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MODA
Diritti

Applicabili

Brevetti
Disegni

Registrati /
Non registrati

Marchi 
Verbali /Grafici/ 

3D

Copyright
Concorrenza 

Sleale

® ™® © (UC)(Pat)
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IP

Paris 
Convention 

1883

TRIPS 
Agreement 

1994

Berne 
Convention 

1886

Diritto d’autore 
- Copyright

Diritto 
Industriale
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IP

EU

Paris 
Convention 

1883

TRIPS 
Agreement 

1994

Berne 
Convention 

1886

Design

EU Directive 

71- 1998

EU Regulation (RCD)

6/2002

Diritto D’autore

EU Directive

250-1991

98 - 1993

29 - 2001

Marchi

EU Directive

104 -1989

95 -2008

2426 -2015

EU Regulation (EUTM)

40-1994

207-2009

2424-2015

Brevetti

European Patent
Convention EPC 1973

EU Directive Biotech

44 -1998

Trade Secrets

EU Directive

943-2016

Tech Transfer

EU Regulation

316 -2014

Unified Patent

EU Regulation

1257/1260-2012
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IP overview

Profili sostanziali

Patents Utility Models

Innovation

Trademarks Designs

Distinction

Industrial Property

Copyright

Creation

Intellectual Property

Intellectual Property

WIPO - WTO TRIPS agreements

Protezione di un 

insegnamento 

tecnico

Protezione di 

un carattere 

distintivo

Protezione di un 

espressione 

indipendente
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IP overview

 Ambito di protezione

"impressione" complessiva

x Utilizzatore Informato

DESIGN Registrato

non-registrato (?)

EC

Ambito di protezione

rischio di confusione

cumulo con il design ?

x Consumatori

MARCHIO registrato

3 - dimensionale

Ambito di protezione

stessa "espressione"

"valore artistico"

Diritti D'Autore

Ambito di protezione

indebito vantaggio ?

confusione ?

x Consumatori

Concorrenza Sleale

Look-a-likes

Imitazione servile

DIRITTI

APPARENZA 

DI UN PRODOTTO
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IP overview

Ambito di protezione

Design

Non 

Registrato

Diritto D’autore

Design 

registrato

Concorrenza 

Sleale

Marchio 

tridimensionale
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Design: Time table comparison

TRADE DRESS

(USA)

“periodo

di grazia”

12 

mesi

Registrazione

5 anni rinnovabili x 5 volte fino a 25 anni

DESIGN comunitario

NON Registrato

3 anni

Concorrenza sleale

(solo per i mercati già

coperti)

Divulgazione

CINA

ITALIA

Registrazione

fino a10 anni

In Dominio

Pubblico

NO Registrazione

fino a 50-70 anni post mortem

WORLD

®

©

In Dominio

Pubblico

In Dominio

Pubblico

6 mesi

priorità
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Know How – Trade Secrets

REQUISITI e CONDIZIONI

KNOW HOW – TRADE SECRETS

“Informazioni” afferenti a soluzioni tecniche (esperienze tecnico-

industriali” di legittimo controllo del titolare

Requisiti:

segretezza (nel senso di non notorietà o accessibilità agli operatori di 

settore) e che abbiano un valore economico in quanto segrete

Condizioni:

essere sottoposte a misure (fisiche, non fisiche, giuridiche) 

idonee a mantenere la segretezza

necessità di tracciare in maniera occulta 

la effettiva provenienza: “fingerprints”
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Brevetti - Patents

REQUISITI

BREVETTO

“insegnamento” che si esprime 

attraverso un prodotto, processo o uso

Requisiti:

Novità – intesa come assenza di identità con un precedente 

insegnamento presente in quanto tale nello stato della tecnica

Attività inventiva – intesa come non ovvietà della soluzione tecnica per 

un esperto del ramo tecnico di riferimento

Industrialità – intesa come idoneità in concreto dell’insegnamento ad 

essere impiegata in qualsiasi ramo di industria e riprodotta con costanza 

di risultati
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Brevetti - Patents

CONDIZIONI

BREVETTO

“insegnamento” che si esprime 

attraverso un prodotto, processo o uso

Condizioni:

