REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE
- visti gli atti rubricati al n. 22 del repertorio delle cause civili dell'anno 2007, formati
su istanza 25 gennaio 2007 del’avv. Matteo Mularoni e dell'avv. Sara Pelliccioni per
conto di The Timberland Company, contro interjeans srl;
- visti I'istanza 25 gennaio 2007 (datata 24 gennalo 2007), la successiva istanza 7
febbraio 2007 e l'istanza 22 febbralo 2007,

OSSERVATO

- la parte attrice-ricorrente The Timberland Company richiede che venga disposla
maveila altara parfe e nei confrontl della resistente-convenuta “la descrizione deile
scarpe e dell'abbigliamento recanti segni identici o confondibili con il marchio
Timberland”, specificando ulteriormente la domanda;
- @ssa dichlara di essere titolare di marchio figurativo & denominalivo *Timberland”,
che precisa nella sua portata ortografica e grafica con la produziona dei documenti
sub 3, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- nel corso di un accesso per descrizione presso duc osercizi commerciali siti a
Napoli, nella Repubblica Italiana, sono stati rinvenuti prodotti contrassegnali dal
marchio protetto, e documentazione sulla scorta della quale risulta che gli stessi
sono stati forniti dalla resistente-convenuta Interjeans srl (cfr. documentazione
aliegata sub 4 e sub 6);
- che tali beni risultano effatiivamente prodoti dalla esporente The Timberiand
CeOmpany, ma destinati esclusivamente al mercato asiatico, g pertanto importay in

ltaiia senza l'autorizzazione della titolare del diritti di privativa industriale;



CONSIDERATO

- la qualificazione del diritto di privativa & anzitutto - sempre stando alle dichiarazioni
del ricorrente, ma anche alla documentazione allegata nella prima istanza sopra
menzionata - “marchio comunitario”, registrato quindi pregso I'Ufficio di
armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) di Alicante;

- che i suddatti marchi figurativo e descrittivo, a segulto della registrazione presso
I'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno, non possona ritenersi senza
dubbio protetti nel territorio delia Repubblica di San Marino. Se non sussisterebbe,
nellordinamento dell'Unione Europea, problema alcuno per contigurare una
protezione con riferimento a prodotti legittimamente contrassegnati con il segno
distintivo ma la cui importazione nel territoric dello Stato & sfata intbita dal tifolare
della privativa (cfr. articolo 9, comma 1 e articolo 13, comma 1 del Regolamento della
Comunita Europea n. 40/94; nelia legislazione interna della Repubblica Italiana, sono
di falto pedissequi alla superiore normativa I'articolo 20, comma | e comma 2, ¢
(‘articolo &, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30), & tuttavia vero
che deve essere esaminala la portata precettiva dell'ariicolo 43 della Gonvenzione di
amigizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marine e I'ltalia (decreto 25 ottobre
18939 n. 18). Ai sensl di tale disposizione, "ciascunc del due Stati si obbliga ad
impedire, nel proprio territono [...] qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di
fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nali'aliro Stato” {Cos!
nstampa anastalica del Bollettino Ufficiale della Rapubbiica di San Marino, anno

