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La divisione Annullamento

composta da Natalie Pasinato (relatore), Martin Schlételburg (membro) e
Peter Rodinger (membro) ha adottato in data 02/05/2011 la seguente
decisione:

1.

2.

Il modello comunitario registrato n. 001131882-0001 & annullato.

La titolare sopportera I'onere delle spese sostenute dalla
richiedente.

l. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI

(1)

Il disegno o modello comunitario n. 001131882-0001 (in appresso: il “DMC
contestato”) & stato registrato in nome della titolare con data di deposito
del 29 aprile 2009. Nel DMC contestato i prodotti sono definiti “calzature”
e l'oggetto del DMC é riprodotto nella seguente veduta, pubblicata nel
Bollettino dei disegni o} modelli comunitari
http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2009/2009 194/001131882 0001 .htm:

In data 15 ottobre 2010, la richiedente ha presentato una domanda di
dichiarazione di nullita (in prosieguo: la “domanda”), con cui contesta la
validita del DMC. La tassa relativa alla domanda €& stata pagata
mediante conto corrente presso 'UAMI.

Avvalendosi del modulo dell’'Ufficio, la richiedente ha indicato le
seguenti cause di nullita: “il disegno o modello comunitario impugnato
non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC" ed “altre, in conformita
dell’'art. 25, par. 1, lettere c¢), d), e), f) 0 g)”.

Nella motivazione, la richiedente afferma che il DMC contestato deve
essere dichiarato nullo per mancanza di novita e di carattere
individuale ed il DMC contestato “incorpora inoltre un Marchio
comunitario” di cui e titolare la richiedente stessa e quindi ha il diritto di
proibirne 'uso.

' Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari



A titolo di prova, la richiedente include, fra le altre cose, I'estratto da
Internet relativo al proprio marchio comunitario numero 006543516
registrato il 18 dicembre 2008 contenente le seguenti immagini (in
prosieguo: D1):

La titolare non ha presentato osservazioni.

Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti
presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo.

Il. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

A. Sull’ammissibilita

(8)

L’indicazione delle cause di nullita nel modulo dell’Ufficio costituisce
una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC?. Inoltre, la
domanda di nullita soddisfa i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1,
lettera b), sesto comma, REDC, poiché Tlallegato contiene
un’indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a

2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalita
di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.



sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri requisiti di cui
allarticolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda & pertanto ammissibile.

B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore

(9)

D1 € un marchio comunitario registrato e pubblicato nel Bollettino dei
marchi comunitari. Questa pubblicazione e prova sufficiente che |l
marchio cui fa riferimento D1 & stato divulgato ai sensi dell'articolo 7(1)
RDC.

B.2 Segno distintivo

(10)

(11)

(12)

Ai sensi dell’articolo 25(1)(e) RDC, un DMC puo essere dichiarato nullo
“se in un disegno o modello successivo € utilizzato un segno distintivo,
e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato
cui € soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di
vietarne 'uso.”

Ai sensi dell’articolo 4 RMC? “possono costituire marchi comunitari tutti
i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma
dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano
adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese. “

Pertanto, se un segno é registrato come marchio comunitario ed il
marchio € in vigore, si presume che si tratta di un “segno distintivo” ai
sensi dell’articolo 25(1)(e) RDC.

B.3 Diritto di vietarne I'uso

(13)

(14)

Ai sensi dell’articolo 9(1)(b) RMG, il titolare di un marchio comunitario
ha il diritto di vietare ai terzi di usare “un segno che a motivo della sua
identita o somiglianza col marchio comunitario e dellidentita o
somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio
comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione
per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione tra segno e marchio.”

Di conseguenza il titolare del marchio comunitario ha il diritto di vietare
l'uso di un segno identico o similare per prodotti o servizi identici o
similari al marchio registrato per prodotti o servizi identici o similari, se
questo segno puod dare luogo ad un rischio di confusione nella mente
del pubblico.

8 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario



B.4 Il segno usato nel disegno o0 modello comunitario

(15)

Si ritiene che il DMC usi un segno che é identico o simile al segno
utilizzato in un marchio anteriore, se le seguenti due condizioni sono
soddisfatte: (1) Il DMC contiene caratteristiche che sono percepite
come un segno. (2) Questo segno e identico o simile al segno
contenuto nel marchio. Un elemento di un DMC non pu® essere
percepito come un segno se tale segno é privo di carattere distintivo.

Nel presente caso il DMC riproduce alcuni elementi presenti nel
marchio anteriore e si avvale di altri elementi assenti nel marchio
anteriore. L'uso addizionale nel DMC di un altro elemento, ovvero la
combinazione di tre colori, non impedisce il fatto che questo elemento
venga percepito come un segno e pertanto il segno non € privo di
carattere distintivo.

B.5 Identita o somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi

(17)

(19)

Nel presente caso bisogna analizzare in dettaglio se gli elementi
omessi 0 aggiunti sono d’importanza secondaria 0 meno. Percid si
procede ad un confronto dei due segni. Entrambi i segni presentano le
seguenti caratteristiche in comune:

- sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore hanno
quattro grandi fori semicircolari lungo il lato esterno della scarpa;

- sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore sono
provvisti di un cinturino fissato alla tomaia della scarpa con un
bottone che appare piatto;

- sia nel DMC contestato che nel marchio comunitario anteriore i
forellini sulla tomaia della scarpa appaiono disposti in modo identico
ed il numero dei forellini € identico;

- sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore
presentano una sezione a ponte simmetrica tagliata sotto il collo
che unisce il tacco con la parte anteriore della suola.

Entrambi i segni presentano le seguenti diverse caratteristiche:

- nel DMC le superfici ruvide lungo il bordo esterno della suola non &
apprezzabile, mentre nel marchio comunitario anteriore sono
indicati chiaramente;

- nel DMC non si vede alcun logo impresso sul bottone che fissa |l
cinturino alla tomaia della scarpa, mentre nel marchio comunitario
anteriore si puo vedere chiaramente un logo impresso sul bottone
che fissa il cinturino alla tomaia della scarpa;

- il DMC é rappresentato in un combinazione di tre colori, ovvero il
verde che & predominante, il blu ed il bianco, mentre il marchio
comunitario anteriore & rappresentato in bianco e nero.

| segni non sono identici, ma sono comunque molto simili da un punto
di vista visivo e concettuale. Infatti, entrambi i segni rappresentano una



(22)

scarpa e piu precisamente uno zoccolo, dove la maggiore differenza e
rappresentata dal uso della combinazione di tre colori nel DMC
contestato e la rappresentazione in bianco e nero del marchio
comunitario anteriore.

I DMC & registrato come “calzature”. Per calzature si intende un
qualunque tipo di scarpa o ciabatta. Il marchio comunitario anteriore e
stato registrato per scarpe ortopediche nella classe 10 della
classificazione internazionale di Nizza e per calzature, scarpe, sandali,
scarpe da atletica, scarpe da barca, scarpe da spiaggia e zoccoli
(calzature) nella classe 25 della classificazione internazionale di Nizza.
Si pud quindi concludere che i prodotti per i quali viene utilizzato il
segno contenuto nel DMC include la lista dei prodotti per il quale e
registrato il marchio comunitario anteriore.

