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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata per la proprieta industriale
ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.
dott.ssa Alima Zana giud.
dott. Pierluigi Perrotti giud.

ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1983 del ruolo

T yertente o o

generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2007

TRA
VITRA PATENTE AG, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Brera 6, pressc lo
studio dei procuratori avv.ti Luca TREVISAN e
Gabriele CUONZO che la rappresentanc e difendono;

- attrice -
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HIGH TECH s.r.l., in persona del legale rapp.te pro
tempore;

elett. dom.ta in Milano, via Freguglia 10, pressc
lo studioc dei procuratori avv.ti Giorgio FLORIDIA
J Tl T
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difendono unitamente all’avv. Gianluca MORRETTA;
- convenuta -
OGGETTO: diritto d’autore.
CONCLUSIONI
All7udienza di precisazione delle conclusioni del
15.2.2012 4 procuratori delle parti cosi
concludevano:

per 1’attrice: “nel merito:

1) accertare e dichiarare <che la produzione,
importazione e commercializzazione in
qualsiasi forma delle riproduzioni dell’opera
Panton Chalr da parte della convenuta, High
Tech S.r.l., costituiscono viclazione dei
diritti patrimoniali d’autore di esclusiva
titelarita dell’attrice, Vitra Patente AG;

ii) accertare e dichiarare c¢he la produzione,

importazion e commercializzazione in

qualsiasi forma delle riproduzioni dell’opera

Panton Chair e dei corrispondenti mobili

realizzati da Vitra, da parte della convenuta,
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High Tech S.r.l., costituiscono atto di

concerrenza sleale ai p

in diversi profili

dell’ art. 2588 cod. c¢iv., 1in particolare ma

non  limitativamente per
appropriazione di pr
dell’altrui dimmagine e

immediata dell’altrul pres

imitazione servile,
eqi, sfruttamento
notorieta, ripresa

tazione, concorrenza

parassitaria e scorrettezza professionale,

nonché illecito civile ai
Vitra Patente AG;

ordinare la distruzione
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dell’opera Panton Chalir,

danni deli’attrice,

delle riproduzioni

comungue denominate,

e di ogni altro prodotto realizzato e/o

importato e/o commercializzato dalla

convengkta;—High—Feeh—5+r+1

diritti patrimoniali d’aut

o —in—vielaziens—daei——

ore e concorrenzialil

dell’attrice, Vitra Patent
iv) inibire ia convenuta,

dall’ulteriore produzione

commercializzazione de

dell’opera Panton Chair,

costituenti violazione
patrimoniall d’autore

e AG;

High Tech S.r.l.,

, importazione e/o

lle riproduzioni

coemunque denominate,
dei diritti

e concorrenziali
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vii)

condannare la convenuta, High Tech S.r.1l., al
pagamento di euro 10.000 (euro diecimila) per
ciascun giorno di ritarde nell’esecuzione
dell’ordine di inibitoria e per ogni pezzo
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che
qualsiasi forma e per ogni altro atto compiuto
in violazione dell’emananda inibitoria, salvo
1l risarcimento dell’ulteriore danno;

ordinare la pubblicazione della sentenza, a
cura dell’attrice, Vitra Patente AG, ed a
spese della convenuta, High Tech S.r.l., per
due volte consecutive e a caratteri doppi del
normale, sul quotidiani Corriere della Sera,
La Repubblica e il Sole 24 Ore nonché sulle
riviste Abitare, Architectural Digest e
Bravacasa;

condannare la convenuta al risarcimento di
tutti i danni patiti e patiendi dall’attrice,
disponendo con ordinanza - emessa ai sensi
dell’art. 278 cod. proc. civ. - che il
processo prosegua per la liquidazione degli

stessi,

in via istruttoria:

antificazione  del

viclazione dedl dirditti
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b

patrimonialil d’autore e concorrenzialil

dell’attrice, Vitra Patente AG, da parte delia

convenuta, High Tech S.r.l., disporre nel

)

confronti della convenuta 1l'esibizione delle
scritture contabili obbligatorie (ivi compresi
i registri IVA, reglstri magazzino e fatture
emesse) relative alle riproduzioni dell’opera
Panton Chair, comunque denominate, ai sensi

dell’art. 210 cod. proc. civ. e 121 c.p.i.,

nonché di tutta la documentazione
contrattuale, commerciale, bancaria e

finanziaria relativa alla produzione (anche
per conto di terzi) e commercializzazione deil
prodotti oggetto di causa e atta a consentire
“ta—cmantificarione—dei—volumi—sti—vendita—e
degli utili relativi ai prodotti de quibus
realizzati dalla convenuta, High Tech S.r.l.;

ordinare ad High Tech di indicare 1l’origine,

}2-

la rete di distribuzione e i nomi del soggett
impilicati nella produzione e distribuzione deil
prodotti di  cuil in narrativa, costituenti

viatlazione dei diritti di Vitra Patente AG, al

sensi dell’art. 12i-bis o 1o I ed in
di fornire: (a) un  completc
x quantita del i Jde
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quibus in qualsiasi modo  prodotti e/o
commercializzati, inclusa 1’importazione e la
detenzione ai fini di commercializzazione, in

Ttalia, nonché dei relativi prezzi; (b) un

ctagliato dei profilitl olttenuli
attraverso le attivita di cui sopra; {(c) un
resoconto dettagliato dei fornitori,
detentori, distributori etc. dei prodotti in
questione; 1l tutto mediante interrogatorio
formale del legale rappresentante di High
Tech;

X) disporre CTU contabile mediante la gquale si
verifichi quale sia 1l fatturato realizzato
dalla convenuta, High Tech S.r.l., attraverso
la produzione, importazione e
commercializzazione in qualsiasi forma delle
riproduzioni dell’opera Panton Chair, e cuale

sia 11 danno patito da Vitra Patente AG

applicando il criterio della retroversione
degli utili.

Con vittoria di spese, iritti, onorari di causa,
oltre IVA e CPA.”

- per la convenuta: “ - preso atto della sentenza

della Corte di Giustizia del 27.1.2011 nel

procedimento C-168/09;
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. previa rimessione alla Corte Costituzionale

dell’art. 239 c.p.i. nel testo introdeotto dal

Decreto Correttivo (D. Lgs. N. 131/10} qualiocra

si ritenesse compatibile con 17interpretazione

pregiudiziale dell’art. 17 della Dire!
98/71/CE, e qualora si ritenesse che 11 diritto
di preuso, che controbilancia rapplicazione
retroattiva del “cumulo” delle prestazioni, sia
cessato a far tempo dal 19.4.06, per contrasta
con i principi costituzionalil della
ragionevolezza, della legalita e della parita di
trattamento;
cosl provvedere:
A) accertare e dichiarare che l’attrice Vitra

—— = 1 " NI — |- . S
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tukeld del diritto d’autere sulla Panton Chair ed
invocando la tutela contro la concorrenza sleale;
B) accertare e dichiarare che la protezione

per diritto d’autore non & opponibile ad High Tech

in funziocne di nessuna delle statuizioni contenute

nell’art. 239 c¢.p.i. come novellato piu volte

successivamente e da

ultimoe con aLll Decreto

N. 131/10, e

le domande ¢

i

7



R.G. 1983/07

C) accertare e dichiarare che 11 modello per
cul & causa non possiede il requisito del “valore
artistico” come requisito che deve sussistere con
riferimento al prodotto per se stesso considerato e
con riferimento al momento della sua creazione, e
conseguentemente respingere tutte le domande di
merito ed istruttorie proposte dall’attrice;