[}
1939, n. 5, pag. 55; la parte istante cita la norma in mode erralo, “registral
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protetti”). La disposizione, nel suo tenore letterale, sembra configurare piuttoste un
obbligo reciproco che gli Stati si assumono, e non una norma direttamente
applicabile, in quanto immediatamente precettiva, dall'operatore giuridico interno:
sona gli Stati che si "obbligano” a porre in essere alli successivi voil al
raggiungimento dell'obiattivo — “si obbliga ad impedire” - mentre non viene stabilito
direttamente nell'accordo un divieto. Questa precisazione trova riscontro altresi nella
normativa interna della Repubblica di San Marino, da ultimo nell’articolo 81 della
legge 25 magglio 2005 n. 79 — “testo unico in tema di proprieta industriale” - il quale
disciplina la tutela del “marchio protetto da domanda di registrazione o registrazione
italiana”, proprio “in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e
buon vicinato™ e quindi si'pone quale attuazione di un obbligo convenzionale, di
“quelobbligo convenzionale. D'altronde anche la leftura della norma nella sua
letteralita — dovendosi dare assoluta prevalenza ad una interpretazione di nalura
latterale, @ pertanto né estensiva né analogica - porta a concludere come sopra:
I'obbligo di tutela sussiste infatti nei confronti di marchi “registrati ¢ protetti nell'allro
Stato”. Viene deliberatamente adottata la proposizione congiuntiva ¢, richiadendo la
lagge che il marchio sia non solo protetto, ma anche registrato. Registrato paraltro
nellaivo Staro, vale a dire nellordinamento giuridico di quello Stato. Infatli, semore
stando alla letteralita della disposizione, mentre I'obbligazione di pratezicne rigiarda
i terrtorg; 'oggetto deila protezione non & fa privativa valida nel teenliono, bensi
quella registrata & protetta neilo Stato: in altd termini, non ¢ sufficiente ¢he Quel

marchio trovi nello Stato protezione, ma deve asserga I questo - nel sud
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ordinamento, non semplicemente nel suo territorio — anche registrato. £, a tai
proposito, non si pud non tenere conto del fatto che il cosiddetto “marchio
comunitario" & rilasclato da un'organizzazione sovranazionale alla quale la
Repubtlica ltaliana ha aderito; non & invece rlasciato dalla Repubblica ltaliana
direttamente, ne nellordinamento di questa risulta registrato in quanto tale
(dovendosi ricordare tuttavia che ['accordo di Madrid del 14 aprile 1891, successive
modifiche integrazioni e revisioni, al quale anche San Marino (decreto 18 settembre
1968 n. 35] e I'ltalia [da ultimo legge 28 aprile 1976 n. 424] aderiscono, istituisce,
attraverso la cosiddefta Organizzazione mondiale della proprieta intellettvale - Ompi
o Wipo - una procedura internazionale di registrazione dei marchi, che valgono
comunque quali marchi nazionali e la cui definizione e tutela & rimessa all2 regole
proprie del singoio paese in stretta osservanza de! principio di territorialila; clr.
articolo 4 dell'accordo succitato “effetti della registrazicne internazionale"):
CONSIDERATO INOLTRE

- che la parte istante produce — da ultimo alia data del 22 febbraio 2007 (clr.
documantazione prodotta sub 13, 14, 15, 16) - altresi "attestalo di registrazione per
marchio d'impresa” rilasciatc dal Ministero dellIndustria e dell’Artigianate della
Repubblica Naliana, nonché domanda di rinnovazione del marchio gia registrato,
sempre indirizzata al ministero delia Repubblica Italiana competente;

- che, ai sensi dell'articolo 81 comma 2 della citata legge n. 79 o‘elt’annq 2005, "s& un
marchio & grotetlo da domanda di registrazicne ¢ registraziong itaiana ma non

sammarinese, 'uso, da parte di un lerzo, del marchio nel taritorio della Reputizica
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di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo gi proteziona itaiiano
e si applicano le disposizioni rlevanti di questo testo unico”,

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 2 deila legge citata n. 79 dell'anno 2005 Il
titolare di un marchio registrato [...] ha il diritto di istruire azioni giudiziarie contre gg/
persond che taccia usa, senza il proprio consenso, del marchio. Inoltre, ed a migliore
specificazione, l'articolo 72, al ¢comma 3, introduce il principio dellesaurimento
nazionale del marchio, per cui I diritti conferiti dalla registrazione di un marchio non
si estendono ad atti relativi a articoli che sono stati messi in commercio, nella
Repubblica di San Marino, dal titolare del marchio registrato o con il suo consensa”;
a contrario, pedanto, il titolare di un diritto di marchio pug, per converse opporsi
all'importazione di prodotti pravenienti da un paese [diverso}, ¢ conlrassegnali anche
legitimamente con il suo marchio, sempre che egli (ovvero altro soggetto ¢a lui
legittimato) non abbia consentito alia introduzione ulteriore di guei beni nel marcato”
(cfr. Cassazione civilo, sentenza 18 novembre 1998, n. 11603};

- che 10 stesso principio & conosciuto ed accolto aliresi nellordinamenta italano (cir.
articolo 20 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30).

