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LEGO PERDE IL MONOPOLIO SUI MATTONCINI

La Corte di Cassazione, con sentenza 29 febbraio 2008 n. 5437, ha decretato la fine del monopolio
della Lego sui suoi famosi mattoncini per costruzioni, riformando in toto la precedente sentenza della
Corte di Appello di Milano e dichiarando che non costituisce atto di concorrenza sleale per
contrarieta a correttezza professionale, a1 sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. cv., la produzione e la
commercializzazione 1n Italia, ad opera della Mega Blocks Inc., di mattoncini compatibili con quelli
della casa danese.

Infatti, 1 giludici milanesi, con sentenza del 2003 avevano affermato che, pur essendo ormai scaduta da
tempo ogni tutela brevettuale, costituiva comunque scorrettezza commerciale, la produzione di
mattoncini modulari idonei alla connessione con quelli prodotti da un’impresa concorrente perché
tali prodotti vengono commercializzati nell’ambito di un unico mercato e, quindi, per esigenze di
lealta commerciale ogni imprenditore ha un onere di differenziazione dal momento che ¢ in grado di
realizzare autonomamente la propria serie, con proprie caratteristiche, senza necessita di agganciarsi a
quella di un altro.

La Suprema Corte ha completamente ribaltato questo orientamento. In particolare, dopo aver
premesso che per evitare “I'ingessamento” del mercato, la tutela brevettuale ¢ solo temporanea e che
una volta esauritone 1l tempo, brevetti ¢ modelli sono liberamente riproducibili nel rispetto delle
norme che disciplinano la concorrenza, 1 giudici di legittimita hanno affermato che si puo sanzionare
solo quell'utilizzazione che integn atto di concorrenza sleale perché idoneo a trarre in inganno sulla
provenienza o sull'identita de1 prodotti ovvero connotato da dannosita o scorrettezza professionale e,
nel caso di specie, ne hanno escluso 'esistenza.

In particolare, ribadita I'esclusione dell'imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598 n. 1 cod.
civ., sulla falsariga di quanto affermato dai giudict milanesi, a causa della destinazione funzionale della
forma e delle dimensioni de1 mattonicini, la Cassazione ha escluso altresi la contrarieta a correttezza
professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ. confutando le tre argomentazioni su cui 1 suddetti
giudici avevo fondato la propra decisione.

In primis la Corte ha affermato che 'onere di differenziazione, imposto dai giudict di merito, deriva
esclusivamente dall'imitazione servile confusoria, ma in mancanza di confusione, la produzione di
elementi modulari compatibili con quelli di un concorrente servirebbe solo a fornire al consumatore
1l vantaggio additivo di un uso congiunto di tali elementi. Posto che ¢ una scelta e non una necessita
produrre elementi modulart compatibili con quelli di un concorrente, non si vede perché debba
considerarsi sleale la contesa di clientela mediante offerta di vantaggi aggiuntivi per 1l consumatore.

In secondo luogo ha negato rilevanza all’argomentazione per cui ¢ possibile la sola brevettazione delle
mterconnessioni modulari in quanto attinente al problema della riconoscibilita della provenienza di
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un prodotto che non si pone nel caso di specie, essendo stata esclusa I'imitazione servile confusoria.
Infine, ha disatteso I'assunto relativo all’'unicita del mercato det sistemi modulari in quanto, anche per
essl, ¢ possibile distinguere 1l mercato di chi acquista ex novo un simile sistema dal mercato di chi
acquista solo elementi mtegrativi di un sistema di cur gia dispone. Precludere la compatibilita tra
sistemi modulart di diversa produzione, una volta scaduta P'esclusiva brevettuale, significherebbe
accordare inglustificatamente al suo titolare un monopolio sine die nel mercato degli elementi
modulari integrativi eludendo n tal modo lart. 41 Costituzione sulla liberta di iniziativa economica
privata.

DESIGN: MODELLO REGISTRATO O OPERA D’ARTE?

Fino al 2001 un’opera di design poteva essere protetta alternativamente o con la registrazione di un
modello o disegno, oppure 1n base alla normativa prevista dalla legge sul dintto d’autore se aveva un
carattere di origialita tale da potersi considerare opera creativa. Il discrimine tra opera protetta dal
diritto d’autore e disegno o modello industriale ¢ sempre stato piuttosto sottile e talvolta difficilmente
identificabile. Un divano potrebbe essere un mero divano, per il quale merita la registrazione come
modello, oppure avere una forma cosi originale e particolare da diventare opera d’arte, come puo
accadere per certi divani storici. La differenza tra le due forme di tutela ¢ sostanziale e non formale,
m quanto la disciplina giuridica per le due situazioni ¢ molto diversa.
A seguito della Dir. 98/73/CE 1l divieto di cumulo ¢ stato abolito anche in Italia ed il D. Lgsl. 95/2001
ha introdotto la doppia tutela per le opere di design, facendo si che molti mobili di design, caduti in
pubblico dominio perché mai brevettati o perché il brevetto ¢ poi scaduto, avessero “riacquistato”
una tutela in base alla legge sul diritto d’autore. L’art. 239 C.P.1. prevedeva, pero, un periodo di grazia
di diect anni dal 19.04.2001 al 19.04.2011 nel corso del quale chi gia produceva detti mobili poteva
continuare a farlo.
La Commissione Europea ha censurato 1l modo m cui I'ltalia ha recepito questa abolizione ed ha
richiesto un nuovo itervento normativo (Legge 46 del 06.04.2007) che, da un lato, ha prolungato la
durata del diritto d’autore su un’opera di design fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e, dall’altro,
ha modificato I'art. 239 CPI come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ar
sensi dell’art. 2, primo comma n. 10 della L. 22.04.1941 n. 633 (Legge d’Autore) e successive
modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformita con disegni o
modelli che, anteriormente la data in vigore del d. Igs. 2001/95 erano oppure erano
divenuti di pubblico dominio”.