D) accertare e dichiarare che nella specie non
sussistono i presupposti dell’imitazicne servile e
della concorrenza parassitaria e conseguentemente
respingere la domanda di concorrenza sleale;

e) condannare 1l'attrice éer responsabilita
processuale aggravata ai sensi dell’art. 96.2
c.p.c. nella misura di € 8.665.41 quanto ai costi
di custodia e di mantenimento della merce
sequestrata e nella misura di € 94.300,40 quanto al
mancato guadagno ed in via equitativa quanto al
danno d’immagine e di reputazione della convenuta;

F) respingere tutte le domande formulate
dall’attrice e confermare il provvedimento del G.D.
dr. Marangoni del 29.10.07 di revoca delle misure
cautelari e di restituzione alla convenuta delle
sedie denominate “Leoft” in giudiziale sequestro;

G) condannare 1l’attrice a rifondere le spese

comprensive di IVA ed oneri previdenziali;



R.G. 1983/07

In via istruttoria High Tech chiede ammettersi

il seguente capitolo di prova per testi:

“Vero che High Tech, fin dall’inizio della sua

attivita risalente al 1982 ha sempre lalto
costruire, importato e venduto la Panton Chair”.

Testi: arch. Claudio Goglio, residente in 55100 San
Lorenzo di Moriano (Lucca), Via per Villa Mansi n.
1009; arch. Nicola Voceri, residente in 20124
Milano, Via Lazzaro Palazzi n. 5; dr. Franco
Moretti, residente in 20121 Milano, Via
Fatebenefratelli n. 14; sig.ra Sandra Severi
Sarfatti, residente in 20158 Milano, Viale Vincenzo
Lanzetti n. 40; dr. Danilo Augusti, residente in

20129 Milano, Via Beniamino Franklin n. 10; sig.

Roberto Teons, restdente —in 37122 Verona, —Vieclo

Cieco  Parigino n. 13; sig. Antonio Andolfato,

residente in 31044 Montebelluna (Treviso), Via
Bassanese n. 2; sig. Federico Maschietto, c/é
Artout di Federico Maschietto S.a.s., con sede 1in
L

50142 Firenze, Via de’ Vanni n. 5.

FATTO E DIRITTIO

. Con decreto emesse inavdita parte
17odierna attrice Vitra Patente AC - gquale titclare

i utilizzazione economica del modelile
i costituwito dalla Pantor
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Chair e creazione del progettista Verner Panton -
otteneva decreto di sequestro di un container
contenente 110 sedie denominate Loft presente
presso la Dogana di La Spezia e destinate alla
Cultvenuta 4Gl Tell oli.i., Suiia  ase  del
riconoscimento in favore dell’opera originale dei
presupposti necessari per 1la tutelabilita della
stessa ali sensi dell’art. 2, n. 10 L.A.

Tale provvedimento veniva quindi confermato in sede
cautelare sia dal primo giudice all’esito
dell’instaurazione del <contraddittoric tra le
parti, sia dal Collegio nella successiva fase di
reclamo.

Vitra Patente AG procedeva dunque alla rituale
instaurazione della presente causa di merito,

deducendo sia gli illeciti contraffattivi fondati

t-

sulla violazione della tutela del diritto d’autore

lleciti

-

relativo alla Panton Chair, sia glij
concorrenziali di cuili all’art. 2598 c.c. in tutte
le lipotesi ivi previste,

La convenuta High Tech s.r.l. si & costituita nella

causa di merito eccependo in  primo luogo
1l’intervenuta modifica dell’art. 239 C.P.I. posta
in essere dall’art. 4 DL 10/07 pol confermato in

46/C7 - seconde il

AT}
.
!

seda di conversione dall
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quale “lLa protezione accordata ai disegnl e modelli

industriali ai sensi dell'’articolo 2, primc comma,

=

;umero 15, della legge 22 aprile ;94i, n. 633, non
opera 1in relazione ai prodotti realizzati in
conformita' ai disegni o modelll che, anteriormente
alla data di entrata 1in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 395, erano oppufe
erano divenuti di pubblico dominio”, escludendo
dunque 1’applicazione retroattiva della disciplina
delle opere dell’ industrial design introdotta dal
il D.Lgsvo 95/01 in attuazione della Direttiva
98/71/CE.

Riproponeva comungue le ragioni gia svolte in sede

cautelare e che avrebbero dovuto impedire

1raccoglimento del rivorso di contropartes

In primoe lnogo.  daduceva la  carenza di
legittimazione attiva di Vitra Patente AG, in
quante il contratto di licenza del 29.5.2000 da
essa prodotto non poteva ritenersi idoneo a

trasferire diritti che all’epoca di stipulazione

non eranc ancora compresi nel patrimonio del
cedente ed anzi doveva considerarsi nullo per

mancanza di oggetto.
Affermava quindi in ogni caso la nen proteggibilita

della Panton Chair al sensi dell’art. 2, comma 190
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L.A., dovendosi wverificare la sussistenza del
presupposto del wvalore artistico del disegno ab
origine e non secondo 1 criteri adottati dal
Tribunale che solo ex post ha valutato tale
Slemenlo sulla base Ul uua presunid dcquislzione di
valore artistico indotta da movimenti culturali
estranei alla stessa volonta del progettista.

Ha concluso per il rigetto delle domande di parte

attrice - previa revoca del provvedimenti cautelari
gia concessi - e per la condanna della stessa per
responsabilita processuale aggravata ai Sensi

dell’art. 96, comma 2 c.p.c.

A seguito di istanza ex art. 669 decies c.p.c. -
fondata sulla vigenza del nuovo testo dell’art. 239
C.P.I. - 1l giudice revocava 1l sequestro delle
sedie Loft.

Rimessa la causa una prima volta al Collegio per la
decisione, 1l Tribunale provvedeva a rimettere alla
Corte di Giustizia CE la guestione pregiudiziale di
interpretazione dell’art. 17 Direttiva 98/71/CE al

fine di wvalutare l'effettiva conformita del testo

dell’art. 239 C.P.I. ~ come risultante dalla
modifica operata dali’‘art. 4 DL 10/07, convertito
nella L. 46/07 -~ rispetto ai principi stabiliti

dalla citata
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Sulla base dell’intervento sui medesimi quesiti
svolto daila stessa Corte di Giustizia CE nel
procedimento C~168/09 con sentenza del 28.1.2011 -
originate da rinvio pregludiziale sollevata da
guesto stessc Tribunale nella causa Flos s.p.a./
Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. - 1l Tribunale,
ritenendo del tutto satisfattiva la motivazione gia
resa dal giudice cemunitario rispetto ai qguesiti
proposti, rinunciava alla prosecuzione del
procedimente instaurato dinanzi alla Corte di
Giustizia CE.

