BREVETTI !

a cura dell’avv. Michele Andreano

IL TRIBUNALE DELLE COMUNITA EUROPEE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA FABER CHIMICA DI FABRIANO

Sul brevetto europeo

“La qualita ¢ distintiva e non crea confusione sul mercato”

a sentenza 20 aprile 2005 del Tribunale di primo

grado delle Comunita Europee in Lussemburgo,

passata in giudicato, segna una svolta epocale nel-
l'interpretazione ¢ nell'applicazione dell'art. 8 del Re-
golamento UE 40,94 (marchio comunitario).

I giudici (presidente: J.Pirrung; Nj. Forwood ¢ S.Pa-
pasavvas) hanno accolto il ricorso della societa fabriane-
s¢ Faber Chimica Srl contro I"'UAMI (Ufficio per I'Ar-
monizzazione del Mercato Interno) di Alicante (Spa-
gna), che aveva accolto il precedente ricorso della so-
cieta iberica Industrias Quimicas Naber S.A. Nabersa
(Valencia), depositaria dal 1975 del marchio “NA-
BER”, contro quello “FABER” che ne chiedeva la re-
gistrazione UE in Valencia (sede dell'UAMI per tutta
I'Europa). ‘

A suffragio delle ragioni della societa iberica, I'UA-
MI riteneva che il marchio comunitario FABER non
potesse essere rilasciato poiché identico ¢ somigliante al
marchio NABER, oltre all'identita dei prodotti delle
duce socictd, sussistendo un rischio di confusione per il
pubblico, soprattutto in Spagna. E' cosi scaturita una
controversia, dal 1997, a colpi di perizic, interpretazio-
ni, esempi atti a delucidare la diversita, anche fonetica,
tra prodotto ¢ tra il marchio iberico NABER ¢ il fabria-
nese FABER.

Dopo l'agguerrita discussione del 9.1.2005, il
Tribunale Europeo ha accolto i motivi della Fa-
ber Chimica srl, ritenendo che non sussiste il pe-
ricolo di confusione tra il marchio, preesistente, h)
della NABER spagnola ¢ il marchio di cui si
chiedeva la registrazione curopea: “FABER”
appunto.

Tale decisione ha accolto la prospetra-
zione di questa difesa che ha dimostra-
to come i prodotti della societa fa-
brianese, essendo destinati ad un
consumatore “professionale” (ope-
ratori del settore), non integrano la
fattispecie di cui al disposto del Reg.
40,/94, non essendoci somiglianza tra i prodotti ¢ i
servizi, né conseguente confusione. Cio per il fatto, di-
mostrato in atti, che il consumartore risulta assoluta-
mente in grado di saper riconoscere ¢ distinguere per
qualita ¢ provenienza i prodotti rispettivi.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha altresi condan-
nato 'istituzione curopea UAMI al pagamento delle
spese. Salta cosi un “preconcetto” storico che vedeva
riconosciuto il diritto del depositario di un marchio an-
teriore, nei confronti di chiunque richiedeva il ricono-
scimento di un marchio, curopeo, nel medesimo setto-
re.
L'elemento caratterizzante accolto dai giudici curo-

pei ¢ nella capacita distintiva dei prodotti/servizi
rispetto al consumatore finale che, nel caso “¢
un pubblico specializzato, dotato di un grado
di atrenzione pit clevato di quello del con-
sumatore medio”, cosi i giudici in conclu-
sione della motivazione.

Dunque, la qualita trova tutela anche
con il diritto a registrare il marchio di-
stintivo, al di [a del diritto preesistente di
chi, titolare di un altro marchio, produca
prodotti simili o affini di non “pari”

qualita. Questo principio, che defi-
nirei epocale - seppur nella logica
delle cose - ¢ stato per la prima vol-
ra sancito per effetro di un ricorso
proposto da una azienda marchigia-

na.

Dello stesso tutte le socictd curopee potranno avva-
lersi, o comunque sottostare, cosi come dovranno atte-
nersi le societa extra-UE che intendano far riconoscere
i propri marchi all'interno della UE.

La qualita, per tanto, diviene elemento “distintivo”
originante il “diritto” del produttore a registrare un
marchio che ne distingua, in via esclusiva, i propri ser-
vizi/prodotti.

Passa attraverso tale privativa industriale la difesa de-
gli interessi dell'impresa, garantendo al consumatore la
percezione della qualitd, promessa ¢ vantata, del pro-
dotro, sapendone percepire altresi la “provenienza”.



