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DISEGNI, MODELLI, DESIGN: ;
DEFINIZIONI, REQUISITI E DIRITTI

Cosa si intende per “disegno”
o “modello”?

La risposta a questo quesito, in estrema sin-
tesi, si trova scritta al primo comma dell’Art.
31 del Codice della Proprieta Industriale (nel
seguito CPI): “Possono costituire oggetto di
registrazione come disegni e modelli laspetto
dell’intero prodotto o di una sua parte quale
risulta in particolare dalle caratteristiche del-
le linee, dei contorni, dei colori, della forma,
della struttura superficiale ovvero dei materia-
li del prodotto stesso ovvero del suo ornamen-
to, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale”. In sostanza quindi la
definizione di disegno, modello o design (tutte
terminologie equivalenti) comprende qualsia-
si forma bi o tridimensionale applicata ad un
oggetto che ne caratterizzi l'aspetto estetico.
Va osservato infine dalla presente definizio-
ne ottenuta dal testo della legge in vigore, che
solo di aspetto esteriore si sta trattando, non
di particolare gradevolezza estetica della for-
ma in questione. Da ultimo tale forma deve
rispettare due requisiti: la novita ed il carat-
tere individuale.

Quando un disegno o modello
& “nuovo”? ’

Ai sensi dellArt. 32 del CPI, “un disegno o
modello & nuovo se nessun disegno o modello
identico & stato divulgato anteriormente alla
data di presentazione della domanda di regi-
strazione ovvero, qualora si rivendichi la prio-
rita, anteriormente alle data di quest’ultima. I
disegni o modelll si reputano identici quando
le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti”.

L’accertamento della novitad va inteso con-
frontando un certo disegno o modello singo-
larmente con gli altri disegni o modelli esi-
stenti mediante un controllo di non identita,
dove la differenziazione richiesta sembra mi- '
nima poiché si ritiene sufficiente che i modelli
a confronto non siano identici.

Ad ogni modo per esaminare la presenza di
novita in un disegno o modello & necessario
verificare cosa si intenda secondo la normati-
va vigente per “divulgazione”.

11 CPI nei quattro commi dell’Art. 34 preci-

sa il concetto di divulgazione.

“1. (omissis)... il disegno o modello si con-
sidera divulgato se & stato reso accessibile al
pubblico per effetto di registrazione o in al-
tro modo, ovvero se & stato esposto, mgsso in
commercio 0 altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati
del settore interessato, operanti nella Comu-
nita, nel corso della normale attivita commer-
ciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si riven-
dichi la priorita, prima della data di quest’ul-
tima. ,

9. 11 disegno o modello non si considera reso
accessibile al pubblico per il solo fatto di es-
sere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo
esplicito o implicito di riservatezza.

3. (omissis)... non si considera reso accessi-
bile al pubblico il disegno o modello divulgato
dallautore o dal suo avente causa oppure da un
qualsiasi terzo in virta di informazioni o di atti
compiuti dallautore o dal suo avente causa nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di registrazione ovvero, quando
si rivendichi la priorita, nei dodici mesi prece-
denti 1a data di questultima.

4. Non costituisce altresi divulgazione
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(omissis).. il fatto che il disegno o modello sia
stato reso accessibile al pubblico nei dodici
mesi precedenti la data di presentazione della
domanda o la data di priorita, se cid risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso
commesso nei confronti dell’autore o del suo
avente causa”.

L'analisi del comma 1 dell’Art. 34 CPI pre-
senta da subito alcuni punti certi ed altri che
si prestano ad interpretazioni: se infatti ’'atto
della registrazione appare incontestabile, non
cosi & quando occorre applicare parametri
di difficile applicazione come la ragionevole
conoscibilita degli “...dagli ambienti specia-
lizzati del settore interessato, operanti nella
Comunita...”. Linterpretazione del suddetto
comma richiede quindi valutazione non sem-
plici e forse non sempre oggettive per stabi-
lire se gli ambienti specializzati sono venuti
in contatto con un modello distruttivo della
novita di modello ad esso successivo. Non &
quindi escludibile aprioristicamente il caso di’
un disegno che, pur essendo cronologicamen-
te molto datato, renda non registrabile un
nuovo modello perché comunque conosciuto
o ragionevolmente conoscibile dagli operatori
del settore. Allopposto, potrebbe validamente
considerarsi “nuovo” un disegno che sia simile
ad un modello difficilmente accessibile anche
agli “ambienti specializzati. Il successivo com-
ma 2 & auto-esplicativo.

Il comma 3 mostra un netto distacco dal
criterio valutativo della novita rispetto alle
invenzioni ed ai modelli di utilita. La novita
nel caso del disegno o modello gode di un pe-
riodo di grazia di 12 mesi per l'autore o il suo
avente causa. Questa possibilita & certamente
utile all'imprenditore piccolo o grande che sia,
il quale puo valutare gli investimenti per lo
strumento della protezione offerto da una re-
gistrazione per modello, dopo aver verificato
che Toggetto del modello stesso & di interesse
per il pubblico ed il proprio business. Inoltre
come sara meglio illustrato nel seguito - rela-
tivamente al “modello non registrato” - i dodici
mesi di cui sopra renderanno possibili interes-
santi strategie ed opportunita di protezione.
Occorre perd tener presente che in molti Paesi
, oggi di grande interesse come la Cina e buona
parte del Far East, la divulgazione, sul territo-
rio 0 a mezzo stampa @ lesiva della novita del
modello. Se quindi non obbligati da circostan-
ze di forza maggiore & sempre bene ponderare
una divulgazione antecedente la domanda di
registrazione, si rischia infatti in tal modo di
vanificare la protezione in diversi Paesi.
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L'ultimo comma dellArt. 34 CPI mira infine
a tutelare l'autore (0 il suo avente causa) di un
modello che ha subito un abuso, affinché non
perda anche il diritto esclusivo derivante da
una valida registrazione.

A cosa si riferisce il requisito
del “carattere individuale”?

Larisposta a questa domanda & ben sintetiz-
zata dall’Art. 33 del CPL “1. Un disegno o mo-
dello ha carattere individuale se Uimpressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato
differisce dall'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e mo-
dello che sia stato divulgato prima della data
di presentazione della domanda di registrazio-
ne o, qualora si rivendichi la priorita, prima
della data di questultima. 2. Nell'aceertare
il carattere individuale di cui al comma 1, si
prende in considerazione il margine di liberta
di cui lautore ha beneficiato nel realizzare il
disegno o modello”. )

Per ben interpretare il significato dell’arti-
colo sopra riportato occorre sostanzialmente
focalizzare tre parametri:

1. lutilizzatore informato;

2. l'impressione generale;

3. il margine di liberta dell’autore.

