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Commenti AICIPI alla bozza di Prassi di Riferimento – Progetto UNI/PdR 
xyz:2024 – Figura professionale operante nell’ambito della gestione della 
Proprietà Intellettuale (IP manager) – Requisiti di conoscenza, abilità, 
autonomia e responsabilità 
 
 
AICIPI è un’associazione professionale, fondata nel 1963, che raggruppa 
coloro che operano nel campo della Proprietà Industriale e Intellettuale 
nell’ambito di enti o imprese. L’associazione ha lo scopo di promuovere la 
valorizzazione e la tutela della proprietà industriale sia da parte delle imprese 
attive nel campo dell’industria sia da parte degli enti attivi nel campo della 
ricerca, e di contribuire allo sviluppo professionale di coloro che si occupano di 
proprietà industriale nell’ottica di enti e imprese. 
 
AICIPI è dunque interessata al progetto in oggetto, che si riferisce 
specificamente ad una figura professionale corrispondente a quella dei soci 
ordinari dell’associazione. 
 
Con il presente documento AICIPI desidera perciò presentare alcuni commenti 
alla bozza di prassi riferimento di cui all’oggetto, resa disponibile per 
consultazione pubblica lo scorso 11 Luglio 2024 (d’ora in avanti, il 
“Documento”). 
 
In generale AICIPI condivide l’obiettivo di armonizzare la definizione di una 
figura professionale come l’IP Manager in termini di conoscenze, abilità, 
autonomia e responsabilità. L’introduzione del Documento delinea bene 
questa esigenza di armonizzare il ruolo dell’IP Manager, sia in termini di 
inquadramento aziendale che di mansioni: AICIPI supporta fortemente questa 
esigenza, coerentemente con il proprio statuto, ben sapendo – dall’esperienza 
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dei propri soci – che la figura dell’IP Manager spesso è tutt’altro che conosciuta 
dal management aziendale e/o dagli uffici del personale. 
 
Il Documento qualifica però conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità di 
un IP Manager come “requisiti” o evidenzia un’esigenza di “regolamentazione”, 
laddove ci pare maggiormente appropriato riferirsi a delle “competenze” che 
un IP Manager deve possedere. “Competenza” è un termine adatto sia per 
descrivere la formazione richiesta (conoscenze, abilità), sia per descrivere un 
ruolo aziendale (autonomia e responsabilità). Riteniamo perciò maggiormente 
corretto incentrare la prassi di riferimento sulle competenze richieste e 
sull’inquadramento appropriato per una figura come un IP Manager 
(coerentemente con l’obiettivo di armonizzarne la figura professionale e 
l’inquadramento aziendale), più che su “requisiti” o “regolamentazioni”, che 
rischiano di ridurre la portata di questo progetto ad una questione di pura 
forma/burocrazia: se l’obiettivo della prassi di riferimento fosse di definire dei 
meri criteri burocratici di accesso ad, o mantenimento di, una “certificazione” 
(si vedano anche i commenti più avanti nel presente documento a riguardo), 
questo obiettivo non ci vedrebbe d’accordo. 
 
Proseguendo nella lettura del Documento, il capitolo “Scopo e Campo di 
Applicazione” merita un paio di segnalazioni. 
 
Sia al primo che al secondo paragrafo di questo capitolo si dice che l’IP 
Manager “partecipa” alla definizione della strategia aziendale di Proprietà 
Intellettuale, ed è “responsabile” della sua implementazione. Ad una prima 
lettura, il ruolo dell’IP Manager sembrerebbe dunque essere principalmente 
quello di “esecutore” di una strategia decisa da altri in azienda.  
 
