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CAPITOLO |

La forma del prodotto

§ 1.1. - L'estetica del prodotto: funzionalita e bellezza

L'idea che a decidere della bellezza degli oggeftti d'uso
sia la funzionalitd che ne garantisce la natura strumentale e
antica ed ha accompagnato la riflessione sulle arti e |'estetica
sin dai suoi inizi, ma € a partire dal XIX secolo che tale idea si
rinnova rispetto alla tradizione.

Gia Socrate (469-399 a.C.), cosi come Platone nell’'lppia
Maggiorel, aveva sottolineato la natura contraddittoria e rela-
tiva della bellezza, quando aveva sostenuto che una cosa e
bella se ben si adatta a un fine e che tuftto e in relazione a chi
ne fa uso2 Cid escludeva la possibilita di stabilire che cosa sia
il «bello in sé», e rendeva soggettiva I'esperienza della bellez-
za, come del resto volevano anche i Sofisti; ma in pari tempo
stabiliva un parametro di valutazione che sarebbe rimasto a

lungo radicato nella nostra cultura, vale a dire I'equivalenza

1 PLATONE, Tutte le opere, Sansoni, Firenze 1974, lppia maggiore xv, p. 292.
2 SENOFONTE, Dei detti memorabili di Socrate, Bettoni, Milano 1872.



tra bellezza e utilita, riassunta in seguito nella formula cicero-
niana del pulchrum sive aptums.

La formula che identificava "“il bello” nell'"utile” ha retto
a lungo nella cultura occidentale, ma ha conservato fino
all’ultimo il carattere precario e dubbioso che lo stesso Socra-
te vi aveva subito riconosciuto.

Nell’etd arcaica si fece leva sul concetto di “fattura™: un
oggetto ben fatto, realizzato secondo le migliori regole
dell’arte, era percio stesso da ammirare. In seguito, tuttavia,
la ricerca della bellezza trovo spazio solo nel campo dell’arte,
e fu integrata dall’'idea che il bello discende dall’ordine della
composizione, dalla misura e dalla conveniente disposizione
delle parti. L'attenzione all’oggetto d'uso si fece sporadica,
giacché considerata indegna dall’intellettuale.

In generale, dunque, gid il pensiero greco e latino consi-
dero il problema della “forma” e dell’ “ornamento”s implicito
in quello della tecnica e della funzione.

Molto piu tardi Sant’Agostino (354-430) si scaglio contro

“le lusinghe...che gli uomini aggiunsero, con varie arti e lavori,

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.) defini 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 etfici e/o estetici.



alle vesti, alle calzature, ai vasi e agli altri oggetti...cose tutte
che oltrepassano i limiti di una moderata esigenza”e.

Il Rinascimento italiano vide invece nell’ornamento un
completamento della bellezza’. Per contro il filosofo Francis
Bacon (1561-1626) ribadi la supremazia della funzione sulla for-
mas.

Il XVII secolo rivaluto decisamente I'ornamento facendo-
ne un elemento indispensabile della bellezza d'un oggetto.

La polemica sulla bellezza degli oggetti ritorndo a farsi
accesa nel XIX secolo, quando la rivoluzione industriale pose il
problema della loro forma. Lo scrittore francese Theophile
Gautier (1811-1872) sottolineo I'urgenza di risolvere la questio-
ne della forma degli oggetti d'uso prodotti in serie e sollecito
a tal fine I'intervento dell’artista a fianco del tecnico. Le sue
tesi non rimasero isolate, altri intellettuali europei seppero co-
gliere la realtd dei tempi nuovi e le possibilitd che offriva; e in
Italia fu, tra gli altri, Carlo Cattaneo (1801-1869) a farsi inter-
prete della fiducia nella bellezza dell’epoca industriale®.

Del resto il principio enunciato nell’ambito

6 AGOSTINO, Le Confessioni, Edizioni Paoline, Milano 1953, p. 34.

7 Cosi LEON BATTISTA ALBERTI, De re aedificatoria, a cura di Orandi 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.

? Per un’andlisi approfondita del rapporto tra la forma (e I'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 l.



dell’architettura dell’ottocento secondo cui «la forma segue la
funzione» € in realta implicito in teorie assai risalenti e gid rin-

tracciabili in Vitruvio.

§ 1.2. - L’arte applicata allindustria

L'oggetto moderno si annuncio nella Great Exhibition™ di
Londra del 1851 presentandosi sotto un duplice aspetto: quello
positivo della tecnica, che ne fisso indelebilmente i caratteri ,
e quello negativo del cattivo gusto, che costrinse a invocare
nel suo disegno l'intervento dell’arte. Che i due aspetti fossero
complementari risultdo subito ovvio. Essi costrinsero i cultori del-
la bellezza ad interrogarsi sulla pregnanza estetftica di un seve-
ro congegno tecnico e i tecnici a domandarsi se quelle struttu-
re di grande sapienza meccanica non avrebbero avuto biso-
gno di una forma appropriatall.

Si puod ritenere che fu da allora che si inizid a prospettare
la bellezza degli oggetti come funzionale non tanto al loro uso,
cosi come era avvenuto in passato e di cui si € detto, quanto
alla loro collocazione nel processo produttivo e di mercato: i-

nizio cosi a farsi strada il concetto di «arte applicata

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 oftobre 1851. Ebbe grande successo con i suoi quindicimila espositori,
rappresentanti di molti paesi e sei milioni di visitatori.

T VITTA M., Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001, Einaudi, Torino, 2001,
p. 44.



all’industrian, elaborato sotto la spinta delle due diverse esi-
genze conflitftuali, ma tendenti alle medesime finalitad per cui
da un lato il mondo dell'industria e del commercio reclamava
per i suoi prodotti una forma che fosse capace di farli compe-
tere con successo sui mercati e dall’altro gli artisti si oppone-
vano al “cattivo gusto” degli imprenditori e alla bruttezza dei
prodotti industriali'2,

Cosi si invoco I'intervento dell'arte nell’industria: per
sfuggire alle insidie del kitsch era necessario educare il gusto
di massa affinché diventasse "buon gusto” senza recidere i le-
gami con la logica della produzione. E fu proprio il design che
inftervenne facendo assumere alla bellezza delle cose conno-
tazioni diversels,

L'oggetto, divenuto prodotto industriale e destinato a
una fruizione di massa, acquisto a quel punto una dignita pri-
ma sconosciuta; il bello si determind come forma delle cose, e
fu reclamato tanto dai progettisti, che lo infesero come valore
simbolico e plastico, quanto dai produttori, che ne esaltarono

I"'energia seduttiva nei confronti del consumatore'™.

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 esaltd come memoria storica e principio di equitd socia-
le, il Liberty ne fece il paradigma di una nuova natura, il Movimento Moderno vi espresse la ra-
zionalita della logica democratica e industriale, il Design Radicale la inalberd come bandiera
della sovversione dell’ordine borghesey. Cosi 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.



Walter Benjamin nel suo celebre saggio sulla riproducibili-
td tecnica dell’'opera d'arte vide nella partecipazione di mas-
sa l'elemento cruciale dell’arte modernals.

Fu, del resto, nel corso del XX secolo che, nel tentativo di
definire il carattere peculiare dei fatti artistici, |'estetica pre-
stO grande atftenzione ai rapporti tra le diverse arti e alle fun-
zioni del pubblico's. La diffusione dei mezzi di comunicazione
di massa, facendo circolare la dimensione artistica in ogni
momento della vita sociale, inizido ad allargare notevolmente
I"'ambito dell’estetica: di fronte alle societd ricche e sviluppa-
te, in cui vengono meno le condizioni tradizionali
dell’esperienza estetica e si diffondono nuovi atteggiamenti
estetici di massa, questa disciplina si € piu volte interrogata sul
destino della comunicazione artistica nel mondo moderno e
sull’estetico diffuso nella vita quotidianal’,

Nel continuo rapporto con le cose — ambienti, strumenti,
utensili — il nostro atteggiamento oscilla di continuo fra il desi-
derio di acquistarle ed utilizzarle, e la loro percezione fisica,

non solo ottica, ma anche tattile e auditivals.

15 BENJAMIN W., L'opera d'arte nell’epoca della sua riproducibilita 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 notd che dell’architettura si fruisce in due modi: attraverso I'uso e attraverso la per-
cezione. Cfr. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilita tecnica, cit.; cid pud
essere detto anche peril design.



Il design € per I'appunto lo spazio progettuale nel quale
tutti questi elementi si compongono in una forma che fa del
semplice corpo tecnico un oggefto “saturo di senso”’.

Si e detto, perfino, che in una societd, come quella
dell’occidente industrializzato, dove il consumo ha uno spazio
consistente, |'attrazione per quanto risponde a desideri indivi-
duali e collettivi di diversa natura prevale sull’esigenza di sod-
disfare le necessita, creando un contesto fertile a diversi inte-
ressi, tra cui quello estetico®.

La priorita del desiderio sul bisogno, del non necessario o
voluttuario sull'indispensabile ha cosi conferito all’estetica non
solo un posto importante nella formazione e nell’elevazione
del gusto della massa dei consumatori, ma anche un ruolo che
condiziona le loro scelte, al pari, se non piu, dell’aspetto fun-
zionale.

L'estetica ha, quindi, progressivamente esteso
nell’ambito della societd dei consumi la stessa funzione che
essa aveva gia occupato in epoche storiche precedenti
nell’ambito dei gruppi sociali privilegiati. Infatti ['interesse
all’estetica, oggi largamente presente nella societd, per qual-
che aspetto sembra consistere nella diffusione allargata dello

stesso a classi sociali per le quali esistono oggi condizioni simili

12 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.



a quelle che consentivano un tempo di coltivare la propensio-

ne all’estetica ai gruppi privilegiati?'.

§ 1.3. - Il Design

Il Design nacque nella seconda meta del XIX secolo, ma
fu solo nel XX secolo che divenne una vera e propria discipli-
na, dotata di un sapere autonomo e di un territorio di compe-
tenze che ne avrebbe fatto una professione ben situata nella
dinamica economica contemporaneaq.

Era il 1936, infatti, guando a Londra usci un libro di un in-
tellettuale tedesco Nikolaus Pevsner intitolato Pioneers of Mo-
dern Design, dedicato all’architettura e al design, inteso
quest'ultimo come progetftazione degli oggetti d'uso. Per la
prima volta il design ebbe una formulazione coerente e il testo
divenne un caposaldo della cultura progettuale; da allora la
storia del design fu storia di un campo progettuale sempre piu
definito.

Il design o industrial design#? e, dunque, quell'attivita di

progettazione della forma degli oggetti d'uso che si propone

21 HOFFEMBERG-LAPIDUS, La société du design, Venddme, 1977, p. 22.

22 | e 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.



di armonizzare i valori estetici con quelli funzionali®; e attivita
di coordinamento e sintesi di diversi fattori che attengono alla
produzione, alla vendita, al consumo di un oggetto ed, in ge-
nerale, al suo destino sul mercato.

La natura multiforme del design ha, tuttavia, fatto si che
la sua sostanza teorica sia rimasta, in un secolo e mezzo dalla
sua nascita, quanto mai controversa. Non c’'e€ ancora accordo
sulla necessita di ridurre tutto il design alla formula del “dise-
gno industriale” o sulla possibilita di infenderlo come progetta-
zione formale dell’'oggetto d'uso, indipendentemente dalle sue
modalitd di produzione; né si sa ancora bene se definirlo come
«attivita di problem solving, momento di una strategia produt-
tiva, di vendita e di consumo, semplice styling delle merci, in-
tervento creativo nella ideazione e realizzazione degli oggetti,
messa a punto linguistica e comunicativa della loro struttura
inftesa come interfaccia con |'utente, libero e liberatorio inne-
sto di una logica artistica sul corpo tecnico delle cose ovvero

analisi critica e ideologica di essen?. Nel corso della sua vi-

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, Utilita e funzione distintiva nella forma del prodotto, in Riv. dir. ind., 1957, 1, p. 276.

23 Remo Bodei osserva che I'estetica contemporanea ha proclamato la molteplicita 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.



cenda, il design si € manifestato in tutti questi aspetti senza
esaurirsi mai fino in fondo in alcuno di essi%.

Il design italiano, inoltre, € da considerarsi, assai piv di
altri modelli progettuali nazionali, espressione di un'intera tra-
dizione culturale, che si e storicamente manifestata non sol-
tanto nei prodotti, ma anche nei comportamenti e nelle incli-
nazioni ideologiche. Il suo carattere primario resta quello di un
certo istinto estetico capace di ingentilire la concretezza delle
cose; sebbene in cido sia da vedere per lo piu un luogo comu-
ne, vi si avverte tuttavia la presenza di quell’elemento inaffer-
rabile, ma percepibile, che un tempo fu opportunamente defi-
nito quel "non so che"? che lo distingue dal resto?.

La storia del design registra costantemente episodi nei
quali la forma del prodotto industriale ha dato vita a una nuo-
va bellezza sociale che, per quanto fiorita nell’ambito
dell’esperienza quotidiana collettiva, ha pure impresso i suoi

tratti distintivi sulla fisionomia dell'epoca. Non di rado lo stile

25 £ stato osservato che anche I'insegnamento del design, nella seconda metd 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
sensudlitd e negli anni Novanta sull’informatica. Cfr. BURDEK B. E., Teoria del design. Procedimenti
di problem-solving, metodi di pianificazione, processi di ristrutturazione, Mursia, Milano, 1977, p.
12.

26 Ludovico Antonio Muratori defini il “non so che” come quel «mirabile nome, utile a battezzare
tutto cio che non si sa spiegarey , cfr. D'ANGELO-VELOTII, Il «tnon so chey. 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.



delle cose ha dato forma a uno stile di vita nel quale la massa
ha trovato una sua dignitd e una sua identita estetica?,

E il design a indicare percorsi piU diretti verso una nuova
concezione dell’oggetto d’'uso. Si pensi allo stile Biedermeier o
alle sedie Thonet: in essi il rapporto tra la rigorosa funzionalita
e gli schemi formali che la espressero apparve connaturato
nella struttura stessa degli oggetti, la cui bellezza si rivelo co-
me il riflesso del loro carattere di volta in volta utilitaristico o
naturale, che fece della loro praticitd la manifestazione di un
intero modello culturale. Si tratto di un design che frovava le
sue motivazioni di fondo in una precisa situazione sociale e
culturale, da cui gli oggetti risultarono in qualche modo diret-
tamente plasmati.

D'altra parte anche un raffinato esteta come Oscar Wilde
era convinto dell'importanza delle arti decorative in quanto di
svelatrici di bellezza negli oggetti piu comuni; egli sosteneva
perfino che I'utilitd sarebbe stata sempre dalla parte della co-
sa bella?.

In fempi assai piu recenti la bellezza restava, insieme alla
funzione, elemento caratterizzante e prioritario dell’oggetto di

design.

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 adltre conferenze, Mondadori, Milano, 1992, p. 94].
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Nei Principi della produzione del Bauhaus, stilati da Gro-
pius nel 1926 gli obiettivi che il Bauhaus si proponeva di rag-
giungere riguardavano innanzitutto il «determinare, attraverso
un lavoro sistematico di ricerca, teorico e pratico, nei campi
formale, fecnico ed economico, la forma di ogni oggetto sulla
base delle sue funzioni e del suo condizionamento naturalin. E
ancora si diceva che un oggetto d'uso doveva «conformarsi
perfettamente alle sue finalitd [...] ed essere durevole, eco-
nomico e bellon3o,

Le Corbusier, poi, per citare qui solo uno dei grandi archi-
tetti e designer del Novecento, riteneva che il nuovo valore
proposto dal binomio forma-funzione si esprimesse nella con-
cretezza dell’oggetto d'uso. E cosi l'oggetto, spogliato
dell’ornamento, recuperava la sua irrinunciabile intima bellez-
za, esprimendo la propria natura nell’armonia della nuova for-
mas3l,

A distanza di quasi un secolo il design, oggi come allora,
continua ad essere un’attivitd di progeftazione creativa
dell’aspetto estetico-funzionale di un prodotto.

La finalita dichiarata della odierna industria del design e

infatti quella di «armonizzare |'estetica del prodotto 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'arfe moderna, Sansoni, Firenze,
1989, p. 151 e ss.



funzione tecnica, realizzando progettazioni che rendano al
prodotto la sua essenzialitad ed il suo rigore logico ed esteti-
con®,

Una efficace tutela dell’'oggetfto di design, e della sua
forma, dovrebbe, quindi, contrariamente al tipo di tutela tradi-
zionalmente prevista dal nostro ordinamento, riguardare non le
singole componenti nelle quali € teoricamente scomponibile la
creazione, ma, piuttosto, la progettazione dell'aspetto esteti-
co-funzionale ed il risultato concreto ottenuto.

L'inidoneita della distinzione fra elementi estetici ed ele-
menti funzionali, agli effetti del riconoscimento di tutela ad
un'opera di design, e dimostrata, oltretutto, dalla constatazio-
ne che un prodotto appare tanto piu meritevole di apprezza-
mento, perché portatore di un valore di design, quanto mag-
giore e |l'unitarietd oftenuta con le sue componenti per effetto
di una riuscita progettazione3s,

Da queste considerazioni deriva |I'esigenza di una diversa
considerazione e dunque tutela della forma del prodotto; que-
sta esigenza sembra essere stata ravvisata dal legislatore co-
munitario a partire dal 1998 e da quello nazionale che al primo

si € adeguato: gli istituti giuridici posti a protezione della for-

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 proprietd intellettuale, in Le Monografie di Contratto e
Impresa diretta da Francesco Galgano, Padova, 1998, p. 94 e ss.
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ma potranno, come si dird ampiamente nel prosieguo, dunque

concorrere tra loro34,

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

La cultura industriale €, dunque, stata direttamente in-
fluenzata dal gusto estetico della forma e, pertanto, oggetto
della ricerca estetica sono moltissimi beni producibili in serie,
siano essi durevoli come i mobili, i tessuti o gli oggeftti di deco-
ro, siano essi semidurevoli come molti arnesi da cucina ed altri
utensili.

L'interesse della scienza estetica per |la produzione in se-
rie € certamente legato al fattore economico?®, che € necessa-
rio per la sua stessa esistenza cosi come per |I'economia
I'interesse all'estetica rappresenta uno strumento operativo
strategico di notevole rilievo. Infatti, in un mercato in cui
I'offerta dei beni & consistente, alla concorrenza sul prezzo si
affiancano o si preferiscono tecniche concorrenziali fondate
sull'innovazione e |la differenziazione.

Questi mezzi, da un lato, procurano un vantaggio che i
concorrenti non pofranno recuperare se non con una certa

preparazione, e dunque in tempi pit o meno lunghi; dall’altro,

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, Il ed., 1993; ID. L'imitazione servile, cit., p. 95, MAGELLI, L'estetica nel dirit-
to della proprietd intellettuale, cit., p. 18 e ss.



limitano la minimizzazione del profitto derivante dal sistema
concorrenziale.

L'innovazione estetica, dunque, rappresenta un valido
strumento per realizzare una concorrenza efficace.

Si comprende, quindi, come il problema della tutela giu-
ridica della forma dei prodotti divenga sempre pivu importante,
dal momento che i prodofti del design occupano una posizio-
ne di tale rilievo nell’economia.

In Italia, la prima legge sui prodotti industriali risale al
1868 e il relativo regolamento fu approvato con r.d. 4 gennaio
1914, n. 54.

La legge italiana si limitava a dichiarare, nell’art. 1, che
gli inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica potevano ot-
tenere attestati di privativa alle condizioni, nei modi e per gli
effetti stabiliti dalle vigenti leggi sulle privative industriali. La
mancanza di una nozione di disegno e modello fece sorgere |l
quesito se la legge potesse riferirsi, oltre che ai modelli atti-
nenti all’estetica del prodotto, anche a quelli di utilita. La giu-
risprudenza, dopo alcune incertezze, si pronuncio in senso af-
fermativo, allineandosi cosi all’orientamento prevalente della

dottrinass.

36 Vedi Cass., 26 febbraio 1943, n. 466, in Giur. it., 1943, 1, 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 feblbraio 1937, in Foro it., 1937, 1, p. 874.
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La disciplina oggi vigente in materia di modelli industriali
e contenuta nel Codice della Proprieta Industriale - d. Igs. 10
febbraio 2005, n. 30 cosi come modificato dal recente d.lgs. 13
agosto 2010, n.131, e precisamente nella sezione Il (artt. 31-
44) e V (artt. 82-86)del capo Il, rubricate rispettivamente “Di-
segni e modelli” e “I modelli di utilita”-, che riproduce quasi in-
tegralmente le disposizioni gia contenute nel r.d. 25 agosto
1940, n. 1411 e nel relativo regolamento di cui al r.d. 31 otto-
bre 1941, n. 1354 modificati piu volte¥ e in modo consistente
nel 2001, anno in cui la materia e stata novellata con il d. Igs.
2 febbraio 2001, n. 95%.

Il nostro legislatore, con |I'espressione «modello industria-
ley indica la categoria di creazioni intellettuali che hanno per
oggetto una forma nuova di un prodotto industriale.

La precisazione del concetto non e tuttavia agevole e
pone delicati problemi di definizione nei confronti delle inven-
zioni industriali, delle opere dell’arte figurativa ed anche dei

segni distintivi, ma in particolare al suo interno, possono distin-

37 Sono stati entrambi revisionati con d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 e conl. 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 infernazionali in materia.

Si segnalano anche le due Convenzioni alle quali I'ltalia ha aderito: la Convenzione dell’ Aja del 6
novembre 1925 per il deposito internazionale dei modelli e disegni industriali (€ in vigore nel testo
dell’Aja del 1960, piu volte rivisto), e la Convenzione di Locarno dell'8 ottobre 1968 per la classifi-
cazione internazionale dei modelli e disegni industriali.



guersi aspetti, come quello funzionale ed estetico, la cui sepa-
razione e rilevante sul piano normativo.

All'interno della categoria vengono distinti i «modelli
d’utilitay ed i «disegni e modellin.

| «modelli di utilitd» sono le forme nuove del prodotto che
diano al prodotto stesso una specifica efficacia o comodita
funzionale®.

| «modelli e disegni» sono invece quelle forme che diano
al prodotto un valore di mercato, che pure di regola non man-
ca, senza che sia piv richiesta la presenza di una loro partico-
lare gradevolezza estetica“.

Le novita legislative introdotte nel 2001, che hanno la-
sciato inalterate le disposizioni circa i modelli d'utilitd, sono
invece intervenute in modo consistente e gid a livello termino-
logico circa gli altri modelli (dai «modelli ornamentali» si e
passati ai «disegni e modellin).

Alla base di tali innovazioni vi era certamente una nuova
considerazione del fenomeno design, auspicata peraltro da

autorevole dottrina4, gia da tempo.

3% Vediinfra cap. |l

40 Vediinfra cap. llI

41 Cfr. SENA, | diritti sulle invenzioni ed i modelli industrialis, Milano, 1990, p. 560. L'autore riteneva
gid allora che la distinzione tra I'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'altra parte si & ritenuto che anche prima di queste in-
novazioni vi fosse una norma, I'art. 8 I. mod. 4, che lasciava
ben sperare circa la possibilita di arrivare ad una tutela del
design organica e razionale.

Questo articolo, infatti, prevedendo |la doppia brevetta-
bilitd di una forma come modello d'utilitd e come modello or-
namentale, consentiva gid la protezione degli oggetti
dell’industrial design nella loro totalita, cioe sia nella loro fun-

zione utilitaria che in quella estetica%.

§ 1.5. - Obiettivi della disciplina del design

Le legislazioni nazionali in materia di proprietd industriale
conferiscono diritti di esclusiva aventi per loro natura caratte-
re territoriale, con la conseguenza, in relazione agli scambi
comunitari, della frammentazione del mercato europeo in tanti
sottomercati nazionali.

In particolare in materia di “modelli industriali”, la diffor-
mita tra le legislazioni vigenti nei singoli Paesi faceva si che i

titolari di identici diritti di privativa godessero, all'interno

42 | 'art. 8 della legge modelii (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
I'utilitd, pud essere chiesto contemporaneamente il brevetto, tanto per modelli e disegni orna-
mentali, quanto per modelli d'utilitd.

43 Cfr. BERGOMI, Industrial design, cit., p. 974 e ss.; SENA, | 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.



dell’Unione Europeaq, di protezioni differenti, sia sotto il profilo
dell’oggetto che dell'intensitd, con conseguente alterazione
delle condizioni della concorrenza.

La necessita di interventi legislativi diretti a modificare
tale situazione risultava evidente.

La disciplina europea del design introdotta con |la Diretti-
va n. 98/71/ CE perseguiva cosi sia I'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dalle no-
tevoli disparita fra le legislazioni nazionali sia quello di rimuo-
vere le distorsioni della concorrenza derivanti dalle difficolta
di ottenere una protezione efficace estesa uniformemente a
tutto il territorio dell’Unione Europea*.

Alla base di tali obiettivi vi era anche la convinzione
dell'importanza che ha via via assunto nell’economia odierna
la progettazione formale dei prodotti come mezzo per venire
incontro alle aspettative dei consumatori, soprattutto come
mezzo di concorrenza fra le imprese#. Si erano fatte sempre
piu pressanti, infatti, le istanze degli ambienti industriali, che,

lamentando I'inadeguatezza delle legislazioni nazionali a tute-

44 Si veda Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, in Riv. dir. ind., 1991, 1, 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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larli contro fenomeni di contraffazione su larga scala, chiede-

vano un intervento del legislatore comunitario“.

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

dice della Proprieta Industriale

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

La Comunitda Europea varo gida nei primi anni Novanta del
secolo scorso un progetto di direttiva ed un progetto di rego-
lamento sulla tutela giuridica dei disegni industriali. Piu preci-
samente la Commissione C.E.E. pubblico nel giugno del 1991 il
«Libro verde»¥, intendendolo come primo passo dell'iter legi-
slativo. Nel dicembre del 1993, la Commissione elaboro la pri-
ma proposta di direttiva“ e nel marzo del 1996 la seconda, sul-
la base delle osservazioni del Comitato economico e sociale e
del Parlamento Europeo#, arrivando, cosi, alla posizione del
Consiglio del 17 giugno 1997%. Fu pero inevitabile il ricorso alla

procedura di conciliazione prevista dall'art. 189A del Tratta-

46 MONDINI, La direftiva 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'infroduzione, la sintesi analitica, il primo capitolo e il progetto preliminare in Riv. dir.
ind., cit., 238 e ss.

48 Pybblicatain GUCE, 1993, C345/14 ed anche in Riv. dir. ind., 1994,1, 150 e ss.

49 Pybblicata in GUCE, 1995, C287/145.

50 Pybblicatain GUCE, 1997, C237/1.
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tos, al cui esito Parlamento e Consiglio approvarono il testo fi-
nale della Direttiva’,

La Direttiva ripercorre le linee gia tracciate dal Libro
Verde ed in particolare mira ad armonizzare le disposizioni so-
stanziali del diritto nazionale concernenti I'oggetto, il contenu-
to e la durata della tutela dei disegni e modelli registrati e,
dunque, la definizione di disegno e modello (art. 1), i requisiti
per la sua protezione (artt. 3-8), il contenuto della tutela, ivi
comprese le sue limitazioni ed il suo esaurimento (artt. 9, 12,
13, 15), la durata della tutela (art. 10), le cause di nullita (art.
11), le relazioni con le altre forme di protezione ed in partico-

lare con il diritto d'autore (artt. 16-17).

1.6.2. -1 D.Igs. n. 95/2001 e n. 164/2001

La disciplina italiana in materia di disegni e modelli indu-
striali, prima del varo del Codice della Proprietd Industriale era
contenuta, come si € detto, nel r.d. 25 agosto 1940, n. 1411°%,
profondamente novellato dal d. Igs. 2 febbraio 2001, n. 95,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79, at-

traverso il quale il Governo Amato aveva dato attuazione alla

51 Sul testo si registrd il dissenso del Parlamento e della Commissione, specie in ordine
all’espunzione dal dettato normativo della c¢.d. clausola di riparazione. Vediinfra, cap. lll.

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-XVIll, Serie Generale).
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Direttiva n. 98/71/C.E. del 13 ottobre 1998, sulla base della de-
lega contenuta nella legge comunitaria n. 526 del 21 dicembre
1999.

Il decreto legislativo n. 95/2001 inseriva nella c.d. legge
modelli del 1940 undici nuovi articoli, ne modificava altri otto
e interveniva sul codice civile* e sulla legge sul diritto
d'autore (r.d. 22 aprile 1941, n. 633)%5.

L'iter della riforma e stato piuttosto travagliato. Per pre-
disporre lo schema di decreto legislativo era stata infatti costi-
tuita una Commissione ministeriale composta tra gli alfri anche
da alcuni dei maggiori studiosi di diritto industriale del nostro
Paese. La Commissione non ha tuttavia potuto svolgere i suoi
lavori secondo i programmi originari, ma si € vista rivolgere dal
Ministero un vero e proprio ultimatum, che imponeva di con-

cludere questi lavori in una sola seduta: il 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.Igs. n. 95/2001 ha piu precisamente modifica-
to la rubrica del capo lll del titolo IX del libro V c.c. in “Del diritto di brevetto per modelli di utilita e
di registrazione per disegni e modelli" e ha sostituito gli artt. 2593 e 2594. Il testo tuttora vigente & il
seguente: Art. 2592 - Modelli di utilita «Chi, in conformita 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 comodita di applicazione o dimpiego, ha il diritto esclusivo di attuare linvenzione,
di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto perle macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole partin.
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 conformitd 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 modalitd per la concessione del brevet-
to e della registrazione, I'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle
leggi specialiy.

55 Si veda infra cap. IV.
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alcuni tra i pivu autorevoli componenti della Commissione stes-
sa a rassegnare per protesta le proprie dimissioni. Il risultato,
viziato dalle defezioni e dai tempi brevi®, aveva reso necessa-
rio, a pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del decreto legislativo, emanarne un secondo(il d. Igs. 12 apri-
le 2001, n. 164, poi apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 mag-
gio 2001), contenente alcune disposizioni integrative, che, ol-
tre a disciplinare il pagamento delle tasse connesse al prolun-
gamento dell’esclusiva, sospendeva per dieci anni la protezio-
ne del diritto d'autore accordata dal decreto precedente?.
Quest'ultimo intervento legislativo, realizzato senza inter-
pellare la Commissione ministeriale insediata per |'attuazione
della direttiva e discutibile sul piano della politica legislati-
va,appadariva, gia allora, incoerente in quanto in palese contra-
sto con il contenuto della stessa direttiva comunitaria, che
obbligava gli Stati ad adottare la regola del cumulo, e quindi
pareva al di fuori dei poteri conferiti con la legge di delega
per |'attuazione della medesima e conseguentemente viziata

sotto il profilo costituzionale?s.

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 qualita del
risultato finaley 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 proteggibilita
secondo il nuovo regime, in Europa e diritto privato, 2002, p. é4.

57 Vediinfra cap. IV.

58 SENA, Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, in Riv. dir. ind., 2001, lll, pp. 65-
66. Si veda infra cap. IV.
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1.6.3. - La Legge n. 273/2002

Nel capo Il della legge 12 dicembre 2002 n. 273%, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293, se-
rie generale, sono contenute le disposizioni in materia di pro-
prieta industriale che comprendono una delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni in questa materia (art. 15),
una delega per l'istituzione di sezioni specializzate in materia
di proprietd industriale ed intellettuale presso dodici Tribunali
e presso le corrispondenti Corti di Appello (arf. 16), una norma
in materia di diritto d'autore per interventi a sostegno del set-
tore della proprietd industriale (art. 17)¢® ed una norma relativa
all’autorizzazione di spesa per interventi a sostegno del settore

della proprietda industriale (art. 18).

1.6.4. -1l D. Lgs. n. 30/2005 - Il Codice della Proprieta Industriale

Il Codice della Proprietda Industriale (d’'ora in poi anche
CPl), il cui testo e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4 marzo 2005 come d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ed € entrato in
vigore il successivo 19 marzo, disciplina I'intera materia della
proprietd intellettuale ad eccezione del diritto d'autore.

Il Codice, come e stato osservato, pur presentandosi co-

52 Gliartt. 15, 16, 17, 18 della l. n. 273/2002 sono pubblicati anche in Riv. dir. ind., 2003, lll, 3-8, con
commento di Sena.
60 Vediinfra cap. IV.
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me un «testo unicon», un tfesto cioé che raccoglie e coordina le
disposizioni vigenti nel nostro ordinamento in materia di pro-
prieta industriale, contiene anche disposizioni innovative che
sono state oggetto di ampi dibattiti non solo tra gli studiosi e i
pratici, ma anche fra i rappresentanti degli enti e delle asso-
ciazioni interessates®!.

Per quanto concerne la disciplina del design il Codice e
intervenuto anzitutto recependo l'interpretazione che era sta-
ta data da una parte della dottrina, ma che non era unani-
memente condivisa¢?, in materia di nullita all’art. 43 spiegando
la portata della limitazione ai soli fitolari dei diritti anteriori
della legittimazione a far valere la nullita delle registrazioni
per disegni e modelli, ove €& stato specificato all’art. 43 CPI
che questa limitazione riguarda soltanto le ipotesi richiamate

dall’art. 11.4 della Direttiva n. 98/71/C.E.%, e non anche tutti i

61 Si veda GALL, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2005, p. 222 e ss.

Un primo schema di decreto legislativo, frutto dell’ attivitd 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, & stata quindi sottoposta per i prescritti pareri alle competenti Commissio-
ni parlamentari, che hanno disposto I'audizione di esperti e rappresentanti del mondo economi-
co e imprenditoriale, richiedendo quindi I'infroduzione 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 dl progetto di nuovo Codice della Proprie-
ta Industrialen, 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-RICOLF-SPADA, Diritto industriale. Proprie-
ta intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 282-283.

63 E cioé quelle in cui il disegno o modello costituisce «l'utilizzazione non autorizzata di un'opera
protetta dal diritto d'autoren; quella in cui «in un disegno o modello successivo e utilizzato un se-
gno distintivon di cui un altro soggetto possa vietare I'uso; e quella in cui il disegno o modello € in
conflitto con un altro disegno o modello che € protetto nello Stato da data anteriore a quella di
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casi di difetto di novitd o carattere individuale del design
(come il vecchio testo autorizzava a ritenere).

I Codice ha precisato anche, relativamente all’ambito di
applicabilitd del regime transitorio introdotto con I'attuazione
della Direttiva del 98 - che consentiva a coloro che sfruttava-
no un'opera di design in pubblico dominio di continuare que-
sto sfruttamento per dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 -,
all’art. 239, che esso riguarda tutti i «disegni e modelli che e-
rano oppure erano divenuti di pubblico dominio» prima
dell’attuazione della Direttiva: cosi chiarendo che esso opera
non soltanto per le opere di design che, prima
dell’introduzione della nuova legge, avevano formato oggetto
di un brevetto per modello ormai scaduto, ma anche per quel-
le che non erano mai state brevettate, il che era parimenti
controverso. In questa sede vale la pena di anticipare che il
testo dell’art. 239 CPI, come si dird ampiamente in seguito, e

stato oggetto di numerose modifiche?®.

registrazione o di prioritd del modello o disegno considerato, ma che non & 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'atfuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni € mo-
delli, cit., a p. 901, nel dissenso perd 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 || comma 1 (vecchio testo) era stato modificato gid in seguito alla |. 6 aprile 2007, n. 46 (ed an-
cora prima in base al d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, poi convertito nella legge richiomata), 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, cosi come avviene per tutte le altre opere
dell'ingegno. La durata venticinguennale di tale protezione presentava infatti seri dubbi di costi-
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1.6.5. — La riforma 2010: il D.Igs. n.131/2010

Il d.Igs. 13 agosto 2010, n. 131, recante |la revisione del
Codice della Proprietda Industriale, € stato approvato in data
30 luglio 2010 dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il successivo 18 agosto ed & quindi enfrato in vi-
gore nel mese di settembre.