Cio significherebbe che I'esenzione:

- riguarda tutti 1 prodotti realizzati in conformita a disegni o modelli che alla data del

19.04.2001 erano diventati di pubblico dominio;
- ¢ perpetua;
- riguarda anche le aziende che alla data del 19.04.2001 non producevano quei
prodotti ma niziano a farlo successivamente.

Si tratta di un’esenzione ampia in quanto questa norma consentirebbe la libera riproduzione di
oggetti di design cha alla data del 19.04.2001 erano di pubblico dominio, mentre consentirebbe la
protezione mn base alla legge sul diritto d’autore delle opere che all’epoca erano protette da un
modello registrato o alle opere successivamente create.
Secondo una piu recente lettura invece (Vincenzo Scordamaglia, Direttore generale h.c. del
Consiglio dell’'Unione Europea, in Il Dir. Ind. 1/2008), la Legge 46/2007 deve essere interpretata in
modo diverso a seconda del tipo di. Secondo questa lettura avremo:
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OPERE realizzate m conformita a disegni o
modelli che alla data del 19.04.2001 erano
scaduti

Questi prodotti potranno essere realizzati 1n
Italia senza pagare 1 diritti economici, ma in molti
stati non potranno essere esportati, vigendo la
una normativa diversa da quella italiana. Non
godono del diritto di cumulo per quanto riguarda
lo sfruttamento de1 dirtti economicl.

OPERE realizzate m conformita a disegni o
modelli che alla data del 19.04.2001 NON erano

scaduti

Godono della protezione prevista dal diritto
d’autore retroattivamente e quindi del cumulo
con la protezione prevista dalla registrazione
modello.

OPERE che non sono mai state registrate come
disegno o modello

Godono della protezione prevista dal diritto
d’autore retroattivamente

Se questa lettura fosse corretta, la tutela prevista dalla legge sul dirtto d’autore NON
coprirebbe soltanto quegli oggetti che erano stati in origine protetti con una registrazione modello che
al 19.04.2001 era scaduto, mentre continuerebbe a tutelare le opere che in origine non erano mai
state tutelate con un modello registrato, restringendo in quindi il campo di applicazione della norma.

Resta da scoprire a quale dei due orientamenti aderira la giurisprudenza, avendo le due letture
effetti pratict molto diversi.

BREVETTI INTERNAZIONALI (PCT) ED EUROPEI: NUOVE TASSE DAL 1
APRILE 2008.

I brevetti PCT ed 1 brevetti Europei sono i continua crescita come numero di depositi, ma anche in
costante evoluzione per quanto riguarda la normativa che h riguarda. Oltre alla normativa, a cambiare
sono anche 1 costi. Dal 1 Aprile 1 costi di deposito, ovvero le tasse esclusi gl onert da sostenere per
preparare la pratica sono cambiati come segue.

TASSE DI DEPOSITO PER DOMANDE INTERNAZIONALI (PCT) IN VIGORE
DAL 1°APRILE 2008

1) TASSA DI TRASMISSIONE € 30,99

2) TASSA DI RICERCA INTERNAZIONALE € 1.700,00
3) TASSA INTERNAZIONALE € 848,00
4) TASSA ADDIZIONALE PER OGNI FOGLIO ECCEDENTE IL TOTALLE | € 9,00

DI 30

TASSE PER DOMANDE DI ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE

1) TASSA DI TRATTAMENTO PER ESAME PRELIMINARE | € 121,00
INTERNAZIONALE
2) TASSA PER ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE € 1.675,00




BREVETTINEWSLETTER

® ® ® ® ® a Newsletter dello Studio Legale Turini

MARZO 2008

Ricordiamo che i1l PCT ¢ una procedura unica di deposito di una domanda di brevetto a livello
mternazionale che attualmente copre 138 stati. La cartina seguente mostra la situazione attuale:

TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN
VIGORE DAL 1° APRILE 2008

TASSA (fee) EUR TEMPO LIMITE

1. Tassa di deposito (filing fee) 180,00 I mese dalla data di deposito

2. Tassa di ricerca (search fee) 1.050,00 1 mese dalla data di deposito

3. Tassa di designazione per 1 Stato 85,00 6 mesi dalla data di pubblicazione del
massimo importo per 7 designazioni (tutti | 595,00 rapporto di ricerca

gli Stati)