Lutilizzatore informato come si pud dedurre
da diversi pronunciamenti della Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea pud essere visto
come una via di mezzo tra lesperto tecnico del
ramo (o “skill man™) o persona di dotata di spe-
cifiche competenze tecniche approfondite che
ritroviamo discutendo l'attivita inventiva (“in-
ventive step”) delle invenzioni ed il consumato-

re medio in materia di marchi che in generale |

non ha alcuna competenza specifica.

Limpressione generale pub essere interpre-
tata come la visione di insieme o la sensazione
di insieme che il suddetto utilizzatore informa-
to riceve da ciascun disegno o modello che gli
si presenti.

Il margine di libertd dellautore pud com-
prendere infine il margine di liberta dell’auto-
re rispetto ai margini di liberta tecnici dovuti
ad un certo oggetto ed ai margini di liberta
creativi di cui pud disporre nella realizzazione
dell'oggetto medesimo.

Come si pud dedurre da quanto precede, per
accertare il carattere individuale di un dato
modello si procede quindi per differenza tra
il suddetto modello e le anteriorita esistenti.
Pit precisamente, se I'impressione generale
suscitata nell'utilizzatore informato da quel
modello supera la stessa impressione generale
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suscitata nel medesimo utilizzatore informato
da qualsiasi disegno o modello esistente, consi-
derando inoltre i margini di liberta dellautore
nella realizzazione di quello specifico modello,
per cui in mercati “affollati” o molto stabili nel-
le forme anche piccole variazioni vanno tenute
in considerazione, si pud affermare il carattere
individuale per quel dato modello. Si pud quin-
di ritenere il carattere individuale una differen-
za pin “qualificata” della semplice novitd.

Si osservi infine che la suddetta differenza,
cessa di essere puramente estetica per I'elimi-
nazione del requisito dello “speciale ornamen-
to” dei “vecchi” modelli ornamentali, causan-
do un allargamento verso il basso dei design
concretamente tutelabili. Potranno infatti
entrare nella valutazione anche elementi qua-
li la semplice capacita della forma di imporsi
all’attenzione del consumatore.

I “pezzi di ricambio” possono
registrarsi come disegni o modelli?

Partiamo sempre dal CPI con PArt. 31 com-

mi 2 e 3: “2. Per prodotto si intende qualsiasi
oggetto industriale o artigianale, compresi tra

daltro i companenti che devono essere assem-

blati per formare un prodotto complesso, gli
imballoggi, le presentazioni, i simboli grafici
e caratteri tipografict esclusi i programmi per
elaboratore. 3. Per prodotto complesso si inten-
de un prodotto formato da pii componenti che
Ppossono essere sostituiti, consentendo lo smon-
taggio e un nuovo montaggio del prodotto”.

E ancoral'Art. 35 CPI: “1. Il disegno o model-
lo applicato od incorporato nel componente di
un prodotto complesso possiede i requisiti del-
la novita e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel
prodotto complesso, rimane visibile durante la
normale utilizzazione e cioé durante lutilizza-
zione da parte del consumatore finale, esclusi
gli interventi di manutenzione, assistenza e
riparazione; b) se le caratteristiche visibili del
componente possiedono di per sé i requisiti di
novita e di individualita”.

Al di la di questa specificazione, il legisla-
tore nazionale, sull'esempio di quello eomuni-
tario, non ha tuttavia colto loccasione della
novella della disciplina sui modelli per rego-
lamentare finalmente un problema molto sen-
tito in specifici ambiti produttivi. In partico-
lare, il fenomeno della riproduzione dei pezzi
di ricambio degli autoveicoli da parte di pro-
duttori indipendenti ha proporzioni significa-
tive e coinvolge delicate questioni di sicurezza
pubblica, per la pericolosita potenziale di un
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mezzo dotato di componentistica non certifi-
cata. Ma anche nei settori dell'arredamento,
della nautica, degli elettrodomestici, eccetera,
il problema & molto sentito e discusso. In sede
di elaborazione della Direttiva comunitaria
si & scelto di consentire agli Stati dell’Unio-
ne di mantenere in vigore tutte le disposizio-
ni a tutela delle parti staccate di un prodotto
complesso, senza imporre I'adozione di alcuna
disciplina a quegli ordinamenti che ne risul-
tassero sprovvisti. Nel contempo, & stata fatta
una dichiarazione d’intenti: I'articolo 18 della
Direttiva n.° 98/71/CE (nel seguito la Diret-
tiva) dispone infatti che, dopo tre anni dalla
data di attuazione, la Commissione presente-
ra un’analisi dellimpatto delle nuove norme
per i fabbricanti comunitari di prodotti com-
plessi e per il mercato interno in generale, con
riguardo quindi anche alla regolarita della
concorrenza e ai benefici per i consumatori.
Coerentemente con i risultati, stara poi al
Parlamento Europeo di modificare la Diret-
tiva. Ad oggi, I'Art. 35 del CPI pone un ulte-
riore requisito per la tutela di questi specifici
modelli: non solo novita e individualita, come
per i modelli “comuni”, ma anche “visibilita”
durante lutilizzazione. L'adozione di una si-
mile norma & stata considerata dalla dottrina
come una scelta di compromesso: da una par-
te infatti ¢’@ I'interesse delle case automobili-
stiche, darredamento, eccetera, che investono
fortemente nella ricerca e sviluppo di forme
accattivanti e quindi si attendono una priva-
tiva sui loro trovati; dallaltra, c’& interesse
alla libera concorrenza e ad ampliare quanto
pil possibile le scelte dei consumatori, con-
sentendo a chiunque di produrre componenti
comunque “slegati” dalloggetto primario della
privativa (autoveicolo, mobile, elettrodomesti-
co, ecc.). LArt. 35 CPI non risolve comunque
del tutto i dubbi sulla registrabilita o meno in
assoluto dei pezzi di ricambio. Dottrina e giu-
risprudenza hanno dibattuto infatti in parti-
colare sul carattere individuale di una parte
del prodotto complesso cui, ad esempio, viene
richiesta protezione di per sé. C’¢ chi ritiene
che solamente i prodotti che hanno un merca-
to autonomo rispetto al mercato dei pezzi di ri-
cambio del corrispondente prodotto complesso
siano dotati di un proprio carattere individua-
le. Un’interpretazione meno restrittiva ritiene
invece sufficiente piti che lesistenza di un