La Corte di Giustizia CE nella sentenza del

~

27.1.2011 (procedimento C-168/09) pronunciandosi

sull’ interpretazione dell’ art. 17 Direttiva

98T L/CE i relazione  a —digegrit—e—mnodelli—gia
oggetto di registrazione ha stabilito in primo
lJuogo che detta dispesizione osta alla normativa di
uno Stato membro che escluda dalla prctezione del
diritto d’autcre di tale 3tato membro 1 disegni e
modelli che siano statl registrati in uno Stato
membro e <che siano divenufiil di pubblico dominic
anteriormente alla ddzata i enlrata in vigore di

S1t1

freim

S o] 1 Yaih!
CUTTi 1 Yrequ

detta normativa, par

per godere di taie proteziona.
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Ha inoltre stabilito che “l1lf’art. 17 della direttiva
98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta
alla normativa di uno Stato membro che escluda

dalla protezione del diritto d’autore, vuoli per un

P Ny [y [p— o

PCricde Sosvanziade Ji Jdiéod ainind, vuud Lulalmeule,
1 disegni e modelli che, pur possedendo tutti i
requisiti per godere di tale protezione, siano
divenuti di pubblico dominio anteriormente alla
data di entrata in vigore di tale normativa, nei
confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o
commercializzato nel territorio nazionale prodotti
realizzati secondo detti disegni e modelli, e cid a
prescindere dalla data di compimento di tali atti.”
Giova segnalare che lfart. 239 C.P.I. & stato
quindi oggetto di ulteriori interventi del
legislatore nazionale, sia in epoca anteriore al
deposito della sentenza della Corte di Giustizia CE
che in epoca ad essa successiva.

A tale proposito va segnalato che la stessa Corte
di Giustizia CE ha richiamato integralmente le
valutazioni espresse nella sentenza Flos/Semeraro
anche nella successiva ordinanza resa in data
9.9.2011 nel procedimento C-198/10, che riguardava

una versione ulteriore cgell’art, 239 C.P.I.
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introdotta dal legislatore nazionale con 1’art. 19
L. 99/09.

ia]e versione prevedeva che la tutela autorale per
le opere del design non operasse nel soli confronti
di «coloro che, anteriormente alla data del 19
aprile 2001, avessero intrapreso la fabbricazione,
1'offerta o la commercializzazione di prodotti
realizzati in conformita con disegni ¢ modelli che
erano oppure erano divenuti di pubblico dominio,
precisande che detta attivita avrebbe potuto
proseguire nei limiti del preuso.

In tale ordinanza risulta esteso anche all’ipotesi
del preuso 1’orientamentc negativo circa la

]

compatibilitd di esso con 1l’art. 17 Direttiva

98/ 11/ e -

Va altresi segnalato che con 1’art. 123, comma 1

D.Lgsvo 131/10 17art. 239 C.P.I. e stato

ulteriormente modificato, prevedendosi che “La

dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile

PR \ R 7 , .
1941, n. 633, comprende anche le cpere del disegno
N 4 1 T oA mFiey Aot P 7 - T
industriale che, anteriormente alla data del 13
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anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in
conformita con le opere del disegnc industriale
allora 1in pubblico dominio non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta
piuscyuendu guesta ailivila aucclie dopo Lale dala,
limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o
acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da
essil fabbricati nei cinque anni successivi a tale
data e purché detta attivita si sia mantenuta neil
limiti anche quantitativi del pfeuso.”

Con l’ultima modifica introdotta ancora con l’art.
22 bis L. 14/12 1l termine di c¢inque anni previsto
per la moratoria e stato elevato a tredici anni,
cosl risultando stabilito il testo di tale
disposizicone al momento della decisione della
presente causa.

2. Ritiene il Collegio di dover affrontare in primo
luogo la questione relativa alla effettiva
tutelabilita delle opere del design menzionate
dalle attrici e dalla terza intervenuta in base
alla vigente disciplina del diritte d’autore.

Come e ben noto alle parti, la gilurisprudenza di
questo  Tribunale ha affrontato La questione

relativa all’interpretazione ed applicazione del n.

(&)

10 delilfart, L.A., modificato - 1in diretta
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attuazione dell’art. 17 Dir. 71/98/CE - dal D.Lgsvo
95/01 che ha proceduto anche all’abrogazione del

previgente art. 5 R.D. 1411/40 che escludeva
espressamente 17applicabilita delle disposiziond
sul diritto d’autore ai modelli e disegni
ornamentalil.

Come gia sostenuto nei provvedimenti cautelari che
hanno preceduto 1/instaurazione della presente
causa nonché 1in altri provvedimenti di questo
Tribunale, la scelta del legislatore di delimitare
1’applicabilita della tutela del diritto d’autore
alle opere del disegno industriale alla presenza

oltre che di un carattere creativo - presupposto

comune a tutte le opere protette ai sensi dell’art.

T oA = anche diun“valvreartistico“certamente———

collaga la soglia di tale tutela ad un livello ben

pili elevato rispetto a quello richiesto per la
registrazione del disegno o del modello.
Peraltro 1’espressione del valore artistico di un

prodotto del design industriale non pud ritenersi

in radice compromessa dal carattere industriale del
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funzionalita del prodotte in misura superiore al
normale contributo che il designer apporta
all’ aspetto esteriore di linee e forme
particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti.
Si e dunyue iliteuutu, ail Lfiue U4l daire pel yualio
possibile concreto fondamento a tale valutazione -
al di la dei giudizi comunque sempre personali ed
arbitrari in ordine al valore artistico o meno di
un’opera, destinati spesso nel tempo & mutamenti
anche radicali - <c¢he appare necessario rilevare
nella maniera piu oggettiva possibile la percezione
che di una determinata opera del design possa
essersi consolidata nella collettivitad ed in
particolare negli ambienti culturali in senso lato,
estranei cioé ai soggetti piu immediatamente
coinvolti nella produzione e commercializzazione
per un verso e nell’acquisto di un bene eccnomico
dali’altro.

In tale prospettiva acquistano particolare positiva
significativita della qualita artistica di un’opera
del design 1l diffuso riconoscimento che piu
istituzioni culturali abbiano espresso in favore
dell’appartenenza di essa ad un ampbito di
espressivita che trae fondamento e che costituisce

espressione di tendenze ed influenze di movimenti
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artistici, al di la delle intenzioni e della stessa
consapevolezza del suo autore, posto che l’'opera a
contenutc artistico assume valore di per sé e per

etto della capacila rappresentative e

h

ef
comunicative che essa possiede e che ad essa
vengono riconosciute da un ambito di soggetti pit
ampio del solo consumatore di gquello specifico
oggetto.

Cid consente -~ a parere del Tribunale - di
delimitare sul piano qualitativo l'effettivo ambito
di applicabilitd della tutela del diritto d’autore
a quei (pochi) oggetti del design industriale ai
quali risulta diffusamente conferita una

consolidata e permanente capacitd rappresentativa

. . | gy ; . . N
at—evocativa—specifica;—prescindendos—dungue —6a———— N
J=
indeterminati e soggettivi riferimenti a profili
comunicativi e suggestivi che determinerebbero la \

possibilita di un apprezzamento autonomo
dell’oggettc in un ambito strettamente artistico
privo di collegamento con le funzionalita d’uso ad

esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi

o

}.J/
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esi della cindipilitd e negandosi cos
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essa possibilitad di tutela dell’industrial desi
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prefilo del diritto dfautore (v. per
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impostazione Tribunale di Milano, ordinanza
29.12.2006 nel caso Flos/Semeraro).

Tale impostazione ¢& stata oggetto di critiche,
anche fondate su di un’interpretazione della
senienza Aéiia Corve di Gruscizia wel 23.1.2011
nella causa C-168/09 - resa su rinvio pregiudiziale
sollevato da questo Tribunale - riproposta dalla
convenuta nei suol scritti conclusionali, secondo
la quale -~ in estrema e necessitata sintesi -
potrebbero beneficiare della tutela del diritto
d’autore solo quelle opere del disegrnio industriale
che fossero state gia oggetto di registrazione come
modello prima dell’entrata in vigore del D.Lgsvo
95/01 e non quelle - come le opere oggetto della
presente causa - per le quali detta registrazione
non era mal stata eseguita.