Come e stato autorevolmente osservato, Il predetto re-
cente decreto, di ben centofrenta articoli, non si esaurisce
semplicemente in un testo corretftivo del Codice, ma lo rende
«un vero e proprio “nuovo” Codice, caratterizzato da un ap-
proccio realistico, che tende a commisurare |la protezione dei
diritti di proprietda industriale a cio che ciascuno di essi rappre-
senta sul mercato e, prima ancora, nel “mondo della vita”, de-
lineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concor-
renza, che si distacca decisamente dall'impostazione “proprie-
taria” a cui la Relazione al testo originario del Codice dichia-

rava diispirarsin,

tuzionalita rispetto all’art. 3 Cost., in quanto introduceva una disparitd di trattamento fra i fitolari
di diritti di autore sulle opere dell’industrial design ed i titolari di medesimi diritti su altre opere
dell'ingegno ed oltre a cid 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’ltalia dall’'Unione Europea una procedura di infra-
zione, che avrebbe portato alle conseguenze del caso se nel frattempo I'ltalia non si fosse alli-
neata ai termini di durata dei settant’anni.

66 Cosi secondo GALL (a cura di), Codice della Proprietd Industriale: la riforma 2010, Milano, IP-
SOA Wolters Kluwer, 2010, p. V; si veda anche GALLI, Il nuovo Codice della Proprieta Industriale:
da un'impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented, in Corriere Giuridico, 2011, in
corso di pubblicazione.
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Per quanto concerne la materia che qui interessa, le mo-
difiche del suddetto decreto hanno riguardato poche, ma im-
portanti norme del Codice. Piu precisamente I'art. 18 ha intro-
dotto nel Codice I'art. 33bis relativo alla disciplina della liceitd
che completa la disciplina dei requisiti positivi e negativi di
registrabilitd del disegno o modello, mediante il richiamo delle
due corrispondenti ipotesi di nullitad della registrazione gid pre-
viste dall'art. 43 lett. (b) e (c) CPI; I'art. 19, comma 1 del d.
lgs. n. 131/2010 ha cancellato la norma relativa alle esposizioni
in fiera, mediante |'abrogazione del comma 5 dell'art. 34
CPl,che disponeva che, ai fini della predivulgazione distruttiva
della novitd, non era da prendere in considerazione la divul-
gazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente ricono-
sciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni in-
ternazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive
modificazioni; |'art. 23 ha abrogato il comma 2 e 3 dell’art. 44
che ha comportato I'eliminazione del registro delle opere pro-
tette; e infine ha introdotto il nuovo regime transitorio del de-
sign protetto dal diritto d'autore modificando |'art. 239 CPI,
peraltro a lavoro della Commissione gia ultimato, che ha re-
cepito le indicazioni dell’Avvocato Generale dell’Unione Euro-

pea e ha finalmente posto fine a una situazione di contrasto

28



del nostro ordinamento con le regole comunitarie, durata qua-

si dieci anni¢’,

1.6.6. - Il Regolamento CE n. 6/2002

Il regolamento comunitario n. 6/2002 del Consiglio del 12
dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari$® completa il
quadro dell’armonizzazione della tutela giuridica.

Questo regolamento ha rappresentato un passaggio di
grande importanza nell’evoluzione del sistema della proprieta
intellettuale in Italia perché ha consolidato I'impostazione,
decisamente contrastante con la precedente, secondo la qua-
le la registrazione come disegno o modello prescinde dal valo-
re estetico della forma in questione, che € puramente even-
tuale.

Inoltre il Regolamento comunitario consente il cumulo di
protezioni dei disegni e modelli anche con il diritto d’'autore
ed in particolare dispone all'art. 96 che ciascuno Stato mem-
bro determina |'estensione della protezione di diritto d'autore

e le condizioni alle quali essa € concessa¥’.

7 Si veda piu ampiamente infra e il commento agli articoli del CPI citati in GALLI (a cura di), Co-
dice della Proprietd Industriale: la riforma 2010, cit., e GALLI, Il nuovo Codice della Proprietd Indu-
striale: da un’impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented, cit., in corso di pub-
blicazione.

68 Pybblicato in G.U.C.E. n. L 3/1 del 5 gennaio 2002 e in Riv. dir. ind., 2002, I, p. 3 € ss. con com-
mento di Frassi.

¢ Vedi infra capitolo IV.

29



CAPITOLO |

| modelli di utilita

§ 2.1. - Definizione

La definizione dei modelli d'utilitda e contenuta
nell’articolo 82, comma 1, CPI’, dove si dice che «possono co-
stituire oggetto di brevetto per modello di utilitd i nuovi model-
li atti a conferire particolare efficacia o comoditd di applica-
zione o d'impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, uten-
sili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti
in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
combinazioni di partin.

Una definizione simile € contenuta anche nel codice civi-
le all’art. 25927". E da notare, perd, che in questo articolo i
modelli d'utilitd vengono definiti come «invenzionin (mentre
I"art. 82 (come del resto gia I'art. 2 |. mod.) si riferisce ai «nuo-
vi modellin) pur riferendosi entrambe le norme ad un trovato

«atto a conferire particolare efficacia o comodita di applica-

70 La sezione V del Capo Il del CPl, che comprende dli artt. 82-86, & inferamente dedicata a |
modelli d'utilita”. Il testo dell’art. 82 & quello dell’art. 2,1. mod. (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411).

71 Art. 2592, comma 1, c.c. recita «Chi, in conformitd 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 comodita di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare I'invenzione,
di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferiscey.
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zione o di impiego» a macchine ed in genere a prodotti indu-
striali’2. L'art. 2592 c.c., oltre a fornire la definizione suddetta,
attribuisce a chi ha oftenuto il brevetto il diritto esclusivo di
attuare e disporre dell'invenzione, cosi come |'art. 83 CPI pre-
vede che «il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo mo-
dello d'utilita e ai suoi aventi causay.

Il brevetto per modello di utilitd ha dunque per oggetto
la forma di un prodotto nuova e in grado di conferire una par-
ticolare funzionalitd al prodotto al quale viene applicata e su-

scettibile di applicazione indusftriale.
§ 2.2. - Modelli d'utilita ed invenzioni

La definizione di modello d'utilita di cui agli arft. 2592
c.c. e 82 CPl sembra diretta pit ad accentuare
I"'accostamento fra questa categoria di creazioni e le inven-
zioni, che non a chiarirne le distinzione’s.

La vicinanza tra le due fattispecie esiste, innanzitutto, gia
a livello terminologico: infatti per entrambe si parla di «brevet-

ton, laddove per i disegni e modelli si parla sin dal 2001 di «re-

72 Questa &€ comungue sostanzialmente I'unica differenza tra le due citate definizioni: cosi in SE-
NA, | diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali3, cit. p. 564.

73 Gid conlal. n. 60/1987 veniva diminuita la distanza tra invenzioni e modelli d' utilitd. SENA, | dirit-
ti sulle invenzioni ed i modelli industriali3, cit. p. 564. L'autore osserva che I'attribuzione di «partico-
lare efficacia o comoditda di applicazione o d'impiego a macchine, parti di esse, strumenti, uten-
sili, oggetti d’'uson attraverso nuove «conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di
partiv, &€ 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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gistrazionen’4, ed anche dal punto di vista sistematico, essendo
la sezione V del Capo Il del CPI, relativa ai modelli di utilita,
immediatamente successiva alla sezione IV dello stesso Capo
che ha da oggetto le invenzioni.

La predetta definizione se, da una parte, esclude dalla
categoria dei modelli d'utilita alcuni tipi di invenzione, come
quelle che attengono a procedimenti di produzione, d'altra
parte non impedisce che i modelli possano essere inclusi fra le
invenzioni.

Per quanto concerne poi la disciplina, per i modelli
d’'utilita vale a pieno il rinvio alla legge sulle invenzioni, formu-
lato dall'art. 86 CPl che prevede che «lLe disposizioni della se-
zione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni,
spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilita, in
quanto applicabili. In particolare sono estese ai brevetti per
modello di utilita le disposizioni in materia di invenzioni dei di-
pendenti e licenze obbligatorien’s.

Percio la disciplina dei requisiti dei modelli di utilita si de-

sume almeno in parte da quella delle invenzioni e in particola-

chiamata come elemento caratteristico dei modelli d'utilitd, non € 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 65, curiosamente la parola «orevetton &
rimasta ancora per i modelli d'utilitd, diversamente dalla terminologia in uso negli ordinamenti
stranieri, che riserva la parola «brevetton al mondo delle invenzioni.

75 Si veda infra in questo capitolo.
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re, come indicato espressamente dal comma 2 del predetto
articolo, dalle disposizioni in materia di invenzioni dei dipen-
denti di cui all’art. 64 CPl e in materia di licenze obbligatorie
di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 CPI7s.

La ragione su cui si fonda I'accostamento delle due di-
scipline risiede nella comunanza di oggetto, proteggendo en-
trambe la funzione innovativa-tecnologica assolta da un frova-

to industriale”’,

2.2.1. - Qualificazione del trovato

La difficoltd di tracciare una netta linea di confine tra
modelli d'utilitd ed invenzioni crea all'inventore un delicato
problema di qualificazione del trovato, al momento della pre-
sentazione della domanda.

Si presuppone, comunque, che la qualificazione di un
trovato come invenzione industriale escluda che esso possa

qualificarsi come modello d'utilitad e viceversa’s,

76 |'istituto della licenza obbligatoria € stato introdotto, nella I. inv. n. 1127/1939, con il d.p.r. 26
febbraio 1968, n. 849, piu volte modificata. Attraverso questo istituto il titolare del brevetto & 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 utilita, in Riv. dir. ind., 1954, 1, 251 e ss. e
FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, Il codice della proprietda industriale : D. Igs. 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’utilita e dei disegni ornamentali. Della concor-
renza. Artt. 2584- 2601, in Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, Il ed. a
cura di MANGINI, Bologna — Roma, 1973, p. 117, ritiene che I'inventore possa discrezionalmente
chiedere solo la concessione del brevetto per modello d'utilitd, pur se trattasi di una vera idea
d'invenzione, ma una volta concessogli tale brevetto, non potrd piu chiedere il brevetto
d'invenzione industriale.
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L'art. 84, comma 1 (che riproduce la disposizione gia
contenuta nell’art. 4 |. mod.) consente, tuttavia, a chi depositi
una domanda di brevetto per invenzione, di depositarne con-
temporaneamente anche wuna di brevetto per modello
d'utilita, «da valere nel caso che la prima non sia accolta o
sia accolta solo in parten»; si parla in tal caso di deposito di
domande alternative’”?. Ma la norma espressamente prevede
che potrd essere rilasciato un solo brevettoso,

L'art 84, comma 2, concede, poi, al richiedente la facol-
ta di correggere, nel corso del procedimento di brevettazione,
la qualificazione giuridica del frovato come invenzione o come
modello d’utilita®. La domanda cosi modificata ha effetto dal-

la data di presentazione originaria.

79 Sul punto DI CATALDO, Le invenzioni e i modelli, cit., p. 213; SPOLIDORO, Domanda alternativa
di brevetto per invenzione e per modello d'utilitd, in Riv. tim. dir. e proc. civ., 1981, p. 1086.

80 Sulla prassi, in uso anteriormente all'infroduzione dell’istituto della conversione, di presentare
contemporaneamente due domande di brevetto, una per invenzione, I'altra per modello, cosi
da oftenere la concessione di due distinti brevetti aventi ad oggetto ciascuno il medesimo trova-
to e capaci ambedue di imanere in vita dopo la dichiarazione giudiziale di nullita dell’altro vedi
SENA, | diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., p. 548; GIAMBROCONO-ANDREOLINI, Bre-
vetti e proprietd industriale, Milano, 1987, p. 139 e ss.; SPOLIDORO, Domanda alternativa di bre-
vetto perinvenzione e per modello d’utilita, cit., p. 1081; AMMENDOLA, Sui rapporti tra brevetto
per invenzione e brevetto per modello d'utilitd, in Riv. dir. ind., |, 1978, pp. 195-196; FRANZOSI, La
nozione di modello d'utilita, in Problemi attuali di diritto industriale, Milano, 1977, p. 427 e ss.

81 Per SENA, | 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 & quello previsto dall’art. 84 comma 3, che rinvia all’art. 161
CPI secondo il quale la domanda di brevetto per modello d'utilitd 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 distinzione fra invenzione e modello d'utilitd e stata
definita da autorevole dottrina «problema spinoso e difficilens2,

La giurisprudenza spesso e anche recentemente ha af-
fermato che si ha invenzione quando si realizza un prodotto
nuovo, mentfre si ha modello quando si migliora un prodotto
noto, rendendo piu comoda o efficace |'utilizzazione®,.

Questo criterio si presta a critiche, innanzitutto perché
gquesta impostazione varrebbe solo in parte, nel senso che se e
vero che un prodofto nuovo € un’'invenzione € non un modello,
non € vero il reciproco, dato che i miglioramenti di un prodot-
to noto possono senza dubbio costituire un'invenzione; ma so-
prattutto perché la stessa espressione «prodotto nuovon come
contrapposta a «prodotto nuovo miglioraton € senza dubbio
ambigua.

Né la situazione si chiarisce ove si voglia far ricorso al

concetto di «funzione», nel senso di affermare che si avrd mo-

82 Vanzetti sottolinea, comungue, che da quando € stato introdotto I'istituto della conversione il
problema della distinzione tra i due istituti ha perso notevole parte della sua drammaticitd.
L'analisi critica dei criteri proposti da dottrina e giurisprudenza, qui seguita, & in VANZETTI, | diversi
livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, |, 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. Piu recentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto che «Una soluzione costruttiva che per-
metta semplicemente un miglioramento funzionale, in relazione alle possibilita di assemblaggio in
stabilimento alla maggiore leggerezza e al pit agevole fissaggio dell’apparecchiatura in quota,
rispetto a una soluzione precedente, pud dare luogo non a un'invenzione industriale, ma a un

35



dello di utilitd quando nell’oggetto o nella parte di esso non vi
sia mutamento di funzione, ma soltanto un miglioramento nello
svolgimento della medesima funzioned. L'ambiguita rimane,
anche perché diventa qui difficile distinguere fra modello e in-
venzione di perfezionamento e sul mercato vi sono numerosi
brevetti per invenzione, che hanno superato esami preventivi e
opposizioni, che sono economicamente e tecnicamente impor-
tantissimi, e che tuttavia consistono in meri miglioramenti di
prodotti noti.

Vi sono poi delle formule come I'individuazione, nel caso
delle invenzioni, «di un nuovo rapporto di forze naturalin® o si-

mili%, che se applicate con rigore escluderebbero dalla bre-

semplice modello di utilitan cfr.: Trib. Milano, ord. 8 aprile 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane
della proprieta industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I, 87, pp.162-163.
84 Cosi 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, ? settembre 1975, ivi,
599; App. Milano, 13 dicembre 1977, ivi, 1977, 842; App. Milano, 18 dicembre 1981, ivi, 1981, 667.
85 Cosi GRECO, | diritti sui beni immateriali, Torino, 1948, p. 381; ID., Invenzione e modello d’utilitd,
in Riv. dir. ind., 1956, Il, 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 & 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 dirifto 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 forzeyn); 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 I'originalita dell'invenzione come una «nuova cognizione di un particolare rapporto di
causalita naturale e (di) una capacita di dominare il rapporto stesson; 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 causalitan; App. Catania, 12 settembre 1984, ivi,
1984, 603, per la quale «'invenzione industriale deve consistere in una nuova cognizione dei rap-
porti di causalita 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 altresi a controllare il processo di
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vettabilitd come invenzione |la maggioranza dei trovati che
tuttavia sono brevettati come tali.

Rispetto ai criteri fin qui indicati, sembrano piuU convin-
centi quelli che si fondano sulla contrapposizione tra la tesi
«quantitativan e quella «qualitativan.

La differenza tra modello d'utilitd e invenzione & stata af-
fidata, infatti, da certa parte della dottrina ad un criterio co-
siddetto «quantitativon® per cui il modello viene considerato
come una «piccola invenzionend, per |la minore efficacia crea-
tiva dell'idea inventiva. E tale tesi € anche stata ravvisata in
alcune pronunce giurisprudenziali®® e recentemente anche in
una pronuncia del Tribunale di Palermo, nella cui massima la si
e ravvisato il principio secondo cui la soluzione originale di un

problema tecnico sussiste anche quando ['attivitd inventiva si

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 effetton.

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'utilita e dei disegni ornamentali. Della concorrenza. Artt. 2584- 2601, cit., p. 117; CAVALERI, Sul-
la nozione di invenzione brevettabile, in Giur. it., 1958, 1, 2, pp. 477-479.

88 La relazione al r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 (in Lex, 1934, Il, pp. 2207- 2211) definiva i modelli
d'utilitd come «invenzioni di minore importanzay e come «piccole invenzionin. Una terminologia
analoga & 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'utilita sarebbero delle «in-
venzioni minorin) € 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, ? 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 utilitd sono due
fattispecie affatto distinte, poiché la prima attiene alla qualita del trovato industriale, mentre la
seconda attiene alla quantita dello stesso, ciog, in questo caso, ferma restando I'invenzione, ad
essa viene applicata una soluzione che ne migliori le funzioni originarie, determinando un incre-
mento di utilita valutabile sotto il profilo quantitativon.
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rinviene in una scelta inedita di materiali e particolari costrut-
tivi®o,

Questo criterio, che dal punto di vista storico sembra cor-
retto?’, viene generalmente respinto come froppo rozzo? dai
sostenitori della «tesi qualitativan?.

Oggi tende a prevalere proprio questa tesi - pur criticata

da autorevole dottrina?, ma affermata anche dalla giurispru-

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 utilita, oltre all’idea in sé, assumono un ruolo importante ai fini della
brevettabilitd anche le caratteristiche tecniche ed i materiali impiegati, che insieme alla prima,
rendono originale, e quindi sfruttabile in esclusiva, il trovaton. Nella relativa nota di commento si &
precisato che tale decisione appare aderire all’orientamento fatto proprio da VANZETTI, | diversi
livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., 319 e ss e VANZETTI, Note su modelli di utili-
td e invenzioni, in Riv. Dir. Ind., 2008,1, p. 189 secondo il quale la differenza fra invenzioni e modelli
d'utilita sarebbe di tipo quantitativo e non qualitativo.

?1 DI CATALDO, Le invenzioni e i modelli, cit., p. 212, ritiene che la tesi quantitativa sia «storica-
mente esattan.

92 CORRADO, Le opere dell'ingegno — Le privative industriali, cit., p. 174, definisce «volgaren la
qualificazione dei modelli d'utilitd come piccole invenzioni; secondo ROTONDI, Diritto industriale,
V ed., Padova, 1942, p. 303, poi, «nulla (avrebbe) tanto contribuito a confondere le idee come la
qudlifica di piccole invenzioni attribuita ai modelli d'utilitd, come che la discriminazione tra due
figure giuridiche potesse affidarsi ad un elemento quantitativo e non qualitativon. Cfr. anche SE-
NA, Limiti concettuali tra invenzione e modello di utilita, cit., 251 e DI CATALDO, | brevetti per in-
venzione e per modello, in Comm. Schlesinger, sub artt. 2584 — 2594, Milano, 2000, 232.

?3 Tra gli autori che hanno aderito a questa tesi si vedano GUGLIELMETTI, Invenzioni di prodotto,
invenzioni di procedimento, modello di utilita, in Riv. dir. ind., 1952, Il, 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 utilita e limiti della sfera di diversita e di indi-
pendenza tra piv modelli d’utilita, in Riv. dir. ind., 1954, I, 56-59; SENA, Limiti concettuali fra inven-
zione e modello di utilita, cit., 252-253; ID., | diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., pp.
564-566; GRECO, Invenzione e modello di utilitd, 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'utilitd, in Novissimo digesto italiano, vol. X, Torino, 1968, pp. 815-816.

94 Per le critiche alla tesi qualitativa cfr. VANZETTI, | diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e
funzionali, cit., p. 334, e piu 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 utilitd e invenzioni, in Riv. Dir. Ind., 2008,1, p. 189 nel
quale si ripercorre la storia dell'infroduzione del modello di utilitd nel nostro ordinamento e si so-
stiene la tesi secondo cuii modelli sono propriamente “piccole invenzioni”, caratterizzate da uno
scarso valore economico, riguardanti solamente una determinata tipologia di tfrovati 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’utilitd; si veda anche FRANZOSI, In-
venzione e modello di utilita. 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 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la diffe-
renza tra modelli di utilitad e invenzioni sarebbe ontologica o
qualitativa e che non sarebbe neppure concepibile una so-
vrapposizione fra modelli ed invenzioni?® -, per la quale nel
modello manca la «soluzione nuova di un problema tecnicon?,
e l'innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di
cio che e gida noto.

La sentenza della Suprema Corte fa del resto propri i
principi piu volte ripetuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina
prevalenti relativamente alla natura ed alla portata del requi-

sito della novitda intrinseca o originalitd del modello di utilita?:

modello muovendo sulla base della ritenuta incompatibilitd 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 I'interpretazione e I'applicazione della disciplina nazionale, dal-
la quale emergerebbe che il legislatore ha regolato la materia dei modelli di utilitd partendo dall
presupposto della differenza qualitativa tra questi ultimi e le invenzioni.

?5 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'utilita: la Cassazione mantiene
I'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, 1, p. 2141.

Per altre pronunce della Suprema Corte, si vedano: Cass., 3 settembre 1998, n. 8735, ivi, 1999,
3734/2, p.128; Caoss., 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 utilita, e non gid un'invenzione, la modalita di realizzazione di pompe mobili per
calcestruzzo, montate su autocarr, che, non assicurando un nuovo risultato tecnico (stabilita) per
combinazione di elementi noti o perfezionamento dei medesimi, dia luogo ad una piUu conve-
niente disposizione di strutture gid reperibili, a fini economici e di comodita d’impiego (quale ée il
minore ingombro)».

?6 In giurisprudenza aderiscono dlla 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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In particolare la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato
principio in base al quale dal rinvio generale alla disciplina
delle invenzioni contenuto nell’art. 86 CPl e dalla formulazione
letterale della norma di cui all’art. 82 CPlI concernente
I"'oggetto del brevetto per modello di utilita, deriverebbe che
anche per la validita di quest'ultimo |'oggetto della privativa
debba essere comunque espressione di uno sforzo inventivo
apprezzabile. Sulla base di queste argomentazioni la Corfe ha
quindi respinto la tesi prospettata dalla difesa della parte ri-
corrente secondo la quale il requisito della novitd intrinseca
sarebbe estraneo ai modelli di utilitad cosicché anche un trova-
to ovvio potrebbe essere tutelato con questo tipo di privativa.

La ricerca di un unico criterio di distinzione tfra invenzione
e modello, comunqgue, non porterebbe ad un risultato soddi-
sfacente; e, pertanto, preferibile ripiegare su un ventaglio di
criteri, nessuno privo di critiche, ma ciascuno capace di dare
una risposta accettabile in casi diversi?®. E proprio per far fron-
te a incertezze il legislatore ha previsto espressamente all’art.
84 CPIl I'alternativita di futele consentendo quindi all’autore di
una nuova forma la possibilita, nel dubbio, di chiedere con-

temporaneamente due diversi brevetti (per invenzione 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 Cosi 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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modello) E per ovviare quindi alle incertezze che permarrebbe-
ro pur a fronte della richiesta di brevettazione alternativa, il
legislatore ha infrodotto I'istituto della conversione del brevet-
to nullo (sia da invenzione a modello, sia, benché assai meno
frequentemente, da modello ad invenzione) da parte del giu-

dice.
§ 2.3. - I requisiti di brevettabilita

La disciplina dei requisiti, come si € osservato, si desume,
dunque, a partire dal generale rinvio a quella delle invenzioni,
ex art. 86 CPI, essendo le due tutele accomunate dalla mede-
sima ratio di incentivare la creazione di trovati che realizzino
un progresso fecnologico meritevole di tutela?.

Sono, pertanto, requisiti di brevettabilita la novita (intesa
come novitd assoluta, negli stessi termini che per le invenzio-
ni), 1'originalita, che €& espressa dall’aggeftivo «particolarey
nella formula «particolare efficacia o comoditan dell’art. 2592

c.c. e dall'art. 82 CPI'0, ["industrialita e la liceita.

99 Sulla parificazione di invenzioni e modelli di utilitd 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 novita

Per novitd si infende la c.d. «novitd estrinseca», in base
alla quale, per essere nuovi, i modelli non devono essere stati
divulgati nel territorio dello Stato o all’estero.

La divulgazione del modello, con I'eccezione delle c.d.
divulgazioni non opponibili ex art. 47 CPl e salvi i casi di priori-
ta, rende, infatti, non brevettabile il modello stesso e nullo il
brevetto eventualmente concesso; analogamente non possono
costitfuire oggetto di valido brevetto i modelli, ancorché non
divulgati, che abbiano formato oggetto di una domanda di
brevetto depositata in data anteriore ai sensi dell’art. 46, com-
ma 3 CP[101,

Evidentemente il giudizio sulla novitd!®2 presuppone, an-
che per i modelli, un raffronto con quanto precedentemente
divulgato o brevettato. Tale giudizio, che € analogo a quello
che si compie per valutare I'eventuale contraffazione, com-
porta la determinazione dell’oggetto della tutela che, sia pure
in misura diversa da caso a caso, non si puo ridurre alla forma

della singola realizzazione (il che comporterebbe che qualsiasi

101 | fatti distruttivi della novitd vengono, nella disciplina delle invenzioni, distinti in anterioritd (co-
noscenze brevettate o non brevettate diffuse anteriormente alla data della domanda di brevet-
to) e in predivulgazioni (quando l'inventore comunica volontariaomente o involontariamente
I'invenzione a terzi prima della domanda di brevetto).

102 Sul requisito della novitd dei modelli d'utilita, 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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differenza, anche minima, rinnovi, per cosi dire, la novita ed
escluda la contraffazione). Cosi come avviene per |'idea in-
ventiva, anche con riguardo al concetto innovativo che carat-
terizza il modello d'utilitad si dovrd cercare di cogliere I'idea
della quale la singola realizzazione non € che un aspetto’®,

Si & osservato che proprio I'art. 46, comma 3 CPl pone un
inferessante spunto di riflessione.

Ci si € chiesti se un brevetto sia privo di novitd anche nel
caso in cui il brevetto anteriore —avente il medesimo oggetto-
sia di diverso genere’®,

Si consideri in particolare il caso di «anteriorizzazioney» di
un brevetto per invenzione rispetto ad un brevetto per modello
d’utilita o viceversa.

Se siritiene che I'articolo 46 non sia diretto ad escludere
la concessione di due brevetti che abbiano lo stesso oggetto,

ma sancisca piuttosto la retrodatazione, al momento della pre-

103 Sul punto SENA, | 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 novitd dell'idea, cui corrisponde la novitd della forma o del dise-
gno, non viene cerfo meno per la sola circostanza che il prodotto o il meccanismo a cui essa
accede siano gid noti e la recente pronuncia di Trilbunale Bari, 18 febbraio 2008, in Giur. ann. dir.
ind., 2008, 5271/7, p. 733 e ss. che afferma che "Le anterioritd in grado di escludere Ia novita del
modello di utilitd non devono coincidere esattamente con la soluzione proposta dal modello
successivo, dovendosi avere riguardo alla comodita 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 utilita™. Tale pronuncia avrebbe confuso il requisito della novitd, che viene meno solo a
fronte di un’anterioritd identica, con quello dell’originalitd che pud essere pregiudicato anche
da anterioritd non identiche che tuttavia conseguano la medesima efficacia e comoditd
d'impiego(si veda anche in dottrina VANZETTI - DI CATALDO, cit., V ed., p. 349).

104 || quesito si fonda sul presupposto che una stessa creazione possa prestarsi a diversi tipi di bre-
vettazione.
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sentazione della domanda, degli effetti della divulgazione (po-
tenziale), si puo concludere che il brevetto anteriore puo esse-
re di qualsiasi specie non rilevando in alcun modo |la sua vali-
dita o la sfera della esclusiva da esso attribuita, ma rilevando
solamente |'effefto divulgativo gid potenzialmente presente
all’atto del deposito della domanda.

Questa conclusione froverebbe indiretta conferma
nell’art. 84 CPIl, che prevede |la presentazione contemporanea
di domande alternative di brevetto per invenzione e per mo-
dello d'utilitd, da valere nel caso che la prima non sia accol-
ta.

Si dice che il carattere eccezionale della norma e la ri-
chiesta di contemporaneitd del deposito confermerebbero
qgquanto su esposto circa |'effetto altrimenti divulgativo di una
domanda di brevetto per invenzione rispetto ad una successi-
va domanda di brevetto per modello d'utilitd e viceversalos,

La valutazione circa la novita deve essere effeftuata a-
vendo riguardo al momento del deposito della domanda, della
quale successivamente si rivendica la priorita. A tal riguardo
occorre precisare inoltre che I'art. 19 della L. 23. 7. 2009, n. 99
ha introdotto all’art. 47 c.p.i. il nuovo comma 3-bis il quale

configura, facendo esplicito riferimento anche ai modelli di u-

105 Questa & la soluzione al quesito suddetto avanzata da SENA, | diritti sulle invenzioni ed i modelli
industriali, cit., pp. 575-577.
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tilita, una sorta di priorita parziale, operante a livello nazionale
(c.d. priorita interna): nel caso di due diverse domande pre-
sentate una anteriormente ed una successivamente, il cui con-
tenuto riproduce solo parzialmente quello della domanda pre-

cedente, la prioritd € attribuita alla prima domanda.

2.3.2. - L'originalita

Il requisito dell’originalitd o novita intrinseca ex art. 48
CPIl viene ritenuto dalla dotfrina e giurisprudenza prevalenti
necessario anche per i modelli oltfre che per le invenzionil® in
virtu del rinvio di cui all’art. 86 CPI, oltre che del riferimento
letterale alla novitd e all’innovativitd del modello di cui all’art.
82 CPI. ;tuttavia, esso deve essere considerato con riferimento
al diverso contenuto dell'invenzione industriale e del modello
d’utilita.

Piu precisamente, nel caso dell'invenzione, la novitd in-

trinseca va riferita agli aspetti sostanziali del ritrovato e cioe

106 |n dottrina cfr. FITTANTE, FRANZOSI, SCUFH, Il codice della proprietd industriale: D. Igs. 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’originalitd nei modelli si fonda sul principio generale
per cui non & 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, | 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, | brevetti perinvenzione e per modello, cit., pp. 216 e ss.

In giurisprudenza molte sentenze hanno affermato I'esigenza del requisito dell’originalitd anche
peri modelli, tfra 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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alla sua idoneita ad accrescere il patrimonio delle cognizioni
tecniche-scientifiche e a segnare un progresso suscettibile di
applicazione industriale; nel caso del modello d’'utilita, invece,
alla ingegnosita degli espedienti escogitati per rendere piu
comodo ed efficace un oggefto gid noto con I'impiego di
nuove forme o la modifica di quelle gid in uso'?,

Si tratterebbe, dunque, di un apporto creativo consisten-
te nella mera, anche se originale, progettazione, che conferi-
sce all’oggetto quella particolare efficacia o comodita
d'impiego previsto dalla legge!,

Il giudizio di novita (intrinseca), di cui sopra dovrebbe

quindi fondarsi sull’apporto creativo insito in ciascun modello

107 Si veda CASELLI, Il brevetto per modello d’utilita in Italia, in Riv. dir. ind., 1971, 1, 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’ originalitd “un semplice ed immediato sviluppo di una
forma preesistente, realizzabile ad opera del tecnico medio del settore”, cosi per App. Milano, 30
ottobre 1984, in Giur. ann. dir. ind., 1984, n. 1806.

108 Sj veda Tribunale Bari, 18 febbraio 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, 5271/8, p. 733 e ss. secondo
cui «ll requisito dell’originalita opera sul piano dell’efficacia e comodita d'impiego di uno stru-
mento gid noto e, pur non richiedendo il livello inventivo indispensabile per il iconoscimento del-
la tutela come brevetto per invenzione, impone comunque un apporto creativo che si traduca
in un incremento di utilita rispetto alle precedenti utilitd e al patrimonio tecnico generalizzato gia
noton. In questo senso Cass., 11 settembre 2009, n. 19688, in Riv. dir. ind., 2010, Il, pp. 392-393 se-
condo cui «Al fine di riconoscere ad un modello di utilitd un gradiente di originalitd, occorre che
€esso non si ponga come owvio 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 difficolta tecnica. (In applicazione di tale principio, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato elementi di novitd, sufficienti
ai fini del iconoscimento del brevetto per modello di utilitd, in un bastoncino da trekking dotato
di un sistema ammortizzante caratterizzato dall'inserimento nella impugnatura di mezzi di atfiva-
zione e disattivazione tali da evitare I'impiego di entrambe le mani)».
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e non fermarsi alla mera forma nella quale I'idea si realizza,
anche se, nel caso dei modelli industriali, il collegamento i-
dea-forma e, per definizione, assai pivu stretto di quanto non
sia normalmente nel caso delle invenzioni industriali.

Coerentemente con questa impostazione, il modello
d’utilita richiederebbe anch’esso un’idea di soluzione, la cui
esftrinsecazione pud avere luogo in modi o forme anche diver-
se, che rientrano tufti nell’ambito della protezione, purché si
servano dello stesso concetto innovativo, come esplicitamente
indicato dall’art. 82, ultimo comma CPI, ove si precisa che «gli
effetti del brevetto per modello d'utilita, si estendono ai mo-
delli che conseguono pari utilita purché utilizzino lo stesso
concetto innovativon.

Si noti altresi che una recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione ha affrontato un problema di cui la giuri-
sprudenza precedente sembra non essersi mai occupata in
modo esplicito e cioe il problema della rilevanza delle cono-
scenze remote nella valutazione dell’originalita del trovato, re-
spingendo la tesi formulata in causa da una delle parti secon-
do cui la combinazione di due anteriorita temporalmente lon-
tane ed attinenti a settori della tecnica diversi non potrebbe

escludere la novitd intrinseca di un frovato'?,

109 Si veda ancora la gid 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’originalita, intesa come novitd intrinseca,
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Tuttavia questa nozione di originalitd dei modelli non pa-
re conforme né al dettato letterale dell’art. 82 CPI, né alla
ratio della protezione di essi, letta anche in considerazione
dell’evoluzione della disciplina riguardante in generale i mo-
delli, che sembra andare nel senso di configurarli come stru-
menti di protezione non tanto dell'innovazione o estetica o
tecnica, ma di "altri” rilevanti valori di mercato. In questa
chiave appare convincente il rilievo di chi ha osservato che
I"art. 82 CPI si riferisce chiaramente al requisito della novitd e-
strinseca (la norma parla infatti di modelli “nuovi”) ma non al
requisito della novitd intrinseca, e ad un ulteriore requisito co-
stituito dall’idoneitd del modello stesso “a conferire particola-
re efficacia o comodita di applicazione o di impiego a mac-
chine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in
genere”: e in tale espressione |'aggefttivo “particolare” deve
essere inteso, appunto in considerazione dell'impostazione si-

stematica cui si &€ sopra fatto cenno, nel senso dell’esistenza di

di un modello di utilita rispetto allo stato della tecnica, €& possibile utilizzare anche documenti
molto vecchi, in quanto la prossimitd temporale non rappresenta un requisito imposto dalle nor-
me applicabili, né da criteri di logicitd, potendo il decorso del tempo deporre per la volgarizza-
zione del trovato o del modello, piuttosto che per il suo oblion. In dottrina si vedano DI CATALDO,
L’originalita 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; pud invece essere escluso dallo stato della tecnica se attiene a settori
vicini, e tale possibilitd di esclusione appare piv sicura via via che cresce la distanza dal settore
‘centrale’”; AMMENDOLA, La brevettabilita 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 piu 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'utilitad in grado di costituire un fattore apprezzabile per |l

pubblico in relazione alle sue scelte di acquisto!’%: “in tanto
consiste la “"meritevolezza” della tutela e in cio va individuato
quindi il filtro che seleziona fra le forme genericamente utili
quelle da proteggibili come modello” 1M,

La predetta tesi inoltre appare in linea con le scelte del
legislatore comunitario che ha eliminato, anche in materia di
disegni e modelli, dai requisiti di accesso alla tutela la valenza
estetica della forma, alla quale € solo richiesto (come requisi-
to minimo di protezione) di fungere da strumento di richiamo
dell’attenzione del consumatore; a cio si aggiunga che nel Li-
bro Verde sui modelli di utilita2, veniva nella prospettiva

dell’istituzione di questo titolo di protezione, esclusa

I’originalita dai requisiti di protezione '3,

110 Cfr. GALLI -BOGN, | ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innova-
zione, in Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietd Industriale, 2008, p. 6 € ss.

