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    PRESENTAZIONE


    L’opera in due tomi che si presenta alle stampe è frutto di un lavoro collettivo protrattosi per oltre tre anni e costituisce una novità nel panorama delle pubblicazioni giuridiche italiane perché, nell’affrontare lo studio sistematico degli istituti di diritto industriale, riporta all’interno di ogni capitolo i pertinenti riferimenti normativi associando l’inquadramento dottrinale e giurisprudenziale al testo del Codice onde consentire agli operatori e cultori della materia di mantenere sempre un contatto diretto con una realtà legislativa alquanto articolata e complessa.


    A partire dagli anni ’70 il diritto industriale è stato infatti contrassegnato dal proliferare di disposizioni adeguatrici alle convenzioni internazionali ed alla regolamentazione comunitaria, venendo via via a trasformarsi – da settore specialistico del diritto commerciale nazionale – a vero e proprio compendio di principi generali dell’ordinamento integrati a livello europeo per la tutela delle opere dell’attività umana.


    Questa decisa evoluzione in senso internazionale ha inevitabilmente determinato una frammentazione della materia stante la varietà degli strumenti legislativi adottati per tener dietro alle innovazioni della tecnica ed alle dinamiche del mercato.


    Il Codice della proprietà industriale – come è noto – ha ricomposto nel 2005 questa frantumazione normativa riportando ad unità le singole aree industrialistiche, restituendo al sistema coerenza ed organicità e agevolando, così, il compito dell’interprete nel seguire i singoli percorsi normativi a garanzia della certezza del diritto.


    Ebbene, prendendo le mosse da codesta impostazione programmatica, l’opera approfondisce le tematiche di diritto sostanziale, procedimentale e processuale che contrassegnano il settore della P.I. con particolare riguardo sia all’apporto giurisprudenziale delle Corti di merito e di legittimità sia agli aspetti di allineamento agli impegni europei ed internazionali che il legislatore ha inteso perseguire e che l’interprete è in ogni caso tenuto a privilegiare.


    Costante è il riferimento al diritto UE, ai trattati internazionali, ai principi desunti in via comparata dagli ordinamenti dei paesi industrialmente più avanzati e, stante la vigenza di una legislazione ormai uniforme e/o armonizzata in Europa, è parso opportuno inserire pure i contributi (dottrinali e giurisprudenziali) derivati dall’esperienza tedesca ed anglosassone.


    L’opera si propone di fornire un ausilio tecnico-giuridico il più possibile aggiornato, partendo dal testo base (Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30) come da ultimo revisionato dal c.d. decreto correttivo (Dlgs 13 agosto 2010 n. 131) ed integrato dal coevo Regolamento di attuazione (D.M. 13 gennaio 2010 n. 33), approfondendo l’esegesi dei vari istituti via via delineati con nessi e corrispondenze tra i relativi articoli, recependo e raffrontando i risultati dell’evoluzione normativa europea che da tempo si riflettono sul sistema nazionale (basti ricordare la disciplina introdotta dai Regolamenti 40/93 sul marchio comunitario e 6/2001 sui disegni e modelli comunitari od ancora il c.d. EPC 2000, riscrittura della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo) e presto influiranno anche sull’ordinamento processuale interno (per la prevista istituzione di una Unitary Patent Court chiamata a gestire il futuro brevetto europeo con effetto unitario).


    I volumi – tematicamente suddivisi in quattro parti – si chiudono con un appendice legislativa che riporta il testo del Codice e del Regolamento di attuazione (per un immediato riscontro del dato normativo nel medesimo contesto) e vi è affiancato un indice analitico che rimanda, per ciascun articolo, ai corrispondenti capitoli e sezioni di riferimento.


    Corre a questo punto l’obbligo di esprimere un sincero ringraziamento al coautore prof. Mario Franzosi ed ai collaboratori tutti che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante strumento di studio e consultazione pratica che speriamo offra una significativa chiave di lettura per la miglior comprensione del diritto industriale in Italia.


    Un doveroso ringraziamento va altresì rivolto ai membri dell’IPJA (Intellectual property judges’ Association), di cui lo scrivente è Presidente emerito, che con le prefazioni a seguire (dei colleghi di Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti) hanno inteso così elogiare i nostri sforzi.


    Massimo Scuffi

  


  
    AVANT-PROPOS


    Alice Pezard[1]


    Très honorée de saluer un ouvrage collectif académique ambitieux sur les droits de propriété industrielle en Italie et en Europe.