In considerazione con i fatti analizzati poco anzi, si pud concludere che
il DMC é molto simile al marchio comunitario anteriore e i prodotti per i
quali il DMC viene usato sono identici a quelli per cui & registrato il
marchio comunitario anteriore. Cio significa che il rischio di confusione
e alto dato che, come risulta da giurisprudenza consolidata, il pubblico
conserva nella memoria soltanto un’immagine imperfetta dei segni e
cid € applicabile a tutti i tipi di segno distintivo. Inoltre, 'omissione di
alcuni elementi di un segno distintivo, usato anche in un disegno o
modello successivo, o 'aggiunta di un elemento al segno distintivo, non
aiutera necessariamente il pubblico pertinente a rendersi conto di
queste modifiche apportate al segno in questione. Al contrario, il
pubblico pertinente puo ritenere che nel disegno o modello successivo
il segno distintivo € usato cosi come lo ha memorizzato.

Infine, 'uso del segno contenuto nel DMC & un uso commerciale dato
che lo scopo di registrare un disegno € il suo uso sul mercato.

C. Conclusione

(23)

Il modello comunitario contestato dev'essere dichiarato nullo a causa di
non soddisfare i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC.
Non € necessario analizzare gli altri motivi di nullita indicati dalla
richiedente, ovvero la mancanza di novita e di carattere individuale,
cosi come le cause dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d).



IIl. SPESE

(24)

(20)

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1 RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1
REDC, la titolare deve sopportare I'onere delle tasse e delle spese
sostenute dalla richiedente.

| costi del procedimento che la titolare deve versare alla richiedente, ai
sensi dell'articolo 79, paragrafo 6 e paragrafo 7 (f)(i) REDC viene
fissato a € 350 corrispondente alla tassa per la nullita ed a € 400 per le
spese di rappresentanza legale, per un totale di € 750.

IV. DIRITTO DI RICORSO

(25)

Contro la presente decisione pud essere presentato ricorso. Il ricorso
deve essere presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale e
stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera
presentato fino a quando non e stata pagata la relativa tassa. Entro
quattro mesi dalla data alla quale e stata notificata la presente
decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del
ricorso (articolo 57 RDC).

LA DIVISIONE ANNULLAMENTO

Natalie Pasinato Martin Schlételburg Peter Rodinger

* X %
* *
* [«
* *

* ok
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LETTERA D'INCARICO
art. 201 Decreto Legislative 10 febbrals 2008, n. 30

5/3/2007 ; Ne della domanda: AR2007 0 000004.

Arezzo, li

|n nome e per conto dei 13 ditta HIGH FACING S.R .L., di nazlienalité italiana,
con sede in BIBBIENA (AR), Vie Tamnino, n. 6 (P.IVA 01865400513),
rappresentata dall'ing. SCHIATTT CARIO in qualita di Amm.re Unice, di

nazionalita italiana, nate il 29/2/1956, residente in Arezzo, Loc. S.

Firming 124 ss=s=s====
il Sig. Berneschi ing. Ciro, con Studio in Arezzo, Via Paclo Uccello, ne. 8, nella sua qualita di
mandatario ahilitato, & incaricato di depositare in italia presso una C.C.LA.A, 0 presso |l Ministero

delle Attivita Produttive di Rema (Ufficio italiano Brevetti e Marchi), la ¢omanda di
REGISTRAZIONE per MODELLO, avente per titclo "PANNELLO SANDWICH DI

e

e di rappresentare |l richiedente, nei rapporti con ['Ufficio Italiann Breveiti e Marchi, in tutte le
procedure ed operazioni, previste dalle vigent! leggi, regolamenti & convenzioni internazionali sul

brevstti per invenzione, sui modeili di utilita, sui modelll e disegni e sul marchi, per 'accaglimentc

delia’ domandd soora menzionata e per il riconoscimento dei diritt e delle facoltd darivanti da essa
p P

(presentazioné document], pagamento lasse, richiesta rirmborst e jore riscossione, medificazions a

ritiro- domanda, ‘ritiro brevetti e registrazieni rilasciatl e documenti reletivi, prasentazione

documentazione aila Commissione del Ricorsi, istituita con H.D. 20/5/1838, n. 1127).
A tale scopo ilfi richiedenie/i elegge/ono damicilio presso i suddetto Studic al quaie

pertanto verranno fatte direttamente iutte fe comunicazioni, richieste e ¢onsegne di documenti che
'si rendessero necessarie, da parte delfUtficio ltaliano Brevetli e Marchi. L'incarico cessera con ta

registrazione cel Marchic; del Modélle e/o Disegno ¢ con la Concessiang del Brevetto.
Con la presenia i/l richiedentefi da/danno it consenso (D. Lgs. 30/6/2008 n. 196) al

trattamenio dei dati personali per la pratica di privativa industriaie sopra indicata.

A Richied

l('ng.. Ciro Berneschi
iscritto allalbo copyn, BM284) . (" partita lva 01866400513
Carlo  SCHIATTI

520711 BIBBIENA (A1) )
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DESCRIZIONE a corredo di una DOMANDA di REGISTRAZIONE per MODELLQ
avente per titolo "PANNELLO SANDWICH DI COPERTURA CON GRECHE
SEPARATE DA AMPIE SUPERFICI PIANE", a nome della Ditta HIGH FACING
S.r.l., di nazicnalita italiana, in BIBBIENA (AR), Via Tannino, ne. 6.

Mandatario: i.ng. Ciro Berneschi
Via Paolo Uccello, nc. 6
52100 AREZZO (AR)
Depositata it 16 Marzo 2007 al Protocello AR200700000 4

DESCRIZIONE

I trovato{ riguaraa un pannello sandwich di copertura con greche separate da
amp:ié éuijérfici ‘prian'e, coln bui realizzare la copertura di edifici o la parte della
copertura compresa tra travi adiacent.

So}wo coﬁosciuti pannelli sandwich di copertura costituiti da una componente
é.a'.llperiore- da' Qn'a‘cbmlpzao'nénte inferiors & da una compenente intermedia in
materiale ad eleva’to coeﬁicmente di isolamento acustico e termico. La componete
Isupenore & reahzzata in 1amlera grecata, con le grechs che si seguono I'un T'altra
con continuita e che hanno |l proﬂo sinuoso, il profilo a trapezic o altri profili simili.
La componente 1nfer|ore & piana e normalmente & anch'essa realizzata in

lamiera.