Tale lettura della sentenza della Corte di
Giustizia e stata contestata da qguesto Tribunale,
in quanto fondata su di una lettura parziale di
tale sentenza, che prescinde dal contesto normative
nazionale e comunitario all’internc del quale essa

loca.

pernt

i co

163}

Va premesso, invero, che 17art. 2, n. 10 L.&. ha

riconosciuto la tutela del diritto d’autore alle

“opere del disegno industriale che presentinoe di
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per sé carattere creativo e valore artistico”
tutela che in sé non & evidentemente subordinata o
connessa ad alcun onére éi preventiva registrazione
di un’opera del design quale modello o disegno.
Cid in armonia con 1 principi posti dalla
Convenzione di Berna per la protezione delie opere
letterarie e artistiche che, nello stabilire =3
presupposti di una tutela minima uniforme per gli
autori in tutto il territorio di applicazione della
convenzione, esclude che il godimento e l’esercizio
dei diritti spettanti all’autore posszano essere
gubordinati ad alcuna preventiva formalita
costitutiva (art. 5, comma 2).
la tutela del diritto d’autore trova dungue il suo
Jnico —fatto costitutivo —Teilfatto —di creazione \-‘\
NN
= delllopera stessa, unel momento in cui essa viene _
esteriorizzata in una forma percepibile (art. 6 .\
L.A.). _ - )
Improponibile pare dunque, propric sulla base di
tali principi, 1’interpretazione proposta dalla
convenuta del contenuto e della portata della
sentenza della Corte di Giustizia, posto che
1’ esclusione della tutela del diritto d'autore per
ie onere del design mai registralbe ncn ir
sé¢ compatibile con tale contesto.
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Deve invece rilevarsi che 1la Corte era stata
gollecitata a pronunciarsi da questo Tribunale
sull’interpretazione degli artt. 17 e 19 della
Direttiva 98/71/CE in relazione al tenore della
ULl Liallsliutia dl Ccul all ari. 235 C.E.1., uouria
che si riferiva costantemente - pur nelle plurime
versioni introdotte dal legislatore, compresa
17attuale versione derivante dall’intervento dell’
articolo 22 bis della legge 24 febbraio 2012, n. 14
~ a quelle opere del design industriale ‘“che,
anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano,
oppure eranco divenute, di pubblico dominioc”, cosi
chiaramente e coerentemente comprendendo sia le
opere mal registrate come disegni o modelli, sia
quelle le cul registrazioni erano scadute alla data
indicata. '

La lettura completa e coordinata della sentenza -
in particolare dei punti da 29 a 34 - consente di
rilevare con chiarezza che la Corte ha ristretto
1"ambito della sua decisione in relazione zalla sola
ipotesi di preesistenza di una registrazione
(scaduta) dell’opera del design ccme modello o
disegno, ©posto che 1l7art. 17 della Direttiva

98/71/CE si riferiva solo a tale ipote

iy

6]

g

disponendo in maniera uniforme per tutti gli Stati
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membri la cumulabilita tra la protezione assicurata
dallia registrazione come modello o disegno e quella
del diritto d’autore e lasciando altresl a ciascuno
Stato la 1liberta di determinare L1'estensione di
tale protezione e le condizioni di accesso alla
medesima.

Se, dgnque, la richiesta di pronuncia
interpretativa si riferiva specificamente all’art.
17 della Direttiva 98/71/CE, coerentemente con
1’ambito di applicazione di tale articolo - e della
direttiva nel suo complesso — la Corte ha ritenuto
che la decisione non potesse 1investire aspetti non

regolati dalla norma stessa di cui si chiedeva

1’interpretazione, ma si premurava comunque di

~ritevare che e proteziene—del diritbeo dlautore—por——

le opere mal registrate come disegni e modelli -
che dungue non  porevano alcu problema di
umulabilita di tutele ai sensi dell’art. 17 della
direttiva ~ avrebbe potuto comungue desumersi da
altre direttive in materia di dirittec d’autore (v.

puntc 34 della sentenza).

Al 4di 1la dello specifico riferimentoc

7

Corte alla Direttiva 2001/29/CH - ricvenuta

evidentemente significativa per 1l’ampia portata deil

e oy b e S R =y Hh
snol  considerando, lacdove  si

o8]
LI
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generale l"armonizzazione delle disposizioni
nazionali sul diritto d'autore e sui diritti
connessi notevolmente difformi nei vari Stati

mempbri o che davano luogo a incertezze giuridiche

nnnnn Fo

+— -~ DRI Evaen o > et e b ~1 -
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clEjgstesl siais, S [BilEEE
interno, e che comungue nel suc art. 2 attribuiva
al soli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualungue modo o forma,
delle loro opere - il richiamc alla normativa di
diritto interno appare dungue del tutto jidoneo e
sufficiente per fondare il ricorocscimento della
tutela del diritto d’autore in presenza dei
relativi presupposti e fin dall’epoca della loro
creazione anche ad opere del design mai oggetto di
alcuna registrazione precedente al 19 aprile 2001.

In tale contesto una norma transitoria rispettosa
di tali oprincipi pud svolgere un’evidente e
legittima funzione di contemperamento degli
interessi degli autori del design industriale
avente valore artistico con guelli deil soggetti che

nel periodo anteriore all’introduzione del nuovo

testo dell’art. 2, comma 10, L.A. legittimamente
commercializzavano prodotti che ne riproducevano le
forme.

24
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In sostanza, la constatazione del fatto che la
norma dell’art. 17 Direttiva $8/71/CE disciplinava
la gglg_ ipétesi di cumulce delle tutele - e che
quindi poteva essere interpretata solo nel suo
specifico orizzonte di operativita, ove cioe Vi
fosse un modello gia registrato e scaduto -
costituiva solo il presupposto di partenza
dell’esame della Corte volto a delimitare
preliminarmente 1l’effettivo ambitc della pronuncia
interpretativa richiesta, chiamata sostanzialmente
a verificare se una corretta interpretazione di
tale norma comunitaria implicasse che una
disciplina nazionale transitoria potesse portare ad

escludere 1in radice 1’applicabilita della tutela

del diritto d'autore ad opere del design che ne ¥
_ possedessero i requisiti (stabiliti dalla norma .

interna) o per un periodo di notevole ampiezza

(dieci anni) in relazicne al testo allora vigente

dellfart. 239 C.P.I.

Peraltro il principio desumibile da detta
pronuncia, secondo il quale la disciplina
transitoria esaminata non pud avere l’effetto di

eliminare od anche di rinviare per un periodo

sostanziale di tempc 1’applicazione de

normativa di protezione d’ autcre per i
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disegni e modelli in modo da impedirne
17 applicazione alla data prevista dalla direttiva,
integra evidentemente un principic utilizzabile
anche per cid che non risulta direttamente regolato
Udldid Ditelilva 36/71/Ch, < Ciue pPLUPLLIO 11l
relazione alla fattispecie del design d’autore mai
registrato per l'identita degli interessi coinvolti
e la necessita del loroc bilanciamento.