    Qu’il me soit autorisé de féliciter ses auteurs et plus particulièrement Messieurs Massimo Scuffi et Mario Franzosi, magistrat et avocat de renommée internationale.


    Le Droit de la Propriété industrielle est un merveilleux outil protéiforme. Brevets, marques, dessins et modèles, licences, inventions de salariés, protection des végétaux, semi-conducteurs.....


    Ce Traité très pédagogique est une source de références exhaustives pour les praticiens et institutions judiciaires.


    Ses auteurs qui ont mutualisé leurs travaux, à la recherche de solutions viables, revisitent les modèles juridiques classiques pour les adapter aux méfaits endémiques de la contrefaçon et du piratage.


    Cette nouvelle édition comprend également une partie innovante dès lors que sont décrits le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée dont vient de se doter l’Union Européenne.


    A l’instar de la «Court of Appeal for the Federal Circuit» créée à Washington en 1982, la Cour européenne des brevets uniformisera l’application de la loi dans les 28 Etats-membres de l’Union et aura des effets économiques bénéfiques indispensables.


    Au coeur de l’économie globalisée, les droits de propriété industrielle ainsi développés sont pour les entreprises des actifs et richesses exponentiels toujours menacés. Comme les ingénieurs qui ont su enrichir la planète de leur technique, les juristes, auteurs de cet ouvrage incontournable, de lecture très aisée dans une des 3 langues officielles de l’Office européen des brevets, ont souligné les enjeux du futur, en énonçant sans complaisance la réalité numérique et celle de l’internet qui ont bouleversé la donne universelle. A cet égard, ils expliquent comment les législateurs nationaux tentent d’encadrer ce nouvel instrument de communication des sciences et des savoir-faire très convoités.


    Tous leurs efforts méritent d’être soulignés. Qu’ils en soient remerciés!

  


  
    FOREWORD


    The Rt. Hon Professor Sir Robin Jacob[2]


    The Intellectual Property law of Europe has largely been harmonised. We have common rules for trade marks, registered designs and patents. We have significantly harmonised rules for copyright with more on the way. If Europe is really to function as single, giant, market, there will be more of this.


    It follows as night follows day that any worthwhile book on the domestic IP law of just one European country must not only cover that law but must look out to the rest of Europe. A book with only home case-law and legislation would not only be incomplete but would some sort of newly-created fossil. Massimo Scuffi and Mario Franzosi have created something very different from a fossil. On the contrary Diritto Industriale Italiano, whilst a work about Italian domestic law, is alive – full of constant reference to developments outside Italy, mainly in the rest of Europe but also in the US. The result is a work that Italian lawyers and judges can rely on.


    The two Ms, Massimo and Mario, as I have come to know them, were especially well-equipped for the task they undertook. Both have long had a wider perspective than Italy alone. Massimo has attended many, many meetings of European Judges, both the biannual big ones which move from country to country and the alternate biannual conference on the Isola di San Servolo in Venice. Mario cannot go to the former (which is for judges only) but not only regularly attends but helped create the Venice event which is for both judges and members of EPLAW (the “European Patent Lawyers Association”). Massimo and Mario were members of the committee which drafted the principles of procedure approved by the Venice II resolution of 2006 and Massimo was the first President of IPJA (the “Intellectual Property Judges’ Association”). So it is clear they should know a thing or two!


    Bentham House, UCL, November 2013

  


  
    EINLEITENDE BEMERKUNG


    von Dr. Klaus Grabinski[3]


    Die Geschichte der Rechte geistigen Eigentums hat bekanntlich in Italien begonnen. Im Jahr 1474 beschloss der Senat der Republik Venedig ein Gesetz, das die Erteilung und den Schutz von Patenten für bis zu zehn Jahren für jeden vorsah, der eine neue und geistreiche Erfindung gemacht hatte, die benutzt und ausgeübt werden konnte und den staatlichen Rechtsbehörden davon Kenntnis gab. Seither hat sich viel verändert. Patentgesetze gibt es in überall in Europa und weltweit. Gleichwohl blieben die wesentlichen Charakteristika stets die gleichen, nämlich: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, Ausführbarkeit, Offenbarung der Erfindung und als Gegenleistung zeitlich begrenzter, ausschließlicher Schutz für den Erfinder.