In realtà l’IP Manager deve essere anche responsabile della (ovvero avere la 
competenza e capacità decisionale sulla) definizione stessa della strategia 
aziendale di Proprietà Intellettuale, in modo che essa sia ben allineata alla 
strategia e al/ai modello/i di business aziendale come definiti dal management. 
L’IP Manager non deve essere dunque solo un esecutore, né essere solo uno 
dei partecipanti ad un tavolo di lavoro di definizione della strategia IP: deve 
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invece avere il ruolo di guida del tavolo di lavoro, e capacità decisionale a 
riguardo. Osserviamo peraltro che questo concetto viene accennato più avanti 
nel Documento, nella Nota alla definizione 3.16 sull’IP management, e dunque 
per coerenza andrebbe meglio ripreso anche nel capitolo “Scopo e Campo di 
Applicazione”. 
 
Il secondo paragrafo sembra inoltre delineare una contrapposizione tra il profilo 
dell’IP Manager e quello del consulente IP: semplificando, il paragrafo sembra 
assegnare all’IP Manager un ruolo di decisore interno “iniziale” rispetto alla 
tutela più appropriata da utilizzare per la protezione della proprietà intellettuale 
generata, e al consulente IP (iscritto all’Ordine dei Consulenti IP ai sensi del 
Codice di Proprietà Industriale, “CPI”) il ruolo di consulente esterno da 
coinvolgere per “terminare il lavoro”, ovvero finalizzare la protezione.  
 
Per quanto questo sia uno schema spesso usato nelle aziende ai fini di 
mantenere una organizzazione interna per la protezione IP che impieghi un 
numero limitato di risorse e mantenga limitata la struttura dei costi fissi, una 
contrapposizione tra IP Manager e consulente IP in termini di competenza e/o 
figura professionale così come delineata in questo paragrafo del Documento 
non è affatto corretta. Diversi IP Manager di aziende sono infatti anche iscritti 
all’Ordine dei Consulenti (e quindi sono anche “consulenti IP”, come identificati 
dal Documento), dato che il Codice di Proprietà Industriale prevede 
espressamente (a differenza di quanto avviene – ad esempio – per gli avvocati) 
che vi possano essere consulenti iscritti all’Ordine che esercitano la loro attività 
nell’ambito di enti o imprese (cf CPI Art 205 comma 3) e che possano accedere 
al relativo esame di abilitazione. Inoltre diversi IP Manager sono anche iscritti 
all’albo dei Mandatari Europei e/o EUIPO (ovvero mandatari abilitati ad agire 
di fronte all’Ufficio Europeo dei Brevetti e/o dinanzi all'Ufficio dell'Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale), nonché in diversi casi rappresentanti 
abilitati di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti. Non vi è dunque alcuna 
necessità di cristallizzare una differenza tra IP Manager e consulente IP, e anzi 
il rimarcare che si tratti di figure professionali diverse non risulta essere in 
conformità con quanto espressamente previsto dal Codice di Proprietà 
Industriale e/o dai regolamenti UE. 
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Al capitolo delle Definizioni, desta qualche perplessità la definizione 3.14 di 
proprietà intellettuale “informale”, che sarebbe meglio indicare come “proprietà 
intellettuale non registrata”. Tra i titoli da annoverare nell’ambito di questa 
definizione, i citati “segreti industriali” sarebbero da indicare come “segreti 
commerciali”, coerentemente con l’Art.98 del CPI; al posto del citato “diritto 
d’autore” sarebbe inoltre meglio indicare “copyright e/o diritto d’autore”, così da 
utilizzare una terminologia maggiormente utilizzata nel campo dell’industria, e 
particolarmente del software; sarebbero inoltre da aggiungere i disegni non 
registrati, che sono titoli molto utilizzati nell’industria della moda. 
 
La definizione 3.15 di “IP Manager” pare più rivolta all’esecuzione e/o 
all’implementazione di qualcosa di deciso da altri. Come già sopra discusso, 
l’IP Manager è innanzitutto il responsabile della definizione della strategia 
aziendale di proprietà intellettuale, e questo va riflesso nella definizione.  
 
