola di riparazione 

I n  mate r ia  d i  d isegn i  e  model l i ,  g ià  a par t i re  dal l e propo-

s te  d i  regolamentaz ione  comun i tar ia ,  ha preso  i l  v ia  un’accesa 

pol em ica l egata al  p roblema se t to r iale  de i  pezz i  d i  r icambio 

per  autovettu re 262.  

I  cont ras t i ,  der ivant i  dagl i  oppos t i  in te ress i  del l ’ indus t r ia 

automobi l i s t ica e  de i  p rodutto r i  ind ipendent i  d i  r icambi ,  sono 

s tat i  ta l i  da in f l u i re  in  modo dete rm inante  su l l ’ i te r  d i  e l abora-

z ione de i  p rogett i  comun i tar i ,  p rovocando r i ta rd i  e d i f f icol tà 

che os tacolarono l ’approvaz ione  del la  d i re t t iva263.  

I l  l eg is l ato re  comun i tar io ,  comunque,  non t rovando un 

punto  d i  equ i l ib r io  t ra gl i  in te res s i  in  g ioco,  non ha r i so l to ,  ma 

r imandato la  ques t ione  ad  un  in tervento  fu tu ro264.  E  cos ì  l ’ar t  14  

del l a  D i re t t iva,  in v ia  t rans i tor ia ,  ha dettato  due regole d ive r -

se :  da un  lato  prevedendo che f ino al l ’adoz ione  del l e  mod i f i -

che  del la  d i r .  d i  cu i  al l ’ar t .  18 ,  g l i  S tat i  membr i  mantengano in 

v igore  l e  l o ro  at tual i  d i spos iz ion i  g iu r id iche  r iguardant i  l ’uso 

del  d isegno o model l o prote t to  d i  un  componente u t i l i z zato  per  

l a  r iparaz ione  d i  un  prodotto  compl es so  al  f ine  d i  r ip r i s t inare 

                                                

262 Questo problema ha dominato tanto le discussioni che hanno preceduto l’adozione delle 
proposte da parte della Commissione quanto l’elaborazione di un primo parere del Comitato 
economico e sociale (del 6 luglio 1994- Doc. CES 849/94) ed i lavori svolti nelle commissioni del 
Parlamento europeo. 
263 Sull’iter dei lavori preparatori in materia di pezzi di ricambio, si veda MONDINI, La direttiva co-
munitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 982. 
264 GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 895; 
MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 981. 
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l ’aspetto  o r ig inar io ;  dal l ’al t ro  consentendo agl i  S tat i  membr i  d i  

in t rodur re  mod i f iche  al l e l o ro  at tual i  d i spos i z ion i  g iur id iche  solo 

qual ora l ’ob ie t t ivo  s ia  l a  l ibe ral iz zaz ione  del  mercato  d i  tal i  

component i .  

I l  p roblema sp inoso  del l a  tu te lab i l i tà  de i  pez z i  d i  r icam-

b io ,  ine rente  al l a  poss ib i l i tà  che  l a  fo rma del la  par te  che con-

cor re  a formare  i l  p rodotto  comples so  pos sa es se re  reg i s t rata,  

una vol ta valu tata in concreto  la  sus s i s tenza de i  requ i s i t i  d i  va-

l id i tà ,  ha comunque impegnato l ungamente  dott r ina e  g iur i -

sprudenza anche nel l a  v igenza del la  d i sc ipl ina precedente.  

Le  argomentaz ion i  del l e  tes i  contrappos te  pos sono es sere 

s in te t i zzate  come segue.  

I n  par t icolare  in ambi to  d i  r icambi  per  autove icol i ,  in  ba-

se  ad  una tes i ,  favorevole a i  produtto r i  de i  r icambi  or ig inal i ,  s i  

sos teneva che non es is tes se ro  nel  nos t ro  o rd inamento os tacol i  

normat iv i  al l a  brevettab i l i tà  in  as t rat to  come model l i  o rnamen-

ta l i  de i  component i  e s tern i  d i  autove icol i  ( i  c .d.  bod y panel s ) ,  

t rat tandos i  d i  prodott i  indus t r ial i  avent i  un  autonomo mercato 

d ive rso  da quel l o  de i  p rodott i  comples s i265.  Secondo ques ta 

impos taz ione ,  cond iv i sa  da una par te  del l a  g iur i sp rudenza d i  

mer i to ,  l a  tu te l ab i l i tà  del l e  par t i  s taccate  del l a  car rozze r ia  do-

                                                

265 In dottrina hanno sostenuto questa tesi, tra gli altri, FRANCESCHELLI, Modelli ornamentali di par-
ti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizioni dominanti, in Riv. dir. ind., 1998, II, p. 176 e ss.; 
SARTI, La tutela dell’estetica sul prodotto industriale, cit., p. 141 e ss.; ZORZI, La tutelabilità della 
forma dei pezzi di ricambio, in Contratto e impresa, 1994, p. 14 e ss. 
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veva qu ind i  es sere  ver i f icata in  concreto  med iante 

l ’accer tamento de i  normal i  requ i s i t i  d i  val id i tà  ed  in  par t icola-

re  del l o “spec iale ornamento” 266.  

I  sos ten i tor i  del l a tes i  oppos ta,  favorevole al l a pos iz ione 

de i  p rodutto r i  ind ipendent i  de i  pezz i  d i  r icambio ,  contes tavano 

invece la s tessa ammiss ib i l i tà  as t rat ta del l a tu te l a come mo-

del l i  ornamental i  del l e  par t i  s taccate  dal la  carroz ze r ia ,  su l  p re -

suppos to  che ques te ,  in  quanto  part i  d i  un  prodotto  comples -

so ,  non sarebbero  suscett ib i l i  d i  un  apprezzamento es te t ico  d i -

s t in to  e  u l ter io re  r i spetto  a quel l o del  p rodotto  cu i  accedo-

no 267.  S i  os servava,  inol t re ,  che  la brevettaz ione del l e par t i  

s taccate  av rebbe avuto  l ’e f fe t to  d i  at t r ibu i re  al l a  case  auto-

mobi l i s t iche un’ ing ius t i f icata pos i z ione  d i  monopol io  impeden-

do l o  sv i l uppo del la  concor renza nel  mercato  de i  pezz i  d i  r i -

cambio 268.  

I  cont ras t i  cos ì  del ineat i  non  s i  r i so l se ro  neppure  quando, 

da un  cer to  momento in  po i ,  s i  a f fe rmò,  nel l a  g iu r isp rudenza d i

                                                

266 In giurisprudenza, a favore della brevettabilità come modelli ornamentali delle parti staccate 
di autovettura si sono pronunciati, tra gli altri, Trib. Milano, 8 maggio 1995, in Riv. dir. ind., 1995, II, 
p. 395; App. Torino, 14 luglio 1994, in Riv. dir. ind., 1995, II, p. 61; Trib. Milano, 10 marzo 1994, in Riv. 
dir. ind., 1994, II, p. 92; Trib. Torino, 19 giugno 1989, in Riv. dir. ind., 1989, II, p. 337. 
267 In questo senso FLORIDIA - LAMANDINI, Privative industriali e artt. 30, 36 e 86 del Trattato: la 
Corte di giustizia può risolvere la vexata quaestio dei pezzi di ricambio, in Contratto e impresa Eu-
ropa, 1998, p. 128 e ss.; VIGNALE, Sui pezzi di ricambio come parte autonomamente brevettabile, 
in Riv. dir. ind., 1998, II, p. 3; ROSSI, Brevettabilità quali modelli ornamentali di parti di carrozzeria e 
discrezionalità del giudice, in Contratto e impresa Europa, 1998, p. 71 e ss.  
268 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 982. 
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l eg i t t im i tà ,  un o r ientamento favorevole a ques t ’u l t ima tes i .  S i  

not i  in  par t icol are  l a  pronunc ia del l a  Cor te  d i  Cassaz ione  del  

1996 ,  in  cu i  s i  a f fe rmava che l ’e s is tenza del l a  funz ione  es te t ica 

che cos t i tu i sce  i l  p resuppos to  del la  tu te l a  come model l o o r -

namentale  «non può essere  r iconosc iu ta in  capo a quel l e  par t i  

del l ’ ins ieme,  l a  cu i  forma è  tale perché è  forma del l ’ ins ieme, 

ovvero  è  necess i tata dal  fat to  d i  e s se re  per  l ’appunto  par te 

del l ’ ins ieme»269.  

Ques t ’or ientamento era s tato  r ibad ito  dal la  Cor te  d i  Cas -

saz ione  in  una dec i s ione  emanata immediatamente  a r idos so 

del l a  mod i f ica l eg is l at iva del  2001 , secondo cu i :  « i l  v al o re  e -

s t et ico  d i  una part e è al meno i n v i a d i  p r i nc i pi o ,  e l ement o  del  

med es i mo pregi o  che carat t er i z z a un  i ns i eme r i spondent e  ad 

una uni t ar i a  progett az i one  i nd ust r i a le ,  nel l a  qual e  una l inea d i  

d i segno i nd ust r i ale  cost i t u i sce  uni ca e  coerent e  scel t a d i  mer -

cat o…non r i spond end o… l ’ i dea del  component e  ad  una d iv er -

sa idea proget t uale  non s i  può i nd iv id uare i n  es sa una qual i t à 

o rnament al e nel  senso v ol ut o  d al l a  legge »270.  

                                                

269 Cass., 24 luglio 1996, n. 66444, in Riv. dir. ind., 1997, II, p. 3 e in Giur. ann. dir. ind., 1996, p. 71 e 
ss., nella cui ampia nota si dà conto dei termini del dibattito e dei diversi orientamenti emersi al 
riguardo sia in giurisprudenza, sia in dottrina. Cfr. FRASSI, Nota di commento a Cass. 24 luglio 1996, 
n. 6644, in Riv. dir. ind., 1997, I, p. 819. 
270 Cass., 3 gennaio 2001, n. 60, in Riv. dir. ind., 2001, II, p. 225. In dottrina  si è detto che nonostan-
te le conclusioni della Corte siano condivisibili, , non altrettanto potrebbe dirsi in merito al percor-
so argomentativo usato: non convincono gli argomenti della diversità letterale degli artt. 2 e 5 
del vecchio testo della l. mod.; e della mancanza di industrialità. Al riguardo cfr. FRASSI, Nota di 
commento a Cass. 24 luglio 1996, n. 6644, cit., p. 819; DI CATALDO, Il problema della tutela giuri-
dica dei pezzi di ricambio, in Europa e diritto privato, 1998, p. 793. 
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Tu t tav ia ,  a  segu i to  del l ’at tuaz ione  del la  D i re t t iva n.  

98 /71/CE 271,  pe r  ind iv iduare  la  d isc ipl ina appl icabi l e a i  pez z i  d i  

r icambio ,  da una par te  sembra c i  s i  pos sa r i fer i re  a  dat i  te s tua-

l i  p rec is i  ( s i  è  par lato  in  propos i to  d i  “d i sc ipl ina def in i t i va”272) ;  

dal l ’al tra ,  pe rò ,  v i  sono norme “ t rans i to r ie”  che hanno caratte -

re  parz ialmente  derogator io r i spetto  al l e pr ime.  

Alcune norme sos tanz ial i ,  in fat t i ,  qual i  l ’a r t .  31  e  l ’a r t.  35 

CP I  parrebbero  fondare  “ inequ ivocabi lmente  la  pos s ib i l i tà  d i 

p roteggere at t raver so  la  reg i s t raz ione  par t i  s taccate  d i  p rodot-

t i  comples s i ”273,  sempre  che ess i  s iano v i s ib i l i  nel  cor so  del l a 

normale  u t i l i z zaz ione  e  dotat i  degl i  o rd inar i  requ i s i t i ,  ment re 

l ’a r t .  241  CPI  (cor r i spondente al l ’ar t .  27  del  d .  l g s .  95 /2001 ) , 

norma t rans i to r ia ,  p revede l a  cos iddetta “c l ausola d i  r ipara-

z ione” ,  d i sponendo che i  d i r i t t i  e sc l us iv i  su i  component i  non 

pos sono es se re  eserc i tat i  pe r  v ie tare  a i  te r z i  l a  fabbr icaz ione  e 

la  vend i ta  de i  component i  s tes s i  per  l a  r iparaz ione  del  p rodot-

to  comples so al  f ine  d i  r ip r i s t inare  l ’aspetto  o r ig inar io .  

                                                

271 Sono state sollevate perplessità circa il modo con cui il d. lgs. n. 95/2001 ha dato attuazione 
alle prescrizioni della Direttiva, a tal proposito si veda GALLI, L’attuazione della direttiva comuni-
taria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 896. 
272 FRASSI, Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di ripa-
razione, in Riv. dir. ind., 2003, II, p. 97; GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti 
modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 6. 
273 FRASSI, Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di ripa-
razione, cit., p. 97. 
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I l  caratte re t rans i to r io del l a  c l ausola non deve però  in -

dur re  a svalu tarne  l ’ impor tanza,  dato  che tale  norma t rans i to -

r ia  sarà mol to  probabi lmente des t inata a d iven i re def in i t i va274.  

Numeros i  cont r ibut i  s i  sono cos ì  concent rat i  su l l ’anal i s i 

del l a  cos iddetta “c lausola d i  r iparaz ione” .  Ques ta norma è  s ta-

ta in fat t i  oggetto  del l e cr i t iche  p iù  d i sparate ,  che  vanno dal l a 

cons tataz ione  d i  un  sos tanz iale  d in iego d i  tu te la  in  spreg io  a i  

p r inc ip i  fondamental i  del  d i r i t to  indus t r iale ,  al l a  protes ta per  

una protez ione  r i tenuta in fondata,  i n  v io laz ione  de i  d i r i t t i  del l a 

concor renza e  de i  consumator i275;  da al t r i  e s sa è  s tata invece 

accol ta favorevolmente.  

I n  e f fe t t i ,  l ’a r t .  241 CP I  non prevede un’esclus ione dal la 

reg i s t raz ione  del la  par te  del  prodotto .  Al  cont rar io ,  l a  norma 

presuppone che i l  componente ,  in  appl icaz ione  del l e d ispos i -

z ion i  contenute  nel l a  d i sc ipl ina def in i t i va,  s ia  s tato  reg i s t rato  e 

che i l  t i to lare goda qu ind i  de i  d i r i t t i  e sc l us iv i  at t r ibu i t i  dal l a 

l egge,  e  s tab i l i sce  sol tanto  che tal i  d i r i t t i  in  dete rm inate  c i rco-

                                                

274 Nel dicembre 2007 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione di 
modifica della direttiva 98/71/CE che prevede che l’esenzione prevista dalla “clausola di ripara-
zione” sia estesa a tutti i paesi membri. Le legislazioni di Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Slovacca, Slovenia e Svezia tuttora prevedono che i componenti di un prodotto complesso pos-
sano essere protetti, senza limiti particolari, come modello o design, mentre la Grecia prevede 
una protezione limitata a cinque anni. Ciò comporta che in tali paesi, a differenza dell’Italia e 
dei restanti paesi dell’Unione Europea, componenti “non originali” non possano essere prodotte 
e commercializzate in assoluto. 
275 In particolare BEIER, La tutela dei pezzi di ricambio nelle proposte per un diritto europeo dei 
disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 1994, I, p. 505, conclude per l’incompatibilità della “clausola di 
riparazione” con i principi del diritto industriale. 
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s tanze  non pos sano essere  eserc i tat i .  Ques ta norma derogato-

r ia ,  d i  s t re t ta  in te rpre taz ione ,  in t roduce dunque «una fo rma d i 

u t i l i z zaz ione  l ibera o  uso l ec i to  del  model l o:  os s ia un’eccez ione 

a i  d i r i t t i  e sc l us iv i ,  che  copre  tu t te  l e  fo rme d i  s f ru t tamento  del  

model l o in funz ione  d i  r icambio e a i  f in i  d i  r iparaz ione per  r ip r i -

s t inare  l ’aspetto  o r ig inar io  del  p rodotto  complesso ,  inc l use  la 

fabbr icaz ione  e  la  commerc ial i z zaz ione  de i  component i  in  fun-

z ione d i  tale uso»276.  

La  g iu r i sp rudenza,  nel l e pr ime due dec i s ion i  in  mater ia  d i 

c l ausola d i  r iparaz ione ,  s i  è  pos ta i l  p roblema d i  determ inare  la 

regola sos tanz iale  che  s ta  al l a  base  del l a  deroga.  In fat t i  l e  

pronunce 277,  r iguardant i  r i spett ivamente  i l  caso  d i  gusc i  des t i -

nat i  a  r icopr i re  te le fon i  cel l u la r i  e  quel l o  d i  ce rch ion i  pe r  auto-

vettu ra,  dopo aver  r iconosc iu to  la natu ra derogator ia  del l a 

c l ausola,  hanno ind iv iduato  l a  d iver s i tà  t ipol og ica a cu i  cor r i -

sponde,  su l  p iano normat ivo ,  l a  d ive r s i tà  d i  t rat tamento  nel l a 

d i f fe renz iaz ione  t ra  par t i  p rodotte  per  l a  r iparaz ione  d i  un  pro-

dotto  complesso ,  l a  cu i  fabbr icaz ione  e  commerc ial iz zaz ione  è 

l ibera perché devono necessar iamente  r icos t ru i re l ’un i tà  for -

male o r ig inar ia ;  e  par t i  accessor ie che  sono fung ib i l i  o  sos t i tu i -

                                                

276 Questa impostazione è proposta da GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e pro-
dotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 15; ribadita da FRASSI, Registra-
zione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione, cit., p. 99. 
277 Si veda Cass., 27 marzo 2003, n. 21162 e Trib. Firenze, ord. 15 aprile 2003, in Riv. dir. ind., 2003, II, 
p. 89 e ss. con commento di FRASSI. 
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b i l i  pe rché des t inate  ad  appor tare  un  cont r ibuto  es te t ico  au-

tonomo, che  qu ind i  può anche esse re  d iver so  da quel l o  del l a 

par te  che sos t i tu i scono.  

S i  è  ob ie t tato ,  pe rò ,  in  dott r ina che a ques ta ch iara d i -

s t inz ione  as t rat ta f ra  r icambio  ed  accessor io  non segue nel l a 

pras s i  un’al t re t tanto  ch iara d i s t inz ione  del l e  due t ipolog ie .  I n 

e f fe t t i ,  s i  pens i ,  ad  esempio ,  al  campo del l ’autovettu ra:  quas i 

tu t t i  g l i  accessor i  t rovano un  corr i spondente  nel l a  dotaz ione  d i  

base  del  model l o 278;  se  c i  s i  r i fer i sce  a ta le  d is t inz ione  e  s i  con-

c lude per  l a protegg ib i l i tà  degl i  accessor i ,  ma non de i  r icambi , 

s i  accette rebbe che i l  mercato  de i  fabbr icant i  d i  ce rch i  cor r i -

spondent i  agl i  o r ig inal i  p resent i  un  g rado d i  l ibe ral iz zaz ione 

magg io re  d i  quel l o  prev i s to  per  i  p rodutto r i  d i  ce rch i  accessor i :  

i l  che  des te rebbe «pi ù  d i  una perples s i t à  a l l a  l uce  d el l ’ i dent i t à 

d el l a  probl emat i ca sost anz i al e nel le due i pot es i »279.  

P ropr io  nel  caso  de i  cerch ion i ,  in fat t i ,  è  d i scut ib i l e  se  nel -

l a  noz ione  d i  “ r icambio”  r ient r i  so lo  la  fo rn i tu ra d i  un  numero d i  

ruote  s ino  a 3 ,  ovvero  se  l a  c lausol a d i  r iparaz ione  pos sa r i -

guardare  anche l ’ in te ro  set .  La  ques t ione  è  ob ie t t ivamente 

comples sa,  nel  senso  che,  ove  s i  accogl ie sse  la  tes i  sopra so-

s tenuta per  cu i  l ’aspetto  “or ig inar io”  del  prodotto  che i l  r i -

                                                

278 Per citare solo alcuni esempi, si pensi al volante di serie ed a quelli sportivi; ai cerchioni del 
modello che esce dalle linee di produzione e a quelli costituenti optional scelti dal cliente. 
279 FRASSI, Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di ripa-
razione, cit., p. 100. 
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cambio  è  des t inato  a r ip r i s t inare  è quel l o  con cu i  i l  prodotto  

v iene  acqu i s tato  ( ind ipendentemente  dal  fat to  che i  ce rch i  

s iano r imess i  al l a  scel ta  da par te  del  c l iente) ,  al l ora dov rebbe 

r i teners i  che  anche la  fo rn i tu ra d i  un  in te ro  set  d i  ce rch ion i  d i 

fogg ia cor r i spondente a quel l i  o r ig inar iamente montat i  

su l l ’auto  r ient r i  nel l a  noz ione  d i  r icambio ,  r imanendo esclus i -

vamente  preclusa l a  fo rn i tu ra d i  un set  completo  ex  nov o ,  da 

es se re  montato  su  un  ve icolo  nuovo,  oppure  su  un  ve icolo  che 

o r ig inar iamente  aveva cerch ion i  d i  t ipo  d ive rso .  Del  re s to ,  i  r i -

cambi  sos t i tu i scono in  generale  “ i n  t ot o”  i l  pezzo  o r ig inale ,  co-

s icché s i  pot rebbe immaginare  che c iò  pos sa avven ire  anche 

per  l e  ruote ,  ind ipendentemente  dal  fat to  che ques te  s iano 

quatt ro  e  non una sola.  Se  però  s i  pone mente  al l a  rat io  (ed 

invero  anche al l a  l e t te ra)  del l a  norma d i  cu i  al l ’a r t .  241  del  

Cod ice  e  al l a  cor r i spondente  norma del  Regolamento comun i -

tar io ,  che  ind iv iduano quale  at t iv i tà  cont ro  l a  quale  i  d i r i t t i  d i  

e sc l us iva su l  d i segno e  model l o  non pos sono esse re  fat t i  vale re 

quel l a de  “ l a  f abbr i caz i one  e  l a  v endi t a dei  component i  s t ess i  

pe r  l a  r i paraz i one  d el  prod ott o” ,  r i su l ta  ev idente  come s ia  ap-

punto  l a  f i nal i t à  d i  r i paraz i one  l ’e lemento  d i r imente ,  e  c ioè 

che i l  l im i te  d i  l ice i tà  segnato  dal la  norma s ia  rappresentato 

dal l a fo rn i tura d i  component i  des t inat i  a  sos t i tu i re esc l us iva-

mente  quel l i  o r ig inal i  guas t i :  tanto  che al  r iguardo s i  pot rebbe 

add ir i t tu ra osse rvare  che la  c l ausola d i  r iparaz ione  non s i  ap-
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pl icherebbe a component i  des t inat i  f i s io l og icamente  a consu-

mars i  nel  cor so  del l a  v i ta  del  p rodotto  complesso .  I n  ques ta 

prospett iva,  non s i  pot rebbe dete rm inare  a pr io r i  i l  numero  d i 

pezz i  che  sarebbe l eg i t t imo fo rn i re al  c l iente  f inale ,  dal  mo-

mento  che la  l eg i t t im i tà  del l a  condotta d ipende da quant i  

s iano,  nel  caso  d i  spec ie ,  i  pezz i  e f fe t t ivamente  guas t i  (1 ,  2 ,  3  

o  add i r i t tu ra 4 ) .  

Ques te  pronunce,  comunque,  hanno ind iv iduato  corre t -

tamente  che i l  punto  fondamentale  per  l ’appl icaz ione  del l ’a r t .  

27  (ogg i  241 CP I )  r iguarda l ’ in terpre taz ione  del la  cond iz ione 

«…del la  r iparaz ione del  p rodotto  comples so ,  al  f ine  d i  r ip r i s t i -

narne  l ’aspetto  o r ig inar io»280.  E  cos ì  s i  è  detto  che s i  dovrà in -

tendere  tale  concetto  nel  senso  che,  « l add ov e non v i  è  l a  ne-

cess i t à d i  un’ ident i t à  as solut a del  component e  d el  p rod ott o 

compl es so  al l a  part e  or i g i nar i a  sost i t u i t a  i mpost a d al  f i ne  d i  r i -

p r i s t inare  l ’aspett o  e  l a  l i nea or i g inar i ,  l ì  l ’esc l us iv a d at a d al l a 

regi s t raz i one  del  d i segno o  mod el lo  d el l a  s i ngol a part e  può 

t rov are  spaz i o d i  appl icaz i one »281.  

                                                

280 GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei 
disegni e modelli, cit., osserva che l’art. 27 non parla, del resto, di “pezzi di ricambio”.  
281 Così per FRASSI, Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clauso-
la di riparazione, cit., p. 101e per GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti mo-
dulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli, cit., pp. 18-20. 
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§ 3.5 - I diritti nascenti dalla registrazione 

L ’ar t .  41  CP I  (cor r i spondente  al l ’a r t .  8 -bi s ,  comma 1  e  2   l .  

mod.  e in t rodotto  con i l  d .  l gs .  n.  95 /2001 ,  i l  cu i  te s to è  ident i -

co  al l ’ar t .  12  del l a  D i r .  n.  98 /71/CE)  concerne  i l  contenuto  del -

l a  protez ione.  

I n  par t icolare ,  i l  comma 1  ind iv idua i  d i r i t t i  econom ic i  na-

scent i  dal l a  reg i s t raz ione  del  d i segno o  model l o  nel l a  esc l us iva 

u t i l i z zaz ione  del  t i to l are  e  nel  pote re  d i  v ie tare  a te rz i  l ’u t i l i z zo 

senza i l  suo consenso.  

La norma in  esame i l l us t ra ,  po i ,  a l  comma 2 ,  i l  contenuto 

del  d i r i t to  d i  e sc l us iva e  fo rn isce  un’elencaz ione  ampia seppur  

a  t i to lo  esempl i f icat ivo  d i  c iò  che  i l  t i to l are  può v ie tare  a i  te r -

z i ,  os s ia  l a  fabbr icaz ione ,  l ’o f fer ta ,  l a  commerc ial iz zaz ione , 

l ’ impor taz ione ,  l ’e spor taz ione  e  l ’ impiego de i  p rodott i  in  cu i  i l  

d i segno o  model l o  è  incorporato  o appl icato ,  nonché la  l oro 

detenz ione  a tal i  f in i .  