    Vor diesem historischen Hintergrund ist das von Massimo Scuffi und Mario Franzosi herausgegebene Werk eine höchst willkommene Quelle der Erkenntnis über das moderne italienische Recht des geistigen Eigentums. Es behandelt nicht nur alle Gesichtspunkte des italienischen Patentrechts einschließlich der Wirkungen Europäischer Patente, sondern deckt in enzyklopädischer Weise auch die anderen Gebiete des geistigen Eigentums ab wie Marken, Design und Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, Sortenschutz und Arbeit nehmer erfindungen und befasst sich überdies mit dem italienischen Verfahrensrecht im Bereich des geistigen Eigentums im Allgemeinen. Darüber hinaus verbindet das vorliegende Buch Beiträge der renommiertesten Autoren auf diesem besonderen Gebiet. Es ist deshalb ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der einen tieferen Einblick in das gegenwärtige italienische Recht des geistigen Eigentums erhalten möchte.

  


  
    FOREWORD


    The Honorable Randall R. Rader[4]


    Technology knows no boundaries – geographical, political, or cultural. Innovations no longer occur solely in large corporations and then remain in-house for fine tuning. Instead, a young engineer in Japan may invent something essential for a technology being developed by a company in Italy to be incorporated into a product in the United States. The reality of innovation is that it no longer occurs in a single company or on a single continent. Companies and inventors must cooperate to succeed in today’s global marketplace. Similarly, judicial and legal systems worldwide, and we – the instrumentalities of these systems – must embrace convergence to learn from one another.


    The marketplace does not have cultural standards; it has efficiency as its driving imperative. That efficiency must be served by the law or we are doing a disservice to those that we are committed to serve. There are vast changes occurring in judicial institutions around the world and the laws they are entrusted to administer. The commercial law areas, such as patent law, have a duty to facilitate rather than frustrate the international marketplace. We must consider how our laws work in a global marketplace and whether those laws promote efficiency or frustrate efficiency.


    Convergence will serve the efficiencies of an international marketplace. Convergence fosters and facilitates an increased international openness. This is a central and first responsibility of patent law – to give notice of the standards so that the marketplace can accommodate those standards. Embracing convergence can result in standards propagated by legislative bodies, such as the United States’ move to a first-to-file system. Embracing convergence can result in standards articulated through clear judicial interpretations, such as similar, convergent decisions issued by the British, German, and Australian judicial systems in regards to novelty of the pharmaceutical compound olanzapine. While the reality is that substantive or procedural differences may persist, it is imperative – for the success of countries’ companies in the global marketplace – that we, as instruments of the judicial legal systems around the world, embrace the idea of convergence to respect and learn from one another.


    Furthermore, convergence is critical to encouraging unfettered judicial independence around the world to ensure neutral, predictive resolution. Within a jurisdiction, it is critical to have the certainty that comes from neutral and predictable interpretations. Neutral and predictable interpretations no longer inure only to domestic companies, but to the marketplace. Similarly, the costs of uncertainty are detrimental to all participants of an international marketplace. The world marketplace compels companies to move in new directions and those new directions must be served by a law which is neutral and predictable. Embracing convergence will ensure that the marketplace can be strengthened by the progress of the law for the benefit of all participants.


    This is the approach of the book “Diritto Industriale italiano” by Massimo Scuffi and Mario Franzosi that, giving an articulate comment on the national law system build up on the TRIPs Agreement, will surely contribute to implement the above mentioned convergences on which the certainty of the law is founded.
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    Prima Parte
 DIRITTO SOSTANZIALE


    Capitolo I
 I PRINCIPI GENERALI


    Sez. I

    I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE:

    PRINCIPI FONDAMENTALI ED EVOLUZIONE LEGISLATIVA

    Massimo Scuffi


    Sommario: 1. Il quadro normativo. – 2. I principi fondamentali. – 3. La delega per il riordino della materia. – 4. Il primo parere del Consiglio di Stato. – 5. Dalla novella attuativa della direttiva «enforcement» al decreto correttivo e al decreto liberalizzazioni. – 6. Il secondo parere del Consiglio di Stato. – 7. Il momento costitutivo: registrazione e brevettazione. – 8. I diritti non titolati.


    1. Il quadro normativo


    Il Codice della proprietà industriale istituito con il d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 si apre con due norme di carattere generale e riassuntivo dedicate alla definizione dell’ambito dei diritti da esso regolati e delle modalità della loro costituzione. Così recitano, infatti, le due disposizioni introduttive


    Articolo 1


    (Diritti di proprietà industriale)


    1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.


    Articolo 2


    Costituzione ed acquisto dei diritti)


    1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.


