Il G.I.

. .- Sciogliendo la riserva; osserva che il ricorso presentato dalla
' “Clendy” s.p.a. non pud essere accolto.
La societd ricorrente, premesso di commercislizzare panni in
microfibra, ha esposto di aver sviluppato, con propri mezzi, due
modelli innovativi ~di imballaggio per panni in microfibra,
caratterizzati da disegni geometrici a colori con una finestra sul
lato anteriore di forma ovale, che consentono al cconsumatore di
verificare i prodotti commercializzati al tatto, composti da
i un’unica fascia in cartone ripiegabile su sé stessa, in modo da
i . formarc un involucro con duc facciatec rcttangolari, con sei alette
i - laterali pleghevoll, in Cartong, irn modo da contenere tre panni in
v ' microfibra. , '
'~ Lai ricorrente : ha altresi esposto che tali modelli si
- caratterizzano anche per la particolare comodité ed efficacia ai
5 - fini dell’esposizione dei . prodotti, suscettibili di essere
% ¢+ tangibilmente verificati grazie alla presenza di una finestra sula
“x | facciata, soggiungendo 'di aver presentato, il 31.7.2013, la
| domanda di registrazione per disegno-modello presso 1l'ufficio
italiano brevetti. ' o : '
Premesso cio, la societa rwcorrente, rilevato di aver utilizzato
i {suddetti _mpdell; di imballaggio 'sotto il proprio . marchio

© '“”lendy” attraverso . un set .di:- tre panni in microfibra,
i rispettivamente .destinati ealla‘' pulizia di cucina, bagno e mobili,.
X denominato “Elite” - caratterizzati, come detto, da modelli

% geometrici compresi 1n_una,$calaxdi-colori tra il lilla, -viola e

i fugsia- assumeva che.:nel mese: di ottobre 2014, -1la societa QK

s.r.l. aveva iniziato:a distribuire sul mercato,. sotto il: proprio

marchio- “Dealo”, un set -di tre: panni. in microfibra, del tutto

simili a quelio’ commercializzato .dalla “Clendy”, -utilizzando come

: confezione un:-involucro in cartone sostanzialmente identico, per

G o forma, ,matelmale e .soluzioni tecniche e colori, al :modello

. registrato, offrendo un prezzo pil basso.

i . La, ricorrente:lamentava -che sia 1’involucro che- il set -di panni
cost1tu1ssero servile 1m1ta210ﬂe di -quelli da sé distribuiti, come
era dato /desumere dal:campione:depositato, con conseguente rischio

» dis confu51one'ura i:due prodotti. .- . - R ;
Slrcostitulva,]jl QK s.r.l., ché resisteva al ricorso, eccependo
i’ insussistenza.: .dei presupposti -della tutela  del -modello fatto

.« vatere dalla: ‘societa ricorrente, producendo documentazione.
All’udlenza del :3.3:2015, aLl'ESltO della discussione, il g.i..si

B rlservava la decp31one. - : :

f: Va’ premesso che :parte rlcorrente ha depos1tato, in data 31.7.2013,

. la: domanda di -registrazione per disegno-modello; successivamente,

1L; Ministero: c¢ompetente ha - formulato un zilievo, in data

; 7.20:2013, cui & seguita la replica dell'lsuante, con deposito-di

fi atto integrativo in'data 21.10.2013. :

Tale domanda non & stata ancora accolta.

Preliminarmente,. ogcorre richiamare il principio di diritto

secondo cui, in tema di brevetto per invenzioni industriali, sino

a :quando la doranda- di privativa. resta segreta, la contraffazione
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‘del trovato cui essa si riferisce non & giuridicamente concepibile
(con conseguente esclusione sancita dal R.D. 29 giugno 1939, n.
1127, - art. 83 ‘bis, come poi modificate, della tutela in via
cautelare anche di chi- ha proposto la domanda) ;
tuttavia ‘la mancanza di brevetto (ovvero la inaccessibilita alla
domanda) come la mancanza di titolarita del brevetto non concesso
o :la nullita di esso o la sua scadenza, in nessun modo precludono
il potere di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda
di chi voglia contestare il diritto a ottenere il brevetto di chi

"ha proposto la -richiesta indicata, salvo il rigetto dell'azione
proposta allorche al momento della decisione, il brevetto non sia
stato ancora rWlasc1ato o 1la domanda di brevetto non sia stata

_ ancora resa acce381b11e ovvero il brevetto sia nulio o il suo

'ﬂ'tltolare ne sia.decaduto. In tutti questi casi, pertanto si ha non

't " gia ura domanda lmproponlblle, ma una domandz infondata,
versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di
condizioni dell'azione” (Cass: 14 marzo 2006 n. 5529; SU, n.
6532/08).