ercato autonomo, il semplice apprezzamento
da parte del mercato per cui - se-la parte del
prodotto complesso provoca un cambiamento
assai visibile del prodotto complesso stesso
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generando un’impressione generale diversa
da quella offerta all'utilizzatore informato dai
modelli anteriori — questa, se nuova, sarebbe
autonomamente registrabile perché dotata di
carattere individuale. Coerentemente con lo
stato di incertezza giuridica, il CPI all’Art.
241 cosi si esprime: “I. Fino a che la direttiva
98/71/CE sulla protezione giuridica dei dise-
&ni e modelli non sara modificata su proposta
della Commissione a norma dell'articolo 18
della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui
componenti di un prodotto complesso non pos-
sono essere fatti valere per impedire la fabbri-
cazione e la vendita dei componenti stessi per
la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario” Si tratta
dello cosiddetta “clausola di riparazione”, ov-
vero una disciplina transitoria ai sensi della
quale gli Stati Membri mantengono in vigore
le loro attuali disposizioni giuridiche riguar-
danti I'uso del disegno o modello protetto di
un componente utilizzato per la riparazione di
un prodotto complesso, al fine di ripristinarne
I'aspetto originario.

Qual é il contenuto del diritto
__su un disegno o modello?

A tale quesito risponde I'Art. 41 del CPIL
“l. La registrazione di un disegno o modello
conferisce al titolare il diritto esclusivo di uti-
lizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza
il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare
atti di utilizzazione la fabbricazione, Loffer-
ta, la commercializzazione, limportazione,
lesportazione o limpiego di un prodotto in cui
il disegno o modello ¢ incorporato o al quale &
applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto
per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla
registrazione di un disegno o modello si esten-
dono a qualunque disegno o modello che non
produca nell'utilizzatore informato una im-
pressione generale diversa. 4. Nel determinare
lestensione della protezione si tiene conto del
margine di liberta dell'autore nella realizza-
zione del disegno o modello”,

Si puod osservare come i commi 3 e 4 illu-
strino I'estensione della tutela facendo riferi-
mento a criteri analoghi a quelli prima visti
per determinare l'esistenza del carattere indi-
viduale. In sostanza, si pud dire che la stes-
sa “differenza“ sufficiente per verificare la
presenza del carattere individuale, serve per
indagare i confini della protezione esistenti
in un modello, per cui a modelli pur diversi
da un modello registrato si estende la tutela
di quest’ultimo se essi non generano nell’uti-

.
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lizzatore informato unimpressione generale
diversa tenendo conto dei margini di liberta
dellautore.

L'Art. 42 del CPI sancisce successivamen-
te che:”L. I diritti conferiti della registrazio-
ne del disegno o modello non si estendono: a)
agli atti compiuti in ambito privato e per fini
non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di
sperimentazione; ¢) agli atti di riproduzione
necessari per le citazioni o per fini didattici,
purché siano compatibili con i principi della
correttezza professionale, non pregiudichino

indebitamente lutilizzazione normale del dise-

gno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti
esclusivi conferiti dalla registrazione del dise-
gno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di
locomozione navale e aerea immatricolati in
altri paesi che entrano temporaneamente nel
territorio dello Stato; b) all'importazione nello
Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati
alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui
alla lettera a); ¢) all'esecuzione delle riparazio-
ni sut mezzi di trasporto predetti”,

Quanto dura il diritto
su un disegno o modello?

La novella legislativa ha profondamente in-
novato il regime della durata della tutela di
disegni o modelli. Se infatti, nel vigore della
precedente normativa, la durata del brevet-
to per modello ornamentale era fissata in 15
anni, a decorrere dalla data di deposito della
domanda di brevetto, ora, ai sensi dell’ Art. 37
del CPI si ha che: “I. La registrazione del di-
segno o modello dura cinque anni a decorrere
dalla data di presentazione della domanda. 11
titolare puo ottenere la proroga della durata,
per uno o piu periodi di cinque anni fino ad un
massimo di venticinque anni dalla data di pre-
sentazione della domanda di registrazione”.

IL CUMULO DELLE PROTEZIONI

E’ possibile il cumulo di protezione
con la disciplina del diritto d’autore?

In un recente passato, il cumulo della prote-
zione di un “brevetto per modello ornamenta-
le” con la disciplina del diritto di autore rela-
tivamente all'oggetto dello stesso modello era
sostanzialmente vietato. Se da un lato infatti
la legge preesistente relativa ai modelli orna-
mentali recitava che “... ai modelli e disegni
suddetti non sono applicabili le disposizioni
sul diritto di autore” (Regio Decreto 25 agosto
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1940, n.1411 - Art. 5 comma 2), dall’altro lato
la stessa Legge 22 aprile 1941, n.° 633 rico-
nosceva la tutela prevista dal diritto d’autore
alle sole opere dell’arte applicata allindustria,
“ ..sempre che il loro valore artistico sia scin-
dibile dal carattere industriale del prodotto al
quale sono associate” (Art. 2, comma 4 della
precedente formulazione in vigore): era il co-
siddetto principio di scindibilitd. Un metro di
giudizio non sempre facile da applicare e, non
a caso, oggetto di controverse interpretazioni
giurisprudenziali da parte delle nostre Cor-
ti. La situazione era piuttosto caotica anche
allinterno dell'Unione Europea dove al ri-
guardo vi erano forti disuniformita. Un cam-
biamento decisivo & successivamente giunto
grazie alla citata Direttiva 98/71/CE (Art.
17): questa norma stabilisce che il cumulo tra
la tutela di disegni o modelli e quella predi-
sposta dalle norme sul diritto d’autore non
deve essere esclusa per legge; stara invece ai
singoli Stati definire le condizioni di accesso
alla protezione (novita, originalita, valore ar-
tistico, eccetera).

11 legislatore italiano ha cosi recepito i con-
tenuti della suddetta Direttiva:

o CPI (Art. 44): “1. I diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali
protetti ai sensi dell’Art. 2 comma 1, n.10,
legge 22 aprile 1941, n.633, durano tutta la
vita dell’autore e sino al termine del settan-
tesimo anno solare dopo la sua morte o dopo
la morte dell’ultimo dei coautori”.

o Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 2 comma
1, n.10): “In particolare sono comprese nella
protezione..... 10) le opere del disegno indu-
striale che presentino di per sé carattere cre-
ativo e valore artistico”.

e Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 12-ter):
“Salvo patto contrario, qualora un'opera di
disegno industriale sia creata dal lavoratore
dipendente nell'esercizio delle sue mansioni,
il datore di lavoro & titolare dei diritti esclu-
sivi di utilizzazione economica dell'opera’.
11 cumulo delle protezioni & quindi consenti-

to dalla legge a certe condizioni.

