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Proprieta industriale. Lo stilista Elio Fiorucci riesce a impedire ['uso commerciale

Marchi da nomi celebri
solo con il si del titolare

La cessione

dei diritti

era limitata

al solo cognome

Marella Naj Oleari

Un round per Fiorucci in tri-
bunale. Lo stilista, sulla base di
unapronunciadel tribunale di Pri-
mo grado delle Comunita euro-
pee, si ¢ riappropriato del mar-
chio «Elio Fiorucci». Lo stilista
ha ceduto negli anni novanta i
marchi «Fiorucci» e altri diritti di
proprieta intellettuale a una mul-
tinazionale giapponese. La cessio-
ne non ha avuto a oggetto alcun
marchio registrato «Elio Fioruc-
ci». Successivamente, la multina-
zionale giapponese ha richiesto
insede comunitarialaregistrazio-
ne del marchio «Elio Fiorucciy».
Lo stilista milanese ha chiesto la
nullita di questo marchio, in base
all’articolo8n.3del Codice dipro-
prieta industriale italiano che ri-

servalaregistrazione deinomino-
tori all’avente diritto, o con il suo
consenso.

Larichiestadinullita é stata pri-
ma accolta dalla divisione di an-
nullamento dell'Uami (Ufficio
per l'armonizzazione nel merca-
to interno, competente su marchi
ebrevetti) e poiribaltatadalla pri-
ma commissione di ricorso, adita
dalla multinazionale giapponese.
Ora, dopo I'impugnazione di Elio
Fiorucci, iltribunale di Primo gra-
do delle Comunita europee, con
sentenzadel14 maggio 2009, hadi-
satteso le ragioni dell'Uami e del-
la multinazionale giapponese e
annullato la decisione della pri-
ma commissione diricorso.

Secondo la commissione di ri-
corsodell’'Uamilanotorietacuifa
riferimento la norma italiana sa-
rebbe solo quella che risulta da
un’utilizzazione primaria in cam-
po "extramercantile". La ratio di
talenormasarebbe infattiimpedi-
re lo sfruttamento a fini commer-
ciali dei nomi di una persona che
sia divenuta celebre in un ambito
non prettamente commerciale,
come quello politico, sportivo

ecc. Qualorainvece, benché cele-
bre, il nome di persona fosse gia
noto come marchio commercia-
le, I'articolo 8 n. 3 del Codice non
troverebbe applicazione e dun-
que laregistrazione del nome no-
torio non sarebbe riservata
all’avente diritto o condizionata
al suo consenso.

Secondo il Tribunale, pero, la
norma non distingue a seconda
del settore in cui ¢ stata acquisita
la notorieta del nome di persona
che si vorrebbe registrare. Inol-
tre, la disposizione non subordi-
nalapropriaapplicazione acon-
dizioni ulteriori rispetto a quel-
la della sola notorieta del nome
della persona interessata, come
ad esempio il fatto che il nome
nonsiagiastato registrato oppu-
re non sia stato utilizzato come
marchio di fatto.

Per questimotivi,adire del Tri-
bunale, benché si trattasse pacifi-
camente del nome diuna persona
notoria, la commissione di ricor-
so sarebbe incorsa in un errore di
diritto nell’interpretazione della
norma. Vive per il momento cio
che aveva in precedenza stabilito

la divisione di annullamento: la
nullitd del marchio comunitario
Elio Fiorucciregistrato dallamul-
tinazionale giapponese, poiché ri-
sultava dimostrata la notorieta
delnome Elio Fioruccie mancava
la prova del consenso espresso,
certo e inequivoco alla registra-
zione di questo marchio in sede
comunitaria.

Lasoluzione ¢ condivisibile se,
come sembra in questo caso, il
marchioutilizzato e poicedutoal-
la multinazionale era costituito
dal solo cognome Fiorucci, men-
tre inun momento non definito lo
stilista Elio Fiorucciacquisivano-
torieta propria in ragione «delle
sueattivitain campo artistico, cul-
turale, dell’ecologia e della prote-
zione dell'infanziay. Il principio
nonsiapplicaal caso dimarchico-
stituiti da nome e cognome e ce-
duti per ipotesi a terzi (come ad
esempio Ralph Lauren, Jil San-
der, Christian Dior). Restainoltre
apertalaquestionese lostilistaab-
biaomenoil diritto diregistrare a
suo volta il marchio costituito dal
SUO NoMme € cognome.
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