4. Tassa di nvendicazion (claim fee) per 900.00 I mese dalla data di deposito

ogni rivendicazione oltre la quindiicesima ’

5. Tassa di esame (examination fee) come tassa di designazione

per domande depositate DOPO 1l 1° | 1.405,00

Luglio 2005

per domande depositate PRIMA del 1° | 1.565,00

Luglio 2005

6. Tassa di mantenimento (renewal fee) 400,00 INiz1o terzo anno

consultare 1l sito www.european-patent-
office.org per le successive renewal fees

7. Tassa di estensione (extension fee) 102,00 come tassa di designazione

8. Tassa di concessione (grant fee) 790,00 entro un periodo di invito
se 1l testo supera le 35 pagine s1 devono
corrispondere EUR 12,00 per ogni pagina
successiva

Incidera molto nelle domande europee 1l numero delle rivendicazioni che normalmente sono
difficilmente meno di venti, e che adesso costeranno ben 200,00 Euro ognuna a decorrere dalla
sedicesima.
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MARCHI COMUNITARI: CAMBIANO LE RICERCHE DI ANTERIORITA

A partire dalle domande di registrazione marchio depositate a livello comunitario dal 10 marzo 2008,
le ricerche di anteriorita sui registri nazionali saranno predisposte solo su richiesta del richiedente,
dietro versamento di un’apposita tassa che ammonta ad euro 192,00.

Gli Stati che hanno aderito al nuovo sistema sono solo 16 e dovranno redigere le loro relazioni entro
2 mesi (non piu 3). Le ricerche sul registro dei marchi comunitari, invece, saranno effettuate in ogni
caso a prescindere da un’esplicita richiesta.

Per le domande di registrazione anteriort al 10 marzo 2008 continuera ad applicarsi 1l precedente
regime: ricerche comunitarie e nazionali senza necessita di richiesta e di versamento di apposita tassa.

GARANTE PRIVACY: NO ALLO SPIONAGGIO DELLE TRANSAZIONI P2P
SULLE RETI FILE SHARING

Con provvedimento del 28 febbraio 2008, i1l Garante per la protezione der dati personali ¢ stato
chiamato a pronunciarsi sulla legittimita o meno della raccolta e del trattamento di dati personali da
parte della societa Logistep, mediante 1l proprio software FSM, su incarico delle case discografiche
Peppermint e Techland, onde monitorare le reti peer to peer per individuare eventuali violazioni del
diritto d’autore cui ¢ seguita la contestazione di tali violazioni mediante 'mvio di centinaia di lettere a
persone individuate quali intestatari di una linea di collegamento internet, per una risoluzione bonaria
della questione, in alternativa a denunce anche i sede penale.

In particolare, 1l suddetto software consente di accertare “da chi e quando viene ofterto quale tile per
un downloading e da chi, quando e per quanto tempo viene eflettivamente copiato tale tile, riconosce
1 tentativi dei partecipanti di sistemi di condivisione file di modificare 1 loro mdirizzi IP” organizzando
tali informazioni in una banca dati.

Pur non svolgendo attivita intrusive o nstallazioni di software o di altrt componenti sui pc degl utenti
che partecipano al file sharing, 1l trattamento de1 dati svolto da Logistep per conto di Peppermint e
Techland ¢ comunque 1illecito in quanto viola cumulativamente:

- principio di liceita in quanto 1 dati sono stati raccolti in mancanza di una base legale esplicita

- principio di finalita in quanto gh scopi perseguiti con la registrazione sistematica der dati degh utenti
sono diversi da quell tipici delle reti peer to peer

- principt di buona fede e trasparenza in quanto 1 dati sono stati raccolti senza che gl interessat
potessero esserne consapevol a causa delle modalita della raccolta e della mancanza di informativa

- principio di proporzionalita in quanto 1l dintto alla segretezza delle comunicazioni puo essere
limitato solo nell’ambito di un bilanciamento con un diritto pari grado e, quindi, non per I'esercizio di
un’azione civile (come del resto ha avuto modo di affermare la stessa Corte di Giustizia dell’Unione
europea con sentenza 29 gennaio 2008 nella causa Promusicae / Telefonica de Espana SAU).
Dunque, la raccolta massiva e capillare per un periodo di tempo prolungato e nei riguardi di un
numero elevato di soggetti da parte di Logistep s1 configura come un’attivita di monitoraggio vietata a
soggetti privati ed i quanto tale illecita con conseguente divieto di ulteriore utilizzazione da parte di
Peppermint e Techland e cancellazione degli stessi entro 1l 31 marzo 2008.

Questo provvedimento segna sicuramente un punto a favore del peer to peer e come tale ¢ stato
applaudito dalle associazioni der consumatori e dai sostenitori della Rete, ma la guerra non puo dirsi
certamente conclusa in quanto non solo Peppermint e Techland ma tutti gli altr1 soggetti detentori del
diritto d’autore hanno teresse a veder ribaltata questa decisione.



