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APERTURA NUOVA SEDE A FIRENZE
Abbiamo 1l piacere di informarvi che lo Studio Legale Turini ha

trasferito la propria sede principale a FIRENZE, in Via
Lamarmora, 55, Tel. 055 5520647 — Fax 055 4089025.

La sede di Ponsacco (PI) resta aperta per tutti 1 clienti locali e per
coloro che in ogni caso preferiscono essere ricevuti in tale sede.

INDUSTRIAL DESIGN E VALORE ARTISTICO

L’art. 2, comma 10 L.A. tutela “le opere di disegno industriale che presentino per sé carattere
creativo e valore artistico”. Si tratta di un’importante conquista risalente al D. Lgsl. 2001/95 che ha
riconosciuto una tutela, anche in base alla legge sul diritto d’autore, al design quando ha in s¢ un
valore che supera la mera rappresentazione grafica. Successivamente a tale norma, il Codice della
proprieta industriale ha ulteriormente consacrato questa forma di tutela che si affianca, e non ¢ piu in
contrasto come in passato, a quella offerta dalla registrazione del design come modello o disegno.
L’art. 44 CPI prevede infatti che “i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali
protetti ai sensi dell’art. 2 L.A., durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell ultimo dei coautori”.

Questo nuovo panorama ¢ intervenuto quando la giurisprudenza era molto restia ad applicare al
design industriale la protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore con conseguenze
particolarmente spiacevoli. Infatti il design “storico” i cui modelli non erano stati registrati o la cui
creazione risaliva nel tempo ad oltre 25 anni che rappresenta la durata massima di un modello
registrato, non trovava possibilita di protezione. Non a caso negli anni passati ¢ stato negata la
protezione secondo il diritto d’autore ad opere classiche di design quali la famosa sedia Le
Corbusier, considerata priva di valore artistico.

Recentemente 1’orientamento della giurisprudenza sta perd cambiando in senso favorevole per i
titolari dei diritti d’autore su opere del design industriale. Il Tribunale di Milano, con due diverse
ordinanze, ha infatti riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore la nota lampada
Arco di Achille Castiglioni datata 1962 (ord. 28.11.2006) e la sedia Panton di Vernier Panton del
1959 (ord. 29.12.2006). Si tratta di due provvedimenti importanti che ampliano notevolmente le
possibilita di tutela dell’industrial design, il cui ruolo assume un’importanza sempre maggiore. Il
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Tribunale di Milano ha offerto un’interpretazione nuova di “valore artistico” che non puo essere
negato ogniqualvolta I’opera sia riprodotta in serie. Il valore artistico, viceversa, sussiste quando il
prodotto ha caratteristiche tali per cui il suo apprezzamento sul piano estetico prevale sull’aspetto
funzionale, ovvero quando il prodotto viene scelto per la sua linea, per il suo disegno e non per gli
aspetti tecnici. Il tribunale ha quindi stabilito ch ela sedia Panton «ha assunto nel tempo un proprio
valore di raffigurazione estetica di concezioni artistiche piu generali, di fatto ormai trascendenti la
semplice natura di oggetto di arredamento cui la sua funzione originaria la relegava, in quanto
anticipatrice dei temi e delle modalita espressive della pop art e capace di riassumere in sé le
tendenze di rottura degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore» e che la lampada
Arco rappresenta «una delle espressioni piu rilevanti delle concezioni progettuali ed estetiche del
design italiano del dopoguerray.

In pratica occorre valutare se il consumatore percepisce il prodotto come simbolo, come opera pit
che come oggetto funzionale e se cio si verifica il prodotto merita di essere protetto in base alla legge
sul diritto d’autore.

RITORNANO LE TASSE SUI BREVETTI

Preannunciate nella finanziaria 2007 sono alla fine state reintrodotte le tasse sui brevetti. A dire il
vero non si tratta di tasse ma di “diritti”, cosa che pero non cambia il fatto che chi intende depositare
una domanda di brevetto italiano o vuole mantenerla in vita negli anni, deve pagare delle somme che
variano in base alla lunghezza del testo. Altrettanto dovranno fare coloro che vogliono tutelare un
disegno o un modello industriale. Ma vediamo in dettaglio il contenuto del Decreto Interministeriale
del 02 Aprile 2007 che prevede diversi tipi di diritti e concede un termine per potere pagare anche le
annualita pregresse.