1T In questo senso si veda, in dottrina VANZETTI, | 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, | ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti tra
comunicazione e innovazione, cit., p. 6 e ss.
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CAPITOLO 1l

| disegni ed i modelli

§ 3.1 - Sistema di protezione e market approach

Il Codice della Proprietd industriale — anche in virtu delle
recenti modifiche apportate dal d. Igs. n. 131/2010 che, pur
non riguardando che in piccola parte i modelli, hanno valoriz-
zato questo aspetto, assumendo un considerevole rilievo an-
che in chiave sistematica - si caratterizza in generale, e dun-
que anche in materia di modelli, per il suo “approccio realisti-
co che tende a commisurare |la protezione dei diritti di proprie-
ta industriale a cio che ciascuno di essi rappresenta sul merca-
to...delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e
concorrenza” 4,

Questa impostazione legislativa, in base alla quale e
chiaramente riconosciuta la tutelabilitd dei prodotti, e della
loro forma, per tutte le valenze che essi assumono in concreto
sul mercato (e quindi, quando il pubblico li percepisca come

tali, anche come veri e propri strumenti di comunicazione), era

114 Cosi per GALL (a cura di), Codice della Proprieta Industriale: la riforma 2010, cit., , p. V.
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gia presente almeno in nuce (ed € ora ancora piu chiaramen-
te riconoscibile) nel sistema che € andato delineandosi sempre
piu e con maggior chiarezza, nel nostro ordinamento,
dall’attuazione della direttiva n. 98/71/CE in poi.

Se infatti tradizionalmente ['ordinamento italiano acco-
glieva in materia di disegni e modelli un sistema di protezione
rientrante nella tipologia del cosiddetto patent approach™s (si-
stema cioe che modella la disciplina dei disegni € modelli su
quella delle invenzioni, subordinando |la protezione dei primi a
requisiti in qualche misura simili a quelli delle seconde, mentre
differenzia i modelli dalle opere dell'ingegno sulla base di un
criterio qualitativo, individuato nel principio di scindibilita del
valore artistico da quello industriale!), e con la Direttiva n.
98/71/CE e la sua attuazione che viene codificato il cosiddetto
sistema di market approach'” o marketing valuels,

Con |'espressione market approach si deve intendere un

sistema la cui peculiarita consiste nella valorizzazione attribui-

115 A guesto 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 I'art. 2, n. 41. n. 633/1941 prima delle modifiche apportate dal d. Igs. n. 95/2001.

117 Cosi chiomato 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 modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunita-
ria, in Riv, dir, ind., 1995, 1, 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 rientfrando (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 alla percezione dell'estetica da parte dei consumatori. Il
successo o l'insuccesso commerciale del prodotto sul mercato
e stretftamente legato alla presenza di caratteristiche di gra-
devolezza estetica alle quali viene subordinata |la protezione
della forma.

In Italia le ragioni storiche che hanno contribuito al suc-
cesso di questa nuova modalita di protezione vanno individua-
te prima di tutto nelle difficoltd che — prima della riforma della
legge modelli operata appunto per attuare la direttiva - si in-
contravano nell'applicare a quelli che allora erano definiti
dalla legge come brevetti per modelli ornamentali nozioni trat-
te dai sistemi di tutela delle opere dell’'ingegno o delle inven-
zioni industriali.

In effetti, da una parte «non & parso soddisfacente su-
bordinare |la protezione dei modelli alla presenza di un carat-
tere creativo analogo a quello del diritto d’'autoren'’,
dall’altra «l'applicazione ai modelli ornamentali di un requisito
di originalitd analogo a quello previsto in materia di invenzioni

e (parsa) estremamente difficilen'?,

119 Cosi in SARTI, Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali, cit., p. 753,
che ritiene il requisito della creativitd “troppo modesto™ per opere “utili” come i modelli industrialli,
la cui tutela pud produrre effetti monopolistici piU 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 sensibilitd 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 possibilitd di ricostruire anche in ambito di modelli or-
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Queste difficoltd, nonostante il rinvio dell’art. 1 della
legge modelli alla disciplina delle invenzioni, avevano fatto si
che si potesse «ricostruire in via interpretativa» un nuovo siste-
ma di protezione fondato su presupposti di tutela differenti?,

Fu cosi che |'espressione “speciale ornamento”'2, allora
presente nella legge per definire le forme brevettabili come
modello ornamentale, inizido ad essere valorizzata e si propose,
gia prima dell’attuazione della direttiva, di accertare il grado
di originalita dei modelli in base alla presenza di uno “specifi-
co” valore di mercato'®, Sempre nella prospettiva della legge
allora vigente, ulteriore ed importante ragione di successo del-
la nuova interpretazione imperniata sulla nozione di “speciale
ornamento” intesa come valore di mercato della forma nasce-
va dall’esigenza di coordinamento della disciplina dei modelli

con quella dei marchi di forma e dell’imitazione servile'?4,

namentali una nozione di originalitd analoga a quella accolta per le invenzioni, si veda in parti-
colare DI CATALDO, L'imitazione servile, cit., p. 144 e ss.

121 |n giurisprudenza & stata, ad esempio, valorizzata “I'utilitd commerciale™ del prodotto come
criterio per desumere la brevettabilitd 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. 51. mod. ed ormai scomparsa peri “nuovi” disegni € model-
li. Si vedainfra in questo stesso capitolo.

123 Questo “valore di mercato” & 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 brevettabilitd 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, | 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 prodoftto.

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 frattempo anche a livello comunitario, gia nelle pro-
poste di regolamentazione in materia di disegni e modelli indu-
striali si era sottolineata I'importanza del “valore commerciale
della forma” (proprio il c.d. market value), infeso come un va-
lore economico, che il produttore conferisce al prodotto (e il
mercato percepisce) mediante l'investimento di capitali nella
progettazione della forma. L'aspetfto esterno del prodotto di-
venta cosi «un collettore di clientela, un invisible asset
dell’impresa, un good-will'?y), dal momento che le imprese
tendono a confrontarsi sempre piu sul piano del design dei loro
prodotti, una volta raggiunta la sostanziale parita di qualita
tecniche e tecnologiche, e che, anche ove la forma del pro-
dotto susciti uno scarso appeal nei confronti del consumatore
(per ragioni intfrinseche alla natura del prodotto), il richiamo
puod operare comunque grazie al packaging del prodotto stes-
sO.

La Commissione, riconoscendo proprio questo valore, lo
ha elevato a ratio della tutela comunitaria concedendo un di-
ritto di esclusiva sulla forma innovativa sotto questo profilo at-
traverso una nuova disciplina uniforme dei disegni e modelli.

A partire dalla normativa comunitaria (e prima ancora

dal’evoluzione dell'interpretazione della disciplina nazionale

125 Queste le espressioni utilizzate da SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modellon ed i re-
quisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p. 123.
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anteriore), dunque, € apparsa chiara la presa di coscienza del
ruolo svolto dall'innovazione formale del prodotto, che investe
tutti i mercati di beni di consumo, nella lotta concorrenziale
tra le imprese. A tal riguardo, si € anzi sostenuto che gli «inve-
stimenti economici delle imprese devono ritenersi meritevoli di
tutela in sé, a prescindere da ogni apprezzamento
sull’effettivo pregio estetico apportato dalla nuova forma, per
gli effetti pro-competitivi sulla gara concorrenziale e peri van-
taggi di scelta e di comoditd che I'innovazione della forma dei
prodotti offre di regola al consumatoren!?,

Il punto di svolta di questa evoluzione &€ certamente rap-
presentato dalla direttiva n. 98/71/CE e dal correlativo Rego-
lamento sul modello comunitario, di poco successivo, che, si e
notato, sembrano accordare protezione «a forme che presen-
tino individualita piu dal punto di vista concorrenziale che da
qguello esteticon. Ancora nella stessa prospettiva si &€ osserva-
to come nella direttiva sia individuabile I'intenzione del legi-
slatore di «premiare non tanto gli sforzi creativi intesi alla rea-

lizzazione di forme assolutamente nuove, quanto piuttosto le

126 Cosi in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
958.

127 Questa € 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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iniziative dirette ad arricchire il patrimonio delle creazioni e-
stetiche utilizzate commercialmenten'?,

La conferma che il nuovo sistema di registrazione dei di-
segni e modelli appare orientato al sistema di market appro-
ach, viene del resto dalla considerazione del tenore letterale
di alcune norme specifiche, che lo esprimono in modo partico-
larmente evidente: si notino in particolare gli articoli (della di-
rettiva, del regolamento e della nostra legge) che impongono
di valutare il carattere individuale del disegno o modello e
I"'ambito della sua tutela in relazione al "margine di liberta di
cui I'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o model-
0”122, Vi sarebbe qui un espresso riconoscimento alla teoria
della cosiddetta crowded art, teoria peraltro conosciuta nel
nostro ordinamento’™ anche prima delle modifiche apportate
dal d. Igs. n. 95/2001, che sembra giustificabile proprio alla lu-
ce della tendenza dei consumatori a prendere in considerazio-

ne anche elementi di dettaglio che rappresentano “varianti”

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 Comunitd, nel corso della normale attivitd commercia-
len.

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 I’ art. 33 comma 2 CPI.

130 Si vedano App. Milano, 6 oftobre 1995, in Giur. ann. dir. ind, 1995, p. 123; Trib. Torino, 13 luglio
1995, ivi, 1995, p. 1136; Trib. Reggio Emilia, 3 oftobre 1994, ivi, 1995, p. 587; Trib. Milano, 5 marzo
1990, ivi, 1990, p. 421.
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di prodotti standardizzati, e a frascurare invece i particolari

qgquando le forme disponibili siano fortemente diversificatedl,

§ 3.2 - La nozione di disegno o modello

L'art. 31 CPI fornisce una definizione di “disegno o model-
0”182 in accordo con la direttiva n. 98/71/CE. La necessita di
tale definizione venne avvertita come presupposto per larego-
lamentazione comunitaria dei modelli industriali.

Il nono considerando della direttiva n. 98/71/CE sancisce
infatti che, per conseguire gli obiettivi del mercato interno,
occorrono condizioni identiche in tutti gli Stati membri per ot-
tenere diritti su disegni e modelli registrati e a tal fine e richie-
sta innanzitutto la definizione unitaria della loro nozione.

Questa prima operazione si € mostrata da subito alquan-
to problematica, considerata |'assenza nelle leggi europee vi-
genti di una nozione giuridica comune. In tale nozione alcuni
ordinamenti, come quello francese'3d, facevano rientrare tutte

le caratteristiche bidimensionali o tridimensionali dell’aspetto

131 Cfr. RICOLF, 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 € modelli industriali, cit., p. 755.

132 La sezione Il del Capo Il del CPl, comprendente dli artt. 31-44, & inferamente 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
I'enterprise, Delmas, 1998.
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esteriore del prodotto. Alfri limitavano la protezione agli ele-
menti che svolgevano, in relazione al prodotto per cui erano
utilizzati, una concreta valenza estetico-ornamentale con e-
sclusione delle caratteristiche della forma funzionale. Altri an-
cora, come quello inglese™, non ammettevano la registrazione
di un disegno le cui peculiarita estetiche non venissero prese
in considerazione in misura rilevante dalle persone interessate
all’acquisto o all’uso del prodotto. Ancora diversa, come gid si
e ricordato, era la legge italiana, che prevedeva due distinte
privative a tutela dei due distinti interessi estetico e funziona-
le, attraverso due tipologie di modelli: il modello ornamentale
ed il modello d'utilitd (quest'ultimo ancora esistente con la
sua disciplina anteriore, anche se, come pure si & detto,
I'interpretazione delle norme non pud che essere influenzata
dall’evoluzione complessiva del sistema di protezione industria-
listica delle forme).

L'orientamento seguito dal legislatore comunitario e ac-
colto dal legislatore italiano e stato invece diverso da quelli
qui accennati per una serie di motivi.

Prima di tutto la nuova e diversa considerazione del de-
sign sta alla base del tentativo di superamento della distinzio-

ne tra aspetto estetico e funzionale nell'innovazione formale

134 Si veda Copyright, Design and Patent act del 1988, sect. 265 (3).
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del prodotto; distinzione che invece era caratterizzante nei si-
stemi di tutela della forma europei'. Correlativamente, il legi-
slatore si € orientato, come si € detto, a un sistema di prote-
zione di market approach, in conformita delle istanze degli
ambienti industriali.

In virtu di quanto detto, la Direttiva ha imposto agli stati
di individuare una definizione di disegno o modello piu ampia
possibile, tale da includere qualsiasi valore economico ad esso
ricollegabile e priva di riferimenti soggettivi al pregio estetico
dell’aspetto esteriore del prodotto.

Questo approccio ha condotto ad una definizione di di-
segno o modello il piu possibile "oggefttiva™¥, nel senso di sle-
gata da considerazioni di tipo estetico: il testo dell’art. 31 CPI,
cosi come quello della Direttiva (art. 1) e della legge modelli
(il cui art. 5, comma 2, era stato modificato dal d. Igs. n.
95/2001) intendono infatti per disegno o modello «l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in partico-
lare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del

prodotto stesso e/o del suo ornamenton.

135 Cfr. SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle
proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p. 118 e ss., per un'analisi sinfetica della tutela
della forma dei prodotti nei principali ordinamenti europei.

13¢ Questo ¢ il parere di molti autorevoli autori, tra cui SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e
modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit, p.
125.
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La definizione non precisa se le caratteristiche formali del
prodofto debbano essere bidimensionali o tridimensionali (o
una combinazione delle due). Si e sottolineato, tuttavia, che i
termini «disegno» e «modello» implichino la proteggibilita delle
une e delle altre; del resto, anche la tradizionale distinzione,
consacrata sia nella convenzione di Berna che in quella di U-
nione di Parigi, tra «disegno» e «umodello» si fonda proprio sulla
contrapposizione tra gli elementi «superficialin del primo e le
caratteristiche «spazialin del secondo'. Ci si € chiesti, comun-
que, se non fosse, nonostante tutto, utile una precisazione in
merito, considerando che secondo |la terminologia inglese la
parola design riunisce i due termini’s,

Per quel che riguarda il contenuto della definizione, essa
tende a coprire la pivu vasta gamma possibile di caratteristiche
formali e quelle espressamente indicate devono intendersi a ti-
tolo meramente esemplificativo’™. In ogni caso la protezione
non potrd mai ritenersi cosi vasta da conferire al suo titolare
un'esclusiva sull'idea o sulla concezione generale che la sin-

gola caratteristica sottende e dovrd conseguentemente rite-

137 Cosi osserva MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli,
cit., p. 958.

138 Di questo avviso &€ SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modellon ed i requisiti per la sua
tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126.

139 Nella definizione si dice, infatti, «in particolaren, 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-
lon ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126.
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nersi limitata alla caratteristica formale, in quanto espressa in
quella specifica modalita esteriore oggetto del modello.

Dal tenore della norma si evince pertanto che la tutela e
limitata alle singole caratteristiche formali individualizzanti del
prodotto, che rispondono ai requisiti previsti, e non copre la
totalita dell’aspetto esterno del prodotto, ivi incluse le sue ca-
ratteristiche formali gid note o banali: € possibile chiedere la
protezione per un elemento specifico di un prodotto e conse-
guentemente ottenerne la tutela, che sarad comunque limitata
allo stesso. D'altra parte una caratteristica, incorporata in una
forma per il resto nota, potrd non risultare tutelabile per
I'insufficiente rispondenza ai requisiti se isolatamente presa,
ma spesso potra diventarlo in combinazione con altre caratte-
ristiche formali, della stessa natura o di natura diversa; si pensi
al colore, cosi come ad un materiale caratteristico del prodot-
to.

In questa prospettiva, che e chiaramente basata (come
vedremo meglio in prosieguo) sulla percezione del pubblico, si
possono ritenere caratteristiche formali individualizzanti anche
elementi quali il peso o la flessibilitd del prodotto, purché na-
turalmente esercitino un'influenza sull’aspetto dello stesso. In
dottrina si € puntualizzato che I'influenza di cui si € detto puo,
in certi casi, essere difficile da immaginare se si considera il

prodotto nella sua apparenza statica; si pensi alle vernici, il
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cui colore varia in funzione della temperatura, agli ologrammi,
ai cristalli liquidi ed alle loro peculiarita; se considerate anche
le loro possibili manifestazioni dinamiche, potranno chiaramen-
te influenzare I'aspetto dei prodotti in modo percepibile visi-
vamente e rienfrare a pieno diritto nella definizione delle ca-
ratteristiche formali'o,

Dal riferimento della norma all’'«kaspetton del prodotto si
arguisce, poi, che sono tutelabili solo gli elementi che sono
percepibili esteriormente, con esclusione quindi delle parti in-
terne non visibili, come meccanismi ed ingranaggi, nonché
delle innovazioni che non si riflettono sull’aspetto esteriore
dell’'oggetto. La tutela dei soli elementi percepibili esterior-
mente sembrerebbe confermata dall’undicesimo considerando
della Direttiva n. 98/71/CE, che limita la protezione a quelle
caratteristiche del prodotto o di una sua parte «visibilmenten
illustrate in una domanda di registrazione .

Per coerenza con |'approccio market oriented che carat-
terizza anche sul piano sistematico la normativa, questo limite

dovrebbe essere inteso in senso lato, in modo tale da consenti-

140 Ancora in SCORDAMAGLIA, La nozione di «disesgno e modelloy ed i requisiti per la sua tutela
nelle proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 126.

141 Non si pu0 d'altra parte negare che I'espressione si presti a piU interpretazioni e che la formu-
lazione dell’art. 1 della seconda proposta di direttiva del 1996 fosse piU opportuna, parando e-
spressamente di aspetto “visibile esternamente”. Accadde perd che il Padamento Europeo, nella
posizione comune del 17 giugno 1997, soppresse quest'ultima precisazione ritenendo che «i-
schiava di creare confusione, in particolare per quanto concerne la possibilita di proteggere con
un disegno o modello I'interno di un recipientey.
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re la tutela anche a caratteristiche del prodotto che possono
essere percepite attraverso sensi diversi dalla vista#2, Non si
pud, d'altra parte, non porsi la questione della tutelabilitd di
quei componenti interni di prodotti, che rimangono tuttavia vi-
sibili perché la scocca che liracchiude € realizzata in materia-
li frasparenti'®; sempre nella stessa prospettiva, si deve quindi
ritenere che questi oggetti possano essere registrati autono-
mamente come modelli#

La definizione di disegno e modello € completata poi da
quella di «prodotton. L'art. 31, comma 2, (cosi come I'art 1,
lett. B, della Direttiva n. 98/71/CE e I'art. art. 5, n. 3 |. modelli)
stabilisce che «per prodotto s'inftende qualsiasi oggetto indu-
striale o artigianale, compresi tra I'altro i componenti che de-
vono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipo-
grafici, esclusi i programmi per elaboratoren.

La definizione del prodofto € anche in questo caso di
portata assai ampia coerentemente con I'impostazione con-

correnziale-economica della Direttiva. Al riguardo si € osserva-

142 Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 959
che suggerisce I'esempio di «tessuti che conferiscono una particolare sensazione al tattoy.

143 §j pensi al design dei computer della Apple, dagli involucri semitrasparenti , o agli orologi con
cassa e quadrante trasparenti come gli Swatch.

144 Cosi per GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova di-
sciplina dei disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 2002, |, pp. 7-8. A maggior ragione si deve propen-
dere per la registrabilitd, considerando il dettato dell'art. 35 CPl (corispondente all'art. 5-
quinquies, |. mod.), perché questi oggetti sono progettati con I'idea di consentire la visibilitd dei
componenti interni durante I'uso normale del prodotto.
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to anzitutto che I'espressa menzione degli «oggetti artigianali»
consente la tutela anche alle forme incorporate in oggetti non
riproducibili in serie o comunque privi del carattere
dell’'industrialitd e che dunque tale specifico riferimento e-
sclude che la protezione dei disegni e modelli sia subordinata
al requisito dell’industrialita™, cosi come era ritenuto dalla
dottrina prevalente e dalla giurisprudenza precedente’s Con-
seguentemente si deve ritenere irrilevante ai fini della tutela, il
numero di prodotti a cui la forma € destinata ad essere appli-
cata o incorporata',

Per cio che concerne I'elencazione, anche in questo ca-
so esemplificativa, dei prodotti rientranti nella nozione giuridi-
camente rilevante, e quindi tutelabili, si noti il riferimento ai
«componenti che devono essere assemblati per formare un

prodotto complesson. A questo proposito occorre precisare

145 Si vedano MARCHETTI - UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietd 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 € modelli sono protetti a prescindere
dalle modalitd con cui I'oggetto & fabbricato o riprodotto. In senso contrario si vedano GHIDINI -
DE BENEDETTI, Codiice della proprietda industriale- Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, Milano, 2006, 110 e DE SANCTIS, | disegni e modelli ornamentali do-
po la Direttiva 98/71/CE, in AIDA, 1999, p. 300 secondo cui sarebbe ancora richiesto il requisito
dell'industrialitd da intendersi come “inerenza del prodotto al commercio”.

14¢ La giurisprudenza prevalente riteneva, nel vigore del sistema previgente, che I'industrialitd co-
stituisse requisito di validitd non solo delle invenzioni, ex art. 17 1. inv., ma anche dei modelli orna-
mentali. A tal proposito si vedano, soprattutto in relazione ai pezzi di icambio 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, | 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 e realizzato ha significative conseguenze in tema di cumulo con il diritto d'autore.
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che I'art. 31, comma 3 (cosi come I'art. 1, lett. C della Diretti-
va e l'art. 5, n. 4, |I. mod.), fornisce l'identica definizione di
«prodotto complesson» come «un prodotto formato da piu com-
ponenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontag-
gio e un nuovo montaggio del prodotton; la protezione della
forma del componente &€ perd condizionata ad altri elementi,
indicati nell’art. 3, n. 3 della Direttiva e, con espressione quasi
identica, nell’art. 35 CPI'8, in cui si dice che |'aspetto esteriore
del componente deve possedere di per sé, i requisiti di tutela-
bilitd, cioé novitd e carattere individuale, e deve rimanere vi-
sibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso.

La necessaria presenza della “visibilita” lascia, ancora,
qualche margine di incertezza nei casi in cui un componente,
pur essendo esterno, non sia facilmente visibile durante la
normale utilizzazione del prodotto complesso a causa della sua
particolare collocazione'¥; e cosi pure nel caso in cui il com-
ponente esterno sia collocato in una zona visibile del prodotto
complesso, e tuttavia una volta montato scompaia come tale

alla vista. Se dunque, in base a un giudizio condotto in ciascun

148 | 'art. 35 CPI, che riproduce il testo dell’art. 5-quinquies |. mod., recita cosi: «ll disegno o model-
lo applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della
novitd e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la
normale utilizzazione e cioé durante I'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 novitd e di indivi-
dualitam.

149 Per esempio, nel caso di una marmitta di un’automobile.
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caso concreto, si conclude per la non visibilitd del componen-
te autonomamente considerato nel corso della normale utiliz-
zazione del prodotto complesso, il componente, anche se e-
sterno, non dovrebbe poter accedere alla tutela!o,

Il richiomo della norma ai «componentin presuppone,
quindi, che essi abbiano un autonomo valore commerciale, in-
dipendentemente dal prodotto complesso in cui sono incorpo-
rati, con la conseguenza che la tutela comprenda, in linea di
massima, tutti i «pezzi di ricambioy, ossia i pezzi che siano ven-
duti separatamente per il montaggio o la riparazione di un
prodofto complesso’™. Tuttavia va notato che il legislatore
comunitario prima ed il legislatore italiano poi hanno da un la-
to ammesso espressamente la registrabilita del singolo compo-
nente, dall’altro rinunziato all'idea di dettare per questa ipo-
tesi un corredo speciale di norme.

Autorevole dofttrina ha sottolineato quanto sia rilevante
questa «scelta di campo», considerando che il problema della
tutelabilitd (come modello) del componente di un prodotto
complesso € stato molto dibattuto, con esiti diversi, negli ultimi

anni. Non a caso, il ritardo nel varo della Direttiva, & stato, per

150 Cfr. ancora GUGLIELMETTI, Pezzi di icambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova
disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 7.
151 Cosi in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
962 e in SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modellon ed i requisiti per la sua tutela nelle
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 127. Si rinvia al problema dell’autonoma tute-
labilitd dei pezz di icambio infra al § 3.4.
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gquanto se ne sa, dovuto proprio alle difficoltd riscontrate in
sede comunitaria, di trovare un'intesa su questo punto’?2

Per tornare alla definizione di prodotto si precisa che
rientrano nella stessa gli imballaggi, il c.d. packaging; le pre-
sentazioni, c.d. gef-ups; i simboli grafici, come gli indicatori di
direzione, i tabelloni elettronici per aeroporti o stazioni ferro-
viarie ed infine i caratteri tipografici’s, Si e sottolineato, in
proposito, I'utilitd di queste precisazioni che, «in un settore im-
portante e di grande rilievo per il consumatore, assicura al
graphic design il beneficio della nuova legislazionen’-

Da ultimo si osservi che |'unica esplicita esclusione dalla
tutela riguarda i programmi per elaboratore. L'esclusione e
stata motivata dalla necessita di evitare interferenze con la tu-
tela specifica concessa a tali prodotti dalle legislazioni nazio-

nali e dalla normativa comunitaria’. Decisione questa che se,

152 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilitd secondo il nuovo regime, cit. p. 66, il problema della tutela della compo-
nente di un prodotto complesso «& stato uno dei nodi piU intricati dell’esperienza giurisprudenzia-
le e del dibattito dottrinale degli ultimi anni, in tema di tutela della forman. Si veda infra § 3.4.

153 || Libro Verde, fornendo alcuni esempi di prodotti tutelabili, cita, oltre all’ipotesi tradizionale
dedli insiemi di oggetti, come «l servizio da caffén, 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 negoz, di camere d'albergo, di bar, ecc.

154 Questa considerazione circa I'opportunitd della precisazione &€ 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 L a Direttiva non esclude invece la proteggibilitd 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 membiri per il tra-
mite della legge in tema di disegni e modellin in MONDINI, La diretfiva comunitaria sulla protezio-
ne giuridica di disegni € modelli, cit., p. 961.

67



ad alcuni, € apparsa criticabile anche in virtu della giustifica-
zione addotta’™s, da altri € stata ritenuta decisamente «oppor-
tuna». A tal proposito, si pensi a come in alcuni settori, la for-
ma del prodotto possa essere realizzata attraverso un compu-
fer ed un programma per elaboratore; in casi del genere, la
scelta del legislatore comunitario prima, e di quello nazionale
poi, deve essere letta in senso favorevole circa la registrabilita
della forma e/o del disegno come modello o disegno, e sfavo-
revole per il programma. Il programma ideato e poi utilizzato
per disegnare la forma, infatti, secondo questa impostazione,
potrd essere oggetto di diritto esclusivo soltanto sulla base del
diritto d'autore (e/o del brevetto per invenzione, per la parte

in cui si ammette il sofftware a questo tipo di privativa)!%,

§ 3.3 - Registrazione e requisiti

Il primo regime moderno di registrazione si fa risalire a
Napoleone che lo infrodusse per tutelare i setaioli di Lione
dall’imitazione dei disegni delle loro tappezzerie.

Questa forma di protezione, derivata dalla legislazione in

tema di brevetti per invenzione, & caratteristica, ormai da

156 per SCORDAMAGILIA, La nozione di «disegno e modellon 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 é presentato come un principio generale dalle proposte (cfr. art. 100 pr.
Reg. e art. 17 pr. Dir.) dovrebbe conoscere un’eccezioney 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 67.
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tempo, di tutti gli ordinamenti europei, ad eccezione del si-
stema francese'. La motivazione principale € da ricercarsi nel
vantaggio di determinare con certezza il momento a partire
dal quale decorre la tutela e conseguentemente in quello di
permettere alle imprese concorrenti di orientare i propri com-
portamenti sul mercato.

La registrazione consente, inoltre, di risolvere eventuali
conflitti fra piv creatori autonomi del medesimo disegno in fa-
vore di chi per primo ha depositato la domanda di registrazio-
ne. E cosi ben si comprende come, in questo caso, la scelta
del legislatore comunitario di prevedere |la registrazione, quale
concreto strumento di tutela dei disegni e modelli, sia stata
agevole e opportuna: anche se, come vedremo, nel Regola-
mento sul modello comunitario questa scelta & stata altrettan-
to opportunamente “temperata” dalla previsione di una tutela,
sia pur piu limitata (contro la sola copiatura e per un breve
arco temporale), per i modelli comunitari non registrati, in mo-
do da non lasciare del tutto "sguarnite” realta che il pubblico
concretamente percepiva come dotate di un valore che il
mercato riconosce come tale e che legislatore ha inteso pro-

teggere con la disciplina dei modelli.

158 Nell'ordinamento francese, infatti, I'unico effetto attribuito al deposito del disegno & dato dal
sorgere in capo al depositante di una presunzione di titolaritd. Si veda MONDINI, La direttiva co-
munitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 962 in nota.
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Al di fuori di quest’'ultima ipotesi, la registrazione, cioe il
deposito con certe formalitd in un pubblico registro, rappre-
senta comunque la fattispecie costitutiva del diritto sul nuovo
disegno o modello™ e pertanto ne viene previsto I'obbligo dal-
la Direttiva. Nell’ordinamento italiano fino alle novita legislati-
ve di cui si e detto la tutela veniva accordata grazie alla
“brevettazione”, termine che e stato cancellato dal legislatore
nazionale e sostituito con quello di “registrazione”. Questa
modifica, seppur di carattere terminologico, € stata intesa
come primo segnale di «allontanamento dal sistema brevettua-
len’ e allineamento del nostro sistema alla terminologia del
resto del mondon'e!,

Per quanto concerne il contenuto delle norme circa
I"istituto della registrazione, la Direttiva individua all’art. 2
I'ambito di applicazione delle disposizioni in essa contenute ai
disegni e modelli per cui € stata concessa o domandata la re-
gistrazione presso gli uffici nazionali della proprietda industriale
(in Italia, I'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o, laddove sia gia

istituito un sistema di tutela sovranazionale fra stati membri -

159 Vedi Dir. n. 98/71/CE, art. 3. Allo stesso modo, nel sistema italiano previgente, la brevettazione
rappresentava il necessario presupposto perla tutela. Vedi art. 3, r.d. n. 1354/1941.

160 Cfr. art. 20, d. Igs. n. 95/2001. Cosi 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, 1ll, p. 62.

161 Cosi 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 proteggibilitd secondo il nuovo regime, cit. p. 65.
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il caso di Belgio, Olanda e Lussemburgo-, all’organo preposto
da tale sistemalé?,

Si noti che la Direttiva, in ossequio alla sua natura sussi-
diaria, lascia liberi i destinatari di decidere modi, forme e costi
della procedura di registrazione e di rinnovo'®s. Agli Stati mem-
bri € anche lasciata piena liberta di organizzare le procedure
di registrazione come meglio credono: la scelta consiste nella
possibilita di far precedere la registrazione da un esame pre-
ventivo dell'Ufficio competente circa la sussistenza nel disegno
e modello depositato dei requisiti di registrabilita ovvero di
concedere la registrazione sulla base della mera regolarita
formale della domanda, rinviando eventualmente
I"'accertamento della validitd ad un successivo contenzioso
giudiziario. La seconda soluzione, accolta dal nostro ordina-

mento e gid caratteristica del sistema italiano previgentel#, e

162 La normativa trova altresi applicazione ai disegni o modelli registrati a norma di accordi inter-
nazionali con effetti nel territorio dello Stato membro (conlal. n. 60 /1987 & stata intfrodotta an-
che nel sistema italiano la possibilitd di ricorrere al deposito internazionale dei disegni o modelli
ornamentali, ai sensi della convenzione dell’ Aia del é novembre 1925. Tale deposito, che pud
avvenire sia direttamente presso I'ufficio internazionale dell’OMPI a Ginevra, sia presso |'Ufficio
italiono brevetti e marchi, non determina tuttavia, il sorgere di una privativa sovranazionale ma
gli effetti di una pluralita di depositi nazionali, ciascuno disciplinato dalla relativa legge e con ef-
fetti limitati al teritorio 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 || sesto considerando della direttiva avverte, appunto, che gli Stati membri dovrebbero rima-
nere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione.

164 || procedimento di brevettazione era ridotto ad un mero controllo sulla regolarita formale del
deposito, non avendo I'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la competenza per verificare la novitd e
I'originalita 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 resto la piu conforme alle esigenze di celerita della proce-
dura manifestate dall’'industrial’s.

Sempre rispondente alla portata sussidiaria della Direttiva
e, infine, I'ultimo paragrafo dell’art. 2 della Direttiva stessa,
che, sostanzialmente, concede ai destinatari (cioe agli Stati
membri) la possibilita di prevedere o meno una tutela interina-
le al disegno o modello nel tempo che decorre dal momento
della pubblicazione della domanda sino alla conclusione della
procedura di registrazione. Al riguardo, la legge invenzioni gid
prevedeva la protezione provvisoria della domanda di brevet-
to, da un lato disponendo che gli effetfti del brevetto decorra-
no dal momento in cui la domanda € resa accessibile al pub-
blico (art. 4 1. inv.), dall’altro e soprattutto concedendo al tito-
lare della domanda accessibile al pubblico la facolta di do-
mandare provvedimenti cautelari — descrizione, sequestro, ini-
bitoria — in sua difesa (cfr. art. 83-bis |I. inv. come modificato
dal d. Igs. n. 198 del 1996) 1.

Nel Libro Verde, auspicando una procedura di registra-

165 Per SCORDAMAGILIA, La nozione di «disegno e modellon ed i requisiti per la sua tutela nelle
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., p. 148, questa seconda soluzione sard probabil-
mente preferita anche dagli ordinamenti nazionali che in precedenza applicavano la procedura
di esame preventivo, sia perché la stessa si & 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 & quello senza esame. Si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di dirit-
to industriale, lll 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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zione al tempo stesso rapida ed economica, si proponeva di
tutelare, per ridurre al minimo le spese dei richiedenti, fino a
cento disegni connessi, attraverso un solo atto di registrazio-
nel'¢’, e cosi era anche previsto dall’art. 6 I. mod. dopo la no-
vella del 200178, L'art. 39 CPl oggi prevede che con una sola
domanda possa essere chiesta la registrazione per piu disegni
e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in
oggetti inseriti nella medesima classe!¢.

Infine, in svariati sistemi europei, tra cui il nostro, la regi-
strazione conferisce altresi al disegno o modello una presun-
zione di validita, nel senso che |'onere di dimostrare la nullita
o la decadenza della privativa concessa spettera a chi la im-
pugna, e la medesima efficacia e attribuita dal regolamento
alla registrazione del disegno o modello comunitario.

L'art. 31 CPI'7 dopo aver sancito che |la protezione dei di-
segni e modelli avviene attraverso la registrazione, individua i

requisiti per la protezione stessa: si fratta della novitd e del ca-

167 Cfr. “Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, cit., p. 242.

168 Questa previsione era d'alfra parte contenuta gid nello stesso articolo, a seguito delle modifi-
che intervenute con I. 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”.

167 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 1.22 maggio 1974, n. 348.

170 Nello stesso senso sia la |. mod, che la direftiva. L'art . 5n. 1, I. mod., a seguito delle modifiche
apportate dal d. Igs. n. 95/2001, disponeva infatti che «possono costituire oggetto di registrazione
i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individualey. Mentre I'art. 3, n. 2 della
Direttiva n. 98/71/ CE recita: «l disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed ab-
biano carattere individualey.
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rattere individuale. La soluzione, dunque, accolta dal legisla-
tore comunitario, e fatta propria da quello nazionale, prevede
la tutela solo a seguito di una duplice verifica, la prima ri-
guardante la novita del disegno o modello, la seconda relati-
va al suo “carattere individuale”.