.Sembra infatti evidente al Collegio per un verso
che una differenziazione della tutela anche
transitoria fondata sul solo presupposto
dell’esistenza o) meno di una precedente
registrazione per modelio o disegno presenterebbe
in sé profili di irragionevolezza che porterebbero
a fondati dubbi circa la costituzionalita di una
norma che esprimesse un tale principio mentre,
sotto altro profiio e piu in generale, non pare
invece percorribile unopzione interpretativa che
tentasse di fondare sul tenore di una norma
transitoria una ridefinizione sostanziale della
disciplina della fattispecile giuridica di cui essa
@ destinata a regolare alcuni e delimitati effetti.
3. Parte convenuta ha quindi contestato la stessa

halr per cul

0O

applicabilita alle forme della Panton

e causa del “wvalore arbtistice” che l'art. 2, comma

[E%]
N
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10, L.A. prevede quale specifico presupposto per la
tutela del diritto d’autore sulle opere del design
igdustfigle.

Bl di 1la dei riferimenti storici esposti dalla
convenuta quanto allo sviluppo del design -
certamente rilevanti sul pianc culturale ma non
richiamabili con la dovuta autorevolezza a fungere
da criterio interpretativo di norme giuridiche al
punto da contraddire lo stessc dettato normativo
consolidato - deve rilevarsi che le «critiche
sollevate in buona sostanza si imperniano sulla
contestazione del c¢riterio adottato da questo

Tribunale al fine di dare sostanza e fondamento al

criterio del “walore artistico in s&” e che - come

51 & dertrtes = §i ftonda sulta valorizzazione —del

da parte degli ambienti culturali ed istituzionali

di attribuire a dettc ocggetto un valore ed un

significato che trascende quello della stretta

funzicnalits dell’cggetlto e o)
gradevolezza del
Tale criterd onvenuta - sarebbe

irragionevole e

norXma, posto che esso
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a posteriori che solo a distanza di tempo e
successivamente alla sua creazione sulla base di
elementi esterni ed estranei al processo creativo
ed influenzabili da mode e tendenze culturali
vulalill asseyueiebioe  uwn valuie arilsticu  al
prodotto, che invece sarebbe tale sin dal momento
della sua creazione.

Rileva il Collegio che tale critica sottende un
fraintendimentce delle argomentazioni svolte nei
provvedimenti gia adottati da questo Tribunale
(Tribunale Milano 28.11.2006; Tribunale Milano
29.12.2006; v. 1in particolare Tribunale Milano,
ordinanza collegiale depositata in data 19.7.2012
nel procedimento cautelare Cassina/High Tech) e che
in guesta sede devono intendersi confermati, posto
che 11 consolidarsi nel tempo di espliciti ed
unanimi riconoscimenti da parte della critica, di
istituzioni culturali e di musei non integra
certamente 1l fatto costitutive dell’attribuzione

di un valore artistico all’opera del design

industriale indubitabilmente connesso all'’atto
creativo - ma costituisce invece la manifestazione
e 1’esplicitazicne riconosciuta e condivisa

cdell’appartenenza delil’opera stessa al novero delle

(o8

al diritto d’auto

et

opere tutelabili

N
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Tali circostanze dunrque hanno rilievo e s0no

valutabili  sul piano dell’accertamento e del

riscontro di una

artistica di prodotti la cul destllinazione alla
produzione industriale & strettamente insita nella
loro stessa natura e che pertanto 'non puo
costituire profilo in sé ostativo ad una
possibilita di qualificazione quale oggetto d'arte
di un prodotto di design, salvo scontare una
contraddizione logico-giuridica difficilmente
sostenibile in un quadro normativo che ha superato
il limite dellia scindibilita precedente
all’introduzione dell’art. 2, n. 10, L.A.

Gia nei menzicnati provvedimenti si era affermata

fiéon&ucibilité alla sfera

alla valutazione del valore artistico dell’opera

del design industriale, la sostanziale estraneita

di tale elementc nella generale disciplina della

-

diritto d’autore, 1’estrema arbitrarieta giudizi

ai
(inevitabilmente) sommari, perscnali e di dubbia

attendibilita rispettoc a tale presupposto, la

astretia INeYenza

il

fe!
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cautela nell’affermare o meno cosa possa ritenersi
dotato di “valore artistico”.

La ricerca di obbiettivi e verificabili riscontri
esterni = non limitati alla naturale
autvrererenzlalliia Al wl ambileuie (istretiv alia
sola cerchia deil designers, ma estesi ad un pil
ampio orizzonte culturale - appare dunque a guesto
Tribunale ancora un criterio wutile al fine di
verificare se esista o meno una consolidata e
diffusa opinione maturata e confermata nel tempo,
dunque non effimera o marginale, rispetto al
riconoscimentc ad una determinata opera di design
di un significato e di un valore che trascenda la
mera attitudine della sua forma esteriore ad

attirare l’attenzione del consumatore e di dare ad

oggetti di uso comune una loro peculiarita

estetica.
Tale criterio, a parere del Collegio, se
indubitabilmente appare di piu agevole

utilizzabilita in casi come gquello per cui é& causa,
cioe per 1l design storico che & stato oggetto di
studi. e riflessioni di notevole ampiezza e
profendita, sembra peraltro idoneo a perseguir

anche guello c¢che appare 1’intendimento oggettivo
j& 44

del legislatore, c¢loé di assicurare la tutela del
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diritto d’autore ad una fascia per cosil dire “alta”
di progetti e di opere, obbiettivamente delimitata
e c¢ircoscritta nei_ _édé effettivo -;mbito di
applicabilita.

Vero & che sul piano dell’accertamento dei
presupposti della tutela autorale pud porsi un piu
rilevante problema per le pilu recenti realizzazioni
per il giudice che cerchi di fondare il giudizio di
artisticita su parametri in qualche modo
verificabili e non arbitrari o meramente
soggettivi.

Trattasi tuttavia di un problema che attiene alla

“prova” della sussistenza di un elemento

costitutive della fattispecie, che incombe

evidentemenite sul soggetto ¢hg reclama Ja tutela
autorale, —ma_ che non pué essere confuso con la

diversa questione, gia risolta positivamente dal

legislatore comunitario e poi da quello nazionale,

se un’opera del design industriale - e quindi in s

D+

seriale - possa essere ©
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meno protetta dal diritto d’autore.
nverc le argementazicni spese contro i (certamente

rriteri adeftatl dal Tribunale sembranc

S fatto nel rendere rotalmen

irappiicabile oani possibilita di
Eou )

-+ribuzione di
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un valore artistico a qualsiasi opera del design
industriale - cosl riproducendosi in concreto la
superata disciplina della scindibilita per cid che
riguarda le opere tridimensionali - o in guanto le
teorizzazlonl pProposte risultano non conclliabiii
con 1l’attuale normativa in tema di diritti d’autore
(ove si immagini di separare 1’oggetto “per sé”
dalla sua riproduzione seriale industriale) o 1in
quanto le alternative prospettate non risultano
tali da fornire criteri di valutazione suscettibili
di concreta utilizzazione da parte del giudice.