. che la documentazione allegata consente di ritenere, allo stalo degli atli & quale
cognizione sommaria volta alla concessione di una misura di tipo cavtelare, protetlo
- in guanto derivante da registrazione 0 domanda di regisirazione — il marchio
denominative cosiituito dailesprassione “Timberland” con riferimenta @ “acicoil o
vostiaric™ {(¢fr. sub 13, brevetdo per marchio d'impreza n. 42652% atiestalo ol

registrazione per marchio dimpresa n. 709102, domands o fegisidzinne



Rm2004¢003602) 8 con riferimento a “calzature, compresi gli stivaletti per vomo,
donna e bambino, calzature da lavoro, calzature per lo sport” (cfr. sub 14, brevetto
per marchio d'impresa n. 336310, attestato di reglstrazione per marchio d'imprasa n.
781931);

- con riferimento a “cuoio e imitazione del cuolo, articoli fabbricati con tali materig, in
particolare: valigie, borse, cinture, ombrelli, portachlavi, cappeili, altri indumenti ed
accessori in genere” ron si & invece raggiunta una sufficiente certezza documentale.
Al sensi dell'articolo 4, comma 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislative 4 dicembre 1992 n. 480 {ora aricolo
15, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) la protezione
nell'ordinamento italiano viene attribuita per anni diecl, decorrenti “daila data di
deposito della domanda” ovvero “dalla scadenza della registrazione precedente”. Le
produzioni sub 15 - brevetto per marchio d'impresa n. 494087, altestato di
registraziong per marchio d'impresa n. 756647 - evidenziano come la domanda sia
stata depositala il 30 aprile 1986, cosicche il rinnove ottenuto con f'attestato suddetto
-~ nell'ordinamento italiane e quindi in quello sammarinese - il 26 agosto 1988 €
valido fino al 30 aprils 2006 (scadenza precedente 30 aprile 1998);

- non pud riconoscersi aleun rilievo, in quesla sede, al marchio relativo g “servizi di
vendita al detiaglio di capl d'abbigliamento, calzature e loro accessori® (cfr. sub. 18
atlestato di registrazione per marchio d'impresa-primo deposito n. 597530, altestate
di registrazione per marchio d'impresa n. 897168): il ricorrente infatti non espone che

Intcrieans srl svolge attivita di vendita al datlagiio;
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B e —

RITENUTO
- quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 118, comma 1 & 119 della
succitata legge n. 79 dell'anno 2005;
- che le sopra esposte considerazioni relative alla protezione, anche nelf'ordinamento
sammariness, del marchio di cui risulta titolare il ricorrente The Timberland Company
avverso importazioni di beni prodotti per altri mercati ¢ senza il consenso del litolare,
consentono - con i limiti sopra precisati — di ritenere sussistente il s borns s,
va infatti riconosciutd, in sede di cognizione sommaria, adeqguata attendibllita altresi
alle risultanze di cui al procedimento giudiziario In essere presso 'autorita giudiziaria
della Repubblica ltaliana, ove e stato Indicato Interjeans sri quale fornitore della
merce recante marchio Timberland. E' quindi possibile ritenere — alio stato degli atti -
che The Timberland Company sia tutelata sul territorio sammarinese quale litolare
del marchi suddettl, e che Interjeans srl abbia provveduto alla vendita in ltalia ¢
prodotti cosi contrassegnali, senza autorizzazione (riservata all'eventuale giudizio dJi
merito la valutazione di ogni ulteriore profilo afto all'affermazione  delle
responsabilita);
- che il pemeutum in mora sussiste con rifermento alla possibilita di vecultamento,
allerazione o rimozione degli oggelli da descrivere, alteso che lindicazione della
collocazione dei beni & provenuta da cliente del medesimo soggetto oggr resistente:
- che ai fini della cancessione del provvedimento cautelare assume tuttavia un profilo
decisivo il fatto cha si fratta di misura non invagiva, cha non sottrae beni al gravale ¢

che consente allo s1esso di proseguire la propria atlivita;



