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Capitolo Sesto

La tutela del marchio
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fezionamento e rietichettatura dei prodotti recanti il marchio fra diritto dei marchi e libera
circolazione delle merci. — 154. Esaurimento e utilizzazione pubblicitaria del marchio. —
Sez. VI. Il marchio non registrato. — 155. La tutela del marchio di fatto. 4) Base giuridica e
caratteri. — 156. (Segue). B) La tutela del marchio di fatto. Requisiti, fattispecie costitutiva
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La royalty ragionevole. — 171. C) Il danno emergente. — 172. D) 11 danno morale. — 173. E)
La restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione.

Sezione 1

Le coordinate di riferimento

113. L’azione di contraffazione e le funzioni giuridicamente tutelate del
marchio

113.1. Dal diritto dei marchi “classico” a quello contemporaneo. Dopo avere
verificato i presupposti cui sono subordinati I’acquisto e la conservazione del di-
ritto di marchio, ¢ venuto il momento di soffermarsi sulla sua tutela. A questo
proposito, occorre ancora una volta sottolineare quanto profonda sia I’evoluzione
che la nozione di contraffazione ha conosciuto nel passaggio dal diritto dei marchi
“classico” agli assetti attuali.

In passato, I’ipotesi paradigmatica di contraffazione consisteva nell’uso del
marchio registrato altrui o di un segno a esso simile per beni dello stesso genere
da parte di un terzo non autorizzato. In situazioni come questa, la contraffazione ¢
idonea a ledere non solo gli interessi del titolare del marchio, ma anche quelli del
pubblico. Infatti, se questo comportamento non fosse impedito, anche i consu-
matori sarebbero pregiudicati, perché non potrebbero piu far affidamento sui mar-
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chi nel compiere le loro scelte di acquisto: essi perderebbero infatti la certezza che
un dato segno individui i beni in quanto provenienti dalla fonte produttiva in cui
essi hanno riposto fiducia'. Vero ¢ che non necessariamente ’errore sull’origine
comporta anche una delusione di un’aspettativa del pubblico in ordine alle carat-
teristiche qualitative dei beni muniti di marchio, visto che la tutela apprestata dal
diritto dei marchi non presuppone che il pubblico abbia alcuna aspettativa specifi-
ca sul livello qualitativo dei beni contraddistinti dal segno. Come dicono i tede-
schi, il diritto dei marchi protegge contro la Verwechslungsgefahr (rischio di con-
fusione quanto all’origine) ¢ non contro la Irrefiihrungsgefahr (rischio di inganno
sulla qualita): la tutela del marchio non presuppone alcuna Giitevorstellung, o
aspettativa di ordine qualitativo, da parte del pubblico®. E anche vero pero che,
fintantoché 1’obiettivo principale della tutela del marchio rimane quello di evitare
un pregiudizio della stessa funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato,
la protezione accordata al titolare del segno tendenzialmente opera anche a van-
taggio del pubblico.

Si ¢ visto quanto negli ultimi decenni sia cambiato proprio sotto questo profi-
lo: il diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato ¢ venuto
estendendo la protezione dei marchi registrati ben al di 1a di questo punto di par-
tenza. Ora hanno assunto rilievo due nuovi tipi di conflitto fra il marchio anteriore
e il segno successivo; al nucleo originario, che nella classificazione odierna ¢ de-
scritto come secondo tipo di conflitto*, si sono cosi aggiunti un primo tipo di con-
flitto, caratterizzato dalla doppia identitd dei segni e dei beni e un terzo tipo di
conflitto, che scatta quando il marchio anteriore goda di notorieta. La novita ¢ du-
plice; e sta in cio, che la fattispecie originaria di contraffazione si ¢ articolata in
tre subfattispecie e che inoltre nelle subfattispecie corrispondenti al primo ¢ al
terzo conflitto sono oggi considerati atti di contraffazione anche comportamenti
che possano pregiudicare altri valori — e in primis quello pubblicitario — che siano
incorporati nel marchio, anche se essi non comportano un rischio di confusione
quanto all’origine dei beni contrassegnati. Come ha scritto con ammirevole fran-
chezza un Avvocato generale 4 “Llart. 5, par. 2,” della direttiva, che tutela i mar-
chi nel terzo conflitto “serve esclusivamente alla tutela del titolare del marchio,

L. supra, § 6-7. Nello stesso senso, quasi alla lettera, W. CORNISH-D. LLEWELYN, Intellectual
Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, 2007, 776.

% Sul tema v. gli ampi lavori di T. SCHNEIDER, Verwechslungsgefahr und Herkunfistiushung,
Carl Heymanns Verlag, 2014 e F. HENNING-BODEWIG-A. KUR, Marke und Verbraucher. Funktionen
der Marke in der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme, Weinheim, 1988.
La posizione secondo cui la contraffazione presuppone un “double wrong”, al titolare del marchio
e al pubblico, ancor avanzata soprattutto in ambiente anglosassone (v. ad es. D. EDWARD, Trade
Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market, in IPQ 2001, 135 ss., a 141), appartiene a
uno strato geologico precedente.

3 Sulla classificazione dei conflitti possibili tra due marchi in tre tipologie v. gia in precedenza §
37. Secondo quanto si ¢ detto, il secondo tipo di conflitto ¢ in termini storici e cronologici il conflit-
to primario e originario, il ceppo da cui si dipartono gli altri due conflitti.

4 Conclusioni dell’ Avvocato generale Juliane Kokott del 21 marzo 2013, in causa C-65/12, Lei-
desplein Beheer BV e H.J.M. de Vries, caso «Bull Dog/Red Bull», par. 27.
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mentre 1’art. 5, par. 17, che disciplina il secondo conflitto “serve anche alla tutela
dei consumatori dalle frodi”.

113.2. Il quadro internazionale. Anche sotto il profilo della tutela 1’ordina-
mento comunitario ¢ interno si sono trovati a operare le proprie scelte all’interno
di un quadro internazionale che lascia ampi margini di liberta°. Le previsioni de-
gli artt. 16 e 17 TRIPs vanno lette come norme sulla protezione minima dei mar-
chi, anche se esse profilano alcune questioni di dettaglio sulle quali si dovra ritor-
nare °.

113.3. Funzioni del marchio e perimetro della tutela. Se ¢ facile avvedersi che
I’allargamento cosi operato della protezione ¢ notevole, non € pero facile perime-
trare con esattezza fin dove esso si spinga; e a questo compito sara dedicata buona
parte di questo capitolo. Di frequente si individua il raggio della protezione con
riferimento al criterio fornito dalla funzioni del marchio che ricevono giuridica tu-
tela. In questa prospettiva si sottolinea solitamente come all’originaria tutela della
funzione distintiva si sia aggiunta e sovrapposta la protezione di altre due funzio-
ni, I’una delle quali ¢ designata di volta in volta come funzione pubblicitaria, pro-
mozionale o anche attrattiva ¢ fondamentalmente attiene all’investimento pubbli-
citario incorporato nel segno; 1’altra, talora francamente indicata come funzione di
garanzia qualitativa del marchio, & spesso anche individuata con un meno impe-
gnativo riferimento al principio di veridicita del marchio o allo statuto di non de-
cettivita che ne governerebbe la disciplina '.

Questo tipo di ricostruzione puo essere ineccepibile; ma ¢ troppo impressioni-
stico finché non venga concretizzato alla luce delle previsioni relative ai tre tipi di
conflitto. E tutt’altro che sicuro che queste formule riassuntive, pur relativamente
consolidate, siano in grado di cogliere con chiarezza e precisione i contorni delle
mobili frontiere dell’azione di contraffazione del marchio; e questa incertezza si
accresce se si consideri che la giurisprudenza piu recente, soprattutto comunitaria,
ha accentuato i gia notevoli elementi di indeterminatezza proprio con riguardo al-
le funzioni tutelate corrispondenti al primo e al terzo tipo di conflitto. Essa ha in-
fatti affiancato al riconoscimento della tradizionale funzione “essenziale”, distin-
tiva o anche, come dicono i giudici comunitari, “di origine”, caratteristica del se-
condo conflitto, un riferimento alle “altre funzioni del marchio, segnatamente
quella di garantire la qualita del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di
comunicazione, investimento o pubblicitd”g. La formula, come si vede, si vale di
concetti che, in particolare per il loro segmento finale, qui trascritto in corsivo,
non trovano agganci univoci e precisi né nelle norme né nelle categorie in prece-

>In argomento anche per richiami v. supra, § 36.

V. §§ 130.3 e 130.5 (in materia di doppia identita) e 155.2 (a proposito dei marchi di fatto).

"In argomento anche per richiami v. supra, §§ 6-7.

8 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal SA, Lancome parfums et beauté
& Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International
Ltd., in Racc. 2009, 1, 5185 ss. € in Giur. comm. 2010, 11, 969 ss. con nota di V. D1 CATALDO, Pro-
fumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano, caso «L’Oréaly, par. 58.
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denza richiamate e appaiono quindi suscettibili di ulteriori — ¢ non facilmente
prevedibili — messe a punto e forse anche correzioni di rotta°.

Un’ulteriore difficolta sta nel raccordo reciproco fra le previsioni relative ai tre
tipi di conflitto.

Vero ¢ che la giurisprudenza sembrerebbe di primo acchito avere provveduto a
una sistemazione abbastanza netta dei rapporti fra il secondo ¢ il terzo conflitto.
Sicuro € che, nel secondo conflitto, il riferimento al rischio di associazione non
intende apprestare tutela ai messaggi promozionali e qualitativi incorporati nel
marchio anche in assenza di confusione '°. Va pero considerato che anche nel caso
di beni identici o simili, situazioni che, in assenza di un rischio di confusione sa-
rebbero irrilevanti ai fini del secondo conflitto, possono costituire comunque con-
traffazione alla stregua delle previsioni sul terzo tipo di conflitto ''. E soprattutto
occorre dare atto che la questione fondamentale, se la disciplina del terzo conflitto
sia rimasta ipotesi eccezionale o sia divenuta norma generale fondante 1’intero di-
ritto dei segni distintivi %, & rimasta ad oggi in larga misura irrisolta.

1 punto merita attenzione, perché il riferimento alle funzioni “di comunicazione, investimento
e pubblicita” del marchio non costituisce certo voce dal sen fuggita della Corte, essendo stata ripresa
dalle sentenze della Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), causa C-65/12, Leidseplein Beheer
BV, Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV, caso «the Bull Dog/Red
Bully, par. 30; 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, Bud&jovicky Budvar, narodni
podnik c. Anheuser-Busch, Inc., caso «Budweiser», par. 71; 8 luglio 2010 (Prima Sezione), causa C-
558/08, causa Portakabin Ltd. e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin/Primakabiny,
in Giur. ann. dir. ind. 5611, par. 30; 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die BergSpechte Outdoor
Reisen und Alpinische Schule Koblmiiller ¢. Glinter Guni, trekking.at Reisen GmbH, in Racc. 2010,
I, 2517 ss., caso «Bergspechte, par. 31; del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), cause C-236-238/08,
Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum
SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis
Thonet, in Racc. 2010, I, 2417 ss., in Giur. ann. dir. ind. 5608 ¢ in Giur. it. 2010, 1603-1610 con
mia nota Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi. il caso Google di fronte alla Cor-
te di Giustizia, caso «Google-AdWords», par. 77; ed ¢ stata fatta propria dalle Conclusioni
dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, causa C-46/10, Viking Gas A/S c. Kosan
Gas A/S, ex BP Gas A/S, caso «bombola da gasy», parr. 37 e 50 ss., dell’Avvocato generale Niilo
Jadaskinen del 24 marzo 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. Interflora British Unit ¢. Marks &
Spencer plc Flowers Direct Online Limited, in Racc. 2011, 1, 8625 ss., caso «Interfloray, par. 50 e
del 9 dicembre 2010, causa C-324/09, L’Oréal SA, Lancome parfums et beauté¢ & Cie., Laboratoire
Garnier & Cie., L’Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay Europe SARL e eBay (UK) Ltd.,
caso «eBay», par. 46 ove vanno viste le importanti precisazioni alla nota 20, come anche
dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr.
93 ss. Va peraltro segnalato che non mancano anche sentenze recenti che continuano a operare un
riferimento alle categorie precedenti: v. Corte UE 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-
91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft, caso «bananabayy, parr. 22 ss. In argomento v.
§§ 119.2,130.4, 134.7, 143.3.

1988 57 e infira, 132.1.

'8 66 ¢ infra, § 136.1.

2 1n questo secondo senso v. D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, in L.C.
Ubertazzi (a cura di), La proprieta intellettuale, in Trattato di diritto privato dell’Unione europea
diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 69-70 ma gia C. GALLI, Funzione
del marchio e ampiezza della tutela, Giuffré, Milano, 1996, 163 ss. In argomento v. §§ 61.4 ¢ 71.
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Per perimetrare i contorni attuali dell’azione di contraffazione, appare d’altro
canto necessario fare i conti con il recente sviluppo, che tende a fornire una vera e
propria reinterpretazione della disciplina della doppia identita caratteristica del
primo tipo di conflitto. In un primo tempo queste previsioni erano state intese
come strumento di contrasto della c.d. pirateria dei marchi; ora si & propensi a ri-
leggerne la portata come se esse apprestassero una sorta di duplicazione attenuata
della protezione dei marchi che godono di notorieta, disponibile anche in assenza
dei requisiti di accesso richiesti dalle norme relative al terzo conflitto .

Accanto ai dubbi, I’evoluzione porta con sé anche certezze. In primo luogo,
non vi ¢ dubbio che oggi 1’azione di contraffazione possa essere esperita anche in
situazioni nelle quali I'unico interesse tutelato ¢ quello del titolare del marchio ad
esclusione di quello del pubblico. La normale coincidenza fra gli interessi del tito-
lare del marchio e del pubblico, che caratterizzava 1’azione di contraffazione nel
diritto dei marchi “classico”, viene infatti meno quando I’investimento pubblicita-
rio incorporato nel marchio riceva autonoma e diretta tutela anche a prescindere
da una lesione della funzione distintiva e quindi quando all’identita o somiglianza
del segno successivo non si accompagni alcun rischio di confusione del pubblico,
che puo anzi essere del tutto consapevole della diversita di origine dei beni riferi-
bili al precedente titolare e al successivo utilizzatore .

Non va d’altro canto trascurato che, anche al culmine di questa evoluzione, la
tutela del marchio continua tuttavia a esibire le caratteristiche che sono connatura-
te al carattere di segno distintivo dell’entita tutelata . Anche se nel frattempo la
distanza, un tempo assai piu netta, rispetto al modulo di protezione di altri diritti
su beni immateriali e in particolare del diritto sulle opere dell’ingegno si ¢ senza
dubbio venuta riducendo ', le differenze restano ancor oggi, come si vedra fra
breve, nitide e importanti.

E dunque venuto il momento di soffermarsi sia sulla struttura e sul conte-
nuto del diritto protetto mediante I’azione di contraffazione, sia sul metodo
della sua tutela, quali essi risultano dalla disciplina attualmente apprestata dal

V. in proposito gia §§ 7C), 40.3 e 61.3 ¢ infra, §§ 130-131.

4 Sul punto v., assai polemicamente, P. SPADA, Il “vendicatore del pubblico”, in Il dir. ind.
2007, 143 ss. nonché, anche per richiami, v. gia supra, § 8 E) e 10.

' In termini non dissimili A. VANZETTI, Capacita distintiva e confondibilitd: segni registrati e
non registrati, in 11 dir. ind. 2007, 7 ss., specie a 7-9.

16 Un’analisi particolarmente convincente dell’avvicinamento della tutela del marchio al modulo
del diritto d’autore ¢ in M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in In-
ternational, US and EC Trademark Law, in IIC 2009, 45 ss., secondo cui grazie all’avanzata della
protezione del marchio contro la diluizione si sarebbe assistito alla trasformazione del diritto corri-
spondente in una sorta di diritto connesso al diritto d’autore, 62, il cui contenuto sarebbe riconduci-
bile a un “brand image exploitation right”, 49. In argomento v. § 114.3. Per un accenno in questo
senso v. anche L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Ox-
ford, 2009°, 915. Dello stesso M. SENFTLEBEN, v. lo scritto successivo (2012) An Uneasy Case for
Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights, available at http://ssrn.com/abstract=
2025075, ove ¢ una — condivisibile — sottolineatura delle residue differenze fra i due regimi (finaliz-
zata a ricostruire regole diverse sotto il profilo del regime di Notice and Takedown).
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diritto comunitario e dal diritto comunitariamente armonizzato.

114. La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua
tutela attraverso [’azione di contraffazione

114.1. La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua
tutela attraverso l’azione di contraffazione. Di regola, il punto di partenza dell’a-
nalisi della struttura e del contenuto del diritto di marchio registrato ¢ dato dalla
rilevazione che la sua tutela ¢ affidata alla tecnica dell’esclusiva . Per il marchio,
come per i restanti segni distintivi d’impresa, il ricorso alla tecnica di tutela costi-
tuita dall’attribuzione di un diritto esclusivo di uso del segno ¢ in linea di princi-
pio necessitato, anche se poi ¢ rimesso alla scelta legislativa definire a quali pre-
supposti ¢ condizionata la protezione e quali modalita di utilizzazione del marchio
sono riservate al titolare. Diverso ¢ il caso delle invenzioni, delle opere dell’in-
gegno e degli altri beni immateriali a esse vicini o assimilati, per cui sono teori-
camente pensabili e operativamente utilizzate anche tecniche di protezione diver-
se dall’esclusiva. Esse si attuano infatti anche con modalita che possono andare
dalla gestione collettiva alla licenza obbligatoria a titolo oneroso, dalla licenza le-
gale anch’essa a titolo oneroso al diritto a semplice compenso '*. Quando invece
la tutela abbia per oggetto non una creazione intellettuale o tecnologica ma un se-
gno — ed, in particolare, un segno distintivo — non € neppur pensabile il ricorso a
modalita come queste, che istituiscono un concorso nell’uso del bene immateriale
indipendente dalla volonta del titolare. Infatti, se il segno potesse essere legitti-
mamente utilizzato da un terzo diverso dal titolare e da Iui non volontariamente ¢
legittimamente autorizzato, il segno non varrebbe piu a distinguere i prodotti in
ragione di una determinata origine imprenditoriale e quindi cesserebbe di svolgere
quella che ancor oggi resta la sua funzione essenziale .

