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COSA SONO I MODELLI
DI UTILITÀ?
COME SI DIFFERENZIANO
DATLE INVENZIONI
E DAL MARCHIO DI FORMA?

Non tutte le innovazioni tecnologiche sono
di portata tale da potere essere tutelate con
il brevetto per invenzione; alcune di esse,
infatti, si risolvono in una nuova forma che
conferisce al prodotto uira particolare 

.effi-

cacia o comodità di impiego. Si tratta di mi-
glioramenti tecnici più limitati, che tuttavia
lbrdinamento tutela pet rnezzo del breuet-
to per modello di utilitù (Art. 82, comma 1,
CPI), conferendo iI diritto a chi le ha ideate di
sfruttarle in esclusiva per un periodo di dieci
anni (Art. 85, comma 1, CPI ). La distinzio-
ne tra brevetto per invenzione e per modello
di utilità, chiara in teoria, suscita non pochi
problemi al momento della sua concreta appli-
cazione. Analogamente a quanto accade per i
modelli del disegno industriale, è necessario
evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le
forme protette dal modello di utilità e quelle
tutelate con il marchio d,i forma, o per mezzo
della repressione della conconenzd sleale per
imitazione seruile (Art. 2598, comma 1, Codi-
ce civile). La diversa durata della tutela (dieci
anni per il modello di utilità, potenzialmente
illimitata per marchio e concorrenza sleale)
obbliga a regolare i casi in cui andrà applica-
ta l'una piuttosto che lhltra normativa, allo
scopo di evitare abusi e sotterfugi da parte di
coloro che vorrebbero escludere permanente-
mente la concorrenza dall'utilizzare una solu-
zione tecnica innovativa. Si noti infine come
la disciplina del modello di utilità si trovava
nella stessa legge che regolava i cosiddetti
"modelli ornamerytali" (oggl semplicemente
"disegni e modelli"), e faceva ampio rimando
alle norme relative ai brevetti per invenzione.
Oggi invece la disciplina dei modelli di utilità
è stata naturalmente ricompresa all'interno

del nuovo Codice della Proprietù Industriale,
nella Sezione V (Artt. 82 - 86, CPI), con un
esplicito rinvio alle disposizioni della sezione
IV sulle invenzioni industriali (Art. 86, CPD
che hanno effetto anche per i modelli di utilità
se non incompatibili.

COME SI TUTELA
_ r{l4leBurA rJIllEl

In che modo it iiritto tutela
l'interesse dell'ideatore
allo sfruttamento esclusivo della
forma di un prodotto industriale
che conferisca allo stesso
particolare efficacia o comodità
di applicazione o di in!p!9gg?
La creazione di una forma utile, atta a con-

ferire ad un prodotto industriale unamaggio-
re fficacia o comoditù di applicazione o irn-
piego, detennina lìnsorgere di un interesse
allo sfruttamento in regime di esclusiva della
forma stessa, potendo quest'ultima dare origi-
ne ad un vantaggio concorrenziale. Lbrdina-
mento giuridico riconosce e tutela llnteresse
dell'ideatore all'utilizzazione esclusiva della
forma utile attraverso il sistema brevettuale.
La tutela del marchio di forma dovrà invece
essere esclusa nel caso diforme necessarie per
ottenere un risultato tecnico (Art. 9, CPI) o nel
caso di elemqgti necessari per esplicare le ca-
ratteristiche funzionali del prodotto. La stes-
sa esclusione dovrà essere applicata anche per
Ia repressione della concorrenza sleale che,
come per la tutela del marchio di forma, potrà
riguardare solo aspetti superflui o arbitrari
esplicanti una funzione distintiva.

Qual è la tutela della forma
che conferisce ad un prodotto
una paÉicolare efficacia o comodità
di applicazione o di impiego?

Nell'ambito del sistema della Proprietà In-
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dustriale convivono tre distinti tipi di tute-
la: - il breuetto per inuenzioni industriali, - il
breuetto per modelli di utilità', avente ad og-
getto le nuove forme di cui si discorre, -lare'

gistrazione dei disegní o modelli (industrial

design"), che è finalizzata a costituire un di-
ritto di esclusiva su forme o disegni che con-
feriscano ad un prodotto industriale noto un
"carattere individuale" (a questo proposito, si
veda nella presente Guida il Capitolo 3). I
tre tipi di tutela, pur garantendo tutti I'esclu-
siva sulla nuova forma, hanno una diversa
durata: venti anni per il brevetto per inven-
zione industriale (Art. 60, CPI), dieci anni
per il brevetto per modello di utilità (Art.

b5, co--a 1, CPI) e cinque anni (rinnovabili

fino ad un massimo di venticinque anni) per

la registrazione di un disegno o modello (Art.