Quali sono le condizioni
che permettono un cumulo
di protezione con il diritto di autore?

Come descritto al quesito “E’ possibile il
cumulo di protezione con la disciplina del di-
ritto d’autore?”, da un lato & stato eliminato
il riferimento al citato principio di scindibi-
lita e, dall’altro, si & introdotto il singolare
requisito del “valore artistico”. Notoriamen-
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te, infatti, il Diritto d’Autore tutela lopera
dellingegno che presenti quel minimo di
creativita che consenta di escludere il plagio
delle opere anteriori e che consenta di ricon-
durre Yopera stessa all’autore, indipendente-
mente da qualsiasi valutazione di meritevo-
lezza. Il fatto di richiedere che la tutela dei
modelli mediante il diritto d’autore di design
sia subordinata ad un apprezzamento sulla
valenza artistica della forma - al di 14 e oltre
il requisito del “carattere creativo” ex Art. 1
della Legge 22 aprile 1941,n.° 633 - crea la
potenziale incongruenza di vedere model-
li meno artistici che devono essere protetti
necessariamente con la registrazione e mo-
delli pit artistici che invece sono tutelati dal
momento della loro creazione, senza oneri
aggiuntivi di pubblicita e/o spesa. Il dubbio
interpretativo & poi avvalorato dalla conside-
razione che, per sua natura, il diritto d’au-
tore tutela unicamente la forma esterna di
espressione dell'opera e non il concetto este-
tico innovativo, a differenza della tutela per
registrazione che, anche nel caso di disegni
o modelli, vieta non solo la riproduzione per
copie identiche ma anche quella per equi-
valente estetico, e cioé anche quella che sia
idonea a creare nell'utilizzatore informato la
stessa impressione estetica. Va tuttavia sot-
tolineato come, da un lato, la ben maggiore
estensione temporale della tutela dell'opera
ai sensi del Diritto d’Autore renda opportuna
una sua concessione in cumulo con quella di
disegni o modelli solo in presenza di forme
particolarmente innovative ed “artistiche”,
mentre, dallaltro lato, anche una tutela effi-
cace delle forme non particolarmente artisti-
che suggerisce comunque la registrazione del
disegno o modello in aggiunta alla protezione
immediatamente derivante dal diritto d’au-
tore: solo in questo modo infatti ci si tutela
dalla copia del concetto innovativo. In questo
secondo caso, alla scadenza della registrazio-
ne ed alla caduta in pubblico dominio della
forma registrata, sopravvivra la protezione
ai sensi del Diritto d’Autore, pur nella riba-
dita veste di tutela contro la copia identica.
La scelta del legislatore di richiedere al con-
tempo “carattere creativo e valore artistico”
per la protezione dei modelli tramite diritto
d’autore & stata favorita dalle preoccupazioni
della piccola e media impresa che, nel consta-
tare lespansione delle tutele tramite copy-
right a tutte le forme dei prodotti industriali
e delle loro confezioni, vedeva di conseguenza
pericoli alla propria liberta d’azione ed alla
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sicurezza dei propri investimenti, derivanti
da contestazioni giudiziarie non prevedibili.
Né la scelta di richiedere una particolare “ar-
tisticita” per la concessione della tutela del
Diritto d’Autore pud considerarsi un esempio
estemporaneo nell'ordinamento giuridico del
nostro Paese: le stesse fotografie, infatti, sono
tutelate pienamente ai sensi della legge 22
aprile 1941,n.° 633 solo se si tratta di opera
in senso lato artistica; viceversa la fotogra-
fia puramente di documentazione & protetta
come oggetto di un diritto connesso.

E’ possibile il cumulo di protezione
con altre privative (invenzioni,
modelli di utilita, marchi)?

Cumulo con le “Invenzioni”. In linea di
principio & possibile proteggere un prodotto
mediante un brevetto per invenzione indu-
striale e mediante una registrazione di dise-
gno o modello qualora ovviamente ci siano i
requisiti per entrambe le protezioni. Il CPI
comunque puntualizza i limiti di tale cumulo
all’Art. 36:”1. Non possono costituire oggetto di
registrazione come disegni o modelli quelle ca-
ratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecni-
ca del prodotto stesso. 2. Non possono formare
oggetto di registrazione per disegno o modello
le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che
devono essere necessariamente riprodotte nelle
loro esatte forme e dimensioni per potere ¢on-
sentire al prodotto in cui il disegno o modello
¢ incorporato o al quale é applicato di essere
unito o connesso meccanicamente con altro
prodotto, ovvero di essere incorporato in esso
oppure intorno o a contatto con esso, in modo
che ciascun prodotto possa svolgere la propria
funzione. Tuttavia possono costituire oggetto
di registrazione i disegni o modelli che possie-
dono i requisiti della novita e del carattere in-
dividuale quando hanno lo scopo di consentire
lunione o la connessione multipla di prodotti
intercambiabili in un sistema modulare”.

E’ quindi esclusa la possibilita di protegge-
re come disegno o modello le caratteristiche
dell’aspetto di un prodotto governate solamen-
te dalla loro funzione tecnica: in sintesi, viene
vietata la protezione di un’invenzione in quan-
to tale mediante disegno o modello. II divieto
pot relativo alle forme che permettono Finter-
connessione tra prodotti evita che un unico
produttore di un prodotto destinato ad inte-
ragire con altri possa alterare o controllare il
mercato, divieto che non opera per le forme che
consentono di unire tra loro prodotti modulari.
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Questo perché il contraffattore di un prodot-
to modulare avrebbe la possibilita non solo di
entrare nel mercato dei pezzi di ricambio, ma
anche nel mercato dellintero sistema o, se vo-
gliamo, del prodotto modulare nella sua inte-
rezza andando in concorrenza con il titolare del
disegno o modello del sistema completo.

Cumulo con i “Modelli di utilita”™: il cumulo
& possibile come lo & stato nella legge preesi-
stente relativa ai “modelli ornamentali” (R.D.
25 agosto 1940, n. 1411); in particolare I’Art.
40 del CPI al primo comma recita: ”1. Se un
disegno o modello possiede i requisiti di regi-
strabilita ed al tempo stesso accresce lutilita
dell'oggetto al quale st riferisce, possono essere
chiesti contemporaneamente il brevetto per mo-
dello di utilita e la registrazione per disegno o
modello, ma luna e laltra protezione non pos-
sono venire cumulate in un solo titolo”. Come
si osserva, I'unico limite & quello di procedere
con due domande distinte, una di brevetto per
modello di utilita, l'altra di registrazione per
disegno o modello.