Tali pannelli, piani o incwrvati, realizzano la copertura di edifici almeno neila parte
t‘—_‘—_‘-_"—’ v -

compresa fra traw adiacenti.
I | v

i modello in oggetto & un pannei!o sandwich costifuitc da una lamiera grecata

supenore 3, da una lamiera piana inferiore 5 e da uno strato coibenie 4,

[E—



interposto fra le dette lamiere 3 e 5. Esso & carafterizzato dal fatto che le
grecature 1, nella lamiera superiore 3, sono fra loro distanziate a realizzare tratti
piani 2 relativamente amp| con una larghezza superiore a quatfro-otto volte Ia

larghezza della smgola greca, come riprodotto nei dlsegm della tavola allegata in

5 oui
; .- con 1.1 +¢ indicata la vista frontale della sezione trasversale del pannelio
( sandwich in oggetto,
- con 1.2 éindicato un tratto ingrandito del pannelio 1.1;
- con 1.3 @& indicata la vista laterale in elevazione di una sezione
10 longitudinale def pannello 1.1; |
- con 1.4 & indicato il pannello 1.1 sulle cui superfici piane 2 sono applicate
str isce 6, ad esempm del tipo fotovoltaico;
con 15 e mdmato llngrandlmento di un firatfo del pannello 1.1 con
appllcate strlsce 6
15 [l trovato rlguarda qumd| iaépetto di un pannello sandwieh ed in particolare la
Ii_néa o] profilc; della 'sua sezicne trasversale nella quale si altemano le greche 1,
richiamanti la forma trapezoida-le separate da tratti piani 2 relativamente ampi, su

iy “

cui possono essere appilcate strisce B efo altr riporti in funzicne dell'effetto
ol

estetlco che si mtende consegwre efo della utilita che tali sirisce, come quelle
Coeb ! :

reallzzéte con materlale fotosens bile, consentono di otienere.

E' 1nteso che lo spessore della lamiera inferiore 5, della lamiera superiore 3, dello
stréfo 'intemﬁédio_di "coibentazione 4, nonché il colore = gli specifici material: efo i
metalli czlzn cui "i :compone‘nti del pannello sandwich ‘sone realizzati non
cosiituiécohp p'éculliléri_té d'é‘l'trovato.

Sonc invece caratteristiche del trovate il particolare profilo della sezione

M



trasversale del pannello in oggetic e Valternarsi delle greche 1 e delle ampie
superfici piane 2, queste ultime potendo agire come base per decori e riporti

normalmente a piccole spessore.




10

RIVENDICAZIONI

1) Pannello sandwich di copertura con greche separate da ampie superfici
niane, caratterizzato da un profilo della sua sezione trasversale recante
greche (1) fra foro dista‘nzia'_te da superfici piane (2} di larghezza superiore
a quattro-otto volte ia larghezza della singola greca..

- 2) Pannelle sandwich di copertura con greche separate da ampie superfici
piane, come da riv. 1), caratterizzatc dal fatto che il profilo della sua

sezione trasversale & come riprodotto nei disegni della tavola allegata.

78

Iing. Ciro Berneschi
e

o

Arezzo, 16 Marzo 2007 - peri
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TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IX CIVILE - G.I.: Dott.ssa G. RATTI

nella causa R. G. 11387/2009

HIGH FACING S.p.A attrice

contro

UNIMETAL S.p.A. convenuta

* k%

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'/UFFICIO

kk*%

Il quesito peritale

I1 sottoscritto CTU & incaricato di rispondere al
quesito seguente:

“I1 CTU, visti gli atti e i documenti prodotti,
compiuta ogni indagine ritenuta necessaria e/o
opportuna:

1) Esprima il suo motivato parere in ordine alla
validita della privativa attorea (registrazione per
disegno e modello n. 0000093027 dal titolo
“Pannello sandwich di copertura con greche separate
da ampie superfici piane”), attese le anteriorita
indicate da parte convenuta;

2) Dica inoltre se 1 prodotti di parte convenuta
indicati come Genus (2007) o Modus e oggetto del
procedimento di descrizione interferiscono con la

privativa attorea”.




Svolgimento delle operazioni peritali

Il sottoscritto & stato nominato CTU con ordinanza
del 25.01.2010 ed ha prestato il giuramento di rito
all'udienza del 12 marzo 2010. |

Le operazioni peritali sono state formalmente
aperte in data 12 aprile 2010, come da verbale
allegato (All. 1), con fissazione del calendario
per la presentazione delle memorie tecniche delle
parti.

Le prime memorie sono state puntualmente depositate
in data 10 maggio 2010 ed alla stessa data
scambiate, e le memorie di replica sono quindi
state presentate e scambiate il 25 maggio 2010.
Tali memorie con i relativi allegati sono qui
uniti, rispettivamente come All. 2 e 3 per la parte
attrice e come All. 4 e 5 per la parte convenuta:
gli aspetti rilevanti delle tesi ed argomentazioni
in esse sviluppatc verranno considerati e discussi
nella trattazione che segue.

La registrazione per disegno e modello High Facing

n. 93027

La registrazione per disegno e modello High Facing
n. 93027 (nel seguito, per brevita, “il modello
High Facing”) & stata depositata con domanda n.

ARZ2007000004 in data 16 marzo 2007 e registrata il



16 ottobre 2008.

Essa ha per titolo “Pannello sandwich di copertura
con greche separate da ampie superfici piane" e si
compone di  una ta%ola di disegni e di una
descrizione corredata da due rivendicazioni.

I disegni includono cinque rappresentazioni
grafiche del pannello, le piu significative delle
quali (figura 1.1: sezione trasversale: figura 1.3:
sezione longitudinale; figura 1.4: sezione
trasversale con strisce di materiale fotosensibile
applicate sulla superficie del pannello) sono qui

di seguito riprodotte:
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La descrizione del modello costituisce un utile
complemento, ai sensi dell'art. 167.2b) del CPI,
per la comprensione delle caratteristiche del
pannellc rappresentato in modo apparentemente non
ottimale nei disegni, cosi da poterne meglio
determinare 1l'aspetto esteriore complessivo.

Tale descrizione esordisce con  una sommaria
prospettazione delle caratteristiche di forma dei
pannelli all’epoca noti, “piani o incurvati”, per
la copertura di edifici il cui componente superiore
sovrapposto ad wuna componente isolante inferiore
era realizzato “in lamiera grecata, con le greche
che si seguono 1'una e l'altra con continuita e che
hanno il profilo sinuoso, il profilo a trapezio o
altri profili simili ". Quindi il modello High
Facing viene descritto in questi termini:

"Il modello in oggetto & un pannello sandwich



costituito da una lamiera grecata superiore 3, da
una lamiera piana inferiore 5 e da uno strato
coibente 4, interposto fra le dette lamiere 3 e 5.
Eéso € caratterizzato dal fétté che le grecature 1,
nella lamiera Superiore 3, sono fra loro
distanziate a realizzare tratti piani 2
relativamente ampi con una larghezza superiore a
quattro-otto volte la larghezza della singola
greca, come riprodotto nei disegni della tavola
allegata...... Il trovato riguarda quindi 1'aspetto
di un pannello sandwich e in particolare la linea o
profiio della sua sezione trasversale nella quale
si alternano le greche 1, richiamanti la forma
trapezoidale, separate da tratti piani 2
relativamente ampi, su cui bossono essere applicate
strisce 6 e/o altri riporti in funzione
dell'effetto estetico che si intcnde conseguire e/o
della utilita di tali  strisce, come qguclle
realizzate con materiale fotosensibile, consentono
di ottenere.