- che la natura dell’accertamento richiesto, considerata I'agevole identificazione del
marchio oggetto di protezione in quanto esclusivamente denominativo, ed altresi
valutata la natura dei prodotti oggetto di protezione (sostanzialmente vestiario e
calzature) non impone la presenza della parte ricorrents, potendo a tal fine essere
sufficiente l'ausilio di perito nominato dal giudice esperto aitresi nella materia
contabile e commerciale al fine della ricerca della documentazione, e di mezzi tecnici
di accertamento (articolo 118, comma 7);
- che proprio al fine di pregiudicare I'ativazione del provvedimento, atieso anche
quanto sopra riferito, non & opportuna la convocazione della pans Interjeans sri
farticolo 118, comma 1).
Visti pertanto I'articolo 118 comma 1, comma 2, comma 7, comma 8 e l'articolo 119,
DISPONE
lispezione giudiziale con descrizione presso Interjeans srl (sede fegale ed ogni altro
luogo del quale risulti la disponibilita in capo alla societd) di articoll da vestiario,
calzature per uomo, donna e bambino, calzature da lavoro, calzature per lo 3p0rt
prowvisti del marchio denominativo "timberland”; degli oggetti eventualmente utilizzati
per la realizzazione di tali prodotti; del documentl di qualsiast tipo, anche present su
supporto magnetico, relativi all'acquisto, alla vendita, alla lavorazione o comungue !
trattamento dei prodotti sopra dettl, altresi avuto riguardo alla documeniazicng
contabile e fiscale prescritta sulla scorta della vigente normativa cwvilg g tibutana, del
‘nateriale pubblicitario promozionale o di ausilio alla vendita ¢ ai'acquisic del proetti

soEra detdi;
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NOMINA
quale perito d'ufficio che sovrintendera al’esecuzione delle operazioni di descrizione
~ che si svolgeranno unitamente agli ufficiali giudiziari — il dott. Massimo Alpertini
(San Marino pma - via Piana 91/a), il quale & autorizzato fin d’ora ad accedere agii
atti;

PRECISA
- che la descrizione avverra attraverso la redazione di inventario;
- ¢he Il perito d'ufficio e gli ufficlall giudiziar implegheranno tutli i mezzi tecnici ntenuti
opportuni per 'accertamento (anche cine-fotogralici), il cui esito documentale, altresi
su supporto magnelico, verra acquisito agli atli; le spese di produzione
gventualmenle necessarie saranno considerate spese di causa, e anlicipate dal
richiadente;
- che nel corso della descrizione verra estratta copla di tutta la documentacione
ritenuta rilevante, la quale sara acquisita aghi atti;
- che Interjeans sl potra farsl assistere, nel corso delle operazioni, da un difansore
del foro della Repubblica di San Marino;

MANDA
al perito d'ufficio dolt. Massimo Albertini di dichiarare in atti lacceitazione
deil'incarico conferito, pracisando 'importo che richiede a titole di acconto:

RISERVA
allintervenuta accetiazione e al deposito di quanto richiesto di procedere:

a) alesecuzione del prevvedimanio,



b) allinvic di copia dell'atto Introduttivo e del presente decreto all'Ufficio di Stato
Marchi e Bravetti:
c) alla fissazione del termine entro il quale la parte istante dovra provvedere
all'introduzione del giudizio di merito;
d) alla fissazione dell'udienza di comparizione prevista dall'articolo 119, comma
4, avendo assunto tale decreto mavolia alera parte,
SOTTOLINEA
che contro Il presente decreto “&.ammesso reclamo entro dieci giomi, a pena di
decadenza, dalla data della comunicazione da parle della Cancelleria’, e che il
reclamo hon sospende I'esecuzione” (articolo 119, comma 11);
DISPONE
la notifica del presents decreto alla procura ricorrente ¢ al dott. Massimao Albertini.

San Maring, 5§ marzo 2007

iL COMMISSARI
- Gilbe

DELLA LEGGE
elici -

-