L’effetto di totale disapplicazione della norma di
cui all’art. 2, comma 10, L.A. che deriverebbe ad
esempio dalla considerazione delle “intenzioni”
dell’autore - elemento normalmente estraneo alla
valutazione oggettiva del wvalore di un’opera
d’arte, in cbbiettivo contrasto anche con la stessa
lettera della norma che richiede che 1’oggetto

" 4

abbia un valore artistico per sé - risulta
particolarmente evidente nel caso di specie, posto
che tale tutela - secondo parte convenuta - non si
applicherebbe nemmenoc a quegli oggetti che
appartengono per riconoscimento unanime proprioc a
quella ristretta cerchia di prodotti appartenenti

11

alla storia del design, sicché pare del tuttoc



R.G. 1983/07

dubbia la stessa eslistenza - secondo la

prospettazione della convenuta - di opere del

design che potrebbero essere oggetto di tutela

aulorale.

Tale posizione sembra dunque celare in effetti un
radicale disaccordo, in sé del tutto rispettabile,
in ordine alla stessa scelta del legislatore
comunitarioc e nazionale di prevedere forme - sia
pure circoscritte - di tutela autorale per le opere
del design industriale, ma compito del giudice e
invece quello di verificare l’applicabilita al caso
concreto di una disciplina di legge sulla Dbase

dellas ricerca e dellfindividuazione di criteri

interpretativi ed applicativi per quanto possibile

attandibili-e-—verificapiti—— Sy —
4, La valutcazione dell’effettiva tutelabilita

secondo 11 disposto dellfart. 2, n. 10 L.A. delle

opere di ‘design costituita dalla Panton Chair
riconducibile al noto designer Verner Panton sulla
base dei principi innanzi esposti deve fondarsi -
come gia detto - sull’accertamento che essa possa
ritenersi ormai oggetto di un ‘diffuso ed unanime

riconoscimento circa la sua specifica attitudine ad

<

integrare un valore che trascenda la mera, ancorche

L

ta di assegnare ad

[N

originale ed innovativa, capac
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tn prodotto seriale un aspetto formale di pregio e
di ricniamo per il pubblico.

Va precisato, invero, che la indubbia e rilevante
notorieta del designer non potrebbe di per se

~ - DI [ e T e Ty Al am il v 4 e A en 4 ey
wobw SCOOLGCO0 L0 VAd Gwda vawave Oguid S0U0

ol = [BE, FSEE
come automaticamente rilevante sul piano della
connotazione artistica che la norma di cui all’art.
2, comma 10 L.A. richiede per assicurare la tutela

autorale ad un’opera del design industriale.

Né 11 successo commerciale, 17originalita ed il
carattere innovativo 1in sé della singola opera
POSSQNOo essere interpretati come elementi
significativi e di per sé soll determinanti
"appartenenza di essa al ristretto novero delle
opere tutelate dal diritto d’autore.
I.”esame della documentazione prodotta dalla parte
attrice conforta tuttavia in maniera inequivoca ed
incontestabile -~ cosl come gia affermato in sede
cautelare - che a tale elemento di arredo risulta
invero attribuita in maniera unanime una capacita
rappresentativa delle tendenze anche artistiche del
movimento costitutivo del settore dell’industrial
design del dopogusrra che consente di ritenere ad

essa propria una capacita di interpretare la forma

dl un prodotto comune rispecchiendoe & filtrande la
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stessa formazione perscnale del progettista che

ricompone in un oggetto materiale aspetti della

propria cultura ed espreséivité innovativa 1in
sintonia con 1 movimenti culturali propri di un
particolare momento storico della societa, cosi
come sostanzialmente opera qualsiasi artista.

In tal modo un determinato prodotto dell’industrial
design - per sé destinato a configurare un oggetto
di uso comune e dunque avente specifiche
caratteristiche funzionali - pud trascendere la
mera capacita di rendere gradevole e funzionale un
orodotto seriale, come dimostra nel caso di specie

i1 fatto che il modello della sedia Panton Chair

altre istituzieni culturali in tutto il mondo, tra

cui il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Design

A

ki

Museum di Londra ecc. (v. docc. da 21 a 26 fasc.
attr.) ed i riconoscimenti rilevabili dagli stud:i e

~

dalla critica del settore (v. docc. da 2 a 26, 47

La documentazione prodo

tale valutazione, risul

1TO primaric

o
N

figura da decenni nella collezicne permanente del
T Museum of Arts and Design dil New York e di numsErose “EX\;h_ =

-
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e costante della storia del design internazionale,
risultando cosl del tutto palese la gia rilevata
insostenibilita della tesi che vorrebbe escludere
per essa il riconoscimento della tutela autorale,
tesi cne conaurrepbe inevicapbllmente
all’inapplicabilita di tale tutela a qualsiasi
opera dell’industrial design e dunque ad eliminare
di fatto la disciplina normativa (comunitaria ed
interna) che invece tale tutela prevede.

5. L’'effettiva titolarita dei diritti patrimoniali
d’autore in capo all’attrice \/l"&‘ra suil’opera
in guestione & stata contestata dalla convenuta,
sostanzialmente sulla base della considerazione che
in contratto di licenza stipulatec a Basilea
intercorso tra Marianne Panton - quale erede del
progettista - e Vitra Patente AG in data 29.5.2000
non avrebbe potuto avere ad oggetto diritti che

all’epoca non sussistevano in capo al progettista

ed al loro eredi in quanto riconosciuti
dall’ordinamento nazionale solo a partire
dall’implementazione della Direttiva 98/71/CE

mediante il D.Lgsvo 95/01.
Non condivide il Cellegio tale impostaziocne della

guestione.

NN
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11 contratto di licenza del diritto d’autore sulla
sedia Panton Chair attiene inverc ad una cessione
dei diritti di sfruttamento economico di tale
modello su tutto il territorio mondiale e - lungil
dal poter essere considerato, come sostiene parte
convenuta, un “fascio” di contratti ciascuno valido
per un singolo Stato - appare perfettamente valido
nella sua ampia ed illimitata concessione di tutte
le facolta inerenti ai diritti oggetto di licenza,
che comprendono tra lfaltrc anche la facolta del
licenziatario di agire direttamente a fronte di
eventuali violazioni di terzi.

Né pud ritenersi ostativo al riconoscimento della

titolaritd dei diritti ceduti in favore di Vitra

Patente—AG—per —civ—che—rignarda —it—territeorio—

nazionale la circostanza che esso sia stato

concluso sola pochi mesi prima dell’entrata in
vigore della disciplina introdotta dal 11 D.Lgsvo
95/01, postc che appare del tutto conforme ad una

corretta ricostruzione della volonta delle parti e

del contenuto effettivo del centratto ritenere che

interao

nel nostro ordina

21 17eliminazione
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scindibilita «che fino ad allora - sia pure
registrando contrasti dottrinali - aveva impedito
alla giurisprudenza di riconoscere la tutela
d"autore alle opere del design.

-

Y. B I
L wAsL

Cracto di licensa in Yues e lone
pacificamente osservato tra le parti e tuttora
vigente - risulta dungue fonte idonea rispetto
all’affermazione della titolarita dei diritti di
parte attrice sulla sedia Panton Chair, divenuti
efficaci ed opponibili nei confronti dei terzi per
effetto dell’attuazione interna deil principi della
Direttiva 98/71/CE.

Pud altresi osservarsi, a positive riscontro di
tale interpretazione della volontd delle parti
nella stipulazione del menzionato cocntratto, che il
successivo comportamento delle stesse a fronte
delle modifiche legislative intervenute nell’aprile
2001 conferma con tutta evidenza la sua operativitd
anche in relazione alla nuova disciplina di legge,
tenuto conto che a distanza di cltre dieci anni non
risulta che siano intervenute nucve e diverse
negoziazioni dei diritti esistenti sulla Panton
Chairo che sianoc intercorsi contrasti o
rivendicazioni nei confronti di Vitra Patente AG da

parte degli eredi Panton.