E’ inteso che lo spessore della lamiera inferiore
5, della lamiera sSuperiore 3, dello Strato
intermedio di coibentazione 4, nonché il colore e
gli specifici materiali e/o i metalli con cui i

componenti del pannello sandwich sono realizzati



non costituiscono peculiarita del trovato.

Sono invece caratteristiche del trovato il
particolare profilo della sezione trasversale del
bannello in oggetto e 1l’alternarsi delle greche 1 e
delle ampie superfici piane 2, queste wultime
potendo agire come base per decori e riporti
normalmente a piccolo spessore.”

Le conclusive rivendicazioni 1 e 2 ribadiscono
sinteticamente i contenuti della descrizione:
poiché esse non sono richieste e neppure previste
dalla normativa in materia di modelli e disegni, a
parere del sottoscritto esse debbono essere
considerate alla stregua di un riassunto di sintesi

€ non, come argomenta il Consulente tecnico di

parte convenuta (prima memoria, pagina 4 e
seguenti) come wuna dichiarazione di volonta in
senso tecnico, diversamente dal caso delle
rivendicazioni di brevetti per invenzione e

modelli di utilita, espressamente richieste.

Considerando il contenuto del modello High Facing
nel suo insieme vi & un ulteriore elemento che, per
quanto non espressamente descritto, deve essere
igéiuso fra gli éépetti caratterizzanti del
pannello: si tratta della sua curvatura

longitudinale, ovvero lungo la direzione delle



nervature che costituiscono le greche, cosi come
illustrata nella figura 1.3.

A  parere del Consulente di parte convenuta
sussistono nel modello High Facing, considerato nel
suo complesso, due aspetti che solleverebbero
dubbi in quanto non ben definiti: il distanziamento
fra le greche, ed il lorp_npmero. -
Quaﬁto él primo aspetto non si pud che concordare
con le tesi del Consulente di parte attrice,
secondo cui il distanziamento fra ogni coppia di
greche, peraltro qualitativamente ben visibile nei
disegni e guantitativamente delimitato dalla
definizione “superiore a quattro-otto volte la
larghezza della singola greca”, deve allora
intendersi compresa fra il limite inferiore di
quattro volte ed il limite superiore di otto volte
la larghezza di ogni greca.

obiezione, proposta alle pagine

o]

Quanto alla second
7 e 8 della seconda memoria per la convenuta, vero
€ che la descrizione non precisa se il numero delle
greche debba essere esattamente di tre, o di numero
diverso: tuttavia i disegni ne rappresentano tre,
ed 11 fatto che una di esse (quella di sinistra
nelle figure 1.1 e 1.4) sia raffigurata incompleta

non pare rilevante.



A parere del CTU sarebbe stato certamente pia

opportuno, all'epoca in cui la domanda di
registrazione fu depositata, predisporre una
rappresentazione prospettica -anziché sezionata-

del pannello, guale quella proposta a pagina 4
della seconda memoria di parte attrice, qui di
seguito riprodotta e senza alcun dubbio
oggettivamente derivabile dai contenuti complessivi

del modello High Facing:
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Pannello High Facing

I requisiti di validita del modello High Facing

Contro la validita del modello High Facing parte
convenuta ha opposto le seguenti motivazioni:
- il modello sarebbe nullo in base all’art. 36 (1)

CPI, 1in gquanto la distanza fra le grecature del



pannello sarebbe “imposta dalla larghezza stessa
delle strisce o dei pannelli fotosensibili o
fotovoltaici che i tratti piani devono poter
ospitare, larghezza, quest'ultima, ovviamente
definita dai costruttori delle suddette strisce o
dei suddetti pannelli fotosensibili o
fotovoltaici”.

Questa tesi non pud essere condivisa, tenuto conto
della formulazione dello stesso art. 36 CPI che
proibisce la registrazione di quelle
caratteristiche dell'aspetto del modello che sono

determinate unicamente dalla funzione tecnica del

prodotto. La possibilita, espressamente prevista
nella descrizione del modello, di variare la
distanza fra le grecature fra i limiti di cui si &
detto dimostra che essa non & affatto determinata
unicamente dalla necessita di applicare al pannello
le strisce fotosensibili o fotovoltaiche;

=~ 11 modello sarebbe anche nullo ai sensi dell'art.
35(1) CPI in quanto, essendo il pannello secondo il
modello High Facing un prodotto complesso, le
superfici piane comprese fra le grecature non
sarebbero visibili durante la sua normale
utilizzazione, in quanto nascoste dalle strisce

fotosensibili o fotovoltaiche e, per conseguenza, i



prescritti requisiti di novita e carattere
individuale sarebbero per guesto motivo esclusi.
Anche questa tesi non pud essere condivisa,
essenzialmente per due motivi: in primo luogo, e
come correttamente argomenta il Consulente di parte
attrice, il pannello oggetto del modello High
Facing non pud essere considerato una prodotto
complesso, in considerazione della definizione
cbntenuta nell’art. 31(3) del CPI, secondo cui per
prodotto complesso si deve intendere “un prodotto
formato da piu componenti che possono essere
sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo
montaggio del prodotto”. Il pannello in questione,
una volta posato in opera e quindi durante il suo
normale wutilizzo, non prevede di poter essere
smontato e rimontato. D'altra parte, e come pure
rileva parte attrice, anche nella condizione
applicata delle strisce fotosensibili o)
fotovoltaiche permangono nel pannello zone di
estremita del corpo di lamiera non ricoperte dalle
strisce, e quindi visibili durante l'utilizzazione
del pannello: tali zone sono appunto piane (o per
meglio dire 1lisce), secondo quanto previsto nel
modelloc High Facing. Come ulteriore considerazione

si deve anche aggiungere che la descrizione del
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modello chiarisce che sui tratti piani ovvero lisci
del corpo di lamiera “possono” essere applicate
strisce fotosensibili o fotovoltaiche o altri
riporti con funzione estetica, e le figure 1.1 -1.3
ne mostrano appunto la configurazione che ne @&
priva;

- 11 modello sarebbe anche nullo per mancanza di
novita (art. 32 CPI) e di carattere individuale
(art.33 CPI), principalmente a fronte di una serie
di  documenti di brevetto pubblicati in data
anteriore al deposito del modello.

I Consulenti tecnici delle parti hanno a questo
proposito ampiamente dibattuto sulla liceita o meno
di poter considerare il contenuto di tali documenti
come divulgazioni ai sensi dell'art. 34(1) CPI,
ovvero se essi potessero o meno “ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati del
settore interessato, operanti nella comunita, nel
corso della normale attivita commerciale, prima
della data di bresentazione della domanda di
registrazione” del modello High Facing.