A questa soluzione si e giunti dopo molteplici difficolta!
dovute in primis alla necessita di rinvenire requisiti che faces-
sero da «filtfro di una certa consistenza all’accesso alla tutelay,
considerata |'ampiezza della definizione giuridica di disegno e
modello e I'eterogeneita delle fattispecie comprese nella stes-
sa'’2, Una seconda difficolta e risultata dalla volontda di offrire,
almeno per il disegno o modello comunitario, due tipi di tutela:
I"'uno tradizionale, collegato alla registrazione presso |'Ufficio
dell’armonizzazione per il mercato interno di Alicante, di lunga
durata (fino a venticinque anni) e con un buon livello di cer-
tezza giuridica, I'altro, svincolato da ogni formalita, di breve
durata (tre anni), essenzialmente destinato ai prodotti con

breve durata di vita sul mercato, nascente con la divulgazione

171 Tra gli altri, per MONDINI, La direftiva 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; SCORDAMAGILIA, La nozione di «disegno e modelloyn 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 etichettaturan della forma in “funzionale”, “estetica”, “artistica”, presente
negli ordinamenti nazionali «la formulazione dei requisiti per le forme da tutelare & diventata piu
ardua, dovendo essere unitaria e trovare applicazione alla generalita delle possibili forme di pro-
dottin.
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al pubblico della forma del prodoftto.

Naturalmente, la necessita di formulare requisiti validi per
entrambi i tipi di tutela ha notevolmente complicato il compito
sul piano tecnicol!”®. In questa situazione appariva difficile tro-
vare una soluzione: e questo spiega perché e questa una delle
parti della Direttiva su cui, nei vari testi che si sono susseguiti,
si € registrato il maggior numero di interventi di modifica.

Il Libro Verde'”* prevedeva che il disegno o modello pos-
sedesse un unico requisito, il cosiddetto “carattere distintivo”.
Nel commento'’s si precisava, perd, che |'applicazione di que-
sto requisito avrebbe dato luogo ad una doppia verifica, da
condursi sempre rispetto all’insieme dei disegni e modelli noti
agli specialisti nella Comunitda: quella dell’assenza di disegni o
modelli identici o sostanzialmente simili e quella dell'attitudine
del disegnho o modello in questione ad essere distinto dagli altri
ad opera del consumatore per I'impressione visiva globale da
esso prodotta. Queste idee incontrarono una serie di critiche.
La terminologia usata venne criticata per la confusione che

poteva creare con il requisito omonimo del diritto dei marchi.

173 Per seguire I'evoluzione del pensiero della Commissione pud essere interessante confrontare le
soluzione avanzate nel Libro Verde con quelle avanzate nelle proposte ufficiali, si veda SCOR-
DAMAGILIA, La nozione di «disegno e modellon 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.
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L'unicitad del requisito era contraddetta dalla doppia opera-
zione di verifica suggerita dallo stesso Libro Verde, che faceva
pensare piuttosto a due requisiti distinti. Ci furono poi obiezioni
di natura teorica motivate dalla supposta inadeguatezza della
scelta di un criterio non assoluto; obiezioni di natura politica,
per le possibili reazioni dei Paesi terzi; ed anche obiezioni di
natura legale, considerato il rischio di contenziosi sul problema
di definire la cerchia di disegni o modelli aventirilevanza.

Ma era soprattutto il fatto di aver scelto il consumatore
come termine di riferimento per la seconda verifica ad essere
criticata, auspicando la maggioranza degli osservatori piutto-
sto il ricorso alla figura dello specialista in design.

La Commissione, dopo approfondita riflessione, modifico
la sua posizione nelle proposte ufficiali. Venne abbandonato
cosi il "carattere distintivo” e finalmente introdotti i due requi-
siti della “novita” e dell’"individualita”7e,

Individuati i requisiti, la Commissione si trovo di fronte al-
la scelta di attribuire carattere assoluto o relativo ai medesimi,
ed in particolare di decidere se fosse meglio considerare la to-
talita delle forme conosciute e sviluppate dall’'umanitda in tuttii
tempi e luoghi, oppure prendere in conto solo determinate

classi di forme, ad esempio quelle divulgate all’interno di un

176 SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle propo-
ste di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 128-129.
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dato territorio e durante un certo periodo di tempo, quelle no-
te ad una determinata categoria di persone, oppure che ri-
spondono a determinate condizioni obiettive.

Di fronte a queste esigenze contraddittorie la Commissio-
ne ha operato una scelta tendente a minimizzare gli inconve-
nienti e a massimizzare i vantaggi di entrambi gli approcci.

Le ragioni che militano in favore di requisiti di carattere
relativo (nel senso che si € defto) derivano dalla considerazio-
ne che in materia di design spesso si ricorre alla ripresa di mo-
tivi e stili appartenenti al passato e a culture esotiche o primi-
tive rispetto alla nostra'”’. Per offrire una tutela anche a queste
forme sembra dunque necessario «umodulare opportunamente
le limitazioni temporali e geografiche delle anterioritan'’s, il
che non sarebbe consentito da un requisito di carattere asso-
luto'?. Dal punto di vista giuridico, inoltre, i requisiti di caratte-

re relativo permettono alle imprese di confidare, con un certo

177 Si & detto che & indispensabile tener conto di questi fenomeni positivi sia per la loro validita
culturale sia per I'arricchimento delle scelte e del gusto dei consumatori. Cfr. SCORDAMAGLIA,
La nozione di «disegno e modellon ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamenta-
zione comunitaria, cit., pp. 130 e ss. Inoltre, I'esigenza di novitd assoluta del trovato tecnico, in
materia di invenzioni & in questo ambito meno evidente, presentando ‘il tesoro di forme accu-
mulato dall’'umanita una notevole differenza strutturale rispetto allo stato della tecnica™.

178 Cosi per SCORDAMAGLA, La nozione di «disegno e modellon 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, 1, p. 58, che notano che il de-
sign non si limita a riprendere pedissequamente forme del passato, ma le adatta alla struttura dei
nuovi prodoftti e dei gusti moderni, dando comunque vita a forme diverse dalle precedenti. Un
regime di novitd assoluta non sarebbe quindi d'ostacolo alla tutelabilitd 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 modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria,
cit., p. 130.
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grado di sicurezza, sulla validita della tutela loro concessa. In-
fatti, in materia di disegni e modelli individuare le anteriorita
invalidanti non sarebbe altrettanto semplice, come per le in-
venzioni, considerata la sterminata mole di materiale che sa-
rebbe necessario prendere in considerazione!®; con queste li-
mitazioni, in particolare, si riduce il rischio per colui che invo-
ca un disegno o modello contro un contraffattore di vedersi
opposta da quest'ultimo una “obscure prior art”, ossia
un'anterioritd individuata a prezzo di affannose ricerche in
fonti lontane nel tempo o nello spazio, probabilmente del tutto
ignota al titolare, ma vutilizzabile da parte del contraffattore
come arma per sfuggire alla condanna.

Esistono tufttavia anche validi argomenti a favore dei re-
quisiti di carattere "assoluto”. Tali requisiti favoriscono lo svi-
luppo di disegni e modelli originali rispetto all’attivita di copia
o d’'imitazione. Poiché il disegno o modello sarebbe vulnerabi-
le rispetto a qualsiasi anteriorita, solo coloro che hanno svilup-
pato il loro disegno o modello in via autonoma godranno di
una ragionevole garanzia che esso sia valido (il fermine ragio-
nevole tiene conto dell'ipotesi ineliminabile di risultati identici

o0 eccessivamente simili realizzati casualmente in via autono-

180 Considerando alcuni settori, come quello dell'industria tessile, il compito sarebbe ancora piu
arduo. Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.,
p. 967.
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ma). Essi sono inoltre un’arma contro |'appropriazione abusiva,
da parte di designers poco scrupolosi, di disegni o modelli ori-
ginali sviluppati al di fuori del territorio coperto da requisiti di
carattere relativo: anche se a questo inconveniente il legisla-
tore comunitario ha ovviato prevedendo un meccanismo di ri-
vendicazione del modello registrato da soggetto diverso
dall’autore o comunque dall’avente diritto. A livello politico,
inoltre, essi avrebbero evitato I'impressione che |'Unione euro-
pea voglia chiudersi all’interno dei suoi confini, non ricono-
scendo alcun valore a creazioni prodotte in altre aree del
mondo.

Da ultimo, prima di passare all’analisi dei singoli requisiti
e verificare il carattere che il legislatore ha voluto attribuire
loro, si noti che per il controllo dell'esistenza e della conformi-
ta dei requisiti la data a cui fare riferimento € quella di deposi-
to della domanda di registrazione'ds o, se e stato invocato un

diritto di priorita, la data anteriore della priorita’s?,

181 Analogamente la data di riferimento in tema di invenzioni € quella di deposito della domanda
di brevettazione.

182 | "istituto del diritto di prioritd & 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-
ta di stati aderenti alla convenzione, di ovviare agli inconvenienti derivanti dall'impossibilita 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 & di sei mesi, per provvedere al
deposito negdli altri stati. Le domande depositate entro tale periodo retroagiranno alla data del
primo deposito.
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3.3.1 - Novita e divulgazione

Gli artt. 32 e 34 CPI riproducono rispettivamente il testo
degli artt. 5-bis e5-quater della legge modelli.

Al requisito della novitd, cosi come era gid delineato
dall’ art. 6 della direftiva e appunto dagli artt. 5-bis e 5-quater
della legge modelli, si € giunti dopo la valutazione delle solu-
zioni offerte dalle legislazioni europee in materia. Se da un la-
to I'unico ed ovvio requisito comune a tutti gli ordinamenti era
appunto quello della novitd, non vi era tuttavia uniformita cir-
ca il modo di infenderla «né per gradiente, né per riferimento
spazialen', Alcuni ordinamenti accoglievano il sistema della
cosiddetta novita assoluta, secondo il quale le anterioritda, o-
vunque divulgate prima della domanda, nel Paese o all’estero,
toglievano novitd al disegno o modello. Altri ordinamenti op-
tavano invece per un regime di novita relativa, limitando nello
spazio o nel tempo lo spettro delle anterioritd da prendere in
considerazione ai fini della formulazione del giudizio di novita.
Quanto poi al grado di differenziazione rispetto alle anteriorita
rilevanti, se in alcuni sistemi ci si accontentava, in sostanza,

che il disegno o modello fosse diverso rispetto a quanto gia

183 Cosi MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
965.
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conosciuto (novita estrinseca)’, altri richiedevano un quid
pluris rappresentato in molti casi dalla presenza di un determi-
nato conftributo creativo da parte del suo autore (originali-
1) 188,

Del resto non si € mancato di sottolineare come, anche
nel nostro ordinamento nazionale previgente, |la valutazione
del requisito della novitd non fosse del tutto agevole e come
le posizioni della dottrina e giurisprudenza fossero contrastanti.
La legislazione italiana in fema di disegni e modelli ornamenta-
li accoglieva infatti, mediante il rinvio alla legge invenzioni, in
particolare all’art. 14 |. inv., un regime di novitda assoluta, inte-
sa come diversitd del modello non solo dalle anteriorita effet-
tivamente conosciute o conoscibili dal creatore, ma da tutte
quelle divulgate prima della data di deposito o di priorita, an-
che se si ammetteva, in termini piuttosto generici e imprecisi,
che questo requisito dovesse essere infeso in senso «meno rigo-

roso che nel campo delle invenzioni e dei modelli di utilitan'se,

184 Anche in Italia parte della giurisprudenza ha sostenuto la necessitd della sola novitd estrinseca
per la validita 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 “I'aggancio testuale” ,
sia coni principi generali del diritto della proprietd 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-
gnho e modello ornamentale in diritto comparato, p. 28.

186 Se, infatti, nel caso delle invenzioni, I'eccezione € limitata alle esposizioni ufficiali o ufficialmen-
te riconosciute, ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928, per i modelli ornamentali la deroga
si estende dlla divulgazione avvenuta in qualsiasi tipo di esposizione purché ufficiale o ufficial-
mente riconosciuta. (cfr. art. 18-bis del r.d. n. 1354/1943).Cosi 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. ?71-972; SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, cit, p. 98,
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In dottrina si era peraltro anche sostenuta una nozione di novi-
ta relativa, almeno nel senso che «il requisito della novita va
inteso in ftfermini relativi, nel senso che sono distruttive della
novita solo le anterioritd che si collocano nello stesso settore
merceologico, o in settori vicinin'® ed anche la giurisprudenza,
in apparente contrasto con il dato normativo, gid da tempo
relativizzava nel medesimo senso il requisito della novitd in ma-
teria di modelli ornamentali, sostenendo che I'indagine doves-
se svolgersi con esclusivo riferimento allo specifico settore
merceologico intferessato e a quelli vicini e, comunque, in ter-
mini assai meno rigorosi che per I'invenzione industriale's,
Talvolta, quindi, il requisito in esame veniva valutato in

termini meno rigidi che sembravano accontentarsi di una “no-
vitd attenuata”, ammettendo la protezione delle forme «che
riprendono linee e motivi gia utilizzati in settori merceologica-

mente diversin'®®; o «che realizzano la combinazione armonica

secondo cui la novitd veniva valutata in termini solo “apparentemente™ meno rigidi.

187 Si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 1ll ed, cit., p. 482.

188 Sj & ritenuto comungue che questa conclusione avesse una base testuale nel combinato di-
sposto degli artt. 5 1. mod. e dell’art. 4 del regolamento di esecuzione, dai quali si ricaverebbe
«che I'esclusiva accordata dai brevetti per disegni e modelli ornamentali iguarda soltanto i pro-
doftti indicati nella domanda e che non osta alla brevettabilitd di un certo prodotto I'esistenza di
anterioritd relative a prodotti di genere diverson Cosi 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 diversitd
dai precedenti in quanto «una novitd assoluta non appare giustificabile per forme estetiche che
non recano in sé una forte impronta di individualitan: si vedano Cass. 4 agosto 1965, n. 1869 in Dir.
aut., 1966, p. 113, Trib. Milano 14 settembre 1981 in Foro Pad., 1981, 1, 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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di soluzioni gid note nel settoren’; ovvero «che consistono nel-
la rielaborazione originale di temi classici del passato»’. La
novitd, per altri ancora, doveva essere considerata relativa in
rapporto al setftore merceologico e assoluta softo il profilo ge-
ografico-territoriale2

La Direttiva sembrerebbe ora escludere |I'idea che la no-
vitd debba intendersi come assoluta, sia sotto il profilo merce-
ologico, sia sotto quello territoriale’s, in particolare per questo
secondo aspetto sulla base del rilievo che, se fosse stata ac-
colta una nozione di novitd assoluta, le imprese avrebbero
corso il continuo rischio di vedersi opporre, con efficacia inva-
lidante, disegni divulgati o registrati in qualche remoto paese,
ovvero diffusi in un recente passato, ma di cui il mercato ha

ormai completamente perduto il ricordo; essa inoltre, 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 §j veda in dottrina MAGELLI, L'estetica nel diritto della proprietd intellettuale, cit., p. 81; in giuri-
sprudenza, in materia di novitd 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 é stata esclusa la presenza della novitd 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 proteggibilitd secondo il nuovo regime, cit. p. 68, per cui «nella nuova normativa é
presente una disciplina piu soft, che esclude Ia novita assolutay; per MONDINI, La direttiva comu-
nitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 967: «La Direftiva accoglie una nozio-
ne di novita solo apparentemente assoluta, ma in realta relativizza il requisito, escludendo dal
novero delle anteriorita rilevanti tutte quelle sconosciute, o presumibili tali, dagli esperti che
all'interno della Comunitda operano nel settore dei prodotti cui il disegno verrebbe associaton.

A fondamento di questa scelta sembrano esservi le ragioni gid indicate supra.
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pure & stato rilevato, ha cercato di ridurre eventuali inconve-
nienti «infroducendo un gradiente minimo di differenziazione
necessario per affermare la novitd di un disegno o modello: so-
lo anticipazioni identiche o quasi identiche distruggono la no-
vitan1o4,

Dunque, |la Direttiva all’art. 4 (e I'art. 5 bis infrodotto nel-
la legge modelli dal d. Igs. n. 95/2001, cosi come il corrispon-
dente art. 32 CPI) fornisce la nozione di novitd sancendo che
un disegno o modello € nuovo, se anteriormente alla data di
presentazione della domanda di registrazione, ovvero alla da-
ta di prioritd, non sono stati divulgati modelli o disegni ad esso
identici. Per novitd si intfende pertanto I'assenza di divulgazio-
ne del disegno o modello, divulgazione che viene delineata in
termini di accessibilita al pubblico!?.

La nozione di divulgazione' & data dall’art. 34 CPI, gid
art. 5-quater della legge modelli, introdotto con il d. Igs. n
95/2001, che riproduce I'art. 6 della direttiva, ai sensi del qua-

le un «disegno o modello si considera divulgato se e stato

194 Cosi SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modelloy 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 68.

196 MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 967,
critica I'utilizzo di questo termine «perché sembra alludere non all'insieme dei fatti distruttivi della
novitd, ma alla sola divulgazione del disegno o modello ad opera del suo creatore in data ante-
riore al depositon.
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pubblicato a seguito di registrazione o alfrimenti, ovvero espo-
sto, usato in commercio o in altro modo reso pubblico». In ba-
se alla stessa norma, inoltre, non tutti i disegni e modelli, co-
munque e ovunque divulgati, hanno carattere distruttivo della
novitd, ma solo quelli che, all’'epoca della presentazione della
domanda (ovvero della prioritd) potevano «ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati del setftore inte-
ressato, operanti nella comunitd, nel corso della normale atti-
vitd commercialen'”’. Affinché le anterioritd cosi circoscritte
assumano concreta portata invalidante, si € detto, devono, ai
sensi della norma in esame, essere state divulgate, ossia rese
pubbliche. Secondo la Direttiva, questo pud avvenire anzitutto
a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione
da parte del competente ufficio che, iscrivendo I'oggetto del
deposito nel relativo registro, consente a chiunque di prender-
ne conoscenza. L'ordinamento italiano pur prevedendo come
regola generale I'immediata pubblicazione della domanda,
concede al titolare la facoltda di mantenere il deposito in re-

gime di segreto per un certo periodo di tempo'?s.

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-
fi.

198 'art. 10, comma 1, |. mod. stabilisce che la domanda di brevetto sia posta a disposizione del
pubblico immediatamente dopo il deposito. Il ichiedente ha pero la facolta di escludere la ac-
cessibilitd per un periodo non superiore a dodici mesi.
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Per quel che riguarda i fatti tipicamente idonei a rendere
pubblica I"anterioritd, si devono prendere in considerazione la
presentazione del disegno o modello in una fiera, la sua pub-
blicazione in un catalogo, la sua offerta pubblica a potenziali
produttori o pivu semplicemente la messa in vendita sul merca-
to del prodotto incorporante il disegno o modello. Ulteriori
modi possibili di divulgazione, sono, poi, I'insegnamento del di-
segno o modello in questione in una scuola professionale, op-
pure la sua presentazione in uno spettacolo televisivo. E infine
ovviamente da considerare come divulgato al pubblico un di-
segno o modello di dominio pubblico'.

Per quanto concerne la presenza di anterioritd, non di-
struttive della novitd stessa, la nuova disciplina individua una
serie di casi® sy cui occorre soffermarsi.

Innanzitutto, si veda ancora il comma 1 dell’art. 34 CPI,
gia art. 5-quater della legge modelli. Il legislatore esclude dal
novero delle anterioritd invalidanti «gli eventi che non possono
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati

del settore interessato operanti nella Comunitd nel corso della

199 Si pensi, ad esempio, a forme di prodotti divenute banali o tradizionali; a reperti archeologici;
ad opere d'arte pura o applicata non piU 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 modelloy 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 proteggibilita secon-
do il nuovo regime, cit. p. 68.
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normale attivitd commercialen. Questa norma non € lontana
dall’assetto anteriore, anche se comporta alcune difficoltd in-
terpretative. Essa si applica, probabilmente, quando un dise-
gno o un modello, creato da un designer operante all'interno
dell’Unione Europea, ha dei precedenti solo in ambiti territoria-
li assolutamente lontani o comunque in mercati distanti da
quello del prodotto o dei prodotti a cui il disegno o modello
verra associato??,

D'altra parte, perdo, si € osservato che in presenza di
un'anticipazione piena e precisa in un'altra parte del mondo
sara probabilmente difficile dire che gli ambienti specializzati
del settore interessato non ne fossero a conoscenza. Soprattut-
to se si considera il riferimento alle conoscenze, reali o presun-
te, «degli ambienti specializzati operanti nella comunita nel
settore pertinente», conoscenze che si estendono potftenzial-
mente, per effetto dell’internazionalizzazione dei mercati e dei
moderni mezzi di comunicazione, all’'intero territorio mondiale.

Dovranno considerarsi anteriorita invalidanti, a titolo esempli-

201 Per I'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 proteggibilitd secondo il nuovo regime, cit., p. 70 che osserva
come in materia di invenzioni viga il principio assolutamente opposto: qualungue anterioritd rea-
lizzata in qualungue parte del mondo, purché accessibile al pubblico, & distruttiva della novitd.
La spiegazione viene ravvisata nel fatto che il mondo dell’estetica € molto piu 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 piu consistenti ed hanno
un'efficacia maggiore di quanto non accada sul fronte dell’estetica; qui le novitd si muovono in
maniera complessivamente forse meno completa e meno rapida.
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ficativo, quelle divulgate nel corso di fiere ed esposizioni di
una certa importanza svoltesi in paesi extracomunitari, quelle
pubblicate su riviste specializzate straniere distribuite anche
nell’Unione, ovvero diffuse mediante trasmissione televisive o
attraverso internet. Sulla base di questa interpretazione della
norma, si dovrebbe allora ritenere che, quando si utilizzino mo-
tivi di altri mondi e/o di altri tempi, la novitd sussiste purché vi
sia un minimo di adattamento o di modificazione?2,
Analizzando, ora, il secondo comma dello stesso articolo,
sembra venga qui codificata una regola che probabilmente
vigeva anche prima?3, in quanto ricavabile dalla disciplina
delle invenzioni®4 L'art. 34, comma 2 CPI, gia art. 5 quater,
comma 2, I. mod., sancisce che «il disegno o modello non si
considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di esse-
re stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito

di riservatezzay.

202 A questa conclusione giunge DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuo-
vi “disegni e modelli": i requisiti di proteggibilitd secondo il nuovo regime, cit., p. 70 che tuttavia
ritiene che “un minimo di adattamento o di modificazione” fosse gid 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 |n giurisprudenza questa norma € stata applicata in rifeimento ad un modello d'utilita dalla
Pret. Milano, ord. 23 luglio 1988, in Giur. ann. dir. ind., 1988, 709 e ss.

204 Cosi 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 68. La disciplina delle invenzioni & applicabile
anche ai modelli, in virtu del richiamo dell’art. 11. mod., lasciato invariato dalla riforma.
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A tale disposizione si attribuisce comunemente la finalita
di salvaguardare le attivita di progettazione e di sperimenta-
zione del designer, che normalmente si avvale della collabora-
zione di terzi, dipendenti o indipendenti. In effetti, se la divul-
gazione a costoro precludesse la successiva possibilita di regi-
strare il disegno o il modello, il creatore si troverebbe costretto
a lavorare in assoluta autonomia e isolamento05,

Un'ipotesi di non divulgazione assolutamente nuova, ad-
dirittura indicata come “l'innovazione piu significativa del
nuovo testo in tema di novita”2¢, ¢ poi quella prevista dal terzo
comma dell’art. 34 CPIl, gia 5-quater |I. mod., che sancisce il
principio per cui la divulgazione del disegno o modello ad o-
pera dell’autore, del suo avente causa, ovvero ad opera di
terzi, non preclude |la possibilitd della successiva valida regi-
strazione del disegno o modello, purché essa avvenga entro
dodici mesi dal momento di tale predivulgazione: in altre paro-
le, si prevede un “periodo di grazia” della durata di un anno
entro il quale la divulgazione ad opera dell’autore non ha ef-

fetti invalidanti.

205 §i vedano: MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli,
cit., p. 970 e VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Il ed, cit., pp. 340-341, in cui si
dice, che, in materia di invenzioni, la necessitd 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 novitd quando I'invenzione venga comunicata a terzi sotto vincolo di
segreto.

206 Cosi per DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i
requisiti di proteggibilitad 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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Questa norma non rappresenta in realtd una novitd asso-
luta, dato che una regola di questo fipo, ancorché diversa-
mente delimitata, ha sempre avuto un suo spazio nei sistemi
brevettuali, anche a livello convenzionale, almeno limitata-
mente alla c.d. esposizione in fiera, e cioe con limiti oggefttivi
che lo scorrere del tempo ha reso sempre meno giustificabili27,

Questa norma viene cosi incontro a forti esigenze di pro-
tezione a favore degli autori che “avvertitamente o inavverti-
tamente” diffondano immagini o notizie delle loro opere, dei
loro disegni, dei loro modelli, prima del deposito della doman-
da di registrazione, e consente al titolare del disegno o model-
lo di valutare le probabilitd di successo della nuova forma sul
mercato prima di procedere alla sua registrazione; come tale,
anch’essa assume una significativa valenza sistematica, sem-
pre nella prospettiva di una ftutela del valore che concreta-
mente la forma rappresenta sul mercato.

La norma permette di individuare, inoltre, una serie di

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 I'idea che la disciplina brevettuale
europea avrebbe tutto da guadagnare dall'intfroduzione di una regola del genere € 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, Il ediz., Charlottesville, 1997, p. 283 e ss. Si nofi,
inoltre, che I'AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietd Intellettuale) ha,
gid da qualche tempo, elaborato la proposta di introdurre un periodo di grazia di 12 mesi, si ve-
da a tal proposito: www.qdippi.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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fatti che non tolgono novita alla successiva registrazione: si
considerino non solo la predivulgazione propriamente detta,
ad opera del creatore o dell’avente diritto, ma anche la co-
municazione del disegno o modello da parte di terzi, se avve-
nuta sulla base di informazioni o atti del creatore o avente di-
ritto ed altresi la divulgazione provocata da un comportamen-
to doloso di terzi, come nel caso di furto, di spionaggio indu-
striale o di violazione di segrefo da parte di un dipendente.
Sembra pertanto che si possa sostenere che qualsiasi divulga-
zione del disegno o del modello che possa in qualche modo,
direttamente o indirettamente, essere collegata al creatore o
all’avente diritto, sia inidonea a togliere novita alla forma re-
gistrata entro I'anno successivo.

Un'ulteriore ipotesi, nuova, € quella, del quarto comma,
in cui I'accessibilitd del modello al pubblico € stata realizzata,
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della do-
manda, aftraverso un abuso nei confronti dell’autore del dise-
gno o modello o del suo avente causa. E un'ipotesi che ricalca
molto da vicino I'abuso evidente dell’art. 47 CPl: anche |la no-
vita dell’invenzione viene infatti “salvata”™ quando la predivul-
gazione € avvenuta per un abuso evidente ai danni

dell’inventore, ma in questo caso il termine e di sei mesi. Si e
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osservato che ftuttavia questa disciplina potrebbe rivelarsi in
concreto poco importante?s,

Infine, ancora in materia di novitd, si noti che il giudizio
di novita € un giudizio di sostanziale identitd o non identitda del
modello con ciascuna delle anterioritd preesistentizo?,

In riferimento a questo giudizio di identita il legislatore
precisa, all’art. 32 CPI, gia art. 5-bis |I. mod., che I'identitd tra
il modello della cui valida registrazione ci si interroga e un
modello anteriore non € esclusa dalla presenza di “dettagli irri-
levanti”. Pud sembrare una precisazione scontata: tuttavia
questa indicazione specifica del legislatore € da considerarsi
opportuna. Si € presentato, infatti, un problema analogo in
materia di marchi per cui si ha sempre contraffazione in pre-
senza di marchi identici per prodotti identici, senza che si esi-
ga la presenza di un rischio di confusione. E da quando questa
norma & stata inserita il problema se I'identitd sia solo totale
ed assoluta o compatibile con la presenza di dettagli (diversi

ma) irrilevanti, € problema ripetutamente riemerso, probabil-

208 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti
di proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 69. L'autore nota che la differenza, forse pivu ap-
pariscente, tfra questa norma e quella in materia diinvenzioni, sta nella mancanza dell’aggettivo
“evidente” parlando di “abuso”, il che sembra comungue poco significativo, visto che «non si &
mai capito quale fosse il senso esatto di questo aggettivon.

209 Le anterioritd devono essere poste a confronto con il nuovo disegno o modello isolatamente
ciascuna dall'altra, senza che le si combini in un Mmosaico 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 originalitd. Si veda DI CATALDO, Dai vecchi “dise-
gni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilita secondo il nuo-
vo regime, cit. p. 72.
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mente senza ragione, perché, «l'unica idea ragionevole e che
I'identita sia compatibile con dettagli diversi ma irrilevantin?2io,
Resta da precisare quale sia la linea di demarcazione tra
i “dettagli irrilevanti” e i “dettagli rilevanti”. Nella proposta di
Direttiva si era detto che per poter affermare la novitd di una
forma sara sufficiente «una modificazione sensibile di una di-
mensione, o del colore, o di un'altra caratteristica formale, o
anche di un'applicazione senza modifiche su un prodotto di-
verso da quello che incorporava la forma precedenten?'l,
Quest'indicazione non & stata ripresa nel testo finale varato
dal legislatore comunitario, direi opportunamente: sembra in-
fatti logico rifarsi anche qui alla percezione del pubblico, nel
senso che saranno da ritenere irrilevanti le modifiche che non
solo non incidono sull'impressione generale, ma che il pubbli-
co non coglie neppure come tali, ossia che sfuggono o passa-

no inosservate alla percezione del consumatore informato.

210 A questa considerazione giunge DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai
nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. pp. 72-73.

211 La ripresa di caratteristiche formali, anche senza alcuna variazione, pud 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
possibilitd da SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modelloy 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

Il secondo requisito di validita della registrazione, previ-
sto oggi dall’art. 33 CPI, e stato infrodotto nell’ordinamento i-
taliano dall'art. 5-ter del d. Igs. n. 95/2001, Esso e definito con
I"'espressione “carattere individuale”?22 e sussiste in un disegno
o) modello «se I"'impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore» da qualsiasi disegno o modello
anteriore?’s,

In sede di stesura del Libro Verde e della Direttiva, il legi-
slatore, conscio della necessita di sottoporre il disegno o il
modello nuovo ad una “seconda prova” ai fini della sua tutelaq,
ha cioe ritenuto di dovere identificare questo ulteriore elemen-
to nella capacita del disegno o modello di differenziarsi agli
occhi del consumatore, in modo sufficientemente qualificato,
da ogni altro disegno e modello noto. In questo modo, |la nor-
ma mira ad escludere dall’accesso alla protezione tutti i dise-
gni e modelli che, pur differenziandosi rispetto ai disegni e aqi

modelli gia noti, suscitino comunque, nel consumatore infor-

212 Cfr. supra a proposito dell’elaborazione, in sede comunitaria, di questo requisito.

213 §i 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
prioritd, prima della data di quest’ultiman.
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mato, per le somiglianze con questi, una sensazione di deja
VUQM.

E sin d'ora evidente il radicale mutamento rispetto alla
nozione previgente nell’ordinamento italiano che individuava
nell’espressione “speciale ornamento” il criterio per la proteg-
gibilita del modello ornamentale?’s. Dal dettato legislativo risul-
ta la totale indifferenza di una caratterizzazione delle forme
considerate in termini di ornamentalita, dato che il “carattere
individuale”, pur senza escludere quell’'elemento, non lo evoca
minimamente?'é,

Non €& mutata, invece, la difficoltd interpretativa
nell'intendere |la formulazione della norma, allora come oggi.

Innanzitutto la norma fa espresso riferimento
all’*impressione generale”, «non esigendo né consenfendo
un'analisi di dettaglio». Il dato testuale propone quindi un cri-

terio le cui conseguenze interpretative non sono facili da pre-

figurare e, cosi taluno all’indomani dell’entrata in vigore della

214 Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
972.

215 || 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit., p. 73, che osserva, peraltro, che la presen-
za del criterio dello “speciale ornamento” € rimasta inavvertita almeno fino alla fine degli anni
Settanta. La giurisprudenza, in buona parte delle sentenze dell’epoca, tendeva a ritenere che
I'unico requisito di brevettabilitd fosse la novitd.

216 |n dofttrina si &€ osservato che questo requisito altro non sia che un carattere distintivo, riferito,
pero, all' utilizzatore informato e non al consumatore medio, come avviene in generale in materia
di confondibilitd e di segni distintivi, cosi in VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 1V
ed, cit., p. 59.
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nuova disciplina ha immaginato che |'impressione generale a-
vrebbe portato probabilmente in certi casi ad un ampliomento
dell’area di registrazione ed in alfri ad una restrizione?’, Gia
da quanto sin qui riferito, la norma mostra la sua potenziale
ambiguita, essendo il frutto di un compromesso fra chi deside-
rava mantenere alta la soglia di tutelabilitad e chi per contro
voleva abbassarla?'d,

Alcuni autori partendo dall'interpretazione “del canone

dell'utilizzatore informato” sono giunti a ritenere vi sia un "in-
nalzamento della protezione”, quando si consideri che questo
soggetto sia capace di formarsi un'impressione generale diver-
sa soltanto quando il disegno o modello possiede una configu-
razione particolarmente innovativa rispetto agli orientamenti
stilistici precedenti. E in dottrina, chi ha espresso una motivata
preferenza per questa impostazione ha rilevato come solo ri-
chiedendo un certo gradiente di originalita estetica si potreb-

be coordinare la nuova normativa, che conferirebbe un mo-

nopolio limitato nel tempo, con il divieto di imitazione servile

217 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti
di proteggibilita secondo il nuovo regime, cit., p. 74.

218 Sull'ambiguitd 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.
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confusoria, posta invece a protezione della forma del prodotto
senza limiti di tempo?2”,

E perd evidente come questa soluzione rappresenti una
forzatura, che contraddice tutta I'impostazione sistematica
data dal legislatore comunitario, perché accantona proprio le
esigenza di tutela dei valori di mercato della forma che stanno
alla base della nuova disciplina (e oggi rappresentano, in ge-
nerale, uno degli assi portanti del Codice). L'unica soluzione
compatibile con questa impostazione pare dunque quella che,
all’'opposto, ha ravvisato nel nuovo criterio una soglia di ac-
cesso alla tutela non particolarmente severa?®, sostenendo
questa conclusione con una serie di argomentazioni: innanzi-
tutto per la scelta dell'utilizzatore informato come parametro
di riferimento; per le intenzioni del legislatore comunitario, e-
spresse nei lavori preparatori e nella lettera della norma, cosi

come formulata nel testo finale??!; per |la previsione secondo

219 In questo senso, FLORIDIA, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in AA.VV., Diritto
industriale. Proprietd intellettuale e concorrenza, cit., pp. 280-281. Per RICOLF, La nuova disciplina
dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza, cit., p. 1663, si tratta di opinione degna di no-
ta, sia perI'indubbio rilievo delle ragioni addotte a suo favore si perché chil’ha formulata ha par-
tecipato ai lavor della Commissione che ha redatto I'articolato del d. Igs. n. 95/2001.

220 |n dottrina si vedano: MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e
modelli, cit., p. 974 e ss.; GALLI, L'atfuazione 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 I'impressione generale suscitata
dai disegni in conflitto dovesse differire “in modo significativo”, nel testo finale quest’ultimo inciso
e stato tuttavia eliminato, con I'espressa finalita di abbassare il gradiente di diversitd necessario
per la valida registrazione. Si nofi, tuttavia che nel tredicesimo considerando € rimasto, nonostan-
te le richieste di espunzione avanzate dal Consiglio, il riferimento alla necessitd che
I'accertamento del carattere individuale del disegno o modello sia fondato su una “chiara™ dif-
ferenza tra I'impressione generale dei disegni o modelli in conflitto. Questo apparente contrasto,
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cui nel valutare la sussistenza di questo requisito si deve tener
conto del «margine di liberta di cui I'attore beneficia nel rea-
lizzare il disegno o modello»?22, previsione quest’'ultima che ac-
centua «l'allargamento verso il basso delle forme tutelabili
come modellon??s; e appunto per la maggiore coerenza di tale
soluzione con "le opzioni di vertice” del legislatore comunita-
rio, che pare aver voluto adottare un approccio cosiddetto di
mercato?,

Un particolare approfondimento, proprio nella prospetti-
va del raggiungimento di un equilibrio di mercato basato sulla
considerazione del valore concretamente percepito delle for-

me, merita proprio la previsione che codifica la dotftrina della

in cui si rispecchiano una volta di piu i conflitti tra opposti interessi che hanno caratterizzato
I'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 severitd del requisito,
e stato eliminato dal testo definitivo I'inciso, contenuto nella prima proposta, secondo cui «ai fini
dell’accertamento dell'individualita agli elementi comuni va attribuita in linea di principio mag-
giore rilevanza che alle differenzey. Cfr. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuri-
dica di disegni e modelli, cit., p. 975.