La Nota a margine della definizione inoltre rimarca che il ruolo di IP Manager 
potrebbe essere assunto da una risorsa dedicata ad altri ruoli aziendali 
tipicamente apicali, (CEO, responsabile legale, responsabile R&D) o a figure 
professionali esterne. Per quanto quest’ultimo caso possa essere previsto 
laddove l’azienda non abbia una dimensione organizzativa tale da poter 
prevedere una funzione interna dedicata alla gestione della proprietà 
intellettuale (ma bisognerebbe specificare che la figura professionale esterna 
deve avere le competenze necessarie, e/o essere un Consulente IP), e per 
quanto un responsabile legale possa in qualche caso avere conoscenza delle 
tematiche necessarie al ruolo di IP Manager (ma non va dato per scontato), la 
specifica “benedizione” di una prassi sbagliata come quella di investire un 
CEO, un CTO o un responsabile R&D del ruolo di IP Manager ci trova in totale 
disaccordo. Un CEO, un CTO o un responsabile R&D che non abbia una 
conoscenza specifica di tematiche di proprietà intellettuale (ben delineate al 
capitolo 6 del Documento) non può essere definito “IP Manager”; né si può 
pensare o illudersi che un CEO, un CTO o un responsabile R&D di un’azienda, 
qualora nominato “IP Manager”, si adoperi per colmare il proprio gap formativo 
sulle tematiche di proprietà intellettuale necessarie a poter definire ed 
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implementare la strategia IP aziendale. Quella di assegnare un ruolo di IP 
Manager a risorse dedicate già ad altro, e non aventi alcuna formazione 
specifica su tematiche di proprietà intellettuale, è un’abitudine spesso usata 
dalle aziende italiane, ma è un’abitudine sbagliata: al massimo una risorsa di 
questo tipo può svolgere la funzione di “liaison” nei confronti di consulenti 
esterni, ma se l’azienda non ha una struttura organizzativa tale da poter 
definire uno specifico ruolo di IP Manager (con le competenze, conoscenze e 
abilità richieste), semplicemente quell’azienda non avrà un ruolo interno di IP 
Manager. Non può essere accettabile definire un ruolo ed una figura 
professionale che preveda specifica e intensa formazione, che poi però viene 
totalmente derogata “se sei il CEO, il CTO o il responsabile R&D”: sono ruoli 
diversi, e come tali vanno trattati, tanto più in una “prassi di riferimento”, ovvero 
un documento che si pone l’obiettivo di definire una specifica figura 
professionale.  
 
I capitoli 4, 5 e 6 del Documento ci trovano d’accordo nella loro impostazione 
generale e non verranno commentati nel dettaglio in questo documento: 
rimaniamo comunque disponibili ad un confronto punto per punto in fasi 
successive. Segnaliamo già qui un probabile errore nella citazione di un “SEO” 
al capitolo 4 che probabilmente va cambiato in “IP Manager”, ed una generale 
difficoltà di lettura per via delle tante ripetizioni delle stesse attività richieste. 
Anche la tabella di relazione tra Compiti, Conoscenze ed Abilità non risulta di 
facile e immediata comprensione. 
 
L’Appendice A delinea i requisiti per una “certificazione” con specifico esame. 
AICIPI esprime fortissime perplessità rispetto all’istituzione di tale 
certificazione.  
 
Innanzitutto osserviamo che per quanto esistano alcuni esempi di ruoli o figure 
manageriali aziendali che prevedono una simile certificazione, quest’ultima 
non appare per nulla necessaria per il ruolo di IP Manager alla luce del fatto 
che: a) esiste già un albo professionale istituito dal CPI da cui attingere per 
ricoprire questo ruolo; e b) non risulta che le aziende che già hanno nella loro 
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organizzazione una funzione IP coordinata da un IP Manager abbiano mai 
avuto la necessità di attingere da una lista di “risorse certificate”.  
 
Inoltre, nel contesto multinazionale in cui operano le aziende titolari di diritti IP 
è abbastanza normale che la funzione competente sull’IP sia composta da 
risorse di diversa nazionalità, per cui si presenterebbe il problema di gestire un 
disallineamento tra un ruolo “certificato” ai sensi di questo Documento per una 
risorsa di nazionalità Italiana ed un ruolo del tutto analogo ma non “certificato” 
per una risorsa di diversa nazionalità. 
 