Per vietare 1’uso del marchio successivo confliggente, il titolare del marchio
registrato anteriore non ha bisogno di fornire dimostrazione della fattispecie costi-

17 Sul punto, che trova una conferma legislativa espressa (artt. 5, par. 1, direttiva marchi, 20.1
c.p.i. e 9, par. 1, r.m.c.), si registra un consenso unanime: v. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO,
Manuale di diritto industriale, Giuffre, Milano, 20096, 229; P. SPADA, Parte generale, in P. AUTERI-
G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, Diritto industriale. Proprieta intel-
lettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2009, 16 ss.; P. AUTERI, Libera circolazione delle mer-
ci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi, in AA.-VV., Problemi attuali del diritto
industriale, Giuffré, Milano, 1977, 45 ss., 78. Sulla struttura dell’esclusiva si veda ancor oggi G.
OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm. 1964, 1, 187 ss.

'8 Per una sistemazione delle tecniche di remunerazione diverse dall’esclusiva note nel campo
della proprieta intellettuale v. P. SPADA, «Creazione ed esclusivay, trent’anni dopo, in Riv. dir. civ.
1997,1, 215 ss., 220 s.

1% Sulla questione, aperta, della possibilita di configurare ipotesi di licenze obbligatorie di mar-
chio, che potrebbe apparire contraddittoria all’assunto della necessita del carattere esclusivo della
protezione, v. pero §§ 7 D), 198.2,202.4, 204 C).
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tutiva del suo diritto ?°, a ciod provvedendo la registrazione, né, si ritiene, deve dar
prova di ulteriori circostanze oggettive ¢ soggettive, ad es. attinenti al fatto che
chi si appropria del segno usato da altri sapesse che esso era stato gia usato da un
concorrente >’ e all’idoneita dell’uso del segno successivo a produrre danno, che
sarebbe invece richiesta in un’azione di concorrenza sleale *.

Nel nostro diritto la legittimazione all’esercizio dell’azione di contraffazione
spetta soltanto al titolare del marchio e al suo licenziatario (esclusivo od, in caso
di licenza non esclusiva o, come pure si dice, semplice, munito del consenso del
titolare) > e non, invece, agli altri soggetti che pure potrebbero anch’essi avere

2 Ed, in particolare, di aver conseguito quella “notorietd qualificata” che sarebbe invece ri-
chiesta nel caso di un marchio di fatto (supra, §§ 12, 77.3 e 77.4 e infra, §§ 155-157), come ¢ ri-
conosciuto, pur all’interno di una prospettiva complessivamente diversa, da P. AUTERI, Le tutele rea-
/i, in L. Nivarra (a cura di), L 'enforcement dei diritti di proprieta intellettuale. Profili sostanziali e
processuali, Giuffre, Milano, 2005, 3 ss., 7.

2 Secondo la formulazione accolta da P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato
comune e futuro diritto europeo dei marchi, cit., 79. Sul rapporto fra contraffazione ed elemento
soggettivo nel nostro diritto v. D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Giuffré, Milano,
1996, 38 ss. Nel diritto anglosassone 1’elemento soggettivo non ¢ richiesto per la contraffazione
“primaria” ma per quella “secondaria”: L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit.,
916, 920 e 930; G. DINWOODIE-M. D. JANIS, Lessons from the Trademark Use Debate, in 92 lowa
L.R. 2007, 1703 ss., 1717 ss.; S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on
the Internet, in 41 Hous. L. Rev. 2004, 777 ss., 799; in giurisprudenza v. la sentenza della Supreme
Court Inwood Laboratories c. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 853-854 (1982), caso «Inwood»; per la
soluzione seguita in ambiente tedesco v. D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., nota
82 a 39; per altri richiami e per le necessarie messe a punto v. infia, § 164.4.

2 In senso diverso perd v. A. VANZETTL, Diritti reali e ‘proprietd industriale (...e mediazione
obbligatoria), in Riv. dir. ind. 2010, 1, 173 ss., a 177 (secondo il quale I’azione di concorrenza sleale
“non ¢ piu condizionata alla presenza di un danno”) e G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del marchio. Del
diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, in Commentario del cod. civ. a cura di A. Scialoja e G.
Branca, Libro V (Del lavoro) (artt. 2569-83), Zanichelli, Bologna, 1977, 113 ss. Sul requisito del
danno e sulla sua prova in caso di violazione del marchio di fatto v. § 157.5.

2 Art. 22, parr. 3 e 4, r.m.c. (e v. la lett. ¢) del 1° comma dell’art. 177 c.p.i. per la legittimazione
all’opposizione); in diritto italiano circoscrive la legittimazione al licenziatario esclusivo, quando
non consti il consenso del titolare, Trib. Catania 3 luglio 2002 (ord.), Fimag di Finocchiaro Mario e
FIMAS s.r.l. c. Artistica Meridionale di Raffaele Nappi & C. s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 4508, caso
«monostrato vulcanico», ove ulteriori richiami; in argomento v. D. SARTI, Segni distintivi e denomi-
nazioni di origine, cit., 114 ss.; M.S. SPOLIDORO, La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti
di proprieta industriale, in AIDA 2006, 212 ss. e, per una ricostruzione complessiva del tema, §
185.5. Esclude la legittimazione del distributore all’azione di contraffazione Cass. 7 luglio 1997, n.
6101, Termal s.r.1. c. Mitsubishi Electric Europe GmbH, in Riv. dir. ind. 1998, 11, 280 ss., con nota
di A. MUSSO, Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla le-
gittimazione ad agire dei licenziatari e distributori, caso «minisplit» (ma forse la posizione accolta
in quell’occasione dalla Cassazione va ricondotta alla particolarita della situazione, nella quale lo
stesso marchio “Mitsubishi” apparteneva legittimamente alle due imprese risultanti dalla divisione
postbellica dell’omonima impresa giapponese; e il concedente del marchio fatto valere dal distribu-
tore di una delle due imprese non era intervenuto al fianco di questa e contro 1’altra impresa); in
senso contrario, pero Trib. Bologna 19 luglio 2005, Polo Ralph Lauren Fashions of Europe s.r.l. e
Poloco s.a. ¢. A.C. F., in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), I/ diritto dei marchi di impresa.
Profili sostanziali, processuali e contabili, Utet, Torino, 2009, 374 ss., caso «Polo Ralph Laureny,
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teorico interesse a eliminare la coesistenza di segni confondibili sul mercato: i
consumatori, le loro associazioni, gli stessi concorrenti del contraffattore. Queste
categorie di soggetti possono azionare contro 1’uso di un marchio che sia non solo
confusorio ma anche decettivo i rimedi dell’azione di concorrenza sleale e di de-
cadenza della registrazione **. Essi non sono perd legittimati all’esercizio dell’a-
zione di contraffazione. La scelta di riservare 1’azione di contraffazione al titolare
del marchio fatto valere in giudizio o comunque a soggetti che vantino diritti sul
segno non deriva affatto dalla struttura esclusiva del diritto € non ¢, quindi, neces-
sitata. Una legittimazione allargata potrebbe trovare il proprio fondamento nel-
I’interesse del pubblico ad evitare la confondibilita fra marchi; era prevista nel
nostro diritto prima della legislazione del 1942 e ¢ sancita ancor oggi da alcuni
ordinamenti. Il nostro diritto nazionale ¢ quello comunitario hanno pero effettuato
la scelta opposta .

A questa configurazione della posizione di esclusiva attribuita al titolare del
marchio anteriore registrato fa riscontro la definizione della cerchia dei destinatari
del divieto corrispondente. Di fronte alla posizione che compete al titolare con ri-
guardo al marchio registrato, la generalita degli altri soggetti soggiace a un obbli-
go secondario o riflesso di astensione. Infatti, a essere gravato dell’obbligo di a-
stenersi dall’imitazione del marchio anteriore non ¢ questo o quel soggetto parti-
colare; piuttosto, gravati sono — come si diceva un tempo — tutti i consociati o, se
si preferisce una dizione pit moderna, qualunque terzo fosse intenzionato a usare

che riconosce il diritto al risarcimento del danno del distributore senza porsi la questione della sua
legittimazione. I criteri discretivi fra la figura del licenziatario e del distributore vanno, secondo la
migliore dottrina (D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., 113 ss.; e v. § 182), ritrova-
ti nella presenza o nell’assenza dell’attribuzione in capo al soggetto interessato della facolta di de-
terminare le dimensioni della disponibilita del prodotto sul mercato; ma a essi non sembra attenersi
rigorosamente la giurisprudenza, quantomeno sotto il profilo della legittimazione all’azione di con-
traffazione (v. Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, Autogerma s.p.a. ¢. Rova, in Riv. dir. ind. 1999, 11,
319 ss. con nota di B. GUIDOTTI, Uso atipico del marchio altrui, caso «Autogermay e Trib. Torino 9
marzo 2006, Diesel s.p.a. e Diesel Italia s.p.a. c. G.C. Clever Internet Co., Stir Maglia di P.M. s.n.c.,
in [l dir. ind. 2007, 149 ss. con nota di M. VENTURELLO, caso «Porco Diesel»). Sulla legittitimazione
del contitolare del marchio in caso di comunione sul segno v. § 194.1.

La legittimazione del titolare della registrazione, che pur non usi il marchio, ¢ talmente pacifica
che non constano molti precedenti che la confermino: fra di essi v. Trib. Milano 24 marzo 2011
(ord.), Officina Italiana s.r.l. in liquidazione ¢ MSA International SA c¢. NK Bike s.r.l., in Giur. ann.
dir. ind. 5805, caso «Bullet ¢ X», che si riferiva a un caso nel quale I’uso era affidato a un licenzia-
tario. In passato si era sostenuto che il terzo convenuto in contraffazione avrebbe potuto contestare
le risultanze del registro per fare valere che la registrazione del marchio in capo all’intestatario sa-
rebbe stata fiduciaria e quindi (a quell’epoca) inammissibile (in questo senso P. AUTERI, Terri-
torialita del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, Giuffr¢, Milano, 1973, 268 ss.);
oggi questa eccezione di difetto di legittimazione attiva non sembra potere piu essere sollevata, data
la ritenuta ammissibilita delle intestazioni fiduciarie del marchio registrato (v. § 14).

2 V. infra, § 116 ¢ supra, § 107.3. Sulla differenza fra Verwechslungsgefahr e Irrefiihrungsge-
fahrv.§§ 113.1e 117.2.

% Diversamente G. SENA, Nullitd assoluta o relativa per difetto di novitd del marchio, in Riv.
dir. ind. 1994, 1, 639 ss., 644 s., che costruisce la norma dell’art. 11 L.m., ora sostituita dall’art. 21.2
c.p.i., come base testuale per ricostruire una legittimazione assoluta all’azione di contraffazione.
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un segno confliggente. Da questo punto di vista, I’esclusivita opera dunque erga
omnes . Con riguardo poi al metodo di protezione del diritto cosi ricostruito, di
regola si precisa che le azioni a tutela del marchio hanno natura reale®’ e che la
medesima qualificazione vale per i rimedi apprestati in caso di violazione, in ra-
gione della loro caratteristica natura ripristinatoria, coercibile ed efficace nei con-
fronti dei terzi **.

Occorre tuttavia intendersi su queste qualificazioni sia con riguardo alla strut-
tura e al contenuto del diritto, sia con riguardo al tema, che si colloca su di un
piano assai diverso, del suo metodo di protezione. Si impone quindi qualche pre-
cisazione sull’uno come sull’altro profilo, come anche sulla reciproca relazione in
cui essi si trovano.

114.2. In particolare: la struttura esclusiva del diritto e la sua (pretesa) reali-
ta e assolutezza. Intanto, bisogna prendere atto che 1’obbligo di non imitare il
marchio precedentemente registrato da altri in modo che ne possa derivare un ri-
schio di confusione *’, che oggi trova specifico presidio nelle norme relative al se-
condo tipo di conflitto, risulta fortemente limitato proprio da un punto di vista
normativo, anche se sotto il profilo formale il diritto ha la struttura dell’esclusiva.
L’obbligo scatta infatti solo quando ricorrano simultaneamente tre condizioni: che
il segno successivo sia identico e simile al marchio anteriore, che identici o simili
a quelli per i quali il marchio anteriore ¢ registrato siano anche i beni per i quali il
segno successivo ¢ usato e che inoltre dal congiunto operare dell’identita o somi-
glianza di segni e beni possa derivare un rischio di confusione.

Si tratta dunque di un obbligo si erga omnes, cui pero, a ben vedere, non corri-
sponde affatto un diritto reale del titolare del marchio anteriore sull’entita regi-
strata come marchio . Le ragioni di questa caratterizzazione in negativo sono

% p. SPADA, Parte generale, cit., 16 s. e Diritto industriale. Introduzione, Giappichelli, Torino,
1999, 20 ss., 21.

" La formula, assai diffusa in giurisprudenza lungo una traiettoria che pare estendersi da Cass.
15 maggio 1929, Sabri c. Societa Coltellerie Riunite, in Giur. it. 1929, 1, 1, 884 ss., caso «marchio
per coltellin; 27 luglio 1929, Bosia c. Calosi, in Giur. it. 1929, 1, 1, 1203 s., caso «Creosina» e 13
gennaio 1930, Curcio c. Societa Bonifiche Pontine, in Giur. it. 1930, 1, I, c. 108 ss. e in Riv. propr.
int. ind. 1930, 1, 22 ss., caso «figura di donna» a Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, Kelemata s.p.a. c.
Erbavoglio s.r.l. e altri e Santa Rita di Chiesa Rita & C., in Giur. it. 2009, 2454 ss., caso «Venusy,
come anche a Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in Giur.
ann. dir. ind. 5517, caso «Venus/Venex», ¢ generalmente accolta anche in dottrina, che pero, nella
sua formulazione piu avveduta (ad es. da P. SPADA, Parte generale, cit., 16 s.), ha cura di fornire la
precisazione, essenziale, che il carattere della realita attiene non al diritto ma all’azione; 1I’imposta-
zione ¢ stata ora sottoposta a un revisione critica ad opera di P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 3 ss. In
argomento v. gia § 54.2. Sulla necessita di distinguere fra la (insussistente) realita del diritto di mar-
chio e la — normativamente accertabile — realita delle azioni a sua tutela v. infra, § 114.4.

2 Per questi tre profili v. rispettivamente §§ 88-89, 114.4 ¢ 114.5.

» Riprendo qui verbatim la formula, ricorrente e impiegata, ad es., da P. SPADA, Parte generale,
cit., 16 s. e da P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto euro-
peo dei marchi, cit., 78.

3% In questo senso v. nella tradizione civilistica e con riferimento a tutti i diritti su beni imma-
teriali F. SANTORO-PASSARELLIL, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 19899, 56e¢58¢
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presto dette>'. La proprieta e gli altri diritti reali presuppongono una cosa in senso
materiale **, perché, come ci insegnano gli economisti >, la cosa materiale non &
suscettibile di uso plurimo e solidale (salvo che si tratti di un bene pubblico); in-
vece il marchio € entita che per sua natura potrebbe essere utilizzata da un numero
indeterminato di soggetti, se non intervenisse il diritto a istituire una “riserva” a
favore di un solo soggetto ¢ a vietare 1’uso ai terzi, allo specifico scopo di evitare
che Dentita, invece di diminuire i costi di ricerca dei consumatori, li accresca .
Dunque, anche se in linea di principio i caratteri dell’obbligo, secondario e rifles-
so, di astensione, cui soggiace la generalita dei soggetti con riguardo al marchio
sono i medesimi che nei diritti reali, varia tuttavia I’oggetto del diritto spettante al
titolare, che non ¢ una “cosa” ma un’entitd protetta dal diritto con la tecnica
dell’esclusiva . Pitl precisamente: la riserva ha per oggetto non I’entita in quanto
tale, ma alcune modalita dell’uso di cui questa ¢ suscettibile. Mentre la “cosa” &
tutelata dal diritto anche in funzione del suo valore d’uso (nella prospettiva, come
si suol dire, dello ius utendi, oltre che del potere dispositivo e dello ius excluden-
di), il bene immateriale in generale e, per quanto qui specificamente interessa, il
marchio ¢ tutelato in funzione del valore di scambio (non del segno ma) dei beni
da esso contraddistinti®; conseguentemente la riserva istituita dalla legge ha per

oggi, con specifico riferimento al marchio, P. SPADA, Parte generale, cit., 16 s. e C. GALLI, Marchi
comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive, in AIDA 2009, 182 ss. Nella prospettiva del
diritto dei marchi, la “dottrina della proprieta, secondo la quale il diritto di marchio ¢ un diritto di
proprieta” era invece definita come “imperante” ancora da G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del mar-
chio. Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, cit., 68 s.; e continua a trovare ancor oggi segua-
ci (v. ad es. G. SENA, Confondibilita in astratto e in concreto, in Il dir. ind. 2007, 58 ss., 60; Con-
fondibilita e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprieta industriale, in Riv. dir. ind.
2006, 1, 17 ss.; ma anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio
2011, caso «Budweiser», cit., par. 64).

31 per un’esposizione meno succinta v. P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 8 s.; e v. G. OPPO, Crea-
zione ed esclusiva, cit., 192 s. Qualche ulteriore riferimento ¢ al § 6 A4).

3211 punto & pacifico nella civilistica: v. da ultimo P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato,
Giuffre, Milano, 2009'%, 98.

3 Ma per una sintesi particolarmente efficace di un non economista v. L. LESSIG, Code and
Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 1999, 132 ss. Per altri richiami v. § 85.1.

3% Sul punto v. gia § 6 A).

3% Come gia rilevato da T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni
di diritto industriale, Giuffre, Milano, 1960, 309 ss., 766 ss.