37, CPI). lJna forma utile,la quale renda un
prodotto industriale particolarmente efficace
o comodo nell'applicazione, può assurgere' a
determinate condizioni, al rango di una vera
e propria invenzione ed ambire aI brevetto
ventennale per queste previsto. Laddove la
forma creata non costituisca un avanzamento
tecnico di portata tale da potersi considerare
un'invenzione e tuttavia non sia un progres-
so scontato alla luce delle cognizioni esisten-
ti precedentemente nel settore, essa potrà

ambire al brevetto decenriale per modelli di

utilità. Occorre infine dire che talvolta, ed è
il caso dell'industrial design, una forma uti-
le nel senso sopra definito può anche essere
caratterlzzata da una particolare estetica: in

tali casi potranno chiedersi cumulatiuamente
il breuetto per modelli di utilità e la registra-
zione per mod'eili o disegni (Art. 40, comma 1',

CPI). E'il caso per esempio di una nuova for-

ma di impugnatura che, oltre a migliorare la
presa, abbia anche un carattere individuale
sotto il profilo estetico.

Quando la forma utile Può ambire
al brevetto Per invenziol-i?

La forma di un prodotto, che lo renda parti-

colarmente efficace o di comodo impiego, può

nascere insieme allo stesso o essergli suc-

cessiva quale perfezionamento: in entrambi
i casi esia potrebbe ambire ad essere quali-

ficata come invenzione e tutelata con un bre-

vetto per invenzioni industriali piuttosto che

"oo 
ott brevetio per modello di utilità. Lbtte-

nimento dell'uno piuttosto che dell'altro tipo

di brevetto rileva in particolare ai fini della

durata dell'esclusiva sulla forma creata: ven-

tennale nel caso di un brevetto per inven-

zioni, decennale nel caso di un brevetto per

modelli di utilità. Per quanto attiene alla di-
sciplina del brevetto per invenzioni, si rinvia
alle pagine in cui l'argomento è direttamente
trattato (si veda in proposito nella presente
Guida il Capitolo 1), mentre è ora opportu-
no approfondire la distinzione tra inuenzione
e mod.ello di utilità.

Come si può immaginare, è molto diffici-
Ie individuare un criterio per distinguere le
due tutele.

Seguendo una prima teoria basata su una
distinzione 

*quantitatiuao, I'elemento discri-
minante tra le forme utili che costituiscono
invenzioni e quelle che possono solo costituire
oggetto di un brevetto per modello di utilità,
è dato dal grado di effieacia creatiua o dí ori'
ginalitù che esse posseggono, ravvisando, nel
óaso dei modelli di utilità, progressi tecnici di
portata più timitata rispetto alle invenzioni'
Seguendo una seconda teoria basata su una

diitinzione' qualitatiu a", bono stati formulati
numerosi criteri fra cui il fatto che la forma
suscettibile di protezione mediante brevetto
per invenzione dovrebbe comportare la solu-
zione di un problema tecnico, mentre la for-
ma suscettibile di protezione mediante mo-

dello di utilità dovrebbe riguardare un mero

miglioramento di una soluzione nota.
Nella pratica, emerge nettamente la dif-

ficolta di definire con precisione la natura

della fofma creata (invenzione o modello di
',ttittaZ). Considerando le non poche tconse-

guenze pratiche della scelta (diversa durata
óel brevetto e problemi di validità del brevet-
to concesso sulla base di un'errata qualifica-

zione del trovato) lbrdinamento giuridico ha

predisposto dei meccanismi che eliminano
ioshnìialmente la drammaticità della scel-

ta: si tratta della facoltù d,i presentare due

d,omand,e alternatiùe (Art. 84, comma 1, CPI)

e della conuersione del breuetto da un tipo

all'altro appticabile sia in fase di esame del-

la domanda, su richiesta dell'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (Art. 84, comma 2, CPI)

sia in fase di giudizio di nullità promosso di

fronte all'autorità giudiziaria (Art. 76, com-

ma 3, CPI).