‘Cumulo_con i “Marchi” Tindicazione prin-
cipale sullattuale possibilita di cumulo la
troviamo all’Art. 9 del CPI che tratta degli
impedimenti assoluti alla registrazione di un
marchio:”]. Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio dimpresa i segni
costituiti esclusivamente dalla forma imposta
dalla natura stessa del prodotto, dalla forma
del prodotto necessaria per ottenere un risulta-
to tecnico, o dalla forma che déa un valore so-
stanziale al prodotto”. La forma che da valore
sostanziale al prodotto pud benissimo essere
interpretata come lo "speciale ornamento” pre-
sente nella vecchia legge modelli. Origina-
riamente infatti, proprio perché un prodotto
era stato “brevettato” come “modello orna-
mentale” non poteva essere registrato come
marchio, poiché la presenza dello “speciale or-
namento” gli impediva di ottenere una valida
registrazione. I1legislatore - avendo eliminato
per la registrazione di disegni o modelli que-
sto requisito a fronte dell'inserimento del ca-

rattere individuale - rende registrabili come -

disegni o modelli forme bi e tridimensionali
che in teoria possono ottenere valida registra-
zione come marchio se assolvono ovviamente i
requisiti di tale privativa. Ovviamente anche
con la legge odierna una forma che possedesse
uno “speciale ornamento” e che quindi desse
un valore sostanziale al prodotto, potrebbe
essere registrata solo come disegno o modello
avendone 1 requisiti.
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TUTELA
DEL MODELLO COMUNITARIO E
DEL MODELLO INTERNAZIONALE

Viene tutelato il design
a livello comunitario?

I1 18 novembre 2002 il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’'Ufficio per I’Armonizzazione
nel Mercato Interno stabili che, a partire dal
1° aprile 2003 sarebbe stato possibile deposi-
tare le domande di registrazione di disegni e
modelli comunitari presso I'Ufficio stesso. Si
tratta di un passaggio fondamentale per la tu-
tela in tutta 'Unione Europea dei prodotti del
design industriale: la protezione a livello co-
munitario ha infatti eliminato la precedente
necessita di effettuare registrazioni nazionali
in base a procedure diverse da paese e paese.

Quali le differenze tra modelli’
comunitari registrati e non registrati?

11 Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicem-
bre 2001 su disegni e modelli comunitari (nel
seguito il Regolamento) stabilisce:

“ Un disegno 0 modello comunitario é pro-
tetto: a) come “disegno o modello comunitario
non registrato” se & stato divulgato al pubblico
secondo le modalita contemplate dal presente
regolamento; b) come “disegno o modello co-
munitario registrato” se é registrato secondo
le modalita disposte dal presente regolamento”
(Art. 1, comma 2).

“1. Il disegno o modello che possieda i requi-
siti di cui alla sezione I & protetto come disegno
o modello comunitario non registrato per un
periodo di tre anni decorrente dalla data in cui
il disegno o modello é stato divulgato al pub-
blico per la prima volta nella Comunita. 2. Ai
fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno
o modello sia stato divulgato al pubblico nella
Comunita se & stato pubblicato, esposto, usa-
to in commercio o altrimenti reso pubblico in
modo tale che nel corso della normale attivita
commerciale, tali fatti potevano ragionevol-
mente essere conosciuti dagli ambienti specia-
lizzati del settore interessato operanti nella Co-
munita. Il disegno o modello non si considera
tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto
di essere stato rivelato ad un terzo sotto vicolo
esplicito o implicito di segretezza” (Art. 11).

Una prima differenza tra il disegno o mo-
dello comunitario registrato ed il disegno o
modello comunitario non registrato sta nel
fatto che nel primo i diritti sorgono con la re-
gistrazione, nel secondo i diritti sorgono con
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la divulgazione (se al momento della stessa
esistono i requisiti di validita), cosa sostan-
zialmente unica nel panorama dei diritti di
proprieta intellettuale. Infatti mentre i diritti
relativi a marchi, brevetti per invenzione in-
dustriale, modelli di utilitd sorgono con lat-
to del deposito (e la successiva registrazione /
concessione) ed i diritti di autore sorgono con
l'opera, non vi era alcun diritto che sorgesse
automaticamente con la divulgazione. Si os-
servi infatti che anche i diritti del marchio di
fatto sorgono con l'uso, non certo con la sem-
plice prima divulgazione di questo. Da ultimo,
va osservato che la divulgazione deve essere
di tipo qualificato, ovvero quando questa e
tale da essere ragionevolmente conosciuta “...
dagli ambienti specializzati del settore inte-
ressato operanti nella Comunitd”. La dispo-
gizione & stata criticata in dottrina per aver
parificato una condizione - che pud impedire
la nascita del diritto, e dunque l'esclusiva ap-
plicabile erga omnes (nel caso di un modello
o disegno del quale si richieda la registrazio-
ne) - ad una condizione che invece & da sola
sufficiente a dar vita ad unesclusiva valida
su tutto il territorio dell'Unione Europea (nel
caso di un modello non registrato). Il sistema
& percid opportunamente riequilibrato dalla
differente durata del diritto, ed all’esistenza
della contraffazione solo come mera copiatura
del disegno non registrato come si vedra nel’
seguito. Per quanto riguarda la durata della
protezione, il disegno o modello comunitario
registrato gode inizialmente di una protezione
della durata di 5 anni, rinnovabile per periodi
di 5 anni fino ad un massimo complessivo di
95 anni . Differente & invece il regime della
durata della tutela su un disegno o modello
comunitario non registrato, limitata a 3 anni
dalla data in cui & stato divulgato per la pri-
ma volta al pubblico allinterno dell'Unione
Europea.

Quale protezione offrono disegno
o modello comunitario registrato

e disegno o modello comunitario

non registrato?

11 Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicem-
bre 2001 stabilisce ancora che:

“1. Il disegno o modello comunitario regi-
strato conferisce al titolare il diritto esclusivo
di utilizzare il disegno o il modello e di vietar-
ne lutilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono
in particolare atti di utilizzazione ai sensi del-
la presente disposizione la fabbricazione, lof-
ferta, la commercializzazione, limportazione,
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Vesportazione o l'impiego di un prodotto in cui
il disegno o modello ¢ incappato o cui & appli-
cato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto
per i fini suddetti.