Ta l e  e lencaz ione ,  r i spetto  a quel la  contenuta in  mater ia 

d i  invenz ion i ,  agg iungeva l ’e spres so r iconosc imen- to 

del l ’ i l l ice i tà  del l ’espor taz ione ,  del l ’o f fe r ta  in  vend i ta  e  del l a 

detenz ione  a f in i  commerc ial i .  Ma s i  è  os se rvato  che la  por tata 
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innovat iva d i  ques te  agg iunte  è  p iu t tos to  l im i tata,  t rat tandos i  

d i  ipotes i  g ià  vagl iate  dal la  g iu r i sp rudenza282.  

Pe r  quanto  r iguarda,  invece,  l a  ques t ione  del  mero  t rans i -

to  su l  ter r i to r io  d i  ben i  incorporant i  d i segn i  o  model l i  reg is t rat i ,  

s i  o sserva che nel l a  norma non v iene  presa espressa pos iz io -

ne 283.  

I n  o rd ine  al l ’  es tens ione  del la  protez ione ,  a i  sens i  del l ’a r t.  

41  CP I ,  po i ,  l a  tu te l a  non deve es sere  l im i tata a i  d i segn i  e  mo-

del l i  ident ic i  a  quel l i  reg i s t rat i ,  ma va es tesa a «qualunque d i -

segno o  model l o  che  non produca nel l ’u t i l i z zato re  in fo rmato 

una impres s ione generale d ive rsa» .  

L ’ in tento  del  l eg i s l ato re  sembrava dunque es se re  quel l o 

d i  del ineare  « i  conf in i  del l o  i u s  excl ud endi  nascente  dal  d i se -

gno o  model l o  reg is t rato  in  man ie ra speculare  r i spetto  a i  re -

qu i s i t i  che  es so deve pos sedere per  accedere al l a tu te la  ed 

al l a  sua e f f icac ia inval idante  r i spetto  a i  d i segn i  e  model l i  reg i -

s t rat i  success ivamente»284;  se  c ioè  per  consegu i re l a protez ione  

                                                

282 La semplice offerta in vendita del prodotto e l’attività promozionale e pubblicitaria sono suffi-
cienti ad integrare la contraffazione per Cass. 29 gennaio 1981, n. 681 in Mass. Giust. civ.,1981, p. 
256; Cass. 19 febbraio 1976, n. 541, in Giur. ann. dir. ind., 1976, p. 34; Trib. Milano, 10 gennaio 1980, 
ivi, 1981, p. 210. Per quanto riguarda l’illiceità della detenzione a fini commerciali e l’esportazione 
del prodotto la cui fabbricazione non è avvenuta in Italia si vedano: App. Brescia 11 dicembre 
1971, in Giur. ann. dir. ind., 1972, p. 199; Trib. Milano, 30 aprile 1990, ivi, p. 260. In senso contrario, in 
dottrina, si veda invece FLORIDIA, L’attuazione dei Trips: i brevetti, in Il dir. ind., 1995, p. 554.  
283 Tale problema è stato comunque generalmente risolto nel senso della sua liceità. Si veda in 
proposito MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
986; SENA, I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., p. 395. 
284 Così per MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
p. 987. Peraltro anche per la giurisprudenza precedente il gradiente di originalità richiesto per la 
validità del modello doveva essere omogeneo a quello necessario per la contraffazione: cfr. 
Cass., 28 ottobre 1983, n. 6382, in Giur. ann. dir. ind.,1983, p. 172; Trib. Milano, 27 febbraio 1989, ivi, 
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prev is ta  dal l a  D i re t t iva i l  d i segno o  model l o  deve pos sedere  un 

g rad iente  d i  d i f ferenz iaz ione tale  da permettere  al l ’u t i l i z zato re 

in fo rmato d i  avere  una d ive r sa impres s ione  generale  r i spetto 

ad  ogn i  al t ro  d isegno o  model l o  d ivulgato  e  se ,  una vol ta  reg i -

s t rato ,  ta le  model l o possederà e f f icac ia inval idante  r i spetto 

ad  ogn i  pos te r iore d isegno o model l o che des t i  l a medes ima 

impress ione generale ,  sembra del  tut to  coerente  che i  d i r i t t i  d i  

e sc l us iva nascent i  dal l a  pr ivat iva cos ì  r iconosc iu ta s i  e s tenda-

no ad  ogn i  success ivo  d i segno o  model l o  che  non poss ieda,  r i -

spetto  ad esso ,  caratte re ind iv iduale 285.  

A ques te  regole  s i  è  r igorosamente  attenuta anche la  g iu -

r i sp rudenza:  emblemat ica è  ad  esempio una pronunc ia che ha 

af fe rmato che «Ai  sens i  del l ’a r t .  41  CP I ,  l a  regi s t raz i one  d el  

mod e l lo  conf e r i sce  al  t i t o l are  i l  d i r i t t o esc l us i vo  d i  ut i l i z z ar lo  e 

d i  v i et arne  l ’ut i l i z z az i one a i  t e rz i  senz a i l  suo consenso .   

La c i rcost anz a che t ra  i  due  mod el l i  sus s i s t ano l i ev i  d i f fe renze 

non as sume a lcun r i l iev o .  I n  part icolare ,  l a  c i rcost anz a che t ra 

i  d ue  prod ott i  (mascara) sarebbe r i scont rabi l e una d i f f e renz a 

d i  col ore  non assume a lcuna i mport anz a,  post o  che l a  regi s t ra-

z i one  del  mod el l o  presc i nd ev a d al  co l ore,  r i l ev and o solo  a i  f i n i  

d el l a  cont raf f az ione l a  f o rma d el  cont eni t ore .  

                                                                                                                                          

1990, p. 177; Trib. Milano, 2 ottobre 1986, ivi, 1987, p. 287. In dottrina si veda SARTI, La tutela 
dell’estetica del prodotto industriale, cit., p. 151 e ss.  
285 Ancora MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
987. 



 

 130  

Secondo i l  comma 3  d el l ’ar t .  4 1  CP I ,  l a  t ut e l a  det tat a d al l a 

Legge s i  e st ende anche al  mod el l o s i mi l e a  quel lo  regi s t rat o . 

De l  t ut t o  i r r i l ev ant e  è  l a  pos s i bi l e  non conoscenz a 

d el l ’e s i s t enz a del l a  pr iv at iv a»286.   

I n  tal  modo anche gl i  insegnament i  dott r inal i  e 

l ’esper ienza g iu r i sp rudenz iale  in  mate r ia  d i  val id i tà  pos sono es -

se re  u t i l i z zat i  pe r  l ’esame d i  val id i tà ,  e  v icever sa;  ed  ancora 

una vol ta l a  scel ta  del  l eg i s l ato re appare  nel  senso d i  r icerca-

re  un  equ i l ibr io  d i  in teress i  t ra  l a  pos i z ione  del  t i to lare e  quel la 

de i  suo i  potenz ial i  concor rent i ,  at t r ibuendo r i l ievo  dec i s ivo 

nel l ’ ind iv iduaz ione  del  punto  d i  equi l ib r io  nel  caso  s ingolo  al l a 

percez ione  del  pubbl ico d i  r i fe r imento  ( i l  “consumatore  in fo r -

mato”) ,  sempre  nel l a  prospett iva “market-o r iented”  che carat-

te r i z za ques to  in te rvento  l eg i s l at ivo  e  che ha nel  f rat tempo 

permeato tu t to  i l  d i r i t to  del l a  propr ie tà indus t r iale.  

3.5.1 - Gli altrui usi leciti 

L ’ar t  42 ,  comma 1 ,  CP I  rubr icato  “Le  l im i taz ion i  del  d i r i t to 

su  d i segno o model l o”  r ip roduce l ’ar t .  8 -bi s ,  comma 3 ,  l .  mod 

prevede ipotes i  tas sat ive  d i  u s i  l ec it i  del l ’al t ru i  d i segno o  mo-

del l o.  

                                                

286 Trib. Firenze, decr. 20 maggio 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale 
e intellettuale - Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 33.II, pp. 84-85. Si veda anche Trib. Mila-
no, ord. 14 novembre 2006, ibidem, n. 146, pp. 211-212, che ha affermato che “Sono sufficienti 
ad escludere l’interferenza di un prodotto con un modello registrato anche minime differenze di 
linee e di forme quando si tratta di oggetti di linea semplice ed elementare”. 
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S i  t rat ta  degl i  at t i  compiu t i  in  ambi to  pr ivato  e  per  f in i  

non  commerc ial i  ( l e t t .  a) ;  degl i  at t i  compiu t i  a  f in i  d i  spe r imen-

taz ione  (l e t t .  b) ;  e  degl i  at t i  d i  r ip roduz ione  necessar i  pe r  l e  c i -

taz ion i  o per  f in i  d idatt ic i  ( l e t t .  c) .  

Le  pr ime due eccez ion i  cor r i spondono a pr inc ip i  ampia-

mente  consol idat i  in  tema d i  b revett i  pe r  invenz ione e  da tem-

po appl icate nel l ’ord inamento i tal iano,  es sendo ipotes i  p rev i -

s te  espres samente  g ià  dal l ’a r t .  1 ,  comma 3 ,  l .  inv .  

I n  par t icolare ,  l a  pr ima cos t i tu i sce  l a  natu rale  conse-

guenza del la l im i taz ione  del  d i r i t to  d i  e sc l us iva agl i  al t ru i  u s i 

comunque d i re t t i  ad  un  f ine  d i  l uc ro ;  l a  seconda ha invece l a 

f inal i tà  d i  ev i tare che la pr ivat iva pos sa,  in  cont ras to  con l e f i -

nal i tà  sot tese  al  suo  r iconosc imento ,  imped ire  o  os tacolare  i l  

p rogres so tecn ico-sc ient i f ico .  

L ’u l t ima eccez ione  prev i s ta  dal l a norma,  invece,  rappre-

senta una nov i tà .  

I l  l eg i s l ato re ,  del  res to ,  non poteva non cons iderare ,  da 

un  lato ,  l a  fo r tuna e  i l  prol i fe rare  d i  r iv i s te  spec ial i z zate  e  d i  

scuole d i  des i gn ,  dal l ’al tro ,  l e  conseguenze  dannose  che la 

mancanza d i  ques ta prev i s ione  av rebbe provocato su l  merca-

to .  

S i  not i  in f ine  che l a  l ice i tà  d i  tal i  at t iv i tà  è  comunque 

cond iz ionata al l a  l oro  conform i tà «a i  p r inc ip i  del l a  cor re t tez za 
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pro fes s ionale 287» ,  a l  fat to  che non preg iud ich ino l ’u t i l i z zaz ione 

normale  del  d i segno o  model l o  e  al l a  ind icaz ione  del la  fonte :  

è  at t raver so ques te  cond iz ion i  che  i l  l eg i s l ato re  m ira  ad  ev i tare 

che gl i  u s i  l ec i t i  p rev i s t i  possano dar  v i ta  a «zone f ranche s t ru -

mental iz zab i l i  da i  cont raf fat to r i » 288.  E  dal l a prev is ione espressa 

d i  ques ta eccez ione  s i  r icava a cont rar io  che la  r ip roduz ione 

d i  un  prodotto  coper to  da model l o in  as senza de i  p resuppos t i  

d i  l ice i tà  ind iv iduat i  dal l a  norma,  cos t i tu i sce  v io l az ione 

del l ’e sc l us iva del  t i to l are  del  model lo ,  a l  quale  vengono qu ind i  

r i servate  tu t te  l e  u t i l i tà  d i  mercato da es so  der ivant i ,  sempre 

nel l a l og ica “market -o r i ent ed” e  d i  tu te l a  cont ro  ogn i  forma d i  

appropr iaz ione  paras s i ta r ia .  

§ 3.6 - Ambito di protezione e durata della tutela 

I n  ord ine  a i  l im i t i  spaz ial i  del l a tu te la ,  che  s i  e s tende na-

tu ralmente  su  tu t to  i l  te r r i to r io  naz ionale ,  occorre  prec isare 

che l ’ar t .  42 ,  comma 2 ,  cor r i spondente  al l ’a r t.  8 -bi s ,  comma 4 , 

l .  mod .  sembre rebbe sanc ire  una deroga al  p r inc ip io  d i  ter r i to -

r ial i tà .  

La norma,  in fat t i ,  non  ammette  l a  facol tà  d i  fa r  vale re  l o 

i us  excl ud endi  de r ivante  dal la  reg is t raz ione  ne i  confront i  degl i  

                                                

287 Nella direttiva n. 98/71/CE viene utilizzata invece la formula “corretta prassi commerciale” 
pressoché corrispondente alla nostra. 
288 Così in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
988.  
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ar red i  e  del l e in s tal l az ion i  de i  mezz i  d i  t raspor to  aere i  e  naval i  

d i  al t r i  paes i  in  t rans i to  su l  te r r i to r io del l o  S tato ,  de i  pezz i  d i  r i -

cambio  e  degl i  accessor i  des t inat i  al l a  r iparaz ione  d i  tal i  mez -

z i ,  nonché del la  r iparaz ione medes ima.  

Ta l e  esc l us ione  t rova un  cor r i spondente  in  mate r ia  d i  b re -

vett i  pe r  invenz ion i  nel l ’ar t .  5 - t e r  del la  convenz ione  d i  Un ione 

d i  Par ig i ,  che  sanc i sce  analogo pr inc ip io  con r i fe r imento  a i  

congegn i  brevettat i  incorporat i  in  nav i ,  ae re i  e  mezz i  d i  l oco-

moz ione  te r res t re  d i  un  paese  un ion is ta  in  t rans i to  in al tro  s tato 

del l ’Un ione ,  e  l a  cu i  rat i o  cons i s te nel l ’ev i tare  che i  d i r i t t i  d i  

p r ivat iva pos sano recare  preg iud i z io  al l a l ibe ra c i rcolaz ione 

de i  mezz i  d i  t raspor to  (e  dunque al l e  per sone)al l ’ in terno del  

te r r i to r io comune 289.  

S i  not i ,  inol t re ,  che i l  pr inc ip io non è  l im i tato  a i  d i segn i  e 

model l i  incorporat i  in  mezz i  d i  t raspor to  comun i tar i ,  ma s i  e -

s tende a qual s ias i  nave  o  aeromobi l e  immatr icolata in  paes i  

te r z i .  

Pe r  quanto  r iguarda la  du rata del l a  tu te la ,  l ’ar t .  

37 (cor r i spondente al l ’a r t .  10  del l a Di re t t iva e al l ’a r t .  9 ,  comma 

2  del l a  l egge model l i290)  p revede che s ia  d i  c inque ann i ,  a  de-

cor re re  dal la  data d i  p resentaz ione  del la  domanda.  Tal e  te r -

                                                

289 Così in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
pp. 990-991. 
290 L’art. 9, comma 1 concerne la durata dei modelli di utilità, che è rimasta invariata. Il termine è 
di dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 
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m ine  è peral t ro d i  vol ta in  vol ta  prorogabi l e  per  u l te r ior i  pe r io -

d i  d i  c inque ann i ,  s ino  a ragg iungere  un  mass imo d i  comples s i -

v i  vent ic inque ann i291.  

La  Commis s ione  ha optato  per  ques ta durata,  g ià  prev i -

s ta ,  t ra  l ’al tro ,  nel  progetto  pre l im inare  contenuto  nel  L ib ro 

Verde,  contemperando pr inc ipalmente  due es igenze.  Da una 

par te  v i  e ra la  tendenza,  emersa negl i  S tat i  membr i ,  d i  al l unga-

re  l a du rata del l a  tu te la de i  d i segn i  e  model l i  in  rag ione del la 

l oro  crescente  impor tanza economica,  dal l ’al t ra  l a  pos iz ione 

netta d i  S tat i ,  i  cu i  s i s tem i  g iu r id ic i  p revedevano g ià per iod i  d i  

tu te l a  mol to  es tes i292,  che  non sarebbero  mai  sces i  al  d i  so t to  

del  te rm ine  ora prev i s to .  

Dal l ’al tra  par te ,  l a  D i re t t iva ha comunque f raz ionato  l a 

protez ione  compless iva in  per iod i  d i  c inque ann i ,  al  te rm ine  d i  

c iascuno de i  qual i  i l  t i to l are  del  d i segno o model l o ,  ev idente-

mente  su l l a  base  d i  cons ide raz ion i  d i  conven ienza econom ica, 

dov rà dec idere  se  pagare  i  d i r i t t i  d i  r innovo o  abbandonare  la 

pr ivat iva293.  

I n f ine  s i  not i  che  nel  nos t ro  ord inamento un  meccan ismo 

anal ogo a ques to  e ra g ià  presente , pos to  che l a  tassa d i  con-

                                                

291 La disciplina previgente in materia di modelli ornamentali limitava la tutela ad un massimo di 
quindici anni.  
292 È il caso della Francia, la cui durata della tutela, assicurata dal diritto d’autore, è di settanta 
anni dalla morte del creatore.  
293 Circa l’opportunità di non concedere da subito la tutela per l’intero periodo, cfr. MONDINI, La 
direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 990. 
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cess ione per  i l  b revetto  per  model l o o rnamentale  poteva es se -

re  pagata in rate qu inquennal i294.  

§ 3.7 - Il regime delle cause di nullità 

La nul l i tà  d i  un  d i segno o  model l o  è  prev is ta  per  una ser ie 

d i  ipotes i  e lencate  nel l ’a r t .  43  CPI ,  comma 1  (pres soché corr i -

spondente al l ’ar t .8 - sex i es  del la  l egge model l i ) .  

I nnanz i tu t to  l a reg i s t raz ione  è  da cons ide rar s i  nu l l a  in  d i -

fe t to  de i  requ i s i t i  d i  nov i tà  e  d i  caratte re  ind iv iduale ,  se  i l  d i -

segno o  model l o  non e ra reg is t rab i l e  a i  sens i  degl i  a r t t .  31 ,  32 , 

33 ,  34 ,  35  e 36 .  

Al t ra  ipotes i  è  quel la  del l a  cont rar ietà a l l ’o rd ine  pubbl ico 

e  al  buon cos tume295.  

La  D i re t t iva n .  98 /71/CE  prevede espres samente  al l ’a r t .  8 

i l  requ i s i to  del l a  non cont rar ie tà al l ’o rd ine  pubbl ico  e  al  buon 

cos tume e  commina l ’esc l us ione  dal la  protez ione  a i  d i segn i  e 

model l i  cont rar i .  

S i  t rat ta ,  come è  s tato  os se rvato ,  del l ’e spres s ione d i  un 

pr inc ip io  generale  accol to  da tu t t i  g l i  o rd inament i  naz ional i  

che ,  tu t tav ia ,  in  tema d i  p r ivat ive indus t r ial i ,  «è  quas i  sempre 

                                                

294 Così in GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., 
p. 892, che precisa inoltre che per i disegni tessili, la possibilità, prevista dall’art. 11, l. n. 198/1996, 
di rateizzazione annuale nel pagamento della tassa di concessione e di quella di proroga, è sta-
ta mantenuta anche nella legge riformata, ex art. 12, comma 2, l. mod.  
295 È l’ipotesi prevista dall’ art. 43, comma 1, lett. b, CPI. 
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des t inato  a r imanere  pr ivo d i  concrete  appl icaz ion i »296.  Gl i  e -

sempi  t rad i z ional i  r iguardano comunque d i segn i  o  model l i  d i  

contenuto  osceno o  sconven iente ,  ovvero  r ip roducent i  s imbol i  

o  emblem i  r i servat i  a pubbl iche  ammin is t raz ion i .  

La l eg i t t imaz ione a far  valere  la  nul l i tà ,  in  ques to  caso, 

spetta a ch iunque v i  abbia in teres se.  

La success iva l e t t .  c)  del l ’a r t .  43 ,  comma 1 ,  sanc i sce  la 

nul l i tà  del  d i segno o  model l o  reg i s t rato  dal  non avente  d i r i t -

to 297.  

Ques ta norma va l e t ta  cong iuntamente  al l e norme su l l a 

r i vend icaz ione ,  che  consentono al  vero  autore  d i  ag i re  in  g iu -

d i z io  per  o t tenere  l ’accer tamento del  p ropr io  d i r i t to  e  gl i  con-

fe r i scono qu ind i  i l  potere d i  o t tenere  i l  t ras fe r imento  a propr io 

nome del l a  reg i s t raz ione  o  d i  sent i rne  d ich iarare  la  nul l i tà ,  che  

in  ques to  solo  caso ,  a  d i f fe renza che in  mate r ia  d i  invenz ion i ,  è 

da cons ide rars i  re lat iva298.  

V i  sono po i  t re  spec i f iche ipotes i  d i  nul l i tà  dovute  al l a 

v io laz ione d i  d i r i t t i  ante r io r i .  

La  pr ima r iguarda quel la  in  cu i  i l  d isegno o  model l o  è  in

                                                

296 Così in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
976.  
297 La registrazione è nulla “se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore 
non si sia avvalso della facoltà accordategli dall’art. 118”. 
298 Così in GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, 
cit.,p. 897; FLORIDIA in AA.VV., Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.,  p. 282-
283. 
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conf l i t to  con un  al t ro d isegno o model l o che è  prote t to  nel l o 

S tato  da data ante r io re  a quel la  d i  reg i s t raz ione  o  d i  p r ior i tà  

del  model l o o  d isegno cons ide rato ,  ma che non è ancora d i -

vulgato  a tale  data ed  è  perc iò  in idoneo a togl iere  al  d i segno 

o  model l o  pos te r iore  i l  requ is i to  del l a  nov i tà ,  secondo la  def i -

n i z ione  che d i  ques to  requ i s i to  è  data nel l a  D i re t t iva e nel  de-

c re to 299.  

La  seconda e  la  ter za,  p rev is te  dal la  l e t te ra e)  

del l ’a r t icolo  in  ques t ione ,  r iguardano r i spett ivamente  i l  caso  in 

cu i  i l  d i segno o  model l o  cos t i tu i sce  u t i l i z zaz ione  non autor i zza-

ta d i  un  segno d is t in t ivo  o ,  nel l ’al t ro  caso ,  d i  un’opera 

del l ’ ingegno protet ta dal  d i r i t to  d ’autore .  

Nel  commentare  la  d i re t t iva s i  è ev idenz iata l ’oppor tun i tà 

d i  tal i  p rec i saz ion i ,  cons ide rato  che l ’eventual i tà  d i  l edere  al t r i  

d i r i t t i  d i  esc l us iva acqu i s i t i  da te r z i  in  data ante r io re è 

tu t t ’a l t ro  che  teor ica,  in  v i r tù  soprattu t to  del l e pecul ia r i tà 

del l ’oggetto  del  d i segno o  model l o,  che  presenta punt i  d i  so -

v rappos iz ione  con numeros i  al t r i  i s t i tu t i  d i  p r ivat iva300.  

Anche per  ques te u l t ime t re  ipotes i  cons iderate  la  D i re t t i -

va,  al l ’a r t .  11 ,  p revede che la  l eg i t t imaz ione  s ia  l im i tata a i  t i -

to l ar i  de i  d i r i t t i  ante r io r i  v io l at i ,  ment re  l ’ar t .  8 -sept ie s  comma 

                                                

299 Vedi art.  43, comma 1, lett. d), CPI, corrispondente all’ art. 8-sexies, lett. d) l. mod. 
300 Si osservi che il legislatore nazionale era, per queste ultime norme, libero di introdurle, come ha 
fatto, o meno nel nostro sistema. Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica 
di disegni e modelli, cit., p. 991-993. 
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2  l .  mod . ,  p revedeva p iù in  generale ,  anz iché  r i fe r i r s i  e spres -

samente  a i  cas i  appena cons iderat i ,  che  « l a  nul l i t à  d el l a regi -

s t raz i one  del  d i segno o  mod el l o  che  f orma ogget t o  d i  d i r i t t i  

ant e r io r i  può essere  promossa unicament e  d al  t i t o l are  d i  t al i  

d i r i t t i  o d ai  suoi  av ent i  causa» .  C iò aveva dato l uogo a pro-

bl em i in te rpre tat iv i ,  dal  momento che s i  e ra notato  che tale 

c r i t icabi l e  formulaz ione  « sembrerebbe pot e r s i  r i f er i re anche ad 

ogni  al t ro  caso  i n cui  i l  d i segno o mod el l o s i a  nul l o  perché pr i -

v at o  d i  nov i t à  o  d i  caratt e re  ind iv id ual e  d a un  ant er i o re  d i se -

gno o  mod el l o  al t ru i  non  ancora cad ut o  i n  pubbl i co  d omi nio » ,  

pu r  es sendos i  al t re s ì  r i l evato  che la norma non doveva es sere 

in te rpre tata in  ques to  senso ,  pe rché s i  sarebbe cos ì  venut i  ad 

of f r i re  i l  des t ro  per  prol ungare  indebi tamente  l a  du rata 

del l ’e sc l us iva su  d i  una dete rm inata fo rma,  med iante reg i s t ra-

z ion i  success ive  ad  opera del l o  s tes so  soggetto 301.   

I l  p roblema è  s tato  o ra superato  dal l ’a r t .  43 ,  comma 2 ° 

CP I ,  che  fa  cor re t tamente  r i fer imento  a i  so l i  cas i  d i  cu i  al l e l e t -

te re  d )  e  e)  del  1 °  comma come cas i  d i  nul l i tà  re lat iva;  c iò  no-

nos tante  tal o ra l a  sol uz ione  oppos ta cont inua ad  af f io rare  in 

                                                

301 Così in GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., 
p. 898. 
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dott r ina302,  in  ch iaro  cont ras to  con l a l e t te ra e  con la  rat io  del -

l a  norma.  

I n f ine ,  l ’u l t ima ipotes i  d i  nul l i tà ,  p resa in  cons ideraz ione 

dal l a  l e t t .  f ) ,  del  comma 1  del ’ar t .  43  CP I  è  quel la  in  cu i  i l  d i -

segno o  model l o  cos t i tu i sca «u t i l i z zaz ione impropr ia  d i  uno de-

gl i  e l ement i  e lencat i  nel l ’ar t .  6 - t e r  del l a  Convenz ione  d i  Par ig i  

(os s ia  degl i  emblem i  d i  S tato  de i  Paes i  del l ’Un ione ,  de i  l oro  se -

gn i  u f f ic ial i  d i  cont rol l o  e  degl i  embl em i  d i  o rgan i zzaz ion i  in -

te rgovernat ive)  per  l a  protez ione del la  propr ie tà indus t r iale , 

ovvero  d i  segn i ,  emblem i  e  s temmi  d ive rs i  da quel l i  contempla-

t i  da detto  ar t icolo  e  che r ives tono un  par t icolare  in teresse 

pubbl ico  nel l o  S tato» .  