222 Cfr. art. 5-ter, comma 2, I. mod.

223 |n questo senso: GALLI, L'aftuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e
modelli, in Nuove leggi civ. comm., 2001, pp. 889-890 che precisa che la «conseguenza necesso-
ria di questo allargamento consiste nella possibilita di registrazione di forme sia come modelli, sia
come marchiy. Siimanda al capitolo 1V; DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali”
ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilita 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. Proprieta intellet-
tuale e concorrenza, cit., pp. 280-281.

224 Sj imanda 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 originalita elevati come quelli tipici delle protezioni brevettuali,
per ricollegare la tutela piu che alla manifestazione della creativitd dell’autore alla percezione
del pubblico ovvero all’apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso
la comunita degli utilizzatoriy.
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cosiddetta crowded art??5 gia accolta dal sistema previgente,
in relazione all’accertamento della sussistenza dello speciale
ornamento, secondo cui nei setftori in cui convivono numerosi
prodotti dalle forme similari anche differenze modeste rispetto
alle forme preesistenti possono dare luogo ad un valido model-
lo226, Si €& infatti osservato che anche in questo caso
I'interpretazione di questa norma pivu sistematicamente corret-
ta impone di ritenere che essa intenda riferirsi sia alla libertd
tecnica, di cui I'autore puo fruire nel momento in cui propone
di diversificare una forma rispetto alle precedenti, sia alla "li-
bertd estetica”, considerando il fatto che “la pressione del gu-
sto” pud rendere difficile, in settori affollati, I'allontanamento
dalle forme preesistentiZ2Z, ancora una volta enfatizzando la
percezione del pubblico come elemento centrale
dell’equilibrio d'interessi perseguito dal legislatore. Né va di-
menticato che comunque il carattere individuale deve sussi-
stere, ossia che comunque |I'impressione prodotta dalla nuova

forma deve essere concretamente percepita come diversa da

225 Vedi supra §3.1.

226 Per |a giurisprudenza anteriore alla novella del 2001, fra le alire App. Milano, 6 ottobre 1995, in
Giur. ann. dir. ind., 1997, 123 e ss; Trib. Torino, 13 luglio 1995, ivi, 1995, 1136 e ss. € 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit., p. 76. L'autore prevede che solo una rifles-
sione attenta che accompagni e commenti I'attivitd dei giudici “potrd dirci meglio quali sono le
vie piu ragionevoli per proporre un'interpretazione accettabile”.
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quella generata da quelle precedenti, cosicché € sempre al
punto di vista dell'utilizzatore informato (e quindi del mercato)
che si deve fare riferimento nel valutare la sussistenza del re-
quisito di protezione.

PiuU che di un abbassamento della soglia di tutelabilita, si
dovrebbe dunque parlare di un adattamento di essa
all’'apprezzamento del mercato, che non riguarda solo
I'estetica e che dovrebbe consentire quindi, contrariamente a
quanto avveniva in precedenza, |'astratta registrabilitd anche
delle forme meramente gradevoli (e qui effettivamente si puo
parlare di abbassamento della soglia), ma soprattutto di quel-
le gratuite o arbitrarie e dunque prive del minimo pregio este-
tico2s, |n effetti, in coerenza con |'approccio economico-
concorrenziale della materia, anche forme volutamente brutte
o sconcertanti dovrebbero ritenersi tutelabili, perché, provo-
cando il consumatore, potrebbero godere di un certo successo
sul mercato?.

Conforme a tale orientamento, secondo cui la disciplina
infrodotta nel 2001 avrebbe abbassato la soglia di accesso al-
la protezione,eé anche la giurisprudenza di merito oggi maggio-

ritaria: si vedano, tra le altre, alcune pronunce del Tribunale di

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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Udine e di quello di Napoli secondo cui «la nuova disciplina ...
ha senz'altro ridotto, e non aumentato, il grado di originalita
richiesto per accedere alla speciale tutela che ora e assicura-
ta dalla registrazione del modelloy; del Tribunale di Venezia
secondo cui «La nuova normativa introduce una modalita di
accesso alla protezione non particolarmente severa, che si ri-
solve in un abbassamento della soglia di registrabilita delle
forme tutelabili come modello[...]»; e, con maggiore consape-
volezza della reale portata della riforma e del suo carattere
market oriented (ma anche dell’equilibrio d’'interessi fra esclu-
sive e concorrenza ad essa sottostante), del Tribunale di Mila-
no secondo cui «il requisito del ‘carattere individuale' previsto
dall'art. 33 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, appare meno pre-
ghante rispetto a quella vera e propria potenzialita di far e-
volvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (cosi do-
vendo interpretarsi il requisito dello ‘speciale ornamento’),
sicché I'ambito delle forme tutelabili risulta ampliato a tutte
quelle che presentano una originalita estetica che possa da
sola orientare le scelte d'acquisto del consumatore finale. Tut-
tavia la necessita di garantire comunque la concorrenza im-
pone all’interprete una rigorosa valutazione del limite di priva-

tiva attribuiton2o,

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 questo, per poter giungere a risultati non equivoci
e per evitare cosli di rimettere ogni valutazione
all’apprezzamento soggettivo del giudice, puo risultare in ta-
luni casi opportuno condurre materialmente il giudizio sul ca-
rattere individuale del disegno o modello anche tenendo con-
to di indagini demoscopiche, ovvero mediante regole di espe-
rienza giurisprudenziali del tutto analoghe a quelle di cui si
serve la giurisprudenza in tema di segni distintivi®l: anche se in
dottrina un simile criterio di giudizio e stato criticato in relazio-
ne all'inopportunitd di adottare requisiti di accesso alla priva-
tiva «significativamente imperniati sui criteri di confondibilita
tra prodottin e, dunque, «tipici della disciplina repressiva della

concorrenza sleale e di quella in tema di marchin22,

10 novembre 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietd industriale e intellettuale-
Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-ll, 145, p. 211; Trib. Bologna, 21 giugno 2010, inedita.

231 Cosi suggerisce MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni € mo-
delli, cit., p. 974. In tema di segni distintivi si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto indu-
striale, lll 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 pud suscitare. «in parti-
colare si dice che ai fini dell'accertamento della confondibilita si deve procedere all'esame
comparativo fra i marchi in conflitto non gid in via andalitica, 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 cosi dire “intuitiva” della valutazione, dovra accompagnarsene una di controllo, che non
potra prescindere da un esame piu andlitico delle somiglianze e delle diversitd, anche solo per
accertare quali elementi debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo. Su questa base
il giudizio finale di impressione avra piu solido fondamentoy.

232 Cfr. GHIDINI, Prospettive «protezionisten nel diritto industriale, in Riv. dir. ind.,1995, 1, p. 81. Per
quanto concerne la cumulabilitd con la disciplina dei segni distintivi, si imanda al capitolo V.
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3.3.3 - L'utilizzatore informato

Ai sensi dell’art. 33 CPIl il giudizio di differente impressione
generale va condotto sulla base dell’'impressione
dell'utilizzatore informato, figura che, quando e stata introdot-
ta con la direttiva del 1998, nonostante le indicazioni a livello
comunitario, risultava piuttosto imprecisa2®, Tuttavia la scelta,
quale parametro di riferimento, dell'utilizzatore del prodotto in
cui € incorporato il disegno o modello, appariva coerente con
il peculiare approccio alla materia della Direttiva: se infatti es-
sa intendeva, in ultima analisi, tutelare il “valore economico”
dell’aspetto esteriore del prodotto, diveniva inevitabile che la
sua meritevolezza dovesse essere valutata a livello di mercato,
come capacita di colpire gli occhi dell'utilizzatore e di susci-
tarne |'attenzione?#, Altrettanto coerente con il suddetto ap-
proccio € condurre un simile giudizio non mediante un esame
minuzioso ed analitico delle singole differenze ma sulla base

del "colpo d'occhio”, in ossequio a quello che ¢&, inevitabil-

233 Per SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modellon ed i requisiti per la sua tutela nelle
proposte di regolamentazione comunitaria, cit., pp. 144 e ss., solo una giurisprudenza copiosa
potrd precisarla cosi come & avvenuto, in materia di invenzioni, per la nozione altrettanto ideale
di “uomo del mestiere”. Essa sembra tuttavia realizzare un giusto equilibrio tra I'esigenza di tener
conto dell'impressione dell’utilizzatore del prodotto, nei confronti del quale il valore commerciale
della forma va misurato, e I'esigenza di una sufficiente informazione per apprezzare il valore in-
novativo di un design, che pud non risultare evidente di primo acchito.

234 Cosi 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, il comune approccio del consumatore all’aspetto del
prodotto.

L'identitd di questa persona, si diceva, potrd variare in
funzione del settore merceologico in questione; comunque do-
vrd necessariamente trattarsi di un utilizzatore del prodotto e
possedere, almeno in parte, I'informazione e |'esperienza di
design posseduta dall’esperto?5. In doftrina si € cosi ravvisato
l'utilizzatore informato ne «il destinatario del prodotto», che
«possiede una conoscenza media del settore merceologico del
prodotto in questionen?¢; e, anticipando |'orientamento, con-
divisibile, che oggi si sta consolidando in giurisprudenza, in co-
lui che fa parte di un pubblico «informato e ragionevolmente
avveduton, ma non certo di specialisti??,

Non si tratta dunque di un operatore professionale come
il designer dei prodotti cui inerisce il disegno o modello, né di
un consumatore medio: per utilizzatore informato si deve piut-
tosto intendere, come ha in effetti ritenuto la giurisprudenza,

un consumatore finale, interessato alla forma del prodotto per

285 La Commissione ha precisato che, relativamente al settore merceologico di riferimento,
“I'utilizzatore informato” potrd essere, in un caso, la massaia per prodotti venduti in supermarket,
o, in un dltro, I'operatore economico specializzato per prodotti sofisticati o ad alto contenuto
tecnologico. Si veda SCORDAMAGLIA, La nozione di «disegno e modelloy 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 GALL, 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. dlle pp. 339-340; e GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., p. 247.
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avere maturato esperienza al suo utilizzo?®, ovvero che abbia
continua esperienza nell'utilizzo del prodotto??, e con ancor
maggiore precisione un consumatore che abbia un'attenzione
superiore alla media e che «utilizza materialmente il prodotto
nel quale e applicato o incorporato il disegno o modello» e «il
cui grado di attenzione e notevolmente superiore alla media,
in quanto non entra occasionalmente in contatto con i prodot-
ti di un certo settore ma si tiene costantemente informato sulle
caratteristiche dei prodotti e sull’'evoluzione dei medesimin?4,
Nello stesso senso si € anche espressa la giurisprudenza
comunitaria, che ha a sua volta affermato che «l’aggeftivo
‘informato’ suggerisce ... che, senza essere un progettista o un
esperto tecnico, I'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli
esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado
di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o0 mo-

delli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i

238 Cosi 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 é stato ulteriormente confermato da una recentissima e ancora inedita pro-
nuncia del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2010.

240 Cosi 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
|'utilizzatore informato «non € il consumatore medio ... bensi, 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 prodottiy;

Trib. Bari, 1° dicembre 2004 (ord.), che ha chiarito che «utilizzatore informato di un modello ¢ il de-
stinatario del bene, cioé il consumatore finale che sia normalmente interessato alla forma dei
prodottiin questione, ovvero il consumatore sensibile all’estetica dei beni di consumon.
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prodotti in questione, da prova di un grado d'attenzione rela-

fivamente elevato quando li utilizzan?4'.

§ 3.4 - Le esclusioni dalla tutela

L'art. 36 CPl prevede |'esclusione dalla tutela di quei di-
segni e modelli che, pur presentando i requisiti necessari per la
registrazione, hanno caratteristiche particolari. Si tfratta di vere
e proprie eccezioni al sistema sin qui delineato, che riguarda-
no le forme con valenza esclusivamente funzionale e le cosid-
dette forme diinterconnessione.

La ratio di queste esclusioni va ricercata nel tentativo del
legislatore comunitario e nazionale di evitare in capo al titola-

re un monopolio di lunga durata su un'idea innovativa4,

3.4.1 - Le forme tecnicamente necessarie

L'art. 36,comma 1,CPl prevede che «non possono costitui-
re oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle ca-
ratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesson.
D'altra parte, I'art. 40 CPl consente la registrazione come di-

segno o modello, in presenza naturalmente dei requisiti di no-

241 Si veda in particolare Trib. CE, 22 giugno 2010, T- 153/08.

242 Cosi anche per GALLI-BOGNI, | ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunica-
zione ed innovazione, cit., 6 e ss.; cfr. anche GALLl, L’attuazione della Direttiva comunitaria sulla
protezione di disegni e modelli, cit., p. 894.
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vitd e carattere individuale, anche di forme brevettabili come
modello d’utilita.

Detto questo, I'interpretazione dell’art. 36 CPI (gida art. 7-
bis, comma 1 |. mod.), suggerita dalle indicazioni contenute
nel Libro Verde? non puo escludere la registrazione di tutte le
forme dotate di valore funzionale, ma il divieto opererd esclu-
sivamente quando I'aspetto tecnico potrd essere raggiunto so-
lo attraverso una determinata forma. Quando cioé |'aspetto
tecnico, espressione di un concetfo innovativo, puod stare solo
alla base di un'unica forma, questa potra essere protetta sol-
tanto come modello d'utilita: se cosi non fosse, infatti, si con-
seguirebbe una protezione di durata molto pivu lunga (di venti-
cinque anni) rispetto a quella prevista per la monopolizzazione
del concetto innovativo attraverso il brevetto come modello
d’utilita?# (di dieci anni). Si tratta dunque delle cosiddette
forme che siano al contempo utili ed inderogabili. In questo
senso, in giurisprudenza, si € ritenuto che la conformazione e-
steriore di un contenitore di un liquido destinato alla vaporiz-

zazione potesse essere validamente registrata in quanto «non

243 Cfr. Libro Verde, § 5.4.6.2, p. 62: «il disegno non puo essere protetto se I'aspetto tecnico puod
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 Cosl 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 readlizzazione della stessa
funzione il progettista non disponga di alcuno spazio creativo, o addirittura nel senso di escludere
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essenziale e necessaria alla funzione attribuita all’'oggetto o a
singole parti di esson4,

Viceversa, se lo stesso concetto innovativo pud esplicarsi
attraverso pivu forme (che siano nuove e dotate di carattere
individuale) sard consentito il cumulo di tutela ex art. 40 CPI,
senza peraltro che la protezione come disegno modello di una
di tali forme possa precludere la caduta in pubblico dominio
delle altre, alla scadenza della protezione come modello
d'utilita: e cid implicitamente presuppone che il carattere in-
dividuale della forma tutelabile (o delle forme tutelabili) non
dipenda - o non dipenda esclusivamente - dalle caratteristi-
che "utili”, non monopolizzabili come tali oltre la durata piu li-

mitata conseguibile con le privative brevettuali.

3.4.2 - Le forme di interconnessione

Il comma 2 dell’art. 36 CPIl esclude dalla tutela come di-
segni o modelli le caratteristiche esterne del prodotto «che
devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte

forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il

dalla protezione soltanto le caratteristiche formali che costituiscono I'unico modo per realizzare
una funzione tecnicam.

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 cioe, come si € detto, della norma corrispondente all'art. 36
C.P.l. 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
dllegati 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 rivendicatan dalla privativa e che
quindi era derogabile sul piano funzionale.
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disegno o modello € incorporato o al quale e applicato di es-
sere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto,
ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contat-
fo con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere |la
propria funzioney.

Il divieto riguarda le cosiddette “forme di inferconnessio-

ne"”, cioe le caratteristiche formali che consentono al prodotto
di essere connesso con un altro?* e non, quindi, le altre carat-
teristiche del prodotto2¥,

Si noti, poi, che |la portata di questa norma va oltre quel-
la del primo comma, in quanto, per essere tutelate, le forme
non devono essere dettate da ragioni tecniche, essendo suffi-
ciente come unico presupposto la destinazione delle forme ad
essere interconnesse.

La ratio della norma e quella «di evitare che la privativa

sulla forma di uno dei prodotti destinati ad interagire si tradu-

ca in monopolio anche su altri prodotti, limitando la concor-

246 Per citare alcuni esempi, si pensi alle dimensioni del tubo di un aspirapolvere, o al meccani-
smo adottato perl’agganciamento del tubo di scarico di un autoveicolo, cfr. MONDINI, La diret-
tiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni € modelli, cit., p. 979; SCORDAMAGLIA, La
nozione di «disegno e modelloy ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione
comunitaria, cit., p. 146.

247 || Comitato Economico e Sociale, nel parere del 22 febbraio 1995, si pronuncio espressamente
in questo senso:la portiera di una automobile € 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 protettey, cfr.
MONDIN!I, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 979.
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renza anche sul mercato di questi ultimin?8. | produttori, mono-
polizzando le forme e le dimensioni dell'interconnessione ed
escludendo cosi la compatibilita tra prodotti di marche diver-

se, creerebbero infatti ingiusti ostacoli alla concorrenza.

3.4.3 - L'eccezione dei sistemi modulari

L'art. 36, comma 2 CPl prevede perd anche che «possono
costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che pos-
siedono i requisiti della novita e del carattere individuale
quando hanno lo scopo di consentire I'unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modularey.

Viene introdotta qui una deroga al principio di libera ri-
producibilitd delle forme relative alle interconnessioni; in altre
parole si tratta di “un'eccezione all’'eccezione”?, con ritorno
alla regola generale della protezione anche di singole parti di
un prodotto.

In particolare, il quindicesimo considerando della diretti-
va prevede che «le connessioni meccaniche dei prodotti mo-
dulari possono costituire un elemento importante delle loro ca-
ratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo

commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla

248 Cosi GALLI, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p.
894.

249 Tra gli altri, si vedano GALLl, L’aftuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni
e modelli, cit., p. 895; GUGLIELMETTI G., Pezzi di icambio, interconnessioni e prodotti modulari nel-
la nuova disciplina dei disegni e modelli, cit., p. 28.
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tutelan. Innanzitutto, dunque, i prodotti modulari, oggetto di
questa norma, sono i «prodotti che sono destinati a combinarsi
e collegarsi fra loro reciprocamente per dare vita ad un pro-
dotto composto; si pensi ai giunti per ponteggi, alle serie di
mobili od oggetti d'uso componibili (poltrone o sedie fra loro
impilabili, scaffalature e contenitori modulari, bicchieri e piatti
impilabili) e ai giochi, come il Meccano ed il Legon?%,

Il delicato tema della tutela dei prodotti modulari veniva
in passato fradizionalmente affiancato a quello dei pezzi di ri-
cambio, sulla base della convinzione che le soluzioni adottate
in un caso si prestassero ad essere comuni anche all’altro, da-
ta I'identita delle due fattispecie?!. Ma questa conclusione e
stata respinta dalla Corte di Cassazione in una delle sentenze
rese nella vicenda giudiziaria della Lego opposta a terzi pro-
duttori di mattoncini compatibili?®?2, e da una parte della dottri-
na che ha specificato la differenza tra le fattispecie e I'ha de-
finita “tipologica”, nel senso che «mentre il pezzo di ricambio e
qualcosa di strutturalmente ed ontologicamente diverso dal
prodotto finito a cui accede, I'elemento del prodotto modula-

re costituisce esso stesso il prodotto. Dal punto di vista

250 Questa € la definizione data da FRASSI, Imitazione servile e sistemi modulari, in Riv. dir. ind.,
1998, 11, p. 261.

251 |n 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 §j tratta della famosa decisione della Cass., ? 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.



dell’organizzazione dei fattori di produzione, cio significa che
il terzo che fabbrica pezzi di ricambio normalmente non & nelle
condizioni di potere operare sul mercato del prodotto finito,
mentre chi produce elementi di un sistema modulare compati-
bili con il sistema altrui, sarebbe allo stesso modo in grado di
produrre un'autonoma serie con caratteristiche proprien2s,

La ratio della norma va quindi ravvisata sulla base di mo-
tivazioni di natura concorrenziale: prevale infatti I'esigenza di
evitare che i concorrenti si «procurino una comoda scorciatoia
per entrare in un mercato particolare in cui il carattere inno-
vativo dei disegni e dei modelli in questione € spesso costitui-
to, ancorché non sempre, dal disegno di elementi che consen-
tano interconnessioni indefinite con un determinato sisteman2%,
Inoltre, come e stato osservato anche in giurisprudenza,
I"'autonoma tutelabilitd dei componenti nei sistemi modulari
non conduce, contraricmente a quanto avviene in tema di
forme di interconnessione, alla creazione di situazioni di ingiu-
stificato monopolio, potendo evidentemente la funzione di re-
ciproca compatibilita tra i prodotti «essere realizzata dal con-

corrente in una analoga serie componibilen?®,

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 Cosi Cass., 9 marzo 1988 n. 2578, in Riv. dir. ind., 1998, p. 260 e ss.
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Si noti come I'esame delle varie fasi di formazione degli
atti comunitari riveli che un ruolo decisivo nell'imporre per il
disegno delle interconnessioni di prodotti modulari una solu-
zione diversa da quella adottata per le interconnessioni tout
court € da attribuirsi ad una efficace azione di lobbying eser-
citata proprio dalla Lego, tanto che si € parlato con riferimen-
to all’art. 7, comma 3 della Direttiva di una vera e propria
“clausola Lego”. Il principio espresso nella norma & apparso
peralfro pienamente condivisibile a una parte della dottrina?s,
secondo cui la soluzione comunitaria, a cui si avvicina quella
adottata dalla nostra Corte di Cassazione nel caso Lego, «co-
glie nella sostanza e con precisione, |'esigenza di tutela di
forme che non possono, a rigore, qualificarsi come del tutto
necessarie e interpreta restrittivamente |'esclusione dalla pro-
tezione dovuta al ricorrere di forme funzionali, in una prospet-
tiva pienamente compatibile con il punto di vista antitrust»2s,

Con riferimento ai sistemi modulari, si pone |la questione
della valida protezione delle forme che realizzano
I'interconnessione attraverso la loro registrazione come mar-
chio ovvero atfraverso le norme in materia di concorrenza sle-

ale. Tale problema risulta stringente quando |la protezione de-

25¢Tra 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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rivante dalla registrazione si sia temporalmente esaurita ovve-
ro non sia mai stata richiesta.

Sul tema si era pronunciata, con la sopra richiamata sen-
tenza del 1998, la Suprema Corte?8, che si era schierata in sen-
so favorevole alla tutela (sulla base del disposto dell’art. 2598
n. 3 c.c. e quindi della clausola generale che fa divieto al
concorrente del «vale(rsi) direttamente o indirettamente di
ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienday), rile-
vando come |'autonoma protezione dei componenti dei sistemi
modulari non conduca alla creazione di situazioni di ingiustifi-
cato monopolio, potendo la funzione della reciproca compa-
tibilita tra prodotti «essere realizzata dal concorrente in una
analoga serie componibiley e affermando alfresi che invece
«non si pud, salvo non sia inevitabile per ripetere la funzione,
pretendere di mettere in commercio prodotti compatibilin con
quelli del concorrente «perché cio, contrariamente alla logica
del divieto di concorrenza sleale, gli consentirebbe di avvan-
taggiarsi, oltre che della idea alla base del sistema modulare
altrui, anche di quanto, sfruttando quella idea, il concorrente

e riuscito a conseguire in termini di avviamenton.

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 dell’illiceitad dell’adozione del medesimo siste-
ma di connessione modulare da parte del concorrente - sulla
base delle norme in materia di concorrenza sleale e piu speci-
ficamente dell’art. 2598, n. 1 c.c., che vieta |I'imitazione con-
fusoria di forme dotate di capacitd distintiva, anziché dell’art.
2598, n. 3 c.c, richiamato dalla Suprema Corte - si era espres-
so anche il Tribunale di Torino??, affermando che “costituisce
atto di concorrenza sleale per imitazione servile di un sistema
modulare di mattoncini per giochi di costruzione |'adozione
del medesimo sistema di connessione meccanica, determinato
da elementi di identica misura, in quanto il consumatore puo
ritenere che quegli elementi facciano parte del gioco imitato,
in quanto combinabili con esse, provenendo dal medesimo
produttore”. Sul tema & tuttavia nuovamente intervenuta nel
2008 la Suprema Corte0, |a quale, con un netto mutamento di
orientamento rispetto alla pronuncia di dieci anni prima, ha
negato la protezione, affermando che "“In tema di concorrenza
sleale, la produzione di elementi modulari compatibili con
quelli gia in distribuzione da parte di impresa concorrente non
integra un comportamento idoneo a creare confusione sulla
loro provenienza, perché I'interconnettivita fra sistemi modula-

ri compatibili rappresenta un'utilitd che giustifica pienamente

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, I, 60 s.
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la concorrenziale e millimetrica riproduzione degli elementi di
connessione rientrando nella categoria delle forme funzionali
all’'uso del prodotto”. Con riferimento alla possibilitd per
I'imitatore di apportare ‘varianti’, la Suprema Corte ha affer-
mato che “anche una variante solo millimetrica degli elementi
modulari non risulterebbe innocua” essendo evidente che, se si
precludesse la compatibilita tra sistemi modulari di diversa

produzione "il produttore che abbia goduto in passato di un
diritto di esclusiva (sul sistema modulare; nel caso di specie si
trattava del mattoncino Lego, oggetto di brevetto: n.d.r.) pro-
crastinerebbe gli effetti nel mercato degli elementi modulari
integrativi”.

Infine, sulla possibilitad di registrare come marchi le forme
di inferconnessione (proprio con riferimento a soliti mattoncini
Lego) si € pronunciata recentissimamente la Corte di Giusti-
zia?!, ritenendo tale strada preclusa in forza dell'impedimento
alla registrazione (di cui all’art. 9 del Codice della Proprieta
Industriale e dell’art. 7, 1° comma lett. e del Regolamento n.

40/94 CE) che si pone per “la forma necessaria per conseguire

un risultato tecnico”.

261 Corte Giust. CE, 14 settembre 2010, C-48/09 Lego
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3.4.4 - Il problema dei pezzi di icambio e la clausola di riparazione

In materia di disegni e modelli, gia a partire dalle propo-
ste di regolamentazione comunitaria, ha preso il via un'accesa
polemica legata al problema setftoriale dei pezzi di ricambio
per autovetture?z,

| contrasti, derivanti dagli opposti interessi dell’industria
automobilistica e dei produttori indipendenti di ricambi, sono
stati tali da influire in modo determinante sull’iter di elabora-
zione dei progetti comunitari, provocando ritardi e difficolta
che ostacolarono I'approvazione della direttiva?s3,

Il legislatore comunitario, comunque, non trovando un
punto di equilibrio tra gli intferessi in gioco, non ha risolto, ma
rimandato la questione ad un intervento futuro4 E cosi |'art 14
della Direttiva, in via transitoria, ha dettato due regole diver-
se: da un lato prevedendo che fino all’adozione delle modifi-
che della dir. di cui all’art. 18, gli Stati membri mantengano in
vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti |'uso
del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per

la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinare

262 Questo problema ha dominato tanto le discussioni che hanno preceduto I'adozione delle
proposte da parte della Commissione quanto I'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 pezz di icambio, 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.

117



I"aspetto originario; dall’altro consentendo agli Stati membri di
infrodurre modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo
qualora |'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali
componenti.

Il problema spinoso della tutelabilitd dei pezzi di ricam-
bio, inerente alla possibilitad che la forma della parte che con-
corre a formare il prodotto complesso possa essere registrata,
una volta valutata in concreto la sussistenza dei requisiti di va-
liditd, ha comunque impegnato lungamente dottrina e giuri-
sprudenza anche nella vigenza della disciplina precedente.

Le argomentazioni delle tesi contrapposte possono essere
sintetizzate come segue.

In particolare in ambito di ricambi per autoveicoli, in ba-
se ad una tesi, favorevole ai produttori dei ricambi originali, si
sosteneva che non esistessero nel nostro ordinamento ostacoli
normativi alla brevettabilita in astratto come modelli ornamen-
tali dei componenti esterni di autoveicoli (i c.d. body panels),
trattandosi di prodotti industriali aventi un autonomo mercato
diverso da quello dei prodotti complessi®5, Secondo questa
impostazione, condivisa da una parte della giurisprudenza di

merito, la tutelabilitd delle parti staccate della carrozzeria do-

265 |n 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, ll, p. 176 e ss.;
SARTI, La tutela dell’estetica sul prodotto industriale, cit., p. 141 e ss.; ZORIZI, La tutelabilita della
forma dei pezzi di icambio, in Contratto e impresa, 1994, p. 14 e ss.
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veva quindi essere verificata in concreto mediante
I"'accertamento dei normali requisiti di validita ed in particola-
re dello “speciale ornamento™2¢,

| sostenitori della tesi opposta, favorevole alla posizione
dei produttori indipendenti dei pezzi di ricambio, contestavano
invece la stessa ammissibilitd astratta della tutela come mo-
delli ornamentali delle parti staccate dalla carrozzeria, sul pre-
supposto che queste, in quanto parti di un prodotto comples-
SO, non sarebbero suscettibili di un apprezzamento estetico di-
stinto e ulteriore rispetto a quello del prodotto cui accedo-
no%’. Si osservava, inoltre, che la brevettazione delle parti
staccate avrebbe avuto |'effetto di attribuire alla case auto-
mobilistiche un’ingiustificata posizione di monopolio impeden-
do lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei pezzi di ri-
cambio?s,

| contrasti cosi delineati non si risolsero neppure quando,

da un certo momento in poi, si affermo, nella giurisprudenza di

266 |n giurisprudenza, a favore della brevettabilitd come modelli ornamentali delle parti staccate
di autovettura si sono pronunciati, tra gli altri, Trib. Milano, 8 maggio 1995, in Riv. dir. ind., 1995, 11,
p. 395; App. Torino, 14 luglio 1994, in Riv. dir. ind., 1995, 1, p. 61; Trib. Milano, 10 marzo 1994, in Riv.
dir. ind., 1994, 11, p. 92; Trib. Torino, 19 giugno 1989, in Riv. dir. ind., 1989, 1, p. 337.

267 |In questo senso FLORIDIA - LAMANDINI, Privative industriali e artt. 30, 36 e 86 del Trattato: la
Corte di giustizia puo risolvere la vexata quaestio dei pezzi di icambio, in Contratto e impresa Eu-
ropa, 1998, p. 128 e ss.; VIGNALE, Sui pezzi di icambio come parte autonomamente brevettabile,
in Riv. dir. ind., 1998, I, p. 3; ROSSI, Brevettabilita quali modelli ornamentali di parti di carrozzeria e
discrezionalita 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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legittimita, un orientamento favorevole a quest'ultima fesi. Si
noti in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione del
1996, in cui si affermava che |'esistenza della funzione estetica
che costituisce il presupposto della tutela come modello or-
namentale «non puod essere riconosciuta in capo a quelle parti
dell'insieme, la cui forma & tale perché & forma dell'insieme,
ovvero & necessitata dal fatto di essere per |'appunto parte
dell'insiemen29,

Quest'orientamento era stato ribadito dalla Corte di Cas-
sazione in una decisione emanata immediatamente a ridosso
della modifica legislativa del 2001, secondo cui: «il valore e-
stetico di una parte € almeno in via di principio, elemento del
medesimo pregio che caratterizza un insieme rispondente ad
una unitaria progettazione industriale, nella quale una linea di
disegno industriale costituisce unica e coerente scelta di mer-
cato...non rispondendo... I'idea del componente ad una diver-
sa idea progettuale non si puo individuare in essa una qualita

ornamentale nel senso voluto dalla leggen?0.

269 Cass., 24 luglio 1996, n. 66444, in Riv. dir. ind., 1997, 1l, p. 3 e in Giur. ann. dir. ind., 1996, p. 71 e
ss., nella cui ampia nota si da conto dei termini del dibattito e dei diversi orientamenti emersi all
riguardo sia in giurisprudenza, sia in dottrina. Cfr. FRASSI, Nota di commento a Cass. 24 luglio 1996,
n. 6644, in Riv. dir. ind., 1997, 1, p. 819.

270 Cass., 3 gennaio 2001, n. 40, in Riv. dir. ind., 2001, Il, p. 225. In dottrina si & 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 diversitd letterale degli artt. 2 e 5
del vecchio testo della I. mod.; e della mancanza di industrialitd. Al iguardo 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 icambio, in Europa e diritto privato, 1998, p. 793.
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Tuttavia, a seguito dell’attuazione della Direttiva n.
98/71/CE?1, per individuare la disciplina applicabile ai pezzi di
ricambio, da una parte sembra ci si possa riferire a dati testua-
li precisi (si € parlato in proposito di “disciplina definitiva”#?);
dall’altra, perd, vi sono norme “transitorie” che hanno caratte-
re parzialmente derogatorio rispetto alle prime.

Alcune norme sostanziali, infatti, quali I'art. 31 e I'art. 35
CPl parrebbero fondare "“inequivocabilmente la possibilita di
proteggere attraverso la registrazione parti staccate di prodot-
ti complessi”?3, sempre che essi siano visibili nel corso della
normale utilizzazione e dotati degli ordinari requisiti, mentre
"art. 241 CPI (corrispondente all'art. 27 del d. Igs. 95/2001),
norma fransitoria, prevede la cosiddetta “clausola di ripara-
zione", disponendo che i diritti esclusivi sui componenti non
possono essere esercitati per vietare ai terzi la fabbricazione e
la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodot-

to complesso al fine di ripristinare |'aspetto originario.

271 Sono state sollevate perplessitd circa il modo con cui il d. Igs. 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. 8%6.

272 FRASSI, Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di ripa-
razione, in Riv. dir. ind., 2003, I, p. ?7; 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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Il carattere transitorio della clausola non deve perd in-
durre a svalutarne I'importanza, dato che tale norma transito-
ria sara molto probabilmente destinata a divenire definitiva?4,

Numerosi conftributi si sono cosi concentrati sull’analisi
della cosiddetta “clausola di riparazione”. Questa norma & sta-
ta infatti oggetto delle critiche piu disparate, che vanno dalla
constatazione di un sostanziale diniego di tutela in spregio ai
principi fondamentali del diritto industriale, alla protesta per
una protezione ritenuta infondata, in violazione dei diritti della
concorrenza e dei consumatori?®;, da alfri essa & stata invece
accolta favorevolmente.

In effetti, I'art. 241 CPl non prevede un'esclusione dalla
registrazione della parte del prodotto. Al conftrario, la norma
presuppone che il componente, in applicazione delle disposi-
zioni contenute nella disciplina definitiva, sia stato registrato e
che il titolare goda quindi dei diritti esclusivi attribuiti dalla

legge, e stabilisce soltanto che tali diritti in determinate circo-

274 Nel dicembre 2007 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione di
modifica della direttiva 98/71/CE che prevede che I'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 Sverzia 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. Cid comporta che in tali paesi, a differenza dell’ltalia e
dei restanti paesi dell’'lUnione Europea, componenti “non originali” non possano essere prodotte
e commercializzate in assoluto.

275 |In particolare BEIER, La tutela dei pezzi di icambio nelle proposte per un diritto europeo dei
disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 1994, |, p. 505, conclude per I'incompatibilitd della “clausola di
riparazione” con i principi del diritto industriale.
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stanze non possano essere esercitati. Questa norma derogato-
ria, di stretta interpretazione, intfroduce dunque «una forma di
utilizzazione libera o uso lecito del modello: ossia un'eccezione
ai diritti esclusivi, che copre tutte le forme di sfruttamento del
modello in funzione di ricambio e ai fini di riparazione per ripri-
stinare |'aspetto originario del prodotto complesso, incluse la
fabbricazione e la commercializzazione dei componenti in fun-
zione di tale uson?,

La giurisprudenza, nelle prime due decisioni in materia di
clausola diriparazione, si € posta il problema di determinare la
regola sostanziale che sta alla base della deroga. Infatti le
pronunce?’, riguardanti rispettivamente il caso di gusci desti-
nati a ricoprire telefoni cellulari e quello di cerchioni per auto-
vettura, dopo aver riconosciuto la natura derogatoria della
clausola, hanno individuato la diversita tipologica a cui corri-
sponde, sul piano normativo, la diversita di frattamento nella
differenziazione tra parti prodotte per la riparazione di un pro-
dotto complesso, la cui fabbricazione e commercializzazione e
libera perché devono necessariamente ricostruire 'unita for-

male originaria; e parti accessorie che sono fungibili o sostitui-

276 Questa impostazione € 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.

123



bili perché destinate ad apportare un contributo estetico au-
tonomo, che quindi pud anche essere diverso da quello della
parte che sostituiscono.