Quando la forma utile
può ambire al brevetto Per modello
ài utitita e quali Prerogative
conferisce quest'ultimo?

La disciplina giuridica del breuetto per

mod,ello d.l ufiIità non differisce sostanzial-

mente da quella dettata per il brevetto per
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Modelli di utilità

invenzioni, che la legge richiama in quanto
applicabile (Art. 86, CPI), salvo quanto sarà
detto di seguito. Il brevetto per modello di
utilità, come più volte premesso, ha durata
decennale (quello per invenzioni ventennale)
e può essere richiesto onde ottenere I'esclu-
siva sullo sfruttamento di una nuova forma
di un prodotto industriale che conferisca allo
stesso una particolare efficacia o comodità di
applicazione o di impiego, ma senza aesurge-
re al rango di una vera e propria invenzione.
Il modello di utilità conferisce I'esclusiua sul
concetto innouatiuo che sta dietro alla nuoua
forma creat@, così da riservare all'ideatore
anche I'esclusiva sullo sfruttamento di even-
tuali forme diuerse, ma che possano ritenersi
equivalenti alla precedente in quanto conse-
guono pari utilità (Art. 82, comma 3, CPI).

QUAL| SONO I REQU|S|TI
DEL MODELTO DI UTIL|TÀ?

Quali sono i requisiti affinché una
forma funzionale ad attribuire ad
un prodotto efficienza e comodità
di impiego possa essere brevettata
come modello di util ità?

Unaformafunzionale allbfficienza o alla co-
modítù di applicazione o di impiego di un pro-
dotto industriale è ritenuta dalla legge bre-
vettabile come modello di utilità a condizione
che presenti i seguenti requisiti: - nouitù; -
originalità, (attiuitù inuentiua) ; - industrialità;
- liceitù. Per la novità, l'industrialità e la li-
ceità si rinvia alla disciplina del brevetto per
invenzioni, (Art. 86, CPI) mentre il concetto
di originalitù merita un approfondimento per
saggiarne I'applicazione pratica fattane dai
giudici: come abbiamo anticipato, infatti, su
questo requisito può basarsi la possibilità di
tutelare la forma utile e nuova con ll breuetto
per inuenzione piuttosto che con il brevetto
per il modello di utilità.

Come viene valutato il requisito
ità di una forma utile?3_.ll,"rrg_i]'?!

L'elemento discriminante tra le forme utili
che costituiscono invenzioni e quelle che pos-
sono solo costituire oggetto di un brevetto per
modello di utilità, può essere dato dal gro-
diente di progresso che esse comportano ri-
spetto alla preesistente situazione della tec-
nica, ossia d,al gra.do di originalità che esse
possiedono. Affinché possa essere richiesto
un breuetto per mod.ello di utilità,, occorre che

la nuova forma conferisca al prodotto una
particolare efft.cacia o comoditù di impiego:
tale particolarità, pur .senza costituire un
salto tecnico proprio dell'invenzione, non si
deve esaurir" nsl ssmFlice adeguamento di
un trovato già noto, ma deve compottate solu-
zioni ed accorgimenti creatiui che incrementi-
no il complesso delle nozioni già acquisite. Ai
fini dellbriginalità, non è sufficiente durÍque
che la nuova forma apporti una qualche utili-
tà o comodità di impiego, ma è necessario che
comporti wn apprezàabile sforzo creatiuo, sen-
za limitarsi ad un elementare sviluppo delle
forme preesistenti: come per le invenzioni,
deve essere imprevedibile per il tecnico me-
dio del ranto, allo stato attuale della tecnica.
Per un esame più approfondito del concetto
di originalità si rinvia a quanto già detto in
tema di brevetti per invenzione anche se, in
alcuni casi, è stato sottolineato che lbrigina-
lità del modello di utilità deve riguardare la
forma del prodotto in relazione all'efficacia o
comodità di applicazione riferendosi quindi
ad incrementi di utilità del prodotto.

A CHI SPETTA II DIRITTO
AL BREVETTO PER MODELLO
DI UTIL|TÀ?

A chi spetta il diritto ad ottenere
l'esclusiva sulla forma ut:le
attraverso il brevetto per modello
di util ità?