I n  ques t ’u l t imo caso la  l eg i t t imaz ione  a far  vale re  la  nul l i -

tà  spetta agl i  avent i  d i r i t to  su  quest i  segn i ,  ex  a r t .  8 - sept ies  l .  

mod.  

Da u l t imo,  in  tema d i  nul l i tà ,  l ’a r t .  39CPI  r iconosce espres -

samente  la pos s ib i l i tà  che i l  t i to l are  r inunc i  solo parz ialmente 

al l a  propr ia  pr ivat iva.  I n tale  ipotes i  i l  d i segno o  model l o può 

es se re reg i s t rato  o  mantenuto  in  fo rma mod i f icata «se  l ’Uf f ic io 

I tal iano B revett i  e  March i  ver i f ica che in  tale  forma i l  d i segno o 

model l o conse rva la sua l ’ ident i tà» .  

                                                

302 Si veda FLORIDIA, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà Industriale e concorrenza, II ed., Torino, 
2005, p. 272: “Tutte le cause di nullità che traggono origine dall’esistenza di diritti anteriori sono 
relative e pertanto possono essere fatte valere soltanto dal titolare dei diritti anteriori”. 
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I n  re laz ione  a ques ta r i serva f inale su l l a  “ ident i tà” ,  sono 

s tat i  so l l evat i  dubbi  in terpre tat iv i .  

L ’ in te rpre taz ione  p iù  cor re t ta,  che  consenta 

l ’appl icabi l i tà  del l a  norma e che è  p iù  conforme al l a  rat i o  del -

l a  protez ione ,  sembra es se re  quel la d i  fa r  « r i fe r imento  ad  una 

noz ione  d i  ident i tà  “ sos tanz iale” ,  desum ib i l e…dal l a norma su l  

caratte re  ind iv iduale» ;  in  al t re  parole ,  i l  model l o  mod i f icato 

dov rebbe produr re  l a  s tes sa “ impres s ione  generale”  d i  quel l o 

o r ig inar io 303.  

§ 3.8 - Il modello non registrato 

I l  regolamento CE  n.  6/2002  su i  d i segn i  e  model l i  comun i -

tar i  p revede,  in s ieme al  d i segno e  model l o reg i s t rato ,  un  d i se -

gno e  model l o  comun i tar io  “d i  fat to” 304,  p rotegg ib i l e  c ioè  sen-

za alcuna formal i tà .  

L ’ar t .  1  del  Regolamento s tab i l i sce,  in fat t i ,  che  un  d i se -

gno o  model l o  è  prote t to  come «d i segno o  model l o  comun i ta-

r io  non reg i s t rato»  se  è  s tato  d ivulgato  a l  pubbl ico :  l a  data d i  

                                                

303 Così in GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., 
p. 898. L’autore ha osservato che se l’identità venisse intesa in modo conforme alla definizione 
contenuta nell’art. 5-bis ai fini del giudizio di novità, la norma ben difficilmente potrebbe trovare 
applicazione.  
304 Alcuni ordinamenti già prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo 
diritto su disegni e modelli non registrati; è il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il 
Copyright, Design and Patents Act del 1988 ha introdotto accanto al disegno o modello registra-
to (Registered Design) l’istituto del Design Right. Tale strumento, che copre esclusivamente i mo-
delli tridimensionali, è privo di formalità costitutive, ma ha una durata più limitata rispetto al dise-
gno registrato. Cfr. FELLNER, Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregis-
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r i fe r imento  per  l a  ve r i f ica del l a  conform i tà de i  requ is i t i  –  nov i tà  

e  caratte re  ind iv iduale  -  e  per  l a  decorrenza del l a  tu te la  è 

appunto  quel l a  in  cu i  i l  d i segno o  model l o  è  s tato  d ivulgato  al  

pubbl ico  per  l a pr ima vol ta305.  

Cr i t iche  v ivac i  su l  r i fe r imento  al l a  data d i  d ivulgaz ione al  

pubbl ico  s i  fondano soprattu t to  su l l a  d i f f icol tà  del l a  prova.  

Numeros i  ambient i  in te res sat i  hanno fat to  presente  che l a d i f -

f icol tà  d i  provare ques ta data può es se re tale  da rendere  po-

co att raente  l ’ i s t i tu to  del  d i segno o  model l o comuni tar io  non 

reg i s t rato.  A tal  p ropos i to  s i  è  però anche detto  che se  è  cer to 

che un  metodo incontrover t ib i l e  per  s tab i l i re  una data s ia 

quel l o  d i  un  depos i to  pres so  un u f f ic io  d i  p ropr ie tà indus t r iale 

a i  f in i  del l a  reg i s t raz ione ,  tu t tav ia  es i s tono numeros i  mezz i  l e -

gal i  d i  al t ra  natu ra che permettono d i  o t tenere  un  r i su l tato 

anal ogo 306.  

Comunque,  fe rmo res tando che l ’onere del l a  prova non 

                                                                                                                                          

tered Designs. What will they think of next?, in Disegno industriale e protezione europea, Milano, 
1989, p. 83 e ss. 
305 Questa soluzione che appare tuttavia “la più naturale” è stata oggetto di critiche. Se da un 
lato si riconosce che, trattandosi di un diritto non subordinato a formalità, la data dovrebbe esse-
re stabilita in relazione ad un fatto rilevante per la nascita del valore commerciale della forma; 
dall’altro si è osservato che, «date esclusivamente riferite all’attività creativa del designer o 
all’attività interna dell’impresa avrebbero lo svantaggio che farebbe difetto quell’elemento og-
gettivo di riscontro peculiare della data (prevista dal regolamento) che è l’acquisizione da parte 
di terzi della conoscenza della forma». Per queste ed altre considerazioni si veda SCORDAMA-
GLIA, La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regola-
mentazione comunitaria, cit., pp. 132-133. 
306 Si pensi ai depositi presso notai, alle certificazioni che possono fornire gli organizzatori di fiere 
ed esposizioni per i prodotti esposti, alla possibilità di organizzare dei sistemi di depositi volontari 
presso associazioni di categoria accompagnate da misure di pubblicità. 
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solo  del l a  r iconduc ib i l i tà  del l ’oggetto  del  d i r i t to  ( l a  forma)  al  

t i to l are ,  ma anche del la data in cu i  i l  d i r i t to  è sor to ,  appar t ie -

ne  necessar iamente al  t i to l are del  d i r i t to .  

I l  d isegno o  model l o  non reg is t rato  confe r isce  sol tanto  i l  

d i r i t to  per  i l  suo  t i to l are  d i  v ie tare  la  r ip roduz ione  non autor iz -

zata del l a  fo rma307.  

Pe r  quanto  r iguarda i l  p roblema del la  cont raf faz ione  del  

model l o non reg i s t rato  s i  è  os se rvato  che solo l ’ im i taz ione  tota-

l e del l a  creaz ione sarebbe persegu ib i l e 308,  ma 

ques t ’ in te rpre taz ione  non sembra tener  conto  né  del l a  l e t te re , 

né  del l a  rat i o  del l a  norma,  che  spec i f ica che ad  esc ludere 

che c i  s i  t rov i  d i  f ronte  ad  una “copiatu ra”  non è  l ’es i s tenza d i  

d i f fe renze  t ra i l  model l o non reg i s t rato  e  i l  prodotto  del  pre teso 

im i tato re ,  bens ì  i l  fat to  che ques t ’u l t imo s ia  i l  r i su l tato  d i  una 

c reaz ione  ind ipendente  ad  opera d i  te r z i ,  i  qual i  potevano an-

che non es sere  a conoscenza del  d i r i t to  su l  model l o  d i  fat to .  

Ed in  ques to senso  s i  è  in e f fe t t i  espressa anche la  g iu r i spru -

denza,  che  ha ad  esempio  r i tenuto  che “Può es se re  tu te lato

                                                

307 Cfr. l’art. 19 del reg. n. 6/2002, rubricato “Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario”, 
che prevede, al comma 2, che «Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferi-
sce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1(cioè l’utilizzo a terzi senza il suo con-
senso. Per utilizzo si intende la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione 
l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applica-
to, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti) soltanto se l’utilizzazione contestata 
deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto».  
308 Così per GELATO, Modello comunitario. Modello di fatto: nuovo strumento di tutela, in Contrat-
to e impresa Europa, 2002, p. 1289. Secondo un’altra interpretazione anche la copia non perfet-
tamente identica sarebbe comunque illecita. 
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come model l o  non reg i s t rato  un  manufatto  che present i  carat -

te r i s t iche  par t icolar i  ed ind iv idual iz zant i  agl i  occh i  del  cd.  u t i -

l i z zato re  in fo rmato.  La r ip resa d i  tal i  e l ement i  cos t i tu i sce  v io la-

z ione del  model l o  e al t re s ì  at to  d i  concor renza s l eale.  I n fat t i ,  

a i  sens i  del l ’a r t .  19 .2  del  Reg.  CE  n .  6 /2002 ,  a i  f in i  del l a  prote -

z ione  non è  r ich ies ta l ’as sol u ta ident i tà  t ra  model l o  im i tato  e  

quel l o  f ru t to  del l ’ im i taz ione.  La norma confer i sce  la  tu te la  al  

t i to l are  del  model l o  comun i tar io  non reg i s t rato  se 

l ’u t i l i z zaz ione  contes tata der iva dal la  copiatu ra d i  un  model l o 

prote t to  e  prec i sa che detta u t i l i z zaz ione  non è  cons ide rata 

der ivante da copiatu ra se  r i su l ta  d i  c reaz ione  ind ipendente 

real i z zata da un  autore  del  quale  s i  può rag ionevolmente  pen-

sare  che non conosces se  i l  model l o d ivulgato  dal  t i to lare”309.  

I n fat t i ,  p ropr io  perché non c i  sono cond iz ion i  d i  accesso 

determ inate  dal la  reg i s t raz ione  e  dal l a  pubbl ic i tà  d i  ques to 

model l o , i l  t i to l are del l o  s tes so  non può benef ic iare  d i  una pre -

sunz ione d i  conoscenza da par te de i  terz i .  Pe rc iò ,  pe r  pote r  

per segu i re  l e im i taz ion i  to tal i  e l e  copie  de i  model l i  d i  fat to ,  

occor re  che i l  t i to l are  d imos t r i ,  se  non l a mal a fede de i  te rz i  

im i tato r i ,  quanto  meno che ess i  non  potevano ignorare  i l  mo-

del l o  ( i l  che ,  indubbiamente ,  è  p iù  agevole  quando l a  copia-

tu ra è in tegrale) .  

                                                

309 Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e 
intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 254, pp. 387-388. 
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Pe r  quanto  concerne  invece l a  durata del l a  protez ione 

del  d isegno e  model l o comun i tar io non reg i s t rato ,  l ’a r t .  11  del  

regolamento prevede che s ia  d i  t re ann i  decor rent i  dal l a  data 

in  cu i  i l  d isegno o  model l o  è  s tato  d ivulgato  al  pubbl ico  per  l a 

pr ima vol ta nel l a Comun i tà.  

L ’ i s t i tu to  del  model l o  non reg i s t rato av rebbe la  f inal i tà  d i 

o f f r i re  al l e  imprese  uno s t rumento d i  tu te la  d i sancorato  da 

qual s ias i  fo rmal i tà  cos t i tu t iva e  d i  b reve  durata,  da u t i l i z zare 

ne i  se t to r i310 p iù  soggett i  al  cont inuo mutamento de i  gus t i  de i  

consumator i  ed  in  cu i  dunque la  v i ta  econom ica de i  p rodott i  è 

es t remamente  breve .  È  ev idente  che in  ques te  indus t r ie  una 

tu te l a  subord inata a i  tempi  ed a i  cos t i  del l a  procedura d i  reg i -

s t raz ione ,  r i sch ia  d i  r ive lar s i  ant ieconom ica e  d i s incent ivante 

per  l e imprese  in es s i  operant i311.  

Ta l e  f inal i tà  appare  ch iara ne i  cons ide rando 15 ,  16  e  17 

del  Regolamento.  

Dopo l a  prec isaz ione  che i l  d i segno o  model l o  comun i ta-

r io  dov rebbe r i spondere  al l e  es igenze  d i  tu t t i  i  se t to r i  econo-

m ic i  del l a  Comun i tà (cons ide rando 15 ) ,  s i  puntual i z zano,  in fat -

t i ,  l e  rag ion i  del l a scel ta  d i  i s t i tu i re  due fo rme d i  p rotez ione ,  l a 

pr ima,  cons i s tente  in  una protez ione  d i  b reve  per iodo accor -

                                                

310 Ad esempio nei settori della moda e del tessile.  
311 Si veda MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
pp. 963-964.  
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data a i  d i segn i  e  model l i  non  reg is t rat i ,  l a  seconda concessa 

per  un  per iodo p iù  l ungo a i  d i segn i  e  model l i  reg i s t rat i .  

I n  par t icolare  al  sed ices imo cons ide rando s i  è ev idenz ia-

to  i l  vantagg io  che rappresente rebbe una protez ione senza 

fo rmal i tà  per  i  se t to r i  indus t r ial i  che real i z zano un  gran  numero 

d i  d i segn i  o  model l i  d i  prodott i  e  che  spesso  non res tano a 

l ungo su l  mercato .  

Non pare  del  re s to  che i  vantagg i  der ivant i  da tal e  i s t i tu -

to  per  l e  imprese ,  spec ialmente  per  quel l e  operant i  ne i  merca-

t i  da i  gus t i  p iù  volub i l i ,  s iano cont rob i l anc iat i  da e f fe t t i  negat i -

v i  al tre t tanto  ev ident i ,  in  par t icol are  sot to  i l  p ro f i l o  del l a  cer -

tez za g iur id ica,  pos to  che,  come abbiamo v i s to ,  l a  protez ione 

pogg ia su l l a  notor ie tà del l a  fo rma negl i  ambient i  in te res sat i .  

La  d i f f icol tà  d i  p rovare l ’e f fe t t iva data d i  d ivulgaz ione  al  pub-

bl ico ,  in  as senza d i  qual s ias i  fo rmal i tà  cos t i tu t iva,  l ung i  dal  fa-

vor i re  l ’ in sorgere d i  contenz ios i ,  sembra p iu t tos to  impor re un 

r igoroso  accer tamento de i  requ is i t i  d i  p rotez ione ,  appunto  in 

te rm in i  d i  notor ie tà312.  E ’  dunque ev idente  l ’ impor tanza s i s te -

mat ica d i  ques ta protez ione ,  che  ancora una vol ta  tende a 

proteggere  ogn i  c reaz ione  che i l  mercato  r iconosca come ta-

                                                

312 Per uno spunto in tal senso in giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 17 novembre 2006, in Le Sezioni 
Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, 
vol. I-II, 240, pp. 357-358: “Il disegno o modello non registrato o di fatto è tutelato in quanto sia 
nuovo, abbia carattere individuale e sia stato divulgato. Deve essere considerata come divulga-
zione al pubblico l’esposizione in fiera del prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato”. 
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l e:  non s i  t rat ta  dunque qu i  d i  un’ ind i sc r im inata mol t ipl icaz ione 

del l e pr ivat ive ,  in  cont ras to  con l ’ in te resse  pubbl ico 313,  in teso  

come pr inc ip io  d i  l ibe r tà d i  concor renza e  ar r icch imento  del  

pat r imon io  cul tu rale ,  come pure  una par te  del l a  dott r ina ha 

sos tenuto ,  ma al  cont rar io  d i  un  oppor tuno adeguamento del  

mondo del  d i r i t to  al  “mondo del la  v i ta” .  Del  re s to ,  come pure 

s i  è  notato ,  l ’ i s t i tuz ione  del  model l o comun i tar io  non reg i s t rato 

por ta a compimento  i l  meccan i smo del l ’anno d i  graz ia  g ià  in -

t rodotto  dal la  D i re t t iva,  al  quale  appare  coerente  ed  anz i  in  

ce r ta m isura s t rumentale.  

§ 3.9 - Il rapporto tra modelli d’utilità e disegni e modelli: ca-

ratteristiche comuni e problemi di interferenza 

Es i s tono t ra  l a  d i sc ipl ina de i  model l i  d ’u t i l i tà  e quel la  de i 

d i segn i  e  model l i  p ro fonde d i f fe renze:  poch i  sono i  dat i  real -

mente  comun i  al l a  l oro d isc ipl ina.  

Le  nov i tà  l eg is l at ive non sono in tervenute  nel l ’ambi to  de i 

model l i  d ’u t i l i tà ,  come ho detto  precedentemente 314.  È  s tato  

os servato 315 che  l ’armon iz zaz ione  a l ive l l o  comun i tar io  de i  mo-

                                                

313 Si è osservato che moltiplicando in modo così incondizionato le privative, e le condizioni per-
ché sussista la presunzione della loro sussistenza, «si riduce lo spazio di libertà per le imprese», po-
nendo in essere un sistema contrario all’industria nel suo complesso. In tal senso MAGELLI, 
L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit., p. 143; DI CATALDO – SARTI - SPOLIDORO, Ri-
flessioni critiche sul Libro Verde, cit., p. 50 e ss.  
314 Vedi supra, § 1.4. 
315 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti 
di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. p. 63. 
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del l i  d ’u t i l i tà  sembra ancora p iu t tos to  l ontana.  La scel ta  del  

l eg i s l ato re  comun i tar io ,  che  ha prefe r i to  in te rven i re  separata-

mente  su i  var i  i s t i tu t i  del  se t to re ,  s i  p res ta a c r i t iche ,  innanz i -

tu t to  perché ha cos ì  imped i to  una r i f l es s ione  comples s iva su  un 

panorama che,  quanto  meno in  o rd ine  al l a  d icotom ia t ra  ex 

model l i  o rnamental i  e  model l i  d’ut i l i tà ,  av rebbe cer tamente 

mer i tato  una dec i sa r imedi taz ione .  E ra  ques to ,  p robabi lmente ,  

i l  momento oppor tuno per  r icons iderare  una dupl ic i tà  d i  reg im i 

che  è  sempre  s tata,  ed  è  tu t to ra,  scar samente  o  af fat to  com -

prens ib i l e agl i  operator i  del  se t to re ,  e  che  anche a i  g iur i s t i ,  

come s i  è  v i s to ,  c rea non poch i  e non l iev i  p roblem i  d i  demar -

caz ione .  

Largamente  comune (ma non ident ica)  è  l a  procedura d i  

r i l asc io ,  l a  c i rcolaz ione  e  la  d i sc ipl ina de i  soggett i  d i  d i r i t to ,  

ment re  l a d isc ipl ina de i  model l i  real iz zat i  dal  d ipendente  pre -

senta d i f ferenze.  I n fat t i ,  a i  model l i  d ’u t i l i tà  real iz zat i  dal  l avo-

rato re  subord inato  s i  appl ica in tegralmente  la  d isc ipl ina del l e 

invenz ion i  del  d ipendente.  

D iver samente ,  a i  d i segn i  e  model l i  (cos ì  come avven iva 

del  res to  per  i  d i segn i  o rnamental i )  v iene appl icata una nor -

mat iva,  prev i s ta  dal l ’ar t .  7  l .  mod . , che att r ibu i sce  i l  d i r i t to  al  

b revetto  al  datore  d i  l avoro  solo  quando l ’opera r ient r i  t ra  l e 

“mans ion i”  del  d ipendente ;  sembra qu ind i  che  ne i  cas i  d i  cu i  
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agl i  a r t t .  23 ,  comma 2 ,  e  24 ,  l .  inv .  ( invenz ione  az iendale  e  in -

venz ione  occas ionale)  ogn i  d i r i t to  spett i  al  d ipendente s tesso .  

Ques ta regola t roverebbe l a  sua rag ion  d ’es se re  nel  ca-

rat te re  par t icolarmente  “per sonale”  del l e  creaz ion i  e s te t i -

che 316.  

La  protez ione  accordata,  quanto  a m isu re  cautelar i  e 

sanz ion i ,  è  prat icamente ident ica.  

Dal  punto  d i  v i s ta  sos tanz iale ,  invece,  comune è  solo  i l  

fat to  che ent rambi  i  t ip i  hanno ad  oggetto  una fo rma,  ed  esat-

tamente  la  forma nuova d i  un  prodotto  indus t r iale.  Per  i l  re s to , 

e s s i  sono pos t i  a  protez ione  d i  fo rme avent i  caratte re  d i f feren-

t i ,  ed  al l e  due protez ion i  sono sot tes i  in te res s i  mol to  d ive rs i .  In -

fat t i ,  come g ià s i  è  osservato 317,  i  model l i  d ’u t i l i tà  proteggono 

un’ innovaz ione tecnolog ica (c iò  g ius t i f ica i l  l o ro accos tamento 

a i  b revett i  pe r  invenz ione) ,  ment re i  d isegn i  e model l i  proteg-

gono un’ innovaz ione puramente  fo rmale  (qu ind i  non hanno 

nul l a in  comune,  su l  p iano sos tanz ial e ,  con l e invenz ion i ,  ma 

pos sono p iu t tos to  avv ic inar s i  al  te r reno del  d i r i t to  d ’autore  o  a 

quel l o  de i  march i ) .  

Al l a  netta d ivar icaz ione  che può t racc iars i  in  as t rat to  t ra  

i  model l i  d ’u t i l i tà  ed  i  d i segn i  e  model l i  s i  cont rappone i l  fat to 

che in  concreto  una s tes sa forma può presentars i  in  g rado d i  

                                                

316 Si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, III ed., cit., pp. 481-482. 
317 Vedi supra, cap. I e cap. 2. 
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accedere  ad  ent rambe le  tu te le ,  in  quanto  svolga una funz io -

ne  u t i l e  e  nel l o  s tes so  tempo cond iz ion i  l ’aspetto  es te rno del  

p rodotto  (ques ta even ienza è  anz i  normale per  l e  opere 

del l ’ i ndust r i al  d es i gn ) .  I n  ques to  caso,  i l  Cod ice  del la P ropr ie tà 

I ndus tr iale  consente  che vengano ch ies t i  e  concess i ,  pe r  l a 

s tes sa fo rma,  s ia  i l  b revetto  per  model l o  d ’u t i l i tà ,  s ia  l a  reg i -

s t raz ione  per  d i segno o model l o.  Ma i  due  t i to l i  pos sono c i rco-

la re  separatamente ,  e  non è  ch iaro come s i  regoleranno i  rap-

por t i  t ra  i  due t i to l ar i ,  e  t ra  l oro  ed i  te rz i  (ch i  produca senza 

autor i zzaz ione  i l  p rodotto ,  v io lerà ent rambi  i  t i to l i?  Ch i  facc ia 

la  s tessa cosa su  l icenza d i  uno de i  due  t i to lar i ,  v io lerà i l  t i to lo 

del l ’al t ro?) .  Inol tre ,  dopo i  p r im i  d iec i  ann i  (al l a  scadenza del  

b revetto  per  model l o  d ’u t i l i tà)  sarà ancora e f f icace la  reg i -

s t raz ione  per  model l o  o  d i segno (che può durare  vent ic inque 

ann i ) ;  e  non è  ch iaro  quale  sarà (per  quanto  att iene  al l a  pos -

s ib i l i tà  per  i  te rz i  d i  p rodurre  l a  fo rma)  l ’e f fe t to  del l a scadenza 

del  model l o d ’u t i l i tà 318.  

                                                

318 VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pp. 476-477. 
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CAPITOLO IV  

La tutela della forma del prodotto tra comunica-

zione e innovazione 

§ 4.1 – La forma tutelabile come modello e come marchio  

Quando la  forma del  p rodotto  r i l eva anche come elemento 

per  comun icare  al  pubbl ico  de i  messagg i ,  ed  in  par t icolare 

come c r i ter io  d i sc re t ivo  t ra  i l  p rodotto  d i  un’ impresa e  quel l i  

de i  propr i  concor rent i ,  in  man iera del  tu t to  analoga a quanto 

avv iene per  i  march i  cos t i tu i t i  da parole  o f igure ,  s i  pone i l  

p roblema del la  tu te lab i l i tà  d i  e s sa non sol o  come d i segno o 

model l o , ma anche come march io .  

I l  problema de i  march i  d i  fo rma è  ant ico .  In  par t icolare ,  g ià 

nel l a  l egge march i319,  s i  p revedeva la  pos s ib i l i tà  d i  reg i s t rare  

come march io ,  se  dotato  de i  requ i s i t i  p rev i s t i  dal l a  l egge,  an-

che l a fo rma del  prodotto  o  del l a sua confez ione e d i  tu te lare 

in  ques to  modo tal i  forme,  in  man ie ra potenz ialmente  perpe-

tua,  cont ro  l a  l oro  im i taz ione  confusor ia  e ,  ogg i ,  anche (e  in 

real tà essenz ialmente)  cont ro l ’agganc iamento paras s i ta r io da

                                                

319 Per legge marchi si intende qui il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come revisionato dal d. lgs. 4 di-
cembre 1992, n. 480, in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988.  
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par te  d i  te rz i .  I n  tema d i  i l l ec i to  concorrenz iale  ven iva inol t re 

in  r i l ievo  es senz ialmente  la  cos iddetta concorrenza s l eale per  

im i taz ione  serv i l e  prev i s ta  dal l ’ar t .  2598  n.  1  c.c.  che  consente 

al l ’ imprend i to re  d i  v ie tare  a i  concor rent i  l ’ im i taz ione  del l e ca-

rat te r i s t iche  d i s t in t ive  es ter io r i  de i  p ropr i  p rodott i ,  se  ed  in 

quanto  idonea a t rar re in  inganno i l  consumatore  su l l ’or ig ine 

imprend i to r iale  de i  medes im i  (ma in real tà ,  come progres s iva-

mente  è  emer so ,  anche quel la  d i  cu i  al l ’a r t .  2598 ,  n.  2  c.c. ,  

so t to  i l  p ro f i l o  del l ’agganc iamento).  I n  ques ta prospett iva tu -

te l a  de i  march i  d i  fo rma e  tu te la cont ro  l a  concor renza s l eale 

avevano (ed  hanno,  nel l a  prospett iva evolu t iva cu i  s i  è  appe-

na fat to  cenno)  presuppos t i  ed  ambi to  d i  appl icaz ione  as sa i  

s im i l i  e  comunque pongono un  problema comune,  ovveros ia  se 

s ia  pos s ib i l e  farv i  r icorso  nel l ’ ipotes i  in  cu i  una forma reg i s t rata 

o  reg i s t rab i l e  come d i segno o  model l o  svolgesse  anche una 

(at tual e  o  potenz iale)  funz ione  d i s t in t iva.  