2. 1l disegno o modello comunitario non re-
gistrato tuttavia conferisce al titolare il diritto
di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto
se lutilizzazione contestata deriva dalla copia-
tura di un disegno o modello protetto. Lutiliz-
zazione contestata non é considerata derivante
dalla copiatura di un disegno o modello protet-
to se risulta da un'opera di creazione indipen-
dente realizzata da un autore del quale si puod
ragionevolmente pensare che non conoscesse il
disegno o modello divulgato dal titolare” (Art.
19, commi 1, 2)”.

Lestensione della protezione giuridica sui
disegni o modelli comunitari non cambia quin-
di in base al fatto che essi siano o meno for-
malmente registrati. Entrambi hanno infatti
carattere unitario in tutta I'Unione Europea e
condividono gli stessi requisiti di protezione
gia visti in riferimento alla normativa nazio-
nale italiana (novita, carattere individuale,
non contrarieta allordine pubblico e al buon
costume). 1 diritti associati alle due tipologie
di strumento giuridico sono tuttavia differenti
poiché, da un lato, il disegno o modello comu-
nitario registrato comporta il diritto esclusivo
di utilizzo e il potere di vietare la fabbricazio-
ne, lofferta, la commercializzazione, I'impor-
tazione, l'esportazione, l'utilizzo o la detenzio-
ne per tali fini di prodotti che incorporano il
disegno o modello e che non producono una
differente impressione complessiva, mentre,
dall’altro lato, il disegno o modello comuni-
tario non registrato conferisce solamente il
diritto di vietare l'utilizzo commerciale dello
stesso unicamente se tale utilizzo deriva da
copia. Cio significa che, quando un modello
non sia sostanzialmente identico_ad uno pre-
cedentemente divulgato ma non registrato,
non potra parlarsi di abuso. Si pud infine os-
servare che, come nel caso del marchio di fatto
, 1a non necessita di depositare una formale
domanda di registrazione costituisce un’in-
negabile semplificazione in vista del sorgere
di una tutela: a cid pero corrisponde un’even-
tuale maggiore difficolta nel dimostrare, in
sede probatoria, la sussistenza del diritto,
non potendosi contare su un regime di pubbli-
cita; infine, 'ambito di protezione pitl1 ristretto
confinato alla sola copia rende possibile con
maggiore facilita aggiramenti della protezio-
ne da parte dei concorrenti. Come testimo-
niato dal Considerando 25 del Regolamento
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citato, la ratio di questo sistema di protezione
per i modelli non registrati sta nel tentativo
di avvantaggiare “..i settori industriali che
in un breve spazio di tempo producono mol-
ti disegni la cui vita ha buone probabilita di
rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo
alcuni di essi verranno commercializzati...”,
Rimangono tuttavia i dubbi sulla difficolta di
provare concretamente l'abuso eventualmen-
te subito; il titolare di un d’isegno o modello
non registrato dovra difendersi o agire contro
la contraffazione fornendo prova: della data di
prima divulgazione, della presenza dei requi-
siti di validita del modello, della conoscenza
da parte dei soggetti interessati all’interno
della Comunita, delleffettiva copia da parte
del contraffattore. Nella pratica, la divulga-
zione potrebbe validamente ritenersi provata
per mezzo di una rivista stampata che riporti
una data di un’azione promozionale di massa,
per la pubblicazione durante un’esposizione
internazionale, per una corrispondenza data-
ta e inviata a tutte le associazioni di categoria
di un determinato settore industriale.

Sfruttando il disegno o modelio
comunitario non registrato

e registrato si possono attuare
strategie di deposito pili convenienti?

Si osservi che per il disegno o modello co-
munitario registrato non costituisce divulga-
zione, la divulgazione al pubblico “.nei dodici
mesi precedenti la data di deposito della do-
manda di registrazione..” (Art. 7 comma 2 let-
tera b del Regolamento (CE) n°6/2002 del 12
dicembre 2001 ). Diviene quindi possibile una
particolare strategia da parte dell'autore o del
suo avente causa. Questi infatti pud divulgare
il disegno o modello mettendolo ad esempio in
vendita per verificare l'effettivo interesse del
mercato per il disegno o modello in questione.
Verso lo scadere dell'anno dal momento della
divulgazione, secondo i risultati ottenuti, l'au-
tore (o il suo avente causa) puo:

1. depositare una domanda comunitaria o
nazionale ottenendo cosi fino a 25 anni di
protezione dal momento del deposito;

2. non fare nulla ed ottenere altri due anni
di protezione come disegno o modello co-
munitario non registrato. In ogni caso, &
ovviamente necessario conservare le prove
relative al momento della divulgazione e
quanto ricordato alla risposta precedente
per dimostrare l'esistenza dei propri dirit-
ti. Occorre pero studiare con attenzione la
propria strategia considerando anche pos-
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sibili Paesi di interesse in cui la divulgazio-
ne é lesiva della novitd senza alcun periodo
di grazia (per es. la Cina), come commenta-
to in precedenza relativamente alle dispo-
sizioni del CPI sulla divulgazione.

Quali sono i vantaggi del deposito
del disegno o modelio
in sede comunitaria?
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ritenuta opportuna dal punto di vista com-
merciale. In astratto, & anche possibile non
pubblicare affatto il disegno o modello: in tal
caso tuttavia la registrazione decadra una vol-
ta trascorsi i 30 mesi.

Come avviene il deposito
della domanda di un disegno
o modello in sede comunitaria?

Llestensione a livello comunitario della di-
sciplina dei disegni o modelli porta innegabili
vantaggi agli operatori che intendono servirsi
di tale strumento giuridico per proteggere e
valorizzare la propria creativita. Il sistema
giuridico elaborato consente infatti la nascita
di una protezione solida ed uniforme in tut-
ta 'Unione Europea, a fronte di una notevole
semplificazione delle formalita, oggi limitate
a: - una sola domanda, - una sola lingua di
deposito, - un solo centro amministrativo, - un
solo pagamento. Non solo: dal punto di vista
economico, il deposito di una domanda di pro-
tezione comunitaria risultera molto piu van-
taggioso rispetto alla richiesta di registra-
zione nazionale del modello in tutti i Paesi
dell’'Unione.

Quando puo avvenire
la pubblicazione del disegno
o modello comunitario?