38
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Peraltro la conferma della legittimazione attiva di

Vitra Patente AG quanto alla tutela dei diritti

patrimoniali connessi alla Panton Chair troverebbe

luce di guanto

W

autonomo fondamento anche all
previsto dall’art. 167 L.A., che attribuisce al
soggetto che si trovi nel possesso dei diritti di
utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno la
titolarita attiva necessaria a far valere
giudizialmente nei confronti di terzi tali diritti.
Trattasi di presunzicne legale di titolarita del

diritto, fondata sulla rilevanza attribuita dal

legislatore - anche in considerazione
dell’obbiettiva difficolta di ricostruire

documentalmente complesse vicende di trasferimento
di—ddrietis—— ad—una— situazione ——ai fatto
corrigpundente

all’esercizio dei diritti

patrimoniali.

A tale proposito deve rilevarsi - ove fosse
necessario prescindere dalla documentazione innanzi
menzionata - che appare pacifico che le attrici

provvedanc da anni alla commercializzazione deil

S1 desume dalie

citate @ dail

ol
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cocumentazione 15 aiii, che aungue la presunzionea

L.A. non pud
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cnnessa a tale attivits da.
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ritenersi superata dalle mere osservazioni svolte
dalla convenuta e che -~ ignorando del tutto gli
accertamenti gia consolidati in plurime sedi
giurisdizionali europee - non introducono alcun
El.omehitE i FEgTE ddRReR
detta legittimazione.

Invero in tale contesto i rilievi di parte
convenuta risultano del tutto eccedenti rispetto a
quanto ragionevolmente esigibile dalle attrici -
che, secondo Lla convenuta, avrebbero dovuto dare
prova certa addirittura dell’effettiva consistenza
dell’asse ereditario pervenuto a Marianne Panton al
momento dell’apertura della successione - e tutto
cio in totale assenza di qualsiasi allegazione da
parte della stessa convenuta di qualsiasi elemento
di fatto che sia ideneo ad incrinare il quadro
fornito dall’attrice, ad esempic dando prova che i
medesimi diritti siano attualmente esercitati da
soggetti diversi o «c¢he vi siano concrete ed
effettive contestazioni dei medesimi diritti
vantati dalle attrici da parte di terzi soggetti.

6. L'intervento della Corte di Giustizia che si &
pronunciata sulla compatibilita con la Direttiva
98/71/CE della norme transitoria di cui all’art.

238 C.P.I. ha

ogrni dubbic
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sollevato dalla convenuta guante alla vigenza del

diritte d’autore sulle opere del design ritenute

cosi tutelabill

sin cgal nomento della loro

creazione nonché della legittimila di una norma
transitoria necessaria per consentire un
contemperamento dell’interesse di chi aveva operato
nell’ambito del vecchic regime giuridico che -
secondo l'orientamento a suo tempo ma£urato in sede
di legittimita (a partire da Cass. 7077/90) -
escludeva la tutelabilita mediante 11 diritto
d’ autore dei modeili tridimensicnali sulla base
della vigenza del principio di scindibilita.

T limiti in cui detta norma transitoria & soggetta
sono stati ben definiti dalla Corte di Giustizia e
sulla— base di essi deve  essere —valutpkta—la-

compatibilizd con i principi stabiliti in sede

comunitaria delle varie versioni dell’art., 239

C.P.I. che si sono susseguite nel tempo.

Al di la di ogni questione concernente la
legittimitad della modifica operata dall’art.
articolo 22 bis della legge 24 febbraio 2012, n. 14
sulla sola durata del termine gid previsto dal
testo dell’art. 239 C.P.I. introdotto con Ll'art.

123 D.Lgsve 131/10 - che ha portato il termine di

durata della moratoria dagli originari cingue anni
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a tredici anni a decorrere dal 19.4.2001 - rispetto
alle specifiche indicazioni desumibili dalla piu
volte menzionata sentenza della Corte di Giustizia
CE del 28.1.2011, che aveva gia espressamente
SEclEry EBiE T EEEGES o aoreiroies oueesiirele
potesse ritenersi compatibile con quanto stabilito
dalla Direttiva 98/71/CE, ritiene il Collegio che
debba essere esclusa nel caso di specie la stessa
sussistenza dei presupposti necessari per
17applicabilita in tavore della convenuta di tale
moratoria a prescindere dei termini di durata oggi
previsti nell’art. 239 C.p.I., sicché nessun
diritto acquisito pud essere vantato da HIGH TECH
s.r.l. a sostegno della legittimita della propria
iniziativa commerciale in questa sede contestata
dalle attrici e dalla terza intervenuta.

L'art. 239 C.P.I. nella sua attuale formulazione -
ritenuto che tutte le versioni precedenti a quella
introdotta con il D.Lgsvo 131/10 fossero
confliggenti con 1 principi fissati dalla sentenza
della Corte di Giustizia del 28.1.2011 e dunque
disapplicabili dal giudice nazionale - prevede
infatti quale eccezione al principic secondo il
quale la protezione accordata ai disegni e modelli

ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22
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aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del
disegno industriale che, anteriormente alla data
del 18 aprjie 2661, eraﬁd, oppure erano divenute,
di pubblico dominic 1’ipotesi relativa ail terzi che
avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici
mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti
realizzati in conformita con le opere del disegno
industriale allora in pubblico dominio, prevedendo
che essi non rispondano della violazione del
diritto "autore compiuta proseguendo questa
attivita anche dopo tale data, ma “limitatamente ai
prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del

19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei

cinque anni successivi a tale data e purché detta

altdviba— si—sia mantentta ned Jimitd—anele———
quantitativi del preuso”.

Se dunque la prova della sussistenza di tali
presupposti non pud che g&a&gfe sul soggéE£5_EEE
ritiene di poter beneficlare di tale eccezione e
che ne chiede 1’accertamento, deve rilevare il

Collegio che gli elementi forniti da HIGH TECH

sono del tutto

proposit

ta sostanziale irrilevanza  sul

della prova
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testimoniale da essa richiesta a fronte della
specificita delle ipotesi menzionate nella norma
transitoria risultano del tutto evidenti, tenuto

conto altresi della mancanza di qualsivoglia prova

Anritsrant sl o ~Whoa R e R Rl T Lo Ry AT a -
o T - AT o L i i S B AR A My [N Gy S [

accompagnare l’effettivo svolgimento dell’attivita
dichiarata dalla convenuta e certamente disponibile
al momento dell’instaurazione della presente causa.
Invero, sulla base della norma transitoria invocata
la parte convenuta avrebbe dovuto dare prova del
fatto «che essa aveva fabbricato od acquistato
l"identica copia della sedia Panton Chair -
denominata Loft - prima del 19 aprile 2001 e che i
prodotti da essa posti in vendita all’epoca in cui
é stata avviata la presente controversia (agosto
2006, tenuto conto della segnalazione proveniente
dalla Dogana di La Spezia) fossero ancora gquelli
risalenti a tali acquisti.