S to r icamente ,  ques to problema d ’ inte r fe renza fra  l a  d i sc ipl i -

ne ,  come s i  d iceva ant ico ,  aveva t rovato  in  I tal ia ,  dappr ima in 

dott r ina,  e  po i  anche in  g iu r i sprudenza,  una sol uz ione  che i l  

suo  p iù  autorevole  sos ten i tore  aveva def in i to  “ sos tanz ialmente 

obbl igata”320:  secondo ques to  o r ientamento,  s i  e sc l udeva la  

                                                

320 Così definisce la soluzione VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, 
in Riv. Dir. Ind. 1994, I, p. 323 e ss.; in senso analogo, ma con impostazioni almeno in parte diverse, 
cfr. anche SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del de-
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pos s ib i l i tà  d i  tu te lare ,  come march io  reg is t rato  o  med iante  l e 

norme su l l a  concor renza s l eale ,  una fo rma brevettabi l e  come 

model l o  o rnamentale ,  anche se ,  pe r  ipotes i ,  ta le  fo rma aves se 

acqu i s i to ,  agl i  occh i  de i  consumator i ,  l a  funz ione  d i  ind icatore 

del l ’or ig ine  imprend i to r iale de i  prodott i 321.  I n  ques to modo s i  

voleva in fat t i  ev i tare che la reg i s t raz ione del  march io  rendesse 

potenz ialmente  perpetua una protez ione  che la  l egge su i  d i -

segn i  o  model l i  voleva invece temporanea322.  Ques ta tes i  t ro -

vava un  agganc io  tes tuale nel l ’ar t .  18  l e t t .  c )  l egge march i ,  in -

te rpre tando la  noz ione  d i  fo rma «che dà un  valo re  sos tanz iale 

al  p rodotto» 323 come se  aves se  un  s ign i f icato  equ ivalente  a 

quel l a  d i  fo rma atta a «dare ,  a  dete rm inat i  p rodott i  indus t r ial i ,  

uno spec iale ornamento»  d i  cu i  al l ’a r t .  5  del l a vecch ia l egge 

model l i324,  e  ind iv iduando qu ind i  l o spar t iacque t ra  tu te la  del l a 

                                                                                                                                          

sign, in Segni e forme distintive, Milano, 2001, p. 249; GALLI, L’attuazione della direttiva comunita-
ria sulla protezione di disegni e modelli, in Nuove leggi civ. comm., 2001, p. 885.  
321 Si è osservato che però, in tal modo, si riduceva lo spazio per la tutela contro l’imitazione servi-
le e per i marchi di forma, soprattutto in considerazione dell’opinione (criticabile) che qualunque 
forma dotata anche solo di una modestissima gradevolezza estetica o di una minima funzionalità 
fosse brevettabile come modello ornamentale o modello d’utilità, cfr. VANZETTI, I diversi livelli di 
tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., pp. 325-326. 
322 Si veda SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, 
cit., p. 249. 
323 L’art. 18 lett. c), legge marchi, vietava la registrazione come marchio dei segni costituiti dalla 
“forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, “dalla forma imposta dalla natura stessa del 
prodotto” e “dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico”. Per il significato da attri-
buire a queste nozioni cfr. VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, V ed., p. 146 e 
ss.. 
324 R.d. 25 agosto 1940, 1411. Così si è espressa la dottrina prevalente: cfr. GALLI, L’attuazione del-
la direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., pp. 885-886; ID., Attuazione della 
Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1995, pp. 1174-1176; MONDI-
NI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., pp. 996-997; VAN-
ZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, II ed., Milano, 2001, p. 137 e ss.; RICOLFI, I segni distintivi. Dirit-
to interno e comunitario, Torino, 1999, p. 66; DI CATALDO, I segni distintivi, II ed., Milano, 1994, p. 
86 e ss.; VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., p. 330; ID., La 
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fo rma col  b revetto  per  model l o o rnamentale  da un lato  e tu te -

la  at t raver so  i  march i  e  l a  concorrenza s l eale dal l ’al tro  appun-

to  nel l o  “ spec iale  o rnamento”325.  Pe rc iò  l e  forme d i s t in t ive  che,  

pu r  g radevol i ,  non  pos sedesse ro  un  s im i l e g rad iente  es te t ico 

potevano es sere  val idamente  reg is t rate  come march i  d i  fo rma 

o  prote t te  med iante  l ’ i s t i tu to  del l a  concor renza s l eale  per  im i -

taz ione  se rv i l e ,  ment re  al  d i  sopra d i  ques to  grad iente  s i  pote -

va esc lus ivamente  consegu i re l a tu te l a  brevettuale  e ,  scaduta 

ques ta,  l a  fo rma poteva es se re l iberamente  u t i l i z zata da 

ch iunque,  in  v i r tù  del l ’e s igenza,  d i  o rd ine  pubbl ic i s t ico ,  d i  ev i -

tarne  una monopol i zzaz ione perpetua.  

Ta l e  conclus ione ven iva peral tro  f requentemente  “attenua-

ta”  dal la  g iur i sp rudenza,  ed  in  par t icolar  modo da quel la  del l a 

Cor te  d i  Cassaz ione ,  con la  cos iddetta “ teor ia  del l e  var iant i  

innocue”.  Secondo ques ta teor ia ,  i l  p r inc ip io del l a  l ibe ra im i -

tab i l i tà  del l e fo rme ornamental i  non  coper te  da brevetto  a-

v rebbe incont rato  un  l im i te , cons is tente  nel l ’obbl igo 

                                                                                                                                          

nuova legge marchi: codice e commento alla riforma, I ed., Milano, 1993, pp. 92-95; SARTI, La tu-
tela dell’estetica del prodotto industriale, cit., p. 118 e ss.. In giurisprudenza si è espressa in tal sen-
so in particolare Cass., 17 gennaio 1995, n. 484, in Giur. ann. dir. ind., 1995, p. 78 e ss., che ha af-
fermato che «La registrazione come marchio di una forma è consentita quando il suo carattere 
ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere tale forma bre-
vettabile come modello, e ciò sia perché tale soluzione sembra quella che più razionalmente è 
idonea a chiarire i rapporti fra tutela del marchio e tutela dei modelli ornamentali, sia perché e-
sprime una linea interpretativa che è accolta dal nuovo testo dell’art. 18 legge marchi introdotto 
dal d. lgs. n. 480/92»; nello stesso senso, cfr. ad esempio Trib. Catania, 30 novembre 1998, ivi, 
1999, p. 752 e ss. e Pret. Modena, 26 gennaio 1999, ibidem, p. 879 e ss. 
325 Si tratta della nota tesi elaborata da VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e 
funzionali, cit., p. 331 e ss.  
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del l ’ im i tato re d i  at t ivar s i  pe r  ev i tare  la  confond ib i l i tà  su l l a 

proven ienza de i  p rodott i ,  impiegando gl i  accorg iment i  e s t r in -

sec i  necessar i  a  ques to  f ine ,  come l ’appos iz ione  al  p rodotto 

del  p ropr io  march io ,  o  l ’adoz ione  d i  una confez ione d i f fe ren-

z iata,  l asc iando però  impreg iud icato  i l  p reg io  es te t ico del l a 

fo rma.  Att raverso  ques ta impos taz ione ,  l ’ im i taz ione d i  una fo r -

ma brevettab i l e  come d i segno o  model l o o rnamentale  sarebbe 

s tata dunque concorrenz ialmente  i l l ec i ta  quando l ’ im i tato re , 

pu r  potendolo  fare ,  non aves se  appor tato  l e  mod i f iche  neces -

sar ie  per  ev i tare l a confond ib i l i tà  su l l ’or ig ine  de i  p rodott i 326.  

D’al t ra  par te ,  s i  deve  notare  che al t ra  autorevole ,  ma m ino-

r i ta r ia ,  dott r ina aveva invece af fe rmato la  poss ib i l e  coes i s ten-

za f ra  l a  tu te la  come march io  e  l a  tu te l a  come model l o  orna-

mentale ,  in  re l az ione  a fo rme dotate  del l o  “spec iale  o rnamen-

to” ,  ma in idonee a confe r i re  “valo re sos tanz iale”  al l o  spec i f ico 

prodotto  cu i  iner i scono e  che svolgano “es senz ialmente  o  pre -

                                                

326 La Corte di Cassazione ha espresso forse per la prima volta in chiari termini la teoria in esame 
nella pronuncia del 27 maggio 1960, n. 1384, in Riv. dir. ind., 1960, II, p. 121. A questa ne sono se-
guite molte altre; si vedano tra quelle più recenti: Cass., 18 novembre 1988, n. 6237, in Giur. ann. 
dir. ind., 1988, p. 139; Cass., 3 agosto 1987, n. 6682, ivi, 1987, p. 55; Cass., 18 settembre 1986, n. 
5562, ivi, 1987, p. 11; App. Milano, 18 luglio 1995, ivi, 1995, p. 1162; App. Bologna, 8 gennaio 1994, 
ivi, 1994, p. 593; App. Milano, 9 luglio 1991, ivi, 1991, p. 642. A favore dell’applicabilità di questa 
tesi si schierarono in dottrina: BONASI BENUCCI, Tutela della forma nel diritto industriale, Milano, 
1963, p. 107 e ss.; MARCHETTI, Riflessioni sui rapporti tra disciplina concorrenziale contro la con-
fondibilità e tutela brevettuale, in Problemi attuali di diritto industriale, Milano, 1977, pp. 756-758. 
Per le critiche, invece, si vedano in particolare, GHIDINI, Della concorrenza sleale, Torino, 2001, 
pp. 165-168 e 171-175; DI CATALDO, L’imitazione servile, cit., pp. 197 e ss; e ID., I segni distintivi, 
cit., pp. 90-92.  
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valentemente  una funz ione  d i s t in t iva” :  s i  e ra osservato  al  r i -

guardo che l a  noz ione  d i  “ fo rma che dà un  valo re  sos tanz iale 

al  p rodotto”  non sarebbe sovrappon ib i l e  a  quel la  cu i  faceva 

r i fe r imento  i l  vecch io  ar t  5  l .  mod . ,  e  c iò da un lato  perché la 

pr ima non s i  r i fer i rebbe necessar iamente  ed  esc lus ivamente  a 

fo rme dotate  d i  una valenza es te t ica,  ma comprenderebbe in 

generale  tu t te  l e  fo rme idonee,  per  l a  natu ra del  prodotto  cu i 

ine r i scono,  ad  inc idere  fo r temente  su l  valore  commerc iale  del  

medes imo;  e  dal l ’al tro  l ato  perché v iceversa non tu t te  l e  fo r -

me dotate  d i  “ spec iale  o rnamento”  inc iderebbero  su l  valore 

del  p rodotto ,  che  in  tal un i  cas i  non  sarebbe in f l uenzato  se  non 

in  man ie ra del  tu t to  marg inale  dal l ’aspetto  es te t ico  del  pro-

dotto  s tesso 327.  Ed  anche in  g iur i sp rudenza s i  e ra tal vol ta am-

messa la pos s ib i l i tà  del  cumulo 328;  ed in  par t icolare  nel  2001  i l  

Tr ibunale  d i  Napol i ,  a f f rontando la  del icata ques t ione ,  aveva 

ant ic ipato  sol uz ion i  as sol u tamente  in  l inea con l e  nuove norme 

su i  d i segn i  e model l i329.  

                                                

327 In tal senso SENA, Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario, III ed., Milano, 
1998, pp. 33-34; in questo senso già PERUGINI, Il marchio di forma: dall’esclusione della forma utile 
od ornamentale al criterio del valore sostanziale, in Riv. dir. ind., 1992, I, p. 96 e ss.  
328 Si veda in particolare l’ interessante decisione del Tribunale di Udine, 31 agosto 1998, in Giur. 
ann. dir. ind., n. 3836. 
329 Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza) est. Casaburi, in Riv. dir. ind., 2002, II, p. 153 con nota di 
GIUDICI. In particolare questa ordinanza, confermata poi, in sede di reclamo (e sulla quale a-
vremo modo di ritornare più avanti), ha ritenuto che anche una forma utile può divenire mar-
chio, per il concreto contesto di uso, di pubblicizzazione e di conoscenza, e può essere tutelata 
come marchio di fatto o come marchio registrato qualora la funzione prevalentemente svolta 
dalla forma sia appunto la funzione distintiva. Si veda GIUDICI, Alcune riflessioni sui marchi di for-
ma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 2002, II, p. 174 e ss.  
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Ques to  s i s tema è  s tato  notevolmente  al te rato  dal la d isc ipl i -

na de i  d i segn i  e  model l i ,  in t rodotta con i l  d .  l gs .  n.  95 /2001 ,  d i 

at tuaz ione  del la  g ià  r icordata D i re tt iva n .  98 /71/CE .  I n  e f fe t t i ,  

g ià  nel  L ib ro  Verde che aveva preceduto  i l  varo  del l a  D i re t t iva 

appar iva ch iara l ’ in tenz ione  del  l eg i s l ato re  comun i tar io  d i  

ammettere  la  pos s ib i l i tà  d i  dupl icaz ione d i  tu te le ,  r i tenendo i  

suo i  autor i ,  che ,  in  caso  cont rar io , s i  sarebbe l eg i t t imata,  ad 

opera de i  concor rent i  del  t i to lare  del  d isegno o model l o , 

« l ’appropr iaz ione  s l eale  del l ’avv iamento  commerc iale r icol l e -

gabi l e  ad  un  d isegno ben in t rodotto ,  ma i l  cu i  pe r iodo d i  tu te -

la  v iene  a scadere»330.  Perc iò ,  anche se  la  D i re t t iva ha lasc iato  

impreg iud icata l ’appl icaz ione  del l e  norme in  tema d i  march i  e 

concor renza s l eale331,  l a  re laz ione  f ra d i segn i  e  model l i  e  mar -

ch i  d i  fo rma s i  deve  comunque r i tenere  mod i f icata dal la  nuova 

d i sc ipl ina,  in  par t icolare  a segu i to  del l ’e l im inaz ione  del  requ i s i -

to  del l o  “ spec iale  ornamento”  per  la  reg is t raz ione  de i  d i segn i 

e  model l i ,  requ is i to  che ,  come s i  è  v i s to ,  rappresentava,  per  l a 

dott r ina e la  g iu r i sp rudenza as sol u tamente  prevalent i ,  i l  conf i -

ne  f ra  model l i  o rnamental i  e  marchi  d i  fo rma,  su l  p resuppos to 

del l a  incompat ib i l i tà  f ra  i  due i s t i tu t i .  

                                                

330 Così il Libro Verde, § 11.6.2., p. 165.  
331 Si è osservato, da parte di certa dottrina minoritaria, che questa scelta del legislatore, an-
drebbe letta nel senso di mantenere il principio del divieto del cumulo, conservando validità le 
motivazioni che ne suggerivano l’applicazione anche nell’assetto precedente. Cfr. MONDINI, La 
direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 998. 
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I l  ven i r  meno d i  ques to  requ i s i to ,  sost i tu i to  da quel l o  del  “ca-

rat te re  ind iv iduale” ,  non consente  in fat t i  p iù  d i  sos tenere 

l ’assol u ta incompat ib i l i tà  del l e due normat ive .  La s tessa auto-

revole  dott r ina che r i teneva poss ib i le  i l  cumulo g ià  pr ima del la 

r i fo rma,  ha nuovamente  sos tenuto  ques ta tes i ,  fondandola o ra 

s ia  su l  dato tes tuale 332,  s ia  su una r icons ide raz ione del  concetto  

s tes so d i  march io.  Secondo ques ta impos taz ione ,  l ’at tenz ione 

va pos ta su l l a  funz ione  del  march io,  c ioè  su l l a  funz ione  d i s t in -

t i va,  che ne i  march i  d i  forma v iene  real iz zata appunto  dal l a 

fo rma del  p rodotto333:  « l a  valu taz ione d i  tale  del icato  aspetto  

del l a  fat t i spec ie  “march io  d i  fo rma” deve dunque es se re  con-

dotta tenendo conto  del l e modal i tà  d i  u t i l i z zaz ione e  presen-

taz ione  del  prodotto ,  del l e in fo rmaz ion i  e  del l e sugges t ion i  t ra-

smesse  at t raver so  la  pubbl ic i tà ,  del la  percez ione  che d i  quel l a 

data fo rma ha i l  pubbl ico»334.  

I n  v i r tù del l a  nuova d isc ipl ina v i  pos sono essere  per tanto  

fo rme reg i s t rab i l i  s ia  come d i segno o  model l o ,  s ia  come mar -

ch io .  S i  è  os se rvato ,  pe rò ,  che  c iò è ammis s ib i l e  sol tanto  per  l e 

fo rme che,  comunque,  non confe r iscono valo re  sos tanz iale  al  

                                                

332 Si vedano il considerando 7 e l’art. 16 della Dir. n. 98/71/CE; considerando 31 e art. 96.1del 
Reg. n. 6/2002 e indirettamente art. 18 lett. f) l. marchi e art. 8-sexies lett. e) l. modelli. 
333 Per SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., p. 34: «nel caso dei marchi di forma è necessario con-
trapporre la mera forma di qualsiasi prodotto alla forma distintiva, e sottolineare che la forma del 
prodotto o della sua confezione può costituire un marchio solo in quanto svolga essenzialmente 
o prevalentemente tale funzione; si deve insomma evitare di confondere la mera forma di un 
qualsiasi prodotto con la forma che costituisce un segno distintivo». 
334 SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., pp. 582-
584.  
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prodotto ,  e  c ioè  ancora e  solo  per  quel l e  che  non ragg iunga-

no i l  g rad iente  del l o “ spec iale  ornamento” .  E s so ,  dunque,  non 

cos t i tu i rà  p iù  i l  d iscr im ine t ra  l e  due d ive rse  fo rme d i  tu te la 

(perché anche forme che non confe r i scono spec iale o rnamen-

to  al  p rodotto  pot ranno cos t i tu i re  val id i  model l i ) ,  ma «cont i -

nuerà ve ros im i lmente  a fungere  da spar t iacque t ra  fo rme reg i -

s t rab i l i  e  non reg i s t rab i l i  come march io» 335.  Nel  s i s tema del inea-

to  dal la  l egge v igente  s i  dov rebbero  cos ì  d is t inguere t re  cate-

gor ie d i  fo rme reg i s t rab i l i :  innanz i tu tto  l e  fo rme « tal i  da indur re 

i l  consumatore  al l ’acqu i s to  d i  p rodott i  che  al tr iment i  non  sa-

rebbero  s tat i  acqu i s tat i »  che  non pos sono es se re  tu te l ate  co-

me model l i ,  ma come march i ;  v i  sono po i  l e  fo rme «che non in -

f l uenzano l e  dec i s ion i  f inal i  d ’acqui s to ,  ma in v i r tù  del l e l o ro 

in t r in seche caratte r i s t iche d i  g radevolezza s i  impr imono nel l a 

mente  del  pubbl ico  e  favor iscono qu ind i  l a  nasc i ta  d i  un  pr imo 

“contatto  pr iv i l eg iato”  f ra  produtto re  ed  acqu i rente» ,  pe r  l e 

qual i  è  ammessa la  doppia tu te la ;  ed  in f ine  l e « fo rme che rap-

presentano un  fat to re ,  non dec i s ivo ,  ma r i l evante  nel l e  dec i -

s ion i  d ’acqu is to  del  pubbl ico» ,  e  l a  cu i  reg i s trab i l i tà  come 

march io andrebbe valu tata «caso per  caso in  re laz ione 

                                                

335 In tal senso GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, 
cit., p. 890; VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, cit., pp. 142-143.  
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al l ’e f f icac ia monopol is t ica d i  una tu te l a  potenz ialmente  per -

petua» 336.  

Sempre  in  dott r ina s i  è  cos ì  sos tenuto  che,  nel l a  prass i ,  l a 

pos s ib i l i tà  per  i  d i segn i  e  model l i  d i  accedere  (ol t re  al l a  reg i -

s t raz ione  come d i segno o  model lo)  al l a  reg i s t raz ione  come 

march io  ed  al l a  tu te la  del  d iv ie to  d i  im i taz ione  se rv i l e  sarebbe 

ora s t re t tamente  corre lata al l e concrete  modal i tà  d i  e s t r in se -

caz ione  del  requ i s i to  del  caratte re  ind iv iduale:  in fat t i ,  secondo 

ques ta impos taz ione ,  per  l a  fo rma i l  cu i  caratte re  ind iv iduale 

cons is te  in un ve ro e  propr io caratte re  d i s t in t ivo  s i  ammetterà i l  

cumulo t ra  reg i s t raz ione come model l o e  tu te la  concorrenz ia-

l e ,  nonché i l  cumulo t ra  reg i s t raz ione  come model l o e reg i s t ra-

z ione  come march io ;  d iver samente ,  pe r  l a  fo rma i l  cu i  caratte -

re  ind iv iduale  non equ ivalga a caratte re  d i s t in t ivo ,  l a  tu te l a 

del l a  reg is t raz ione  come model l o  sarà l ’un ica tu te la  pos s ib i -

l e 337.  

4.1.1 – Capacità distintiva e carattere individuale  

Negl i  u l t im i  ann i  s i  è  as s i s t i to  anche ad  una r icons ideraz ione 

del  concetto  d i  capac i tà d i s t in t iva, nel  senso  che i l  d i fe t to  d i  

capac i tà d i s t in t iva non s i  e saur i rebbe –  come era t rad iz ional -

                                                

336 Questa impostazione è di SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina 
europea del design, cit., p. 258. Si veda anche GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sul-
la protezione di disegni e modelli, cit., p. 890.  
337 In questo caso manca, infatti, il requisito del “carattere distintivo” specificamente preteso sia 
per l’accesso alla tutela concorrenziale, sia per l’accesso alla registrazione come marchio. Si ve-
da VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 482. 
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mente  r i tenuto  nel  nos t ro  Paese  –  nel l a  desc r i t t i v i tà  e  gener ic i -

tà  del  segno,  ma av rebbe una sua val enza autonoma, che  può 

r i su l tare  par t icolarmente  ev idente propr io  per  i  march i  co inc i -

dent i  con l ’aspetto  es terno del  p rodotto  o  del l a  sua confez io -

ne ,  come avv iene  t ip icamente  per  i  colo r i  e l e  forme.  

P ropr io  in  mate r ia  d i  march i  d i  fo rma (e  d i  col ore) ,  una se r ie 

d i  p ronunce del la  Cor te  d i  G ius t i z ia  CE  ha sot tol ineato  in fat t i  

che  occor re  ver i f icare  anche in pos i t i vo  la  suss i s tenza del  re -

qu i s i to  del l a  capac i tà d is t in t iva,  anz iché  cons ide rar l o  solo  in 

negat ivo ,  c ioè non solo in  re laz ione  a i  d iv ie t i  d i  reg is t raz ione 

de i  segn i  d i  uso  comune e  d i  quel l i  cos t i tu i t i  esc l us ivamente 

dal l a  denom inaz ione  gener ica del  prodotto  o  serv iz io  per  cu i  i l  

march io  è  reg i s t rato  o  da un’ ind icaz ione  desc r i t t i va ad  es s i  re -

lat iva,  come e ra t rad iz ione  nel l a  g iu r i sp rudenza e nel l a dott r i -

na i tal iane ,  ma anche in  re laz ione al l ’ idone i tà  del l a fo rma ad 

es se re  percepi ta dal  pubbl ico  d i  r i fe r imento  come segno d i -

s t in t ivo 338.  

D i  c iò  occor re  tener  conto  anche nel  del ineare  i l  rappor to 

t ra  capac i tà d i s t in t iva e  caratte re ind iv iduale.  L ’ar t .  33  del  

Cod ice  del la  Propr ie tà I ndus t r iale 339 p revede che i l  caratte re 

                                                

338 Si vedano in particolare, per i marchi di forma, le sentenze di C. giust. CE 7 ottobre 2004, nel 
procedimento C-136/02, C. giust. CE 12 gennaio 2006, nel procedimento C-173/04 e in termini 
molto simili C. giust. CE 22 giugno 2006, nel procedimento C-24/05; e per i marchi di colore, le 
sentenze di C. giust. CE 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 e C. giust. CE 24 giugno 2004, 
nel procedimento C-49/02. 
339 L’art. 33 CPI corrisponde all’art. 5 ter del d.lgs. n. 95/2001. 
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ind iv iduale  sus s is te  in  un  d i segno o model l o  « se  l ’ impress ione 

generale  che susc i ta  nel l ’u t i l i z zato re  in fo rmato d i f fe r i sce 

dal l ’ impres s ione  generale  susc i tata in  ta l e  u t i l i z zato re»  da 

qual s ias i  d i segno o  model l o ante r iore 340,  ma ques ta def in iz ione  

presenta non poche d i f f icol tà  in terpre tat ive ,  tanto  che t ra l e 

var ie  in te rpre taz ion i  s i  pas sa dal la  tes i  d i  colo ro  che l o  fanno 

der ivare  dal la  mera es i s tenza d i  d i f fe renze  che i l  tecn ico d i  

se t to re 341 pot rebbe ind iv iduare  r i spetto  a i  model l i  p recedent i ,  

al l a  pos i z ione ,  p iù  market  o r i ent ed ,  d i  col oro  che r i tengono 

cons is ta  nel l a  capac i tà del l a  fo rma d i  at t rar re  l ’at tenz ione  del  

consumatore med iamente  avveduto342.  