Descrizione – la domanda di brevetto deve contenere tutti gli elementi 

necessarie sufficienti per poter permettere la sua attuazione basandosi su 

tale documento e le normali conoscenze del tecnico di settore. L’assenza di 

tale condizione comporta la nullità insanabile del brevetto

Rivendicazioni – la domanda di brevetto deve identificare con chiarezza 

l’oggetto della esclusiva desiderata. Il diritto di esclusiva pertanto risiede 

nelle rivendicazioni. Ciò che non viene rivendicato si considera (anche se 

decritto) abbandonato. Le rivendicazioni vanno sempre interpretate in 

maniera contestualizzata e bilanciando  gli interessi del titolare con quelli 

della collettività
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Modelli di Utilità – Utility Model

REQUISITI e CONDIZIONI

MODELLO UTILITA

“forma” di prodotto che conferisce a prodotti già esistenti 

maggiore utilità o comodità di impiego

(innovazione ancillare) 

Requisiti:

novità e particolare efficacia

Condizioni:

Descrizione e Rivendicazioni

analogamente alle invenzioni 
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Know How - Brevetti - Modelli

DURATA  e TERRITORIO

BREVETTO

20 anni dalla data di deposito

per ciascun territorio richiesto nell’ambito di 12 mesi dal primo deposito

MODELLO DI UTILITA

10 anni dalla data di deposito

per altri territori richiesto nell’ambito di 12 mesi dal primo deposito può 

essere considerato come invenzione

KNOW HOW

Nessuna durata specifica

finché resta segreto
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Know How - Brevetti - Modelli

DURATA  e TERRITORIO

BREVETTO

20 anni dalla data di deposito

per ciascun territorio richiesto nell’ambito di 12 mesi dal primo deposito

MODELLO DI UTILITA

10 anni dalla data di deposito

per altri territori richiesto nell’ambito di 12 mesi dal primo deposito può 

essere considerato come invenzione

KNOW HOW

Nessuna durata specifica

finché resta segreto
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Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DISEGNO e MODELLO

“apparenza” che conferisce a prodotti visibili

un carattere individuale 

Requisiti:

novità (periodo di grazia 12 mesi) e carattere individuale

Condizioni:

registrazione

analogamente alle invenzioni 
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Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DISEGNO e MODELLO

NON REGISTRATO

(reg. EC 6/2002 art. 11 e 19)

“apparenza” che conferisce a prodotti visibili

un carattere individuale 

Requisiti:

novità e carattere individuale

Condizioni:

3 anni dalla prima immissione sul mercato

contro

copie servili  e consapevoli
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Disegni - Designs
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Disegni - Designs

2016
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Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DIRITTO D’AUTORE

su DESIGN

Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere 

creativo e valore artistico (art. 2 comma 10)

Requisiti:

carattere creativo e valore artistico 

Condizioni:

nessuna
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Disegni - Designs ©

TRIPS 1994

SECTION 4:  INDUSTRIAL DESIGNS

Article 25

Requirements for Protection

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs 

that are new or original.  Members may provide that designs are not new or original if they 

do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.  

Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated 

essentially by technical or functional considerations.

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile 

designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not 

unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection.  Members shall 

be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright 

law.
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Disegni - Designs ©

Berne Convention 1886 on Copyrights

(Art. 2) Protected Works

[…]

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall 

be a matter for legislation in the countries of the Union to determine 

the extent of the application of their laws to works of applied art 

and industrial designs and models, as well as the conditions

under which such works, designs and models shall be protected. 

Works protected in the country of origin solely as designs and 

models shall be entitled in another country of the Union only to such 

special protection as is granted in that country to designs and 

models; however, if no such special protection is granted in that 

country, such works shall be protected as artistic works.
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Disegni - Designs ©
Direttiva EC 98/71

Articolo 17: Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno 

Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della 

presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della 

protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal 

momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una 

qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione 

della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, 

compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve 

possedere.

Discriminazione e Violazione della convenzione di Berna ?
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Disegni - Designs

Legge sul diritto D’autore

(Art. 2) Opere protette (modificata nel 2001, 2 Febbraio)

[…]

“In particolare sono comprese nella protezione: (…)

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione  

e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se 

applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal 

carattere industriale del prodotto al quale sono associate".