Tenuto conto dell'estrema indeterminatezza di
interpretazione di quasta norma, ed anche del fatto
che -come si vedrd- i documenti di brevétto

anteriori in questione non risultano decisivi, il
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sottoscritto si basera ora sul presupposto
conservativo che tali documenti potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati nel corso della normale attivita
commerciale, e possono quindi essere considerati
come divulgazioni opponibili ai sensi dell'art.
34(1) CPI.

Le anteriorita brevettuali

- D1: domanda di brevetto europeo EP-1371918.

Esso descrive ed illustra una pannello di copertura
con scambiatori di calore, la cui sezione
trasversale (figura 3) & qui di seguito riprodotta,
formato da una struttura a sandwich con una lastra
di lamiera grecata (7) lungo le cui zone comprese
fra le grecature (7TA) si estendono schiere di
tubazioni (7B) al di sopra delle guali & disposta

una lastra (11) di materiale plastico trasparente

(colonna 5, riga 18).
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Né la descrizione né 1 disegni permettono di
assumere che il pannello secondo questo documento
POsSsa non essere piano, ovvero Possa presentare una
curvatura nella direzione longitudinale delle
grecature.

Per conseguenza il modello High Facing si distingue
da quello del documento EP-1371918 per la curvatura
longitudinale, e presenta rispetto a questo anche
un suc carattere individuale, oltre che per tale
differenza, anche per il fatto che le tubazioni
(7B) sono visibili dall'esterno attraverso 1la
lastra trasparente (11) ed impartiscono alle zone
comprese tra le nervature un aspetto diverso da
quello piano, ovvero liscio, del modello High
Facing;

— D2: domanda di brevetto europeo EP-0693599

Si tratta anche in questo caso di una pannello
isolante piano che, come appare evidente dalle
figure qui di sequito riprodotte, include una
lastra metallica (7) formata con tre grecature
(10A, 10B, 10C) fra le quali si estendono schiere
di nervature (11) parallele alle grecature. Le zone
superiori delle grecature presentano una
particolare Sagomatura atta a consentire 1'"appoggio

di lastre fotovoltaiche (14), mantenute distanziate
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dalle superfici nervate della lastra metallica (7)..

Anche in questo caso dunque la diversa
conformazione del pannello suscita
nell'utilizzatore informato un'impressione generale
diversa da quella del modello High Facing.

- D3: domanda di brevetto europeo EP-1234926

La figura unica di questo documento, qui di seguito
riprodotta, mostra un pannello isolante che 1in
sezione trasversale & simile al modello High
Facing, anche se la larghezza delle superfici pilane
comprese tra le grecature (3, 4, 5) della lastra
metallica (2) & minore del valore inferiore di

quattro volte la larghezza di ciascuna grecatura,

14



ed anche se su tali superfici piane si aprono fori
(23) per 1l passaggio di cavi di connessione (21,
22) per elementi fotovoltaici (17, 18), che sono
applicati alle superfici piane e che gquindi tali

fori (23) nascondono alla vista.

Tuttavia, cio che distingue il modello High Facing
dal pannello secondo D3, suscitando indubbiamente
un'impressione generale diversa, e la
configurazione longitudinalmente curva anziché
piana.

- D4: domanda di brevetto EP-0693599

Si tratta anche in questo caso di una pannello
isolante piano la cui lastra metallica (5) & pure
formata con nervalure longitudinali (5a) che, come
¢ ben visibile nella figura qui di seguito

riprodotta, si estendono nelle zone comprese fra le

grecature (5b, 5c¢, 5d), parallelamente a queste.
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Neppure questo documento appare guindi in grado di

pregiudicare 1 requisiti di novita e carattere

- D3: modello di utilita tedesco DE-20314315

Come si vede nella figura qui di seguito riprodotta
esso mostra una lastra di copertura (4)
longitudinalmente curva, ma priva di grecature: le
parti indicate con 7, 8 consistono in semplici
profilati di fissaggio della lastra (4), non

paragonabili alle grecature del modello.
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—- D6: disegno o modello comunitario n. 70750-0001

In conformita alla sua rappresentazione grafica,
qui di seguito riprodotta, riguarda un pannello a
nido d'ape piano e formato alle sue estremita con
una coppia di risalti longitudinali il cui profilo
€ del tutto diverso dalle grecature a sezione
trapezoidale del modello High Facing, i cuil
requisiti di novita e carattere individuale
appaiono dunque impregiudicati anche a fronte di

questo documento.

W

- D7: si tratta di un catalogo UNIMETAL in cui e
rappresentato un pannello isolante in tutto per
tutto corrispondente a quello del modello High
Facing: tale catalogo reca tuttavia la data del

2008, ed & quindi posteriore al deposito modello

- ——

e

High Facing. Le fatture che pure fgﬁﬁ8“p§ft§"del
documento D7, emesse dalla societa statunitense
UNI-SOLAR a UNIMETAL nell'anno 2005 e prodotte

dalla convenuta per dimostrare che i pannelli di
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cui al catalogo sarebbero stati in commercio gia in

tale anno, non risultano univocamente correlate a

i 0 1 T sy

tal%mgénpelizﬁ
In aggiunta ai documenti sopra considerati il
Consulente tecnico di parte convenuta ha inoltre
opposto, contro la validitda del modello High
Facing, l'affermazione contenuta nella parte
introduttiva della descrizione del modello stesso
secondo cui i pannelli sandwich gia noti, la cui
lamiera era gia dotata di grecature con profilo a
trapezio, eranoc piani o “incurvati”, il che gia
suggerirebbe la generale notorieta di tale
Caratteristica.

L'esistenza di tali pannelli incurvati, quand'anche
fosse dimostrato (il che agli atti non risulta) che
potesse ragionevolmente essere conosciuta dagli
ambienti specializzati operanti nella comunita nel
corso della normale attivita commerciale, non
sarebbe comunque sufficiente a privare di novita e
carattere individuale il modello High Facing, in
quanto tali pannelli, analogamente a quelli di cui
agli altri documenti anteriori opposti dalla
convenuta, non presenterebbero comungue 1l'insieme
delle caratteristiche che CONncorrono a

Caratterizzare 1'aspetto esteriore globale del
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pannello.

Tali aspetti sono, per riassumere, 1 seguenti:

- curvatura longitudinale,

- lamiera con grecature a sezione trapezoidale
separate da superfici piane ovvero lisce,

- larghezza delle superfici piane superiore a
quattro-otto volte la larghezza di ciascuna
grecatura.

In linea teorica sarebbe possibile ricostruire
fittiziamente a posteriori tale configurazione
complessiva attraverso una combinazione delle
caratteristiche separatamente note dalle varie
anteriorita: in particolare, la curvatura del
pannello secondo D5, il distanziamento superiore a
quattro volte la larghezza delle grecature
trapezoidali secondo D1 oppure D2, la conformazione
piana ovvero liscia delle superfici comprese fra le
grecature secondo D3.