PER CHI DEPOSITA UN BREVETTO ¢ previsto il pagamento dei diritti di deposito. Questi
diritti sono in misura fissa di 50,00 Euro se il deposito viene effettuato in formato elettronico,
mentre variano da un minimo di 120,00 Euro ad un massimo di 600,00 Euro se il deposito viene
fatto in formato cartaceo. Oltre a questi diritti ¢ previsto il pagamento di una tassa di 45,00 Euro per
ogni rivendicazione oltre la decima. E’ quindi evidente che piu il brevetto ¢ lungo e complesso piu
costa il suo deposito.

PER MANTENERE IN VITA UN BREVETTO ¢ poi necessario pagare un diritto annuale a
decorrere dalla 5° annualita. Le annualita devono essere pagate anticipatamente per l’anno
successivo. Il costo delle annualita varia da un minimo di 60,00 Euro per il quinto anno ad un
massimo di 650,00 Euro dal decimo anno al ventesimo.

Merita fare presente che le tasse di mantenimento in vita sono state reintrodotte con effetto
RETROATTIVO al 1 Gennaio 2007, anche se c’¢ tempo per pagare queste tasse fino al 30 Giugno
2007 senza sovrattassa. Per le tasse che sono dovute da Maggio in poi, invece, esse devono essere
pagate entro 1’ultimo giorno del mese di scadenza.

Le annualita per i brevetti che scadevano nell’anno 2006 e che non sono state pagate in quanto le
tasse erano state abolite non dovranno essere pagate.
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Invece, dovranno essere comunque pagate le tasse per il secondo quinquennio relativo ai modelli di
utilita, ai disegni ed ai modelli che pure scadevano nel 2006, nella misura forfetaria prevista.

Per evitare di cadere in errore ¢ consigliabile rivolgersi ad un consulente che possa calcolare le tasse
che sono dovute e la misura precisa del loro ammontare.

ABOLITO IL RITO SOCIETARIO PER LE CAUSE BREVETTI

La Corte Costituzionale con la sentenza 17/03/2007 n. 170 ha dichiarato incostituzionale 1’art. 134,
1 comma del Codice della Proprieta Industriale nella parte in cui prevede che le cause in materia di
brevetti, marchi, diritto d’autore o con esse interferenti debbano essere trattate secondo il rito
societario.

L’introduzione del rito societario per le cause di questo tipo era stata fortemente criticata in quanto
il rito societario si traduce in uno scambio di memorie e di repliche tra gli avvocati delle parti che si
presentano dal Giudice sono quando hanno gia discusso tra di loro, chiedendo che siano ammesse
determinate prove. Dato che nel corso di questo scambio ciascuna delle parti puod interrompere il
flusso delle produzioni chiedendo la fissazione di udienza, la causa rischiava di essere una partita a
pocker e soprattutto costringeva gli avvocati a doversi procurare tutto quanto il materiale probatorio
disponibile per evitare di non poterlo piu fare nel caso I’altra parte chiedesse la fissazione
dell’udienza. E’ evidente che in una causa brevettuale, soprattutto se di una certa complessita, cid
risulti molto difficile e sia piu utile seguire il ritmo classico del processo ordinario. La dichiarazione
di incostituzionalita non ¢ avvenuta per questi motivi ma sostanzialmente per vizi di delega, fatto
comunque che non toglie che il rito societario per i brevetti non ci sara piu, almeno nel prossimo
futuro.

CORTE DI CASSAZIONE: ancora sul “Made in Italy”

Oggi non sempre acquistare “Made in Ital)” significa acquistare italiano. Infatti, i nostri
imprenditori, forti della normativa dettata dal Codice Doganale europeo il quale all’art. 24 prevede
che “una merce alla cui produzione hanno contribuito due o piu paesi, é originaria del paese in cui e
avvenuta ['ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un’impresa attrezzata a tal scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”, hanno
delocalizzato la fabbricazione e la produzione verso Paesi economicamente piu vantaggiosi
soprattutto in termini di costo della manodopera, pur continuando a marchiare i propri prodotti con
diciture che richiamano 1’Italia.