3% In questo senso M.S. SPOLIDORO, La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di pro-
prieta industriale, cit., 227, secondo cui il diritto di marchio “non ha un oggetto suscettibile di diret-
to godimento, ma il cui godimento si manifesta essenzialmente nei poteri inibitori riconosciuti dalla
legge al titolare”; nella prospettiva opposta G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale,
cit., 191 ss., 200 ss. Le affermazioni compiute nel testo non escludono, naturalmente, che lo stesso
marchio possa essere oggetto di negozi dispositivi (v. supra, § 7 C) e infra, §§ 174 ss.). Per questo,
il riferimento contenuto nel «Considerando» decimo del regolamento n. 90/94, ora «Considerando»
undicesimo del reg. n. 207/2009, secondo cui “il marchio comunitario dovrebbe essere trattato come
oggetto di proprieta indipendente dall’impresa di cui esso designa i prodotti o servizi”, vale solo a
indicare una scelta favorevole all’ammissibilita di atti di disposizione sul segno e non pare avere
rilievo sotto il profilo della struttura e del contenuto del diritto.
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oggetto non il segno ma I’attivita del titolare del marchio rivolta alla produzione e
distribuzione di beni contraddistinti dal segno, che necessariamente viene svolta nei
rapporti con i terzi®’. Correlativamente, il perimetro della relazione fra il titolare e
I’entita e del correlativo obbligo di astensione dei terzi non ¢ dato in rerum natura
ma risulta dalla scelta — anzi: dalle molteplici e graduate scelte — relative all’esten-
sione della riserva operate al riguardo dall’ordinamento **.

A ben vedere pero il diritto sul marchio non solo difetta del carattere della rea-
lita; esso esibisce anche una variante attenuata dell’assolutezza che gli ¢ di regola
ascritta. L esclusivita che caratterizza il diritto di marchio non ¢ assoluta: 1’asser-
zione secondo cui “a rigore viola il diritto di marchio anche chi apponga il segno
distintivo di un fabbricante di orologi a un macinino da caffé”*’, che gia non era
vera ai tempi in cui Carnelutti ’aveva formulata®’, ¢ tanto meno vera oggi. In
questa prospettiva, 1’affermazione secondo la quale quella sul marchio sarebbe
un’“esclusiva relativa”*' non costituisce a ben vedere un ossimoro e anzi coglie
un aspetto importante, anche se lo esprime in termini che possono suonare para-
dossali. Infatti, una volta identificato il dovere di astensione come “obbligo di non
imitare il marchio precedentemente registrato da altri in modo che ne possa deri-
vare un rischio di confusione”, la qualificazione introdotta dalla seconda parte
dell’enunciato, quella qui trascritta in corsivo, fa comprendere come lo ius exclu-
dendi possa in definitiva esercitarsi solo nei confronti di una cerchia limitata di
omnes, di quei soli soggetti cio¢ il cui uso di segno identico o simile al marchio
registrato anteriore sia per 1’appunto suscettibile di ingenerare confusione nel
pubblico interessato. Insomma, in questo caso il divieto ha per oggetto non la pura
e semplice utilizzazione di un marchio identico o simile all’altrui marchio regi-
strato anteriore ma opera solo nei limiti del pregiudizio alla funzione distintiva
che esso possa svolgere sul mercato **.

37 Quasi a confermare Iipotesi, esplorata a largo raggio da P. FERRO Luzzl, I contratti asso-
ciativi, Giuffré, Milano, 1971, che a contatto con 1’impresa le figure di diritto soggettivo debbano
venire riconcettualizzate nella prospettiva dell’attivita.

3 Le scelte dell’ordinamento al riguardo di un’entita immateriale possono condurre a un’artico-
lazione dell’estensione dell’esclusiva sia in senso orizzontale, in relazione al singolo diritto conside-
rato (e, quindi, nel caso che qui interessa, alle tre subfattispecie di contraffazione del marchio), sia
in senso verticale, e quindi relazione alla diversa qualificazione dei diritti di volta in volta con-
siderati (e per un’efficace comparazione dell’assai variabile contenuto dei diversi diritti di proprieta
industriale, v. P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 19 s.).

3 Cosi la nota di F. CARNELUTTI, Diritto al marchio e registrazione, ad App. Venezia 1 febbraio
1912, Zanella c. Achilli; Trib. Venezia 8 maggio 1911, Zanella c. Achilli, in Riv. dir. comm. 1912,
11, 340 ss., caso «Roburinay.

40 Come mostrato con dovizia di particolari (e di richiami alle prese di posizione della giuri-
sprudenza e degli studiosi dell’epoca) da C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela,
cit., 1-19; e v. supra, § 52.

4 Compiuta da G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 71.

2 Come del resto era sottolineato anche dai fautori delle teoria proprietaria del diritto sul mar-
chio registrato, laddove, in omaggio al senso comune, precisavano che il godimento del marchio
precluso dalla legge era vietato solo “in quanto capace di influire sulla clientela”: G.G. AULETTA-V.
MANGINI, Del marchio, cit., 70-71.
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Per questo, la formula che ereditiamo dal passato, secondo cui la tutela del
marchio registrato avrebbe natura reale, in quanto avrebbe ad oggetto “il diritto
assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo” *, risulta
francamente fuori luogo, anche se pud vantare un’antica genealogia **. Invero, es-
sa si manifesta come un relitto del passato che almeno a partire dalla data di entra-
ta in vigore della legge marchi e del Codice civile non ha piu ragione d’essere ¢
anzi si rivela fuorviante sotto piu di un profilo **.

I rilievi fin qui svolti si riferiscono al carattere attenuato dell’assolutezza della
tutela del marchio nel secondo tipo di conflitto, la quale ¢, come si ¢ appena ripe-
tuto, condizionata al ricorrere di un rischio di confusione. Sarebbe allora possibile
immaginare che il riferimento all’assolutezza del diritto sul marchio registrato
possa nondimeno acquistare un suo significato compiuto, ¢ non solo “attenuato”,
almeno quando esso venga fatto valere in relazione a conflitti del primo e del ter-
zo tipo, che prescindono dal ricorrere di un rischio di confusione. Questa ipotesi
ricostruttiva parrebbe di primo acchito avvalorata dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia, la quale ha di recente sottolineato come la tutela conferita al marchio
registrato in relazione al primo tipo di conflitto sia “piu ampia di quella prevista”
in relazione al secondo tipo di conflitto, “per la cui applicazione occorre 1’esisten-
za di rischio di confusione e, di conseguenza, la possibilita di un pregiudizio alla
funzione essenziale del marchio. Infatti, ai sensi del decimo ‘Considerando’ della
direttiva n. 89/104 la tutela che ¢ accordata dal marchio di impresa registrato ¢ as-
soluta in caso di identita tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti e ser-
vizi, mentre, in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno cosi come

# Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venusy, cit.; in dottrina G. SENA, I rischio di con-
fusione dei segni e la funzione del marchio, in Riv. dir. ind. 2001, 11, 85 ss., 90, nota a Cass. 4 di-
cembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Champagne Louis Roederer s.a., caso «Cri-
staly.

4 v_ il riferimento a “il diritto esclusivo di marchio, quale diritto reale assoluto” contenuto in
Cass. 15 maggio 1929, caso «marchio per coltelli», cit. e il richiamo alla posizione del “titolare di
un diritto poziore di appartenenza di un bene immateriale che ha carattere di realita e che puo essere
rivendicato” anche in presenza di buona fede e che fonda un “diritto assoluto di uso esclusivo”, su-
scettibile di reintegrazione “presso chiunque si trovi”, prescindendo dalla confondibilita dei prodotti,
contenuto in Cass. 13 gennaio 1930, caso «figura di donnay, cit.

4 Ed infatti per una critica di questa impostazione, sul piano degli impedimenti e dei motivi di
nullita e soprattutto delle conseguenze che da essa vengono tratte con riguardo ai criteri “astratti” e
non “concreti” di apprezzamento del rischio di confusione v. gia supra, §§ 54.2 e 54.3 e infra, sul
piano della contraffazione, § 116. Si potrebbe obiettare alla posizione sostenuta nel testo che diffi-
cilmente un’impostazione dogmatica sopravvive anche quando ne siano tramontati i presupposti
normativi per sola forza di inerzia; e che nel caso che qui interessa la tesi della realita e assolutezza
del diritto ha trovato una sua ragion d’essere nell’esigenza di accordare tutela anche in assenza di
confondibilita a quei marchi che siano diventati elemento fondamentale del valore del prodotto, an-
ziché segno di indicazione della sua origine (in questo senso A. VANZETTI, I marchi nel mercato
globale, in Riv. dir. ind. 2002, 91 ss., 97 ss., specie a 100-101). Anche accettando questa ricostru-
zione, va pero rilevato che 1’ordinamento indica la via (con la disciplina del primo e terzo tipo di
conflitto) per raggiungere questo obiettivo senza necessita di accogliere costruzioni superate ed
equivoche.
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tra i prodotti e servizi, il rischio di confusione costituisce la condizione specifica
della tutela” *°. In questa prospettiva, si avrebbe quindi ragione di dire che il divie-
to di usare un segno identico a un marchio gia registrato per beni identici sia asso-
luto (od “assoluto e incondizionato™)*, nel senso che esso scatta a prescindere
dalla presenza di un rischio di confusione **.

Se dunque, come avviene spesso *, anche se a mio avviso non ineccepibilmen-
te, si identifichi la nota caratteristica dell’assolutezza del diritto di marchio nella
circostanza che esso venga fornito di tutela anche in assenza di un rischio di con-
fusione, parrebbe a prima vista divenire del tutto logico qualificare come assoluta
anche la protezione prevista in relazione al conflitto del terzo tipo, la quale, come
si & visto ", prescinde non solo dal rischio di confusione ma anche dall’identita o
somiglianza dei beni.

4 Cosi Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., par. 58 (corsivo aggiunto), ri-
presa da Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 31 ¢
dal par. 35 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, caso «In-
terfloray, cit. Non sono mancate critiche giuspolitiche assai recise e preoccupate a questa presa di
posizione (v. ad es. M. SENFTLEBEN, Trade Mark Protection — A Black Hole in the Intellectual Pro-
perty Galaxy?, in IIC 2011, 383 ss.), che peraltro non rappresenta affatto una svolta nella giurispru-
denza della Corte (v. ad es. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff & Cie SA
e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, in Racc. 2003, 1, 389 ss., in Giur. it. 2003, 283 s. con mia nota La
tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per be-
ni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e in Giur. comm. 2003, 11, 574-584 con mia
nota Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria, caso «Davi-
doff/Durffee», par. 28) ma la semplice reiterazione di un’espressione — pur assai discutibile: e v. i parr.
47 ss. delle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jadskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit.
ed il par. 102 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso
«Google-AdWordsy, cit. — contenuta nel decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenu-
to "'undicesimo «Considerando» della direttiva 95/08. Per una messa a punto dei termini della questio-
ne — e delle ragioni profonde sottostanti all’evoluzione giurisprudenziale — v. ora A. KUR, Trademarks
Function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles, in Max Planck Institute
for Intellectual Property and Competition Research Paper Series No. 14-05, disponibile a
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfin?abstract id=2401536.

7 Per usare le espressioni impiegate, arguendo, dall’Avvocato generale Jacobs al par. 33 delle
sue Conclusioni nel procedimento sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003,
causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, in Racc. 2003, 1, 2799 ss. ¢ in Giur. ann.
dir. ind. 4605, caso «LTJ Diffusion/Arthur».

v, pero al § 130.3 I’analisi di situazioni (di pubblicita comparativa e di offerte online) alla lu-
ce delle regole relative al primo conflitto, nelle quali la giurisprudenza richiede che il titolare del
marchio provi il rischio di confusione e quindi, a rigore, dovrebbe escludersi il carattere “assoluto”
della protezione anche nel senso precisato dal testo. Per un esempio particolarmente significativo di
tutela “assoluta” di un segno v. la disciplina degli stemmi ed emblemi di Stato su cui supra, § 34.2.

V. ad es. A. VANZETTI, Capacita distintiva e confondibilita: segni registrati e non registrati,
cit., 7; Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprieta industriale, in Riv. dir.
ind. 2006, 1, 5 ss., 5, 7 e passim. Nello stesso senso, fra i molti, A. SARACENO, La contraffazione dei
marchi. Presupposti sostanziali, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), /I diritto dei marchi di
impresa, cit., 255 ss. a 259; G. FLORIDIA, Segni e confondibilita nel Codice della proprieta in-
dustriale, in Il dir. ind. 2007, 13 ss., 17; G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e mar-
chio comunitario, Giuffré, Milano, 20074, 53 ss., 57, 61.

OV, supra, §§ 60 e 66.
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Peraltro, la qualificazione in termini di assolutezza del diritto conferito dal
marchio registrato risulta nell’un caso come nell’altro errata, oltre che ambigua e
foriera di fraintendimenti. Vero ¢ che in entrambi i casi i destinatari dell’obbligo
di astensione non sono individuati a priori; ma questa ¢ una caratteristica non
dell’assolutezza del diritto ma della proiezione erga omnes della struttura esclusi-
va del diritto, che infatti vale anche nel caso in cui il marchio trovi tutela in rela-
zione al secondo tipo di conflitto. N¢é va trascurato che la cerchia degli omnes de-
stinatari dell’obbligo di astensione ¢ normativamente limitata, in modi differenti
fra di loro nei diversi tipi di conflitto, ma comunque assai incisivi rispetto all’i-
dealtipo civilistico dell’assolutezza della tutela; e che questa limitazione & presen-
te non solo in relazione alla seconda subfattispecie di conflitto ma anche alle re-
stanti.

Cosi, nel caso del marchio che gode di notorieta, se ¢ vero che la contraffazio-
ne prescinde dall’accertamento del rischio di confusione, questa condizione speci-
fica ¢ rimpiazzata dagli altri elementi costitutivi normativamente previsti dalla di-
sciplina che delinea questa subfattispecie: non solo 1’identita o somiglianza dei
segni — e quella creatura giurisprudenziale che ¢ il “nesso” tra i medesimi —°', ma
anche la produzione di un pregiudizio (o di una possibilita di pregiudizio) al carat-
tere distintivo o alla notorieta del marchio anteriore o il conseguimento di un in-
debito vantaggio tratto dal medesimo carattere distintivo o notorieta a beneficio
del marchio successivo .

Da questo punto di vista, non pare allora particolarmente produttivo discorrere
di carattere assoluto della tutela del marchio che gode di rinomanza solo perché la
disciplina, in luogo del presupposto del rischio di confusione al cui ricorrere ¢
condizionato I’obbligo di astensione, prevede altri elementi costitutivi specifici di
questa subfattispecie di contraffazione *>.

A ben vedere, considerazioni non dissimili possono e debbono essere ripetute
anche in relazione al modulo di tutela apprestato in relazione al primo tipo di con-
flitto. Vero ¢ che in questo caso particolare I’accertamento della contraffazione
puo non richiedere la presenza né del rischio di confusione né del pregiudizio al
carattere distintivo o alla notorieta o dell’indebito vantaggio tratto dai medesimi; e
tuttavia resta ancor necessaria una verifica relativa al pregiudizio di almeno una
delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio registrato anteriore >, anche se,

'V, supra, § 65 e infra, nella prospettiva della contraffazione, §§ 122.2, 123.2, 125.2, 135.4,
140.2 ¢ 152.2.

32 In questo senso e con grande chiarezza Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the
Bull Dog/Red Bully, cit., parr. 30 e 32.

53 per un’argomentazione omologa, anche se riferita al piano della realita, v. M.S. SPOLIDORO,
La tutela cautelare e di merito, in G. MARASA-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M.
STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, Giappichelli, Torino, 1998, 362 ss., 366.

% Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny, cit., par. 29; 26 mar-
zo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabayy, cit., par. 20; 25 marzo 2010, caso «Ber-
gspechtey, cit., par. 30; del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), caso «Google-AdWordsy, cit., par. 76;
Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., par. 60; 25 gennaio 2007, causa C-48/05,
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in ragione della peculiare struttura dell’onere della prova adottata dalle norme corri-

spondenti, la dimostrazione del fatto negativo dell’assenza del pregiudizio alle fun-

e . g . J . 55
zioni in questione ¢ di regola rimessa all’utilizzatore del segno successivo ™.

Cosicché anche in questo caso appare legittimo discorrere di assolutezza della
protezione solo a condizione di chiarire che con quel termine si designa non una
posizione giuridica soggettiva attiva cui corrisponde una soggezione generalizzata
a un obbligo di astensione a carico di tutti 1 soggetti diversi dal titolare, ma un di-
ritto che, se puo essere azionabile anche in assenza della prova di un rischio di
confusione, purtuttavia presuppone una modalita di uso del terzo che rechi pre-
giudizio agli interessi giuridicamente tutelati del suo titolare *°. In definitiva, e in
termini piu generali, si puo tornare a dire che nel caso del diritto di marchio il pe-
rimetro del diritto esclusivo non & dato in rerum natura ma risulta dalle scelte
normative operate al riguardo dal sistema giuridico’’; e, pertanto I’obbligo di
astensione non si rivolge puramente e semplicemente all’uso di un segno identico
o simile ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere degli elementi costitutivi
delle diverse subfattispecie delineate dalle norme relative ai tre tipi di conflitto>*.

114.3. 1l contenuto del diritto al marchio: differenze rispetto al diritto sulle
opere dell’ingegno e al property right in gross propugnato da Schechter per i

Adam Opel c. Autec, in Giur. ann. dir. ind. 5188, in Racc. 2007, 1, 1017 ss.; in Foro it. 2007, 137
ss. con nota di G. CASABURI ¢ in I/ dir. ind. 2007, 423 ss., con nota di M. BOGNI, Il marchio auto-
mobilistico dei modellini, caso «modellini in miniaturay, par. 21; 12 novembre 2002, causa C-206/1,
Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, in Racc. 2002, 10273 ss., caso «Arsenal», parr. 51, 53-
55 e 61; 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Bud&jovicky, narodni podnik,
in Racc. 2004, 1, 10989 ss., caso «Budweiser», par. 59; 14 maggio 2002, causa C-2/00, Holterhoff c.
Freisleben, in Racc. 2002, 1, 4187 ss., caso «Holterhofth, par. 16.

