N, 3844/09 R.G. Trb.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di proprictd intelletmale

- ORDINANZA IN MATERIA CAU. TELARE -
(artt.129 e s3. D. Lvo 30/2005)

_ 1l Giudice designato, nel procedimento cautelare anfe causam indjcato in epigrafe,
Billiani s.r.L, con sede Isgale 2 Manzano, i via-della Roggia 28, in persona del
presidente de] consiglio di amministmzione Luigi Billiani, tappresentata ¢ difesz,

per procura speciale in calce al dcotso, dagli Avv.d Stefano Mauto, Giulis
Marangon del Foro di Udine e Fabio Gerbjni del Foro di Treste, con domicilio
cletto presso lo smdio dell’ Avv. Fabio Gerbini_ in Trieste, via San Nicold 33;

' ticorrente

contro

Italsed s.cl. con socio umico, con sede legale in viale del Lavoro 83 a
. Pavia di Udine, in persona del legale rappresentante po terpore, com gl
Avv.ti Luca Sitch e Luca Masotd del Foro di Udine, ¢ Elisabetta Burla del
Foro di Tricste ;

resistente

lett gli atti ed esaminati i documenty, letre le memoric autotizzate delle part, 4
scioglimento della sigerva assunta alPudienzs del 12 novembre 2009, ha

pronunciato la seguente

ORDINANZA.

1. Con il deotso sopraindicato la Billiani s.zl. esponeva, in sintes:
_ di essere titolare di dititti di peivativa per modelli di sedie, con domanda di
registrazione pet discgno o modello UD 2006 O 000005 d data 22.2.2006;
- che nelPambito di tale domanda & tutelato, a pagd del tetto brevettuale, un
rodello di sedia ln o linea & commercialmente denominam “Capiral”;

- dij essere venuta a conoscenza, pet il trampite del propro legale mppresentante,
che presso Ja ditta Lesetn sl in data 15.10.2009, erano prescati 75 schienali di

....éEdiE.iaEﬁﬁcﬁ.qucm_del_PmPﬁo_pmdom..'.‘.Gapifal!'..(.nellc_varian&.di..g;i_al__ﬂ;:i§9_. e et s o

ed al n.391 del eatlogo), destinati alla societd Ialsed s.rl, come desumibile dal
fatto che i nome Jralsed era ivi presente, imptesso sulla pedana sottostinte i
‘prodotti, e come confermaro vathalmente i giomo smecessivo dal legale



gappresentante di Lesem s.xl, Fausto Mattellone, allo stesso Luigl Billiani ed 2
Fedesico Milan (collaboratote della ricotrente);

_ che 1 sig. Mattellone fifetiva oralmente che gli achienali esano relativi a nodello
di sedia depominato “Sitvano” da Italsed, e che gia in passato In Lesen aveva
prodotto per Italsed 300 esemplas di schienal di modelli dj sedia della serie
Capital (nn. 330, e 336 del catalogo): -

- che la societs canadese Jsa Intemational inc., dopo averc, nel 2007, acquistato
dalls Heorrente una fornituga di sedie della serie Capital, non aveva pitt avanzato
ordinativi alla Billiani g1, pur mantenendo sul proprio sito intetnet la pubblicita
della sedia Capita], dal che satebbe logico desumerc che casa 5i $ia approvvigionata
del tnedesitmo modello da terzi;

2. cid premesso, la ticorrente chiedeva, in primo hiogo, I'autorizzazione 2
procedere, inaudita altera paste:

1) alla descrizione:

. 2) delle sedic o pard di esse costituenti contraffazione del modello denominato
“Capital”, nelle sve vatiaoti, tutelato con domands di régistiazione pex disegrio -
o modello UD 2006 O 000005 di date 22.2.2006 (pag9), ovunque detenunte e
cotnungue denominate psesso la scde Jegale e lc dipendenze di Tralsed stlc
di altn teczi eveprmalmente individuati pel comso della  esccuzione
dellautosizzata desctizione;

b) della cotrispondenza cartacea ed elettronica relativa alle sedie costifuent
contraffazione del modello “Capital”, cotne sopta mitelato, delle fatture ¢ dei
documenti di trasporto contenenti riferimenti. alle prederte scdie o a parti di
esse, nonché di cataloghi, depliants discgui o fogli llustrativi riportanti i
modelli oggetto di contestazione;