Questa prassi ¢ stata, del resto, avallata da una giurisprudenza pressoché costante la quale ha
sempre negato la sussistenza del reato di cui all’art. 517 cod. pen. vale a dire vendita di prodotti
industriali con segni mendaci, sostenendo che origine e provenienza del prodotto debbono essere
intese nel senso di provenienza da un determinato imprenditore che ha la responsabilita giuridica,
economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo geografico.

In particolare, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ¢ stata chiamata, nella sentenza 1°
marzo 2007 n. 8684, a pronunciarsi, per I’ennesima volta, sull’applicabilita dell’art. 517 cod. pen. al
caso di un rappresentante che voleva importare in Italia orologi da polso fabbricati per suo conto da
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un produttore di Hong Kong e recanti incise sul retro della cassa la dicitura “Officina del Tempo —
Italy” e sulla parte inferiore del quadrante la dicitura “Italian Design”. A seguito dell’assoluzione
dell’imputato per insussistenza del fatto da parte del Giudice per 1’Udienza Preliminare del
Tribunale di Como, in quanto tali diciture indicavano semplicemente che il produttore, quale
soggetto giuridico, era italiano e che la progettazione era opera di designer italiani, presentava ricorso
per cassazione il Procuratore della Repubblica di Como, chiedendo che il suddetto orientamento
fosse riconsiderato alla luce della Legge Finanziaria 2004 ed in particolare dell’art. 4 comma 49 il
quale, innovando rispetto al passato, fa riferimento a tutti i prodotti e non solo a quelli industriali ed
estende I’ambito di applicazione dell’art. 517 cod. pen. anche all’importazione ed esportazione a fini
di commercializzazione ed alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
origine e di provenienza con tutela specifica del Made in Italy.

La Suprema Corte ritiene, pero, che le nuove disposizione non possono essere interpretate nel senso
di rendere applicabile I’art. 517 cod. pen. anche a tutti i casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare
in stabilimenti esteri da produttori italiani che si assumono la piena responsabilita giuridica,
economica e tecnica del processo produttivo e che rechino solo I’indicazione del produttore italiano
e non anche che la materiale realizzazione ¢ avvenuta all’estero. Siffatta interpretazione, secondo la
Corte, imporrebbe agli imprenditori italiani un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni
importati sono prodotti che si porrebbe in contrasto con principi comunitari e costituzionali.
Segnaliamo, perd quale voce discordante, la sentenza 19 aprile 2005 n. 34103 sempre della Terza
Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha invece ritenuto sussistente il reato di cui all’art.
517 cod. pen nel caso di magliette fabbricate in Romania per conto e sotto la direzione di un
imprenditore italiano e recanti la scritta “Made in Italy”. Infatti, secondo la Corte, in questo caso la
dicitura creava o poteva creare nel consumatore I’erronea convinzione che il prodotto fosse stato
interamente fabbricato in Italia e quindi andava ad ingannare il consumatore stesso circa la vera
origine di esso.

Quindi, alla luce di questa giurisprudenza sembrerebbe sicuramente possibile utilizzare espressioni
come “designed by” o “design by” o “nome impresa — Italy” anche per contraddistinguere prodotti
fabbricati all’estero sotto la direzione di imprenditori di casa nostra. Maggiore attenzione invece nel
caso in cui si apponga il marchio “Made in Italy” perché in tal caso I’intera produzione o comunque
una sua fase sostanziale deve essere avvenuta nel nostro Paese.

La Newsletter vi ¢ stata inviata in quanto siete clienti dello Studio Legale Turini o 'avete espressamente richiesta.
Se non desiderate riceverla pit, potete inviare un fax allo 0587/731317 o una e-mail a turini@studioturini. it
La pubblicazione avviene senza periodicita in modo occasionale e non rappresenta una testata giornalistica ai sensi della
legge n. 62 del 07.03.2001