3 Come illustrato pidl specificamente infra, al § 130.3 (e per un’anticipazione gia § 40.3). Si
avra occasione di verificare che non mancano situazioni — come in particolare la pubblicita compa-
rativa e le offerte online — nelle quali, anche nel caso di doppia identita, la prova del rischio di con-
fusione incombe sul titolare del marchio anteriore.

% Da questo punto di vista, la tutela individuata nel testo pud essere accostata alla protezione di
diritti assoluti come i diritti della personalita, la cui azionabilita presuppone la lesione degli interessi
tutelati dalla norma (P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, cit., 58 con riferimento al nome).
Resta una differenza importante: la qualificazione in termini di assolutezza vale, per i diritti della
personalita, rispetto al diritto in quanto tale; nel caso del marchio, essa vale non per il diritto di mar-
chio in sé e per s¢ ma nei confronti dell’uso di segni identici o simili da parte di un terzo e quindi in
relazione a una specifica proiezione della tutela del segno anteriore.

57 Come ¢& assai bene ricordato da P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 8 € 19 s.

38 Conforme sul punto P. SPADA, Diritto industriale. Introduzione, cit., 25 s. Pare sotto questo
profilo degna di nota la divergenza linguistica, gia segnalata al fondo del § 54.2, fra le previsioni
comunitarie degli artt. 5, par. 1, direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c., secondo cui “il marchio di impre-
sa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo” e la disposizione dell’art. 20.1 c.p.i., secondo
cui “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facolta di fare uso esclu-
sivo del marchio”. Le norme comunitarie colgono assai meglio della previsione interna che il titola-
re del marchio ha una esclusiva, ma non una esclusiva sul marchio, semplicemente perché il sistema
prevede che I’uso del marchio gia registrato da altri ben possa non confliggere affatto con il diritto
anteriore altrui (e che viceversa anche 1’uso di un segno che marchio non ¢ possa confliggere con il
diritto anteriore medesimo: infira, § 120).
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marchi famosi. Una volta chiarito quale significato vada attribuito alla qualifica-
zione in termini di assolutezza attenuata del diritto di marchio nei diversi casi di
conflitto, diviene possibile misurare con maggiore precisione la distanza intercor-
rente fra il contenuto del diritto attribuito dal marchio registrato rispetto a due pa-
radigmi cui esso viene spesso paragonato. Si tratta di un confronto importante,
perché il timore che la nota specializzante della tutela del diritto di marchio venga
perduta nel corso di una lunga marcia di avvicinamento verso il modulo di prote-
zione proprio del diritto d’autore ha caratterizzato la riflessione dottrinale ormai
da mezzo secolo ™.

Intanto il contenuto del diritto di marchio come disegnato dal diritto comunita-
rio e comunitariamente armonizzato differisce fondamentalmente dalla tutela ap-
prestata dal diritto d’autore, in quanto quest’ultimo attribuisce al titolare un’esclu-
siva ragguagliata a tutte le utilita ricavabili dalla entita oggetto di protezione®,
mentre il diritto di marchio attribuisce un’esclusiva “a geometria variabile”, in re-
lazione alla quale i doveri di astensione, pur collocandosi lungo una gradazione
che va dal minimo del secondo conflitto al massimo del primo, passando per il di-
vieto di imitazione che crei pregiudizio o comporti indebito vantaggio nel conflit-
to del terzo tipo, restano pur sempre condizionati all’accertamento di un pregiudi-
zio agli interessi protetti del titolare, che manca nel diritto d’autore®. Né va a
questo proposito dimenticato che la protezione del marchio presuppone altresi
I’accertamento del carattere economico dell’uso non autorizzato, che, come me-
glio si vedra nelle pagine che seguono , costituisce uno degli elementi costitutivi
generali dell’azione di contraffazione mentre difetta nella disciplina della tutela
delle opere dell’ingegno ©.

Il contenuto del diritto di marchio accolto dal nostro sistema differisce altresi —
sia pur in misura minore — dal paradigma di tutela del marchio medesimo che era
stato evocato e propugnato dallo scritto fondamentale di Schechter®. Secondo
questa impostazione, sempre invocata come idea regolativa kantiana dai fautori di
una espansione delle prerogative dei titolari e tuttavia fino ad oggi mai interamen-
te accolta in nessun sistema giuridico, I’ordinamento avrebbe dovuto proteggere

% Da A. VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm. 1961, 16 ss.,
specie a 61 ss., a M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 49 e 62 ss.

8 Per il diritto italiano v. art. 12.2 l.a. Per le necessarie precisazioni sia consentito rinviare al
mio I/ diritto d’autore, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, Diritto industriale, in Trattato di
diritto commerciale diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 407 ss.

8! Resta quindi ancor oggi valida la formula, impiegata ad es. da P. AUTERI, Territorialita del
diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 41, 42 e 96, secondo cui il marchio non
¢ tutelato “in sé, cio€ in tutte le utilita che esso puo offrire al titolare”, ma nei limiti corrispondenti
alla sua funzione giuridica, con I’emendamento che nel frattempo le funzioni giuridicamente tutelate
del marchio si sono moltiplicate.

V. infra, § 124.

8 E per le necessarie precisazioni v., oltre al mio I/ diritto d’autore, cit., 407 ss. e in particolare
408, nota 27, D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., 362 ss.

84 F. SCHECHTER, The Rational Basis of Trademark Protection, in 40 Harv. L. Rev. 1927, 813 ss.
Sul temav. gia § 7 C).
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la «unicitay (uniqueness) dei marchi famosi impedendo a chiunque di usare un
segno identico o simile a essi per qualsiasi tipo di beni. Si sarebbe cosi tenuto a
battesimo un vero e proprio diritto di proprieta sul segno in sé (a property right in
gross), idoneo a impedire a soggetti diversi dal titolare qualsiasi sua utilizzazione
economica per beni di qualunque tipo. La tesi propugnava una protezione che,
all’interno di una tassonomia dei modelli di protezione disponibili a favore del dirit-
to di marchio, risulta comunque assai meno estesa di quella conferita dal diritto
d’autore, in quanto limitata ai soli marchi genuinamente famosi e diretta a protegge-
re il diritto solo nei confronti di usi di tipo economico e in particolare di quello spe-
cifico uso economico che & I'impiego del segno in connessione all’offerta di beni ®.

E tuttavia va rilevato che il diritto dei marchi comunitari, se pur si avvicina a
questo paradigma di piu di quanto non avvenga nel sistema nordamericano, si dif-
ferenzia tuttavia da esso, perché subordina il ricorrere della protezione degli stessi
marchi che godono di notorieta all’accertamento di uno dei due requisiti alternati-
vi costituiti dal pregiudizio al carattere distintivo o alla notorieta del marchio che
gode di rinomanza anteriore (detriment) o dall’indebito approfittamento degli
stessi (unfair advantage) .

114.4. Sulla “realita” del metodo di protezione del diritto di marchio. Se si
accolga la ricostruzione ora proposta, secondo la quale il diritto sul marchio
registrato non ha natura “reale” nel senso tecnico dell’espressione conosciuto
dal nostro ordinamento e, pur trovando tutela attraverso la tecnica dell’esclusiva,
ha caratteri di assolutezza attenuata e comunque operante a geometria variabile, a
seconda del variare degli elementi costitutivi specifici delle diverse subfattispecie
di contraffazione, allora qualche precisazione rimane indispensabile anche a pro-
posito del metodo di protezione del diritto medesimo, in particolare in
quanto attuato attraverso 1’azione di contraffazione.

Si tratta, conviene sottolineare, di profilo che attiene non alla struttura e al con-
tenuto del diritto ma alla completamente diversa questione delle caratteristiche
dell’azione di contraffazione. In questa prospettiva giovera anche rammentare che
tradizionalmente le azioni reali a tutela della proprieta sono caratterizzate da cio,
che, dal punto di vista degli scopi, esse sono rivolte al riconoscimento della titola-
rita del bene e al recupero del godimento e del possesso del bene medesimo; ¢ dal
punto di vista dei rimedi esse sono di natura ripristinatoria, coercibile ed efficace
nei confronti dei terzi. In linea di principio esse si contrappongono alle azioni

5y, infra, §§ 126 e 128-129 ove anche le necessarie precisazioni sulla nozione di uso distintivo
del marchio altrui e sulla sua — discussa — collocazione fra gli elementi costitutivi dell’azione di con-
traffazione.

5 Per una trattazione piu esauriente di questi requisiti v., oltre a infra, §§ 138-140, supra, §§ 67-
70 e gia 7 C), ove anche una comparazione con il sistema statunitense. Nello stesso senso M.
SENFTLEBEN, An Uneasy Case for Notice and Takedown, cit., § 2.2.

67 V., oltre alla revisione critica dell’assunto in P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 6-7, la ricostru-
zione del significato della distinzione di origine romanistica fra actiones in rem e actiones in perso-
nam, esperibili le prime contro chiunque leda il diritto dell’attore, le seconde solo contro un partico-
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personali, fra cui vanno annoverate in primis le azioni risarcitorie, personali e ‘re-
lative’ in quanto dirette specificamente contro il soggetto che abbia cagionato un
danno ingiusto e rivolte alla prestazione di un equivalente ®*. Con riferimento alle
azioni reali a tutela della proprieta il fondamento di questo metodo di protezione
veniva tradizionalmente trovato nella signoria indipendente e immediata del tito-
lare sulla cosa, propria del diritto reale ©.

Vano sarebbe pero cercare una base corrispondente nel diritto dei marchi, visto
che, come si ¢ in precedenza accennato, €sso non pud presupporre una relazione
corrispondente fra il soggetto ¢ il bene, che non € cosa (res) intesa come porzione
fisica della realta, ma entita creata dal diritto (il corpus mysticum del bene imma-
teriale della pandettistica), e quindi il compito di istituire la relazione fra il titolare
e il bene ¢ realizzato dall’ordinamento attraverso la definizione dell’ambito del-
I’esclusiva spettante al titolare .

Nonostante questa differenza nelle premesse, i dati normativi desumibili dal
diritto dei marchi, ora anche nel suo assetto comunitario € comunitariamente ar-
monizzato, configurano il metodo di protezione del marchio registrato con moda-
lita che esibiscono molte fra le note caratteristiche della realita. Sono infatti previ-
ste azioni rivolte al riconoscimento della titolarita del bene e al recupero del go-
dimento e del possesso del bene; e anche qui i rimedi hanno natura ripristinatoria,
coercibile ed efficace nei confronti dei terzi; lo stesso risarcimento dei danni si
allarga a ricomprendere in sé la possibilita di una riserva dei proventi derivanti
dallo sfruttamento del diritto ",

Non deve sorprendere che un diritto che reale non ¢ e che esibisce caratteristi-
che di assolutezza attenuata e a geometria variabile, come ¢ il diritto di marchio,
sia assistito da un metodo di tutela e da rimedi cosi caratterizzati. L’esperienza
giuridica ampiamente dimostra, infatti, che nulla impedisce al legislatore di pre-
scegliere un metodo di protezione e rimedi reali anche a beneficio del titolare di
un diritto che non ¢ né reale né, a rigore, assoluto 2 Infatti, la distinzione fra ac-

lare soggetto individuato da uno specifico e anteriore rapporto giuridico che lo lega all’attore, offer-
ta da A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Giuffré, Milano, 20044, 71 ss., 88 ss. e, in prospettiva
comparatistica, da T.W. MERRILL-H.E. SMITH, What Happened to Property in Law and Economics?
in 111 Yale L. J. 2001, 357 ss., a 361 ss. Per il diritto dei marchi v. in senso conforme P. SPADA, Di-
ritto industriale, cit., 20 ss., 21. Per la trasmigrazione di questi concetti in un altro settore del diritto
commerciale, il diritto societario, v. R. SACCHI, Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza,
in AA.VV., Il nuovo diritto delle societa, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, diretto da
P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet, Torino, 2006, 135 ss.

%8 Sul criterio discretivo fra azioni reali e personali, tendenzialmente basato sulla direzione
della tutela (“erga omnes o verso soggetti individuati”), v. A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti,
cit., 88 ss.

©F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., 71.

" E v. T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 309 ss.

1y, §§ 88-89 ¢ 159 ss., in particolare 160.3.

211 principio — della non necessaria correlazione fra il diritto sostanziale e I’azione posta a sua
tutela — ¢, del resto, elementare; e trova conferma nelle frequenti scelte legislative che hanno munito
di profili di tutela reali azioni relative a diritti di credito (per un elenco v., oltre al mio Le misure
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tiones in rem ¢ actiones in personam non ¢ scolpita in bronzo nelle tavole della
legge ed ¢ solo tendenziale . Cosi, per restare alla nostra materia, gia il Codice
del 1942 attribuisce all’imprenditore che agisca in concorrenza sleale rimedi, qua-
li ’inibitoria e 1’azione di rimozione, che si ricollegano specificamente all’istituto
romanistico della tutela della proprieta contro le turbative di fatto e di diritto ™.
Né potra sfuggire che, nell’architettura del c.p.i., le distanze fra azioni reali e perso-
nali si sono ulteriormente accorciate ”*; e che, sotto il profilo della coercibilita, che
dovrebbe individuare un aspetto qualificante del metodo di protezione, la recente
riforma del codice di procedura civile ha generalizzato I’istituto della penalita di
mora in relazione all’attuazione degli obblighi di fare e di non fare, senza ricollega-
re alcuna particolarita al carattere in rem o in personam dell’azione sottostante .
Una conferma della plasticita dello strumento di tutela rispetto alle caratteristi-
che del diritto viene anche dalla comparazione giuridica. A risultati non diversi,
sotto il profilo del metodo di protezione e dei rimedi, si giunge infatti anche in al-
tri sistemi giuridici, come quello statunitense, nel quale la protezione del marchio
registrato ¢ assicurata da una property rule anziché da una liability rule . Infatti,
la reazione all’uso del marchio altrui da parte del contraffattore non ¢ limitata a
un risarcimento del danno e quindi a un rimedio per equivalente perché, essendo
gli atti che interferiscono con il diritto soggetti all’absolute consent del suo titola-
re, la violazione dell’esclusiva da luogo a rimedi ripristinatori assistiti dalla coer-
cibilita massima conferita dal contempt of court ™. E tuttavia il diritto statunitense

compulsorie, in L. Nivarra (a cura di), L ‘enforcement dei diritti di proprieta intellettuale, cit., 91 ss., a
106-107, A. DIMAIJO, La tutela civile dei diritti, cit., 88 ss.). E v. per converso I’art. 2504quater c.c.

3 Cosi A. D1 MAIJO, La tutela civile dei diritti, cit., 88 ss., 90, che osserva come rimedi restituto-
ri possano assistere crediti e rimedi risarcitori diritti reali.

™ Cosi ML.S. SPOLIDORO, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Giuffré, Milano, 1982,
18. 11 punto ¢ oggi sottolineato da A. VANZETTI, Diritti reali e ‘proprieta industriale’, cit., 177, che
ritiene — forse non del tutto condivisibilmente — che neppure 1’esistenza del danno e dell’elemento
soggettivo sarebbero elementi costitutivi dell’illecito concorrenziale.

V. al riguardo la posizione di G. FLORIDIA, Segni e confondibilita nel Codice della proprietd
industriale, in Il dir. ind. 2007, 13 ss. che a 14 testimonia come il c.p.i. abbia inteso “svincolare la
tutela di tutti i diritti contemplati dall’accordo TRIPs ... da una duplice qualificazione che era —ed ¢
— del tutto ingiustificata”.

8 Art. 614bis c.p.c.

7 Secondo I’impostazione propugnata da G. CALABRESI-A.D. MELAMED, Property Rules, Liabi-
lity Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, in 85 Harvard Law Rev. 1972, 1089 ss. a
1124 ss. e impiegata successivamente, in termini specificamente riferiti alla proprieta intellettuale,
da R.P. MERGES, Of Property Rules, Coase and Intellectual Property Law, in 94 Colum. L. Rev.
1994, 2655 ss.

8 La caratterizzazione & consueta: v. ad es., oltre agli stessi G. CALABRESI-A.D. MELAMED,
Property Rules, cit., 1124 ss. (che a 1124 sottolineano come “we impose criminal sanctions as a
means of deterring future attempts to convert property rules into liability rules”), I. AYRES-P.M.
GOLDBART, Optimal Delegation and Decoupling in the Design of Liability Rules, in 100 Mich. Law.
Rev. 2001, 1 ss., specie alla nota 4 di 3 (secondo cui la property rule “deters ..., with the threat of
contempt of court, from taking the entitlement nonconsensually”) e T.W. MERRILL-H.E. SMITH,
What Happened to Property, cit., a 381.
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tiene ferma la premessa che il titolare di un marchio registrato non abbia un diritto
assoluto sul segno in questione ”*.

Nella prospettiva che qui interessa va sottolineato che, nel diritto dei marchi, il
metodo di protezione qui qualificato come “reale” non ¢ correlato né al carattere
“reale” del diritto, che si ¢ visto essere assente, né nella sua configurazione “asso-
luta”, che si ¢ visto essere attenuata ¢ a geometria variabile. Piuttosto, esso ¢ col-
legato alla struttura esclusiva del diritto e della riserva di attivita che la istituisce,
tant’¢ che esso ¢ disponibile a beneficio sia dei marchi che godono di notorieta sia
di quelli “ordinari”; sia nel caso del primo ¢ del terzo conflitto come in quello del
secondo. Il carattere erga omnes del rimedio deriva dalla indeterminatezza dei de-
stinatari della pretesa di astensione definita dallo ius excludendi, che raggiunge
anche i terzi aventi causa del contraffattore primario, sulla base, pero, degli ele-
menti costitutivi specifici di ciascuna subfattispecie di contraffazione.

114.5. La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua
tutela dopo [’adozione del Codice della proprieta industriale. La posizione qui
sostenuta, che nega il carattere reale e assoluto del diritto di marchio, ¢ largamen-
te condivisa, almeno nei suoi lineamenti fondamentali, dalla dottrina italiana
maggioritaria *, che, in effetti, stenta a capacitarsi delle ragioni per le quali la giu-
risprudenza anche di legittimita si attardi ancor oggi a ripetere un inquadramento
dogmatico che, se poteva svolgere una funzione utile quando esso venne inaugu-
rato ¥, ha nel frattempo perso ogni sua ragion d’essere.