    2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.


    3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.


    4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.


    5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.


    2. I principi fondamentali


    L’art. 1 cpi adempie alla intenzione sistematica di ricomprendere in una previsione unitaria oltre alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai disegni e modelli, alle nuove varietà vegetali, alle topografie dei prodotti a semiconduttori ed ai marchi, anche gli altri segni distintivi tipici ed atipici, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine ed infine le informazioni aziendali riservate.


    Si tratta di una operazione culturalmente importante che completa l’evoluzione nell’approccio alla riflessione teorica sulla proprietà intellettuale che dallo studio ed approfondimento dei singoli istituti è passato ad individuarne i tratti comuni sia sulla spinta del numero sempre più elevato di norme di generale applicabilità ad ogni settore, quali le regole universali espresse dall’Accordo TRIPS del 1994 e – sul piano più strettamente europeo – dalla dir. CE 2004/48 del 2004, sia dall’inarrestabile crescendo delle fonti del diritto riguardanti la proprietà industriale.


    La norma – con tale omnicomprensiva nozione che non fa peraltro perdere la specificità dei diritti ivi richiamati – introduce il sistema di riordino imposto dalla delega contenuta nell’art. 15 della l. 12.12.2002, n. 273 ed attuato mediante un’opera di codificazione e semplificazione delle previgenti disposizioni legislative.


    Gli istituti principali rimandano ai previgenti testi-base (con successive modificazioni ed interpolazioni) contenuti nel R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (brevetti per invenzione ed informazioni segrete), R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 (modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali), D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974 (nuove varietà vegetali), l. 21 febbraio 1989, n. 70 (topografie dei prodotti a semiconduttori), R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (marchi), d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198 (indicazioni geografiche).


    Il Codice non può tuttavia essere considerato come un semplice Testo Unico. Non si limita infatti ad unificare dal punto di vista redazionale le previgenti leggi e gli innumerevoli provvedimenti di altro tipo che, nel loro insieme, costituivano la disciplina della Proprietà Industriale.


    Il Codice, pur non modificando se non nella misura strettamente necessaria le disposizioni anteriori, ricostruisce in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale; amplia altresì la categoria di tali diritti, nella quale vengono a confluire anche situazioni che, protette in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, acquistano con il cpi un’oggettività sufficiente per essere ricomprese nello schema della Proprietà Industriale.


    Questo riassetto sistematico corrisponde sia ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti fra proprietà industriale e concorrenza sleale, sia alle indicazioni che provengono dai TRIPS, sia al criterio fondamentale della legge di delega che impone il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica.


    La riorganizzazione normativa e gestionale della proprietà industriale è destinata a costituire un efficace strumento sia per il potenziamento della competitività delle imprese nazionali, sia per l’incentivazione dello sviluppo tecnologico.


    E va al riguardo segnalato come proprio il necessario collegamento fra le disposizioni in materia di proprietà industriale e le misure evocate nel titolo della legge delega indichi un evidente rapporto funzionale, consapevolmente ed opportunamente voluto dal Legislatore, fra la proprietà industriale, l’iniziativa economica privata e lo sviluppo della concorrenza.


    3. La delega per il riordino della materia


    L’art. 15 l. n. 273/2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale e, quindi, a provvedere ad un’opera di codificazione che ponesse fine agli interventi legislativi frammentari originati da specifiche occasioni e realizzati per lo più con il metodo dell’interpolazione di testi preesistenti, dei quali, peraltro, il Codice ha cercato di mantenere l’impianto originario.


    In coerenza con il primo dei principi e criteri direttivi assegnati al Governo dalla legge delega, consistente nell’esigenza di provvedere alla ripartizione della materia per settori omogenei ed al coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, è stata riordinata l’intera materia adottando lo stesso schema dell’Accordo TRIPS che, per la sua collocazione complementare rispetto ai negoziati GATT e per la sua completezza, costituisce attualmente uno statuto vero e proprio di tutela della proprietà industriale che tutti gli Stati aderenti all’Accordo si sono impegnati a rispettare.


    In merito all’oggetto del Codice, in coerenza con l’ambito di intervento descritto dalla legge delega, è stata esclusa dal riordino la materia attualmente disciplinata dal diritto d’autore, con l’unica eccezione delle norme che coordinano la tutela d’autore sui disegni e modelli con quella conferita dalle privative registrate e non registrate contemplate dal cpi.