11 Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre
2001 cosi stabilisce all’Art., 50 commi 1 e 2:

“1. Il richiedente di un disegno o modello co-
munitario registrato pud chiedere, all'atto del
deposito della domanda, che la pubblicazione
di detto disegno o modello comunitario registra-
to sia differita per un periodo di trenta mesi a
decorrere dalla data di deposito della domanda
oppure, in caso di rivendicazione di una prio-
rita, dalla data di priorita. 2. In seguito a tale
richiesta, purché siano rispettate le condizioni
di cui allarticolo 48, si effettua la registrazione
del disegno o modello comunitario registrato,
ma la rappresentazione del disegno o modello e
il fascicolo relativo alla domanda non possono
essere oggetto di pubblica consultazione, fatto
salvo larticolo 74, paragrafo 2.”. (N.B. Si veda
anche pitl avanti la domanda relativa al “regi-
stro dei disegni e modelli”).

11 disegno o modello comunitario, una volta
registrato, non deve quindi essere necessaria-
mente pubblicato, ma la sua pubblicazione
pud essere posticipata fino ad un massimo di
30 mesi, permettendo cosi all’autore o al suo
avente causa di mantenere riservate le pro-
prie creazioni finché la divulgazione non sia

In concreto, dallinizio dell’anno 2003 & pos-
sibile depositare le domande di registrazione
di un disegno o modello comunitario, sia pres-
so lo stesso Ufficio per Armonizzazione nel
Mercato Interno (UAMI), sia presso gli uffici
della proprieta industriale degli stati membri
(in Italia, I’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
e le Camere di Commercio). Qualsiasi perso-
na fisica o giuridica, anche se appartenente
ad un Paese extracomunitario, pud deposita-
re una domanda, semplicemente compilando
un apposito modulo e allegando un esemplare
riproducibile del disegno per il quale si richie-
de la tutela, anche in forma di fotografia, e
attestando il pagamento delle tasse relative.
Dal punto di vista formale, sono ammesse do-
mande inviate a mezzo posta, telefax, via web
o consegnate a mano. 11 fatto di aver gia depo-
sitato una domanda di registrazione di dise-
gno o modello in uno dei Paesi aderenti alla
Convenzione di Parigi per la protezione della
proprieta industriale o all’Accordo che istitu-
isce il WTO (Organizzazione Mondiale per il
Commercio) costituisce motivo per rivendicare
la priorita di deposito della analoga domanda
presso TUAMI, purché la stessa sia eseguita
entro un periodo di sei mesi. -

Come avviene I'esame
della domanda di registrazione?

Lesame delle domande di registrazione &
svolto essenzialmente sugli elementi formali:
in pratica viene verificato che si tratta di una
domanda di registrazione di disegno o model-
lo e che questo non & contrario all'ordine pub-
blico o al buon costume (liceita del disegno).
A differenza della procedura prevista per il
marchio comunitario, non & quindi prevista
alcuna procedura di opposizione e alla regi-
strazione seguira la pubblicazione, immedia-
tamente o dopo il “periodo di differimento”.
Non & nemmeno prevista alcuna ricerca di
anteriorita o sulla legittimazione del richie-
dente. Se invece la domanda non presenta i
requisiti formali per essere accolta, essa non
viene subito rigettata ma viene sollevata
un’obiezione sulle eventuali carenze: solo nel
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caso in cui a questa obiezione non segua una
correzione o un’integrazione della domanda,
essa verra definitivamente rigettata. In caso
di pubblicazione differita, invece, verranno
iscritti nel registro solo i dati fondamentali
della registrazione, mentre il resto rimarra
riservato, onde permettere al richiedente di
completare al meglio le proprie strategie com-
merciali volte allo sfruttamento economico del
disegno. L'annullamento del differimento pud
comunque essere chiesto in qualunque mo-
mento da parte del richiedente.

Cos’é il registro dei disegni
e modelli? E’ consultabile?

I1 Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicem-
bre 2001 stabilisce che:

“L'Ufficio tiene un registro, denominato regi-
stro det disegni e modelli comunitari, nel quale
sono riportate tutte le indicazioni di cui il pre-
sente regolamento o il regolamento di esecuzio-
ne prescrivono liscrizione. Il registro é aperto
alla consultazione pubblica salvo quanto di-
sposto dallarticolo 50, paragrafo 2.” (Art. 72)
~ (N.B. Si veda anche in proposito la prece-
dente domanda relativa alla “pubblicazione”).

“L. I fascicoli relativi a domande di disegni o
modelli comunitari registrati non ancora pub-
blicate ed i fascicoli relativi a disegni o modelli
comunitari registrati per i quali é stato dispo-
sto il differimento della pubblicazione a norma
dell’articolo 50 o che, essendo soggetti a diffe-
rimento della pubblicazione, sono stati oggetto
di rinuncia durante il periodo di differimento
o alla sua scadenza, possono essere aperti alla
consultazione pubblica solo con il consenso del
richiedente o del titolare del disegno o model-
lo comunitario registrato. 2. Nel caso di cui
al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un
interesse legittimo puo consultare il fascicolo
senza il consenso del richiedente o del titolare
del disegno o modello comunitario registrato
prima della pubblicazione della domanda o
dopo la rinuncia. Questa disposizione si ap-
Dplica segnatamente se linteressato prova che il
richiedente o il titolare del disegno o modello
comunitario registrato hanno compiuto atti in-
tesi a far valere contro di lui i diritti conferiti
dal disegno o modello comunitario registrato”,
(Art. 74, commi 1 e 2).

Le informazioni relative ai disegni o modelli
registrati in sede comunitaria sono quindi te-
nuti in un’apposita Banca Dati pubblicamente
accessibile, chiamata “registro dei disegni e mo-
delli”. Nel caso di una registrazione con pubbli-
cazione differita, tuttavia, non sara ammessa
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alcuna consultazione fino al momento della
pubblicazione stessa, se non con il consenso del
titolare (fa eccezione il disposto del suddetto
Art. 74 comma 2). Se invece 'autore o Paven-
te diritto decide di non procedere ad alcuna
pubblicazione, non sara mai possibile alcuna
consultazione pubblica (anche qui fa eccezione
FArt. 74 comma 2, almeno fino a quando non
scade il suddetto termine dei 30 mesi o fino a
quando il richiedente non rinuncia secondo il
disposto dell’Art. 51 del Regolamento: a quel
punto, il disegno o modello & perd considerato
fin dall’inizio privo degli effetti di cui al suddet-
to Regolamento. Nel registro vengono anche
annotate le modifiche del diritto sulloggetto
della registrazione, vale a dire: trasferimenti di
proprieta, modifica di un nome o di un indiriz-
20, concessione in licenza, eccetera.