Ci si potrebbe domandare se I’impostazione qui accolta debba essere ora ri-
considerata, almeno per il nostro diritto interno, in seguito all’emanazione del
Codice della proprieta industriale. La risposta ¢ negativa.

E ben vero che sia la Relazione al Codice sia il parere del Consiglio di Stato
fanno ripetutamente riferimento al piano dei “beni, garantiti secondo schemi pro-
prietari” e alla “configurazione di alcune posizioni come dotate di tutela reale” *.
E tuttavia, ¢ chiaro dal contesto che con queste espressioni — la prima delle quali
sicuramente manifesta una convinzione dottrinale non in linea con le posizioni qui
accolte — non si ¢ inteso prendere posizione sulla questione della configurazione
dogmatica del diritto sul marchio registrato e degli altri diritti di proprieta intellet-

7 Cosi, nel respingere un’azione di arricchimento indebito basata sull’'uso del marchio altrui
come Ad-Word, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division 21
agosto 2010, Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc., 732 F. Supp. 2d 628 (E.D. Va. 2010), caso «Rosetta
Stone»: “the mere fact that a party holds a registration on a mark does not preclude another’s use of
the mark altogether”. L’enunciato ¢ supportato dalla citazione della sentenza della Corte Suprema
dell’8 dicembre 2004 KP Permanent Make-Up, Inc. c¢. Lasting Impressions I, Inc., 543 U.S. 111
(2004), caso «Permanent Make-Up».

80 A partire dalla nota di commento /69 ad App. Milano 22 settembre 1972, Farmaceutici Caber
s.a.s. ¢. Istituto Biochimico Italiano, in Giur. ann. dir. ind. 169, caso «Anidiny.

81 Da Cass. 15 maggio 1929, caso «marchio per coltelli», cit.

82 V. il par. 2.2 della Relazione illustrativa del d.Igs. n. 198/1996, cit. e il par. 71 del parere
dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004 sullo Schema di d.lgs. recante il
«Codice dei diritti di proprieta industriale» ai sensi dell’art. 15 della 1. 12 dicembre 2002, n. 273,
pubblicato in /I dir. ind. 2005, 119 ss.
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tuale dotati di un titolo di protezione. Piuttosto si ¢ voluto dar conto di una scelta
che attiene all’opzione di attribuire ai segni distintivi non registrati, oltre che alle
informazioni segrete e alle indicazioni geografiche, una collocazione vicina a
quella dei diritti titolati sul piano del metodo di tutela ¢ dei rimedi e che quindi
non attiene alla configurazione, “reale” o “assoluta”, del diritto 8

N¢é d’altro canto il legislatore interno avrebbe potuto, anche se lo avesse voluto,
adottare sotto questi ultimi due profili una soluzione che si discosta da quella che
risulta dal diritto comunitario. Infatti, come si ¢ avuto occasione di ricordare piu di
una volta, il diritto interno dei marchi ¢ dopo tutto diritto nazionale armonizzato
comunitariamente; e quindi in esso non avrebbe potuto comunque trovare accogli-
mento una soluzione che si ponesse in rotta di collisione con il diritto comunitario
sovraordinato, alla stregua del quale il diritto sul marchio registrato sicuramente non
ha natura reale e ha i caratteri di assolutezza attenuata su cui ci si € soffermati.

Valutazione ben diversa va fornita quanto al riferimento alla “configurazione
di alcune posizioni come dotate di tutela reale”*, che sta ad indicare una scelta
rivolta “all’unico scopo di omologare sotto il profilo della tutela giurisdizionale
una molteplicita di diritti”*. Questa scelta si colloca sul piano dell’azione e con-
ferma, con specifico riferimento al metodo di protezione, quella tendenza legisla-
tiva a munire di tutela reale anche posizioni sfornite dei caratteri della realita e
dell’assolutezza, che gia era in atto ben prima dell’adozione del c.p.i. € che — as-
siologicamente apprezzabile o meno che essa sia —"° sicuramente rientra nell’am-
bito di discrezionalita normativa che compete anche a un legislatore dimidiato
come ¢ quello nazionale.

115. La valutazione della contraffazione fra astrattezza e concretezza: ver-
so un approccio funzionale

115.1. La tesi della necessaria “astrattezza” delle valutazioni richieste dal-
l’accertamento della contraffazione. Quali siano le implicazioni della ricostruzio-
ne delineata nel precedente paragrafo sul piano dei criteri di accertamento della
contraffazione ¢ presto detto. A questo riguardo, gia si ¢ avuto modo di incontrare
I’impostazione *” che sostiene che 1’esclusiva conferita dal marchio e azionabile

8 Come ¢ confermato, del resto, da un autorevole estensore del c.p.i.: v. G. FLORIDIA, Segni e
confondibilita nel Codice della proprieta industriale, cit., 14-15. In termini non diversi A. VANZETTI,
Brevi considerazione in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind. 2007, 1, 167 ss., a 168 ¢ G. CASABURI, La
concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, in 1l dir. ind. 2011, 178 ss., 180, 182.

% Contenuto al par. 71 del parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre
2004, cit.

8 Sono le parole impiegate da G. FLORIDIA, Segni e confondibilita nel Codice della proprieta
industriale, cit., 15.

% Ho articolato le ragioni di critica alla scelta di estendere la tutela reale al di 14 dei confini tra-
dizionali in Le misure compulsorie, cit., 112 ss.

8 Propugnata da G. SENA, Confondibilitd e confusione, cit., 18, che si richiama alla lunga tra-
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con I’azione di contraffazione attribuirebbe “una esclusiva sul segno considerato
in astratto”, diversamente da quanto avviene nel caso dell’azione di concorrenza
sleale, che “riguarda invece la confondibilita, in concreto, fra prodotti ¢ attivita.”
Questa distinzione fra astratto ¢ concreto, fra confondibilita fra segni e confondi-
bilita fra prodotti e attivita d’impresa, sarebbe fondata sul principio che il marchio
sarebbe “oggetto di un diritto reale o proprietario” ™. Sarebbe la circostanza “che
la legge attribuisca al titolare un diritto all’uso esclusivo del marchio conferendo-
gli la ‘proprieta’ dello strumento” che implicherebbe il carattere astratto della va-
lutazione relativa alla contraffazione del marchio e in particolare al rischio di con-
fusione fra marchi ™. Piu precisamente, il giudizio astratto andrebbe “condotto so-
lamente sulla base degli elementi risultanti dalla registrazione (esemplare del se-
gno ¢ indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contrad-
distinguere)” .

Nelle pagine che precedono si ¢ visto per quali ragioni la premessa sulla quale
si regge questa impostazione favorevole a una valutazione astratta della contraffa-
zione risulta inaccettabile. Anche se ¢ vero che il metodo di protezione prescelto
dal nostro diritto sul piano dei rimedi — con riferimento al marchio registrato, ma
per la verita anche a beneficio del marchio non registrato e di altre posizioni giu-
ridiche che certamente reali non sono — ha effettivamente carattere reale, cio non
significa affatto che al titolare del marchio registrato competa un diritto reale sot-
to il profilo della struttura e del contenuto del diritto; e, se proprio si vuole parlare
a questo proposito di assolutezza del diritto conferito dal marchio registrato, allo-
ra occorre quantomeno precisare che si tratta di un’assolutezza attenuata ¢ a geo-
metria variabile.

A partire dall’assai diversa premessa cosi argomentata, ¢ facile comprendere
come i parametri di valutazione da impiegarsi nell’accertamento della contraffa-
zione risultino molto differenti da quelli propugnati dall’impostazione sopra ri-
chiamata. All’interno di questo — per me preferibile — ordine di idee, non si po-
trebbe a priori assumere che gli accertamenti richiesti abbiano sempre carattere
astratto piuttosto che concreto, se non altro perché le valutazioni corrispondenti
non possono essere compiute in apicibus, a partire dalla ricostruzione del preteso
carattere reale o assoluto del diritto, ma debbono essere ragguagliate al dato nor-
mativo e quindi alle caratteristiche specifiche dei tre tipi di conflitto fra marchi in
cui si puo articolare I’azione di contraffazione e al tipo di pregiudizio alle funzio-
ni giuridicamente tutelate che viene di volta in volta in considerazione. Infatti,
poiché I’obbligo di astensione dei soggetti diversi dal titolare di un marchio regi-
strato anteriore non si rivolge puramente e semplicemente all’'uso di un segno
identico o simile ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere degli elementi co-

dizione giurisprudenziale che pare risalire a Cass. 27 luglio 1929, caso «Creosinay, cit. e che gia si ¢
analizzata ai §§ 54.2 e 3 e richiamata al § 114.1.

8 G. SENA, op. loc. ultt. citt.

% G. SENA, Confondibilitd in astratto e in concreto, cit., 59-60 (corsivo aggiunto).

% G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 53 s.
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stitutivi delle diverse subfattispecie delineate dalle norme relative ai tre tipi di
conflitti, i parametri di valutazione della contraffazione che possono venire in gio-
co possono risultare anche molto diversi fra di loro proprio dal punto di vista del
radicamento nel dato fattuale, a seconda che ’accertamento verta sul rischio di
confusione prodotto dall’uso del segno successivo, dal rischio di pregiudizio al
carattere distintivo o alla notorieta del marchio registrato anteriore o di indebito
approfittamento dei medesimi od, infine, dalla doppia identita dei segni e dei beni.

Nella prospettiva qui accolta, abbandonato I’ingombrante — ed erroneo — rife-
rimento alla pretesa “realita” e assolutezza del diritto, per attribuire il rilievo che
gli compete al dato “funzionale”, attinente cio¢ al pregiudizio alle varie fun-
zioni del marchio di volta in volta rilevante, diviene anche possibile attribuire il
giusto peso a un’altra variabile essenziale ai fini della selezione dei parametri di
giudizio. Essa sta nella circostanza, ingiustamente trascurata dall’impostazione
qui avversata’', che la valutazione va sotto molti profili condotta sulla base di cri-
teri diversi a seconda che essa sia riferita all’uso del segno identico o simile al
marchio registrato anteriore, come avviene nel caso dell’azione di contraffazione
che qui interessa, piuttosto che alla sua registrazione come marchio, come avvie-
ne nel giudizio di nullita **.

Poiché I’approccio qui propugnato comporta che ’individuazione dei parame-
tri di valutazione da impiegarsi nel giudizio di contraffazione debba essere opera-
ta in relazione a ciascuna singola subfattispecie di conflitto, 1’indagine corrispon-
dente verra condotta non in questa sede ma a tempo debito . Varra pero la pena
di anticipare che la giurisprudenza comunitaria ¢ approdata a risultati che con-
traddicono apertamente la tesi favorevole alla valutazione astratta della contraffa-
zione. Infatti, stando ai giudici del Lussemburgo, anche nel caso di doppia identita
(del segno e dei beni), che pur ¢ situazione nella quale il diritto dovrebbe esibire il
massimo grado di assolutezza, la valutazione puo estendersi a circostanze del tut-
to estranee agli elementi risultanti dalla registrazione. Cosi ¢ avvenuto nel caso
“modellini in miniatura”**, nel quale si discuteva se la casa automobilistica Opel,
che aveva registrato come marchio il simbolo della folgore anche per modellini in
miniatura, potesse impedire 1’uso del marchio in questione da parte di un’impresa
che apponeva il segno sulle vetture giocattolo nella stessa posizione in cui esso
appare sulle vetture originali. In questa situazione, i giudici comunitari hanno
escluso la ravvisabilita di una contraffazione attribuendo rilevanza alla circostan-

V. ades. G. SENA, 1l diritto dei marchi, cit., 53 ss., 55, 56, 58 ed, in giurisprudenza, Cass. 13
febbraio 2009, n. 3639, caso «Venusy, cit.

%2 Come gia argomentato al § 39. La parificazione fra criteri impiegati nelle azioni di contraf-
fazione e di nullita, qui criticata, ¢ peraltro del tutto coerente con gli assunti dell’impostazione favo-
revole al carattere astratto della valutazione, che, infatti, giustificano la soluzione in relazione a scel-
te di vertice — qui contestate — relative alla struttura e al contenuto del diritto di marchio.

% E v. infatti infira, §§ 130 ss., in particolare §§ 130.3-5, 132.1, 133, 134.7 ¢ 136.

% Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., specialmente parr. 23-
24.
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za, che nulla ha a che fare con il dato cartaceo della registrazione, “che in Germa-
nia il consumatore medio dei prodotti dell’industria del giocattolo ... ¢ abituato a

che 1 modellini si rifacciano ad esempi reali e attribuisce persino molta importan-

za all’assoluta fedelta all’originale” *”.

Se, dunque, si intende per giudizio di contraffazione in concreto quello che
prenda in considerazione non solo gli elementi desumibili dalla registrazione del
marchio azionato, ma anche circostanze ulteriori, attinenti alle modalita effettive
con le quali i due segni in questione sono impiegati sul mercato e ivi percepiti dal
pubblico interessato, pare allora difficile negare che 1’approccio “funzionale” qui
seguito, nell’attribuire rilievo all’accertamento del pregiudizio delle diverse fun-
zioni tutelate che vengono di volta in volta in considerazione, fornisca indicazioni
importanti in direzione di una valutazione concreta degli accertamenti relativi alla
presenza di una contraffazione. Del resto, anche I’ Avvocato generale Jddskinen ha
sottolineato come, “poiché il criterio applicato dalla Corte ¢ il rischio che 1’uso

abbia effetto negativo su alcuna delle funzioni del marchio, ... ¢ necessario esami-

. 96
nare tale uso in concreto” .

115.2. Il ruolo svolto dalla registrazione nel giudizio di contraffazione. Le
considerazioni che precedono non comportano in alcun modo una sottovalutazio-
ne dell’importanza delle risultanze della registrazione nell’accertamento della
contraffazione. Infatti, non puo essere negato che la registrazione svolga un ruolo
cruciale nel giudizio corrispondente®’; e va anzi ascritto a merito dell’imposta-

% Entrambe le frasi tra virgolette sono tratte da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «mo-
dellini in miniaturay, cit., par. 23, che prosegue rilevando che “detto consumatore intendera il logo
Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta delle riproduzione in
scala ridotta di un veicolo della marca Opel”. Per una discussione della netta scelta a favore di una
valutazione in concreto espressa in un caso di conflitto del secondo tipo da Corte di Giustizia 12
giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holding Ltd., O2 (UK) Ltd. c. Hutchinson 3G UK Ltd., in Racc.
2008, 1, 4231 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5324, caso «O2» v. gia supra, § 39 e infra, § 132.2.

Nel caso “bombola da gas” (Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), causa C-46/01, Viking
Gas A/S c. Kosan Gas A/S, ex BP Gas A/S, caso «bombola da gas»), che, come sottolineato dalle
Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, cit., par. 16 ss., si riferisce
anch’esso a un’ipotesi di doppia identita, si poneva la questione se il licenziatario di un marchio tri-
dimensionale consistente nella forma di una bombola da gas, Kosan Gas, potesse azionare il diritto
di marchio per impedire a un concorrente, la Viking Gas, di riempire le bombole in questione con il
suo gas in luogo di quello del titolare del marchio; secondo la Corte (par. 40), per valutare se la
prassi contestata costituisca contraffazione di marchio occorre “tenere conto delle pratiche di settore
e, segnatamente, se i consumatori siano abituati che le bombole del gas siano riempite da altri distri-
butori” e della circostanza che I’iniziativa dello scambio “vuoto per pieno”, nel quale la bombola
vuota viene sostituita da una nuova bombola piena, sia presa dal consumatore anziché dal concor-
rente del titolare. Dunque, in questo caso all’apprezzamento concorrono fattori che attengono non
solo al comportamento del terzo utilizzatore del marchio ma anche alle prassi di mercato e al conte-
gno dell’utilizzatore finale.

% Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interfloray,
cit., par. 43.

7 Anche se, per la verita, non poche pronunce danno I’impressione di tenere conto del marchio
anteriore come usato anziché come registrato: v. ad es. Trib. Catania 24 luglio 2013, Italkali — So-
cieta Italiana Sali Alcalini s.p.a. c. lonica s.r.1., caso «sale di Sicilia».



1066 CAPITOLO SESTO

zione qui criticata 1’aver sottolineato I’imprescindibilita della considerazione di
questo profilo. Occorre perd anche riconoscere che agli elementi desumibili dalla
registrazione non puo essere attribuito un ruolo esclusivo nel giudizio di contraffa-
zione, dovendo essi concorrere alla valutazione con le risultanze “concrete” rilevate
a partire dal contesto fattuale nel quale i due segni confliggenti sono usati, selezio-
nate in funzione del pregiudizio dedotto con I’azione di contraffazione. Di conse-
guenza, I’accertamento della contraffazione risulta caratterizzato da un inevitabile
concorso — o “dualita” — fra la considerazione di profili concreti e astratti, che en-
trambi possono concorrere nel fornire i criteri di giudizio in un quadro complessivo
pit mosso ¢ articolato di quello offerto dai fautori della tesi dell’astrattezza.

Tornando al rilievo del certificato di registrazione, indubbio, se ne puod apprez-
zare il significato paragonando la situazione nella quale si trova il titolare del mar-
chio registrato anteriore rispetto al soggetto che invochi la protezione di un suo
marchio di fatto. Quest’ultimo ¢ chiamato a dare prova della fattispecie costitutiva
del proprio diritto e questo onere concerne non solo la prova dell’uso del marchio
anteriore ma anche della sua “notorieta qualificata”®. A sua volta questa non puo
limitarsi alla dimostrazione dell’uso dovendosi estendere alle sue modalita effetti-
ve, a partire dall’individuazione dei connotati identificativi del marchio in tutti i
suoi elementi rilevanti (siano essi denominativi, figurativi o di altro tipo), al terri-
torio d’uso e ai beni per i quali sia avvenuto I’impiego *. Sotto questo profilo, il
titolare del marchio anteriore registrato si trova in posizione ben diversa: la sem-
plice produzione del certificato di registrazione costituisce prova non solo della
fattispecie costitutiva del diritto ma anche della sua estensione geografica (per de-
finizione nazionale o comunitaria) e merceologica (tutti i beni indicati nella do-
manda di registrazione e i beni a essi affini) come pure dei connotati identificativi
del segno protetto; né a quest’ultimo riguardo va trascurato che la tutela del mar-
chio registrato si estende a tutte le modalita nelle quali il segno possa essere usato,
grazie a una regola che si ¢ visto essere dotata di particolari capacita espansive
con riferimento ai marchi denominativi '®.