Si &€ obiettato, perd, in dottrina che a questa chiara di-
stinzione astratta fra ricambio ed accessorio non segue nella
prassi un'altrettanto chiara distinzione delle due tipologie. In
effetti, si pensi, ad esempio, al campo dell’autovettura: quasi
tutti gli accessori trovano un corrispondente nella dotazione di
base del modello?8; se ci si riferisce a tale distinzione e si con-
clude per la proteggibilita degli accessori, ma non dei ricambi,
si accetterebbe che il mercato dei fabbricanti di cerchi corri-
spondenti agli originali presenti un grado di liberalizzazione
maggiore di quello previsto per i produttori di cerchi accessori:
il che desterebbe «piv di una perplessita alla luce dell’identita
della problematica sostanziale nelle due ipotesin??,

Proprio nel caso dei cerchioni, infatti, & discutibile se nel-
la nozione di “ricambio” rientri solo la fornitura di un numero di
ruote sino a 3, ovvero se la clausola di riparazione possa ri-
guardare anche l'intero set. La questione €& obiettivamente
complessa, nel senso che, ove si accogliesse la tesi sopra so-

stenuta per cui I'aspetto “originario” del prodotto che il ri-

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 scelfi 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 & destinato a ripristinare € quello con cui il prodotto
viene acquistato (indipendentemente dal fatto che i cerchi
siano rimessi alla scelta da parte del cliente), allora dovrebbe
ritenersi che anche la fornitura di un intero seft di cerchioni di
foggia corrispondente a quelli originariamente montati
sull"auto rientri nella nozione di ricambio, rimanendo esclusi-
vamente preclusa la fornitura di un set completo ex novo, da
essere montato su un veicolo nuovo, oppure su un veicolo che
originariamente aveva cerchioni di tipo diverso. Del resto, i ri-
cambi sostituiscono in generale “in toto” il pezzo originale, co-
sicché si pofrebbe immaginare che cido possa avvenire anche
per le ruote, indipendentemente dal fatto che queste siano
quattro e non una sola. Se perd si pone mente alla ratio (ed
invero anche alla lettera) della norma di cui all’art. 241 del
Codice e alla corrispondente norma del Regolamento comuni-
tario, che individuano quale attivitad contro Ila quale i diritti di
esclusiva sul disegno e modello non possono essere fatti valere
quella de "“la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi
per la riparazione del prodotto”, risulta evidente come sia ap-
punto la finalita di riparazione |'elemento dirimente, e cioe
che il limite di liceita segnato dalla norma sia rappresentato
dalla fornitura di componenti destinati a sostituire esclusiva-
mente quelli originali guasti: fanto che al riguardo si potrebbe

addirittura osservare che la clausola di riparazione non si ap-
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plicherebbe a componenti destinati fisiologicamente a consu-
marsi nel corso della vita del prodotto complesso. In questa
prospettiva, non si potrebbe determinare a priori il numero di
pezzi che sarebbe legittimo fornire al cliente finale, dal mo-
mento che la legittimita della condotta dipende da quanti
siano, nel caso di specie, i pezzi effettivamente guasti (1, 2, 3
o addirittura 4).

Queste pronunce, comunque, hanno individuato corret-
tamente che il punto fondamentale per |'applicazione dell’art.
27 (oggi 241 CPI) riguarda I'interpretazione della condizione
«...della riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristi-
narne |'aspetto originarion?0, E cosi si € defto che si dovra in-
tendere tale concetto nel senso che, «laddove non vi e la ne-
cessita di un'identita assoluta del componente del prodotto
complesso alla parte originaria sostituita imposta dal fine di ri-
pristinare I'aspetto e la linea originari, li I'esclusiva data dalla
registrazione del disegno o modello della singola parte puo

trovare spazio di applicazionen?!,

280 GUGLIELMETTI, Pezzi di icambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei
disegni e modelli, cit., osserva che I'art. 27 non parla, del resto, di “pezzi di icambio”.

281 Cosi 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 - | diritti nascenti dalla registrazione

L'art. 41 CPI (corrispondente all'art. 8-bis, comma 1 e 2 |.
mod. e intfrodotto con il d. Igs. n. 95/2001, il cui testo & identi-
co all'art. 12 della Dir. n. 98/71/CE) concerne il contenuto del-
la protezione.

In particolare, il comma 1 individua i diritti economici na-
scenti dalla registrazione del disegno o modello nella esclusiva
utilizzazione del titolare e nel potere di vietare a terzi I'utilizzo
senza il suo consenso.

La norma in esame illustra, poi, al comma 2, il contenuto
del diritto di esclusiva e fornisce un'elencazione ampia seppur
a titolo esemplificativo di cio che il titolare puo vietare ai ter-
zi, ossia la fabbricazione, |'offerta, la commercializzazione,
I'importazione, I'esportazione e I'impiego dei prodotti in cui il
disegno o modello & incorporato o applicato, nonché la loro
detenzione a tali fini.

Tale elencazione, rispetto a quella contenuta in materia
di invenzioni, aggiungeva I"espresso riconoscimen-to
dell'illiceita dell’esportazione, dell'offerta in vendita e della

detenzione a fini commerciali. Ma si € osservato che la portata
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innovativa di queste aggiunte e piuttosto limitata, trattandosi
di ipotesi gia vagliate dalla giurisprudenza?s,

Per quanto riguarda, invece, la questione del mero fransi-
to sul territorio di beni incorporanti disegni o modelli registrati,
si osserva che nella norma non viene presa espressa posizio-
n6283.

In ordine all’ estensione della protezione, ai sensi dell’art.
41 CPI, poi, la tutela non deve essere limitata ai disegni e mo-
delli identici a quelli registrati, ma va estesa a «qualunque di-
segno o modello che non produca nell'utilizzatore informato
una impressione generale diversay.

L'intento del legislatore sembrava dunque essere quello
di delineare «i confini dello ius excludendi nascente dal dise-
gno o modello registrato in maniera speculare rispetto ai re-
quisiti che esso deve possedere per accedere alla tutela ed
alla sua efficacia invalidante rispetto ai disegni e modelli regi-

strati successivamenten?4 se cioé per conseguire la proftezione

282 g semplice offerta in vendita del prodotto e I'attivitd 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'illiceita della detenzione a fini commerciali e I'esportazione
del prodotto la cui fabbricazione non & 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
dottring, si veda invece FLORIDIA, L'attuazione dei Trips: i brevetti, inll dir. ind., 1995, p. 554.

283 Tale problema & stato comunque generalmente risolto nel senso della sua liceitd. Si veda in
proposito MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
986; SENA, | diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali, cit., p. 395.

284 Cosli per MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.,
p. 987. Peraltro anche per la giurisprudenza precedente il gradiente di originalitd richiesto per la
validitd 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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prevista dalla Direttiva il disegno o modello deve possedere un
gradiente di differenziazione tale da permettere all'utilizzatore
informato di avere una diversa impressione generale rispetto
ad ogni altro disegno o modello divulgato e se, una volta regi-
strato, tale modello possedera efficacia invalidante rispetto
ad ogni posteriore disegno o modello che desti la medesima
impressione generale, sembra del tutto coerente che i diritti di
esclusiva nascenti dalla privativa cosi riconosciuta si estenda-
no ad ogni successivo disegno o modello che non possieda, ri-
spetto ad esso, carattere individuale 25,

A queste regole si € rigorosamente attenuta anche la giu-
risprudenza: emblematica € ad esempio una pronuncia che ha
affermato che «Ai sensi dell’art. 41 CPI, |la registrazione del
modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e
di vietarne |'utilizzazione ai terzi senza il suo consenso.

La circostanza che tra i due modelli sussistano lievi differenze
non assume alcun rilievo. In particolare, la circostanza che tra
i due prodotti (mascara) sarebbe riscontrabile una differenza
di colore non assume alcuna importanza, posto che la registra-
zione del modello prescindeva dal colore, rilevando solo ai fini

della contraffazione la forma del contenitore.

1990, p. 177; Trib. Milano, 2 oftobre 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.
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Secondo il comma 3 dell’art. 41 CPI, |la tutela dettata dalla
Legge si estende anche al modello simile a quello registrato.
Del tutto irrilevante €& |la possibile non conoscenza
dell'esistenza della privativanz,

In tal modo anche gli insegnamenti dottrinali e
I"esperienza giurisprudenziale in materia di validitd possono es-
sere utilizzati per I'esame di validitd, e viceversa; ed ancora
una volta la scelta del legislatore appare nel senso di ricerca-
re un equilibrio di interessi tra la posizione del titolare e quella
dei suoi potenziali concorrenti, attribuendo rilievo decisivo
nell’individuazione del punto di equilibrio nel caso singolo alla
percezione del pubblico di riferimento (il “consumatore infor-
mato”), sempre nella prospettiva "market-oriented” che carat-
terizza questo intervento legislativo e che ha nel frattempo

permeato tutto il diritto della proprietd industriale.

3.5.1 - Gli altrui usi leciti

L'art 42, comma 1, CPI rubricato "“Le limitazioni del diritto
su disegno o modello” riproduce |'art. 8-bis, comma 3, |. mod
prevede ipotesi tassative di usi leciti dell’altrui disegno o mo-

dello.

286 Trib. Firenze, decr. 20 maggio 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietd industriale
e intellettuale - Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I, 33.11, 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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Si tratta degli atti compiuti in ambito privato e per fini
non commerciali (lett. a); degli atti compiuti a fini di sperimen-
tazione (lett. b); e degli atti di riproduzione necessari per le ci-
tazioni o per fini didattici (lett. c).

Le prime due eccezioni corrispondono a principi ampia-
mente consolidati in tema di brevetti per invenzione e da tem-
po applicate nell’ordinamento italiano, essendo ipotesi previ-
ste espressamente gia dall’art. 1, comma 3, |. inv.

In particolare, la prima costituisce la naturale conse-
guenza della limitazione del diritto di esclusiva agli altrui usi
comunque diretti ad un fine di lucro; la seconda ha invece la
finalitd di evitare che la privativa possa, in contrasto con le fi-
nalitd sottese al suo riconoscimento, impedire o ostacolare il
progresso tecnico-scientifico.

L'ultima eccezione prevista dalla norma, invece, rappre-
senta una novita.

Il legislatore, del resto, non poteva non considerare, da
un lato, la fortuna e il proliferare di riviste specializzate e di
scuole di design, dall'altro, le conseguenze dannose che la
mancanza di questa previsione avrebbe provocato sul merca-
to.

Si noti infine che la liceita di tali atfivitd € comunque

condizionata alla loro conformitd «ai principi della correttezza
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professionale®”y, al fatto che non pregiudichino |'utilizzazione
normale del disegno o modello e alla indicazione della fonte:
e aftraverso queste condizioni che il legislatore mira ad evitare
che gli usi leciti previsti possano dar vita a «zone franche stru-
mentalizzabili dai contraffattorin®s, E dalla previsione espressa
di questa eccezione si ricava a confrario che la riproduzione
di un prodotto coperto da modello in assenza dei presupposti
di liceita individuati dalla norma, costituisce violazione
dell’esclusiva del titolare del modello, al quale vengono quindi
riservate tutte le utilitad di mercato da esso derivanti, sempre
nella logica “market-oriented” e di tutela contro ogni forma di

appropriazione parassitaria.

§ 3.6 - Ambito di protezione e durata della tutela

In ordine ai limiti spaziali della tutela, che si estende na-
turalmente su ftutto il territorio nazionale, occorre precisare
che I'art. 42, comma 2, corrispondente all'art. 8-bis, comma 4,
. mod. sembrerebbe sancire una deroga al principio di territo-
rialita.

La norma, infatti, non ammette la facoltd di far valere lo

ius excludendi derivante dalla registrazione nei confronti degli

287 Nella direttiva n. 98/71/CE viene utilizzata invece la formula “corretta prassi commerciale”
pressoché corrispondente alla nostra.

288 Cosi in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
988.
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arredi e delle installazioni dei mezzi di trasporto aerei e navali
di altri paesi in transito sul territorio dello Stato, dei pezzi di ri-
cambio e degli accessori destinati alla riparazione di tali mez-
zi, nonché della riparazione medesima.

Tale esclusione frova un corrispondente in materia di bre-
vetti per invenzioni nell’art. 5-fter della convenzione di Unione
di Parigi, che sancisce analogo principio con riferimento ai
congegni brevettati incorporati in navi, aerei e mezzi di loco-
mozione terrestre di un paese unionista in transito in altro stato
dell’Unione, e la cui ratio consiste nell’evitare che i diritti di
privativa possano recare pregiudizio alla libera circolazione
dei mezzi di trasporto (e dunque alle persone)all’interno del
territorio comune??,

Si noti, inoltre, che il principio non e limitato ai disegni e
modelli incorporati in mezzi di trasporto comunitari, ma si e-
stende a qualsiasi nave o aeromobile immatricolata in paesi
terzi.

Per quanto riguarda la durata della tutela, [|'art.
37 (corrispondente all’art. 10 della Direttiva e all’art. 9, comma
2 della legge modelli?d) prevede che sia di cinque anni, a de-

correre dalla data di presentazione della domanda. Tale fter-

289 Cosi in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.,
pp. 990-991.

290 | 'art. 9, comma 1 concerne la durata dei modelli di utilitd, che € rimasta invariata. Il termine &
di dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
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mine e peraltro di volta in volta prorogabile per ulteriori perio-
di di cinque anni, sino a raggiungere un massimo di complessi-
vi venticinque anni?l,

La Commissione ha optato per questa durata, gid previ-
sta, fra I'altro, nel progetto preliminare contenuto nel Libro
Verde, contemperando principalmente due esigenze. Da una
parte vi era la tendenza, emersa negli Stati membri, di allunga-
re la durata della tutela dei disegni e modelli in ragione della
loro crescente importanza economica, dall’altra la posizione
netta di Stati, i cui sistemi giuridici prevedevano gid periodi di
tutela molto estesi??2, che non sarebbero mai scesi al di sotto
del termine ora previsto.

Dall’altra parte, la Direttiva ha comunque frazionato la
protezione complessiva in periodi di cinque anni, al termine di
ciascuno dei quali il titolare del disegno o modello, evidente-
mente sulla base di considerazioni di convenienza economica,
dovrda decidere se pagare i diritti di rinnovo o abbandonare la
privativa?s,

Infine si noti che nel nostro ordinamento un meccanismo

analogo a questo era gida presente, posto che la tassa di con-

291 La disciplina previgente in materia di modelli ornamentali limitava la futela ad un massimo di
quindici anni.

292 £ | caso della Francia, la cui durata della tutela, assicurata dal diritto d'autore, & di settanta
anni dalla morte del creatore.

293 Circa I'opportunita di non concedere da subito la tutela per I'intero periodo, cfr. MONDINI, La
direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 990.
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cessione per il brevetto per modello ornamentale poteva esse-

re pagata in rate quinquennali??,
§ 3.7 - llregime delle cause di nullita

La nullita di un disegno o modello € prevista per una serie
di ipotesi elencate nell’art. 43 CPlI, comma 1 (pressoché corri-
spondente all'art.8-sexies della legge modelli).

Innanzitutto la registrazione € da considerarsi nulla in di-
fetto dei requisiti di novitd e di carattere individuale, se il di-
segno o modello non era registrabile ai sensi degli artt. 31, 32,
33, 34, 35 e 36.

Altra ipotesi € quella della contrarieta all’ordine pubblico
e al buon costume?s,

La Direttiva n. 98/71/CE prevede espressamente all’art. 8
il requisito della non contrarietd all’ordine pubblico e al buon
costume e commina |'esclusione dalla protezione ai disegni e
modelli contrari.

Si tratta, come e stato osservato, dell'espressione di un
principio generale accolto da tutti gli ordinamenti nazionali

che, tuttavia, in tema di privative industriali, «e quasi sempre

294 Cosl in GALL, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit.,
p. 892, che precisa inoltre che per i disegni tessili, la possibilitd, prevista dall’art. 11, 1. n. 198/1996,
di rateizzazione annuale nel pagamento della tassa di concessione e di quella di proroga, & sta-
ta mantenuta anche nella legge riformata, ex art. 12, comma 2, I. mod.

295 E 'ipotesi prevista dall’ art. 43, comma 1, lett. b, CPI.
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destinato a rimanere privo di concrete applicazionin?é, Gli e-
sempi tradizionali riguardano comunque disegni o modelli di
contenuto osceno o sconveniente, ovvero riproducenti simboli
o emblemi riservati a pubbliche amministrazioni.

La legittimazione a far valere la nullita, in questo caso,
spetta a chiunque vi abbia interesse.

La successiva lett. c) dell’art. 43, comma 1, sancisce la
nullitd del disegno o modello registrato dal non avente dirit-
-|-0297.

Questa norma va letta congiuntamente alle norme sulla
rivendicazione, che consentono al vero autore di agire in giu-
dizio per ottenere I'accertamento del proprio diritto e gli con-
feriscono quindi il potere di ottenere il trasferimento a proprio
nome della registrazione o di sentirne dichiarare la nullita, che
in questo solo caso, a differenza che in materia di invenzioni, e
da considerarsi relativa?s,

Vi sono poi fre specifiche ipotesi di nullitad dovute alla
violazione di diritti anteriori.

La prima riguarda quella in cui il disegno o modello € in

296 Cosi in MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p.
976.

297 La registrazione & nulla “se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e I'autore
non si sia avvalso della facoltd accordategli dall’art. 118",

298 Cosi in GALLl, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli,
cit..p. 897; FLORIDIA in AA.VV., Diritto Industriale, Proprietd intellettuale e concorrenza, cit., p. 282-
283.
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conflitfo con un altro disegno o modello che & protetto nello
Stato da data anteriore a quella di registrazione o di priorita
del modello o disegno considerato, ma che non € ancora di-
vulgato a tale data ed € percio inidoneo a togliere al disegno
o modello posteriore il requisito della novitd, secondo la defi-
nizione che di questo requisito € data nella Direttiva e nel de-
creto?”.

La seconda e la terza, previste dalla leftera e)
dell’articolo in questione, riguardano rispettivamente il caso in
cui il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizza-
ta di un segno distintivo o, nell’altro caso, di un’'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

Nel commentare la direttiva si € evidenziata I'opportunitad
di tali precisazioni, considerato che I'eventualitd di ledere altri
diritti di esclusiva acquisiti da terzi in data anteriore e
tutt'altro che teorica, in virtu soprattutto delle peculiarita
dell’'oggetto del disegno o modello, che presenta punti di so-
vrapposizione con numerosi altri istituti di privativas®o,

Anche per queste ultime tre ipotesi considerate la Diretti-
va, all'art. 11, prevede che la legittimazione sia limitata ai ti-

tolari dei diritti anteriori violati, mentre |'art. 8-septies comma

299 Vedi art. 43, comma 1, lett. d), CPl, corrispondente all’ art. 8-sexies, lett. d) I. 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 I. mod., prevedeva piu in generale, anziché riferirsi espres-
samente ai casi appena considerati, che «la nullita della regi-
strazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti
anteriori puo essere promossa unicamente dal titolare di tali
diritti o dai suoi aventi causa». Cido aveva dato luogo a pro-
blemi interpretativi, dal momento che si era notato che tale
criticabile formulazione «sembrerebbe potersi riferire anche ad
ogni altro caso in cui il disegno o modello sia nullo perché pri-
vato di novita o di carattere individuale da un anteriore dise-
gno o modello altrui non ancora caduto in pubblico dominio»,
pur essendosi altresi rilevato che la norma non doveva essere
interpretata in questo senso, perché si sarebbe cosi venuti ad
offrire il destro per prolungare indebitamente la durata
dell’esclusiva su di una determinata forma, mediante registra-
zioni successive ad opera dello stesso soggetto®r,

Il problema & stato ora superato dall’art. 43, comma 2°
CPI, che fa correttamente riferimento ai soli casi di cui alle let-
tere d) e e) del 1° comma come casi di nullita relativa; cio no-

nostante talora la soluzione opposta continua ad affiorare in

301 Cosi in GALLI, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit.,
p. 898.
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dottrina®?, in chiaro contrasto con la lettera e con la ratio del-
la norma.

Infine, I'ultima ipotesi di nullitd, presa in considerazione
dalla lett. f), del comma 1 del'art. 43 CPl € quella in cui il di-
segno o modello costituisca «utilizzazione impropria di uno de-
gli elementi elencati nell’art. é-ter della Convenzione di Parigi
(ossia degli emblemi di Stato dei Paesi dell’Unione, dei loro se-
gni ufficiali di controllo e degli emblemi di organizzazioni in-
tergovernative) per la protezione della proprieta industriale,
ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contempla-
ti da detto articolo e che rivestono un particolare interesse
pubblico nello Staton.

In quest'ultimo caso la legittimazione a far valere la nulli-
ta spetta agli aventi diritto su questi segni, ex art. 8-septies |I.
mod.

Da ultimo, in tema di nullitd, I"art. 39CPIl riconosce espres-
samente la possibilitd che il titolare rinunci solo parzialmente
alla propria privativa. In tale ipotesi il disegno o modello puo
essere registrato o mantenuto in forma modificata «se |'Ufficio
ltaliano Brevetti e Marchi verifica che in tale forma il disegno o

modello conserva la sua I'identitay.

302 Sj veda FLORIDIA, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietd Industriale e concorrenza, Il ed., Torino,
2005, p. 272: “Tutte le cause di nullitd 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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In relazione a questa riserva finale sulla “identita”, sono
stati sollevati dubbi interpretativi.

L'interpretazione piv corretta, che consenta
I"'applicabilitd della norma e che € piu conforme alla ratio del-
la protezione, sembra essere quella di far «riferimento ad una
nozione di identita “sostanziale”, desumibile...dalla norma sul
carattere individualey»; in altre parole, il modello modificato
dovrebbe produrre la stessa “impressione generale” di quello

originario3s,

§ 3.8 - Il modello non registrato

Il regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comuni-
tari prevede, insieme al disegno e modello registrato, un dise-
gno e modello comunitario “di fatto”3%4, proteggibile cioe sen-
za alcuna formalita.

L'art. 1 del Regolamento stabilisce, infatti, che un dise-
gno o modello € protetto come «disegno o modello comunita-

rio non registrato» se € stato divulgato al pubblico: la data di

303 Cosi in GALLI, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit.,
p. 898. L'autore ha osservato che se I'identitd venisse intesa in modo conforme alla definizione
contenuta nell’art. 5-bis ai fini del giudizio di novitd, la norma ben difficiimente potrebbe trovare
applicazione.

304 Alcuni ordinamenti gid prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo
diritto su disegni e modelli non registrati; € il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il
Copyright, Design and Patents Act del 1988 ha infrodotto accanto al disegno o modello registra-
to (Registered Design) l'istituto del Design Right. Tale strumento, che copre esclusivamente i mo-
delli tridimensionali, &€ privo di formalitd costitutive, ma ha una durata piu limitata rispetto al dise-
gno registrato. Cfr. FELLNER, Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregis-

140



riferimento per la verifica della conformita dei requisiti - novita
e carattere individuale - e per la decorrenza della tutela e
appunto quella in cui il disegno o modello e stato divulgato al
pubblico per la prima volta3s,

Critiche vivaci sul riferimento alla data di divulgazione al
pubblico si fondano soprattutto sulla difficolta della prova.
Numerosi ambienti interessati hanno fatto presente che la dif-
ficoltd di provare questa data puo essere tale da rendere po-
co attraente l'istituto del disegno o modello comunitario non
registrato. A tal proposito si € perdo anche detto che se e certo
che un metodo incontrovertibile per stabilire una data sia
qguello di un deposito presso un ufficio di proprietda industriale
ai fini della registrazione, tuttavia esistono numerosi mezzi le-
gali di altra natura che permettono di ottenere un risultato
analogo?s,

Comunque, fermo restando che |'onere della 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 piu naturale” & stata oggetto di critiche. Se da un
lato si riconosce che, trattandosi di un diritto non subordinato a formalitd, la data dovrebbe esse-
re stabilita in relazione ad un fatto rilevante per la nascita del valore commerciale della forma;
dall'altro si & osservato che, «date esclusivamente riferite all’attivitd creativa del designer o
all’attivitd interna dell'impresa avrebbero lo svantaggio che farebbe difetto quell’elemento og-
gettivo diriscontro peculiare della data (prevista dal regolamento) che € I'acquisizione da parte
di terzi della conoscenza della forman. Per queste ed altre considerazioni si veda SCORDAMA-
GLIA, La nozione di «disegno e modelloy 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 possibilitd di organizzare dei sistemi di depositi volontari
presso associazioni di categoria accompagnate da misure di pubblicitd.
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solo della riconducibilita dell’oggetfto del diritto (la forma) al
titolare, ma anche della data in cui il diritto € sorto, appartie-
ne necessariamente al titolare del diritto.

Il disegno o modello non registrato conferisce soltanto il
diritto per il suo titolare di vietare la riproduzione non autoriz-
zata della forma3”,

Per quanto riguarda il problema della contraffazione del
modello non registrato si € osservato che solo I'imitazione tota-
le della creazione sarebbe perseguibiles, ma
qguest’'interpretazione non sembra tener conto né della lettere,
né della ratio della norma, che specifica che ad escludere
che ci si tfrovi di fronte ad una “copiatura” non & I'esistenza di
differenze tra il modello non registrato e il prodotto del preteso
imitatore, bensi il fatto che quest'ultimo sia il risultato di una
creazione indipendente ad opera di terzi, i quali potevano an-
che non essere a conoscenza del diritto sul modello di fatto.
Ed in questo senso si € in effetti espressa anche la giurispru-

denza, che ha ad esempio ritenuto che "Puo essere tutelato

307 Cfr. I'art. 19 del reg. n. /2002, rubricato “Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario”,
che prevede, al comma 2, che «ll disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferi-
sce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1(cioé I'utilizzo a terzi senza il suo con-
senso. Per utilizzo si intende la fabbricazione, I'offerta, la commercializzazione, I'importazione
I'esportazione o I'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello & incappato o cui & applica-
to, ovvero la detenzione disiffatto prodotto peri fini suddetti) soltanto se I'utilizzazione contestata
deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetton.

308 Cosi 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 modello non registrato un manufatto che presenti carat-
teristiche particolari ed individualizzanti agli occhi del cd. uti-
lizzatore informato. La ripresa di tali elementi costituisce viola-
zione del modello e altresi atto di concorrenza sleale. Infatti,
ai sensi dell’art. 19.2 del Reg. CE n. 6/2002, ai fini della prote-
zione non e richiesta I'assoluta identita tra modello imitato e
quello frutto dell’imitazione. La norma conferisce la tutela al
titolare del modello comunitario non registrato se
l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un modello
protetto e precisa che detta utilizzazione non & considerata
derivante da copiatura se risulta di creazione indipendente
realizzata da un autore del quale si pud ragionevolmente pen-
sare che non conoscesse il modello divulgato dal titolare3,
Infatti, proprio perché non ci sono condizioni di accesso
determinate dalla registrazione e dalla pubblicitad di questo
modello, il titolare dello stesso non puo beneficiare di una pre-
sunzione di conoscenza da parte dei terzi. Percio, per poter
perseguire le imitazioni totali e le copie dei modelli di fatto,
occorre che il titolare dimostri, se non la mala fede dei terzi
imitatori, quanto meno che essi non potevano ignorare il mo-
dello (il che, indubbiamente, € piu agevole quando la copia-

tura e integrale).

309 Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietd industriale e
intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I, 254, pp. 387-388.
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Per quanto concerne invece |la durata della protezione
del disegno e modello comunitario non registrato, I'art. 11 del
regolamento prevede che sia di tre anni decorrenti dalla data
in cui il disegno o modello e stato divulgato al pubblico per la
prima volta nella Comunitad.

L'istituto del modello non registrato avrebbe la finalita di
offrire alle imprese uno strumento di tutela disancorato da
qualsiasi formalitd costitutiva e di breve durata, da utilizzare
nei settori®® piv soggetti al continuo mutamento dei gusti dei
consumatori ed in cui dunque la vita economica dei prodotti e
estremamente breve. E evidente che in queste industrie una
tutela subordinata ai tempi ed ai costi della procedura di regi-
strazione, rischia di rivelarsi antieconomica e disincentivante
per le imprese in essi operantid!,

Tale finalitd appare chiara nei considerando 15, 16 e 17
del Regolamento.

Dopo la precisazione che il disegno o modello comunita-
rio dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti i settori econo-
mici della Comunitda (considerando 15), si puntualizzano, infat-
ti, le ragioni della scelta di istituire due forme di protezione, la

prima, consistente in una protezione di breve periodo 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 ai disegni e modelli non registrati, la seconda concessa
per un periodo pivu lungo ai disegni e modelli registrati.

In particolare al sedicesimo considerando si € evidenzia-
to il vantaggio che rappresenterebbe una protezione senza
formalitd per i settori industriali che realizzano un gran numero
di disegni o modelli di prodotti e che spesso non restano a
lungo sul mercato.

Non pare del resto che i vantaggi derivanti da tale istitu-
to per le imprese, specialmente per quelle operanti nei merca-
ti dai gusti pivu volubili, siano controbilanciati da effetti negati-
vi alfrettanto evidenti, in particolare sotto il profilo della cer-
tezza giuridica, posto che, come abbiamo visto, la protezione
poggia sulla notorietda della forma negli ambienti interessati.
La difficolta di provare |I'effettiva data di divulgazione al pub-
blico, in assenza di qualsiasi formalita costitutiva, lungi dal fa-
vorire l|'insorgere di contenziosi, sembra piuttosto imporre un
rigoroso accertamento dei requisiti di protezione, appunto in
termini di notorietda’®?2 E' dunque evidente |I'importanza siste-
matica di questa protezione, che ancora una volta tende a

proteggere ogni creazione che il mercato riconosca come ta-

312 Per uno spunto in tal senso in giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 17 novembre 2006, in Le Sezioni
Specializzate italiane della proprietd industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006,
vol. IHl, 240, pp. 357-358: “Il disegno o modello non registrato o di fatto & tutelato in quanto sia
nuovo, abbia carattere individuale e sia stato divulgato. Deve essere considerata come divulgao-
zione al pubblico I'esposizione in fiera del prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato”.
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le: non si tratta dunque qui di un’'indiscriminata moltiplicazione
delle privative, in contfrasto con l'interesse pubblico?’s, inteso
come principio di libertd di concorrenza e arricchimento del
patrimonio culturale, come pure una parte della dotftrina ha
sostenuto, ma al contrario di un opportuno adeguamento del
mondo del diritto al “mondo della vita”. Del resto, come pure
si € notato, I'istituzione del modello comunitario non registrato
porta a compimento il meccanismo dell’anno di grazia gid in-
trodotto dalla Direttiva, al quale appare coerente ed anzi in

certa misura strumentale.

§ 3.9 - Il rapporto tra modelli d'utilita e disegni e modelli: ca-

ratteristiche comuni e problemi di interferenza

Esistono tra la disciplina dei modelli d'utilitad e quella dei
disegni e modelli profonde differenze: pochi sono i dati real-
mente comuni alla loro disciplina.

Le novita legislative non sono intervenute nell’ambito dei
modelli d'utilitd, come ho detto precedentemented4 E stato

osservato3d’® che I'armonizzazione a livello comunitario dei mo-

313 §i & osservato che moltiplicando in modo cosi incondizionato le privative, e le condizioni per-
ché sussista la presunzione della loro sussistenza, «si riduce lo spazio di liberta per le impresey, po-
nendo in essere un sistema contrario all'industria nel suo complesso. In tal senso MAGELLI,
L’estetica nel diritto della proprietd intellettuale, cit., p. 143; DI CATALDO - SARTI - SPOLIDORO, Ri-
flessioni critiche sul Libro Verde, cit., p. 50 e ss.

314 Vedisupra, § 1.4.

315 DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti
di proteggibilita secondo il nuovo regime, cit. p. 63.
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delli d'utilitd sembra ancora piuttosto lontana. La scelta del
legislatore comunitario, che ha preferito intervenire separata-
mente sui vari istituti del settore, si presta a critiche, innanzi-
tutto perché ha cosi impedito una riflessione complessiva su un
panorama che, quanto meno in ordine alla dicotomia fra ex
modelli ornamentali e modelli d'utilitd, avrebbe certamente
meritato una decisa rimeditazione. Era questo, probabilmente,
il momento opportuno per riconsiderare una duplicita di regimi
che € sempre stata, ed e tuttora, scarsamente o affatto com-
prensibile agli operatori del settore, e che anche ai giuristi,
come si € visto, crea non pochi e non lievi problemi di demar-
cazione.

Largamente comune (ma non identica) e la procedura di
rilascio, la circolazione e la disciplina dei soggeftti di diritto,
mentre la disciplina dei modelli realizzati dal dipendente pre-
senta differenze. Infatti, ai modelli d'utilita realizzati dal lavo-
ratore subordinato si applica inftegralmente la disciplina delle
invenzioni del dipendente.

Diversamente, ai disegni e modelli (cosi come avveniva
del resto per i disegni ornamentali) viene applicata una nor-
mativa, prevista dall’art. 7 |. mod., che attribuisce il diritto al
brevetto al datore di lavoro solo quando |'opera rientri tra le

“mansioni” del dipendente; sembra quindi che nei casi di cui
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agli artt. 23, comma 2, e 24, |. inv. (invenzione aziendale e in-
venzione occasionale) ogni diritto spetti al dipendente stesso.

Questa regola troverebbe la sua ragion d'essere nel ca-
rattere particolarmente “personale” delle creazioni esteti-
che?lé,

La protezione accordata, quanto a misure cautelari e
sanzioni, € praticamente identica.

Dal punto di vista sostanziale, invece, comune € solo il
fatto che entrambi i tipi hanno ad oggetto una forma, ed esat-
tamente la forma nuova di un prodotto industriale. Per il resto,
essi sono posti a protezione di forme aventi carattere differen-
ti, ed alle due protezioni sono sottesi interessi molto diversi. In-
fatti, come gida si € osservato?’, i modelli d'utilitd proteggono
un'innovazione tecnologica (cio giustifica il loro accostamento
ai brevetti per invenzione), mentre i disegni e modelli proteg-
gono un'innovazione puramente formale (quindi non hanno
nulla in comune, sul piano sostanziale, con le invenzioni, ma
possono piuttosto avvicinarsi al terreno del diritto d'autore o a
quello dei marchi).

Alla netta divaricazione che puo tracciarsi in astratto tra
i modelli d'utilitad ed i disegni e modelli si contrappone il fatto

che in concreto una stessa forma puo presentarsi in grado di

316 Si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, lll ed., cit., pp. 481-482.
317 Vedi supra, cap. | e cap. 2.
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accedere ad entrambe le tutele, in quanto svolga una funzio-
ne utile e nello stesso tempo condizioni I'aspetto esterno del
prodotto (questa evenienza €& anzi normale per le opere
dell’industrial design). In questo caso, il Codice della Proprieta
Industriale consente che vengano chiesti e concessi, per la
stessa forma, sia il brevetto per modello d'utilita, sia la regi-
strazione per disegno o modello. Ma i due titoli possono circo-
lare separatamente, e non € chiaro come si regoleranno i rap-
porti fra i due ftitolari, e tra loro ed i terzi (chi produca senza
autorizzazione il prodotto, violerad entrambi i titoli?g Chi faccia
la stessa cosa su licenza di uno dei due ftitolari, violera il titolo
dell’altro?). Inoltre, dopo i primi dieci anni (alla scadenza del
brevetto per modello d'utilita) sara ancora efficace la regi-
strazione per modello o disegno (che puo durare venticinque
anni); e non € chiaro quale sara (per quanto attiene alla pos-
sibilita per i terzi di produrre la forma) |I'effetto della scadenza

del modello d’utilita3d's,

318 VANLZETTI - 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 prodotto rileva anche come elemento
per comunicare al pubblico dei messaggi, ed in particolare
come criterio discretivo fra il prodotto di un'impresa e quelli
dei propri concorrenti, in maniera del tutto analoga a quanto
avviene per i marchi costituiti da parole o figure, si pone il
problema della tutelabilitad di essa non solo come disegno o
modello, ma anche come marchio.