    In coerenza poi con il criterio che impone l’adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria, è stata data attuazione al Trattato sul diritto dei marchi firmato a Ginevra il 27.10.1994, e ratificato dall’Italia con l. 29 marzo 1999, n. 102, nonché al Trattato sul diritto dei brevetti sottoscritto a Ginevra in data 1.6.2000 in seno all’O.M.P.I., ma non ancora ratificato.


    4. Il primo parere del Consiglio di Stato


    Il Codice ha inizialmente ricevuto il parere favorevole – con osservazioni – da parte del Consiglio di Stato nell’Adunanza generale del 25 ottobre 2004. A tale opinione ha fatto seguito il parere altrettanto favorevole – senza condizioni – espresso ai sensi dell’art. 9 co. 2 d. lgs. 281/97 dalla Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004[5].


    5. Dalla novella attuativa della direttiva «enforcement» al decreto correttivo e al decreto liberalizzazioni


    Il primo intervento di riforma sul Codice nella sua originaria formulazione contenuta nella legge istitutiva di cui al d. lgs. 30/2005 cit. è avvenuto con il d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, il quale ha recepito nel nostro ordinamento la c.d. dir. CE «enforcement» 2004/48 in materia di rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale.


    Tali disposizioni integrative sono rivolte principalmente alla repressione del fenomeno della contraffazione e pirateria, ed hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria strumenti processuali più incisivi in conformità alla evoluzione degli standards comunitari.


    Ulteriori modifiche alla disciplina della proprietà industriale sono state quindi attuate dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, la quale – all’art. 15 – è intervenuta sul versante della tutela penale, mentre con l’art. 19 ha operato taluni aggiustamenti sulla tutela civilistica, altresì delegando il Governo ad una opera di «revisione generale» anche sul piano processuale. E ciò per correggere errori e difetti di coordinamento al fine di meglio armonizzare la normativa pertinente con la disciplina comunitaria e internazionale.


    Tale indispensabile complemento era già in gestazione presso la Commissione ministeriale che aveva iniziato a predisporre l’aggiornamento del Codice sin dopo il suo varo nel 2005 giungendo ad una prima bozza, ripresa poi in sede di attuazione della delega del 2009, con la emanazione – da parte di nuova Commissione tecnica di esperti coadiuvata dall’UIBM – del testo del c.d. «decreto correttivo» di cui al d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Quest’ultimo si propone, introducendo anche ulteriori semplificazioni e riduzioni di adempimenti, di mettere al passo la disciplina industrialistica italiana con le più recenti istanze europee e le esigenze della pratica[6]. Nel contempo è stato predisposto il Regolamento di attuazione con d.m. 13 gennaio 2010, n. 33 (reg. cpi).


    Modifiche ordinamentali e di coordinamento sono stati infine apportate nel 2012 dal c.d. «decreto liberalizzazioni» che ha istituito il Tribunale delle imprese[7] revisionando sul punto il d. lgs. 26 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate della P.I. (su cui amplius nei relativi capitoli).


    6. Il secondo parere del Consiglio di Stato


    In merito alla vera e propria «miniriforma» portata dal decreto correttivo è intervenuto il parere positivo del Consiglio di Stato reso in sede consultiva nell’adunanza del 14 giugno 2010, le cui «osservazioni» sono state per lo più accolte nel corpus definitivo del Codice novellato (pure in questo caso la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole senza condizioni)[8].


    7. Il momento costitutivo: registrazione e brevettazione


    Per meglio comprendere il momento costitutivo del sorgere dei diritti di PI occorre premettere che i beni immateriali, che fanno parte della c.d. proprietà intellettuale, si distinguono nelle tre grandi entità delle invenzioni industriali, marchi ed opere dell’ingegno.


    Queste entità ideali acquistano rilevanza giuridica con la loro «esteriorizzazione»: infatti, senza un intermediario materiale percepibile dalla collettività non potrebbero sopravvivere né circolare.


    Ma mentre il diritto di autore sorge per effetto della creazione nella forma espressiva (non essendo protetta l’idea in sé stessa), l’invenzione ed il marchio presuppongono un riconoscimento da parte dell’ordinamento statuale che si traduce rispettivamente nel brevetto e nella registrazione. E identiche formalità sono previste per modelli e disegni, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori.


    I diritti esclusivi che conferiscono questi titoli sono incorporati in un documento predisposto dall’UIBM abilitato a rilasciarlo su domanda dell’interessato, previa verifica di rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.