C iò  che non sembra però  pos s ib i l e  è  far  co inc idere  i l  carat -

te re  ind iv iduale  con la  capac i tà d is t in t iva,  d i s t inguendo i  due 

concett i  e s senz ialmente  su l l a  base  de i  soggett i  al  cu i  g iud iz io 

s i  deve  fare  r i fe r imento ,  i l  consumatore  med io per  l a  capac i tà 

                                                

340 Si deve intendere per modello anteriore: «qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato 
prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi una 
priorità, prima della data di quest’ultima». 
341 Si veda SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, in Dir. Ind., n. 5/2006, p. 413, che esclude la 
possibilità che l’utilizzatore informato si identifichi con il consumatore, anche qualificato. 
In giurisprudenza si è sostenuto che le differenze tra le due modalità di tutela (come modello e 
come marchio) possano essere ravvisate nel diverso parametro costituito in un caso 
dall’utilizzatore informato e nell’altro dal consumatore medio. Così per Trib. Torino, ord. 20 marzo 
2008, in Foro it., 2008, I, 1654 e ss.. Nel caso di specie veniva in considerazione la forma 
dell’autovettura «Smart», tutelata sia come modello registrato, sia come segno distintivo non regi-
strato, in ambiti diversi, tanto che in relazione ad uno specifico prodotto la contraffazione è stata 
riconosciuta relativamente al marchio, ma non al modello. In una prospettiva analoga cfr. an-
che Trib. Napoli, ord. 1° luglio 2007, in IDI, 2007, 573 e ss., con nota di Cavallaro, significativa an-
che per la specifica considerazione dei problemi del look-alike. Per le considerazioni che critica-
no tale orientamento crf. GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2008, p. 356. 
342 Cfr. SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 755 e ss. 
secondo cui, il legislatore «consapevolmente evita di ricalcare parametri di originalità elevati 
come quelli tipici delle protezioni brevettali, per ricollegare la tutela più che alla manifestazione 
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d i s t in t iva e  l ’u t i l i z zato re  in fo rmato per  i l  caratte re  ind iv idua-

le 343.  P ropr io  muovendo dal la  g iu r i sp rudenza comun i tar ia  sopra 

r icordata,  sembra in fat t i  d i  dover  concludere  che l a  capac i tà 

d i s t in t iva e  i l  caratte re  ind iv iduale  s i  pos sono accomunare 

perché ent rambe s i  fondano su l l a  percez ione  del  pubbl ico ,  ma 

tu te l ano due funz ion i  d iver se  del l a fo rma del  p rodotto :  i l  ca-

rat te re  ind iv iduale r iguarda la  fo rma “ in  sé” ,  mentre  l a capac i -

tà  d i s t in t iva “ l ’al tro  da sé” d i  una forma e c ioè  gl i  u l ter io r i  pos -

s ib i l i  messagg i  e  sugges t ion i  che  vengono comun icat i  dal l a 

fo rma.  

I l  caratte re ind iv iduale ha un  e lemento  in t r in seco e  dete rm i -

nante  nel l a  fo rma in  sé  in  g rado d i  p rovocare  nel l ’os servatore 

un’ impres s ione  d ive rsa che l o  colp i sce  e  s i  impone al l a  sua at -

tenz ione .  La capac i tà d is t in t iva invece è  “al t ro  da sé” ,  secon-

do un’espress ione  fe l ice ,  presente  in  una in te ressante  pronun-

c ia  del  2001  del  Tr ibunale  d i  Napol i ,  che ,  d iscos tandos i  

dal l ’o r ientamento al l ora prevalente che esc ludeva la  pos s ib i l i -

tà  d i  tu te l are  come march io  reg i s trato  o  med iante  l e  norme 

su l l a  concor renza s l eale  una fo rma brevettab i l e  come model l o 

o rnamentale ,  anche se ,  pe r  ipotes i ,  tal e  fo rma avesse  acqu is i -

to ,  agl i  occh i  de i  consumator i ,  l a  funz ione  d i  ind icatore 

                                                                                                                                          

della creatività dell’autore alla percezione del pubblico ovvero all’apprezzamento di quelle 
specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso la comunità degli utilizzatori». 
343 Sostanzialmente in questo senso si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 
cit.,p. 65 e ss.. 
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del l ’or ig ine  imprend i to r iale  de i  p rodott i  e  af f rontando l a  del i -

cata ques t ione  del  rappor to  t ra  l a  tu te l a  come march io  e  co-

me model l o poneva l ’at tenz ione propr io  su l l a  nuova in te rpre -

taz ione  del la funz ione d is t in t iva del  march io  (e  in  par t icolare 

del  march io  d i  fo rma) ;  ed osservava che « sol o i l  cont est o con-

c ret o  d i  uso ,  d i  pubbl ic i zz az i one  ed  in  u l t i ma anal i s i  d i  cono-

scenz a,  f a  s ì  che  l a  f orma d i  una cosa,  pu r  cont inuand o i nev i -

t ab i l ment e  ad  es se re  t al e,  d i vent i  anche al t ro d a sé ,  v ale  a d i -

re  compendi o  d i  conoscenz e,  d i  suggest ioni ,  d i  comuni caz i oni :  

i n  una parol a,  un  marchio» 344:  cos ì  focal iz zando l ’at tenz ione 

appunto  su l l a  d ive r s i tà  del l e funz ion i ,  da un  lato  l a funz ione  at -

t rat t iva del  caratte re  ind iv iduale e  dal l ’al tro  l a  funz ione  d i s t in -

t i va del l a  capac i tà d i s t in t iva.  

I n  ques ta s tes sa prospett iva,  un  al t ro  aspetto  che d i f ferenz ia 

ques t i  due  requ is i t i  è  che  la  funz ione  att rat t iva r iguarda la 

fo rma in  sé  cons iderata,  mentre  quel la  d is t in t iva un  u l ter io re 

messagg io .  A ques to  propos i to ,  sempre  i  g iud ic i  comun i tar i  in  

una se r ie d i  p ronunce in  mate r ia d i  march i  d i  fo rma e  d i  colore 

hanno sot tol ineato  come, non sempre ,  ma normalmente  è  con 

l ’uso  che la  forma d i  un  prodotto  è  in  grado d i  impor s i 

al l ’at tenz ione del  pubbl ico  non solo in  sé  cons ide rata,  ma an-

                                                

344 Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ord.) est. Casaburi, in Riv. Dir. Ind., cit., p. 153 con nota di GIUDICI; 
Cass., 23 novembre 2001, n. 14863, rel. Berruti, in Riv. Dir. Ind., 2002, II, p. 329 con nota di SENA, 
Brevi note con una precisazione sulle massime; Trib. Di Prima Istanza CE, 25 settembre 2002 (cau-
sa T-316/00) punti 26 e 27. 
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che come s imbolo  d i  un  messagg io  che g iunge al  pubbl ico con 

la  comun icaz ione pubbl ic i tar ia 345:  è c ioè  graz ie  al  suo  concreto 

uso  su l  mercato  e  al l a  sua pubbl ic i zzaz ione  che d i  regola i l  

consumatore  percepi sce  non solo  una cer ta fo rma,  ma anche 

i l  messagg io sot tos tante  a quel la s tes sa fo rma.   

I n  re laz ione  a c iò ,  r i tengo s i  pos sa fare  un  pas so  u l te r iore  e 

sos tenere  che è  d ive rso  anche i l  rappor to  t ra  caratte re  ind iv i -

duale  e  l ’u so  ed  i l  successo  del l a  fo rma che un  prodotto  rag-

g iunge su l  mercato  e  quel l o  che inte rcor re  t ra  ques t ’u l t imo e 

la  capac i tà d i s t in t iva,  o megl io  che  t ra  i  due es is te  una so r ta 

d i  re laz ione  d i  causa-e f fe t to ,  nel  senso  che i l  caratte re  ind iv i -

duale  può esse re  ve icolo  per  i l  successo  d i  una fo rma su l  mer -

cato ,  mentre  l a  capac i tà d i s t in t iva è  p iu t tos to  una pos s ib i l e 

conseguenza d i  tale successo 346.  

 

4.1.2 – Segni distintivi di fatto e modelli non registrati 

La sol uz ione  appena prospettata sembra oppor tuna anche 

per  d i s t inguere  i  p resuppos t i  del l a  protez ione  del l e  fo rme co-

me segn i  d i s t in t iv i  d i  fat to ,  ogg i  espressamente  r iconosc iu t i  dal  

Cod ice  come oggetto  d i  d i r i t t i  d i  p ropr ie tà indus t r iale 347,  e  co-

                                                

345 Si veda in particolare C. giust. CE 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, cit.. 
346 Si veda BRAMBILLA, Carattere individuale e capacità distintiva della forma, in Il Diritto Indu-
striale, n. 5/2007, p.453 e ss. 
347 Sui presupposti e sui limiti di questa tutela si veda ampiamente GALLI, La tutela contro il paras-
sitismo nel “nuovo” Codice della Proprietà Industriale, in La revisione del Codice della Proprietà 
Industriale a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007. 
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me model l i  non  reg i s trat i ,  in t rodott i  anche nel  nos t ro  ord ina-

mento  dal  Regolamento n .  2002/6/CE 348.  

A ta l  p ropos i to  appare  in te res sante  l a  recent i ss ima pro-

nunc ia,  ancora ined i ta  del  Tr ibunale  d i  Bologna che ha esat-

tamente  af fe rmato che “Solo  l a  f o rma d e l  prod ot t o  che acqui -

s t a  o poss i ed e at t i t ud ine d i s t int iv a può es se re  t ut e l at a come 

march i o d i  f o rma d i  f at t o (d iv er sament e  at t eggi and os i  a  mera 

f o rma d i  ogni  p rod ott o),  e  sol o  l a  forma che pos s ied e un  g rad o 

d i  ind iv id ual i t à  s igni f i cat ivo  pot rà esse re  t ut e l at a come mod e l -

l o .  Quando l a  f o rma d el  prod ot t o  present e rà al  contempo ca-

rat t e re  d i s t i nt ivo  e  carat t ere  i nd i v id ual e,  pot rà r i conoscers i  l a 

d oppi a t ut e l a .  Ne  consegue che l ’e l ement o  cost i t ut ivo  d el  ca-

rat t e re  i nd iv id uale  non r icor re  quand o s i  r i scont rano f o rme che 

s i  present ino  come una sempl ice  d i f f e renz i az i one  r i spet t o  al le 

a l t re  concor rent i  su l  mercat o .  Un  bas so  l i ve l l o  d i  d ive r s i t à  (un  

bas so  carat t ere  i nd iv i dual e)  non può d unque r i t ener s i  suf f i -

c i ent e a garant i re l a  v a l id i t à  d el  mod el l o regi s t rat o”349.  

P recedentemente  i l  Tr ibunale  d i  M i lano aveva g ià r icono-

sc iu to ,  nel  corso  d i  un  g iud iz io  cautel are ,  ampia tu te l a al l a 

                                                

348 Alcuni ordinamenti già prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo 
diritto su disegni e modelli non registrati; è il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il 
Copyright, Design and Patents Act del 1988 ha introdotto accanto al disegno o modello registra-
to (Registered Design) l’istituto del Design Right. Tale strumento, che copre esclusivamente i mo-
delli tridimensionali, è privo di formalità costitutive, ma ha una durata più limitata rispetto al dise-
gno registrato. Cfr. FELLNER, Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregis-
tered Designs. What will they think of next?, in Disegno industriale e protezione europea, Milano, 
1989, p. 83 e ss. 
349 Trib. Bologna, 21 giugno 2010, inedita. 
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fo rma d i  un prodotto ,  nonos tante la  sua fo rma non fosse  reg i -

s t rata né  come march io ,  né  come d es i gn ,  r i tenendo l a  copia 

ident ica del l o  s tes so  i l l ec i ta  s ia  come cont raf faz ione  d i  un  se -

gno d i s t in t ivo  non reg is t rato ,  s ia  come atto  d i  concor renza s l e -

al e  per  im i taz ione  se rv i l e ,  nonché per  appropr iaz ione  d i  p re -

g i 350,  avendo r i tenuto  che la  forma (non reg i s t rata)  del  p rodot-

to  fos se  percepi ta dal  pubbl ico  come segno d i s t in t ivo  e  fos se 

qu ind i  tu te lab i l e s ia  cont ro l a  cont raf faz ione ,  a  cond iz ion i  so -

s tanz ialmente equ ivalent i  a  quel l e  prev is te  per  i  march i  reg i -

s t rat i ,  s ia  contro  l a concorrenza s leale ,  tanto  per  im i taz ione 

se rv i l e ,  quanto  per  appropr iaz ione  d i  p reg i .   

                                                

350 Il prodotto la cui forma è stata oggetto di tale tutela è un levatappi, denominato “Vigneto”, 
di un’impresa operante nel settore degli utensili per la casa e leader nella produzione di accesso-
ri da vino. Per un commento critico a tale sentenza  cfr.  BRAMBILLA, Carattere individuale e ca-
pacità distintiva della forma, cit., p.453 e ss. 
In tema di protezione di una forma attraverso la disciplina della concorrenza sleale si veda: Trib. 
Napoli, ord. 24 luglio 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellet-
tuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 182, pp.266 e 267 secondo cui: “In tema di con-
correnza leale, sotto il profilo dell’imitazione servile integra gli estremi dell’illecito sanzionato 
dall’art. 2598 n. 1 c.c. il comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto la cui forma ab-
bia un valore individualizzante e distintivo (ancorché il prodotto o la forma non siano oggetto di 
brevetto), in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. 
Incombe sull’attore l’onere di dimostrare la priorità temporale e la capacità distintiva della forma 
che assume oggetto della servile imitazione, spettando piuttosto al convenuto l’onere della di-
mostrazione del difetto di novità, requisito quest’ultimo che induce a negare tutela alle forme 
generalizzate”. Trib. Napoli, ord. 26 gennaio 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprie-
tà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-II, 157, p.231:“Perché si ravvisi 
concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui non è necessario che i prodotti imitati 
siano protetti da privativa poiché l’obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli già esi-
stenti sul mercato ricorre anche al di fuori delle ipotesi di tutela dei diritti di privativa, e ciò ad evi-
tare che il consumatore medi possa essere tratto in inganno e credendo di acquistare un deter-
minato prodotto ne acquisti invece un altro similare di diversa provenienza; pertanto la violazione 
del detto obbligo pur se non integra contemporaneamente la violazione di diritti discendenti dal-
la brevettazione, può dar luogo a concorrenza sleale se l’imitazione ha per oggetto prodotti di 
un’altra impresa, muniti di profili individualizzanti, non inscindibilmente dipendenti da esigenze 
strutturali o funzionali”. 
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S i  è r ich iamata inol t re in dott r ina l ’at tenz ione su l l a neces -

s i tà  d i  cons iderare  appunto  re lat ivamente  al l a  ques t ione  del  

cumulo  t ra  tu te la  d i  una s tes sa fo rma come model l o  e  come 

march io  l a  funz ione  che la  fo rma assol ve  i n  concret o ,  nel  sen-

so  che solo in  presenza d i  una e f fe t t iva funz ione  d i s t in t iva l a 

fo rma pot rà es se re  tu te lata come march io351;  e  s i  sono anal iz -

zat i  i  punt i  d i  convergenza e  i  punt i  d i  d i scont inu i tà  del l e  d i -

s t in te  protez ion i  d i  cu i  una s tes sa forma può godere  come mo-

del l o e come march io 352.     

Con spec i f ico  r iguardo al l e  forme non reg is t rate ,  s i  deve 

r icordare  che recentemente  in  dott r ina s i  è  sos tenuto ,  in  par t i -

colare  re lat ivamente  al  fenomeno del  « l ook  al i ke ,  che  s i  con-

c ret i zz a nel l ’ i mi t az ione  del l ’aspet t o est e r i ore  d el l ’a l t ru i  p rod ot -

t o  f amoso … f i nal i z z at a a ‘ r i v e rsare anche su l  p rod ott o  d i  f a-

sc i a  d i  prez zo  p iù  bas sa l ’ef f et t o  del l a  r i nomanz a d el  prodot t o 

concor rent e’» ,  che s ia  invocabi l e ,  su s s i s tendone i  presuppos t i ,  

anche la  protez ione  appres tata per  i  segn i  r inomat i ,  pu r  in  d i -

fe t to  d i  reg is t raz ione ,  dal  momento che «t al e est ens i one  d el l a 

prot ez i one  ( t rova)  f ond ament o non ne l l a  regi s t raz i one  quant o 

i n  un  e l ement o  d i  f at t o,  e  c i oè  nel l a concret a presenz a d el  se -

                                                

351 Così in particolare GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2003; SENA, La diversa 
funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., p. 583-584. Cfr. anche CASA-
BURI, La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi; interferenze e paralleli-
smi, in IDI, 2003, 100 e ss., a p. 104, dove scrive che «Disegni e modelli non sono segni distintivi, in 
quanto non svolgono la funzione distintiva-comunicativa che caratterizza il marchio di forma». 
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gno su l  mercat o» ;  e  su l l a  protez ione  del  model l o  comun i tar io 

non reg i s trato ,  in  re laz ione  al  qual e sot tol inea egualmente 

come s ia  «subord i nat a al  f at t o  che v enga f o rn i t a  l a  prov a 

d el l ’e s i s t enz a d ei  requi s i t i  d i  accesso  al l a  t ut e l a» ,  ponendo 

qu ind i  un  onere  probator io  par t icolarmente  severo  a car ico  d i  

ch i  l a invoca,  in paral l e lo ,  so t to  ques to  prof i l o ,  a  quanto av -

v iene  per  l a protez ione  del  march io d i  fat to 353.  

§ 4.3 - Il diritto d’autore 

La medes ima forma d i  un prodotto  può esse re  ogg i  tu te -

lata s ia come model l o ,  s ia in  base  al  d i r i t to  d ’autore.   

Tu t tav ia  l a  norma che ha ammesso  anche l e opere  del  

d es i gn  a benef ic iare  del l a  protez ione  del  d i r i t to  d ’autore ,  e s -

sendo s tata sc r i t ta  in  modo tu t t ’al t ro  che ch iaro ,  ha dato  v i ta 

ad  una se r ie  d i  dubbi  in terpre tat iv i354,  in  quanto  ha prev i s to 

che ques te  opere s iano tu te lab i l i  so l o quando pos s iedono “d i 

pe r  sé  caratte re c reat ivo e  valore  ar t i s t ico” ,  ed  ha una por tata 

l im i tat iva in  quanto ,  propr io  in  conseguenza de i  predett i  requ i -

s i t i  r ich ies t i ,  l a  tu te l a  d i  d i r i t to  d 'autore  v iene o ra r i se rvata ve-

                                                                                                                                          

352 Così ancora CASABURI, La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi; inter-
ferenze e parallelismi, cit., spec. 105-106, pur sviluppando una serie di riflessioni critiche relativa-
mente a questo cumulo di protezioni. 
353 BOGNI, La tutela della forma tra design non registrato, marchi di fatto, concorrenza sleale, cit., 
p. 6 e ss. 
354 Per GALLI -BOGNI, I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innova-
zione, cit.,  ha creato “un rebus inestricabile”. 
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ros im i lmente  al l e  opere  d i  p iù  e levato  l ive l l o ,  d i  cos iddetta 

“ fasc ia  al ta  del  d es i gn” ,  quel l e  c ioè  che vengono apprezzate 

dal  pubbl ico  per  l ungo tempo senza r i sent i re  del l a  moda e 

del l ’evoluz ione del  gus to.  

Ben  d ive rsa e ra invece l a  s i tuaz ione  prev igente.  In  I tal ia 

v igeva in fat t i ,  pe r  e f fe t to  del  d ispos to  del l ’a r t .  5 ,  comma 2 ,  

l egge model l i355,  i l  p r inc ip io  del  d iv ieto  del  cumulo  t ra  tu te l a 

brevettuale  e  tu te la  a i  sens i  del  d i r i tto  d ’autore .  

La norma suddetta,  c ioè ,  imped iva d i  invocare  come t i to -

l o  d i  una domanda g iud i z iale  avente  ad  oggetto  una fo rma 

brevettata come model l o  o d isegno ornamentale  i l  fat to  (c rea-

t ivo)  che  dà acceso al l e prerogat ive  d ’autore .  La brevettab i l i -

tà  come model l o ,  qu ind i ,  p recludeva i l  r icor so  al l a  tu te la 

d ’autore .  

La s i tuaz ione  in  al t r i  S tat i  eu rope i  e ra invece d ive rsa:  mol -

t i  o rd inament i  naz ional i  g ià  prevedevano l a teor ica poss ib i l i tà 

d i  appl icare  al l a  medes ima c reaz ione  del  d isegno indus t r iale 

tanto  l a  tu te la  del  d i r i t to  d ’autore  quanto  quel la  del l e  norme 

spec ial i  in  tema d i  model l i  e  d i segn i ,  anche se  con modal i tà  

d i f fe rent i 356.  

                                                

355 L’art. 5, comma 2, l. n. 1441/1940 recita: «ai modelli e disegni non sono applicabili le disposizio-
ni sul diritto d’autore…». 
356 Per le soluzioni adottate nei diversi ordinamenti nazionali, si veda MONDINI, La direttiva comu-
nitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., pp. 1000-1001. In particolare si passa 
dalla soluzione estrema della Francia, in cui la protezione dei disegni e modelli è affidata princi-
palmente al diritto d’autore, in virtù della Theorie de l’unité de l’art, a Germania, Spagna, Porto-
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Appare ,  dunque,  comprens ib i l e  come ques to  quadro ,  as -

sol u tamente  d isomogeneo a l i ve l l o  eu ropeo,  fonte  d i  os tacol i 

pe r  l a  l ibe ra c i rcolaz ione  del l e  merc i  e  d i  d is to r s ion i  al  funz io -

namento del l a  concor renza su l  mercato  un ico,  in s ieme al l e e -

s igenze  man i fes tate  dagl i  ambient i  indus t r ial i  d i  poter  u su f ru i -

re ,  in  concor so  con la  pr ivat iva nascente  dal l a reg i s t raz ione ,  d i  

una tu te l a  sv incolata da qual s ias i  fo rmal i tà  cos t i tu t iva e  d i  p iù 

l unga durata 357,  abbia condotto  al l a  sol uz ione  comun i tar ia  del  

cumulo d i  tu te le.  

G ià i l  L ib ro  Verde aveva sugger i to  ques ta sol uz ione  del  

cumulo del l e  protez ion i ,  che  venne ausp icata dal  cons ide ran-

do 8  del l a D i re t t iva 358 e  accol ta  po i  dal l ’a r t .  17  del l a D i re t t i -

va359,  e  dal l ’a r t .  96  del  Regolamento n .  6 /2002  al  te rm ine 

del l ’acceso d ibatt i to  r iguardante  i  rappor t i  del l a  pr ivat iva de i  

                                                                                                                                          

gallo e Danimarca, in cui sono ammessi alla tutela d’autore solo quei disegni che presentano un 
valore artistico particolarmente elevato. 
357 Cfr. Libro Verde § 4.2, p. 44. Lo strumento della tutela d’autore rispondeva inoltre all’esigenza 
di trovare un qualche spazio di tutela per i diritti morali del creatore del disegno o modello. 
358 Il considerando 8 della dir. n. 98/71/CE prevede che «in mancanza di un’armonizzazione della 
normativa sul diritto d’autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione 
offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto 
d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della pro-
tezione del diritto d’autore». 
359 Come fa notare MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e mo-
delli, cit., p. 1003, la norma ha subito significative variazioni dalla prima proposta di direttiva del 
1993 sino alla sua versione finale; il testo definitivo dell’art. 17 della Dir. n. 98/71/CE prevede che «i 
disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in 
uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della pro-
tezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o 
modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina 
l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di ori-
ginalità che il disegno o modello deve possedere».  
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model l i  indus t r ial i  con  i l  d i r i t to  d ’autore  e  segnatamente  con 

la  categor ia  del l e c.d .  opere  d ’ar te  appl icate al l ’ indus t r ia.  

La sol uz ione ,  dunque,  è  s tata quel la  d i  obbl igare  gl i  S tat i  

membr i  a consent i re l a poss ib i l i tà  per  i  d isegn i  e model l i  p ro-

te t t i  (o  suscett ib i l i  d i  es se re  prote t t i )  med iante  reg i s t raz ione  d i  

benef ic iare  anche del la  tu te la del l e norme del  d i r i t to 

d ’autore ,  l asc iando peral t ro  p iena l iber tà agl i  S tat i  s te ss i  d i  

determ inare  l ’e s tens ione e l e cond iz ion i  del l a  protez ione.  

Pe r  quel  che  r iguarda l ’at tuaz ione del la  D i re t t iva,  i l  d .  

l gs .  n .  95 /2001  ha soppresso  dal l ’ar t .  2  del l a  l egge su l  d i r i t to  

d ’autore  l a  presc r iz ione  che ammetteva l a  protez ione  per  l e 

opere  d ’ar te  appl icate  al l ’ indus t r ia , « sempre  che i l  l oro  valore 

ar t i s t ico  s ia  sc ind ib i l e  dal  caratte re indus t r iale  del  p rodotto  al  

qual e  sono as soc iate» ;  ed ha invece in ser i to ,  

nel l ’enumeraz ione  del l e opere prote t te  dal  d i r i t to  d ’autore 360,  

« l e  opere  del  d isegno indus t r iale 361 che  present ino d i  per  sé  ca-

rat te re  c reat ivo  e  valo re  ar t i s t ico»362.  

Pe r  completezza,  s i  not i  che ,  pr ima del l e  mod i f iche ap-

                                                

360 Nell’art. 2 della l. n. 633/1941 è stato aggiunto il n. 10) che prevede la tutela per «Le opere del 
disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». 
361 Si noti che si parla di “opere” del disegno industriale nella nuova norma inserita nella legge sul 
diritto d’autore, mentre nelle disposizioni che innovano la legge modelli solo di “disegni e model-
li”. Per FABIANI, La protezione dell’opera d’arte applicata nella nuova disciplina del disegno in-
dustriale, cit., p. 205, si intenderebbe con il richiamo all’ “opera” del disegno, dare maggiore di-
gnità al disegno industriale in quanto oggetto di diritto d’autore. 
362 Queste modifiche sono previste dall’art. 22 del d. lgs. n. 95/2001che, insieme all’art. 23, forma 
oggetto del Titolo III del decreto inerente alle “Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, re-
cante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 
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por tate  dal l ’at tuaz ione  del la  D i re t t iva comun i tar ia ,  v i  sono s ta-

t i  in te rvent i  normat iv i ,  che  sono s tat i  l e t t i  come «tentat iv i  d i  

ant ic ipare  i l  contenuto  del l a  D i re t t iva anche se in  modo as sa i  

rozzo»363,  tentat iv i  che  s i  d i s t inguono «per  l a  l o ro  es temporane i -

tà  e  scar sa ch iarez za»364.  