Il diritto di brevetto per modello di utili
tà si sostanzia nel diritto di sfrutlare indu-
stria.lmente la forrna utile creata in regime
di esclusiva. Nonostante la semplicità del
contenuto del diritto all'esame, esso è di fon-
damentale importanza ed al centro di una
complessa disciplina volta stabilire le rego-
le che presiedono all'allocazione dei risulta-
ti dell'attività innovativa: stabilire chi ha il
diritto di chiedere un brevetto per una de-
terminata forma utile significa stabilire chi è
il soggetto ehe può.dispome della possibilità
di sfruttare econornicamente I'idea in regime
di esclusiua. Se il "diritto morale" ad essere
riconosciuto autore spetta sempre al creatore
della forma utile (Art. 62,CPl per rinvio ope-
rato dallArt. 86, CPI), il diritto (dalla forte
valenza economica) al rilascio del brevetto
è solo in via generale attribuito all'ideatore,
potendo anche spettare ad altri (Art. 83, CPI
e Art. 86, comma 2, CPI). In proposito assu-
mono particolare importanzale ipotesi della
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forma creata d'al lauoratore dipendente o dal
'comrnissionario 

di una ricerca, .della forma
ia,""t" in gruppo e, infine, della breuettazione

del non auente diritto.

A chi sPetta il diritto al rilascio

del brevetto Per la forma utile

di un prodotio industriale ideata

dal lavoratore dipe!9e493_.-_---

;--tf*t"* t";iva è spesso svolta alle

,aipiia.ttr. dí strutture organizzate, le.quali'riie.ca.to, 
formano e coordinano le risorse

intellettuali, forniscono loro gli strumenti

e le conoscenze necessarie per I'invenzione'

Àopportano iI rischio che la ricerca sia infrut-

tuosa o comunque non remunerativa' Questo
fatto ha indotto lbrdinamento a dettare una

disciplina ad hoc pet le inuenzioni dei dipen'

denti (Art.64, CPI), che la legge dichiara

.ppti.aUite, salvo patto contrario, tl:h9 .?ll:
fo.'m" btevettabili come modelli di utilità
(Art. 86, comma 2, CPI), rendendone omoge-

go.- 
Tr" ,orro Ie ipotesi previste dal legislatore

e definite dallà dottrina"inuenzione di ser'

,i"io", "inu"nzione d'azienda" e "inuenzione

occasionale"
L. Tlinuenzione di seruizio (art' 64, comma 1'

CPI) ricorre allorché I'attività inventiva

costituiva lbggetto della prestazione lavo-

rativa dovuta dal dipendente, che per essa

risultava specificamente retribuito'

2. Si ha inuenzione d'azienda, (art' 64, comma

2, CPI) quando I'invenzione sia stata rea-

7ízzata ielt'adempimento o nell'esecuzione

d,el rapporto di lauoro, sebbene iI lavora-

tore nàn ricevesse a tal fine una specifica

retribuzione a compenso dell'attività in-

ventiva.
s. Ri;orre infine l'inuenzione occasionale- 

(art. 64, comma 3, CPI) quando-l'invenzio-

ne attiene al campo di attività dell'azienda

ma non sussistono gli elementi caratterr-

stici delle due ipotesi precedenti (l'inven-

tore non è specificamente retribuito per

"votg"t" 
atti;ità inventiva e neppure ha

,"ui"r^to I'invenzione in esecuzione del

rapporto di lavoro).
Nei casi dell'invenzione di servizio e dell'in-

nelf invenzione d'azienda gli spetta rrrr equo

pr"mio in d'enaro qualora il datore di lavoro

o srroi aventi causa ottengano il brevetto o

utilizzino l'invenzione in regime di segretezza

industriale.In mancanza di un accordo tra le

outii, ttqoo premio è determinato dal giudi

ce o da un collegio di arbitri'
La giurisprudlnza, generalmente in favore

del la:voratóre rispetto all'impresa, è orien-

iata ad estendere il campo di applicazione

dell'invenzione di azienda rispetto a quella dr

servizio: in particolare, afferma la prevalen-

za della sostanza delle effettive mansiom cur

t adibito iI lavoratore rispetto alla lettera del

resolamento contrattuale. Incerta è anche

leiatta portata della fattispecie dell'inven-

"io"" 
o"ó""ionale, ma pare di poter dire che

essa si carattetízzirispetto alle precedentr' e

soprattutto rispetto all'invenzione di azien-

da', per I'assenza di urt'apprezzabile connes-

.iln! 
""ot"l" 

tra I'invenzione e le mansioni

espletate o gli strumenti, le conoscenz-e e

àuant'altro rientrasse nella sfera giuridica

del datore di lavoro. In altri termini si avreb-

A.- ln 
"n"ione 

occasionale quando- essa sia

riconducibile fondamentalmente aI genlo eo'.