Infine, l’istituzione di un “elenco” di IP Manager “certificati” costituirebbe una 
sorta di “albo parallelo” in sostanziale conflitto con l’albo dei consulenti in 
proprietà industriale, che già prevede l’iscrizione anche da parte di chi esercita 
l’attività nell’ambito di enti o imprese. Non solo: andrebbe addirittura in conflitto 
anche con il CPI, che prevede altresì che “le persone giuridiche possono agire 
per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato” (Art. 201 comma 1).  
In altre parole, nel Documento verrebbe prevista una certificazione per coprire 
ruolo dell’IP Manager quando, nello stesso Codice, un qualunque dipendente 
designato dall’azienda può legalmente rappresentare la stessa di fronte 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 
Come già discusso sopra, secondo noi la prassi di riferimento dovrebbe 
limitarsi a definire il ruolo di IP Manager e le relative competenze richieste, e 
non invece prevedere un fastello obbligatorio di burocrazia a solo vantaggio di 
società di certificazione e audit. Nel caso sia voglia invece prevedere una 
qualche “certificazione” o “attestazione”, essa non deve risultare obbligatoria 
per poter identificare un ruolo aziendale di IP Manager, essendo sufficiente che 
siano rispettate le competenze, conoscenze ed abilità come identificate nella 
prassi di riferimento. 
 
Per quanto riguarda i requisiti espressi nell’Appendice A necessari 
all’ottenimento della certificazione, per chi volesse accedervi, un’esperienza 
pregressa di soli due anni non è senz’altro sufficiente, tenuto conto delle 
competenze richieste anche in ambito manageriale e gestionale.  
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Dall’altro lato, se nella commissione esaminatrice si prevede che almeno uno 
degli esaminatori sia anche qualcuno che possa dimostrare un’esperienza di 
almeno 10 anni nell’ambito della gestione della proprietà intellettuale e in 
coerenza con lo scopo della prassi, sarebbe anche da prevedere una 
“grandfather clause” che permetta di ottenere la certificazione senza esame 
per chi abbia almeno 10 anni di esperienza in un ruolo coerente con quello 
definito nella prassi di riferimento. 
 
Per quanto riguarda la presenza obbligatoria in commissione di almeno un 
consulente in proprietà industriale abilitato e iscritto all’albo, si potrebbe 
prevedere quantomeno preferibilmente che tale consulente sia iscritto all’albo 
stesso come esercitante nell’ambito di enti o imprese, oppure prevedere la 
presenza di due consulenti iscritti all’albo, di cui almeno uno esercitante 
nell’ambito di enti o imprese. 
 
Dell’Appendice B non capiamo la necessità. Chi opera in azienda ha già 
obblighi di fedeltà e lealtà definiti dalle normative giuslavoristiche, nonché 
obblighi di adesione a codici etici elaborati nel rispetto della Legge 231/2001, 
che peraltro estende gli stessi obblighi anche ai fornitori delle aziende stesse, 
e a cui quindi devono conformarsi anche eventuali risorse esterne a cui affidare 
il ruolo di IP Manager in caso non si possa o non sia conveniente formare un 
ruolo aziendale interno. Per come è elaborata nel Documento, l’Appendice B 
sembra riferirsi a figure professionali esterne all’azienda e con ruoli di generica 
consulenza, non coerenti con l’obiettivo della prassi di riferimento. Inoltre, gli 
iscritti all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale che svolgono la loro attività 
nell’ambito di enti o imprese hanno già anche un obbligo di rispetto del codice 
deontologico istituito dall’Ordine, così che l’istituzione di ulteriori regole 
deontologiche porrebbe sostanziali problemi e casistiche di conflitto. 
 
Sull’Appendice C in generale concordiamo sulla necessità di avere una 
formazione incentrata sulle specifiche tematiche relative alla proprietà 
intellettuale e su tematiche di management (ma non solo di IP management). 
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Non commentiamo qui il dettaglio della richiesta formativa come proposto nel 
Documento, rimanendo disponibili ad un confronto in una fase successiva. 
 
 
 
 
 