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere 

creativo e valore artistico

©
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Disegni - Designs ©

“scindibilità”
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Marchi - Trademarks

REQUISITI e CONDIZIONI

MARCHIO

“segno”usato in relazione a specifici prodotti o servizi 

avente una funzione non descrittiva  

Requisiti:

novità e capacità distintiva

Condizioni:

Uso effettivo

(decadenza in caso di non uso effettivo per più di 5 anni)
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Marchi – Design – Diritti d’autore

DURATA  e TERRITORIO

MARCHIO

10 anni dalla data di deposito (rinnovabile)

per ciascun territorio richiesto nell’ambito di 6 mesi dal primo deposito

DISEGNO e MODELLO

25 anni dalla data di deposito (5 anni x 5)

per altri territori richiesto nell’ambito di 6 mesi dal primo deposito può 

essere considerato come invenzione

DIRITTO D’AUTORE

per DESIGN

70 anni post mortem autoris

salvo per design già caduti in pubblico dominio prima del 2001



28

Marchi – Design – Diritti d’autore

AMBITO di PROTEZIONE

MARCHIO

Identità del segno

Confondibilità del segno

Pregiudizio o indebito vantaggio da parte di terzi

MODELLO e DISEGNO

Non Diversità complessiva

tenendo conto dell’affollamento del settore

DIRITTO D’AUTORE

Identità del design

o varianti non idonee a percepire un contributo 

progettuale “indipendente”
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Marchi – Design – Diritti d’autore
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Comparazione

Diritti D’autore Brevetti Design Marchi

OGGETTO - Espressione 

oggettivamente     

percepibile

- Insegnamento 

(soluzione di un 

problema tecnico)

- Aspetto Visibile - Segno 

graficamente 

riproducibile

REQUISTI - Nessuno - Novità (assoluta)

- Attività inventiva

- Industrialità

- Novità (relativa)

- Carattere

Individuale

- Novità (relativa)

- Carattere 

Distintivo

CONDIZIONI - Nessuna - Deposito

- Sufficienza di 

Descrizione

- Rivendicazioni

- Registrazione - Registrazione

- Uso effettivo
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Durata e Ambito di protezione

DIRITTI

D’AUTORE

BREVETTI

DESIGN

MARCHI

Vita dell’autore/i USA/CN 50 anni post mortem

EU - 70 anni post mortem

20 anni massimo – rinnovabili ogni anno

25 anni massimo – rinnovabili ogni 5 anni

Durata infinita – rinnovabili ogni 10 anni
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Si protezione in considerazione 

del loro particolare impatto 

estetico, che, alla sua comparsa 

sul mercato, ha profondamente 

mutato la stessa concezione 

estetica dello stivale doposci, 

divenendo vera e propria icona 

del design italiano e della sua 

capacità di fare evolvere in modo 

irreversibile il gusto di un’intera 

epoca storica in relazione agli 

oggetti d’uso quotidiano. Non a 

caso, il prodotto ha ottenuto 

premi nazionali e internazionali e 

nel 2000 siano stati scelti dal 

Museo del Louvre come uno dei 

100 più significativi simboli del 

design del XX secolo a livello 

internazionale. 

(esposizione/museo)

Tribunale di Milano -2016
5 maggio 2016 

1969
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MERCATI

USA
318.892.096

CHINA
1.355.692.544

EUROPEAN 
UNION

506.820.764
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®

?

EU

MARCHIO EUROPEO

1994

DESIGN COMUNITARIO

2002

28 paesi

Concessione : centralizzata 

EUIPO

Estensione: automatica

Enforcement: Coordinato

Effetto unitario: validità e 

violazione per tutti gli stati membri 
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®
DESIGN

CINA

EU CINA

Durata

- 25 anni (rinnovo quinquennale)

Novità (relativa)

- 1 anno periodo di grazia

Carattere Individuale

“Differenza” rispetto alla prior art

Depositi 

- Depositi multipli ammessi 

Durata

- 10 anni (rinnovo annuale)

Novità (assoluta)

- 6 mesi priorità

Carattere Individuale

“Sostanziale Differenza” rispetto 

alla prior art

Depositi

- Design individuali (opzione di 

depositi multipli solo per la 

stessa categoria – max 10)
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®
MARCHI

CINA

EU CINA

Uso pre-registrazione
- marchio di fatto protetto

Formato
- grafico 

- in caratteri latini

Durata 
- 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno)

- dal deposito

- Decadenza 5 anni di mancato uso

Opposizione 
- contro marchi illegittimi (dal 2010)

Uso pre-registrazione
- marchio di fatto NON protetto

Formato
- Grafico 

- in caratteri latini

- in Mandarino 

Durata 
- 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno)

- dalla concessione

- Decadenza 3 anni di mancato uso

Opposizione 
- contro marchi illegittimi
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®
MARCHI

CINA

Creating a literal translation of a brand’s name into Chinese:

Apple Computers - Chinese name ‘Ping Guo’ (苹果) – literally the Chinese word 

for ‘apple’;

Creating a phonetic translation:

Siemens’ ‘Xi Men Zi’ (西门子); 

Combining a literal and a phonetic translation

Coca-Cola: ‘‘Ke Kou Ke Le’ (可口可乐), which means ‘taste and be happy’).
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Case study: NEW BALANCE (CN)

CINA
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Case study: MONCLER (CN)

Moncler awarded three million yuan 
(€420,000/ $470,000) in damages as a result 
of trademark infringements by a company 
called Beijing Nuoyakate Gourmet.