2) al sequestro:
a) delle sedie o parti di esse, costituenti, contraffazione del modello del
modello denominate “Capital”, nelle sue variantl, comec sopra tutelato,
ovungue detenunte ¢ cofuuague denominate;

b) della cordspondenza cartaced ed clettronica relativa alle sedie costituent
contraffazione del modella “Capital” nelle sue varianti, come sopra tutelato,
delle fatrate ¢ dei documenti di ttasporto contenenti fiferimenti alla predetta
sediz o a parti di casa, nonché di cataloghi, depliants disegni o fogli illustrativi
siportanti il modello oggerto di contestazione;
¢) di quant’altro conseata di provare Iillecito e le suc ditpensioni anche
< wm-guantitative; nonché-di-individuare isogget che amonte-e.a valle della catena,.
produftiva e commeteizle concottano nelfillecito, ovunque tali beni si trovino,
anche presso etz
3. si & chricsto altresi, previa convocazione, disporsi linibitoria alla fabbricazione ¢
commetcializzazione delle sedie o elemcnti di esse, costtuent contraffazione del
modello “Capital’, comungque denorminatl, oltre alla pubblicazione  del
provvedimento cautelate;
4. cop. provvedimenta emesso inaudita altera parte in dat 28 ottobre 2009 guesto
Gjudice, previz nomina di CTU autorizzava; oo




1) descrizione:

a) delle sedic o parti di esse, che dsultive identiche o molto simili a) ;nodello
denominato “Capital” di Billiani s.c.L, nelle suc vatianti, ovunque detenunte ¢
comungue denominate, presso Ia sedc legale ¢ le dipendenze di Tralsed sel e
di altri terzi eventualmentc individuati nel corso declla eSCCUZAGNE

delPautorizzata deactizione;

1) della documentazjone coptabile e/o commetdiale, su qualsiasi supporto,
selativa alle sedic o parti di esse, che risultine identiche o molto simili al
modello denominato “Capital” di Billiani s.c., delle fatture e del documend di
traspotto contenenti dfetimenti alle predette scdie o a parti di esse, nonché di
cntaloghi, depliants disegni o fogli llustrarivi siportanti i modelli oggetto di
contestazionc;

c) delle ciggostanze del dnyenimento degli clementi sqpra indigat, dieveptnali
esempleti-campione delle gedie del modello “Capiral”, ctich tolli ed
altro materialc deseritiivo;

2) sequestro:
gL delle sedie o parri di esse, che tisultino identiche o molto stmili al modello
denominato “Capital” di Biliani s.r.1, nelle sue varianti, ovunqgue detenuare ¢
comunque denominate; ,

b) della documentazipne contabile e/o commerciale, su quslsiasi suppotto,

rolativa alle sedje o parti di esse, che dsultino ideatiche o oolto simili a)
modello denominato “Capital” di Billiani s.z1, delle famace e del documenti di
traspozto contenent tiferitenti alle ptedette sedie o a parti di esse, nooché di
cargloghi, depliants disegni o foghi illustrativi dportanti i modelli oggetto di
contestazione;
c) di elemenu di prova dellillecito lamentato, delle sue dimensioni anche
quanfitative, nonché element indicativi dei soggett che 2 motire & 2 valle della
carcna produttiva e commerciale concorrano nell’iiecito, ovunque tali beni si
trovino, anche presso terzi;
5. il provvedimento cautelare & stato eseguito presso I sede della resistente in data
4.11.2009, dall’Ufficiale Giudiziatio del Tribuaale di Udine, che ha poi sdtmesso al
pindice gli atti a2 fronte di opposizione della resistente alla visione della
docurnentazione contabile oltre che alla prosecuzione delle operazioni presso la

ditta Lesem;