iu;iit opn"d.enza d'el lauoratore, che non. si

è siovato se non marginalmente del sYo-lt:

se-rimento nella realtà aziendale altrur' Nel

caso dell'invenzione occasionale il diritto ad

ottenere il brevetto sull'invenzione spetta al

i.'t o..to"u, ma la legge attribuisce al datore

di luno.o unbpzione per l'acquisto del breuetto

venzione d'azienda it diritto al rilascio del

U""""tt" e quindi ad ottenere I'esclusiva sullo

sfruttamento economico dell'invenzione sor-

le direttamente in capo al datore di.Iauoro'

inche se rimane comunque in capo all'inven-

torclld.iritto morale @rt.62 CPI) di essere n-

conosciuto autore dell'invenzione' Mentre nel

;;;; caso nulla è dovuto al dipendente., sal-

io it ti.o.totcimento della paternitò' dell'idea'

sull'inuenzione, sía esso italiano o estero, per

i. 
"orr""".ioo" 

di una licenza, per I'acquisto

J"t amtto di brevettare all'estero' Il datore

ài l.uoto ha Ia facoltà di azionare questi spe-

"in"l 
ai"ittl esercitando 1l diritto di opzione

""t.o 
it" *"ti dalla data di ricevimento della

;;;1".;i""" dell'awenuto deposito--della

àornanda di brevetto, a prescindere d-alla vo-

tonta a"t lavoratore (che ha lbbbligo di comu-

nicare il d.eposito d'ella domanda\-'-ii 

"ottt"tto 
del lavoratore, e quindi I'accor-

ao a"tt" parti, è richiesto unicamente in or-

ai""-uttu a, terminazione del prezzo o del ca-

;"""'"h" it-autot" di lavoro dovrà pagare al
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lavoratore per I'acquisto del brevetto o I'uso
dell'invenzione. Se le parti non raggiungono
un accordo e si è nell'ambito di un rapporto
di lavoro privato, esso sarà determinato dal
giud,ice o da un collegio di arbitri.

A chi spetta il diritto al rilascio
del brevetto nel caso in cui
l ' ideazione della forma uti le
consegua ad un'attività di ricerca
commissionata ad un soggetto

_gterno all'impresa

La legge non disciplina espressamente
I'ipotesi in cui un'attività di ricerca venga
commissionata a soggetti esterni all'impresa
privata, cosicché la regolamentazione dei ri-
spettivi interessi viene lasciata alla contrat-
tazione delle parti. Saranno infatti le parti a
stabilire se il ricercatore abbia adempiuto la
sua obbligazione allorché abbia prodotto un
risultato o abbia semplicemente prestato la
sua opera di ricerca con lbrdinaria diligenza
esigibile in materia contrattuale, ed a stabi-
lire quali diritti spetteranno all'una o all'al-
tra parte in relazione alla forma utile bre-
vettabile eventualmente ideata. I principali
problemi in materia possono sorgere allorché
una determinata situazione non abbia rice-
vuto una preuentiua d,isciplina contrattuale:
ll contratto di ricerca è infatti un contrat-
to atipico, ossia non previsto e disciplinato
dalla legge, e pertanto la disciplina del caso
concreto dovrà essere ricostruita attraverso
I'applicazione delle norme dettate per figure
contrattuali tipiche e affini, in genere indi-
viduate nel contratto d'appalto o d,bpera. Pet
il caso in cui il committente sia un soggetto
pubblico, si rimanda allo specifico argomen-
to affrontato nell'ambito delle invenzioni in-
dustriali (si veda in proposito nella presente
Guida il Capitolo 1).

A chi spetta i l diritto al ri lascio del
brevetto per una forma utile ideata

_-!n_s]l{PPel
La disciplina del caso all'esame si trae da

quella dettata in tema di invenzioni indu-
striali. La legge, salvo patto contrario tra le
parti, attribuisce i diritti connessi ad un'in-
venzione realizzata con lo sforzo congiunto di
una pluralità di soggetti a tutti i componenti
d,el gruppo cui effettivamente può ricondursi
I'attività inventiva conclusasi con successo,
secondo le regole dettate dal Codice ciuile in
materia di comunione (Art. 6 CPI).