Moncler had discovered in 2013 that 
Nuoyakate was manufacturing and selling 
down jackets with counterfeit Moncler logos 
and that the Chinese group had attempted to 
register several fake trademarks and domain 
names in China and elsewhere. 

http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-
counterfeit-case

CINA

http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-counterfeit-case
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DESIGN

USA

MARCHI

Design Patents (da registrare US Patent & Trademark Office)

Trade Dress (può essere registrato presso US Patent & Trademark Office)

Copyright (può essere registrato presso US Copyright Office)

Trademarks (da registrare US Patent & Trademark Office solo dopo prova uso)

Application I.T.U. (good faith Intent To Use)

Decadenza automatica in assenza di report di prova d’uso effettivo in 5 anni
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Accesso al contenzioso: tempi e costi 

(medie per cause di marchi)

USA

318.892.096

CHINA

1.355.692.544
EUROPEAN UNION

506.820.764

Misure urgenti: 3 mesi

Azioni Ordinarie: 2 anni

Costo medio: € 50.000

Misure urgenti: 3 mesi

Azioni Ordinarie: 1,5 anno

Costo medio: $ 50.000

Misure urgenti: 3 mesi

Azioni Ordinarie: 2 anni

Costo medio: $ 500.000

£ 250.000

MERCATI
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DESIGN REG. EU 6/2002

Disegno non registrato: (art 19)

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia

conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al para-

grafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura

di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla

copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera 

di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può 

ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o 

modello divulgato dal titolare.

Disegno non registrato: (art 11)

Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è 

protetto, come disegno o modello comunitario non registrato  per 

un periodo di tre anni decorrente dalla data di cui il disegno o 

modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta in comunità.
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CONCORRENZA SLEALE

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES

NO
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CONCORRENZA SLEALE

CASO

DIRK BIKKEMBERGS / OVERTEAK

SI
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DESIGN

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES

® SI

RCD 00312194-0001
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MARCHI

Marchi di forma : (art 9 CPI)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 

d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta 

dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto 

necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che 

dà un valore sostanziale al prodotto.

™®

C
T

M
 

0
1
1
5
3
7
3
6
2

2
5

/0
6

/2
0

1
3

TRIPP TRAPP

Stokke

CGE 205/13

(2014)

PHILIPS

CGE 299/99

(2002)



48

Trade Fairs and IP

A fronte del sempre crescente numero di imitazioni presso manifestazioni 

fieristiche di analoghe dimensioni (quali il MACEF) nel Gennaio del 2000 

l’associazione UNESPOS richiede a Giovanni Casucci l’elaborazione di un 

regolamento che comprenda ipotesi più complesse di violazioni e che offra un 

sistema alternativo al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Regolamento 

Unespos viene presentato e attuato per la prima volta nell’edizione MACEF 

2002 con il pieno supporto di Fiera Milano che ne rende obbligatoria 

l’adesione per tutti gli espositori.

Il successo di tale strumento si fonda sulla presenza di un triplice servizio:

a) di informazione, diretto a fornire ad espositori e visitatori indicazioni e 

materiali;

b) di raccolta della prova di eventuali violazioni, del tutto analogo al 

procedimento di descrizione civilistico;

c) di arbitrato urgente per l’adozione di ordini diretti a inibire l’esposizione in 

fiera di beni in violazione di diritti di proprietà industriale e/o in 

sleale concorrenza.

Tale soluzione veniva adottata nel Regolamento ANIMA MCE Expocomfort

dall’edizione 2006 ad oggi ancora in essere
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Trade Fairs and IP
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Giovanni Francesco Casucci

Partner

Head of IP and Technology

M +39 335 21 84 33

E giovanni.casucci@dentons.com

• Avvocato

• Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
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• Coordinatore Centro Studi Anticontraffazione di Milano 

• Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPKey, Beijing

• Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR SME Helpdesk, Beijing

• Membro di EPLAW, LES, AIPPI e ECTA.
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