Cio non significa perd neppure che la registrazione esaurisca gli elementi di
valutazione rilevanti con riguardo al marchio registrato anteriore né tantomeno
che essa assuma un rilievo paragonabile, in sede di contraffazione, con riguardo al
segno successivamente usato.

Sotto il primo profilo e, quindi, con riguardo al marchio registrato ante-
riore, valgono le considerazioni gia sviluppate con riferimento all’azione di nul-
lita "', La registrazione il pit delle volte costituisce solo un punto di partenza; ed

% Su questa nozione v. gia supra, §§ 12 ¢ 77.
% In questo senso 35; in argomento v. §§ 77.3 e 77.4.

100 1 questo senso, fra le molte, Trib. UE 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann
GmbH c. UAMI e Archer Maclean, caso «Archer Maclean’s Mercury/Merkur», par. 28; 24 marzo
2010, causa T-130/09, Eliza Corporation c. UAMI e Went Computing Consultancy Group BV, caso
«Eliza/Elise», par. 29.

101y, §§ 39, 54.3 ¢ 58. Anche se I’analisi ivi condotta si riferisce specificamente al rischio di
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¢ suscettibile di essere arricchita per tutti gli aspetti rilevanti ai fini della valuta-
zione del conflitto e quindi per quanto riguarda gli antecedenti, costituiti dal con-
fronto dei segni e dei beni, come anche degli esiti. Quanto agli antecedenti, gia si
¢ visto quanto possano essere importanti gli elementi concreti, desumibili dalle
modalita con le quali il marchio ¢ impiegato sul mercato: il marchio anteriore puo
essere dotato di un debole carattere distintivo o esserne del tutto sfornito all’origi-
ne; e allora la sua tutela presuppone la prova di un fatto, come 1’acquisto di se-
condary meaning, che certo non puo essere desunto dalla registrazione ¢ deve
piuttosto essere provato sulla base delle modalita ¢ delle dimensioni effettive
dell’uso anteriore '>. Sempre ai fini del confronto fra i segni, va ricordato che il
carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore puo assumere rilievo decisi-
vo '®. Pure ai fini della ponderazione dei risultati conseguiti a questo proposito,
che possono anche essere divergenti ai diversi livelli rilevanti (visivo, fonetico e
concettuale), risultano decisive le modalita concrete di commercializzazione dei
beni contraddistinti '*. Anche con riguardo al confronto dei beni le risultanze del-
la registrazione possono essere integrate con dati concreti; e cio avviene non di
rado nella valutazione operata dai giudici comunitari'®. Mentre il dato cartaceo
della registrazione a nulla serve al fine di calibrare ’intensita della protezione del
marchio nei confronti di segni successivi confliggenti dal punto di vista dell’esito
dell’apprezzamento globale del rischio di confusione, al riguardo possono vice-
versa risultare essenziali elementi desumibili dalle concrete dinamiche di mercato:
ancor una volta il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore e la sua noto-

confusione, 1 profili corrispondenti valgono mutatis mutandis anche per gli altri due tipi di con-
flitto.

12 1n argomento v. supra, § 26 4).

19 v Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, causa T-363/06, Honda Motor Europe Ltd. c.
UAMI e SEAT SA, in Racc. 2008, II, 2217 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5335, caso «Magic Seaty,
parr. 32 e 43 ss. (per altri richiami v. §§ 47.1 e 48; si ricordera che la giurisprudenza comunitaria
attribuisce rilevanza al carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi in conflitto e non al
solo marchio anteriore in sé considerato, per le ragioni esaminate al § 48.2). Sembra pero difficile
ammettere che le modalita di uso del marchio registrato possano ridurne la tutela, come assume
Trib. Modena 22 luglio 2002 (ord.), SAGIT s.r.l. c. Italia Salumi s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4511,
caso «4 salti in padella», secondo cui la circostanza che il marchio registrato dalla ricorrente fosse
sempre stato usato insieme al marchio generale renderebbe meno verosimile il rischio di confusione
con un marchio successivo simile (“pronti in padella”) non accompagnato da quel marchio generale.

1% Ad es. il confronto visivo assumera un peso maggiore per beni esposti sui bancali della gran-
de distribuzione organizzata (cosi ad es. Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, causa T-275/07,
Ebro Puleva SA c. UAMI e Luis Berenguel SL, caso «Brillo’s», par. 24; 12 settembre 2007, causa
T-363/04, Koipe Corporacion, SL ¢. UAMI e Aceites del Sur, SA, in Racc. 2007, 3355 ss., caso «La
Espafiola», par. 109; in argomento anche per altri conformi richiami v. supra, § 46.1), mentre, se la
“comanda” avviene verbalmente, con un ordine a personale collocato al di 1a di un bancone, sara il
livello fonetico che assume importanza preminente (cosi ad es. Trib. primo grado CE 15 gennaio
2003, causa T-99/01, Mystery Drinks GmbH c¢. UAMI e Karlsberg Brauerei KG Weber, in Racc.
2003, 11, 43 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4613, caso «Mystery», par. 48; in argomento anche per altri
conformi richiami v. supra, § 46.2).

105 v, §§50.2, 53.1 ¢ 54.3.
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rieta — elementi per definizione non desumibili dalla registrazione — possono di-
ventare significativi, a seconda dei casi per accrescere il rischio di confusione ' o
anche per far accedere il marchio anteriore alla tutela speciale prevista dalle nor-
me sul conflitto del terzo tipo '”’. Ancora: si & visto che la circostanza che un mar-
chio appartenga a una “famiglia di marchi” o costituisca un “marchio di serie” di
regola comporta un ampliamento della sfera di protezione del segno; ma si ¢ con-
statato altresi che I’estensione corrispondente presuppone che i marchi apparte-
nenti alla famiglia siano concretamente utilizzati e non solo registrati ',

Quanto al secondo profilo e quindi con riguardo al segno posteriore, nel-
I’ottica dell’azione di contraffazione il riferimento ai dati risultanti dalla sua even-
tuale registrazione come marchio ¢ almeno tendenzialmente irrilevante. Come ha
infatti ricordato la Corte di Giustizia nel caso “O2”, in questo caso “il terzo che
usi un segno identico o simile a un marchio registrato non rivendica alcun diritto
di marchio su tale segno, ma ne fa un uso preciso. Pertanto, per valutare se il tito-
lare del marchio registrato possa opporsi a tale uso specifico, occorre limitarsi alle
circostanze particolari che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accerta-
re se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’esso
suscettibile di dar adito a un rischio di confusione”'””. In questa situazione la va-
lutazione prescinde da quella “non facile proiezione mentale” ' da effettuarsi a
partire dai dati cartacei della registrazione, che caratterizza il giudizio di nullita
del marchio successivo; al contrario essa si radica in un apprezzamento in ordine
alla sussistenza effettiva dei diversi elementi costitutivi della fattispecie della con-
traffazione, e cio¢ al ricorrere di un “uso” del segno, dall’accertamento del suo
carattere commerciale, alla presenza della richiesta relazione con beni e servizi, e
cosi via'"', che & accentuatamente circostanziale. Considerazioni non dissimili
valgono sia per ’identificazione stessa del segno successivo, dove assumono ri-
lievo le modalita con le quali esso ¢ usato piuttosto che (eventualmente) registra-
to, ¢ per i beni in relazione ai quali va operato il confronto.

Fin qui si € detto degli elementi concreti, non desumibili dalla registrazione,
relativi al marchio anteriore e al segno successivo. Con riferimento ai medesimi

106y, §58.

7y, §62.

108 «poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica I’ampliamento
della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie isolatamente considerati, deve escludersi
ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente sull’esistenza di una plu-
ralita di registrazioni”, essendo viceversa necessaria la prova del loro concreto utilizzo (corsivo
aggiunto): Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 126, confermato
sul punto da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 64. In argomento
v. § 57.3.

19 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64.

110 Seguo anche qui la formulazione proposta da A. VANZETTI, La funzione distintiva del mar-
chio oggi, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), Segni e forme distintive. La nuova disciplina, Giuf-
fré, Milano, 2001, 3 ss., 8-9, riferendola al marchio successivo.

" Su tutti questi elementi si veda la trattazione analitica contenuta ai §§ 123-126.
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segni confliggenti, come anche nella valutazione globale del ricorrere delle diver-
se fattispecie di conflitto, vale poi il dato fondamentale, secondo cui le diverse va-
lutazioni postulate dalle norme ' sono orientate a quella vera e propria stella po-
lare che ¢ data dalla percezione del pubblico interessato '*. E appena il caso di ri-
cordare che questa reca in sé elementi sia astratti, in quanto fa riferimento a un
parametro legislativo di consumatore medio, sia concreti, radicati nella realta dei
mercati di riferimento ''*. Pertanto, se anche sotto questo profilo oggetto della va-
lutazione restano significativi anche i dati risultanti dalla registrazione, il giudizio
corrispondente ¢ destinato ad arricchirsi di elementi di volta in volta tratti dalle
realta dei mercati interessati.

kokesk

Gli elementi fin qui forniti gia danno conto del dualismo fra elementi concreti
e astratti che caratterizza il giudizio di contraffazione. Il quadro perd non ¢ com-
pleto. Esso dovra infatti essere arricchito con gli elementi desumibili nella tratta-
zione delle tre diverse subfattispecie di contraffazione previste dal nostro siste-
ma'”. Si puo tuttavia anticipare che il panorama qui delineato e in particolare la
dualita fra profili astratti e concreti del giudizio trovera conferma piuttosto che

.. 116
smentita .

116. 1l rapporto fra l’azione di contraffazione e le altre azioni che hanno
per oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui. A) Il divieto di
atti di concorrenza sleale'"’

116.1. Dalla cometa alla nebulosa. 1’azione di contraffazione ha per oggetto
I’uso non autorizzato del marchio registrato altrui. Questo stesso fenomeno puo

"2 1vi inclusa, per le ragioni appena viste al § 115.1, anche quella relativa al primo conflitto.

3V, supra, §§ 19.3 e 43. Sulla relazione fra carattere astratto o concreto dell’apprezzamento e
percezione del pubblico v. G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi,
Giuffre, Milano, 2013, 260 ss. e La «percezione» del pubblico interessato, in Il dir. ind. 2007, 121
ss., 139 s.

"y §19.

"3V, infra, §§ 130 ss.

"8V infatti infira, §§ 132.2, 132.3, 123.4, 129.3, 133, 137.1 ¢ 145.6.

"7 A. VANZETTL, Diritti reali e ‘proprietd industriale’, cit., 177; A. VANZETTI-V. DI CATALDO,
Manuale di diritto industriale, cit., 36 ss., 48-49; C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della
tutela, cit., 220 ss.; C.E. MAYR, L ‘onere di utilizzazione del marchio di impresa, Cedam, Padova, 1991,
105 ss.; G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 97 ss.; P. AUTERL, Das Verhdltnis der ‘marchio
di fatto’ zur eigetragenen Marke im italienischen Recht, in GRUR Int. 1976, 3 ss. e Territorialita del
diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 12 ss.; P.G. JAEGER, Valutazione compa-
rativa di interessi e diritto al marchio, in Riv. dir. ind. 1970, 1, 5 ss. In prospettiva comparativa v. Ch.
R. MCMANIS, Intellectual Property and Unfair Competition, Thomson-West, St. Paul, Mn, 20045, 101
ss. e gli spunti contenuti in G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use: Contextualism in
Trademark Law, in 92 Iowa L.R. 2007, 1597 ss., ad es. alle note 160 e 179.
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pero essere preso in considerazione dal punto di vista di non meno di quattro di-
scipline, oltre al diritto dei marchi. Converra quindi inventariare queste altre nor-
mative e tracciare una prima mappatura dei rapporti in cui esse si collocano con
I’azione di contraffazione.

In passato, le cose erano un po’ piu semplici: il problema del coordinamento
fra le norme si poneva solo fra I’azione di contraffazione e quella di concorrenza
sleale. Il coordinamento non & comunque stato mai particolarmente agevole ',
anche se esso aveva il vantaggio che i termini da raccordare fra di loro erano sol-
tanto due. Si trattava quindi, si potrebbe dire impiegando una metafora, di deter-
minare il rapporto fra la testa della cometa, a quel tempo costituita solo dal rischio
di confusione proprio del diritto dei marchi, e la coda della medesima cometa, co-
stituita dalla confondibilita fra segni, prodotti e attivita rilevante sul piano concor-
renziale ai sensi del n. 1 dell’art. 2598 c.c.

Questo fino a qualche tempo fa; ché negli ultimi due decenni la situazione si ¢
venuta notevolmente complicando'”. Nella disciplina della materia si sono fi-
nalmente affacciate istanze di tutela diretta degli interessi diffusi dei consumatori
e dell’interesse collettivo alla trasparenza informativa del mercato che erano ri-
maste completamente estranee all’orizzonte di riferimento entro il quale vennero
adottati il Codice civile e la legge marchi. Solo mezzo secolo dopo I’entrata in vi-
gore di queste normative, le nuove istanze hanno trovato emersione sul piano del-
la disciplina dei segni distintivi, quando 1’onda lunga del “consumerismo” aveva
ormai fatto sentire la sua voce nelle societa occidentali. Nel contesto comunitario
i ripetuti interventi del legislatore in materia di pubblicita prima e di diretta tutela
dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali sleali dopo sono cosi
venuti a integrare la disciplina del Codice civile e del diritto dei marchi, stratifi-
candosi in molteplici direttive i cui reciproci contorni non sempre sono facilmente
decifrabili .

Essi avrebbero potuto trovare una sistemazione unitaria se fosse stato possibile
armonizzare anche il diritto della concorrenza sleale. Finora perd questo ambizio-
so obiettivo si ¢ rivelato irrealizzabile, per ragioni che vanno ben al di 1a della di-
stanza fra la parsimonia del britannico passing off ¢ la sovrabbondanza di alcune

18 Come si ¢ avuto modo di constatare: e v. §§ 52, 54, 114. In questo § si esaminano le questio-
ni relative all’esperibilita dell’azione di concorrenza a tutela di un marchio registrato; con riferimen-
to ai profili che attengono alla tutela del marchio non registrato attraverso 1’azione di concorrenza
sleale v. supra, §§ 11-12 e infra, §§ 155-158.

9 1] rilievo & ricorrente: e v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit.,
131 ss.

120 Una magistrale sistemazione dei diversi strati normativi di cui si compone la disciplina ita-
liana della pubblicita e delle pratiche commerciali sleali business to consumer ¢ in P. AUTERI, La
disciplina della pubblicita, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPA-
DA, Diritto industriale, cit., 370 ss. Per una sintesi dell’argomento v. anche A. VANZETTI-V. D1 CA-
TALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 131 ss. Sui rapporti fra la disciplina della concorrenza
sleale da un lato e le norme su pubblicita comparativa e pratiche scorretta dall’altro v. anche G. CA-
SABURI, La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, cit., 180.
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declinazioni continentali del divieto di concorrenza sleale e che investono scelte
giuspolitiche delicate nel disegno della relazione fra la tutela specifica dei singoli
diritti di proprieta industriale e I’illecito concorrenziale '*'. Poiché, tuttavia, il
compito di creare un corpo di regole condivise valido per tutto il mercato unico
non puo essere del tutto eluso, il legislatore comunitario si ¢ risolto a procedere a
tappe, inserendo una sequenza di segmenti normativi settoriali che tutti prendono
in considerazione, nelle diverse prospettive proprie dello strumento di volta in
volta adottato, il fenomeno della confusione fra marchi.

Nel frattempo la stessa azione di contraffazione si ¢ venuta arricchendo ed
estendendo, fino a ricomprendere in sé due nuove subfattispecie, il pregiudizio e
I’indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorieta di un marchio e
la doppia identita, che denunciano una chiara vicinanza con I’illecito concorren-
ziale.

E questa la ragione per la quale oggi ¢ divenuto estremamente arduo operare
un raccordo completo e convincente fra i diversi sottoinsiemi normativi chiamati
a disciplinare situazioni spesso vicine tra di loro. Sviluppando la metafora propo-
sta in precedenza, potremmo dire che in molti casi sappiamo di avere di fronte a
noi la testa della cometa; ma non sappiamo esattamente se alla prima coda costi-
tuita dalla concorrenza sleale se ne siano aggiunte una seconda, una terza o (forse)
una quarta. Potremmo forse cavarcela dicendo che oggi alla testa della cometa si
contrappone una vasta nebulosa dai confini incerti; ma, prima di arrenderci di
fronte all’accresciuta complessita normativa, vale la pena di compiere una prima e
provvisoria ricognizione.

116.2. 1l divieto di atti di concorrenza sleale. 1l titolare di un marchio registra-
to puo opporsi all’uso non autorizzato da parte di un terzo di un segno identico o
simile al suo marchio con ’azione di concorrenza sleale oltre che con quella di
contraffazione? Secondo la previsione dell’art. 2598 c.c., “Ferme le disposizioni
che concernono la tutela dei segni distintivi ..., compie atti di concorrenza sleale
chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di
un concorrente, 0 compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con I’attivita di un concorrente”. Si ritiene che fra il diritto dei
marchi e la disciplina della concorrenza sleale ricorra un rapporto di specialita .

Fra le due azioni la relazione si presenta pero in termini inversi: 1’azione fon-
data sull’art. 2598, n. 1 ha dei presupposti ulteriori, diversi da quelli richiesti per
I’azione di contraffazione: il marchio azionato, oltre a possedere capacita distinti-
va e novita, deve essere effettivamente usato sul mercato e dotato di “notorieta
qualificata”, venendo tutelato nei limiti geografici e merceologici della notorieta

121 Sull’opposizione della Gran Bretagna all’introduzione di un’azione generale di concorrenza
sleale e all’armonizzazione comunitaria di questo corpo normativo v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intel-
lectual Property Law, cit., 780.