Il problema dei marchi di forma € antico. In particolare, gid
nella legge marchid?, si prevedeva la possibilita di registrare
come marchio, se dotato dei requisiti previsti dalla legge, an-
che la forma del prodotto o della sua confezione e di tutelare
in questo modo tali forme, in maniera potenzialmente perpe-
tua, contro la loro imitazione confusoria e, oggi, anche (e in

realtd essenzialmente) contro I'agganciamento parassitario da

319 Per legge marchi si infende qui il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come revisionato dal d. Igs. 4 di-
cembre 1992, n. 480, in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988.

150



parte di terzi. In tema di illecito concorrenziale veniva inoltre
in rilievo essenzialmente |la cosiddetta concorrenza sleale per
imitazione servile prevista dall’art. 2598 n. 1 c.c. che consente
all'imprenditore di vietare ai concorrenti I'imitazione delle ca-
ratteristiche distintive esteriori dei propri prodotti, se ed in
gquanto idonea a trarre in inganno il consumatore sull’origine
imprenditoriale dei medesimi (ma in realtd, come progressiva-
mente € emerso, anche quella di cui all’art. 2598, n. 2 c.c.,
sotto il profilo dell’'agganciamento). In questa prospettiva fu-
tela dei marchi di forma e tutela contro la concorrenza sleale
avevano (ed hanno, nella prospettiva evolutiva cui si € appe-
na fatto cenno) presupposti ed ambito di applicazione assai
simili e comunque pongono un problema comune, ovverosia se
sia possibile farvi ricorso nell'ipotesi in cui una forma registrata
o registrabile come disegno o modello svolgesse anche una
(attuale o potenziale) funzione distintiva.

Storicamente, questo problema d’'interferenza fra la discipli-
ne, come si diceva antico, aveva trovato in Italia, dapprima in
dottrina, e poi anche in giurisprudenza, una soluzione che il
sUo piu autorevole sostenitore aveva definito “sostanzialmente

obbligata”30: secondo questo orientamento, si escludeva la

320 Cosi definisce la soluzione VANZETTI, | diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali,
in Riv. Dir. Ind. 1994, 1, 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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possibilita di tutelare, come marchio registrato o mediante le
norme sulla concorrenza sleale, una forma brevettabile come
modello ornamentale, anche se, per ipotesi, tale forma avesse
acquisito, agli occhi dei consumatori, la funzione di indicatore
dell’origine imprenditoriale dei prodotti®?l, In questo modo si
voleva infatti evitare che la registrazione del marchio rendesse
potenzialmente perpetua una protezione che la legge sui di-
segni o modelli voleva invece temporanea’?2 Questa tesi tro-
vava un aggancio testuale nell’art. 18 lett. c) legge marchi, in-
terpretando la nozione di forma «che dd un valore sostanziale
al prodofton3 come se avesse un significato equivalente a
quella di forma atta a «dare, a determinati prodotti industriali,
uno speciale ornamento» di cui all’art. 5 della vecchia legge

modelli®?4, e individuando quindi lo spartiacque tra tutela della

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 §j & osservato che pero, in tal modo, si iduceva lo spazio per la tutela contro I'imitazione servi-
le e peri marchi di forma, soprattutto in considerazione dell’opinione (criticabile) che qualunque
forma dotata anche solo di una modestissima gradevolezza estetica o di una minima funzionalitd
fosse brevettabile come modello ornamentale o modello d'utilitd, cfr. VANZETTI, | diversi livelli di
tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., pp. 325-326.

322 §j veda SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design,
cit., p. 249.

323 | 'art. 18 lett. c), legge marchi, vietava la registrazione come marchio dei segni costituiti dalla
“forma che da 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. Cosi si € espressa la dottrina prevalente: cfr. GALL, 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 € modelli, cit., pp. 996-997; VAN-
ZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, Il ed., Milano, 2001, p. 137 e ss.; RICOLH, I segni distintivi. Dirit-
fo interno e comunitario, Torino, 1999, p. é6; DI CATALDO, | segni distintivi, Il ed., Milano, 1994, p.
86 e ss.; VANZETTL, | diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, cit., p. 330; ID., La
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forma col brevetto per modello ornamentale da un lato e tute-
la attraverso i marchi e la concorrenza sleale dall’altro appun-
to nello “speciale ornamento”35, Percio le forme distintive che,
pur gradevoli, non possedessero un simile gradiente estetico
potevano essere validamente registrate come marchi di forma
o protette mediante |'istituto della concorrenza sleale per imi-
tazione servile, mentre al di sopra di questo gradiente si pote-
va esclusivamente conseguire |la tutela brevettuale e, scaduta
questa, la forma poteva essere liberamente utilizzata da
chiunque, in virtu dell’esigenza, di ordine pubblicistico, di evi-
tarne una monopolizzazione perpetua.

Tale conclusione veniva peraltro frequentemente “attenua-
ta” dalla giurisprudenza, ed in particolar modo da quella della
Corte di Cassazione, con la cosiddetta "teoria delle varianti
innocue”. Secondo questa teoria, il principio della libera imi-
tabilitad delle forme ornamentali non coperte da brevetto a-

vrebbe incontrato un limite, consistente nell’obbligo

nuova legge marchi: codice e commento alla riforma, | ed., Milano, 1993, pp. 92-95; SARTI, La fu-
tela dell’estetica del prodotto industriale, cit., p. 118 e ss.. In giurisprudenza si € 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 & consentita quando il suo carattere
ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere tale forma bre-
vettabile come modello, e cio sia perché tale soluzione sembra quella che piu razionalmente &
idonea a chiarire i rapporti fra tutela del marchio e tutela dei modelli ornamentali, sia perché e-
sprime una linea interpretativa che € accolta dal nuovo testo dell’art. 18 legge marchi introdotto
dal d. Igs. 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, | diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e
funzionali, cit., p. 331 e ss.
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dell'imitatore di attivarsi per evitare la confondibilitd sulla
provenienza dei prodotti, impiegando gli accorgimenti estrin-
seci necessari a questo fine, come |'apposizione al prodotto
del proprio marchio, o I'adozione di una confezione differen-
ziata, lasciando perdo impregiudicato il pregio estetico della
forma. Attraverso questa impostazione, I'imitazione di una for-
ma brevettabile come disegno o modello ornamentale sarebbe
stata dunque concorrenzialmente illecita quando I|'imitatore,
pur potendolo fare, non avesse apportato le modifiche neces-
sarie per evitare la confondibilita sull’origine dei prodottis,
D'altra parte, si deve notare che altra autorevole, ma mino-
ritaria, dottrina aveva invece affermato la possibile coesisten-
za fra la tutela come marchio e la tutela come modello orna-
mentale, in relazione a forme dotate dello “speciale ornamen-

to”, ma inidonee a conferire “valore sostanziale” allo specifico

prodotto cui ineriscono e che svolgano “essenzialmente 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, I, p. 121. A questa ne sono se-
guite molte altre; si vedano tra quelle piU 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’applicabilitd 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-
fondibilita 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., | segni distintivi,
cit., pp. 90-92.
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valentemente una funzione distintiva™: si era osservato al ri-
guardo che la nozione di “forma che dda un valore sostanziale
al prodotto” non sarebbe sovrapponibile a quella cui faceva
riferimento il vecchio art 51. mod., e cido da un lato perché la
prima non si riferirebbe necessariamente ed esclusivamente a
forme dotate di una valenza esteftica, ma comprenderebbe in
generale tutte le forme idonee, per la natura del prodotto cui
ineriscono, ad incidere fortemente sul valore commerciale del
medesimo; e dall’altro lato perché viceversa non tutte le for-
me dotate di “speciale ornamento” inciderebbero sul valore
del prodotto, che in taluni casi non sarebbe influenzato se non
in maniera del tutto marginale dall’aspetto estetico del pro-
dotto stesso’?”. Ed anche in giurisprudenza si era talvolta am-
messa la possibilitad del cumulos®; ed in particolare nel 2001 il
Tribunale di Napoli, affrontando |la delicata questione, aveva
anticipato soluzioni assolutamente in linea con le nuove norme

sui disegni e modelli®?,

327 In tal senso SENA, Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario, lll ed., Milano,
1998, pp. 33-34; in questo senso gid PERUGINI, I marchio di forma: dall’esclusione della forma utile
od ornamentale al criterio del valore sostanziale, in Riv. dir. ind., 1992, 1, p. 96 e ss.

328 §j veda in particolare |’ interessante decisione del Tribunale di Udine, 31 agosto 1998, in Giur.
ann. dir. ind., n. 3836.

322 Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza) est. Casaburi, in Riv. dir. ind., 2002, Il, p. 153 con nota di
GIUDICI. In particolare questa ordinanza, confermata poi, in sede di reclamo (e sulla quale a-
vremo modo di ritornare piu avanti), ha ritenuto che anche una forma utile pud divenire mar-
chio, per il concreto contesto di uso, di pubblicizzazione e di conoscenza, e pud 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, ll, p. 174 e ss.
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Questo sistema e stato notevolmente alterato dalla discipli-
na dei disegni e modelli, infrodotta con il d. Igs. n. 95/2001, di
attuazione della gia ricordata Diretftiva n. 98/71/CE. In effetti,
gia nel Libro Verde che aveva preceduto il varo della Direttiva
appariva chiara I'infenzione del legislatore comunitario di
ammettere la possibilitd di duplicazione di tutele, ritenendo i
suoi autori, che, in caso confrario, si sarebbe legittimata, ad
opera dei concorrenti del titolare del disegno o modello,
«l'appropriazione sleale dell’avviamento commerciale ricolle-
gabile ad un disegno ben introdotto, ma il cui periodo di tute-
la viene a scaderen’0, Percio, anche se la Direttiva ha lasciato
impregiudicata |'applicazione delle norme in tema di marchi e
concorrenza sleale®!, |a relazione fra disegni e modelli e mar-
chi di forma si deve comunque ritenere modificata dalla nuova
disciplina, in particolare a seguito dell’eliminazione del requisi-
to dello "speciale ornamento” per |la registrazione dei disegni
e modelli, requisito che, come si € visto, rappresentava, per la
dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, il confi-
ne fra modelli ornamentali e marchi di forma, sul presupposto

della incompatibilitd fra i due istituti.

330 Cosi il Libro Verde, § 11.6.2., p. 165.

331 Si & 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 validita le
motivazioni che ne suggerivano I'applicazione anche nell’assetto precedente. Cfr. MONDINI, La
direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit., p. 998.
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Il venir meno di questo requisito, sostituito da quello del “ca-
rattere individuale”, non consente infatti piv di sostenere
I"assoluta incompatibilitad delle due normative. La stessa auto-
revole dotfrina che riteneva possibile il cumulo gida prima della
riforma, ha nuovamente sostenuto questa tesi, fondandola ora
sia sul dato testuale®? sia su una riconsiderazione del concetto
stesso di marchio. Secondo questa impostazione, |I'attenzione
va posta sulla funzione del marchio, cioe sulla funzione distin-
tiva, che nei marchi di forma viene realizzata appunto dalla
forma del prodottos®: «la valutazione di tale delicato aspetto
della fattispecie "marchio di forma” deve dunque essere con-
dotta tenendo conto delle modalita di utilizzazione e presen-
tazione del prodotto, delle informazioni e delle suggestioni tra-
smesse attraverso la pubblicitda, della percezione che di quella
data forma ha il pubblicon34,

In virtu della nuova disciplina vi possono essere pertanto
forme registrabili sia come disegno o modello, sia come mar-
chio. Si € osservato, pero, che cido € ammissibile soltanto per le

forme che, comunque, non conferiscono valore sostanziale al

332 §i vedano il considerando 7 e I'art. 16 della Dir. n. 98/71/CE; considerando 31 e art. 96.1del
Reg. n. 6/2002 e indirettamente art. 18 lett. f) . marchi e art. 8-sexies lett. ) I. modelli.

333 Per SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., p. 34: «nel caso dei marchi di forma & necessario con-
trapporre la mera forma di qualsiasi prodotto alla forma distintiva, e sottolineare che la forma del
prodotto o della sua confezione pud costituire un marchio solo in quanto svolga essenzialmente
o prevalentemente tale funzione; si deve insomma evitare di confondere la mera forma di un
quaisiasi prodotto con la forma che costituisce un segno distintivon.

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 cioe ancora e solo per quelle che non raggiunga-
no il gradiente dello “speciale ornamento”. Esso, dunque, non
costituira piv il discrimine tra le due diverse forme di tutela
(perché anche forme che non conferiscono speciale ornamen-
to al prodotto potranno costituire validi modelli), ma «conti-
nuera verosimilmente a fungere da spartiacque tra forme regi-
strabili e non registrabili come marchion5, Nel sistema delinea-
to dalla legge vigente si dovrebbero cosi distinguere tre cate-
gorie di forme registrabili: innanzitutto le forme «tali da indurre
il consumatore all’acquisto di prodotti che altrimenti non sa-
rebbero stati acquistatin che non possono essere tutelate co-
me modelli, ma come marchi; vi sono poi le forme «che non in-
fluenzano le decisioni finali d’acquisto, ma in virtu delle loro
intfrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella
mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo
“contatto privilegiato” fra produttore ed acquirenten, per le
qguali € ammessa la doppia tutela; ed infine le «forme che rap-
presentano un fattore, non decisivo, ma rilevante nelle deci-
sioni d'acquisto del pubblico», e la cui registrabilitad come

marchio andrebbe valutata «caso per caso in relazione

335 |n 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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all’efficacia monopolistica di una tutela potenzialmente per-
petuansse,

Sempre in dottrina si € cosi sostenuto che, nella prassi, la
possibilita per i disegni e modelli di accedere (oltre alla regi-
strazione come disegno o modello) alla registrazione come
marchio ed alla tutela del divieto di imitazione servile sarebbe
ora strettamente correlata alle concrete modalita di estrinse-
cazione del requisito del carattere individuale: infatti, secondo
questa impostazione, per la forma il cui carattere individuale
consiste in un vero e proprio carattere distintivo si ammetterad il
cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenzia-
le, nonché il cumulo tra registrazione come modello e registra-
zione come marchio; diversamente, per la forma il cui caratte-
re individuale non equivalga a carattere distintivo, la tutela
della registrazione come modello sara |l'unica futela possibi-
|e337.

4.1.1 - Capacita distintiva e carattere individuale

Negli ultimi anni si e assistito anche ad una riconsiderazione

del concetto di capacita distintiva, nel senso che il difetto di

capacitd distintiva non si esaurirebbe — come era tradizional-

33 Questa impostazione & di SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina
europea del design, cit., p. 258. Si veda anche GALL, 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 I'accesso alla tutela concorrenziale, sia per I'accesso alla registrazione come marchio. Si ve-
da VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 482.
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mente ritenuto nel nostro Paese — nella descrittivitad e generici-
tad del segno, ma avrebbe una sua valenza autonoma, che puo
risultare particolarmente evidente proprio per i marchi coinci-
denti con |'aspetto esterno del prodotto o della sua confezio-
ne, come avviene tipicamente per i colori e le forme.

Proprio in materia di marchi di forma (e di colore), una serie
di pronunce della Corte di Giustizia CE ha sotftolineato infatti
che occorre verificare anche in positivo la sussistenza del re-
quisito della capacitda distintiva, anziché considerarlo solo in
negativo, cioe non solo in relazione ai divieti di registrazione
dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente
dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il
marchio € registrato o da un’indicazione descrittiva ad essi re-
lativa, come era tradizione nella giurisprudenza e nella dottri-
na italiane, ma anche in relazione all'idoneita della forma ad
essere percepita dal pubblico di riferimento come segno di-
stintivo3ss,

Di cid0 occorre tener conto anche nel delineare il rapporto
tra capacitd distintiva e carattere individuale. L'art. 33 del

Codice della Proprietda Industriales® prevede che il carattere

338 Sj 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.Igs. n. 95/2001.
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individuale sussiste in un disegno o modello «se I'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatoren da
qualsiasi disegno o modello anteriore®®, ma questa definizione
presenta non poche difficoltd interpretative, tanto che tra le
varie interpretazioni si passa dalla tesi di coloro che lo fanno
derivare dalla mera esistenza di differenze che il tecnico di
settore®! potrebbe individuare rispetto ai modelli precedenti,
alla posizione, piu market oriented, di coloro che ritengono
consista nella capacita della forma di attrarre I'attenzione del
consumatore mediamente avveduto32,

Cio che non sembra pero possibile € far coincidere il carat-
tere individuale con la capacitd distintiva, distinguendo i due
concetti essenzialmente sulla base dei soggetti al cui giudizio

si deve fare riferimento, il consumatore medio per la capacita

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
prioritd, prima della data di quest’ultiman.

341 Si veda SANDRI, L'utilizzatore informato nel design, in Dir. Ind., n. 5/2006, p. 413, che esclude la
possibilitd che I' utilizzatore informato si identifichi con il consumatore, anche qudlificato.

In giurisprudenza si € sostenuto che le differenze tra le due modadalitd 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. Cosi 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 «Smarty, 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 & 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 originalita elevati
come quelli tipici delle protezioni brevettali, per ricollegare la tutela pit che alla manifestazione
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distintiva e [|'utilizzatore informato per il carattere individua-
les4, Proprio muovendo dalla giurisprudenza comunitaria sopra
ricordata, sembra infatti di dover concludere che la capacitd
distintiva e il carattere individuale si possono accomunare
perché entrambe si fondano sulla percezione del pubblico, ma
tutelano due funzioni diverse della forma del prodotto: il ca-
rattere individuale riguarda la forma “in sé”, mentre la capaci-
ta distintiva “lI'altro da sé” di una forma e cioe gli ulteriori pos-
sibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla
forma.

Il carattere individuale ha un elemento intrinseco e determi-
nante nella forma in sé in grado di provocare nell’osservatore
un'impressione diversa che lo colpisce e si impone alla sua at-
tenzione. La capacita distintiva invece & "altro da sé”, secon-
do un’'espressione felice, presente in una interessante pronun-
cia del 2001 del Tribunale di Napoli, che, discostandosi
dall’orientamento allora prevalente che escludeva la possibili-
ta di tutelare come marchio registrato o mediante le norme
sulla concorrenza sleale una forma brevettabile come modello
ornamentale, anche se, per ipotesi, tale forma avesse acquisi-

to, agli occhi dei consumatori, la funzione di indicatore

della creativita dell’autore alla percezione del pubblico ovvero all’apprezzamento di quelle
specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso la comunita degli utilizzatoriy.

343 Sostanzialmente in questo senso si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale,
cit.,p. 65 e ss..
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dell’origine imprenditoriale dei prodotti e affrontando la deli-
cata questione del rapporto tra la tutela come marchio e co-
me modello poneva |'attenzione proprio sulla nuova interpre-
tazione della funzione distintiva del marchio (e in particolare
del marchio di forma); ed osservava che «solo il contesto con-
creto di uso, di pubblicizzazione ed in ultima analisi di cono-
scenza, fa si che |la forma di una cosa, pur continuando inevi-
tabilmente ad essere tale, diventi anche altro da sé, vale a di-
re compendio di conoscenze, di suggestioni, di comunicazioni:
in una parola, un marchio»34 cosi focalizzando |'attenzione
appunto sulla diversita delle funzioni, da un lato la funzione at-
trattiva del carattere individuale e dall'altro la funzione distin-
tiva della capacita distintiva.

In questa stessa prospettiva, un altro aspetto che differenzia
questi due requisiti € che la funzione aftrattiva riguarda la
forma in sé considerata, mentre quella distintiva un ulteriore
messaggio. A questo proposito, sempre i giudici comunitari in
una serie di pronunce in materia di marchi di forma e di colore
hanno sottolineato come, non sempre, ma normalmente € con
I'uso che la forma di un prodotto €& in grado di imporsi

all’attenzione del pubblico non solo in sé considerata, 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, Il, 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 simbolo di un messaggio che giunge al pubblico con
la comunicazione pubblicitariass: € cioe grazie al suo concreto
uso sul mercato e alla sua pubblicizzazione che di regola Il
consumatore percepisce non solo una certa forma, ma anche
il messaggio sottostante a quella stessa forma.

In relazione a cio, ritengo si possa fare un passo ulteriore e
sostenere che & diverso anche il rapporto tra carattere indivi-
duale e I'uso ed il successo della forma che un prodotto rag-
giunge sul mercato e quello che intercorre tra quest'ultimo e
la capacita distintiva, o meglio che tra i due esiste una sorta
di relazione di causa-effetto, nel senso che il carattere indivi-
duale puo essere veicolo per il successo di una forma sul mer-
cato, mentre la capacita distintiva e piuttosto una possibile

conseguenza di tale successod,

4.1.2 - Segni distintivi di fatto e modelli non registrati

La soluzione appena prospettata sembra opportuna anche
per distinguere i presupposti della protezione delle forme co-
me segni distintivi di fatto, oggi espressamente riconosciuti dal

Codice come oggetto di diritti di proprietda industriale’¥, e co-

345 Si veda in particolare C. giust. CE 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, cit..

346 Sj veda BRAMBILLA, Carattere individuale e capacita 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 GALL, La tutela contro il paras-
sitismo nel “nuovo” Codice della Proprietd Industriale, in La revisione del Codice della Proprieta
Industriale a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007.
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me modelli non registrati, intfrodotti anche nel nostro ordina-
mento dal Regolamento n. 2002/6/CE38,

A tal proposito appare interessante la recentissima pro-
nuncia, ancora inedita del Tribunale di Bologna che ha esat-
tamente affermato che “Solo la forma del prodotto che acqui-
sta o possiede attitudine distintiva puo essere tutelata come
marchio di forma di fatto (diversamente atteggiandosi a mera
forma di ogni prodotto), e solo la forma che possiede un grado
di individualita significativo potra essere tutelata come model-
lo. Quando la forma del prodotto presentera al contempo ca-
rattere distintivo e carattere individuale, potra riconoscersi la
doppia tutela. Ne consegue che |['elemento costitutivo del ca-
rattere individuale non ricorre quando si riscontrano forme che
si presentino come una semplice differenziazione rispetto alle
altre concorrenti sul mercato. Un basso livello di diversita (un
basso carattere individuale) non puo dunque ritenersi suffi-
ciente a garantire la validita del modello registrato 34,

Precedentemente il Tribunale di Milano aveva gid ricono-

sciuto, nel corso di un giudizio cautelare, ampia tutela alla

348 Alcuni ordinamenti gid prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo
diritto su disegni e modelli non registrati; € il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il
Copyright, Design and Patents Act del 1988 ha infrodotto accanto al disegno o modello registra-
to (Registered Design) l'istituto del Design Right. Tale strumento, che copre esclusivamente i mo-
delli tridimensionali, &€ privo di formalitd costitutive, ma ha una durata piu 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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forma di un prodotto, nonostante la sua forma non fosse regi-
strata né come marchio, né come design, ritenendo la copia
identica dello stesso illecita sia come contraffazione di un se-
gno distintivo non registrato, sia come atto di concorrenza sle-
ale per imitazione servile, nonché per appropriazione di pre-
gi®0, avendo ritenuto che la forma (non registrata) del prodot-
to fosse percepita dal pubblico come segno distintivo e fosse
quindi tutelabile sia contro la contraffazione, a condizioni so-
stanzialmente equivalenti a quelle previste per i marchi regi-
strati, sia contro la concorrenza sleale, tanto per imitazione

servile, quanto per appropriazione di pregi.

3% || prodotto la cui forma & stata oggetto di tale tutela & un levatappi, denominato “Vigneto™,
di un'impresa operante nel settore degli utensili perla casa e leader nella produzione di accesso-
ri da vino. Per un commento critico a tale sentenza cfr. BRAMBILLA, Carattere individuale e ca-
pacita 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 proprietd industriale e intellet-
tuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. I-I, 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 I'onere di dimostrare la prioritd temporale e la capacita distintiva della forma
che assume oggetto della servile imitazione, spettando piuttosto al convenuto I'onere della di-
mostrazione del difetto di novitd, requisito quest’ultimo che induce a negare tutela alle forme
generalizzate”. Trib. Napoli, ord. 26 gennaio 2006, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprie-
ta industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza, 2006, vol. -, 157, p.231:"Perché si ravvisi
concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui non € necessario che i prodotti imitati
siano protetti da privativa poiché I'obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli gid esi-
stenti sul mercato ricorre anche al di fuori delle ipotesi di tutela dei diritti di privativa, e cio ad evi-
tare che il consumatore medi possa essere tratto in inganno e credendo di acquistare un deter-
minato prodotto ne acquistiinvece 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, pud dar luogo a concorrenza sleale se I'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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Si € richiamata inoltre in dottrina I'attenzione sulla neces-
sitd di considerare appunto relativamente alla questione del
cumulo fra tutela di una stessa forma come modello e come
marchio la funzione che la forma assolve in concreto, nel sen-
so che solo in presenza di una effettiva funzione distintiva la
forma potrd essere tutelata come marchios’; e si sono analiz-
zati i punti di convergenza e i punti di discontinuita delle di-
stinte protezioni di cui una stessa forma pudo godere come mo-
dello e come marchios?,

Con specifico riguardo alle forme non registrate, si deve
ricordare che recentemente in dottrina si € sostenuto, in parti-
colare relativamente al fenomeno del «look alike, che si con-
cretizza nell’'imitazione dell’aspetto esteriore dell’altrui prodot-
to famoso ... finalizzata a ‘riversare anche sul prodotto di fa-
scia di prezzo pivu bassa |'effetto della rinomanza del prodotto
concorrente’», che sia invocabile, sussistendone i presupposti,
anche la protezione apprestata per i segni rinomati, pur in di-
fetto di registrazione, dal momento che «tale estensione della
protezione (trova) fondamento non nella registrazione quanto

in un elemento di fatto, e cioe nella concreta presenza del se-

351 Cosi 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 forman.
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gno sul mercatoy; e sulla protezione del modello comunitario
non registrato, in relazione al quale sotftolinea egualmente
come sia «subordinata al fatto che venga fornita la prova
dell'esistenza dei requisiti di accesso alla tutela», ponendo
quindi un onere probatorio particolarmente severo a carico di
chi la invoca, in parallelo, sotto questo profilo, a quanto av-

viene per la protezione del marchio di fatto?3s,

§ 4.3 - Il diritto d’autore

La medesima forma di un prodotto puo essere oggi tute-
lata sia come modello, sia in base al diritto d’autore.

Tuttavia la norma che ha ammesso anche le opere del
design a beneficiare della protezione del diritto d’'autore, es-
sendo stata scritta in modo tutt'altro che chiaro, ha dato vita
ad una serie di dubbi interpretativi®, in quanto ha previsto
che queste opere siano tutelabili solo quando possiedono “di
per sé carattere creativo e valore artistico”, ed ha una portata
limitativa in quanto, proprio in conseguenza dei predetti requi-

siti richiesti, la tutela di diritto d'autore viene ora riservata ve-

352 Cosi 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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rosimilmente alle opere di pivu elevato livello, di cosiddetta
“fascia alta del design”, quelle cioé che vengono apprezzate
dal pubblico per lungo tempo senza risentire della moda e
dell’evoluzione del gusto.

Ben diversa era invece l|la situazione previgente. In Italia
vigeva infatti, per effetto del disposto dell’art. 5, comma 2,
legge modelli®s, il principio del divieto del cumulo tra tutela
brevettuale e tutela ai sensi del diritto d'autore.

La norma suddetta, cioé, impediva di invocare come tito-
lo di una domanda giudiziale avente ad oggefto una forma
brevettata come modello o disegno ornamentale il fatto (crea-
tivo) che da acceso alle prerogative d'autore. La brevettabili-
td come modello, quindi, precludeva il ricorso alla tutela
d’'autore.

La situazione in altri Stati europei era invece diversa: mol-
ti ordinamenti nazionali gid prevedevano la teorica possibilita
di applicare alla medesima creazione del disegno industriale
tanto la tutela del diritto d'autore quanto quella delle norme
speciali in tema di modelli e disegni, anche se con modalita

differentisss,

355 'art. 5, comma 2, 1. n. 1441/1940 recita: «ai modelli e disegni non sono applicabili le disposizio-
ni sul diritto d'autore...»n.

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 & affidata princi-
palmente al diritto d'autore, in virtu della Theorie de I'unité de I'art, a Germania, Spagna, Porto-
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Appare, dungque, comprensibile come questo quadro, as-
solutamente disomogeneo a livello europeo, fonte di ostacoli
per la libera circolazione delle merci e di distorsioni al funzio-
namento della concorrenza sul mercato unico, insieme alle e-
sigenze manifestate dagli ambienti industriali di poter usufrui-
re, in concorso con la privativa nascente dalla registrazione, di
una tutela svincolata da qualsiasi formalita costitutiva e di piu
lunga durata®’, abbia condotto alla soluzione comunitaria del
cumulo di tutele.

Gia il Libro Verde aveva suggerito questa soluzione del
cumulo delle protezioni, che venne auspicata dal consideran-
do 8 della Direttiva3®8 e accolta poi dall’art. 17 della Diretti-
vas®?, e dall’art. 96 del Regolamento n. 6/2002 al termine

dell’acceso dibattito riguardante i rapporti della privativa dei

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 tfrovare un qualche spazio di tutela peri diritti morali del creatore del disegno o modello.

358 || considerando 8 della dir. n. 98/71/CE prevede che «in mancanza di un'armonizzazione della
normativa sul diritto d'autore, & importante stabilire il principio della cumulabilitd 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’autoren.

3% 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 altresi della pro-
tezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o
modello & stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina
I'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa € concessa, compreso il grado di ori-
ginalitd che il disegno o modello deve possederey.
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modelli industriali con il diritto d'autore e segnatamente con
la categoria delle c.d. opere d'arte applicate all’'industria.

La soluzione, dunque, e stata quella di obbligare gli Stati
membri a consentire la possibilita per i disegni e modelli pro-
tetti (o suscettibili di essere protetti) mediante registrazione di
beneficiare anche della tutela delle norme del diritto
d’'autore, lasciando peraltro piena liberta agli Stati stessi di
determinare |'estensione e le condizioni della protezione.

Per quel che riguarda |'attuazione della Direttiva, il d.
lgs. n. 95/2001 ha soppresso dall'art. 2 della legge sul diritto
d'autore la prescrizione che ammetteva la protezione per le
opere d'arte applicate all'industria, «sempre che il loro valore
artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al
quale sono associaten; ed ha invece inserito,
nell’enumerazione delle opere protette dal diritto d'autoreseo,
«le opere del disegno industriale3! che presentino di per sé ca-
rattere creativo e valore artisticondé,

Per completezza, si noti che, prima delle modifiche ap-

360 Nell'art. 2 della l. n. 633/1941 & stato aggiunto il n. 10) che prevede la tutela per «Le opere del
disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artisticon.

361 Si noti che si parla di “opere” del disegno industriale nella nuova norma inserita nella legge sul
dirifto d’autore, mentre nelle disposizioni che innovano la legge modelli solo di “disegni € 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-
gnita al disegno industriale in quanto oggetto di diritto d'autore.

362 Queste modifiche sono previste dall’art. 22 del d. Igs. n. 5/2001che, insieme all’art. 23, forma
oggetto del Titolo Il 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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portate dall’'attuazione della Direttiva comunitaria, vi sono sta-
ti interventi normativi, che sono stati letti come «tentativi di
anticipare il contenuto della Direttiva anche se in modo assai
rozzon3s, tentativi che si distinguono «per |la loro estemporanei-

td e scarsa chiarezzan3é,

4.3.1 - La scindibilita

Il cosiddetto criterio della “scindibilita” tra valore artisti-
co e carattere industriale, segnava, dunque, nell’ordinamento
nazionale, I'accesso alla tutela d'autore delle opere d'arte fi-
gurativa applicate all’industria3ss,

Esse erano, pertanto, ammesse alla tutela d'autore, ma
non potevano venire brevettate come modello, qualora il loro
valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del
prodotto al quale erano associate; viceversa quando questo
valore era inscindibile da tale carattere industriale, le opere
erano ammesse alla brevettazione come modello, ma erano

escluse dalla protezione del diritto d'autores¢,

363 Cfr. GALLl, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p.
892.

364 §j veda MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.,
pp. 1001-1002. Una prima disposizione, introdotta con I'art. 1, comma 58, |. 23 dicembre 1996, n.
650, sembrava aver sancito I'implicita abrogazione del criterio della scindibilitd di cui all’art. 2, n.
41.n. 633/1941, benché il suo tenore oscuro avesse dato origine a provvedimenti giudiziari di sen-
so esattamente contrario. Tale disposizione ha comunqgue avuto vita breve ed € stata in seguito
espressamente abrogata dalla l. 7 agosto 1997, n. 266.

365 Ex art. 2, n. 4,1. n. 633/1941 (la c.d. legge sul diritto d’autore).

366 Si parla in proposito di principio “dell’alternativitd 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'intferpretazione di questo criterio della “scindibilita” e
stata oggetto di accesi dibattiti tanto in dottrina che in giuri-
sprudenza.

Innanzitutto si e sostenuto che la “scindibilitd” non doves-
se essere intesa in senso materiale, come possibilitd di stacca-
re I'opera d’'arte al prodotto, ma in senso ideale e concettua-
les¢’”, nel senso che scindibile era «l'opera (che) poteva essere
apprezzata esteticamente indipendentemente dall'utilita del
prodotto e poteva quindi essere applicata a prodotti funzio-
nalmente diversin3s,

Nel tentativo di chiarire ulteriormente il concetto cosi de-
lineato e di applicarlo concretamente si presentarono, pero,

non pochi contrasti ed incertezze3?. Non furono rari i casi in

367 Sul criterio della scindibilitd si vedano, tra gli altr, in dottrina: PIOLA CASELLI, padre ispiratore
della categoria giuridica in esame e del criterio della scindibilitd 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; FRANCESCHELL, Arte applicata
all'industria, in Studi in onore di Liebman, Milano, 1976, p. 3041; FRANZOSI, Arte e diritto, in Riv. dir.
ind., 1977, 1, 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.; RAVA, Diritto industriale, vol. Il, Invenzioni e
modelli industriali, (a cura di FABIANI e SPADA), Torino, 1989, p. 231; SENA, | diritti sulle invenzioni e
sui modelli industriali, cit.

368 Sarebbe questa la lettura piu attendibile del carattere della scindibilitd per VANZETTI-DI CA-
TALDO, Manuale di diritto industriale, cit., lll ed., p. 479; DI CATALDO, Le invenzioni, i modelli, cit.,
p. 214,

3¢9 E cosi, (fa notare GIUDICI, Dall’'opera d’arte applicata all’industrial design, in Riv. dir. ind., 1989,
Il, p. 271) paradossalmente, vennero considerate tutelabili dalla giurisprudenza, mediante il diritto
d'autore, opere difficimente qualificabili come “opere dellingegno di carattere creativo”, in
quanto carenti del requisito essenziale della creativitd 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

173



cui, infatti, pur applicando apparentemente lo stesso principio
di diritto, la giurisprudenza riconobbe per fattispecie presso-
ché identiche ora la protezione brevettuale, ora quella
d'autored, applicando spesso in concreto il criterio di scindi-
bilitd materiale?d’!,

Autorevole dottrina osservo, inoltre, che la scindibilita da
sola non bastava a dare accesso alla tutela d'autore, ma oc-
correva valersi anche di una «valutazione di sufficienza del va-
lore artistico della forman’¥2 A tal proposito, anche in giuri-
sprudenza era stato chiarito che «per il riconoscimento della
protezione del diritto d'autore ad wun'opera...applicata

all'industria non e sufficiente il suo carattere scindibile, 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 prodotfto 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 inscindibiimente 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 scindibilitd non dovesse assoluta-
mente essere intesa come «sovrapposizione o associazione in senso materiale dell’opera al pro-
dotton precisd che «essa vada necessariamente intesa [...] come redlizzazione dell’opera
all'interno di quest'ultimo (n.d.r. il prodotto) e cioé come riproduzione di essa con gli stessi ele-
menti materiali che danno forma e sostanza al prodotto medesimo ».