4.3.1 - La scindibilità 

I l  cos iddetto  c r i te r io  del l a  “ sc ind ib i l i tà”  t ra  valo re  ar t i s t i -

co  e  caratte re indus t r iale ,  segnava,  dunque,  nel l ’o rd inamento 

naz ionale ,  l ’accesso  al l a  tu te la  d’autore  del l e  opere  d ’ar te  f i -

gu rat iva appl icate  al l ’ indus t r ia365.  

E s se  erano,  per tanto ,  ammesse  al la  tu te l a  d ’autore ,  ma 

non potevano ven ire  brevettate  come model l o ,  qualo ra i l  l oro 

valo re  ar t i s t ico fos se  sc ind ib i l e  dal  caratte re indus t r iale del  

p rodotto  al  quale e rano as soc iate ;  v icever sa quando ques to 

valo re  e ra in sc ind ib i l e  da tale  caratte re  indus t r iale ,  l e  opere 

e rano ammesse  al l a brevettaz ione come model l o ,  ma erano 

esc luse dal la protez ione  del  d i r i t to  d’autore 366.  

                                                

363 Cfr. GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 
892. 
364 Si veda MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., 
pp. 1001-1002. Una prima disposizione, introdotta con l’art. 1, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 
650, sembrava aver sancito l’implicita abrogazione del criterio della scindibilità di cui all’art. 2, n. 
4 l. n. 633/1941, benché il suo tenore oscuro avesse dato origine a provvedimenti giudiziari di sen-
so esattamente contrario. Tale disposizione ha comunque avuto vita breve ed è stata in seguito 
espressamente abrogata dalla l. 7 agosto 1997, n. 266. 
365 Ex art. 2, n. 4, l. n. 633/1941 (la c.d. legge sul diritto d’autore). 
366 Si parla in proposito di principio “dell’alternatività o del divieto del cumulo” tra tutela brevet-
tuale e tutela di diritto d’autore, cfr. tra gli altri MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione 
giuridica di disegni e modelli, cit., p. 1001.  
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L ’ in te rpre taz ione  d i  ques to  c r i ter io del l a  “ sc ind ib i l i tà”  è 

s tata oggetto  d i  acces i  d ibatt i t i  tanto  in  dott r ina che in  g iu r i -

sprudenza.  

I nnanz i tu t to  s i  è  sos tenuto  che la  “ sc ind ib i l i tà”  non doves -

se  esse re  in tesa in  senso  mate r iale ,  come poss ib i l i tà  d i  s tacca-

re  l ’opera d ’ar te al  p rodotto ,  ma in senso  ideale e concettua-

l e 367,  nel  senso  che sc ind ib i l e  e ra « l ’opera (che)  poteva es se re 

apprezzata es te t icamente  ind ipendentemente  dal l ’u t i l i tà  del  

p rodotto  e poteva qu ind i  e s se re  appl icata a prodott i  funz io -

nalmente  d iver s i »368.  

Nel  tentat ivo d i  ch iar i re u l te r io rmente  i l  concetto  cos ì  de-

l ineato  e  d i  appl icar l o  concretamente  s i  p resentarono,  però , 

non poch i  cont ras t i  ed  incer tez ze 369.  Non fu rono rar i  i  cas i  in  

                                                

367 Sul criterio della scindibilità si vedano, tra gli altri, in dottrina: PIOLA CASELLI, padre ispiratore 
della categoria giuridica in esame e del criterio della scindibilità accolto dal legislatore del 1941, 
PIOLA CASELLI, L’allacciamento della protezione dell’arte industriale con la protezione del diritto 
d’autore, in Dir. aut., 1940, p. 18; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 
p. 674; BONASI BENUCCI, Tutela della forma nel diritto industriale, cit., p. 223; DE SANCTIS, Il carat-
tere creativo dell’opera dell’ingegno, Milano, 1971, p. 94; FRANCESCHELLI, Arte applicata 
all’industria, in Studi in onore di Liebman, Milano, 1976, p. 3041; FRANZOSI, Arte e diritto, in Riv. dir. 
ind., 1977, I, p. 285; DI CATALDO, L’imitazione servile, cit.; ID., Le invenzioni, i modelli, cit., p. 214; 
GUGLIELMETTI, Le Invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, cit., p. 184; FABIANI, Il 
diritto d’autore, in Trattato di diritto civile diretto da Rescigno, Torino, 1983, p. 137; ID., La prote-
zione dell’arte applicata e dell’industrial design in Italia e in USA, in Dir. aut.,1986, p. 414; AUTERI, 
Industrial design, cit.; BERGOMI, Industrial design, cit.; RAVÀ, Diritto industriale, vol. II, Invenzioni e 
modelli industriali, (a cura di FABIANI e SPADA), Torino, 1989, p. 231; SENA, I diritti sulle invenzioni e 
sui modelli industriali, cit. 
368 Sarebbe questa la lettura più attendibile del carattere della scindibilità per VANZETTI-DI CA-
TALDO, Manuale di diritto industriale, cit., III ed., p. 479; DI CATALDO, Le invenzioni, i modelli, cit., 
p. 214. 
369 E così, (fa notare GIUDICI, Dall’opera d’arte applicata all’industrial design, in Riv. dir. ind., 1989, 
II, p. 271) paradossalmente, vennero considerate tutelabili dalla giurisprudenza, mediante il diritto 
d’autore, opere difficilmente qualificabili come “opere dell’ingegno di carattere creativo”, in 
quanto carenti del requisito essenziale della creatività come nei casi di un disegno di fiori ripro-
dotto su bustine per sementi (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806)o di figurine di plastica destinate a 
giochi infantili (Trib. Milano, 30 maggio 1974, in Giur. ann. dir. ind., 1974, p. 562); e non vennero 
protette opere, dall’elevato carattere creativo (generalmente riconosciuto dai critici d’arte e 
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cu i ,  in fat t i ,  pu r  appl icando apparentemente  l o  s tes so  pr inc ip io 

d i  d i r i t to ,  l a  g iu r i sp rudenza r iconobbe per  fat t i spec ie  presso-

ché ident iche o ra la  protez ione brevettuale ,  o ra quel la 

d ’autore 370,  appl icando spes so  in  concreto  i l  c r i ter io  d i  sc ind i -

b i l i tà  mate r iale371.  

Autorevole  dott r ina osservò ,  inol t re ,  che  la  sc ind ib i l i tà  da 

sol a  non bas tava a dare  accesso  a l l a  tu te la  d ’autore ,  ma oc-

cor reva vale rs i  anche d i  una «valu taz ione d i  su f f ic ienza del  va-

l ore  ar t i s t ico  del l a  forma»372.  A ta l  propos i to ,  anche in  g iur i -

sprudenza e ra s tato  ch iar i to  che  «per  i l  r iconosc imento  del l a 

protez ione  del  d i r i t to  d ’autore ad  un’opera…appl icata 

al l ’ indus t r ia  non è  su f f ic iente  i l  suo  caratte re  sc ind ib i l e ,  ma 

                                                                                                                                          

comprovato dall’esposizione delle opere in mostre e musei), disegnate e progettate da architetti 
e designers di indubbia fama, come per un portacenere-portaombrelli-gettacarte disegnato da 
E. Mari (Trib. Milano, 4 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind., 1973, p. 396); per mobili creati da Rie-
tveld (Cass., 27 gennaio 1977, n. 3238); per la lampada Nesso, esposta al MoMA di New York 
(Trib. Milano, 12 giugno 1980, in Giur. ann. dir. ind., 1980, p. 1321) e per poltrone disegnate da Le 
Corbusier (Pret. Firenze, 20 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind., 1986, p. 2017; Trib. Firenze, 20 otto-
bre 1988, in Dir. aut., 1989, p. 455).  
370 La Cassazione, con sent. n. 3238/1977, affermava che il disegno di un tessuto non poteva mai 
essere dissociato dal prodotto al quale era applicato, mentre, precedentemente, (Cass., 22 ot-
tobre 1956, n. 3806 e Cass., 1 febbraio 1967, n. 293) aveva giudicato tutelabile, in quanto scindibi-
le, un disegno di fiori riprodotto a stampa su bustine per sementi ed il disegno di un’autovettura. E 
ancora, App. Milano, 19 luglio 1985, in Giur. ann. dir. ind., 1986, p. 2005, ritenne proteggibile dal 
diritto d’autore il disegno di un tessuto di Naj Oleari.  
371 Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 17 giugno 1974, in Giur. ann. dir. ind., 1974, p. 573, che ritenne 
che il disegno di una coperta risultante dalla trama di una tessitura fosse da considerare opera 
figurativa inscindibilmente connessa con il prodotto cui era associata; App. Firenze, 28 ottobre 
1988, in Riv. dir. ind., 1989, II, p. 267, che pur affermando che la scindibilità non dovesse assoluta-
mente essere intesa come «sovrapposizione o associazione in senso materiale dell’opera al pro-
dotto» precisò che «essa vada necessariamente intesa […] come realizzazione dell’opera 
all’interno di quest’ultimo (n.d.r. il prodotto) e cioè come riproduzione di essa con gli stessi ele-
menti materiali che danno forma e sostanza al prodotto medesimo ». 
372 Così per VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., III ed., p. 479; DI CATALDO, 
Le invenzioni, i modelli, cit., p. 214 che osservano come una valutazione di meritevolezza, che nel 
nostro sistema non condizionava l’accesso alla tutela d’autore nel campo dell’arte pura, sia in-
vece opportuna nel campo dell’arte applicata, per giustificare eventualmente un diritto di priva-
tiva di durata tanto lunga. 
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occor re  anche che essa,  autonomamente  valu tata,  r i sponda al  

requ i s i to  del l a  c reat iv i tà ,  e  c ioè  del l ’o r ig inal i tà  propr ia  del l e 

opere d’ar te»373.  

Comunque l ’ in terpre taz ione  dom inante  del l a  g iu r i sp ru -

denza i tal iana,  d i  l eg i t t im i tà  e  d i  mer i to ,  e sc l udeva dal l a tu te -

la  d ’autore  l e  opere  del l ’ i nd ust r i al  d es i gn ,  qual i f icandole sem-

pre  e  comunque come model l i  indus t r ial i374.  A ques to  r iguardo 

è  s tato  anz i  so t tol ineato  che spes so  l e  opere  d ’ar te  ven ivano 

d i s t in te  dai  d i segn i  e  model l i  non  g ià  su l l a  base  del  “caratte re 

c reat ivo”  (ex  ar t .  2575  c .c .  e  ar t .  1  l .  aut . )  del l e  pr ime con-

t rappos to  al l o  “spec iale o rnamento”  (ex  ar t  2593  e  ar t .  5  l .  

mod. )  confe r i to  dai  second i ,  ma in  funz ione  del la  natu ra b id i -

mens ionale  o  t r id imens ionale  del l ’oggetto :  nel l e  opere  d i  d e-

s ign ,  t r id imens ional i ,  v i  sarebbe c ioè sempre  s tata in sc ind ib i l i tà  

del  valo re  ar t i s t ico  dal  caratte re  indus t r iale  del  prodotto ,  men-

t re  negl i  oggett i  b id imens ional i  l ’opera sarebbe sempre  sc ind i -

b i l e  dal l ’oggetto  al  quale  è  appl icata 375,  anche se  ques to  c r i -

                                                

373 Così per Cass, 5 luglio 1990, n. 7077, in Giur. ann. dir. ind., 1990, p. 82. 
374 In tal senso: Trib. Milano 4 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind., 1973, p. 396; Cass., 27 gennaio 
1977, n. 3238, ivi, 1977, p. 993; Trib. Milano, 12 giugno 1980, ivi, 1980, p. 1321; Trib. Monza, 21 gen-
naio 1985, in Foro Pad., 1985, p. 234; Pret. Firenze, 20 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind., 1987, p. 
2017; Pret. Firenze, 26 gennaio 1986, in Dir. aut., 1989, p. 82; Trib. Firenze, 20 ottobre 1988, ivi, 1989, 
p. 455.  
In particolare si vedano: Cass., 26 giugno 1980, n. 4006, in Giur. ann. dir. ind.,1980, n. 1258; App. 
Milano, 25 luglio 1980, ivi, 1980, n. 1330, entrambe a proposito della celebre poltrona “Wassily”, 
disegnata da Marcel Breuer.  
375 La giurisprudenza ha così ritenuto dotata di valore artistico scindibile dal carattere industriale 
l’opera pittorica, grafica o figurativa “applicata” al prodotto industriale (cfr. Cass. 22 ottobre 
1956, in Giust. Civ.,1956, p. 1805; Trib. Milano, 17 giugno 1974, in Giur. ann. dir. ind., 1974, p. 573 e 
App. Milano, 19 luglio 1985, ivi, 1986, p. 2005)oppure (in tempi meno recenti) l’opera delle arti 
plastiche, in particolare l’opera scultorea, “aggiunta” come ornamento al prodotto industriale 
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te r io  è  s tato  c r i t icato  dal la  dott r ina per  l a  sua i r raz ional i tà376.  

Sempre  in  dott r ina,  inol t re ,  s i  è  sot tol ineato  come fosse  in iquo, 

su l  p iano del la  g iu s t i z ia sos tanz iale , negare  ind iscr im inatamen-

te  l a  protez ione  ad  opere  del l ’ ingegno d i  caratte re c reat ivo 

cos ì  impor tant i  come quel l e d i  d es ign ,  ta l i  da occupare  un  po-

s to  d i  g rand i s s imo r i l ievo  nel  panorama del l a  cul tu ra ar t i s t ica 

contemporanea377.  

Ques te  pos iz ion i  t rovarono eco anche nel l a  g iu r i sp ruden-

za,  che in  tal un i  cas i  r icor se contemporaneamente  ad  un g iu -

d i z io  d i  valo re  del l ’opera d ’ar te  e  ad  un  g iud iz io  d i  p revalenza 

f ra  i l  god imento  es te t ico  che l ’opera e ra des t inata a susc i tare 

e  l ’aspetto  tecn ico funz ionale  del  p rodotto  indus t r iale cu i  e ra 

appl icata378.  I n  par t icolare ,  con una dec i s ione  d i  “ ro t tu ra” ,  i l  

Tr ibunale  d i  S iena s i  p ronunc iò  in  favore  del l a  protez ione  d i  

una ve ra e  propr ia  opera d i  des i gn  att raver so l a  d isc ipl ina del  

d i r i t to  d ’autore ,  af fe rmando che la  tu te l a  d ’autore  per  l e  ope-

re  d ’ar te  appl icate  al l ’ indus t r ia  s i  sarebbe dovuta r iconoscere

                                                                                                                                          

(cfr. Cass. 25 gennaio 1933, in Dir. aut., 1933, p. 50 e Trib. Torino, 8 maggio 1936, in Riv. dir. comm., 
1937, II, p. 87).  
376 Per SENA, Industrial design e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 1991, II, p. 30 «l’irrazionalità di que-
sta conclusione costituisce un sicuro indice della sua infondatezza».  
377 Cfr. GIUDICI, Dall’opera d’arte applicata all’industrial design, cit., p. 274. In questo senso va 
collocata la proposta di legge Minervini, che però non ebbe seguito, presentata alla Camera il 
29 marzo 1984 e ripresentata il 7 luglio 1987 (in Dir. aut., 1988, p. 98) che collocava le opere 
dell’industrial design espressamente fra le opre protette dal diritto d’autore. 
In senso contrario (e quindi a favore dell’interpretazione giurisprudenziale) AUTERI, Industrial De-
sign e opere d’arte applicate all’industria, in Rivista di diritto civile, 2002, n. 2, II, p. 272. 
378 Cfr. Cass., 22 novembre 1932, in Dir. aut., 1933, p. 50; Trib. Milano, 12 giugno 1980, in Giur. ann. 
dir. ind., 1980, p. 1321; Trib. Siena, 30 ottobre 1985, in Riv. dir. ind., 1989, II, p. 267; Trib. Siena, 11 
giugno 1986, ivi, 1989, II, p. 268.  
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«ogn i  vol ta  che l ’oggetto  prodotto  indus t r ialmente ,  per  l o  s t i l e  

pecul ia re ,  l a  bel l ezza del l e l inee ,  l ’equ i l ib r io de i  vol um i ,  l a no-

v i tà  del l e  fo rme,  rappresenta un’opera d ’ar te  che può es sere 

in  sé ,  c ioè  al  d i  fuor i  del  prodotto  su scal a indus tr iale ,  con-

templabi l e  e  god ib i l e  sot to  un  prof i l o  es te t ico ,  a  presc indere 

dal l a funz ione  u t i l i ta r i s t ica del  prodotto» 379.  

L ’ in te rpre taz ione  del  c r i te r io  del l a sc ind ib i l i tà  è  d ipesa 

comunque anche da valu taz ion i  d i  caratte re  econom ico-

concor renz iale .  In fat t i ,  in  dott r ina,  da un lato ,  i  d i fensor i  d i  un 

reg ime p iù  concorrenz iale  d i  p roduz ione  e  commerc ial i z zaz io -

ne  de i  prodott i  indus t r ial i  re s t r ingevano i l  p iù  pos s ib i l e  i l  c r i te -

r io  del l a  sc ind ib i l i tà  ( f ino  a l l ’ ipotes i  del l a  r ip roduc ib i l i tà  del l a 

fo rma su  suppor t i  d ive r s i  dal  prodotto  o r ig inar iamente  assoc ia-

tol e ,  ammettendo cos ì  in  v ia  general e  l a  tu te lab i l i tà  d i  d i r i t to  

d ’autore  solo  per  l e c reaz ion i  e s te t iche b id imens ional i ) 380;  e  

dal l ’al tro ,  i  sos ten i to r i  del l a  pos s ib i l i tà  d i  cumul are  l e  due tu te -

l e ,  in tendevano i l  c r i te r io  nel  senso  d i  una “sc i ss ione”  pura-

mente  percett iva,  os s ia  meramente  in te l l e t tuale.  E  cos ì ,  ques te 

due cont rappos te  in terpre taz ion i  del  c r i te r io  del l a  sc ind ib i l i tà 

cos t r ingevano l ’ in te rpre te  a sac r i f icare ,  a  seconda del la  scel ta 

                                                

379 Si tratta della sentenza Trib. Siena, 30 ottobre 1985, commentata da GIUDICI, Dall’opera d’arte 
applicata all’industrial design, cit., p. 268 e ss. Nel caso di specie, il Tribunale ritenne la poltrona 
Chaise longue LC4, di Le Corbusier opera di scultura informale. 
380 In tal senso AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 272. L’autore 
ritiene che l’ampia tutela del diritto d’autore non si addica alla forma di prodotti utili ed alla for-
ma destinata ad esprimere la funzione del prodotto, perché può produrre effetti distorsivi della 
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e rmeneut ica,  o ra i l  parad igma d’autore ,  o ra quel l o brevettua-

l e 381.  

4.3.2 - Il carattere creativo ed il valore artistico 

Con l a  novel la  del  2001  i l  l eg is l ato re  i tal iano,  pu r  cancel -

l ando i l  requ i s i to  del l a  sc ind ib i l i tà ,  av rebbe comunque,  almeno 

secondo par te  del l a dott r ina,  subord inato  la  protez ione del l e 

opere  del  d i segno indus t r iale  a requ i s i t i  u l te r ior i  r i spetto  a 

quel l o  generale  del  caratte re  c reat ivo .  I n  ques to  senso  an-

d rebbe l e t ta  la  d i spos iz ione che accorda tu te la  al l e opere  a-

vent i  “d i  per  sé ,  caratte re  c reat ivo e  valo re ar t i s t ico”382.  

La  presenza d i  ques te  due cond iz ion i ,  pe r  i l  cumulo  del l e 

tu te l e ,  rappresenta ev identemente  un  al l ontanamento dal  te -

s to  comun i tar io ,  che sembrerebbe comunque consent i to 

dal l ’a r t .  17  del l a  D i re t t iva secondo cu i  c iascuno S tato  membro 

determ ina l ’es tens ione  e  l e  cond iz ion i  del l a  protez ione ,  «com -

preso  i l  g rado d i  o r ig inal i tà  che  i l  d isegno o  model l o  deve pos -

sedere» .  

Con ques ta scel ta  i l  l eg i s l ato re  i tal iano da un lato  ha mo-

s t rato  d i  voler  p rat icare  i l  cumulo , dal l ’al tro  ha avver t i to  l a 

                                                                                                                                          

concorrenza, e quindi in un certo senso monopolistici, di gran lunga maggiori di quelli insiti nella 
tutela di altre opere dell’ingegno.  
381 Così osserva GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., pp. 101-102. 
382 Si veda AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 274, che ritiene 
che il legislatore abbia così voluto impedire la sovrapposizione delle tutele (d’autore e dei dise-
gni e modelli) non solo per ragioni pro-concorrenziali, ma anche per evitare che la tutela 
d’autore possa togliere utilità ed importanza alla tutela speciale. 
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necess i tà  d i  ev i tare  una ind i sc r im inata concess ione  del la  tu te -

la  d ’autore  al l ’ i nd ust r i al  des i gn ,  p robabi lmente su l l a  base  del -

l a  consapevolez za che un  i l l im itato  accesso  al l a tu te l a 

d ’autore  per  l e  opere  d i  d es ign  non pot rebbe t rovare  una g iu -

s t i f icaz ione  conv incente .  

S i  not i  anz i  che  in  dott r ina è  s tata ausp icata una d ive r sa 

in te rpre taz ione ,  mot ivata es senz ialmente ,  ma a m io  parere  er -

roneamente ,  dal l ’es igenza d i  conservare  gl i  equ i l ibr i  del  s i s te -

ma precedente ,  cons i s tente  nel  conservare  i l  tanto  c r i t icato  

requ i s i to  del l a sc ind ib i l i tà ,  l im i tando per tanto  la  pos s ib i l i tà  d i 

avvaler s i  del l a  dupl ice protez ione  al l e opere  i l  cu i  valo re  ar t i -

s t ico  è  sc ind ib i l e  dal  caratte re  indus t r iale 383.  A ques ta in te rpre -

taz ione  s i  è  ob ie t tato  però  che nonos tante  non compaia nel l a 

D i re t t iva l ’obbl igo  del l ’e l im inaz ione  del  requ i s i to  del l a  sc ind ib i -

l i tà ,  l a  conse rvaz ione  del l o s tesso ,  seppur  formalmente  r i spet-

tosa del l a  norma,  tu t tav ia  appare  in  cont ras to  con l o  sp i r i to 

del l a  s tes sa384.  V i  è  per tanto  da ch ieder s i  se  non s ia  pre fe r ib i l e 

sos t i tu i re  tale  requ i s i to  con al t ro  p iù  aderente  agl i  ob ie t t iv i 

del l a  D i re t t iva:  un requ i s i to  d i  mer i tevolezza pot rebbe es sere , 

ad  esempio ,  ident i f icato  nel l a sus s i s tenza d i  un e levato  g ra-

                                                

383 In tal senso RAPISARDI, Contro il cumulo delle protezioni, in Il dir. ind., 1994, p. 97; MAGELLI, La 
tutela del design: prospettive comunitarie, in Il dir. ind., 1997, p. 567. 
384 Così AUTERI, La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione 
della concorrenza sleale, cit., p. 237.  
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d iente d i  c reat iv i tà385,  magg iore  r i spetto  a quel l o  generalmente 

r ich ies to  nel  nos t ro  o rd inamento per  l a  protez ione  del l e  opere 

del l ’ ingegno 386.  

P remesso  c iò ,  appare  ancor  p iù  probl emat ico dete rm ina-

re  i l  s ign i f icato  prat ico  d i  ques t i  nuov i  requ i s i t i  -  i l  caratte re 

c reat ivo  e  i l  valore ar t i s t ico -  e del l a fo rmula “d i  per  sé” .  

Con l ’e spress ione  “caratte re  c reat ivo”  l a  norma r ip rende 

quel l o  che g ià  t rad iz ionalmente  v iene  r iconosc iu to  come re -

qu i s i to  fondamentale  del l a tu te l a d’autore  nel  nos t ro  s i s tema, 

os s ia  l a  creat iv i tà ,  tanto  che s i  è  def in i to  ta le  requ is i to  “pl eo-

nas t ico”387.  Ques to  requ i s i to  dov rebbe c ioè  es se re in teso cos ì  

come avv iene in  generale in  mater ia  d i  d i r i t to  d ’autore ,  os s ia 

nel  senso  che l ’opera non solo  non deve es sere  copiata da 

quel l a d i  al t r i388,  ma deve recare  l ’ impronta personale 

                                                

385 Così DI CATALDO – SARTI - SPOLIDORO, Riflessioni critiche sul Libro Verde, cit., p. 55; AUTERI, Tu-
tela del design col diritto d’autore nelle proposte Ce, in Dir. Ind., 1995, p. 980. Successivamente lo 
stesso AUTERI, La futura disciplina europea del design, cit., p. 244, propone, quale possibile solu-
zione alternativa all’adozione del criterio dell’elevato livello di creatività, un criterio di selezione 
basato su un’interpretazione “ragionevolmente rigorosa”, nel settore in questione, del requisito 
del carattere creativo richiesto dalla legge sul diritto d’autore per ogni opera dell’ingegno: in 
questo modo si limiterebbe la relativa tutela solamente «alle opere del design che rivelino una 
personale concezione della forma e/o apparenza del prodotto». 
386 Per MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 
1005, oltre che conforme ai suoi scopi, una simile conclusione troverebbe conforto nella lettera 
della norma della direttiva in questione, che sembra indirettamente identificare il filtro d’accesso 
per il diritto d’autore proprio nel «grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». 
387 Così per FABIANI, La protezione dell’opera d’arte applicata nella nuova disciplina del disegno 
industriale, cit., 205. Tale carattere è comune denominatore di tutte le opere oggetto di diritto 
d’autore, come specificamente dichiarato dall’art. 1. comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul 
diritto d’autore) che prevede che: «sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno 
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espres-
sione».  
388 In realtà, come Di Cataldo ha osservato, questo requisito generale di accesso alla tutela 
d’autore è sempre stato inteso da giurisprudenza e dottrina in termini assai tolleranti: tutto è crea-
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del l ’autore ,  deve c ioè  pos sedere  de i  t rat t i  ind iv idual i  che  l a 

d i f fe renz ino  dal l e  opere  real i z zate  e real iz zab i l i  da un  al tro  au-

to re :  anche se  s i  è  sugger i to ,  in  dott r ina,  che  col  ven i r  meno 

del  requ i s i to  del l a  sc ind ib i l i tà ,  i l  requ i s i to  del  caratte re  c reat i -

vo  vada in te rpre tato  per  l e opere  d i  d es ign  in  modo par t ico-

la rmente  r igoroso389.  Nel l o  s tesso  senso  anche la  g iu r i sp rudenza 

che recentemente  ha af fe rmato che “ r icor re  i l  p resuppos to  del  

caratte re  c reat ivo  d i  opere  del  d i segno indus t r iale  ogn iqual -

vol ta  c i  s i  t rov i  d i  f ronte  ad  una per sonale  e laboraz ione 

del l ’autore ,  avente  eventualmente  ad  oggetto  anche un  tema 

noto” 390.  