Così, mentre tutti i coautori delllnvenzione

hanno diritto ad esserne riconosciuti autori
(Art. 62 CPI), le complesse scelte relative alla
gestione economica delllnuenzione dovranno
compiersi alla luce di una normativa risalen-
te nel tempo e strutturata per rispondere ai
problemi connessi alla contitolarità di diritti
su cose materiali. Si pensi al fatto che la ge-
stione dell'invenzione comporta la soluzione
dei problemi connessi alla scelta tra brevet-
tazione e segreto, alla scelta tra sfruttamento
in proprio, cessione o concessione in licenza
dell'invenzione, alla scelta di agire in giudi-
zio o meno per la tutela degli interessi relati-
vi all'invenzione, eccetera, e che - a tuttbggi
- non è pacifico se e quando tali scelte pos-
sano essere effettuate unilateralmente dal
coinuentore, a maggioÌanza o all'unanimità.
Tale incertezza induce a preferire un'analiti-
ca regolamentazione pattizia delle situazioni
che possono conseguire al raggiungimento
di un'invenzione di gruppo, in modo da so-
stituire la disciplina voluta dalle parti alla
disciplina suppletiva dettata dalla legge. In
caso di diritto appartenente a più soggetti,
vari atti (ad esempio, la presentazione della
dornanda di breuetto, la prosecuzione del pro-
cedimento di breuettazione, il pagamento dei
diritti di mantenimento in uita, ed altri pro-
cedimenti di fronte all'UIBM) possono essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nelltn-
teresse di tutti (Art. 6, comma l-bis, CPI).

QUAL È IR PNOCEDURA
PER OTTENERE It BREVETTO
PER MODELLO DI UTILITÀ?
La procedura è in parte analoga a quella

prevista per lbttenimento del breuetto per
inuenzioni con una basilare differenza: la
domanda di brevetto per modello di utilità,
anche se depositata senza riuendicazione
di prioritù, non è soggetta a ricerca di an-
terioritù come accade per le corrispondenti
domande di brevetto per invenzione indu-
striale. Lapposita domanda va inoltrata
all'Ufficio ltaliano Breuetti e Marchi o alle
competenti sedi della Camera di Cornmercio.
Il brevetto per modello di utilità è soggetto
al pagamento della tassa di domanda. Come
abbiamo più volte ribadito, a causa dell'in-
certezza che spesso può sussistere sulla na-
tura dell'innovazione (inuenzione o m;odello
di utilitù?), è consentito all'autore inoltrare
contemporaneamente ambedue le domande.
La domanda può altresì essere modificata
conformemente a quanto accertato dall'Ul-
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BM circa la natura del trovato (Art. 84,

comma 2, CPI). L'esame della domanda di
brevetto per modello di utilità è regolato in-

sieme a quello svolto sulle domande di bre-
vetto per invenzione (Art. 170, comma 1(b),
CPI) con la differenza che, in assenza della
ricerca di anteriorità, I'assenza dei requisi-

ti di validità viene valutata nel caso in cui

essa risulti evidente sulla base delle stes-

se dichiarazioni del richiedente, oppure sia

certa alla stregua del notorio'

COME SI REGOLANO I RAPPORTI
FRA LE DIVERSE TUTELE
DI UNA FORMA?

Come si risolvono i casi
in cui sia dubbia la qualificazione
della forma creata quale invenzione
o quale modello Oig!!ltè1-

La difficoltà di definire con precisione la

natura della forma creata, alla luce delle

conseguenze pratiche della scelta (diversa

duratà del brevetto e problemi di validità

del brevetto concesso sulla base di un'erra-

46 t"qualificazione del trovato) potrebbe porre

imbarazzi all'ideatore che intenda procede-

re alla brevettazione della nuova forma' Per

questa ragione I'ordinamento giuridico ha

predisposto dei meccanismi che eliminano
sostanìialmente la drammaticità della scel-