6. TUtcile Gidiziatio p:ocedi:‘va“f""de's‘ctizioﬂc:"iﬂuﬂﬁﬂziom""f‘mgtﬂﬁea'"‘5 T

seguestro di una sedia in forna di semilavotato descritta nellclaborato del CTU;

7. alPudienza del 12.11.2009 le pasti concludevano, la deomente mstava solo per la
conferma del sequestro e Passegnazione di ua termioe per il procedimento
metitale, ed il giudice, in accoglimento di isranza della ticotrente, assegnava
fermini per illustrazione delle dspettive difese; '

Hr
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somymario dellistmuttorde ncllz  presente sede, non vads confermato il
- provvedimento di sequestro, risultando fondata Peccezione di predivulgazione ex




art.34 D.Lvo n30/05 svolta da parte reaistente con Hguardo al titolo azionato

* (mod. UD005, con siferimento alla fignea 2.9):
la difesa della resisteote ba prodotto la rivista “Chairs Progaosedia” n.1/2004,
olire che catalogo Billiani del 2004, nei quali & pubblicizzata e ¢affigurara una sedia
Abevidenza identica (¢ comungue produttiva dt medesima impressione geacrale)
dspetto a quella raffigurata in. fig.9 del titolo azionato cd in gdferimento alla quale
si & provveduto al sequestto del modulo semilavorato;
¢ sufficiente, ol tiguardo, un mero saffronto visivo tra gli oggerti raffigurati,
mentre le specifiche peculinriti jndicate nclla metnora avtotizzata di patie
ricorrente (schienale di forma pit allungata e stretta, mancanza di mamiglia sul
retro dello schienale, schienale tamburato), olire che allo swto inditnostrate,
appeiono cotpunque siconducibili alle differenti visuali di ripresa della sedia -
Jaddove & onete di chi chicde Ja protezione dare una descrizione il pii possibile
puntugle e completa del modello, e relativi a2 particolari non givendicati ed
tnidoned a giustificare diffetenze giuridieamente rlevant] e sensibili;

 nei docnment dimessi dalla resistenre sub 4 e 5 (citata rivista Chaits Pramosedia &
catalngo Billiani del 2004) si rinvengono, ifoltre, érttambe Je varianti del modello- -
rutclato in xelazione alle quali Ja ricomente agiva nel presente procedimento (nn.
389 ¢ 391 del catalogo Billiani prodotto in allegato al dcorso — doc.2);
ne consegue la carenza di fumus del feowso sotto il duplice profilo della novitd e
Jel carattere individuale ex art. 34 D.J.vo 30/05 e, di conseguenza, il rigetto della
dotnanda caurclase;
tali valutazioni assumono catattere logicamente ¢ gluridicamente preliminare
sispetto 2 qualsivoglia uhictiore istanza — anche di prosecurione della descrizione,
da parte della ricorrente - o argommentazione;

.11, quanto alle spese, dalla soccqmbenéa diseende Ja condanna della sicorrente alla
Wfusione di e le spese sostepute, jvi comprese quelle di CTU liquidate in
separata sede; :

12. quanto all’istanza risatcitos e art. 96 c.p.c. svolta dalla resistente, la sressa

potri essere esaminata nell’eventuale sede metitale;

par; {&y} 254¥(09

Vist gli artt. 126 e 88 D. L.vo 30/2005 e 669 - bis ¢ ss. c.p.c;

1. revoca il disposto sequestro inaudita altera paxte ed ordina la restituzione
del hene in scquestro al legale xappsesentante di Italsed 8.l

-2 condannala-ticorrente & rifondere a parte sesistente le spese della presenre fase ..

che liguida in complessivi €4.000,00 di cui €.1.500,00 per diritti, ed €.2.500,00 pet
onorarl, oltze al 12,5% di diritti ¢ spese per droborso forfettario e IVA ¢ CPA
come per legge; .

3. pone le spese & CTU liquidate con separato provvedimento, a carico della aola
patte ricorrente.

8i comuaichi alle parti ed al CTU.

- Trieste; 30 novembre 2009:
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