Una siffatta metodologia, tipicamente applicata dai
brevettualisti per 1la valutazione (0 per meglio
dire per la negazione) dell’altezza inventiva o
originalita di un'invenzione, non & evidentemente
praticabile in materia di modelli e disegni per i
quali la valutazione del carattere individuale

prescinde da qualsiasi accertamento di ovvieta.
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Non si puo allora che concordare con 1l'osservazione
del Consulente di parte attrice (prima memoria,
pagina 14) secondo cui la necessita di ricorrere ad
una siffatta fittizia combinazione nel tentativo,
ancorché improponibile, di anticipare il modello
High Facing costituisce essa stessa una riprova del
fatto che tale modello & nuovo ed & dotato di
autonomo carattere individuale.

I prodotti UNIMETAL

I pannelli della convenuta denominati Genus sono
raffigurati nelle prime otto fotografie scattate
nel corso della descrizione giudiziaria effettuata
presso UNIMETAL in data 19. 03. 2009 ed allegate
alla Relazione di descrizione in atti. Due di tali
foto quali sono qui di seguito riprodotte per

pronto riferimento.
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In conformitad al verbale della descrizione questo
"pannello sandwich & di sezione longitudinale
ricurva ed & costituito da una lamiera grecata
superiore, da una lamiera piana inferiore e da uno
strato coibente Iinterposto tra le lamiere. Le
grecature nella lamiera superiore sono tre e sono

tra loro distanziate a realizzare due tratti piani

21



con larghezza superiore almeno a 4 (quattro) volte
la larghezza della greca. I trattli piani sono atti
ad alloggiare strisce di materiale fotosensibile.
Sonc stati reperiti anche semilavorati (lamiere
grecate e non) atti a costituire il suddetto
pannello......
Sulla base di tale descrizione e delle relative
fotografie appare di tutta evidenza la sostanziale
identita fra i pannelli UNIMETAL e il modello High
Facing: l'utilizzatore informato non pud guindi che

trarne la medesima impressione generale, il che

porta a concludere che -in conformita allfart.
471 (3) CPI- essi interferiscono con i diritti
esclusivi conferiti ad High Facing dalla

registrazione del disegno e modello n. 93027.

Conclusioni

In considerazione di quanto precede la risposta al
quesito peritale & la seguente:

1. La registrazione per disegno e modello High
Facing n. 93027 presenta 1 requisiti per la sua
validita,

2. I prodotti di parte convenuta UNIMETAL S.p.A.
interferiscono con la privativa attorea.

Torino, 14 giugno 2010

Dr. Enpdfco Antonielli d’Oulx
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TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE FERIALE

Composta da:

Dottor Edoardo Denaro Presidente
Dott.ssa Maura Arisio Giudice
Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c., promosso da:

Great Wall Motors Co.Ltd, con sede legale nella Repubblica
Popolare Cinese, Chaoyang, n. 2266, Southern Avenue, Baoding
071000 Hegei Province, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.F.
Casacci, N. Ferretti, G. Jorio e L. Nuzzo;

RECLAMANTE
Contro
Fiat Group Automobiles s.p.a. - detta anche Fiat Auto s.p.a., con
sede 1in Torino, Corso Agnelli n. 200, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti S. Speranza, A. Valenti e R. Valentini;
RECLAMATA

IL COLLEGIO
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.9.2008;
PREMESSO

Con ricorso ai sensi degli artt. 90 Reg. CE 6\2002, 131 c.p.i. e
669 c.p.c., Fiat Auto s.p.a. faceva presente: che 1in data
21.6.2003, a protezione della vettura " Nuova Panda” aveva
presentato domanda di modello comunitario ex Regolamento CE
6\2002, con rivendicazione della priorita della domanda italiana
del 30 dicembre 2002, conseguendo il certificato di protezione n.
00044722-0001 dell’1l1 novembre 2003; che aveva inoltre esteso il
modello nazionale con rivendicazione di priorita ai sensi della



Convenzione di Unione di Parigi, nei principali Paesi extra-
europei, tra i1 quali la Cina; che la societa Great Wall Motors Co.
Ltd, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, aveva
pubblicizzato e propagandato - attraverso il proprio sito
internet, annunci stampa ed interviste appositamente rilasciate
dal suo top management ai piu 1importanti media - la prossima
introduzione sui mercati internazionali, compreso il mercato
europeo, di una vettura denominata “Peri”; che tale vettura non
produceva nell’utilizzatore informato una 1impressione generale
diversa rispetto alla vettura prodotta da essa ricorrente e
pertanto interferiva con il modello comunitario n. 000447220001.
Tanto esposto in fatto ed illustrate le ragioni di diritto, 1la
ricorrente chiedeva al Tribunale di: inibire alla societa Great
Wall Motors Co. Ltd la pubblicizzazione, la promozione, 1l’'offerta
in wvendita, 1’importazione e la commercializzazione in qualunque
forma nell’intero territorio dell’Unione Europea delle vetture
denominate Peri; fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza  successivamente constatata e per ogni ritardo
nell’esecuzione dell’emanando provvedimento; ordinare i1l sequestro
delle vetture eventualmente importate o commercializzate sul
territorio dell’Unione Europea 1in violazione del divieto; disporre
la pubblicazione del provvedimento.

Great Wall Motors Co. Ltd si costituiva in giudizio eccependo, per
quanto qui interessa, 11 difetto di giurisdizione dell’A.G.
italiana, 1l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ed
il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito,
contestava la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in
mora.

I1 procedimento veniva istruito a mezzo di C.T.U.

Con ordinanza 15.7.2008 il G.D. inibiva a Great Wall Motors di
pubblicizzare, promuovere, offrire in wvendita, importare e
commercializzare nell’intero territorio dell’Unione Europea la
vettura denominata “Peri” «cosl come ritratta nelle fotografie
prodotte; determinava la penale dovuta per ciascuna violazione od

inosservanza del provvedimento e per ciascuna vettura
eventualmente importata; disponeva la pubblicazione del
provvedimento; condannava parte resistente a rifondere alla

ricorrente le spese processuali; poneva a definitivo carico della
resistente medesima le spese di C.T.U. come gia liquidate.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c la Great Wall Motors Co. Ltd, chiedendo al Tribunale, in
riforma dell’ordinanza reclamata, in via preliminare, di
dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione dell’AGO italiana
ed eventualmente la carenza di legittimazione passiva in capo ad
essa resistente-reclamante, 1n via subordinata, di dichiarare
1" incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, in favore
della Sezione Specializzata in Materia di Proprieta Industriale ed
Intellettuale del Tribunale di Milano e nel merito, di revocare
1"inibitoria e 1le misure ancillari per carenza di periculum in
mora e di fumus boni juris.



Fiat Group Automobiles s.p.a. si e costituita all’udienza davanti
al Collegio, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma
dell’ordinanza del G.D.