ta: si tratta della facoltù di presentare due

d.omand.e alternatiue e della conuersione del

breuetto da un tipo all'altro. In ordine al pri-

mo dei suddetti meccanismi, può dirsi che

la legge consente all'avente diritto al bre-

vetto di depositare contemporaneament,e,
per la medeÀima forma utile, due domande

alternative di brevetto: una per invenzione

industriale ed una per modello di utilità'

da valere quest'ultima solo nel caso che la

prima non sia accolta o sia accolta solo in

parte (Art. 84, comma 1, CPI). La presen-

tazione delle due domande alternative spo-

sta sull'Uff cio ltaliano Breuetti e Marchi

il compito di qualificare cbme invenzione o

come modello la forma di cui si vuole ave-

re l'esclusiva. Il meccanismo descritto non

esaurisce tuttavia ogni possibile proble-

ma legato alla qualificazione della forma

utile creata. Infatti, ottenuto ad esempio

dall'UIBM un brevetto per invenzioni, re-

sta possibile che un terzo, controinteressa-
to alla concessione dell'esclusiva, contestr

la correttezza della qualificazione operata

dall'Ufficio e chieda all'autorità giudiziaria
di dichiarar e la nullità' del breuetto per I'ini-
doneitù dell'oggetto per cui è stato concesso.
In tale evenienza, la legge stabilisce che il
titolare possa richiedere al giudice che, ac-.
certata I'eventuale nullità del brevetto ma
anche la sussistenza dei requisiti per la va-
lidità del medesimo come modello di utilità'
ne disponga la conuersione in breuetto per

mod,etlo di utilitù (Art. 76, comma 3, CPI)'

Si noti che la conversione opera in teoria tra

tutti i tipi di brevetti, ma agli effetti pratici

trova applicazione quasi esclusivamente nel
prt."ggio da un brevetto per invenzione ad

uno per modello di utilità.

Quando si può ricorrere
alla disciplina della concorrenza
steale onde riservarsi l'esclusiva
sullo sfruttamento della forma
utile di un prodotto?

L'interesse dell'ideatore di una forma che

conferisca ad un prodotto efficacia e como-

dità d'impiego ad essere I'unico a poterla

concretamente impiegare, salvo autorizzate
tetzí ad impiegarla nella loro produzione,
può trovare soddisfazione anche attraverso

Ie norme che reprimono come concorrenzcl

sleale la cosiddetta 
*imitazione seruile" (Arl'

2598, comma L, Cod,ice civile), ossia I'imi-

tazione priva di connotati-differenziali del
prodotto altrui. Il primo presuppoqto per

i'applicabilità della disciplina della eo,ncor-

reir-za sleale è che la forma utile di cui ci si

vuole riservare I'uso esclusivo non sia resa

necessaria dalle caratteristiche funzionali

del prodotto. La ragione di tale limitazione

va iicercata nella ratio del sistema brevet-

tuale: esso incentiva I'innovatore garanten-

dogli un temporaneo diritto di esclusiva sul-

lo lfruttamento industriale dell'idea' men-

tre assicura alla collettività I'acquisizione
permanente al suo patrimonio culturale

àell'innovazione descritta nella domanda di

brevetto nonché la possibilità di farne libero

uso decorso il periodo di esclusiva' Il divieto

della concorrenza sleale protegge invece for-

me che non possiedono un particolate ua-Iore

oratico-ufilltaristico, ma hanno semplice-'mente 
una ualenza indiuid'ualizzante' ÎaIe

divieto opera senza limiti di tempo e- dun-

que, laddove si potesse far ricorso il ,::.1"
.r"ít" itt pt"senza di una forma brevettabile'
nessuno avrebbe più interesse a brevettare:
perché si dovrebbe chiedere un documento'che 

attribuisce un'esclusiva ventennale o
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decennale se fosse possibile impedire in per-
petuo che altri faccia uso della forma utile
nella sua produzione industriale? Occorre
poi tenere presente che I'imitazione servile
del prodotto altrui è vietata solo quando esi-
sta un effettivo rischio di confusione circ.a
Ia prouenienza d,el prod,oúúo da un imprendi-
tore piuttosto che da un altro. Ciò significa
innanzitutto che il soggetto attivo ed il sog-
getto passivo dell'atto di concorrenza sleale
devono essere imprenditori, o che perlomeno
si stiano organizzando per svolgeîe attiuitù
dlmpresa. Occorre in secondo luogo che sus-
sista tra i due imprenditori ua rapporto di
concotenza, il che avviene quando operino
sostanzialmente sullo stesso mercato, sia in
senso merceologico che in senso territoriale.
E'inoltre necessario che la forma sia nuova
e tale da catatterizzare, distinguendolo, il
prodotto rispetto a quelli della concortenza.
Affinché sussista un rischio di confusione
per il pubblico circa la provenienza del pro-
dotto, è infine necessario che la forma stessa
non sia stata solo progettata da chi invochi
protezione, ma anche che sia stata resa nota
al mercato con la distribuzione del prodotto
o la pubblicità.