Pe rpless i tà  e  incer tez ze  sono s tate  invece espres se ,  f in  

da i  p r im i  comment i  al l a nuova norma,  su l  s ign i f icato  da att r i -

bu i re  al l ’e spress ione “valo re  ar t i s t ico” .  

I nnanz i tu t to ,  s i  è  os se rvato  che ques ta fo rmul a “oscura” 

t roverebbe l a sua rad ice  nel  passo del l ’ar t .  17  che consente 

agl i  S tat i  d i  cond iz ionare  la  concess ione  del l a tu te la  d ’autore 

al  model l o  al l a  presenza d i  un  “g rado d i  or ig inal i tà” .  Pe r  quan-

to  concerne  l ’ in terpre taz ione  del  requ i s i to ,  s i  è  po i  detto  che 

                                                                                                                                          

tivo, tranne ciò che è espressamente copiato. Prevedere quindi per il modello o disegno la tutela 
anche di diritto d’autore solo se creativo, non pare essere un requisito di tutelabilità particolar-
mente esigente. Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e 
modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., p. 80. 
389 Cfr. AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 276. 
390 Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, in AIDA, 2009; cfr, anche Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in Le 
Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 
2006, vol. I-II, 254, pp. 387-388 secondo cui “…per quanto concerne il carattere creativo- occorre 
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ques to  dov rebbe compor tare  una par t icol are valu taz ione d i  

mer i to ,  che  non è ,  invece,  r ich ies ta per  l e  al t re  opere  oggetto 

d i  d i r i t to  d’autore:  c i  s i  è  ch ies t i  quind i  se ,  nel l e in tenz ion i  del  

l eg i s l ato re ,  i l  valo re  ar t i s t ico  imponga al l ’ in terpre te  una valu-

taz ione  d i  magg io r  r igore  de i  requ is i t i  d i  tu te l a o ,  come appare 

pre fe r ib i l e ,  ind ich i  un  requ is i to  che  d i f fe renz ia  i  d isegn i  o  mo-

del l i  da quel l i  che  possono accedere anche al l a  tu te la 

d ’autore 391.  

I n  par t icolare ,  secondo alcun i  s i  dov rebbe «presc indere 

da un  g iud iz io  su l  mer i to es tet ico ,  ma far  r i fer imento 

al l ’ idone i tà  del l ’opera,  g raz ie  al  suo  sp iccato  caratte re  c rea-

t ivo ,  a  pote r  es sere  apprezzata su l  p iano es te t ico»392.  I l  requ i s i -

to  del  valo re  ar t i s t ico  rappresente rebbe qu ind i  i l  quid  plu r i s ,  

c ioè  i l  valo re  d iscr im inante  per  l a  tu te l a ,  che  consente  l a  pro-

tez ione d i  d i r i t to  d ’autore  a i  d i segn i  o  model l i  reg is t rab i l i  o  re -

g i s t rat i 393:  con  ques ta norma i l  l eg i s l ato re  av rebbe c ioè in teso 

                                                                                                                                          

che la forma sia apprezzata dal pubblico perché costituisce una personale rappresentazione 
dell’autore”. 
391 Si pone il quesito, tra gli altri, GIUDICI, La protezione giuridica dei disegni e modelli, cit., p. 63. 
392 Allo stesso modo viene interpretato “il particolare livello creativo” richiesto per la legge del 
Benelux e della Germania, Cfr. AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., 
p. 276. 
393 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., pp. 81-82. per l’autore non tutti i disegni o 
modelli sono sempre e comunque proteggibili tramite il dir. d’autore. Non a tutti gli oggetti del 
disegno industriale, ma solo a quelli cui possa essere riconosciuto un gradiente, una meritevolez-
za che consenta di ravvisare in essi un valore artistico. 
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r i servare  l a  tu te la  d ’autore  al l a  fasc ia  al ta  de i  p rodott i  d i  d e-

s ign . 394 

Da par te  d i  al t r i  s i  è  detto  invece che l ’ indag ine  su  que-

s to  requ i s i to  «non può cer to  r i so l ver s i  in  un  g iud i z io  d i  mer i to ,  in  

as senza d i  parametr i  accettat i  dal l a  cul tu ra cor rente ,  né  l a 

componente  funz ionale e  l ’at t i tud ine  ad una r ip roduz ione  su 

scala commerc iale possono sm inu i re d i  pe r  sé i l  valo re ar t i s t ico 

del l ’oggetto»395.  

Comprens ib i lmente ,  anche su l l a  base  del l a  pr ima tes i ,  

l ’ ind iv iduaz ione  del la  presenza del  valo re  ar t i s t ico  cont inua a 

r imanere  problemat ica.  S i  è  sugger i to  a ta l  p ropos i to  che  que-

s to  valo re  ar t i s t ico  pos sa esse re  ravv i sato  nel  r iconosc imento 

del l a  s tor ia ,  che  ( in te rpre tata u t i l i z zando i  segn i  de i  tempi , 

c ioè  att raverso  ad  esempio ,  mos t re,  pubbl icaz ion i ,  recens ion i )  

consente  d i  s tab i l i re  se  un  cer to  oggetto  venga r iconosc iu to 

dal l a  col l e t t iv i tà  come mer i tevole  d i  quel  par t icolare  apprez -

zamento che c i rconda le opere  d ’ar te 396.  S i  segnala a tal  p ro-

pos i to  una recente  pronunc ia del  Tr ibunale  d i  M i lano,  che ,  co-  

                                                

394 Recentemente Trib. Venezia, 13 febbraio 2008, in AIDA, 2009, p. 616 ha affermato che «Il valo-
re artistico… può essere riconosciuto solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell’opera 
di cui si discute». 
395 FABIANI, La protezione dell’opera d’arte applicata nella nuova disciplina del disegno indu-
striale, cit., p. 205. in questo senso si veda Trib. Venezia, 1° ottobre 2007, in AIDA, 2009, p. 498 e ss. 
secondo cui « Il valore artistico di una forma priva di qualsiasi funzionalità risulta tutelabile in base 
al diritto d’autore non solo in base all’attuale legislazione, ma anche nel vigore del precedente 
criterio della scindibilità».  
396 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit., pp. 81-82.  
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e rentemente  con l ’ idea che att r ibu i sce  al l a  percez ione  del  

pubbl ico  un  r i l ievo  cent rale  nel  dete rm inare  la  tu te l a  d i  cu i  

c iascuna s ingol a forma è  ammessa  a  benef ic iare ,  ha esatta-

mente  r i l evato  come i l  «v al ore  art i s t ico » ,  debba esse re  valu ta-

to  in  «una prospet t iva che cont empl i  l o s f ond o st o r i co ,  cul t u ra-

l e  ed  ambi ent al e  i n  cui  l a  c reaz i one  s i  col l oca.  I l  g i ud i z i o  non 

v i ene  compi ut o  ex  post  in  re l az ione  al  successo  ot tenut o 

d al l ’aut ore d el  prod ot t o,  ma con r i f er i ment o  al le  carat t er i s t i -

che  propr ie  del  med es i mo a l  moment o d el l a  sua creaz i one . 

L ’ i nse r i ment o  d el  p rod ot t o i n  una cor rent e art i s t ica,  l a  sua pre -

senz a i n  musei  d i  a r t e  cont emporanea,  l ’accred i t ament o  d el l a 

sua t end enz a st i l i s t ica con i l  consol id ament o d el  pe rd urare  del  

successo  d el  p rod ot t o pres so l a  col l et t iv i t à  e  gl i  ambient i  cul -

t u ral i  possono es se re  t enut i  in  cont o,  perché st or i c i z z ano i l  

g iud i z i o  e  l o  ancorano a c r i t e r i  d i  obbi et t iv i t à ,  senz a t ut t av i a 

spost are  i l  moment o v a lut at ivo  i n ambi t o  est e rno e success iv o 

a l l ’opera» 397.   

                                                

397 Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2007, in AIDA, 2008, V.12. Nel caso di specie, è stato riconosciuto 
valore artistico alla celebre lampada «Arco» disegnata dai fratelli Pier Giacomo e Achille Casti-
glioni. Questo provvedimento si pone quindi in linea con alcune precedenti pronunce milanesi, 
che avevano egualmente valorizzato il riconoscimento del prodotto come opera d’arte per va-
lutare la sussistenza del requisito del valore artistico, si vedano a tal proposito: Trib. Milano, ord. 28 
novembre 2006, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, ord. 22 gennaio 2007, richia-
mate da GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2008, p. 356 e ss. Tra le altre si vedano 
anche le seguenti pronunce: Trib. Bologna, ord. 2 luglio 2008, in AIDA, 2009, secondo cui:“il requi-
sito del valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione del design come opera 
dell’ingegno esige una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, e dunque 
un’attitudine dell’oggetto ad avere un valore autonomo nell’ambito del circuito degli oggetti 
d’arte (nella specie è stata esclusa la protezione d’autore di decori applicati a mosaici vetrosi 
per rivestimenti)”; Trib. Venezia, 1° ottobre 2007, in AIDA, 2009, p. 498 e ss. secondo cui: “Il riscon-
tro collettivo non può essere l’unico elemento per riconoscere ad un’opera di design valore arti-
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L ’espres s ione  “ le  opere che present ino  d i  pe r  sé  caratte re 

c reat ivo  e  valore  ar t i s t ico”  cont inua ad  es se re  ambigua anche 

nel l ’ inc iso  “d i  per  sé” .  Secondo una pr ima l e t tura,  ques to  inc i -

so  dovrebbe s ign i f icare  che l e opere  devono es sere  “ in  sé  con-

s ide rate”  e qu ind i  che la  fo rma del  p rodotto  deve pote r  esse re 

apprezzata a presc indere  dal l a funz ione  u t i l i ta r ia  del  p rodotto ;  

l ’ inc i so ,  cos ì  in teso ,  sembrerebbe r ip ropor re  ancora i l  requ is i to 

del l a  sc ind ib i l i tà  e appare ,  pe rc iò ,  in  cont ras to  con la  natura e 

la  f inal i tà  del l ’ i ndust r i al  d es ign  che  è  vol to  a espr imere  su l  

p iano es te t ico  la  funz ione  del  prodotto  e  che qu ind i  non tol l e -

ra  una separaz ione ,  neppure ideale ,  t ra  fo rma e  funz ione  del  

p rodotto 398.  Secondo un’al tra  in te rpre taz ione ,  l ’ inc iso  s ign i f i -

cherebbe invece che « l a  forma del  p rodotto  deve avere  carat-

te re  c reat ivo  e  valo re  ar t i s t ico  in mi su ra tanto  e levata da po-

                                                                                                                                          

stico, ma può valere a posteriori per confermare una valutazione di artisticità condotta a priori”; 
Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, in AIDA, 2009, p. 511 e ss.: “Il valore artistico richiesto per la prote-
zione di diritto d’autore delle opere del disegno industriale deve essere rapportato alla tipologia 
di prodotto e in relazione ai limiti alla concorrenza che questa protezione può determinare: così 
che, quando un prodotto non presenta specifiche valenze funzionali e può essere realizzato in 
forme pressoché infinite, anche il criterio di artisticità deve essere verificato senza esasperare il 
gradiente estetico”;Trib. Roma, 26 marzo 2008, in AIDA, 2009, p. 635 e ss. secondo cui:“L’art. 2 
n.10 l.a. protegge le opere dell’industrial design contraddistinte dal carattere creativo (vale a di-
re da una personale rappresentazione dell’autore) e da un valore artistico: e quest’ultima espres-
sione richiama un valore estetico peculiare, che è frutto di uno studio estetico personale delle 
forme, indice di una maggiore ed incisiva creatività, è indipendente dalle altre caratteristiche 
del prodotto, ed evoca quel particolare apprezzamento collettivo (o momento comunicativo 
emozionale) che di solito circonda le opere d’arte, anche se non si verte in questo caso 
nell’ambito dell’arte pura; e circoscrive conseguentemente la tutela d’autore alla sola fascia al-
ta delle opere di design, e cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico (nella 
specie è stata ritenuta protetta una parure di gioielli venduti alla regina di Giordania)”. 
398 Questa interpretazione è criticata per questo, fra gli altri, da GALLI, L’attuazione della direttiva 
comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 893 e AUTERI, Industrial Design e opere 
d’arte applicate all’industria, cit., pp. 275-276. 
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te r  rendere  per  c iò solo  apprez zabi l e i l  p rodotto  ind ipenden-

temente  dagl i  al tr i  suo i  preg i »399.  

Anche su l  p iano del l ’ in te rpre taz ione  s is temat ica del la 

nuova normat iva,  da par te  d i  al cun i  autor i ,  nonos tante 

l ’abbandono del  c r i ter io  del l a  sc ind ib i l i tà  da par te  del  l eg i s l a-

to re ,  s i  è  cont inuato  a sos tenere  l ’ incompat ib i l i tà  del  d i r i t to  

d ’autore  con i l  d es i gn ,  adducendo ora la  cons ideraz ione  per  

cu i  l a tu te l a d ’autore  dov rebbe es se re r i se rvata al l e  opere  ca-

rat te r i z zate  dal la  “g ratu i tà” 400,  o ra quel la  per  cu i  s i  produrreb-

bero ,  ammettendo i l  cumulo ,  s ign i f icat iv i  e f fe t t i  monopol i s t i -

c i401.  

A l t ra  dott r ina ha sos tenuto  la  non ind i sc r im inata sov rap-

pos i z ione  del l e  tu te le ,  ma la  pos s ib i l i tà  d i  cumulo  «solo  in  re l a-

z ione  al l a  sua concreta des t inaz ione  e  uso  come “oggetto  ar t i -

s t ico”» ,  os servando che la  d i s t inz ione  t ra  tu te le  esc l us ive  d i  

uno s tesso  prodotto  in  rag ione del la  d ive rsa des t inaz ione 

d ’uso ,  non presente rebbe alcuna d if f icol tà  d i  ind iv iduaz ione  in 

concreto ,  pe rché sarebbe «cer t i f icata ob ie t t ivamente  e  con 

                                                

399 AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., pp. 275-276.  
400 Così per SPADA, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., pp. 269-270, sa-
rebbe questa una delle due possibili “politiche” interpretative della novella, l’altra si fonderebbe 
sul dato letterale che l’opera del design, per essere protetta col diritto d’autore deve presentare 
un valore artistico in sé.  
401 AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 272. 
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prec is ione dal  t ipo  d i  mercato  ident i f icato  dal l ’at to  cont raf fat -

to r io» 402.  

I n  l inea con ques t ’u l t ima pos iz ione,  s i  è  af fe rmato che 

non s i  dov rebbe t rat tare  solo  d i  una d i s t inz ione  d i  mercat i ,  ma 

p iù  prec i samente  d i  un  problema d i  des t inaz ione  del  bene in 

ipotes i  cont raf fat to r io ;  in  v i r tù  d i  c iò ,  anche un  ar t icolo  reg i -

s t rab i l e  o  reg i s t rato  pot rebbe avvaler s i  del l a  tu te la  d ’autore , 

anche se  al  d i  fuor i  “del  mercato  del l ’ar te” ,  « se  ad  esempio  la 

pubbl ic i tà ,  pe r  farne  uno s t at us  symbol  s i  avvalga 

del l ’ immagine  d i  un  oggetto  es te t icamente  innovat ivo  ma ut i l e  

e  suscett ib i l e  d i  p roduz ione  indus t r ial e ,  per  s f ru t tare  la  propr ie -

tà  t rans i t i va degl i  oggett i  del  des ide r io  (dal l o  s t at us  symbol  al  

p rodotto  as soc iato)» 403.  

Ques te u l t ime in te rpre taz ion i  de r ivano,  per  ammis s ione 

degl i  s tes s i  auto r i ,  da cons ide raz ion i  d i  caratte re  concorrenz ia-

l e e  macro-econom ico.  Dal la  preoccupaz ione  c ioè  che la  cu-

mulabi l i tà  del l a  tu te la  brevettuale  e  d i  quel l a  d ’autore pos sa 

preg iud icare  « la  f i s ionom ia concor renz iale  del  mercato  de i  

                                                

402 GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., pp. 104-106; ID, Industrial Design e opere 
d’arte applicate all’industria, cit., p. 277. Uno degli esempi  suggerito dall’autore riguarda il cele-
bre “ragno-spremiagrumi” di P. Starck e prodotto da Alessi. Se esso venisse copiato da un produt-
tore concorrente di casalinghi potrà essere invocata la sola tutela dei disegni e modelli; se inve-
ce fosse copiato da un altro architetto o da un mercante d’arte affinché venga venduto in gal-
lerie d’arte, la tutela sarebbe d’autore.  
403 SPADA, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., pp. 271-272. 
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prodott i  indus t r ial i »  sancendo una sol uz ione  «squ i l ibrata in  sen-

so  pro-monopol is t ico»404.  

Ques te  preoccupaz ion i  appaiono,  però ,  ad  al t r i  autor i  in -

fondate 405.  

S i  è  detto  che in fat t i  che  esse  non sembrano in  alcun 

modo g ius t i f icate  «…con r iguardo in par t icol are  al l a  forma del  

p rodotto ,  e ssendo la  real i z zaz ione d i  p rodott i  nuov i ,  ancorché 

d i  natura e des t inaz ione prat ica,  d i  regola p ienamente l ibe ra 

da qual s ias i  cond iz ionamento»406.  La  tu te l a  del  d i r i t to  d ’autore 

r iconosc iu ta al l e opere del l ’ i nd ust r ia l  d es i gn  non pare qu ind i  

p rodur re  r i l evant i  e f fe t t i  negat iv i  d i  caratte re  ant iconcor ren-

z iale ,  o  comunque tal i  da scons ig l iarne  e  scoragg iarne  l a  con-

cess ione”407.  Anz i ,  l a  m inor  protez ione  s ign i f icherebbe «m inor  

incent ivo  al l a  r ice rca e  al l ’ inves t imento  su  nuove real iz zaz ion i ,  

m inore  qual i tà ,  m inore  gamma, m inore  pos s ib i l i tà  d i  scel ta  de i 

consumator i  e  m inore l oro  sodd is faz ione» 408.  

Pe r  quanto  r iguarda l a ques t ione  del la  cumulabi l i tà  del l a 

tu te l a  come des i gn e quel la  d’autore  per  l a  fo rma d i  mobi l i  d i  

                                                

404 Così per GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., p. 103 e per SPADA, Industrial Design 
e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 270. 
405 Si vedano BONELLI, Industrial Design e tutela di diritto d’autore, cit., p. 509 e SENA, La diversa 
funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., p. 588 e ss. 
406 SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., p. 588 e ss. 
407 D’altra parte, qualora a forme intense di tutela conseguano indesiderati effetti anticoncorren-
ziali, la risposta più appropriata sembrerebbe legata all’intervento dell’autorità antitrust preposte 
alla concorrenza, piuttosto che a dinieghi di tutela, in sé di dubbia giustificabilità. Così per BO-
NELLI, Industrial Design e tutela di diritto d’autore, cit., p. 512. 
408 SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., p. 589 e ss. 
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segnat i  da Le  Corbus ie r  e  l a protez ione  come march io  (d i  fat -

to)  del  nome e  del l a  s ig la  d i  ques t ’u l t imo 409 s i  vedano l e  pr ime 

pronunce g iu r i sp rudenz ial i  success ive  al l ’emanaz ione  del  d .  

l gs .  n.  95 /2001  del  Tr ibunale  d i  Monza,  che  hanno negato l a  tu -

te l a  d ’autore  sos tanz ialmente  su l l a  base  del l ’af fe rmaz ione  se -

condo cu i  una fo rma « fac i lmente  r ip roduc ib i l e  in  modo ser iale 

e  su l a rga scala»  s ia incompat ib i l e col  posses so  del  “valo re  ar -

t i s t ico” .  S i  è  r ibad i to  po i  che  «gl i  oggett i  pensat i  soprattu t to  in  

funz ione  del  l oro  uso  quot id iano» non possano possedere  i l  

“valo re  ar t i s t ico”.  I l  Tr ibunale  ha dato  cos ì  un’ in terpre taz ione 

del la  nuova norma che l a fa  prat icamente co inc idere  con i l  

vecch io  c r i te r io  del l a  sc ind ib i l i tà  che  l a  r i fo rma del  2001  ha 

abol i to 410.  

Pe r  quanto concerne l a tu te la  come march io  es sa è  s tata 

invece accordata in  sede d i  reclamo dal  g iud ice  d i  Monza, 

che  ha r i formato su l  punto  la  pr ima ord inanza,  con la mot iva-

z ione  che i  segn i  in  ques t ione  r i su l tavano usat i  come «catal iz -

zato r i  de i  gus t i  del l a  c l ientela  non g ià  su  qual i tà  as t rat te  e  l i -

be ramente  r ip roduc ib i l i ,  ma su  pecul iar i tà  suscett ib i l i  d i  acqu i -

                                                

409 Si vedano dunque:Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in AIDA, 2003, p. 913 e in Dir. aut., 2002, p. 
433 e ss., con nota di FITTANTE e in sede di reclamo, Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in IDI, 2003, p. 
55 e ss. con nota di FITTANTE.  
410 Si vedano GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2003, p. 485; ID., L’attuazione del-
la direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 893 che criticando 
l’ambiguità della nuova norma, paventava il rischio di queste conseguenze. In senso contrario, 
FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Milano, 2002, p. 42 e ss., che auspica che 
l’interpretazione della nuova norma sia coerente con quella anteriore.  
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s i re  r i l evanza commerc iale»411:  e  c ioè in  sos tanza perché ha r i -

tenuto  che es s i  ven is sero  usat i  al l o  scopo d i  s f ru t tare  i l  valo re 

d i  r ich iamo che i l  nome in  ques t ione  pos sedeva in  campo e-

x t racommerc iale412.  

I n  senso  oppos to  s i  è  pronunc iato  success ivamente  i l  Tr i -

bunale  d i  F i renze 413,  che  ha esc luso  «ogn i  r i l evanza del la  que-

s t ione  r iguardante  l a  sc ind ib i l i tà  del  val ore  ar t i s t ico  dal  carat -

te re  indus t r iale  del  p rodotto» ,  r i l evando cor re t tamente  che la 

r i fo rma del  2001  ha cancel lato  tale  requ i s i to  per  benef ic iare 

del l a  tu te la d i  d i r i t to  d’autore.  Con l a s tes sa pronunc ia i l  Tr i -

bunale  d i  F i renze  ha r i tenuto  che un’opera d i  des ign  che  pos -

s ieda caratte re  c reat ivo  e  valo re  art i s t ico ,  e  s ia  qu ind i  idonea 

a fo rmare  oggetto  anche d i  d i r i t to d ’autore ,  pos sa cumulare 

ques ta protez ione  con quel la d i  concorrenza s l eale per  im i ta-

z ione se rv i l e 414.  

I n  dott r ina è  s tato  sos tenuto  in f ine  la  protegg ib i l i tà  del l a 

fo rma anche cont ro  l e im i taz ion i  che  non s iano s t re t tamente 

                                                

411 Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002. 
412 Così per GALLI, Segni distintivi e industria culturale, cit., in AIDA, 2003, p. 486; il legislatore riserva 
in esclusiva al titolare del nome stesso ed ai suoi aventi causa quel valore presupposto dall’art. 
21, comma 3, l.m., che tuttavia l’ordinanza non richiama. 
413 Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in AIDA, III.51. Il caso riguardava una lampada che, secondo la 
sentenza, «per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l’armonia e l’equilibrio delle 
linee costituisce l’espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell’ambito di 
un noto movimento culturale (nella specie, il Bauhaus)». 
414 Questa conclusione è stata criticata da GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 
2004, perché un’opera di design dotata di valore artistico è per definizione in grado di conferire 
un valore sostanziale al prodotto cui si riferisce, e come tale non può essere tutelata come segno 
distintivo e quindi neppure contro la concorrenza sleale con fusoria. Sussistendo nel caso di spe-
cie un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e quello passivo dell’illecito, la violazione del 
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ident iche ,  perché la  tu te la  d i  d i r i t to  d 'autore  r i se rva al l 'au to re 

non sol tanto  l a  r ip roduz ione  del l 'opera,  ma anche i l  d i r i t to  d i  

e l aboraz ione su l l 'opera s tessa 415.  

