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ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO

Quadro Normativo

- Accordi TRIPS 1994 

- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”

- Armonizzazione delle “best practices”: 

- Descrizione  (It)

- Sequestri (Fr)

- Inibitorie  (De)

- Discovery & Misure conservative (Uk)

- Calcolo dei danni



Corti con sezione specializzata

(ora: “tribunali delle imprese”)

Trieste

Venezia

Bologna

Roma

Bari

Catania

Milano

Torino

Genova

Firenze

Napoli

Palermo

Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento



ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

Prassi Giudiziaria

- Azioni civili più frequenti di quelle penali

- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)

- Casi più concentrati in poche Corti (Milano,    
Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra ) ma con 
approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)

- Alto numero di procedimenti d’urgenza

- Numero significativo di transazioni entro il primo     
anno di causa (spesso prima)

- Tempisitica di media : 

- 6 mesi per misure cautelari

- 2/3 anni per procedimenti ordinari



STRUMENTI PIU UTILIZZATI

Misure Urgenti

- Strumenti di raccolta della Prova : 

- Ordini di Descrizione : per la prova della     
violazione  e la prova dei danni– 1/2 settimane 

- Sequestro/ Inibitoria : 

- contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona 
fede) – 2/3 mesi

- in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche 
efficaci in modo transfrontaliero

- Discovery

- per identificazione di terzi e giro d’affari



Design e Marchi
Ambito di protezione

Design
Non 

Registrato

Diritto D’autore

Design 
registrato

Concorrenza 
Sleale

Marchio









Caso 

PRADA / NAU

Tribunale di Milano

28.03.2013



3.2. Nel caso di specie, peraltro, il modello Lollipop non può qualificarsi come 
un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si possa 
ragionevolmente pensare che non conoscesse il modello protetto. E’, infatti, 
inverosimile che un imprenditore, la cui attività consiste esclusivamente nella 
produzione e commercializzazione di occhiali (da vista e da sole), non 
conoscesse il modello Postcards “SPR19M” di Prada. 
Ciò può dirsi in quanto la società attrice non solo gode di fama mondiale, ma è
inoltre uno dei leader nel settore della moda, capace di individuare le novità e i 
trend del mercato di riferimento, ed avendo fatto del modello di occhiali da sole 
Postcards il proprio “cavallo di battaglia” per la stagione primavera/estate 2010 
(come dimostrano le ingenti somme investite nella campagna pubblicitaria, i 
cataloghi e gli estratti delle pagine internet Prada di cui ai docc. nn. 3 - 4 - 14 -
15 - 18 - 18bis - 19 - 23 fascicolo ante causam e doc. 30 - 31 - 32 fascicolo di 
merito di parte attrice). E' presumibile quindi che gli altri operatori del mercato 
avrebbero seguito la nuova linea di tendenza tracciata dai leader del settore, 
collocandosi sulla loro scia. 
La società convenuta, tuttavia, non si è limitata a seguire un trend, ma ha 
realizzato un occhiale da sole sostanzialmente identico al modello Postcards
“SPR19M” (le differenze valorizzate si appalesano irrilevanti per le ragioni di 
seguito illustrate), così integrando una condotta contraffattiva.

***
Una volta accertata la condotta contraffattiva di parte convenuta, non può 
ragionevolmente negarsi che quest’ultima, nel produrre e commercializzare il 
modello di occhiali da sole “Lollipop”, si sia appropriata dei pregi del modello 
Postcards “SPR19M”, nonché del lavoro di ideazione, produzione, 
pubblicizzazione e commercializzazione sostenuto da parte attrice. 
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ORDINE DI INFORMAZIONE



visto l'art. 121 bis CPI, ordina a ………..Import Export 
s.a.s………….., con sede operativa a Palazzo Spedizionieri 
Aeroporto di Malpensa, di fornire informazioni sulle 
importazioni effettuate negli ultimi dodici mesi da parte della 
società fornitrice …………….indirizzate alla indicata 
impresa ……….., come da perizia della CTU …………… in 
data 3 settembre '12; 
dispone che dette informazioni siano rese all'udienza del 31 
ottobre 2012 ad ore 12, davanti a questo giudice, a cura del 
legale rappresentante della stessa ………..ovvero a cura di 
persona munita di procura speciale a firma dello stesso; 
ai suddetti fini invita parte ricorrente a notificare alla ………. 
copia del ricorso introduttivo con pedissequo decreto, copia 
dei verbali di descrizione e copia della presente ordinanza 
entro il 10 ottobre p.v.. 
Si comunichi. 

ORDINE DI INFORMAZIONE



MERCATO PARALLELO



MERCATO PARALLELO

Caso 

THUN /FANARA

Tribunale di Palermo

28.02.2013



MERCATO PARALLELO

Caso 

TIMBERLAND /CISALFA

Tribunale di Milano

11.06.2013



FIERE

La soluzione adottata da  

MIDO 

I

- Regolamento specifico 

- Parte del contratto di esposizione

- Gli espositori non possono rifiutare  l’esecuzione del 
regolamento pena la risoluzione del contratto 

- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e 
poi ne viene data esecuzione.



FIERE

La soluzione adottata da  

UNESPOS, REED e Verona Fiere 

I

- Regolamento specifico 

- Parte del contratto di esposizione

- Gli espositori non possono rifiutare  l’esecuzione del 
regolamento pena la risoluzione del contratto 

- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e 
poi ne viene data esecuzione.

- Le decisioni di inibitoria vengono adottate da un collegio di 3 
esperti



FIERE

La soluzione adottata da 

UNESPOS, REED e Verona Fiere

II

- Contenuti del Regolamento

- Servizio INFORMAZIONE: informazioni al pubblico

- Servizio TUTELA: raccolta prove (per chiunque)

- Servizio INTERVENTO: inibitoria (per espositori) 

- Personale

- 10 IP esperti nominati (giuristi e consulenti in P.I.)

- presenti a turni tutti i giorni di esposizione (sabato e 
domenica inclusi) 
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