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Proprieta intellettuale. Ordinanza della sezione specializzata di Torino riconosce il «cumulo»

Marchi e modelli, doppia tutela

I1 giudice: ammesse privative differenti sullo stesso prodotto

Marella Naj Oleari

Sul cumulo delle tutele del
marchio di forma e del modello
siconcentralacircolare 46 di As-
sonime che fa riferimento a
un’ordinanza della sezione spe-
cializzata in materia di proprieta
industriale ed intellettuale del
Tribunale di Torino. Il 14 marzo
il Tribunale ha confermato i
provvedimenti cautelari di se-
questro e inibitoria emessi nel
novembre 2007 nei confrontidel-
le autovetture Noble/Buble di
produzione cinese, importate da
duesocietaitaliane, perché costi-
tuenti contraffazione della ci-
tycar Smart di Daimlerchrysler.

Inbase auna consulenzatecni-
cadispostanel corsodellaproce-
dura cautelare, ¢ infatti risultato
che sia la versione Noble, sia
quella Buble dell’autovettura ci-

nese interferirebbero con il mar-
chioregistrato in sede comunita-
ria dalla Daimlerchrysler. Inol-
tre la sola versione Noble, costi-
tuirebbe altresi contraffazione
del modello registrato dalla so-
cietatedesca.

Il Tribunale precisa che nel no-
stroordinamento ¢ consentito ri-
chiedere (e ottenere) per la stes-
sa forma (in questo caso quella
dellaSmart) siala protezione co-
me marchio, sialaprotezione co-
me modello ornamentale (cosi-
detto cumulo delle tutele).

Si tratta di una precisazione
importante perché la nostra leg-
genulla dice sul punto. Il giudice
torinese la desume dall’articolo
96 del Regolamento 6/2002 Ce
ai sensi del quale il regolamento
su disegni e modelli comunitari
"lasciaimpregiudicate" le dispo-

sizioni di diritto comunitario o
degli Stati membri sui marchi
d’impresa.

Secondo il Tribunale non &
contraddittorio il fatto che, se-
condoiconsulenti tecnici,laver-
sione Buble dell’autovettura ci-
nese da un lato non costituisca
contraffazione del modello regi-
strato della Smart, ma nel con-
tempo possa costituire contraffa-
zione del marchio comunitario
registrato avente ad oggetto la
stessa forma.

Si tratta infatti di privative
(marchi e modelli) che, pur
avendo entrambe ad oggetto la
forma diun prodotto, sono diffe-
rentisiaper’ambito di protezio-
ne (assai piu esteso nel caso del
marchio, di durata potenzial-
mente illimitata) sia per i diffe-
renti criteri di valutazione cheil

pubblico diriferimento ¢ porta-
to ad utilizzare ai fini del giudi-
zio di contraffazione.

Conriguardo ai marchi, occor-
refarriferimento al "consumato-
re medio" (la Corte di giustizia
nelladecisione Gut Springenhei-
de ha precisato «consumatore
medio, normalmente informato
e ragionevolmente attento e av-
veduto»). Viceversa, come chia-
rito dal giudice torinese, nei mo-
delli occorre far riferimento
all’utilizzatore informato,ossia
adunapersonache «senoné pro-
priounesperto del settore, & mol-
to pil attento ai dettagli che non
consumatore medio».

Il richiamo sottointeso ¢ al re-
quisito del "carattere individua-
le" che debbono possedere i mo-
delli per poter essere registrati e
che il nostro ordinamento ritie-

ne sussistente se I'impressione
generale che il modello suscita
nell’utilizzatore informato diffe-
risce dallimpressione generale
suscitata da qualsiasi disegno o
modello precedente.

Da cio consegue per il Tribu-
nale che, aifinidellaverificadel-
la contraffazione, mentre il giu-
dizio operato dall'utilizzatore in-
formato con riferimento al mo-
dello ¢ un giudizio analitico, ba-
sato anche sulle sue conoscenze
nelsettore specifico, attento per-
cio ai dettagli, il giudizio del con-
sumatore medio ¢ un giudizio
sintetico, di impressione pil
che di comparazione, che puo
portarlo a confondersi anche in
presenza di differenze che per
l'utilizzatore informato sarebbe-
ro state sufficienti ad escludere
la contraffazione.