Dopo la discussione, il Collegio si & riservato di decidere.

OSSERVA

1) L’eccezione di carenza di giurisdizione dell’A.G. italiana a
decidere il presente procedimento cautelare formulata da Great
Wall Motors Co. Ltd e infondata.

Come riconosce anche la stessa parte reclamante, la giurisdizione,
cosi come la competenza, devono essere determinate sulla Dbase
della prospettazione e, nel caso 1n esame, la socleta odierna

resistente ha proposto azione cautelare - delineando 1’avvenuto
compimento di atti di contraffazione del modello comunitario di
cui e titolare - nei confronti di Great Wall Motors Co che,

pacificamente, non ha ne domicilio né una stabile organizzazione
in alcuno degli Stati membri della Comunita Europea.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del Regolamento CE
6\2002 (Y se 11 convenuto non ha né domicilio né una sStabile
organizzazione in uno degli Stati membri”, 1 procedimenti
derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’art.
81, “sono proposti dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui
17attore ha domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio 1in
uno degli membri, dello Stato membro 1in cul ha una stabile
organizzazione”) ed atteso che Fiat Auto s.p.a. ha la propria
sede in Italia, la competenza a decidere la presente controversia
appartiene all’Autorita Giudiziaria Italiana.

2) Parte reclamante sostiene che, nel caso in esame, non sono
stati posti in essere atti lesivi della privativa della societa
odierna resistente né 1in Italia né negli altri paesi della
Comunita Europea, rileva che gli unici atti si sono concretizzati
nella esposizione di tre modelli di autovettura -di cui uno
denominato Peri simile al modello Nuova Panda- in occasione del
Motorshow di Pechino del novembre 2006 e nella intenzione espressa
e pubblicizzata dai wvertici aziendali di Great Wall Motors di
iniziarne la produzione e la vendita senza specificare le
eventuali aree di fabbricazione e di destinazione, e sottolinea
che la pura e semplice manifestazione dell’intenzione di vendere

non determina 1’ imminenza dell’attuazione dell’intenzione
manifestata (che richiede una fase di concretizzazione
fattualmente percepibile) e non costituisce atto principale né

atto preparatorio del fatto lesivo principale.

Di conseguenza, secondo la prospettazione, non si sarebbero
verificate nel caso in esame, né contraffazione, né minaccia di
contraffazione di cui agli artt. 81 lettera a) del Regolamento
6\2000 (I Tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno
competenza esclusiva "“per le azioni in tema di contraffazione e,
qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni



relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modellil
comunitari” ) e 131 c.p.i. (“Il1 titolare di un diritto di
proprieta industriale puo chiedere che sia disposta 1’inibitoria
di qualsiasi violazione imminente del suo diritto..”).

In realta, come risulta dagli atti di causa (doc. n. 32 di parte
reclamata, e anche doc. nn. 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 33 e 34) e
come puntualmente messo 1in rilievo dal GD alle pagg. 6 e 7
dell’ordinanza reclamata, non solo 1 wvertici aziendali di Great
Wall Motors Co hanno ripetutamente annunciato 1’intenzione di
iniziare la vendita della vettura Peri in Europa, specificando le
tempistiche ed i prezzi di vendita, ma hanno altresi affermato di
avere 1iniziato le procedure per ottenere 1’omologazione della

vettura in Europa e precisato di aspettarsi 1’omologazione in
tempi brevi.

Inoltre, dalla documentazione soprarichiamata e dai documenti
prodotti dalla societa reclamata sub nn. 1, 2 e 3 della presente
fase cautelare, risulta che la vettura Peri, ampiamente

pubblicizzata su internet e gia venduta sul mercato cinese, viene
esportata in Algeria, Russia, Egitto, Siria e Vanautu, e che 1
vertici aziendali della societa reclamante hanno dichiarato che
1’azione 1legale di Fiat non fermera il lancio della prima
utilitaria della societa, (con c¢ido confermando, come evidenziato
dal G.D., <che il wveicolo che intendono lanciare sul mercato
europeo, € proprio quello oggetto del presente procedimento), e
che sono gia stati individuati distributori per la vendita.

Ad avviso del Collegio, pertanto, dal complesso di tali elementi,
emerge con evidenza che 1l’azione della Great Wall Motors Co. Ltd
non € rimasta allo stato di mera manifestazione di intenzioni, ma
si e concretata in specifici atti preparatori effettuati (anche)
nel territorio dell’Unione Europea, e quindi si e tradotta in una
precisa minaccia di contraffazione rilevante ai sensi della
normativa citata.

Vale peraltro la pena di sottolineare che, come ha messo in
evidenza la societa in qguesta fase resistente, se la
predisposizione di tutto quanto necessario per la futura
esportazione del prodotto nel territorio dell’Unione Europea, -
attivita attraverso la gquale la minaccia di contraffazione si
concreta e che & normalmente destinata a svolgersi al di fuori di
tale spazio territoriale -, fosse irrilevante, risulterebbe

svuotata di ogni contenuto 1’autonoma configurabilita di wuna
minaccia di esportazione nel territorio dell’Unione Europea di
prodotti contraffattivi di un modello comunitario.

3) Quanto sopra, e segnatamente la predisposizione di tutto gquanto
necessario per 1’ importazione del prodotto nel territorio
dell’Unione Europea, compresa 1’individuazione dei distributori
della vettura e 1’attivazione delle procedure di omologazione
della Peri, comprova che 1’annunciata esportazione € imminente e
comporta, ad avviso del Collegio, 1’infondatezza del motivo di
reclamo concernente 1’assenza di periculum in mora.

Sul punto resta solo da aggiungere che il gia citato art. 131
c.p.i. anticipa la tutela del titolare di un diritto di proprieta



industriale al momento dell’imminenza della violazione: di
conseguenza, poiché 1’azione cautelare introdotta da Fiat Auto
s.p.a. tende ad inibire alla odierna reclamante di portare a
compimento, attraverso la commercializzazione nell’Unione Europea,
la contraffazione piena del suo modello comunitario, i richiami
della Great Wall Motors Co. Ltd ad wuna asserita “condanna
condizionale” non sono minimamente conferenti.

4) Parimenti infondati risultano i motivi di doglianza
concernenti la carenza di legittimazione passiva della reclamante
e 1’incompetenza del Tribunale di Torino. I1 soggetto che e
stato convenuto nel procedimento cautelare conclusosi con
1’"ordinanza oggi reclamata, infatti, e la Great Wall Motors Co.
Ltd e non il suo rivenditore FEurasia Motor Company con sede in
Brescia.