372 Cosi per VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., Il 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 I'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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occorre anche che essa, autonomamente valutata, risponda al
requisito della creativita, e cioe dell'originalita propria delle
opere d'artends,

Comunque l'interpretazione dominante della giurispru-
denza italiana, di legittimita e di merito, escludeva dalla ftute-
la d'autore le opere dell'industrial design, qualificandole sem-
pre e comunque come modelli industriali®’4. A questo riguardo
e stato anzi sottolineato che spesso le opere d'arte venivano
distinte dai disegni e modelli non gid sulla base del “carattere
creativo” (ex art. 2575 c.c. e art. 1 |. aut.) delle prime con-
trapposto allo “speciale ornamento” (ex art 2593 e art. 5 |.
mod.) conferito dai secondi, ma in funzione della natura bidi-
mensionale o tfridimensionale dell’'oggetto: nelle opere di de-
sign, tridimensionali, vi sarebbe cioe sempre stata inscindibilita
del valore artistico dal carattere industriale del prodofto, men-
tre negli oggetti bidimensionali I'opera sarebbe sempre scindi-

bile dall’oggetto al quale € applicata’? anche se questo cri-

373 Cosi 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, enframbe a proposito della celebre poltrona “Wassily”,
disegnata da Marcel Breuer.

375 La giurisprudenza ha cosi ritenuto dotata di valore artistico scindibile dal carattere industriale
I'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) I'opera delle arti
plastiche, in particolare |I'opera scultorea, “aggiunta” come ornamento al prodotto industriale
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terio e stato criticato dalla dottrina per la sua irrazionalitdde,
Sempre in dottrina, inoltre, si € sottolineato come fosse iniquo,
sul piano della giustizia sostanziale, negare indiscriminatamen-
te la protezione ad opere dell'ingegno di carattere creativo
cosi importanti come quelle di design, tali da occupare un po-
sto di grandissimo rilievo nel panorama della cultura artistica
contemporanead”’,

Queste posizioni tfrovarono eco anche nella giurispruden-
za, che in taluni casi ricorse contemporaneamente ad un giu-
dizio di valore dell’opera d’'arte e ad un giudizio di prevalenza
fra il godimento estetico che |'opera era destinata a suscitare
e |'aspetto tecnico funzionale del prodotto industriale cui era
applicata®s. In particolare, con una decisione di “rottura”, il
Tribunale di Siena si pronuncio in favore della protezione di
una vera e propria opera di design attraverso la disciplina del
diritto d’'autore, affermando che la tutela d'autore per le ope-

re d'arte applicate all’industria si sarebbe dovuta riconoscere

(cfr. Cass. 25 gennaio 1933, in Dir. aut., 1933, p. 50 e Trib. Torino, 8 maggio 1936, in Riv. dir. comm.,
1937, 11, p. 87).

376 Per SENA, Industrial design e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 1991, ll, p. 30 «’irrazionalita di que-
sta conclusione costituisce un sicuro indice della sua infondatezzan.

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 perd 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, I, 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, Il, p. 267; Trib. Siena, 11
giugno 1986, ivi, 1989, 11, p. 268.
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«ogni volta che I'oggetto prodotto industrialmente, per lo stile
peculiare, la bellezza delle linee, I'equilibrio dei volumi, la no-
vitd delle forme, rappresenta un'opera d'arte che puo essere
in sé&, cioé al di fuori del prodotto su scala industriale, con-
templabile e godibile sotto un profilo estetico, a prescindere
dalla funzione utilitaristica del prodottons?,

L'intferpretazione del criterio della scindibilitd € dipesa
comunque anche da valutazioni di carattere economico-
concorrenziale. Infatti, in dottrina, da un lato, i difensori di un
regime piu concorrenziale di produzione e commercializzazio-
ne dei prodotti industriali restringevano il piu possibile il crite-
rio della scindibilita (fino all'ipotesi della riproducibilita della
forma su supporti diversi dal prodotto originariamente associa-
tole, ammettendo cosi in via generale la tutelabilita di diritto
d’'autore solo per le creazioni estetiche bidimensionali)30; e
dall’altro, i sostenitori della possibilita di cumulare le due tute-
le, infendevano il criterio nel senso di una "“scissione” pura-
mente percettiva, ossia meramente intellettuale. E cosi, queste
due contrapposte interpretazioni del criterio della scindibilitd

costringevano I'interprete a sacrificare, a seconda della scelta

379 Si tratta della sentenza Trib. Siena, 30 oftobre 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 |n tal senso AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all’industria, cit., p. 272. L'autore
ritiene che I'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 pud produrre effetti distorsivi della
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ermenevutica, ora il paradigma d'autore, ora quello brevettua-

|es8l,

4.3.2 - Il carattere creativo ed il valore artistico

Con la novella del 2001 il legislatore italiano, pur cancel-
lando il requisito della scindibilita, avrebbe comunque, almeno
secondo parte della dottrina, subordinato la protezione delle
opere del disegno industriale a requisiti ulteriori rispetto a
quello generale del carattere creativo. In questo senso an-
drebbe letta la disposizione che accorda tutela alle opere a-
venti “di per sé, carattere creativo e valore artistico”32,

La presenza di queste due condizioni, per il cumulo delle
tutele, rappresenta evidentemente un allontanamento dal te-
sto comunitario, che sembrerebbe comunque consentito
dall’art. 17 della Direttiva secondo cui ciascuno Stato membro
determina |I'estensione e le condizioni della protezione, «com-
preso il grado di originalitad che il disegno o modello deve pos-
sederey.

Con questa scelta il legislatore italiano da un lato ha mo-

strato di voler praticare il cumulo, dall'altro ha avvertito la

concorrenza, e quindi in un certo senso monopolistici, di gran lunga maggiori di quelli insiti nella
tutela di altre opere dell'ingegno.

381 Cosi osserva GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., pp. 101-102.

382 §i veda AUTERI, Industrial Design e opere d’'arte applicate all’industria, cit., p. 274, che ritiene
che il legislatore abbia cosi voluto impedire la sovrapposizione delle tutele (d'autore e dei dise-
gni € modelli) non solo per ragioni pro-concorrenziali, ma anche per evitare che la tutela
d'autore possa togliere utilitd ed importanza alla tutela speciale.
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necessita di evitare una indiscriminata concessione della tute-
la d’autore all'industrial design, probabilmente sulla base del-
la consapevolezza che wun illimitato accesso alla tutela
d'autore per le opere di design non potrebbe frovare una giu-
stificazione convincente.

Si noti anzi che in dottrina & stata auspicata una diversa
interpretazione, motivata essenzialmente, ma a mio parere er-
roneamente, dall’esigenza di conservare gli equilibri del siste-
ma precedente, consistente nel conservare il tanto criticato
requisito della scindibilita, limitando pertanto la possibilita di
avvalersi della duplice protezione alle opere il cui valore arti-
stico & scindibile dal carattere industriales3®. A questa interpre-
tazione si € obiettato perd che nonostante non compaia nella
Direttiva I'obbligo dell’eliminazione del requisito della scindibi-
litd, la conservazione dello stesso, seppur formalmente rispet-
tosa della norma, tuttavia appare in contrasto con lo spirito
della stessa®4. Vi € pertanto da chiedersi se non sia preferibile
sostituire tale requisito con altro piu aderente agli obiettivi
della Direttiva: un requisito di meritevolezza potrebbe essere,

ad esempio, identificato nella sussistenza di un elevato gra-

383 |n tal senso RAPISARDI, Confro 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 Cosi 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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diente di creativitas®, maggiore rispetto a quello generalmente
richiesto nel nostro ordinamento per la protezione delle opere
dell’'ingegno3e,

Premesso cio, appare ancor pivu problematico determina-
re il significato pratico di questi nuovi requisiti - il carattere
creativo e il valore artistico - e della formula “di per sé”.

Con l'espressione “carattere creativo” la norma riprende
quello che gid tradizionalmente viene riconosciuto come re-
quisito fondamentale della tutela d'autore nel nostro sistema,
ossia la creativitd, tanto che si &€ definito tale requisito “pleo-
nastico”%¥®¥’. Questo requisito dovrebbe cioé essere inteso cosi
come avviene in generale in materia di diritto d’'autore, ossia
nel senso che |I'opera non solo non deve essere copiata da

quella di altri®®8, ma deve recare I'impronta personale

385 Cosi 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 creativitd, 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 prodotton.

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 originalitd che il disegno o modello deve possederey.
387 Cosi per FABIANI, La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno
industriale, cit., 205. Tale carattere &€ comune denominatore di tutte le opere oggetto di diritto
d’autore, come specificamente dichiarato dall’art. 1. comma 1, 1. 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 |n realtd, come Di Cataldo ha osservato, questo requisito generale di accesso alla tutela
d’'autore & sempre stato inteso da giurisprudenza e dottrina in termini assai tolleranti: tutto & crea-
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dell’autore, deve cioe possedere dei tratti individuali che la
differenzino dalle opere realizzate e realizzabili da un altro au-
tore: anche se si e suggerito, in dotfrina, che col venir meno
del requisito della scindibilitd, il requisito del carattere creati-
vo vada interpretato per le opere di design in modo partico-
larmente rigoroso®?. Nello stesso senso anche la giurisprudenza
che recentemente ha affermato che “ricorre il presupposto del
carattere creativo di opere del disegno industriale ogniqual-
volta ci si trovi di fronte ad una personale elaborazione
dell’autore, avente eventualmente ad oggetto anche un tema
noto 3%,

Perplessitad e incertezze sono state invece espresse, fin
dai primi commenti alla nuova norma, sul significato da attri-
buire all’espressione “valore artistico”.

Innanzitutto, si € osservato che questa formula “oscura”
troverebbe |la sua radice nel passo dell’art. 17 che consente
agli Stati di condizionare |la concessione della tutela d'autore
al modello alla presenza di un “grado di originalita”. Per quan-

to concerne l'interpretazione del requisito, si &€ poi detto che

tivo, tranne cid che & espressamente copiato. Prevedere quindi peril modello o disegno la tutela
anche di diritto d'autore solo se creativo, non pare essere un requisito di tutelabilitd particolar-
mente esigente. Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e
modelli”: i requisiti di proteggibilita 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 oftobre 2007, in AIDA, 2009; cfr, anche Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in Le
Sezioni Specializzate italiane della proprietd industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza,
2006, vol. -1, 254, pp. 387-388 secondo cui “...per quanto concerne il carattere creativo- occorre
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questo dovrebbe comportare una particolare valutazione di
merito, che non &, invece, richiesta per le altre opere oggetto
di diritto d'autore: ci si € chiesti quindi se, nelle intenzioni del
legislatore, il valore artistico imponga all'interprete una valu-
tazione di maggior rigore dei requisiti di futela o, come appare
preferibile, indichi un requisito che differenzia i disegni o mo-
delli da quelli che possono accedere anche alla tutela
d'autore¥!,

In particolare, secondo alcuni si dovrebbe «prescindere
da un giudizio sul merito estetico, ma far riferimento
all'idoneita dell’opera, grazie al suo spiccato carattere crea-
tivo, a poter essere apprezzata sul piano esteticon®2 |l requisi-
to del valore artistico rappresenterebbe quindi il quid pluris,
cioé il valore discriminante per la tutela, che consente la pro-
tezione di diritto d'autore ai disegni o modelli registrabili o re-

gistratis®®: con questa norma il legislatore avrebbe cioe inteso

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 € 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 proteggibilita secondo il nuovo regime, cit., pp. 81-82. per I'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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riservare la tutela d'autore alla fascia alta dei prodotti di de-
sign .3

Da parte di altri si € defto invece che I'indagine su que-
sto requisito «non puo certo risolversi in un giudizio di merito, in
assenza di parametri accettati dalla cultura corrente, né la
componente funzionale e |'attitudine ad una riproduzione su
scala commerciale possono sminuire di per sé il valore artistico
dell’oggettond?,

Comprensibilmente, anche sulla base della prima tesi,
I'individuazione della presenza del valore artistico continua a
rimanere problematica. Si e suggerito a tal proposito che que-
sto valore artistico possa essere ravvisato nel riconoscimento
della storia, che (interpretata utilizzando i segni dei tempi,
cioe attraverso ad esempio, mostre, pubblicazioni, recensioni)
consente di stabilire se un certo oggetto venga riconosciuto
dalla collettivitd come meritevole di quel particolare apprez-
zamento che circonda le opere d’'arteds Si segnala a tal pro-

posito una recente pronuncia del Tribunale di Milano, che, co-

394 Recentemente Trib. Venezia, 13 febbraio 2008, in AIDA, 2009, p. 616 ha affermato che «ll valo-
re artistico... puo essere riconosciuto solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell’'opera
di cui si discuten.

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 funzionalita risulta tutelabile in base
al diritto d’autore non solo in base all’attuale legislazione, ma anche nel vigore del precedente
criterio della scindibilitcm.

396 Cfr. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i re-
quisiti di proteggibilita secondo il nuovo regime, cit., pp. 81-82.
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erentemente con |'idea che attribuisce alla percezione del
pubblico un rilievo centrale nel determinare la tutela di cui
ciascuna singola forma € ammessa a beneficiare, ha esatta-
mente rilevato come il «valore artisticoyn, debba essere valuta-
to in «wuna prospettiva che contempli lo sfondo storico, cultura-
le ed ambientale in cui la creazione si colloca. Il giudizio non
viene compiuto ex post in relazione al successo ottenuto
dall’autore del prodotto, ma con riferimento alle caratteristi-
che proprie del medesimo al momento della sua creazione.
L'inserimento del prodotto in una corrente artistica, la sua pre-
senza in musei di arte contemporanea, |'accreditamento della
sua tendenza stilistica con il consolidamento del perdurare del
successo del prodotto presso la collettivita e gli ambienti cul-
turali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il
giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettivita, senza tuttavia
spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo

all’'operan’?,

397 Trib. Milano, ord. 10 feblbraio 2007, in AIDA, 2008, V.12. Nel caso di specie, & stato riconosciuto
valore artistico alla celebre lampada «Arcoy 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 iconoscimento 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 GALLl, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2008, p. 356 € 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'utilitd pratica dell’opera, e dunque
un'attitudine dell’oggetto ad avere un valore autonomo nell’ambito del circuito degli oggetti
d'arte (nella specie € stata esclusa la protezione d'autore di decori applicati a mosaici vetrosi
per rivestimenti)”; Trib. Venezia, 1° oftobre 2007, in AIDA, 2009, p. 498 e ss. secondo cui: "Il riscon-
tro collettivo non pud essere ['unico elemento per riconoscere ad un’opera di design valore arti-
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L'espressione “le opere che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico” continua ad essere ambigua anche
nell’inciso “di per sé". Secondo una prima lettura, questo inci-
so dovrebbe significare che le opere devono essere "“in sé con-
siderate” e quindi che la forma del prodotto deve poter essere
apprezzata a prescindere dalla funzione utilitaria del prodotto;
I'inciso, cosi inteso, sembrerebbe riproporre ancora il requisito
della scindibilitd e appare, percio, in contrasto con la natura e
la finalita dell’industrial design che & volto a esprimere sul
piano estetico la funzione del prodotto e che quindi non tolle-
ra una separazione, neppure ideale, tra forma e funzione del
prodotto®s, Secondo un’altra interpretazione, I'inciso signifi-
cherebbe invece che «la forma del prodotto deve avere carat-

tere creativo e valore artistico in misura tanto elevata da po-

stico, ma puo valere a posteriori per confermare una valutazione di artisticitd condotta a prion™;
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 pud determinare: cosi
che, quando un prodotto non presenta specifiche valenze funzionali e pud essere realizzato in
forme pressoché infinite, anche il criterio di artisticitd deve essere verificato senza esasperare |l
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 é frutto di uno studio estetico personale delle
forme, indice di una maggiore ed incisiva creativitd, e 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 cioé a quelle che presentino un particolare gradiente estetico (nella
specie e stata ritenuta protetta una parure di gioielli venduti alla regina di Giordania)”.

398 Questa interpretazione € 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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ter rendere per cio solo apprezzabile il prodotto indipenden-
temente dagli altri suoi pregind?.

Anche sul piano dell'interpretazione sistematica della
nuova normativa, da parte di alcuni autori, nonostante
I"'abbandono del criterio della scindibilitd da parte del legisla-
tore, si &€ continuato a sostenere l'incompatibilitd del diritto
d’'autore con il design, adducendo ora la considerazione per
cui la tutela d'autore dovrebbe essere riservata alle opere ca-
ratterizzate dalla “gratuita”40, ora quella per cui si produrreb-
bero, ammettendo il cumulo, significativi effetti monopolisti-
Ci40].

Altra dottrina ha sostenuto la non indiscriminata sovrap-
posizione delle tutele, ma la possibilitd di cumulo «solo in rela-
zione alla sua concreta destinazione e uso come “oggetto arti-
stico”y, osservando che la distinzione fra tutele esclusive di
uno stesso prodotto in ragione della diversa destinazione
d'uso, non presenterebbe alcuna difficoltd di individuazione in

concreto, perché sarebbe «certificata obiettivamente e con

399 AUTERI, Industrial Design e opere d’arte applicate all'industria, cit., pp. 275-276.

400 Cosi 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, I'altra si fonderebbe
sul dato letterale che I'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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precisione dal tipo di mercato identificato dall’atto contraffat-
torion4z,

In linea con quest'ultima posizione, si € affermato che
non si dovrebbe trattare solo di una distinzione di mercati, ma
piu precisamente di un problema di destinazione del bene in
ipotesi contraffattorio; in virtu di cio, anche un articolo regi-
strabile o registrato potrebbe avvalersi della tutela d'autore,
anche se al di fuori "del mercato dell’arte”, «se ad esempio la
pubblicita, per farne uno status symbol si avvalga
dell'immagine di un oggetto esteticamente innovativo ma utile
e suscettibile di produzione industriale, per sfruttare la proprie-
ta transitiva degli oggetti del desiderio (dallo status symbol al
prodotfto associato)n4s,

Queste ultime interpretazioni derivano, per ammissione
degli stessi autori, da considerazioni di carattere concorrenzia-
le e macro-economico. Dalla preoccupazione cioé che la cu-
mulabilitd della tutela brevettuale e di quella d'autore possa

pregivudicare «la fisionomia concorrenziale del mercato dei

402 GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., pp. 104-106; 1D, 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 potrd 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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prodotti industrialin sancendo una soluzione «squilibrata in sen-
SO pro-monopolisticon44,

Queste preoccupazioni appaiono, pero, ad altri autori in-
fondates,

Si € detto che infatti che esse non sembrano in alcun
modo giustificate «...con riguardo in particolare alla forma del
prodotto, essendo la realizzazione di prodotti nuovi, ancorché
di natura e destinazione pratica, di regola pienamente libera
da qualsiasi condizionamentoné, La tutela del diritto d'autore
riconosciuta alle opere dell'industrial design non pare quindi
produrre rilevanti effetti negativi di carattere anticoncorren-
ziale, o comunque tali da sconsigliarne e scoraggiarne la con-
cessione”¥’. Anzi, la minor protezione significherebbe «minor
incentivo alla ricerca e all'investimento su nuove realizzazioni,
minore qualitd, minore gamma, minore possibilita di scelta dei
consumatori e minore loro soddisfazionen4s,

Per quanto riguarda la questione della cumulabilita della

tutela come design e quella d'autore per la forma di mobili di

404 Cosi 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 piU appropriata sembrerebbe legata all'intervento dell’autoritd antitrust preposte
alla concorrenza, piuttosto che a dinieghi di tutela, in sé di dubbia giustificabilitd. Cosi 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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segnati da Le Corbusier e la protezione come marchio (di fat-
to) del nome e della sigla di quest'ultimo4? si vedano le prime
pronunce giurisprudenziali successive all’'emanazione del d.
lgs. n. 95/2001 del Tribunale di Monza, che hanno negato la tu-
tela d'autore sostanzialmente sulla base dell’affermazione se-
condo cui una forma «facilmente riproducibile in modo seriale
e su larga scala» sia incompatibile col possesso del “valore ar-
tistico”. Si e ribadito poi che «gli oggeftti pensati soprattutto in
funzione del loro uso quotfidiano» non possano possedere il
“valore artistico”. Il Tribunale ha dato cosi un'interpretazione
della nuova norma che la fa praticamente coincidere con il
vecchio criterio della scindibilitad che la riforma del 2001 ha
abolito4,

Per quanto concerne la tutela come marchio essa € stata
invece accordata in sede di reclamo dal giudice di Monza,
che ha riformato sul punto la prima ordinanza, con la motiva-
zione che i segni in questione risultavano usati come «cataliz-
zatori dei gusti della clientela non gid su qualita astratte e li-

beramente riproducibili, ma su peculiaritda suscettibili di acqui-

407 Si vedano dunque:Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in AIDA, 2003, p. 213 e in Dir. aut., 2002, p.
433 e ss., con nota di ATTANTE e in sede di reclamo, Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in IDI, 2003, p.
55 e ss. con nota di FITTANTE.

410 §i vedano GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2003, p. 485; ID., L'attuazione del-
la direftiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 893 che criticando
I'ambiguitd 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
I'intferpretazione della nuova norma sia coerente con quella anteriore.
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sire rilevanza commerciale»4’: e cioe in sostanza perché ha ri-
tenuto che essi venissero usati allo scopo di sfruttare il valore
di richiomo che il nome in questione possedeva in campo e-
xtracommerciale42,

In senso opposto si € pronunciato successivamente il Tri-
bunale di Firenze#3, che ha escluso «ogni rilevanza della que-
stione riguardante la scindibilitad del valore artistico dal carat-
tere industriale del prodotton, rilevando correttamente che la
riforma del 2001 ha cancellato tale requisito per beneficiare
della tutela di diritto d'autore. Con la stessa pronuncia il Tri-
bunale di Firenze ha ritenuto che un'opera di design che pos-
sieda carattere creativo e valore artistico, e sia quindi idonea
a formare oggetto anche di dirifto d'autore, possa cumulare
questa protezione con quella di concorrenza sleale per imita-
zione servile44,

In dottrina € stato sostenuto infine la proteggibilita della

forma anche contro le imitazioni che non siano strettamente

411 Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002.

412 Cosi 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, I.m., che tuttavia I'ordinanza non richiama.

413 Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in AIDA, 1I.51. Il caso riguardava una lampada che, secondo la
sentenza, «per la peculiaritd della sua forma e della sua struttura, per I'armonia e I'equilibrio delle
linee costituisce I'espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell’ambito di
un noto movimento culturale (nella specie, il Bauhaus)».

414 Questa conclusione & stata criticata da GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA,
2004, perché un'opera di design dotata di valore artistico € per definizione in grado di conferire
un valore sostanziale al prodotto cuisi riferisce, e come tale non pud 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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identiche, perché la tutela di diritto d'autore riserva all'autore
non soltanto la riproduzione dell'opera, ma anche il diritto di

elaborazione sull'opera stessa*’s,

4.3.3 - La modifica dell’art. 239 CPI sulla protezione accordata ai disegni

e modelli dal diritto d’autore

Il d.lgs. n. 131/2010, come anticipato, ha infrodotto una
importante modifica nel codice riscrivendo la norma tfransitoria
di cui all’art. 239 CPI, che stabilisce finalmente con chiarezza
che i prodotti-copia delle opere dell'industrial design non sono
legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi sogget-
ti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001, da-
ta di introduzione in Italia della protezione di diritto d'autore
sulle opere di design. Come & stato autorevolmente e corret-
tamente sostenuto in dottrina, "la riformulazione dell’art. 239
del Codice era divenuta ormai indifferibile” in relazione alle

conclusioni depositate dall’Avvocato Generale dell’Unione 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, | ‘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 I'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 € 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 nella causa C-168/094¢ pendente avanti la Corte di
Giustizia comunitaria avente ad oggetto la questione della
compatibilitd col diritto comunitario della normativa transitoria
italiana sul design contenuta nel testo dell’art. 239 previgente.

Il testo attualmente in vigore dell’art. 239 CPI stabilisce
che "la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell’articolo 2, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
comprende anche le opere del disegno industriale, che, ante-
riormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano di-
venute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fab-
bricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 apri-
le 2001, prodotti realizzati in conformitd con le opere del dise-
gno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa
attivitd anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da es-

si fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da

416 La questione é stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce, I' Associazione del-
le imprese italiane dell’illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per I'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 Palamento 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'autoren, e che ai soggetti che gid legittimamente fablbricavano questi prodotti
prima dell'infroduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «un ro-
gionevole periodo transitorio durante il quale... possono continuare a commercializzare detto
prodotton, precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente
previsto dalla legge italiona era «eccessivon e ricordando come in relazione a tale previsione la
Commissione Europea avesse a suo tempo avviato una procedura d'infrazione contro I'ltalia.

192



essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché
detta aftivita si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del
preuso”.

L'iter di questa norma e stato, a dir poco, travagliato: il
testo ora vigente e infaftti il frutto di ben cinque successivi in-
terventi legislativi intervenuti dal 2001 ad oggi.

Prima del 2001 le opere del disegno industriale erano e-

scluse dalla protezione di diritto d'autore perché il loro valore
artistico era inscindibile dal carattere industriale del prodotto
cui erano associate; infatti ai sensi dell’art. 2. n. 4 I.d.a. e sulla
base del criterio della cosiddetta “scindibilitad” la protezione
d’'autore era riservata alle opere dell’arte figurativa che pos-
sedessero “un valore estetico in sé, in assoluto”, che prescin-
desse dal prodotto cui fosse applicata*”,

Nel 2001, I'art. 22 del d. Igs. n. 95/2001, come si € detto,
ha consentito nel nostro ordinamento I'accesso alla tutela di
diritto d'autore a tutte le opere del disegno industriale che
“presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, e-
liminando il presupposto della cosiddetta “scindibilita™, pre-
supposto che costituiva un evidente ostacolo alla protezione
d'autore di queste creazioni, il cui valore artistico € “per natu-

ra” inscindibile dal carattere industriale del prodotto, essendo

417 Cosl 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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il proprium del design quello di realizzare oggetti della vita
qguotidiana che siano dotati di valore artistico, ed intfroducen-
do il n. 10 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore.

Ancora nel 2001, con I'art. 25-bis del d.lgs n. 95/2001

(aggiunto dal d.lgs. n. 164/2001) e stata infrodotta una norma
transitoria, in virtu della quale: «Per un periodo di dieci anni
decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione (...) non opera nei
confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data,
hanno intrapreso |la fabbricazione, I'offerta o la commercializ-
zazione di prodoftti realizzati in conformitd con disegni o mo-
delli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio ».

Nel 2005 con I'introduzione del Codice della Proprieta In-
dustriale tale disposizione € confluita nell'art. 239.

Nel 2007, con |'art. 4 del decreto legge 15 febbraio 2007
n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, convertito dalla I|. 6
aprile 2007, n.46, adotftato a seguito della procedura
d’'infrazione comunitaria n. 2005/4088, e stato modificato il te-
sto nella versione dell'art. 239 CPl che stabiliva che “La prote-
zione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in
conformita ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,

erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.
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Nel 2009, con la I. 23 luglio 2009, n.?29, entrata in vigore il
15 agosto 2009 ,modificava cosi il testo, stabilendo che “La
protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi
dell’articolo 2, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla
data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione,
I"'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in con-
formitd con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti
di pubblico dominio. L'attivita in tale caso pud proseguire nel
limiti del preuso. | diritti di fabbricazione, di offerta e di com-
mercializzazione non possono essere trasferiti separatamente
dall’azienda”.

Da tale successione di norme €& derivato quindi che i dirit-
ti d'autore sulle opere del disegno industriale dotate dei requi-
siti del carattere creativo e del valore artistico, che erano in
pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001, sono stati dap-
prima riconosciuti senza limiti; successivamente hanno subito
una limitazione della durata di dieci anni (nei confronti dei
terzi che avevano intrapreso la fabbricazione o la commercia-
lizzazione anteriormente al 19 aprile 2001) ed in seguito, grazie
al nuovo testo dell'art. 239 C.p.i., sono rimasti del tutto sforniti

di tutela. In effetti I'interpretazione di questa disposizione che
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la dottrina4® ha ritenuto pivu ovvia, e che e stata anche seguita
dalla giurisprudenza#?, e quella di escludere tout court dalla
protezione le opere create anteriormente all’entrata in vigore
del d.lgs. n. 25/2001, che a quella data non fossero coperte
dalla protezione come disegno o modello ornamentale (per-
ché non registrate o perché oggetto di modelli scaduti).

Tale norma e stata fortemente criticata4? dalla dottrina
maggioritaria (mentre solo un autore (Fittante) I'ha accolta
con favore#?); criticata perché contraria alla Direttiva comuni-
taria sul design del 1998 e perché viziata di illegittimita costi-
tuzionale in quanto comporterebbe tra |I'altro una discrimina-
zione irragionevole e cioe una sorta di espropriazione senza
indennizzo di diritti: diritti, che come ho detto, erano sorti ed
entrati con la riforma del 2001 nel patrimonio dei rispettivi tito-

lari che ora a posteriori ne vengono privati.

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.; SCORDAMAGILIA, 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. é luglio 2007, in IDI, 2007, 501 e ss., con nota di SAN-
GIORGIO € MUssO, secondo la quale in base al nuovo testo dell’art. 239 C.P.I. infrodotto dal d.l. n.
10/2007 «non viene accordata protezione ai disegni e modelli industriali di cui al’art. 2, comma
1°, n. 10 I.d.a. ... che prima dell’entrata in vigore del d.Igs. n. 95/2001 erano divenuti di pubblico
dominioy. Nella specie, si trattava della cosiddetta «Panton Chaim 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;
SCORDAMAGILIA, 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 finaimente conferisce alla materia una fisionomia giuridica
perfettamente conforme a quanto a suo tempo richiesto dal Legislatore comunitario »; tale nor-
ma, infatti, riferisce «correttamente I'esenzione dall'applicazione della tutela autoristica a tutti i
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Anche la giurisprudenza nazionale ha avuto modo di af-
frontare la questione e a tal proposito meritano di essere se-
gnalate pronunce dei Tribunali di Monza e di Milano, che pur
offrendo diverse soluzioni interpretative alla delicata questio-
ne, sono caratterizzate tutte dalla consapevolezza della con-
trarietd ai principi comunitari del testo dell'art. 239 CPI, nella
sua formulazione del 2007 (testo che peraltfro € stato parimenti
criticato anche nella sua versione del 2009 per non aver risolto
il contrasto con la dir. N. 98/71/CE e i problemi di incostituzio-
nalita“4?). Piu precisamente il Tribunale di Monza, con sentenza

del 15 luglio 2008, ha ritenuto che per “prodotti realizzati in

conformita ai disegni o modelli” si devono intendere unica-
mente quelli che erano gia stati realizzati al momento
dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 239 C.P.l., co-

sicché il senso della nuova norma sarebbe stato quello di a-
brogare il regime che consentiva ai preutenti di confinuare a
realizzare prodotti conformi alle opere protette per dieci anni,
mantenendo la legittimitd per i soli prodotti gia realizzati prima

dell’ultima modifica legislativa*,

prodotti realizzati in conformitd a disegni e modelli che a quella data erano oppure erano dive-
nuti di pubblico dominio e prevede che quell'esenzione sia sostanzialmente perpetuan

422 §j veda GALU (a cura di), Codice della Proprietd Industriale: la riforma 2010, cit., p. 66 € 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, Prodottin, tenutosi a Parma il 24 ottobre 2008, e
accessibile dal sito Internet www filodiritto.it.
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Questa lettura della norma € quanto meno discutibile,
perché si € detto che valorizza singoli elementi letterali di es-
sa, prescindendo dal suo significato complessivo e dalla sua
stessa ratio, che € chiaramente quella di valorizzare |la circo-
stanza che un determinato «disegno o modello» divenuto pro-
teggibile anche come opera del diritto d'autore fosse in pub-
blico dominio nel momento dell'introduzione di quest'ultima
tutela, per escludere che in tal caso fosse possibile far sorgere
un'esclusiva su di esso.

Il Tribunale di Milano, che pure aveva in precedenza ap-
plicato la limitazione di cui al nuovo testo dell'art. 239 C.p.i.
(sentenza 14 maggio 2008, n. 6248), con |I'ordinanza cautelare
del 20 giugno 2008, non reclamata, ha ritenuto innanzitutto
sussistere  «...perplessita  con riferimento alla conformitd
dell’art. 239 al diritto comunitario, ha prospettato poi la diver-
sa interpretazione, che si € commentato essere razionale ma
non presente nella norma, secondo cui ha ritenuto applicabile
la disciplina dettata dall’art. 239 - e quindi I'esclusione della
tutela di diritto d’'autore - soltanto alle fattispecie in cui non
solo I'opera si trovasse in pubblico dominio alla data di entra-
ta in vigore del decreto legislativo n. 95/2001, ma la stessa ve-

nisse gia allora sfruttata da soggetti terzi*4,

424 GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2008, p. 356 € ss.
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Sempre il Tribunale di Milano, con un’'altra ord. del 30
giugno 20084%, ha respinto l'istanza di dissequestro di prodotti
conformi ad un'opera di design anteriore al 2001 realizzati da
un soggetto che ne aveva intrapreso |la produzione per la pri-
ma volta solo dopo I'introduzione della tutela di diritto
d'autore su quest'opera, quindi successivamente all'aprile
2001, sulla base del rilievo di diritto intertemporale che i pro-
dotti sequestrati erano stati realizzati prima della modifica
dell’art. 239 C.P.l. operata nel 2007, cosicché rientravano ra-
fione temporis nell’applicazione del regime previgente, in base
al quale il produttore non poteva vantare alcuna franchigia
dal diritto d'autore, di cui i suoi prodotti costituivano quindi
violazione*%,

Si segnala che proprio nel corso del predetto giudizio e
intervenuta una tra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle imprese che realizzano e promuovono
prodotti di design, (Assoluce), al fine di ottenere una rimessio-
ne alla Corte di Giustizia Europea per |'interpretazione pregiu-

diziale degli artt. 17 e 19 della Direttiva del '98, con la quale

425 Est. Marangoni, in Il Diritfo 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 DESAPIA, L’evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei pro-
dotti, cit. Nella stessa causa in cui quest'ultima ordinanza € stata resa (sempre relativa alla lam-
pada «Arcon) sono state gid precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusivi delle parti e si
attende quindi per I'inizio dell’anno prossimo una pronuncia sull'istanza di Assoluce (che vi & 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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["art. 239 &€ manifestamente in contrasto, in modo che possa

essere affermata, in termini generali, la necessita della sua di-
sapplicazione, appunto per contrasto con |'ordinamento co-
munitario; ovvero della rimessione degli atti alla Corte Costitu-
zionale, per la declaratoria di parziale illegittimitd costituzio-
nale dell’art. 4 del d.I. n. 10/2007, come convertito nella legge
n. 46/2007, nella parte in cui ha intfrodotto il nuovo articolo
dell’art. 239 del Codice della Proprietd Industriale.

Si riteneva alquanto auspicabile un intervento chiarifica-
tore sovranazionale o del legislatore italiano, intervento avve-
nuto appunto con il d.Igs. n. 131/2010,che ponesse fine alle
persistenti incertezze*”; in dottrina si era infatti osservato
qgquanto mai fosse necessario non lasciarsi sfuggire la possibilita
di modificare il testo della norma per evitare di “incoraggiare
la produzione di copie di opere che saranno protette piena-
mente dal diritto d’'autore negli altri Stati membri dell’Unione,
con la conseguenza che |'esportazione di questi prodotti in
questi stati potra essere legitftimamente bloccata dal titolare
del diritto d'autore”, e per evitare il permanere nel nostro or-

dinamento di una norma del tutto inadeguata ai fini della 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 € sostenuta in dottrina da molti autori ed anche dal Presidente
della sezione specializzata del Tribunale di Milano, dott. De Sapia, che cosi si € espresso in un suo
recente articolo, DE SAPIA, La tutela dell’Industrial Design realizzato in data anteriore al d. Igs. n.
95/2001, in Il Diritto Industriale, 2008, 6, 581.
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pressione della contraffazione*® e che esporrebbe nuovamente
I'lfalia ad una procedura d'infrazione.

Il nuovo art. 239 ora infrodotto ha dunque riconosciuto in
favore dei soggetti che operavano legittimamente prima
dell’introduzione della protezione di diritto d'autore del design
“artistico” un regime transitorio di durata consistente, ma co-
munque piu limitata dei dieci anni inizialmente previsti, in base
al quale resta lecita la commercializzazione (anche attuale) di
tutti i prodotti-copia realizzati in Italia fino al 19 aprile 2006 e
di quelli importati fino al 19 aprile 2001, mentre viene sancita
I"illegittimita delle copie realizzate o importate successivamen-
te a tali date, copie che sono quindi perseguibili a tutti gli ef-
fetti di legge come contraffazioni, come appunto era prescrit-

to dalla Direttiva4?.

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 Proprietd Industriale: la riforma 2010, cit., p. 57 e ss.
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