    Il documento prende il nome di brevetto o di registrazione e può perciò definirsi un atto amministrativo di natura mista con effetti:


    – dichiarativi perché presuppone la constatazione di sussistenza dei requisiti previsti dal cpi per il rilascio del titolo;


    – costitutivi perché conferisce lo ius excludendi alios che compendia il riconoscimento di potestà esclusive su beni cui il diritto inerisce con effetti erga omnes e – di regola – entro i limiti territoriali dell’ordinamento statale che li ha riconosciuti.


    Costituiscono, in particolare, oggetto del brevetto: (i) l’invenzione, che è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento; (ii) il modello di utilità, il quale consiste in un trovato che si limita a fornire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili ed oggetti d’uso in genere particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego (c.d. piccola invenzione).


    Costituiscono invece oggetto di registrazione: (i) il marchio di impresa che è un segno distintivo che serve a individuare l’origine (ma anche la qualità) dei prodotti o dei servizi che un impresa produce o mette in commercio; (ii) il modello e disegno ornamentale, che concerne il particolare aspetto conferito al prodotto od ai suoi componenti per caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura (c.d. ornamento estetico).


    8. I diritti non titolati


    Il Codice si presenta innovativo anche nella misura in cui mette in luce, per i riflessi sistematici che ne derivano, la distinzione fra diritti di Proprietà Industriale «titolati», e cioè originati dalla brevettazione oppure dalla registrazione, e quelli «non titolati», che sorgono invece da determinati presupposti della legge e che tuttavia riferiscono la tutela ad un oggetto specifico.


    I diritti non «titolati» – per vero – sono stati sempre presi in considerazione dalla disciplina della concorrenza sleale, ma il loro trasferimento sotto la regolamentazione all’art. 2 cpi ne rafforza una tutela già complementare – per natura ed effetti – all’altra[9].


    L’allargamento della categoria dei diritti di proprietà industriale è del resto un dato ormai sostanzialmente acquisito. È sufficiente far riferimento – ad esempio – a quell’importante orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ritiene applicabili al marchio di fatto – in via analogica – le norme sul marchio registrato[10] od all’applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari previste dalla legge sulle invenzioni anche ai segreti aziendali per il solo fatto che la relativa disciplina è stata collocata in quel contesto normativo.


    Si può dunque concludere affermando, con le parole del Consiglio di Stato[11], che con il riconoscimento di tali diritti si è avviato un processo di qualificazione legislativa della proprietà industriale come «nuova» e «peculiare» ricchezza dell’impresa.

  


  
    


    


    Sez. II

    IL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

    Roberto Gandin


    Sommario: 1. Osservazioni generali: il quadro normativo. – 2. Significato dell’art. 3 cpi. – 3. Gli stranieri di cui all’art. 3 cpi. – 4. Il principio del trattamento nazionale (o di assimilazione) . – 5. Il principio di reciprocità. – 6. Una norma da disapplicare.


    1. Osservazioni generali: il quadro normativo


    Al trattamento dello straniero è riservato l’art. 3 cpi, formulato nel modo seguente:


    Articolo 3


    (Trattamento dello straniero)


    1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.


    2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.


    3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.


    4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa.


    5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

  


  
    


    
      [1] Conseiller honoraire à la Cour de cassation, Paris - Membre du Comité chargé par la Commission européenne de la procédure devant la Cour européenne des brevets.

    


    
      [2] Hugh Laddie Professor of Intellectual Property Law, University College London, a former Lord Justice of Appeal of the Court of Appeal of England and Wales.

    


    
      [3] Richter, Bundesgerichtshof, Karlsruhe, Deutschland.

    


    
      [4] Chief Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

    


    
      [5]Il parere del Consiglio di Stato è consultabile sul sito http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/parerecs.pdf.

    


    
      [6] Se ne veda l’excursus nell’introduzione di Galli, Corr. giur., 2/2011.

    


    
      [7] D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 1 recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

    


    
      [8] Anche il secondo parere del Consiglio di Stato è consultabile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaPareri.asp (Affare 02904/2010).

    


    
      [9] Cfr. Trib. Napoli, 5 maggio 2005, Corriere del merito, 2005, 753 ss.

    


    
      [10] Cfr. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 328; Cass. 18 ottobre 1985, n. 5131, GADI 1985, 1848, 99.

    


    
      [11] Cfr. Parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, N. Sezione 10548/04 N. Gab. 2/04 – Codice dei diritti di proprietà industriale, 28 ss.
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