5) Per quanto concerne il motivo di reclamo concernente il fumus
boni Jjuri, osserva 1l Collegio che, come e stato messo in
rilievo in sede tecnica e come tenuto presente anche dal primo
giudice, “eé pacifico che la Peri non e identica ai disegni che
corredano la domanda di registrazione e .. Vi sono alcune
differenze concernenti, in particolare, soprattutto la
conformazione del frontale e 1la particolare configurazione del
gruppo ottico posteriore. Vi sono, poi, altre differenze di minor
rilevanza nelle fiancate e di rilevanza intermedia nella parte
posteriore..il frontale presenta un cofano raccordato anteriormente
alla fascia ©paraurti e lateralmente alle due fiancate 1in
corrispondenza delle ruote. Il cofano e, poli caratterizzato da una
fascia longitudinale in rilievo rispetto alle sue parti laterali,
per cui vengono definite delle parti frontali incavate nelle
quali trovano sede due prese d’aria a limitata estensione laterale
dovuta alla presenza delle porzioni inferiori dei due gruppi
ottici. In secondo luogo, 1l paraurti presenta certamente una
presa d’aria molto ampia ed estesa oltre a due aperture laterali
nelle quali sono alloggiati piccoli fari. I due gruppi ottici (a
differenza di quanto avviene nel modello registrato) sono di forma
lenticolare e si sviluppano lungo la linea di raccordo tra cofano
e fiancate della macchina occupando in parte il cofano ed in parte
la fiancata e sporgendo marcatamente rispetto alla superficie
superiore del primo” (ordinanza 15.7.2008, pagg. 13 e 14).

Le foto tratte dalle produzioni della societa reclamante e di
seguito riprodotte illustrano quanto delineato.



I1 C.T.U. ha osservato che “se il confronto e quindi 1’'impressione
generale suscitata fosse limitata alle due fiancate non
sussisterebbero dubbi: 1’interferenza esiste e non Dbasta la
diversita nei prolungamenti del vetro della portiera posteriore a
modificare 1’impressione (dal momento che la diversa conformazione
dei gruppi ottici posteriori non rileva nell’osservazione delle
fiancate). Se al contrario il confronto e gquindi 1’'impressione
generale fosse limitata ai due frontali si perverrebbe alla



conclusione esattamente opposta, mentre nel caso del confronto tra
le due parti posteriori la conclusione sarebbe discutibile sia in
un senso che nell’altro”. (relazione di C.T.U., pag. 46).

Tuttavia, poiché “l’utilizzatore informato per effettuare il
confronto tra i due modelli in discussione non pud® prescindere
dalle forme dei componenti di carrozzeria e tanto meno limitare la
propria impressione generale soltanto a parte della carrozzeria"”
il perito d’ufficio ha concluso che “il modello denominato Peri
presentato dalla Resistente GWM al Motorschow di Pechino non
interferisce con 1’ambito di protezione del modello comunitario
relativo alla Panda” (relazione di C.T.U., pag. 48).

I1 Giudice di prime cure non ha condiviso le conclusioni del
perito in quanto 1l carattere individuale della Panda, che
“deriva dalle linee generali e dalla proporzione tra i singoli
volumi”, “é stato pressocche integralmente ripreso dalla Peri,
come pud evincersi dalla sovrapposizione di cui alla figura 4C
della prima memoria di parte ricorrente..In sostanza,
1’ impressione generale suscitata non & quella di un autoveicolo
differente, ma quella di una Panda con un frontale differente, che
e cosa ben diversa”. (pagg. 14 e 15 dell’ordinanza).

Di seguito  vengono riprodotte le foto raffiguranti le
sovrapposizioni citate.




SOVRAPPOSIZIONE




SOVRAPPOSIZIONE

6) Ritiene 11 Collegio che tali conclusioni del Giudice di prime
cure debbano essere confermate per le ragioni di seguito esposte.

Risulta in primo luogo condivisibile il punto di partenza del
ragionamento del G.D., e cioe che il carattere individuale della
Panda deriva “dalle forme generali del volume tridimensionale
costituente il volume globale dell’autovettura, al di la della
conformazione specifica di particolari quali i gruppi ottici o 1la

mascherina frontale”. (pag. 12 dell’ordinanza).
Tale affermazione, infatti, e fondata sul dato oggettivo dei
disegni, formati da linee semplici e poco elaborate, che

accompagnano il modello comunitario della societa reclamata e, di
conseguenza, risulta evidente che il carattere individuale della
vettura Panda e costituito dal design generale della stessa.

Tale elemento formale del modello e stato pedissequamente ripreso
nella vettura Peri, come risulta dalle fotografie soprariportate,
e deve essere sottolineato che si tratta di una appropriazione
del tutto ingiustificata perché non imposta da ragioni tecniche.
Ed infatti, se €& vero che il settore delle automobili e
pacificamente un settore affollato e se €& vero che vi sono sul
mercato numerosi modelli di vetture dotati di caratteristiche
simili, € anche vero che nessuno di questi presenta, come la
Peri, le stesse identiche caratteristiche di linee generali e
di proporzioni tra i singoli volumi della vettura Panda.

Di conseguenza, si deve concludere che “il margine di liberta
dell’autore nel realizzare 11 disegno o modello” della Peri, (art.
10, comma 2 del Regolamento CE 6\2002), era assal ampio ed & stato
disatteso: le variazioni introdotte nella parte frontale della
vettura della reclamante (e, i1n misura minore, come si e wvisto,

nella parte posteriore), infatti, non costituiscono altro che
modifiche o ritocchi di dettaglio, inidonei a dotare tale prodotto
di un proprio carattere individuale ed inidonei a produrre

nell’utilizzatore informato una 1mpressione generale diversa
rispetto alla vettura del modello.

A tale proposito, osserva 11 Collegio che 1'utilizzatore
informato, (cice 11 consumatore attento e preparato), se da un



lato e in grado di notare anche piccole variazioni, proprio in
quanto attento e preparato & capace di formarsi una impressione
generale diversa solo in quanto il prodotto ©possieda una propria
individualita, cioe wuna configurazione innovativa rispetto ad
altri analoghi prodotti gia presenti sul mercato. Nel caso di
specie, poiché gli elementi di differenziazione risultano
secondari e non idonei a conferire carattere individuale al
modello della reclamante, vedendo il modello Peri 1l’utilizzatore
informato ne ricava una impressione generale di somiglianza con la
vettura Panda, o meglio, come e stato efficacemente detto in
dottrina, una impressione di “déja vu”.

7) Atteso quanto sopra esposto, 1l reclamo presentato dalla Great
Wall Motors Co. Ltd. deve essere respinto.

8) Stante la novita delle questioni trattate in punto di
giurisdizione e la complessita dell’intera controversia, ritiene
il Collegio di dover dichiarare integralmente compensate tra le
parti le spese della presente fase del procedimento cautelare.

P.Q.M.

IL. TRIBUNALE, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta:

RIGETTA 1l reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies
c.p.c. avverso l’ordinanza del G.D. 15.7.2008 dalla Great Wall

Motorrs Co. Ltd. che, per 1l’effetto, conferma integralmente;

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese della
presente fase del procedimento cautelare.

Cosl deciso dalla sezione feriale del Tribunale di Torino, nella
Camera di Consiglio del 3.9.2008.

I1 Presidente