La glurlsprudenza di merito ha altresi chiarito che la richiesta
di nullita di wuna domanda di brevetto non ancora concesso, e

i cagente solo: dl una :condizione:idell'azione, costituita appunto dal

i dg-rl&asc1o del : b_evetto e -non manca guindi di un presupposto, cioé

T dii*'un 1nteresSefg1ur1dlqamenue tutelabile, per il quale possa su
- diiressa dichiararsi il difetto. asseluto di giurisdizione, con la

- ' conseguenza -che; gualora venga pubblicata 1la @ concessione del

% - brevetto in:-coxrso :di- causa e prima della. decisione, il giudice

ordinario adito, .non pud.non prenuneiarsi sulla domanda di:nullita

R del:diriutoh_ﬁicqnoScith in favore di terzi con la pubblicazione.

Detto i cio, va 1rllevato che . la domanda di - registrazione del
, disegho—modello 1in: questione - {artt.. 31 ss., C.P.I.) non era da
;- con31derare acce881blle al pubbllco alla data del deposito del
rlcorso :in esame; (15.12. 2014),., in .quanto dalla data della
: : prESenta21one presso il Mlnlstero dello sviluppo .economico non era
i ﬁ=ancora decorse: il termine- di 18 mesi,; di cul all’art. 4 del r- d.
i ' ;1127/39 come: modlflcato.r-337:~ - : SR
I
t

In partlco are, . la'- domanda relatlva al dlsegno—modello & stata
'-.presentata il '31. 7.2013 'ma l’ente preposto ha richiesto modifiche

ai documenLi;gallegati,:;in data . 7.10.2013;  successivamente, : il
i 25.10.2013, 1la . Clendy”' s.p.a. -ha: 1ntegrato ‘la documenta21one,
v . mediante app031to verbale.- : ; - :
5. 7 Na consegue ghe; & enmdlcaollq_l’art 148 del: C. P I., comma 3°,
t ;g'secondo ¢ui “s jll richiedente ottempera all'invito dell’ufficio
i ' entreiil :termine di. cui :al comma -2 -0 provvede spontaneamente alla
. relatlva . 1ntegra21one,,_ 1'Ufficio -:i riconosce . quale - data del
deposxto, da valere> a .tutti gli- effetti; -quella - -di ricevimento
; della, 1rtegra21one - richiesta e ne da comunicazione al
4+ -richiedente”. - s - . :
v Ne discende che la domanaa in esame deve rltener51 dep051uata il
N 25:10.2013, con. . la: consngenza «che alla data del deposito del
i 'rlporso in questione ‘e della ; stessa data dell’udienza (3 marzo
2015) ;non & deceorso: il suddettp,termlne di 18 mesi (non emergendo
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dagli atti la richiesta di concessione del minor termine di 90
giorni). o .

. Pertanto, si iapplica 1l’art. 132 C.P.I., comma 1°, per cui i
provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia
stata notificata (fattispecie, quest’ultima, non allegata, né
documentata) . . :

. Il ricorso & dunque inammissibz le.