Cos’é il “preuso” di un disegno
o modello?

I1 Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicem-
bre 2001 stabilisce all’Art. 22, commi 1 e 2,
quanto segue:

“1. Pud avvalerst di un diritto derivante da
una precedente utilizzazione qualunque terzo
il quale fornisca la prova di aver, prima del-
la data di deposito della domanda ovvero, se
viene rivendicata la priorita, prima della data
cui risale la priorita, iniziato in buona fede ad
impiegare nelle Comunita - o compiuto prepa-
rativi seri ed effettivi a tal fine - un disegno o
modello rientrante nellambito della protezione
del disegno o modello comunitario registrato
e non costituente una copia di quest’ultimo. 2.
1l diritto derivante da una precedente utilizza-
zione conferisce al terzo la facolta di utilizzare
il disegno o modello per gli scopi per i quali
aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto
seri ed effettivi preparativi prima della data
di deposito o di priorita del disegno o modello
comunitario registrato”,

Il Regolamento citato prevede quindi un di-
ritto di “preuso” per chi possa provare di aver
iniziato in buona fede nel territorio dell’'Unione
(o di aver compiuto preparativi seri ed effettivi)
T'uso di un disegno o modello successivamente
protetto tramite una registrazione comunita-
ria non costituente copia. Per conciliare questa
disposizione con la previsione di un periodo di
grazia di 12 mesi , durante il quale la divul-
gazione non fa venir meno i requisiti di novita
e carattere individuale, si deve interpretare
il preuso come “non divulgativo”; in quanto
utilizzo del disegno o modello che non gene-
ra “ragionevole possibilitd di conoscenza negli
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" ambienti specializzati della Comunita”. Non

essendoci divulgazione, il preutente non potra
quindi richiedere per il proprio trovato la pro-
tezione come disegno o modello non registrato.
Lassenza del carattere divulgativo del preuso
trova conferma nel fatto che lo stesso preuso
pudnascere anche da semplici preparativi, per
quanto seri ed effettivi, all'uso del disegno.

Cosa si intende
per modello internazionale?

Per modello internazionale si intende un
modello depositato e registrato secondo UAc-
cordo dell’Aja (nel seguito I'Accordo siglato
nell'omonima Citta il 6 novembre 1925). La
registrazione internazionale dei disegni e
modelli industriali consente di designare
una pluralita di stati o di una regione in base
all’Accordo firmato dai diversi stati. Vi sono
alcuni vantaggi associati al deposito di una
domanda di registrazione internazionale per

disegno o modello, come la possibilita di pa- |

gare le tasse ad un unico Ufficio e mantenere
in vita un modello nello Stato “A”, anche se lo
stesso modello non & piu valido nello stato “B”,
se “A” e “B”, appartengono entrambi alla lista
degli Stati designati . Quest’ultima situazio-
ne non & possibile per un modello o disegno
comunitario che una volta dichiarato nullo in
un Paese dell’'Unione & nullo in tutta 1'Unio-
ne. Un difetto nel sistema delle registrazioni

. internazionali & che questo sistema & un si-

stema “chiuso”, ovvero chi si trova al di fuori
del sistema degli Stati contraenti dell’Accordo
non pud registrare diritti assegnati a sé. Infi-
ne molti Paesi di grande interesse industriale
e commerciale (ad es.: Stati Uniti, Cina, Giap-
pone, Corea) non hanno sottoscritto ’Accordo
rendendo poco attraente la procedura anche
se, attraverso una domanda di questo genere,
sono designabili ad esempio I'Ttalia, diversi
Paesi europei e 'Unione Europea, ovvero si
accede al modello comunitario.

LA CONTRAFFAZIONE
DI DISEGNI E MODELLI

Quando si puo parlare
di contraffazione di disegno
o modello?

La contraffazione dei disegni e modelli non
¢ differente dalla contraffazione dei marchi e
dei brevetti, concretizzandosi in una violazio-
ne del diritto esclusivo del titolare, in questo
caso del diritto esclusivo su una particolare
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forma estetica di un prodotto. La valutazio-
ne della contraffazione in questo particolare
campo & stata ovviamente influenzata dalla
riforma dellistituto a seguito del recepimento
della Direttiva 98/71/CE. La caduta del requi-
sito dello “speciale ornamento” e la sua sosti-
tuzione con quello del “carattere individuale”
ha cambiato anche il modo di giudicare se un
prodotto ha una forma abusiva di un disegno
o modello altrui oppure no. In tal senso, va
ricordato quanto commentato in precedenza
rispetto al carattere individuale. Coerente-
mente, PArt. 41 commi 3 e 4 del CPI, prescrive
che”3. I diritti esclusivi conferiti dalla regi-
strazione di un disegno o modello si estentiono
a qualunque disegno o modello che non produ-
ca nell'utilizzatore informato un’impressione
generale diversa. 4. Nel determinare lestensio-
ne della protezione si tiene conto del margine
di lLiberta dellautore nella realizzazione del
disegno o modello”.

Alla domanda “questo modello & abusivo?” si
dovrebbe quindi rispondere affermativamen-
te se I"impressione generale” che esso suscita
nellutilizzatore informato non & differente da
quella del disegno o modello con il quale lo si
confronta. I/impressione generale & qualcosa
di pit1 generico di una copia pedissequa: anche
un disegno o modello che sia leggermente di-
verso potrebbe suscitare la medesima impres- -
sione generale nell'utilizzatore informato, Al
contrario, essendo tuttavia quest’ultimo,?per
definizione, “informato”, le differenze che pos-
sano considerarsi “rilevanti”, per quanto picco-
le possono essere percepite come un qualcosa
di nuovo . Nel qual caso non si potra parlare
di contraffazione. Bisogna poi tener presente
che non c’& contraffazione quando il disegno o
modello di riferimento non & valido: abbiamo
visto in precedenza che non possono essere
registrate la parti non visibili di un prodot-
to, oppure quelle gia divulgate. Infine, gia si
@& detto come il passaggio dal requisito dello
“speciale ornamento” a quello del “carattere
individuale” abbia causato un abbassamen-
to della soglia di tutelabilita, permettendo
la protezione di un maggior numero di forme
rispetto alla preesistente normativa. Guar-
dando la cosa con lottica della contraffazione,
questo comporta un restringimento dell’'am-
bito di protezione perché, essendo possibile la
registrazione di molte forme che differiscono
solo per Pimpressione generale, sara piu diffi-
cile definire l'oggetto esclusivo di tutela di una
forma in particolare.
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