Come ci si difende

-{elh:grsessl=egse[e3
Laddove ricorranó tutte le condizioni per

lbperatività del divieto dell'imitazione servi-
le del prodotto altrui, il soggetto leso potrà
agire in giudizio onde ottenere dal giudice
una pronuncia che, accertato il comFimento
di atti di concorrenza sleale, disponga:
1. I'inibitoria per il concorrente dal compiere

altri atti di imitazione servile;
2. gli opportuni prowedimenti per la rirno-

zione degli effetti dellbtto di concorcenza
seruile, come ad esempio I'eliminazione dei
prodotti realizzati o il loro ritiro dal com-
mercio;

3. a discrezione del giudice e nei modi da esso
stabiliti, lapubblicazione della sentenza su
riviste, quotidiani, ecc., a spese del concor-
rente sleale, sanzione questa che si risolve
in una forma di pubblicità gratuita per
lhzienda dell'attore;

4. il risarcimento del danno subito, dove si
sia raggiunta la prova del dolo o della col-
pa nella condotta del concorrente che ha
posto in essere l'imitazione confusoria del
prodotto altrui e la prova che si sia realiz-
zato un danno, anche se non esattamente
determinabile nel suo ammontare. Poi-

ché il giudizio ordinario di cognizione di
cui sopra richiede fsmpi lunghi, la legge
prevede che, laddove si dimostri somma-
riamente il rischio di un pregiudizio im-
minente ed irreparabile nell'attesa della
definizione del giudizio nell'esistenza del
proprio diritto a che altri non imiti ser-
vilmente la forma del proprio prodotto, il
giudice, su domanda dellfinteressato, pos-
sa adottare prouued,imenti cautelari di-
retti ad impedire, nell'attesa del giudizio
pieno sulla vicenda, il protrarsi dell'atti-
vità illecita. Tali prowedimenti cautelari
possono consistere nella prouvisoria inibi-
toria, ossia nellbrdine del giudice, di cui
può essere disposta la pubblicazione, con
il quale si vieta al convenuto di prosegui-
re o ripetere I'attività illecita; nel seque-
stro d,ei prodotti realizzati o distribuiti
dal concorrente; nell'acquisizione, prima
dell'instaurazione del giudizio, della pro-
ua d.egli atti d,i concorrenza sleale.

Quando si può perseguire I'esclusiva
sulla forma utile di un prodotto
attraverso la sua registrazione
come marchio?

Una via per perseguire I'esclusiva sulla
forma utile di un prodotto industriale è co-
stituita dalla registrazione della stessa come
marchio d,'impresa. Poiché la tutela del dirit-
to di esclusiua sul ntarchio è potenzialmente
illimitata nel tempo, si esclude che possa-
no essere registrate come marchio le forme
utili necessarie per ottenere un risultato
tecnico (Art. 9, CPI). La ragione di tale limi-
tazione va ricercata nella ratio del sistema
brevettuale: esso incentiva I'innovatore ga-
rantendogli vî tenxporaneo diritto di esclusi-
uo sullo sfruttamento industriale delltdea,
mentre assicura alla collettivita I'acquisi-
zione permanente al suo patrimonio cultu-
rale delllnnovazione descritta nella doman-
da di brevetto, nonché la possibilità di farne
libero uso decorso il periodo di edclusiva. Il
diritto di esclusiua sul ma,rchio opera inuece
senza lirniti di tempo e, dunque, laddove si
potesse far ricorso a tale disciplina anche in
presenza di una forma brevettabile, nessu-
no avrebbe più interesse a brevettare: non
sarebbe infatti logico chiedere il rilascio di
un documento che attribuisce un'esclusiva
decennale se fosse possibile impedire in per-
petuo che altri faccia uso della forma utile
nella sua produzione industriale.
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