. ; : S :
. Circaiil meritd['esso e da ri*enere comunque infondato.
» Al: riguardo, il disegno-modello di cui & stata chiesta la tutela
noh presenta: i requisiti della novita (art. 46 C.P.I.) e
dell’originalita (art. 48 C.P.I.). '
- In{ particolare, - parte resistente ha eccepito e dimostrato che
i .. analoghi modelli, costituenti involucri per imballaggio di un set
-t ' di panni in microfibra, sono stati messi in commercio =, dunque,
&~ divulgati, da altri operatori commerciali (v. documento di cui al
‘ n.;4 della produzione della parte resistente); tale eccezione non
& stata speclLlcamente contrastata dalla societa ricorrente. _
‘ Al.rlguardo, un’invenzione & nuova (art. 46), quando prima del suo
i deposvto non ,s¥a stata’ resa ‘nota,: ovvero divulgata, in  alcuna
forma:; (SCTl"ta o;;orale) ei-in _messun luogo . (in Italia o
al&’ester@), 1n modo da poter essere attuata, -ovvero non deve
. espere - entrata _far parte dello~ stato dell’arte (o della
@ . tecnlca) _.‘sél; i ; : . \
fi . La;~nov1 a vwene valutata medlante 11 confronto ‘della solu21one
L 1nvent1va proposta a tutela con lo stato dell’arte sino a quel
momenLo esistente. . :
'Per stato dell’arte si 1ntende tutto cid che é reso disponibile al
*pubbllco per: 1scr1tto, -per descrlzlone orale, per -.uso: precedente o
1nwogn1 altro i :odo prima .della. data di: deposito:della domanda ed &
C0§tltulto dalla documenta21one . scientifica, -dagli articoli di
glornalln dai ; workpaper finterni, dai materiali presentati a fiere
e comvegna, oltre -che dalla documentazione brevettuale. - :
3 = Nel caso concreto,V31 ritiene ;che formi oggetto: di reglstra21one
i -~ come: dlsegno +modello’ 1ndusfr1ale ‘una caratteristica nuova che
gonfe;lsce a’ pggettl, macchlme,‘ prodottl in: generale, . inclusi
quélli antigianali,,-gli 1mballagg1 e:'i 51mboll graf1c1 un: aspetto
pa*tlcolare e ddiistintivo. - - : v
Per - |essere tgtelablle un modgllo o dlsegno deve oossedere due
7regu151 i essene nuove ed, avere carattere 1nd1v1duale. .
;3'Uni modelilo 90531ede 4ily-requisito del carattere individuale se
“31’;mpresswonef generale Qche suscita. : neil’utilizzatore informato
P diffexisce da- quella- suscitata: da qualsiasi _altro modello o
A di§egno divulgateo prima della data di presentazione della domanda
di,. régistra’ione i.L*impressi¢ne generale & valutata :con il
COFfrqn o tra: 1l:modello o il . disegno che si vuole valutare e le
: anterlorlta rllevantl j
; .'.Ora,§?nella fattlspec1e,; escluso: il requisito della nowvita, :il
mogdello in esame nen presenta neppure quello dell’individualita,
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nel senso che esso non SUSClta nell’ut;llzzatore medio informato

un

Vlmpre531one .dlversa rispetto ad altri modelli ™“lesto sensu”

51m11ar1 (guale- quello .commercializzato dalla QK s.r.l. e qgli

al

Al
tri

pr

tri indicati).

riguardo, 1l’invdlucro in cartone contenente 1’/imballaggio dei
e panni in imicrofibra, commercializzato dalla “Clendy” s.p.a.,
esenta - un -carattere morfologico . comune e non munito di

particolarita tali. da suscitare un’impressione differente da

qu
s.r.l. v..J c o

L re

" Mo
'dlversa foggia da cui sono visibili i tre panni in microfibra.

glla che potreobe suscitare il modello commercializzato dalla QK

i entrambi’ 'ﬂi prodotti, viene in rilievo un involucro
Ltangolare che esclude che essi siano percepltl diversamente in
do plastico ed evidente, pur :presentando un’apertura centrale di

D’altra parte,vconslderando la diversitd della forma dell’apertura
centrale dell’involucro: tra i due prodctti (una specie di

- ellissoide per. .la ricorrente e due rettangoli affiancati per 1la

o i o N PR RS . ] .
resistente (di cui ‘uno piu piccolo, quasi a formare una L), essa

. escluderebbe comunque 1l’assimilabilitad dei due prodotti e, dunque,
:‘.;lai servile jfimitaZione del ,disegno—modello addotto dalla
 g;r1gorrente.ggg-ge T - : .

Q;Néfsa sostegng della te31 delhﬂlmlta21one 1lleg1tt1ma del dlsegnov
~ degtla: “Clendyw,f pud .essere, invocato:.: il fatto che 1i- tre panni

- rechlno ciascyno le rlspettlve indicazioni “bagno”, Mcucina” e
moblll ‘presentiianche sui::prodotti. commercializzati da altre

d1;t¢4 (Vp dogumentp ., 4 della parte resistente), -considerato
altresi;che"talg diciture sono alquanto. generiche, riferendosi a

pa

st

role._e, termini .di - comJn‘ssimo .uso, - e non - suscettibili di
rutturare il nequlslto legal dell’originalita. .

spese seguono'la”soccombenza,
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'}getta il- ricogso,; chdahnandb.la parte ricorrenﬁe-al pagamento,

fayore della: : parte resistente, al ‘pagamentc delle spese dél

.:5§roced1mento, ¢he 'liquida~_nella :somma - :di-- euro. 3000,00 per
‘:compenso, oltre da magglora21one del 15% per. rimborso forfettario,
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