12p, AUTERI, Territorialita del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 12.
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medesima '>. Nessun credito merita, per contro, I’asserzione, pur ricorrente nella
giurisprudenza da ormai quasi un secolo '**, secondo la quale la contraffazione del
marchio presupporrebbe la confondibilita dei marchi, mentre la concorrenza slea-
le richiederebbe la confondibilita dei prodotti. Invero, come si ¢ appena visto, la
verifica delle concrete modalita di uso del segno non ¢ affatto riservata all’azione
di concorrenza sleale, essendo invece accertamento specificamente richiesto an-
che ai fini della contraffazione '°; e d’altro canto non ¢ affatto vero che ’illecito
concorrenziale presupponga la confondibilita fra prodotti '*°.

Una differenza fra le due azioni sta piuttosto in cio, che la legittimazione
all’azione di concorrenza sleale ¢ piu ampia: I’azione ¢ ad es. esperibile anche da
un distributore che non sia titolare del marchio, come ¢ logico visto che quegli si-
curamente usa legittimamente il marchio appartenente al produttore ¢ pud subire
danno dall’uso confusorio di terzi '*’.

Quanto al titolare del marchio registrato, non vi & dubbio che, quando ricorra-
no i presupposti di entrambe le tutele, egli possa scegliere se agire sulla base
dell’una o dell’altra (c.d. concorso alternativo) '**. Ci si chiede se, in una situazio-
ne cosi caratterizzata, sia consentito al titolare stesso del marchio registrato di
esperire simultaneamente le due azioni, di contraffazione e di concorrenza sleale
confusoria (c.d. cumulo). Secondo una prima impostazione, la risposta sarebbe
affermativa. A sostegno di questa conclusione si fa valere che fra le sanzioni del-
I’illecito concorrenziale ve ne sarebbe una, la concessione degli “opportuni prov-
vedimenti” ai sensi dell’art. 2599 c.c., che non ¢ disponibile a tutela del marchio
registrato; e si argomenta che non vi sarebbe ragione alcuna per negare al titolare
del marchio registrato la possibilita di accedere anche a questo rimedio . Viene
cosi ammessa la configurabilita della c.d. concorrenza sleale “dipendente”, che
ricollega la qualificazione in termini di illecito concorrenziale agli stessi fatti che
configurano contraffazione.

Secondo un’altra impostazione, ai fini dell’accertamento dell’illecito concor-

133 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 36 ss. e §§ 77.3 ¢ 77.4.

124 Cass. 14 novembre 1928, Societa Anonima Lingnen Werke c¢. Morisani, in Giur. it. 1929, I,
I, 144 ss., caso «Odol/Nuovo Odol» e 27 luglio 1929, caso «Creosinay, cit.; sul tema v. §§ 54.2,
543 e 114.

15 6 115.

126 per le ragioni gia esaminate al § 54.2.

12711 punto & pacifico (v. ad es. P. AUTERL, Territorialitd del diritto di marchio e circolazione di
prodotti ‘originali’, cit., 10; per altri richiami v. § 114.1); e puo essere esteso ad altri soggetti, come
i licenziatari non esclusivi, la cui legittimazione a far valere il marchio altrui ¢ normalmente negata
(§§ 114 ¢ 185.5).

12 A. VANZETTI-V. D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 48-49. In questo senso
Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. KG, in
Giur. ann. dir. ind. 5222 ¢ in Foro it. 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorenay, che peraltro si fonda sulla
— poco attendibile: v. §§ 54.2 e 114.4 — distinzione fra azione reale di contraffazione e personale di
concorrenza; e v. in senso conforme Trib. Catania 24 luglio 2013, caso «sale di Siciliay, cit.

12 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 48-49.
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renziale occorrerebbe invece il ricorrere di circostanze ulteriori rispetto alla sem-
plice contraffazione "*°.

L’alternativa non ¢ soltanto teorica: seguendo la prima tesi, della concorrenza
sleale dipendente, I’automatica qualificazione come concorrenza sleale dell’atto
di contraffazione conduce all’applicazione della presunzione di colpa di cui al 3°
comma dell’art. 2599 c.c., con tutte le conseguenze sul piano risarcitorio.

Se si ammetta il cumulo fra 1’azione di contraffazione e di concorrenza sleale,
resta da porsi una domanda. Questa deriva dalla circostanza che le innovazioni
legislative degli ultimi decenni hanno condotto a un’espansione accentuata del
raggio di applicazione della prima, che risulta oggi rivolta a vietare comportamen-
ti che violino non solo la funzione distintiva svolta dal marchio ma anche le altre
funzioni che nel frattempo hanno trovato giuridico riconoscimento. Per contro, il
testo della previsione dell’art. 2598 c.c. & rimasto immutato rispetto all’originaria
formulazione accolta con il Codice del 1942. Ci si deve quindi chiedere se il di-
vieto di concorrenza sleale possa assumere rilievo in relazione a comportamenti
lesivi di queste funzioni ulteriori. A questo proposito, pare impossibile sostenere
che il rischio di confusione richiesto dal n. 1 di questa norma si sia espanso fino a
ricomprendere in sé le subfattispecie considerate nel conflitto del primo e del ter-
zo tipo "', Quindi, all’azione di contraffazione rivolta contro il pregiudizio o I’in-
debito approfittamento di un marchio che goda di notorieta o all’'uso di segno
identico per beni identici non potra utilmente affiancarsi un’azione di concorrenza
sleale confusoria basata sui medesimi fatti.

Non potra perd escludersi che la situazione corrispondente possa rientrare in
altre fattispecie disciplinate dall’art. 2598 c.c. e in particolare nel caso di appro-
priazione di pregi altrui previsto dal n. 2 di questa norma'** come anche nella
clausola generale di divieto di comportamenti contrari ai principi di correttezza
professionale contemplati dal n. 3 della medesima disposizione **, sempre che ri-
corrano i requisiti specifici dell’illecito di cui all’art. 2598 c.c. fra i quali ancor

" In questo senso App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. ¢. Due Esse s.r.l., caso «Se-
ven/Eleven» e App. Milano 19 marzo 2005, SIRE s.r.I. ¢. Montblanc Simplo GmbH e c. Sepia Pro-
ducts, in Giur. ann. dir. ind. 4865, caso «Montblanc/Genius», ove richiami anche di precedenti resi
in senso opposto.

131 per contro, poiché la nozione di rischio di associazione costituisce, come si & visto (al § 57),
un sottoinsieme del rischio di confusione, non vi dovrebbe essere difficolta ad ammettere che il ri-
schio di confusione dell’art. 2598 c.c. ricomprenda in sé il rischio di associazione dell’azione di
contraffazione, purché questo sia rettamente inteso.

132 Come ¢& ipotizzato nella nota di commento alla prima massima di App. Milano 19 marzo
2005, caso «Montblanc/Geniusy, cit. Nello stesso senso A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei
segni distintivi nel codice della proprieta industriale, in Riv. dir. ind. 2006, 1, 5 ss., 14.

133 In questo senso Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), Tiscali ¢ Andala UMTS s.p.a. c. Marcia-
lis Walter e nei confronti della Registration Authority italiana, in Giur. ann. dir. ind. 4150, caso
«Andalay. Per un’applicazione cumulativa della tutela del marchio e contro la concorrenza sleale
nel caso di riferimenti ai marchi di un concorrente su di un sito web, intesi a sfruttare i meccanismi
di funzionamento dei motori di ricerca, v. altresi Trib. Napoli 7 settembre 2007, Soc. Italsoft c. Soc.
Acca Software (ord.), in Foro it. 2007, 1, 3539 ss., caso «Accay.



1074 CAPITOLO SESTO

oggi va annoverata, si ritiene, la presenza di un rapporto concorrenziale fra sog-
getto attivo e passivo.

Il raccordo fra le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale pud assumere
rilievo sotto due altri profili, quello delle libere utilizzazioni e del raccordo siste-
matico fre le due azioni. Sotto il primo profilo, va rilevato che, se il comporta-
mento del terzo che utilizzi il marchio altrui, pur astrattamente idoneo a fruire del-
I’esenzione per le libere utilizzazioni delineato dalla normativa, sia concorren-
zialmente sleale, I’esenzione non trova applicazione **.

Sotto il secondo profilo ci si domanda se la circostanza che un certo contegno
del terzo sia da considerarsi lecito alla luce del diritto dei marchi significa che es-
so non possa essere proibito dal diritto della concorrenza sleale. Il tema, che ¢ sta-
to approfondito in particolare dalla (oscillante) giurisprudenza tedesca *’, deve
verosimilmente essere impostato e risolto a partire dal versante del diritto della
concorrenza sleale, ma merita di essere segnalato in questa sede.

116.3. Un intermezzo: gli usi vietati al titolare del marchio come ipotesi di
concorrenza sleale. 1l raccordo fra il diritto dei marchi e il divieto di concorrenza
sleale si arricchisce di un profilo ulteriore nella prospettiva del diritto interno, che,
al 2° comma dell’art. 21 c.p.i., dispone che “non ¢ consentito usare il marchio ...
in modo da ... indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la na-
tura, qualita o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto
in cui viene utilizzato”. Per la verita, il tenore letterale della norma ¢ piu ampio;
ma puo essere trascurato per la parte che qui non ¢ stata trascritta, e che si limita a
reiterare divieti gia contenuti in altre norme "*°. La proposizione normativa sopra
riprodotta, a sua volta, prende in considerazione comportamenti che sono simul-
taneamente vietati da altre disposizioni: 1’uso del marchio tale da “indurre co-
mungque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita o provenienza
dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato” con-
duce alla decadenza del marchio, nazionale o comunitario che esso sia; e, se colle-
gato alla circolazione del segno, pud anche rendere inefficace la vicenda "’

A ben vedere, pero, cio non significa che la previsione risulti superflua. Infatti,
il precetto corrispondente conserva una propria specifica ragione d’essere perché
vale a qualificare il comportamento decettivo del titolare stesso del marchio anche
come atto di concorrenza sleale **, aprendo quindi la strada all’applicazione delle
relative sanzioni (fra cui il risarcimento del danno e la pubblicazione della senten-
za) e alla legittimazione dei concorrenti e, secondo un’opinione, delle associazio-
ni dei consumatori '**.

B4V, infra, §§ 141-145.

135 Anche per richiami v. A. KUR, Trademarks Function, don’t they? cit., 18 ss.

136 A VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 234.

57 In argomento v. rispettivamente §§ 102.2 e 105 (per la decadenza) e 177 nonché 183.2 e
182.3 (per il trasferimento e la licenza rispettivamente).

138 v perd G. SENA, Nullita assoluta o relativa per difetto di novita del marchio, in Riv. dir. ind.
1994, 1, 639-644 s.
139 In argomento v. amplius, §§ 103, 105 e 177.
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117. (Segue). B) 1l divieto di pratiche commerciali “sleali” (o “scorrette”) '™

117.1. 1l divieto di pratiche commerciali “sleali” (o “scorrette”) e in partico-
lare “ingannevoli”. Se il raccordo fra azione di contraffazione e di concorrenza
sleale puo presentare qualche profilo problematico, come quelli appena inventa-
riati, tuttavia esso non appare destinato a portare troppo scompiglio nelle coordi-
nate complessive della sistemazione collaudata della materia. Diverso ¢ il caso del
coordinamento fra ’azione di contraffazione e le diverse iniziative che possono
essere intraprese sulla base della disciplina relativa alle pratiche commerciali che
nel lessico comunitario sono descritte come “sleali” e in quello del legislatore ita-
liano come “scorrette”, introdotta dalla direttiva comunitaria n. 2005/29/CE e da noi
attuata con modifiche importanti al Codice del consumo, che, di primo acchito,
sembra apportare un notevole rimescolamento degli assetti normativi consolidati.

I1 divieto sancito dalla direttiva ha per oggetto sia le pratiche commerciali in-
gannevoli sia quelle aggressive. Secondo il par. 2 dell’art. 6 della direttiva, “¢ ...
considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea a
indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attivita di mar-
keting del prodotto, compresa la pubblicita comparativa, che ingeneri confusione
con 1 prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un
concorrente” .

% Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la di-
rettiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e il reg. (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva
sulle pratiche sleali”). Sulla direttiva v. W. SCHUMACHER, The Unfair Commercial Practices Di-
rective, in R.M. Hilty-F. Henning Bodewig (a cura di), Law Against Unfair Competition. Towards a
new Paradigm in Europe? Springer, Berlin-Heidelberg, 2007, 127 ss.; G.B. ABBAMONTE, The Un-
fair Commercial Practices Directive: An Example of the New European Consumer Protection Ap-
proach, in 12 Columbia J. of European Law 2006, 695 ss. La direttiva ¢ stata attuata in Italia dal
d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 che ha introdotte modifiche al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice
del consumo. In argomento v., oltre a P. AUTERI, La disciplina della pubblicita, cit., 370 ss. e A.
VANZETTI-V. D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 131 ss., N. ZORzI, I/ controllo del-
I’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed ag-
gressive a danno dei consumatori, in Contratto e impresa 2010, 671 ss. ove richiami; P. AUTERL, Indi-
cazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale, in Studi in
memoria di Paola A.E. Frassi, Giuffre, Milano, 2010, 23 ss. e Introduzione: un nuovo diritto della
concorrenza sleale? in A. Genovese (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali sleali.
Attuazione ed impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE, Cedam, Padova, 2008, 1 ss. Sul tema
mi sono soffermato in “Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche
commerciali ingannevoli, in Giur. comm. 2011, 1, 693 ss.

! Corsivi aggiunti. La norma italiana di attuazione, 2° comma dell’art. 21 del Codice del con-
sumo, recita: “¢ ... considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o ¢ idonea a indurre il consuma-
tore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e
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E sufficiente leggere il testo di questa previsione della direttiva sulle pratiche
commerciali sleali per avvedersi che essa prende in considerazione la “confusio-
ne” ingenerata da un’impresa nella propria attivita commerciale “con i marchi di
un concorrente”; e la considera pratica di per sé ingannevole e quindi soggetta ai
rimedi e sanzioni previsti da questo settore normativo '**. Le assonanze testuali
della norma appena trascritta con quelle relative al rischio di confusione rilevante
ai fini dell’azione di contraffazione e in particolare nella sua subfattispecie del se-
condo tipo sono assai forti '

Si profila cosi una questione di conflitto fra le due serie di norme; la loro si-
multanea applicazione agli stessi fatti rischia di determinare delle antinomie, visto
che le coordinate-base delle due normative sono molto diverse.

L’azione di contraffazione del marchio ¢ solidamente ancorata a una pro-
spettiva tutta privatistica, che si manifesta dal punto di vista tanto della le-
gittimazione all’azione quanto della giurisdizione. Sotto il primo profilo, la legit-
timazione ¢ saldamente nelle mani del titolare del marchio anteriore. Anche se la
scelta di riservare 1’azione di contraffazione al titolare del marchio fatto valere in
giudizio non deriva affatto dalla struttura esclusiva del diritto ¢ non ¢ quindi ne-
cessitata'*, il nostro diritto ha perd risolutamente operato la scelta di mantenere
I’azione di contraffazione nell’ambito privatistico dei rapporti fra I’impresa titola-
re del marchio e il terzo utilizzatore non autorizzato del segno '**. Anzi, poiché la

comporti: a) una qualsivoglia attivitd di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione
con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi com-
presa la pubblicita comparativa illecita” (i corsivi aggiunti stanno a indicare le variazioni, parrebbe
di natura solo lessicale, apportate al testo della direttiva dal legislatore interno di attuazione). D’ora
in avanti, in assenza di diversa indicazione, i riferimenti al par. 2 e alla lett. a) del par. 2 dell’art. 6
della direttiva sulle pratiche commerciali sleali dovranno intendersi estesi anche alla corrispondente
norma di attuazione interna. A questa si fara riferimento in relazione alle azioni esperite nel solo
contesto dell’ordinamento nazionale.

142 1] testo italiano fa riferimento alla nozione di “confusione”, come, del resto, anche il testo in-
glese (“any marketing of a product which creates confusion with any ... trade marks of a competi-
tor”); il testo tedesco invece fa riferimento al “rischio di confusione” (“jegliche Art der Ver-
marktung eines Produkts ... die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen ... Warenzeichen ...
eines Mitbewerbers begriindet”).

13 Lo stesso vale con riferimento alle azioni, in parte parallele (§ 38), di nullita e alle previsioni
relative agli impedimenti relativi. Qui di seguito 1’analisi sara peraltro limitata all’azione di contraf-
fazione, per ragioni di pertinenza della trattazione, anche se spesso le considerazioni corrispondenti
potrebbero essere riferite anche alle azioni di nullita e di opposizione.

4 §114.1.

195 Si potrebbe trovare una conferma di questa opzione normativa nella circostanza che anche
I’azione di nullita, che pur in origine possedeva una sua qualche teorica connotazione pubblicistica,
attestata dalla legittimazione all’azione del Pubblico Ministero e dall’obbligatorieta dell’intervento
di questo rappresentante dell’interesse pubblico, ha di recente conosciuto un’integrale “relativiz-
zazione”, che trova le proprie radici nelle scelte di vertice del regolamento sul marchio comunitario
e nella decisione del legislatore interno di cogliere 1’occasione dell’adesione all’Arrangement di
Madrid per allinearsi alla soluzione da questo accolta (v. § 36). Considerazioni non diverse valgono
del resto anche per 1’opposizione alla registrazione di un marchio basata su di un impedimento rela-
tivo quale ¢ quello costituito dall’esistenza di un marchio anteriore. Oggi, I’impedimento relativo e
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legge riserva al titolare del marchio il diritto di vietare come anche di consentire
I’'uso del suo marchio '*, in presenza del consenso del titolare del marchio 1’uso
del segno da parte di un terzo non puod neppur qualificarsi come contraffattorio
(anche se non puo escludersi il suo carattere confusorio, decettivo o altrimenti il-
lecito) '*’. Dal canto suo, la giurisdizione sulle controversie in materia di contraf-
fazione ¢ attribuita — anche nel diritto comunitario, che pure conosce deviazioni
per le azioni di nullita e di decadenza — ai giudici ordinari.