4.3.3 – La modifica dell’art. 239 CPI sulla protezione accordata ai disegni 

e modelli dal diritto d’autore 

I l  d . l g s .  n .  131/2010 ,  come ant ic ipato ,  ha in t rodotto  una 

impor tante  mod i f ica nel  cod ice  r i sc r ivendo la  norma t rans i tor ia 

d i  cu i  al l ’a r t .  239  CP I ,  che  s tab i l i sce  f inalmente  con ch iarezza 

che i  p rodott i -copia del l e  opere  del l ’ indus t r ial  des ign  non sono 

l eg i t t im i ,  anche se  a commerc ial iz zar l i  sono i  medes im i  sogget-

t i  che  l i  p roducevano l ec i tamente  pr ima del  19  apr i l e  2001 ,  da-

ta d i  in t roduz ione  in  I tal ia  del l a  protez ione  d i  d i r i t to  d ’autore 

su l l e  opere  d i  des ign .  Come è  s tato  autorevolmente  e  cor re t -

tamente  sos tenuto  in  dott r ina,  “ l a  r i fo rmulaz ione  del l ’ar t .  239 

del  Cod ice  era d ivenuta o rmai  ind i f fe r ib i l e”  in  re laz ione  al l e 

conclus ion i  depos i tate  dal l ’Avvocato Generale  del l ’Un ione  Eu-

                                                                                                                                          

diritto d’autore sembrerebbe piuttosto comportare un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. dipen-
dente, rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c. 
415 GALLI -BOGNI, I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazio-
ne, cit. 
Trib. Roma, 26 marzo 2008, in AIDA, 2009, p. 635 e ss.: “Per la qualificazione di un prodotto come 
contraffazione di un’opera del design industriale protetto ex art. 2 n.10 l.a. occorre la coinciden-
za degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con 
quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione, e devono essere presi in considerazio-
ne non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione ed organizza-
zione di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua creazione e che costituiscono la forma indi-
viduale di rappresentazione del suo autore (nella specie è stata ritenuta contraffazione di una 
parure di gioielli un oggetto che ad una visione immediata e sintetica si presentava come del 
tutto simile, salvo alcune differenze trascurabili e non avvertibili, soprattutto nella presentazione 
del prodotto contraffattore nell’ambito di una televendita)”. 
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ropea nel l a  causa C-168/09 416,  pendente  avant i  l a  Cor te  d i  

G ius t i z ia  comun i tar ia  avente  ad  oggetto  la  ques t ione del la 

compat ib i l i tà  col  d i r i t to  comun i tar io del l a normat iva t rans i to r ia 

i ta l iana su l  des ign contenuta nel  testo  del l ’ar t .  239  prev igente .   

I l  te s to  at tualmente  in  v igore  del l ’a r t .  239  CP I  s tab i l i sce 

che “ la  protez ione  accordata a i  d i segn i  e  model l i  a i  sens i  

del l ’a r t icolo  2 ,  numero 10 ,  del l a  l egge 22  apr i l e  1941 ,  n .  633 , 

comprende anche l e  opere  del  d isegno indus t r iale ,  che ,  ante -

r io rmente  al l a  data del  19  apr i l e  2001 ,  e rano,  oppure  e rano d i -

venute ,  d i  pubbl ico  dom in io.  Tu t tav ia  i  te r z i  che  avevano fab-

br icato  o  commerc ial i z zato ,  ne i  dodic i  mes i  anter io r i  al  19  apr i -

l e  2001 ,  p rodott i  real i z zat i  in  conform i tà con l e opere  del  d ise -

gno indus t r iale  al l o ra in  pubbl ico  dom in io  non r i spondono del la 

v io laz ione del  d i r i t to  d ’autore compiu ta proseguendo ques ta 

at t iv i tà  anche dopo tale  data,  l im i tatamente  a i  p rodott i  da es -

s i  fabbr icat i  o  acqu i s tat i  p r ima del  19  apr i l e  2001  e  a quel l i  da 

                                                

416 La questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce, l’Associazione del-
le imprese italiane dell’illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per l’industria ita-
liana del settore, nell’ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffa-
zione della celebre lampada “Arco”, disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni.   
Le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale hanno ripreso ed ampliato queste considerazioni, 
giungendo ad affermare, con estrema chiarezza che «L’art. 17 della direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei mo-
delli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale 
preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata 
in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezio-
ne del diritto d’autore», e che ai soggetti che già legittimamente fabbricavano questi prodotti 
prima dell’introduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «un ra-
gionevole periodo transitorio durante il quale… possono continuare a commercializzare detto 
prodotto», precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente 
previsto dalla legge italiana era «eccessivo» e ricordando come in relazione a tale previsione la 
Commissione Europea avesse a suo tempo avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia. 
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es s i  fabbr icat i  ne i  c inque ann i  success iv i  a  tal e  data e  purché 

detta at t iv i tà  s i  s ia  mantenuta ne i  l im i t i  anche quant i tat iv i  del  

p reuso” .  

L ’ i te r  d i  ques ta norma è  s tato ,  a  d i r  poco,  t ravagl iato :  i l  

te s to  o ra v igente  è  in fat t i  i l  f ru t to  d i  ben c inque success iv i  in -

te rvent i  l eg i s l at iv i  in te rvenut i  dal  2001  ad  ogg i .   

P r ima del  2001 l e  opere del  d i segno indus t r iale e rano e -

sc l use  dal la  protez ione  d i  d i r i t to  d ’autore  perché i l  l oro  valore 

ar t i s t ico  e ra in sc ind ib i l e  dal  carattere  indus t r iale  del  prodotto  

cu i  e rano as soc iate ;  in fat t i  a i  sens i  del l ’a r t.  2 .  n .  4  l .d .a .  e su l l a 

base  del  c r i ter io  del l a  cos iddetta “ sc ind ib i l i tà”  l a  protez ione 

d ’autore  e ra r i se rvata al l e  opere  del l ’ar te  f igu rat iva che pos -

sedesse ro  “un  valo re es te t ico  in  sé , in  as sol u to” ,  che presc in -

des se dal  p rodotto  cu i  fos se  appl icata 417.   

Nel  2001 ,  l ’a r t .  22  del  d .  l gs .  n.  95/2001 ,  come s i  è  detto , 

ha consent i to  nel  nos t ro  ord inamento l ’accesso  al l a  tu te la  d i  

d i r i t to  d ’autore  a tu t te  l e  opere  del  d i segno indus t r iale  che 

“present ino  d i  pe r  sé  caratte re  c reat ivo  e  valo re  ar t i s t ico” ,  e -

l im inando i l  p resuppos to  del l a  cos iddetta “ sc ind ib i l i tà” ,  p re -

suppos to  che cos t i tu iva un  ev idente  os tacolo  al l a  protez ione 

d ’autore  d i  ques te  creaz ion i ,  i l  cu i  val o re  ar t i s t ico  è  “per  natu -

ra”  in sc ind ib i l e  dal  caratte re  indus t r iale  del  p rodotto ,  e s sendo 

                                                

417 Così espressamente, interpretando questa norma nel testo vigente sino al 2001, Cass., 5 luglio 
1990, n. 7077, in Giur. ann. dir. ind., 1990, 82 e ss. 
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i l  propr i um  del  des i gn  quel l o  d i  real iz zare  oggett i  del l a v i ta 

quot id iana che s iano dotat i  d i  valore  ar t i s t ico ,  ed  in t roducen-

do i l  n .  10  del l 'ar t .  2  del l a l egge su l  d i r i t to  d 'autore .  

Ancora nel  2001 ,  con l ’ar t .  25 -bi s   del  d . l gs  n .  95 /2001 

(agg iunto  dal  d . l gs .  n .  164/2001 ) è  s tata in t rodotta una norma 

t rans i to r ia ,  in  v i r tù  del l a  quale:  «Per  un  per iodo d i  d iec i  ann i  

decorrent i  dal  19  apr i l e  2001 ,  l a  protez ione  ( . . . )  non  opera ne i  

conf ront i  d i  coloro  che,  ante r iormente  al l a  predetta data,  

hanno in t rapreso  la  fabbr icaz ione ,  l ’o f fe r ta  o  l a  commerc ial i z -

zaz ione  d i  p rodott i  real iz zat i  in  conform i tà con d i segn i  o  mo-

del l i  che  e rano oppure  e rano d ivenut i  d i  pubbl ico dom in io » .  

Nel  2005  con l ’ in t roduz ione  del  Codice  del la  P ropr ie tà I n -

dus t r iale tale d ispos iz ione  è conf l u i ta  nel l 'a r t .  239.  

Nel  2007 ,  con l ’ar t.  4  del  decreto  l egge 15  febbra io  2007 

n .  10 ,  conver t i to  nel l a  l egge n.  46/2007 ,  conver t i to  dal la  l .  6  

apr i l e  2007 ,  n.46 ,  adottato  a segu i to del l a  procedura 

d ’ in f raz ione  comun i tar ia  n .  2005/4088 ,  è  s tato  mod i f icato  i l  te -

s to  nel l a  ve r s ione  del l ’ar t .  239  CPI  che  s tab i l iva che “La prote -

z ione  accordata a i  d i segn i  e  model l i  indus t r ial i  a i  sens i  

del l ’a r t icolo  2 ,  p r imo comma, numero 10 ,  del l a  l egge 22  apr i l e  

1941 ,  n .  633 ,  non opera in  re laz ione  a i  p rodott i  real iz zat i  in  

conform i tà a i  d i segn i  o  model l i  che ,  ante r io rmente  al l a  data d i  

ent rata in  v igore  del  decreto  l eg i s l at ivo  2  febbra io 2001 ,  n .  95 , 

e rano oppure  erano d ivenut i  d i  pubbl ico  dom in io” .  
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Nel  2009 ,  con la  l .  23  l ugl io  2009 ,  n.99 ,  ent rata in  v igore  i l  

15  agos to  2009 ,mod i f icava cos ì  i l  te s to ,  s tab i l endo che “La 

protez ione  accordata a i  d i segn i  e model l i  indus t r ial i  a i  sens i  

del l ’a r t icolo  2 ,  numero 10 ,  del l a  l egge 22  apr i l e  1941 ,  n .  633 , 

non opera ne i  sol i  confront i  d i  coloro  che,  ante r iormente  al l a 

data del  19  apr i l e  2001 ,  hanno int rapreso  la fabbr icaz ione , 

l ’o f fer ta  o  l a  commerc ial iz zaz ione  d i  p rodott i  real iz zat i  in  con-

fo rm i tà con d isegn i  o  model l i  che  e rano oppure  erano d ivenut i  

d i  pubbl ico  dom in io.  L ’at t iv i tà  in  ta le  caso  può prosegu ire  nel  

l im i t i  del  preuso .  I  d i r i t t i  d i  fabbr icaz ione ,  d i  o f fer ta  e  d i  com-

merc ial iz zaz ione  non pos sono esse re  t ras fe r i t i  separatamente 

dal l ’az ienda”.   

Da ta le  success ione  d i  norme è  der ivato  qu ind i  che  i  d i r i t -

t i  d 'autore  su l l e  opere  del  d i segno indus t r iale  dotate  de i  requ i -

s i t i  del  caratte re  creat ivo  e del  valo re  ar t i s t ico ,  che  erano in 

pubbl ico  dom in io  al l a  data del  19  apr i l e  2001 ,  sono s tat i  dap-

pr ima r iconosc iu t i  senza l im i t i ;  success ivamente  hanno sub i to 

una l im i taz ione  del la  durata d i  d iec i  ann i  (ne i  confront i  de i  

te r z i  che  avevano in t rapreso  la  fabbr icaz ione  o  l a  commerc ia-

l i z zaz ione  ante r iormente  al  19  apr i l e 2001 )  ed  in  segu i to ,  g raz ie 

al  nuovo tes to  del l 'ar t .  239 C.p. i . ,  sono r imas t i  del  tu t to  s fo rn i t i  

d i  tu te l a.  I n  e f fe t t i  l ’ in terpre taz ione d i  ques ta d i spos iz ione  che 
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l a  dott r ina 418 ha r i tenuto  p iù  ovv ia ,  e  che  è  s tata anche segu i ta 

dal l a  g iu r i sp rudenza419,  è  quel la  d i  esc l udere  t out  court  dal la 

protez ione  l e opere  c reate  ante r io rmente  al l ’ent rata in  v igore 

del  d . l gs .  n.  95 /2001 ,  che  a quel la data non fos se ro  coper te 

dal l a  protez ione  come d i segno o  model l o  o rnamentale  (per -

ché non reg i s t rate o  perché oggetto  d i  model l i  scadut i ) .   

Ta l e  norma è  s tata fo r temente  c r i t icata 420 dal l a dott r ina 

magg io r i ta r ia  (mentre  solo  un  autore  (F i t tante)  l ’ha accol ta 

con favore 421) ;  c r i t icata perché cont rar ia  al l a  D i re t t iva comun i -

tar ia  su l  d es i gn  del  1998  e  perché v i z iata d i  i l l eg i t t im i tà  cos t i -

tuz ionale in  quanto  compor terebbe t ra  l ’al tro  una d i sc r im ina-

z ione i r rag ionevole e c ioè  una so rta  d i  espropr iaz ione  senza 

indenn iz zo  d i  d i r i t t i :  d i r i t t i ,  che  come ho detto ,  e rano so r t i  ed 

ent rat i  con la  r i forma del  2001  nel  pat r imon io  de i  r i spett iv i  t i to -

la r i  che  ora a pos te r io r i  ne vengono pr ivat i .   

                                                

418 Si vedano, tra gli altri, SARTI, Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e pro-
tezione del diritto d’autore, in Il Diritto Industriale, 2008, p. 170 e ss.; SCORDAMAGLIA, Il diritto 
d’autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007, in Il Diritto Industriale, 2008, 
81 e ss. 
419 Si veda ad esempio Trib. La Spezia, ord. 6 luglio 2007, in IDI, 2007, 501 e ss., con nota di SAN-

GIORGIO e MUSSO, secondo la quale in base al nuovo testo dell’art. 239 C.P.I. introdotto dal d.l. n. 
10/2007 «non viene accordata protezione ai disegni e modelli industriali di cui al’art. 2, comma 
1°, n. 10 l.d.a. … che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001 erano divenuti di pubblico 
dominio». Nella specie, si trattava della cosiddetta «Panton Chair» disegnata da Werner Panton 
nel 1960.  
420 Cfr. GALLI, Segni distintivi industria culturale, cit., in AIDA 2008, p. 356 e ss.; SARTI, Tutela dei di-
segni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d’autore, cit. p 173; 
SCORDAMAGLIA, Il diritto d’autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007, 
cit., 81 e ss.; e in GALLI, Segni distintivi industria culturale, cit., in AIDA 2007, p. 464 e ss. 
421 FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Milano, 2002. L'art. 239 C.p.i., nuovo testo, vie-
ne indicato come «una norma che finalmente conferisce alla materia una fisionomia giuridica 
perfettamente conforme a quanto a suo tempo richiesto dal Legislatore comunitario »; tale nor-
ma, infatti, riferisce «correttamente l'esenzione dall'applicazione della tutela autoristica a tutti i 
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Anche l a  g iur i sp rudenza naz ionale  ha avuto  modo d i  af -

f rontare  l a  ques t ione  e  a tal  p ropos i to  mer i tano d i  es sere  se -

gnal ate  pronunce de i  Tr ibunal i  d i  Monza e  d i  M i lano,  che  pur  

o f f rendo d ive rse  sol uz ion i  in terpre tat ive  al l a  del icata ques t io -

ne ,  sono caratte r i z zate  tu t te  dal la  consapevolezza del l a  con-

t rar ie tà a i  p r inc ip i  comun i tar i  del  te s to  del l 'ar t .  239  CP I ,  nel l a 

sua fo rmulaz ione  del  2007  (tes to  che peral tro  è  s tato  par iment i  

c r i t icato  anche nel l a sua ver s ione  del  2009  per  non aver  r i so l to 

i l  cont ras to  con l a   d i r .  N .  98 /71/CE  e  i  p roblem i  d i  incos t i tuz io -

nal i tà422) .  P iù  prec i samente  i l  Tr ibunale  d i  Monza,  con sentenza 

del  15  l ugl io  2008 ,  ha r i tenuto  che per  “prod ott i  real i z z at i  i n 

conf ormi t à ai  d i segni  o mod el l i ” s i  devono in tendere  un ica-

mente  quel l i  che  e rano g ià s tat i  real i z zat i  al  momento 

del l ’ent rata in  v igore del  nuovo tes to  del l ’a r t .  239  C.P . I . ,  co-

s icché i l  senso  del l a nuova norma sarebbe s tato  quel l o d i  a-

brogare  i l  reg ime che consent iva a i  p reutent i  d i  cont inuare a 

real i z zare  prodott i  conform i  al l e opere  prote t te  per  d iec i  ann i ,  

mantenendo la  l eg i t t im i tà  per  i  so l i  p rodott i  g ià  real i z zat i  p r ima 

del l ’u l t ima mod i f ica l eg is l at iva423.   

                                                                                                                                          

prodotti realizzati in conformità a disegni e modelli che a quella data erano oppure erano dive-
nuti di pubblico dominio e prevede che quell'esenzione sia sostanzialmente perpetua» 
422 Si veda GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit., p. 66 e ss. e in 
particolare p. 70. 
423 Trib. Monza, 15 luglio 2008, Est. D’Aietti, ancora inedita, ma ampiamente commentata da DE 
SAPIA, L’evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei prodotti, Relazione presentata al Conve-
gno nazionale di Diritto Industriale «Forma, Design, Prodotti», tenutosi a Parma il 24 ottobre 2008, e 
accessibile dal sito Internet www.filodiritto.it. 
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Ques ta l e t tura del l a  norma è  quanto  meno d i scut ib i l e , 

pe rché s i  è  detto  che valo r iz za s ingol i  e lement i  l e t te ral i  d i  e s -

sa,  p resc indendo dal  suo  s ign i f icato  comples s ivo  e dal la  sua 

s tes sa rat io ,  che  è  ch iaramente  quel la  d i  valor i z zare  l a  c i rco-

s tanza che un  dete rm inato  «di segno o  mod e l l o»  d ivenuto  pro-

tegg ib i l e  anche come opera del  d i r i t to  d ’autore  fos se  in  pub-

bl ico  dom in io  nel  momento del l ’ int roduz ione  d i  ques t ’u l t ima 

tu te l a ,  pe r  esc l udere che in  tal  caso  fos se  pos s ib i l e  far  so rgere 

un’esc lus iva su d i  es so.  

I l  Tr ibunale  d i  M i lano,  che  pure aveva in  precedenza ap-

pl icato  la  l im i taz ione  d i  cu i  al  nuovo tes to  del l 'a r t .  239 C.p. i .  

( sentenza 14 magg io 2008 ,  n.  6248 ) , con l ’o rd inanza cautelare 

del  20  g iugno 2008 ,  non reclamata,  ha r i tenuto  innanz i tu t to 

sus s is te re  «…perples s i tà  con r i fe r imento  al l a  conform i tà 

del l ’a r t.  239  al  d i r i t to  comun i tar io ,  ha prospettato  po i  l a  d ive r -

sa in te rpre taz ione ,  che s i  è commentato  es se re  raz ionale  ma 

non presente  nel l a  norma,  secondo cu i  ha r i tenuto  appl icabi l e 

l a  d isc ipl ina dettata dal l ’ar t .  239  – e  qu ind i  l ’e sc l us ione  del la 

tu te l a  d i  d i r i t to  d ’autore –  sol tanto al l e fat t i spec ie  in  cu i  non 

solo  l ’opera s i  t rovas se  in  pubbl ico  dom in io al l a data d i  ent ra-

ta in  v igore  del  decreto  l eg i s l at ivo  n .  95 /2001 ,  ma la  s tes sa ve-

n i s se g ià al l ora s f ru t tata da soggett i  te rz i424.   

                                                

424 GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2008, p. 356 e ss. 
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Sempre  i l  Tr ibunale  d i  M i lano,  con un’al tra  ord.  del  30 

g iugno 2008 425,  ha resp in to  l ’ i s tanza d i  d i s seques t ro  d i  p rodott i  

conform i ad un’opera d i  d es ign  ante r io re  al  2001  real i z zat i  da 

un  soggetto  che ne  aveva in t rapreso  l a  produz ione  per  l a  pr i -

ma vol ta  solo  dopo l ’ in t roduz ione  del la  tu te l a  d i  d i r i t to 

d ’autore  su  ques t ’opera,  qu ind i  success ivamente  al l 'apr i l e 

2001 ,  su l l a  base  del  r i l ievo  d i  d i r i t to  in te r temporale  che i  p ro-

dott i  seques t rat i  e rano s tat i  real iz zat i  p r ima del la  mod i f ica 

del l ’a r t.  239  C.P. I .  operata nel  2007 ,  cos icché r ient ravano ra-

t ione t empor i s  nel l ’appl icaz ione del  reg ime prev igente ,  in  base 

al  quale  i l  produtto re  non poteva vantare  alcuna f ranch ig ia 

dal  d i r i t to  d ’autore ,  d i  cu i  i  suo i  prodott i  cos t i tu ivano qu ind i  

v io laz ione 426.   

S i  segnala che propr io nel  cor so  del  p redetto  g iud i z io  è 

in te rvenuta una t ra  l e  as soc iaz ion i  d i  categor ia  magg iormente 

rappresentat ive  del l e imprese  che real iz zano e  promuovono 

prodott i  d i  des i gn ,  (As so l uce) ,  al  f ine  d i  o t tenere  una r imess io -

ne  al l a  Cor te  d i  G ius t i z ia  Eu ropea per  l ’ in te rpre taz ione  preg iu -

d i z iale degl i  a r t t .  17  e  19  del l a  D i ret t iva del  ’98 ,  con l a  quale 

                                                

425 Est. Marangoni, in Il Diritto Industriale, 2008, 414 ss., con nota di Alberto Bellan. 
426 Trib. Milano, ord. 30 giugno 2008, Est. Marangoni, anch’essa inedita, ma a sua volta commen-
tata nella richiamata Relazione di DE SAPIA, L’evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei pro-
dotti, cit. Nella stessa causa in cui quest’ultima ordinanza è stata resa (sempre relativa alla lam-
pada «Arco») sono state già precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusivi delle parti e si 
attende quindi per l’inizio dell’anno prossimo una pronuncia sull’istanza di Assoluce (che vi è in-
tervenuta) di rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ovvero alla Corte di Giustizia C.E. 
per la richiesta di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E., in modo da ottenere 
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l ’a r t .  239  è  man i fes tamente in  cont ras to ,  in  modo che pos sa 

es se re af fe rmata,  in  te rm in i  general i ,  l a  necess i tà  del l a  sua d i -

sappl icaz ione ,  appunto  per  cont ras to  con l ’ord inamento co-

mun i tar io ;  ovvero  del l a  r imess ione  degl i  at t i  al l a  Cor te  Cos t i tu -

z ionale ,  per  l a  declarato r ia  d i  parz ial e  i l l eg i t t im i tà  cos t i tuz io -

nal e del l ’a r t .  4  del  d . l .  n .  10 /2007 ,  come conver t i to  nel l a  l egge 

n .  46 /2007 ,  nel l a  par te  in  cu i  ha in t rodotto  i l  nuovo ar t icolo 

del l ’a r t.  239 del  Cod ice del la  Propr ie tà I ndus t r iale.   

S i  r i teneva al quanto  ausp icabi l e  un in te rvento  ch iar i f ica-

to re  sov ranaz ionale o  del  l eg i s l ato re  i tal iano,  in te rvento  avve-

nuto  appunto  con i l  d . l gs .  n.  131/2010 ,che ponesse  f ine  al l e 

per s i s tent i  incer tezze 427;  in  dott r ina s i  e ra in fat t i  os se rvato  

quanto  mai  fos se  necessar io  non l asc iar s i  s fugg i re  l a  poss ib i l i tà 

d i  mod i f icare  i l  te s to  del l a  norma per  ev i tare  d i  “ incoragg iare 

la  produz ione  d i  copie d i  opere  che saranno protet te  p iena-

mente  dal  d i r i t to  d’autore  negl i  al tr i  S tat i  membr i  del l ’Un ione ,  

con l a  conseguenza che l ’espor taz ione  d i  ques t i  p rodott i  in  

ques t i  s tat i  pot rà  es se re  l eg i t t imamente  bloccata dal  t i to l are 

del  d i r i t to  d ’autore” ,  e  per  ev i tare  i l  permanere  nel  nos t ro  or -

d inamento d i  una norma del  tu t to  inadeguata a i  f in i  del l a  re -

                                                                                                                                          

una pronuncia che chiarisca la portata da assegnare alla nostra norma interna per renderla 
conforme al dettato del legislatore comunitario. 
427 Quest’ultima considerazione è sostenuta in dottrina da molti autori ed anche dal Presidente 
della sezione specializzata del Tribunale di Milano, dott. De Sapia, che così si è espresso in un suo 
recente articolo, DE SAPIA, La tutela dell’Industrial Design realizzato in data anteriore al d. lgs. n. 
95/2001, in Il Diritto Industriale, 2008, 6, 581. 



 

 201  

pres s ione  del l a cont raf faz ione 428 e  che esporrebbe nuovamente 

l ’ I tal ia ad una procedura d ’ in f raz ione .  

I l  nuovo ar t .  239  o ra in t rodotto  ha dunque r iconosc iu to  in 

favore  de i  soggett i  che  operavano l eg i t t imamente  pr ima 

del l ’ in t roduz ione  del la  protez ione  d i  d i r i t to  d ’autore  del  des ign 

“ar t i s t ico”  un  reg ime t rans i tor io  d i  du rata cons i s tente ,  ma co-

munque p iù  l im i tata de i  d iec i  ann i  in i z ialmente  prev i s t i ,  in  base  

al  quale  res ta l ec i ta  l a  commerc ial iz zaz ione  (anche attuale)  d i 

tu t t i  i  p rodott i -copia real iz zat i  in  I ta l ia  f ino  al  19  apr i l e  2006  e 

d i  quel l i  impor tat i  f ino  a l  19  apr i l e  2001 ,  ment re  v iene  sanc i ta 

l ’ i l l eg i t t im i tà  del l e  copie  real iz zate  o  impor tate  success ivamen-

te  a tal i  date ,  copie che sono qu ind i  per segu ib i l i  a  tu t t i  g l i  e f -

fe t t i  d i  l egge come cont raf faz ion i ,  come appunto  era prescr i t -

to  dal la  D i re t t iva429.  

 

 

 

                                                

428 SCORDAMAGLIA, Il diritto d’autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007, 
cit. 
429 GALLI (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit., p. 57 e ss. 
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