In alternativa, HIGH TECH s.r.l. - fermo restando

la prova che tale attivita sia stata comungue

iniziata anteriormente al 19 aprile 2001,
consentendo la norma Eransitoria la sola
prosecuzione di tale attivita - avrebbe dovuto dare

prova che tall prodotti fossero stati da essa

fabbricati - e norn solo commercializzati,
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risultando tale attivitd comungue non consentita ad
alcuno dopo il 19 aprile 2001 ad eccezione di chi

abbia provveduto direttamente alla fabbricazione -

dopo la data indicata, prova che avrebbe dovuto
investire anche 1l’accertamento del livello della
produzione ante 19 aprile 2001 al fine di
verificare l'ulteriore necessario presupposto che
l'attivita successiva si sia effettivamente
mantenuta “nel limiti anche (quantitativi del
preusc”.

In tate contestc & evidente che la prova
dell’effertiva sussistenza di detti presupposti

deve essere certa e concludente, trattandosi

dell’accertamento di un limite all’operativita dei

vttt dractore su diuntopesia protetta; prava—ene

richiama in via prioritaria 1’allegazione di

documentazione contabile, amministrativa e

commerciale che sempre accompagna tale tipologia di

attivita e rispetto alla dguale la mera prova
testimoniale non potrebbe che rivestire un ruclo
integrativo ed eventualmente confermativo rispetto

ad un quadre documentale gid introdotto in causa.

Non ¢ in ouestione l'astratta ammissibilita della

ik

L

in reiazione alle circostanze 1n

el
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concludenza nell’ambito della decisione rispetto al
complesso delle circostanze che parte convenuta ha
l’onere di provare.

Va rilevato, infatti, che appare pacifico in atti
Iin guesticne suad stati dmpuliais
dal mercato orientale da HIGH TECH s.r.l. - che
dunque non provvede direttamente alla loro
fabbricazione - e che 1l’allegazione svolta da essa

convenuta di aver “fatto costruire” tali prodotti,

_1-

ammesso e non concesso che ¢10 possa ritenersi
fatto rilevante rispetto agli stretti 1limiti
imposti dalla norma transitoria, appare sfornita di
qualsiasi fondamento, posto che normalmente
1"incarico conferito a terzi di fabbricare prodotti
e accompagnato da specifiche trattative commerciali
(e da contratti), dalla trasmissione di schemi e
disegni produttivi o di specifiche di qualita, da
ordini, documenti di consegna ecc.

D’altra parte -~ e c¢id assume rilievo decisivo
quanto alla ritenuta inconcludenza della sola prova
testimoniale richiesta dalla convenuta - nessun
elemento e stato fornito dalla convenuta al fine di
dare contezza della rilevanza quantitativa del suo

preteso preuso al fine di verificare che 1'attivita

46
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successiva alla data del 19 aprile 2001 si sia

ivamente mantenuta nei limiti di esso.

Né evidentemente 1’ammissibilita della prova
testimoniale potrebbe essere sostenuta - coune
vorrebbe parte convenuta - dalla sola circﬁstanza
dellc spirare dei dieci anni che la legge impone
per la conservazione delle scritture contabili,
posto che 1l termine perentorio per il deposito di
documenti assegnato in corso di causa risale ad
epoca in cuili 1l termine decennale era ancora
lontano dalle sua scadenza.

Peraltro sarebbe stato onere della parte convenuta

sulla quale incombeva interamente 1’onere di

provare la sussistenza dei presupposti per
IHapptitcazione—della—discipltina transitoria —di
provvedere alla conservazione di tutta la

documentazione necessaria a tal fine, anche al di

del termine di conservazione delle scritture

e che

e

contabili stabilito per tutt’altre finalit

WY

evidentemente non impone ad alcuno 1'effettiv
distruzione di tale documentazione.
Per completezza di motilivazione va aitresi rilevato

ella conveniuta non potrebbe nemmenc

scriminata -~ anccorche solamente

di una presunita buona
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fede -~ nemmeno dal fatto che all’epoca fosse
vigente 1l testo dell’art 239 C.P.I. nella versione
introdotta con il nuove Codice della proprieta

industriale (D.Lgsvo 30/05).

Malan Al

~
.. = —

N
disapplicabile dal giudice ordinario in quanto
prevedeva un termine decennale di moratoria che &
stato espressamente dichiarato incompatibile con la
Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di
Giustizia CkE del 28.1.2011 - richiedeva invero
anch’essa che la moratoria fosse applicabile solo
neli confronti di coloro che anteriormente al
19.4.2001 avessero “intrapreso la fabbricazione,
il’offerta o la commercializzazione di prodotti
realizzati in conformita con disegni o modelli che
erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.”

7. Vanno confermate a parere del Collegio anche le
valutazioni gia espresse nei provvedimenti
cautelari che hanno preceduto 1l’instaurazione della
presente causa riguardo l7effettiva identita
fotografica delle forme della sedia Loft importata
e commercializzata da High Tech s.r.l. rispetto al
modello di sedia Panton Chair di Vitra Patente AG.

I1 confronto dell’insieme delle forme delle due

Seadie appare del tutto concludente in tal senso,

48
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né per la verita parte convenuta ha svolto alcuna
contestazione sotto tale profilo.

Deve dunque confermarsi la contraffazione
dell’opera del design integrata dal modelio di
sedia Panton Chair da parte del prodotto denominato
Loft importato e commercializzatc daila convenuta

High Tech s.r.l. e dungue devono essere adottate le

misure di inibitoria e fissazione di penale

[

previste dall’art. 156 L.A. nonché disposta a
distruzione degli esemplari della sedia Loft ancora
esistenti ai sensi dell’art. 158 L.A.

Quanto agli illeciti concorrenziali dedotti da
parte attrice, ritiene il Collegioc che essi debbano

ritenersi assorbiti negli illeciti accertati in

base —atla—diseipiina—del —diritto — d'auktore -non

sussistende  nelle condotte della convenuta
ulteriori profili rispetto alla gia dichiarata

contraffazione.

L’accogliment delle domande svolte da Vitra
Patente AG priva di obbiettive fondamento anche le
contestazioni svolte da parte convenuta circa una
presunta responsabilita ex art. 96 c.p.c.
addebitabile a parte attrice.

La causa deve peraltro essere rim

istruttcrio con separata ordinanza
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corso alle iniziative istruttori rivolte
all’acquisizione di elementi di conoscenza utili ai
fini della determinazione del danno risarcibile.
Anche la liquidazione delle spese del giudizio deve
fefetciuc LaislasEin aila Scntenza ohnd SCoinird
integralmente tutte le domande svolte dalle parti.
P.Q.M,
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione Q istanza
disattesa:
1) in accoglimento delle domande avanzate da VITRA
PATENTE AG nei confronti di HIGH TECH s.r.l. con
atto di citazione del 5.1.2007, accerta che 1la
produzione, importazione e commercializzazione in
qualsiasi forma da parte della convenuta della
sedia denominata Loft - in quanto illecita
riproduzione dell’opera del design Panton Chair
tutelabile ai sensi dell’art. 2, comma 10 L.A. -
costituisce violazione dei diritti patrimoniali
d’autore di cui le attrici scno titolari e ne
inibisce alla convenuta HIGH TECH s.r.l.
l’ulteriore produzione, importazicne e
commercializzazione;

Y
H

L

Z2) fissa a titolec di penale ai sensi dell’art.

L.A. la somma di € 1.000,00 per ogni prodotto

N
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offerto in vendita, in
gualsiasi forma in ai

cui al_cépo l{ del présente dispositivé;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da
separata ordinanza.

Cosi decisc in Milano, nella camera di consiglio

del 17 maggio 2012.

Il Pre%}dentﬁ Bét.
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