Viceversa la normativa sulle pratiche commerciali “sleali” (o “scor-
rette”, a seconda che si segua la dizione comunitaria o nazionale) appresta una
tutela diretta non degli interessi privatistici del titolare del marchio anteriore con-
fusoriamente imitato nei confronti del concorrente imitatore ma di interessi
collettivi di due ordini: quello dei consumatori che possano essere pregiudicati
a cagione dell’errore in cui essi possano incorrere a causa della confusione e quel-
lo al buon funzionamento del mercato, inteso sia come meccanismo che presiede
al coordinamento delle scelte decentralizzate di imprese € consumatori, sia come
mercato interno all’UE '*.

Il disegno normativo ha dalla sua una logica assai robusta: nell’ultimo mezzo
secolo ¢ divenuto chiaro che la confusione del consumatore quanto alla prove-
nienza dei beni non si riduce a un conflitto interprivato tra il titolare del marchio o
del segno distintivo anteriore ¢ il terzo che ne faccia uso ingannevole e quindi ri-
chiede mezzi correttivi ulteriori rispetto alla previsione di poteri di reazione del
titolare dei segni, che possono restare utilizzati in misura subottimale. Se il titola-
re del diritto anteriore resta inerte, devono potere prendere 1’iniziativa gli altri pri-
vati controinteressati e i pubblici poteri.

Questa prospettiva della normativa comunitaria sulle pratiche commerciali
sleali si riflette su plurimi aspetti della disciplina nazionale di attuazione, impri-
mendo a essa una forte curvatura collettiva e pubblicistica. Sul piano del diritto
interno, la repressione delle pratiche scorrette e ingannevoli si attua attraverso una
tutela sia amministrativa sia giurisdizionale '*. La prima fa capo all’Autorita Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che opera d’ufficio o su istanza
degli interessati *°, fra cui vanno sicuramente annoverate le associazioni di con-
sumatori registrate ai sensi dell’art. 137 del Codice del consumo ma anche, par-

la causa di nullita relativa della registrazione di marchio successivo costituita dalla presenza di un
marchio anteriore confliggente possono essere fatti valere solo dal titolare del diritto anteriore me-
desimo; e il Pubblico Ministero ¢ ormai estraneo al procedimento (art. 118.2 c.p.i.).

146 Artt. 5, par. 1, direttiva marchi, 21.1 c.p.i. € 9, par. 1, r.m.c.

197 8§ 102-105.

18 In questo senso P. AUTERI, Introduzione, cit., 5 s. La normativa appresta peraltro indiretta tu-
tela anche ai concorrenti leali: v. il «Considerando» nono alla direttiva sulle pratiche sleali e il se-
condo alinea dell’art. 11, par. 1 della direttiva e il 15° comma dell’art. 27 del Codice del consumo.
Sul punto v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 138 s. ¢ P. AUTERI,
La disciplina della pubblicita, cit., 378, 381 e 389.

149 Art. 11 della direttiva sulle pratiche sleali e art. 27 Codice del consumo.

130 Art. 27.2 Codice del consumo.
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rebbe, i singoli consumatori 131 la seconda all’autorita giudiziaria ordinaria, cui
sono sicuramente legittimate le medesime associazioni di consumatori ">, Il mec-
canismo sanzionatorio ¢ ora completato dalla previsione della class action all’art.
140bis del Codice del consumo .

Se dunque vi fosse sovrapposizione totale fra le due discipline, risulterebbe as-
sai difficile trovare un coordinamento armonioso fra la prospettiva tutta privatisti-
ca nella quale sono collocate le questioni di “rischio di confusione” nelle azioni di
contraffazione '**, e quella tutta collettiva della repressione, per via amministrati-
va e giurisdizionale, di quella subfattispecie di pratica ingannevole che ¢ la “con-
fusione fra i marchi”. In particolare ci si dovrebbe interrogare se non si debbano
rimettere in discussione alcuni punti fermi che costituiscono corollari della visio-
ne privatistica dell’azione di contraffazione (oltre che di nullita e opposizione). Si
tratta ancor oggi di azioni che sono transigibili? Quale ruolo mantiene il consenso
del titolare del marchio alla registrazione e all’uso del marchio altrui e, piu, in ge-
nerale il principio dispositivo che pare sotto ogni altro profilo essere divenuto la
stella polare della materia a partire dalla Novella del 1992? Puo un accordo di
coesistenza concluso fra titolari di diritti di marchio potenzialmente o parzialmen-
te confliggenti essere rimesso in questione da un’iniziativa del’AGCM o da
un’azione giudiziaria *>?

117.2. Il raccordo fra le due discipline. E perd possibile ipotizzare che le fra le
due discipline si abbia solo una sovrapposizione parziale e che quindi fra esse sia
praticabile un raccordo capace di individuare gli ambiti entro i quali continuano
ad operare in via esclusiva le regole che presiedono al conflitto fra gli interessi
intersoggettivi privatistici che si appuntino su segni fra di loro confondibili e
quelli nei quali trovano simultanea applicazione anche le regole di diritto oggetti-
vo preordinate alla tutela di interessi collettivi e pubblicistici.

Per individuare i rispettivi ambiti di applicazione delle due serie di norme oc-
corre naturalmente muovere dal dato testuale. Sotto questo profilo, un’analisi at-
tenta delle differenze fra le previsioni che presiedono alla tutela privatistica del
marchio anteriore ¢ quelle rivolte alla repressione delle pratiche ingannevoli con-
fusorie rivela pit di una differenza *°. Non tutte hanno per lo stesso rilievo nella

B questo senso v. I’accenno in A. VANZETTI, Legislazione e diritto industriale, in Riv. dir.
ind. 2011, 1, 5 ss., 14. In senso contrario P. AUTERI, La disciplina della pubblicita, cit., 389-80 ¢ P.
AUTERI, Introduzione, cit., 11-12 salvo il riferimento all’introduzione della (allora precedente ver-
sione della) class action, sulla quale qui immediatamente di seguito.

132 Ai sensi dell’art. 139 del medesimo Codice.

'33 Introdotto dalla 1. 23 luglio 2009, n. 99. L’azione corrispondente a tutela di “diritti omogenei al
ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette” ¢
espressamente prevista dalla lett. ¢) del 2° comma dell’art. 140bis, come modificato dall’art. 6 della 1.
24 marzo 2012, n. 27. In argomento v. Ph. FABBIO, Azione di classe ex art. 140-bis c.c. e illeciti “con-
correnziali”: ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, in AIDA 2010, 383 ss.

134 Come anche di nullita di marchio e di opposizione alla sua registrazione.

135 | ’interrogativo ¢ formulato da A. VANZETTI, Legislazione e diritto industriale, cit., 14.

15 Mi sono soffermato pitl analiticamente sulle differenze testuali fra le due serie di norme in
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prospettiva, che qui interessa, di reperire una chiave per il coordinamento fra le
due discipline. Intanto, non va sopravvalutata la circostanza che la nozione di “ri-
schio di confusione per il pubblico” dell’azione di contraffazione e quella di “con-
fusione con i marchi di un concorrente” qualificata come pratica “sleale” (o “scor-
retta”) in quanto “ingannevole” "’ non si pongano esattamente sullo stesso piano,
in quanto la prima ¢ presa in considerazione come conseguenza (dell’identita o
somiglianza fra segni e beni) e 1’altra come presupposto autonomo della tutela.
L’oscillazione fra rischio di confusione come conseguenza e come antecedente ¢
ricorrente nella materia **; e non pare quindi consigliabile assegnare a una diver-
genza sotto questo specifico profilo il ruolo di criterio di delimitazione degli am-
biti di applicazione di due serie di norme, anche se indubbiamente lo slittamento
fra “rischio di confusione” e “confusione” merita di essere tenuto a mente sotto il
profilo applicativo .

Non va sopravvalutata neppure la circostanza che 1’accertamento dell’inganne-
volezza della “confusione con i marchi di un concorrente” presupponga un accer-
tamento che, almeno testualmente, non € richiesto nella valutazione del conflitto
fra marchi. E ben vero, infatti, che il divieto di pratiche ingannevoli impone di
collocare la valutazione corrispondente “nella fattispecie concreta, tenuto conto di
tutte le caratteristiche e circostanze del caso”'®; e che per contro nelle previsioni
di diritto dei marchi che presiedono alla valutazione del secondo conflitto non si
ritrova una prescrizione corrispondente. Ma questo disallineamento non appare
significativo: si ¢ infatti visto poc’anzi quanti elementi concreti debbano essere
presi in considerazione anche ai fini del giudizio di contraffazione '°'.

Decisivo ai fini che qui interessano appare invece un terzo dato normativo. Va in-
fatti osservato che le previsioni relative alle pratiche sleali o scorrette postulano che,
per essere considerata ingannevole, la pratica in questione, e, quindi, anche la “con-
fusione con i marchi di un concorrente” “induca o sia idonea a indurre il consumato-
re medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altri-

~ 162 7: . ) C
menti preso” . Viceversa le norme sul secondo conflitto tra marchi non richiedono,

“Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli,
cit., 700 ss. Sulla questione se la nozione di consumatore impiegato diverga fra le due normative v.
gia § 102.2.

157 Dalle lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2°
comma dell’art. 21 del Codice del consumo.

158 per Ie stesse ragioni che gia si sono esplorate al § 44. Per un’argomentazione piu completa
sul punto v. il mio “Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche com-
merciali ingannevoli, cit., 700 ss.

159 E v. infatti infra, in questo stesso §.

10y 1a lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2°
comma dell’art. 21 del Codice del consumo.

161y, § 115.

12y 1a lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2°
comma dell’art. 21 del Codice del consumo.
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almeno esplicitamente, alcun impatto sulle scelte di acquisto del consumatore '**.
Qui sta la vera differenza fra le fattispecie considerate nel secondo tipo di con-
flitto fra i marchi e quella presa in considerazione dal divieto di pratiche inganne-
voli. Per quanto concerne 1’azione di contraffazione del marchio anteriore, sara
sufficiente ricordare che questa iniziativa € preordinata alla diretta tutela degli in-
teressi del titolare del marchio, non dei consumatori; € tenere a mente che il ri-
schio di confusione alla cui presenza ¢ subordinato il successo dell’iniziativa del
titolare del marchio anteriore nei confronti del marchio successivo ¢ solamente il
rischio di confusione quanto all’origine commerciale o imprenditoriale che dir si
voglia dei beni muniti dal segno identico o simile ¢ non invece il rischio di delusio-
ne delle aspettative del consumatore in ordine alle caratteristiche dei beni muniti
con il marchio anteriore. Che poi alla realizzazione del primo rischio possa conse-
guire anche una concretizzazione del secondo, ¢ certo una eventualita da non esclu-
dersi, ma fuori dall’orbita del diritto dei marchi, che, come ben dicono gli studiosi
tedeschi, tutela contro la Verwechslungsgefahr e non contro la Irrefiihrungsgefahr.
E infatti un dato normativo indiscusso che la protezione di diritto dei marchi
non presuppone alcuna Giitevorstellung, aspettativa in ordine alla qualita del bene
contraddistinto dal marchio da parte del pubblico '®. Si potrebbe contrastare que-
sta differenziazione fra le due azioni osservando che la confusione quanto al-
I’origine dei beni contraddistinti dai due marchi puo avere conseguenze anche sul-
la reputazione che il marchio anteriore abbia conseguito in ragione delle scelte del
titolare del marchio concernenti la qualita dei beni contraddistinti dal segno. Il ri-
lievo ¢ in sé esatto '®. Si potrebbe anzi aggiungere che la tutela diretta della fun-
zione distintiva puo produrre — e di regola produce — conseguenze di rilievo anche
su piani ulteriori e in primis su quello dei messaggi veicolati dal marchio attinenti
alla qualita dei beni da esso contraddistinti '®. Infatti, la salvaguardia della fun-

163 Diversamente pero, in relazione al terzo tipo di conflitto, Corte di Giustizia 27 novembre
2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., in Racc. 2008, 1, 8823 ss., caso «Intel»
nonché Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa C-383/12 P., Environmental Manufac-
turing LLP c¢. UAMI e Société Elmar Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», par. 26
(entrambe nella prospettiva della registrazione).

1% Sul punto v. gia § 114.

1 E trova del resto conferme ripetute anche sul piano giurisprudenziale, visto che (come gia ri-
levato al § 42.1) il richiamo alla protezione della reputazione del marchio ¢ da considerarsi un fopos
cui la Corte fa ricorso oramai da parecchi decenni: vedi le sentenze della Corte di Giustizia 30 no-
vembre 1993, causa C 317/91, Deutsche Renault AG c. Audi, in Giur. ann. dir. ind. 3010 e in Riv.
dir. ind. 1995, 11, 117 ss., caso «Audi Quattro», par. 30; del 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA
CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, in Giur. ann. dir. ind. 2725 e in Giur. comm. 1991, con nota di A.
VANZETTL, Sulla sentenza Hag 2, caso «Hag II», par. 14; 23 maggio 1978, causa C-102/77, Hoffman
La Roche c. Centrafarm, in Racc. 1978, 1139 ss., caso «Hoffman La Rochey, par. 7; del 31 ottobre
1974, causa C-16/74, Centrafarm BV e Adrian de Peijper c. Winthrop, in Riv. dir. ind. 1975, 11, 355
ss., con mia nota Brevetti e marchi “paralleli” nella recente giurisprudenza comunitaria, caso
«Winthropy, par. 8. Il fopos non ¢ abbandonato nella giurisprudenza successiva: v. fra le molte Cor-
te di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., par. 46.

166 Come ha efficacemente sottolineato la Corte di Giustizia nel caso «Arsenaly, cit., par. 48 del
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zione distintiva garantisce che tutte le scelte relative al marchio facciano capo a
un solo soggetto, il suo titolare; ed, attenendo tali scelte anche alla qualita dei beni
contraddistinti dal marchio e al prestigio di quest’ultimo, nel momento stesso in
cui la funzione di indicazione di origine del marchio ¢ tutelata vengono al con-
tempo salvaguardati anche i messaggi qualitativi e promozionali che a esso si rife-
riscono, assicurando che essi permangano sotto il controllo esclusivo del titolare
del marchio anteriore.

Cio non significa peraltro che la tutela del marchio sia accostabile a un’azione
rivolta contro una pratica ingannevole, perché la prima, a differenza dalla secon-
da, non presuppone in alcun modo il pregiudizio a interessi diversi da quelli del
suo titolare e in particolare non richiede la delusione dell’aspettativa dei consuma-
tori in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni contraddistinti.

Da questo punto di vista la direttiva sulle pratiche commerciali sleali si muove
in tutt’altro ordine di idee. “La presente direttiva” — recita 1’ottavo “Consideran-
do” — “tutela direttamente gli interessi economici dalle [recte: nei confronti delle]
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”. Una pratica ¢ sleale e vie-
tata se, oltre a essere contraria alle norme di diligenza professionale, “falsa o ¢
idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale ¢ diretta o del membro
medio del gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori”'®’. Fra le definizioni, non manca quella, evidentemente
centrale all’interno di un assetto normativo cosi caratterizzato, del concetto di
“falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: se-
condo la direttiva sulle pratiche sleali, esso consiste ne “I’impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita del consumatore di
prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una deci-
sione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” '®.

In questo quadro normativo, il tenore delle norme relative alle pratiche sleali o
scorrette, gia di per sé assai chiaro sotto un profilo letterale, assume un significato
ancor piu inequivoco. Come le previsioni del diritto dei marchi si preoccupano di
impedire la confusione del pubblico quanto all’origine imprenditoriale o
commerciale dei beni contraddistinti dai marchi in conflitto, cosi le disposizioni
rivolte contro le “pratiche commerciali ingannevoli”, fra le quali quelle qui speci-
ficamente considerate, hanno come obiettivo primario di impedire I’inganno
del consumatore concernente le caratteristiche o qualita dei prodotti o le utilita

12 novembre 2002, “il marchio deve costituire la garanzia che tutti 1 prodotti o servizi che ne sono
contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa
attribuirsi la responsabilita della loro qualita” (corsivi aggiunti).

167 Lett. b) del par. 1 dell’art. 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Corsivo ag-
giunto.

18 [ ett. e) dell’art. 2. Corsivo aggiunto. A sua volta la lett. k) dello stesso art. 2 considera “de-
cisione di natura commerciale” “una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o
meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se
tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto”.
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da esse ritraibili '®. Cio significa che non qualsiasi possibilita di errore del pub-
blico sull’origine commerciale ¢ imprenditoriale indotto dalla identita o somi-
glianza dei segni e dei beni comporti di per sé la presenza di una “pratica com-
merciale ingannevole” vietata. Perché cio accada, occorre che il rischio di confu-
sione — e quindi I’eventualita di un effetto prodotto dal congiunto operare di iden-
tita o somiglianza di segni e beni — si traduca in una vera e propria “confusione”
fra marchi e quindi determini uno stato della mente ancor presente al momento
dell’acquisto; e che la “confusione” verta su caratteristiche e qualita del bene che
il consumatore avrebbe voluto che difettino invece in quello che il consumatore
medesimo si sia risolto ad acquistare a causa dell’inganno.

Si discute se ai fini dell’applicazione del divieto di pratiche ingannevoli occor-
ra la prova di una differenza qualitativa obiettiva fra il bene effettivamente acqui-
stato e quello desiderato dal consumatore ed, anzi, di un vero e proprio pregiudi-
zio patrimoniale subito dal consumatore. Talora la questione trova una risposta
affermativa '"’. Non sarei del tutto sicuro che questa conclusione sia condivisibi-
le'"". Va tuttavia rilevato che, anche se si avesse ragione di ritenere che I’applica-
zione della norma non presupponga 1’accertamento di un pregiudizio economico
subito dal consumatore, resterebbe innegabile che per I’integrazione della fatti-
specie cui va ricollegata I’applicazione della tutela concorrenziale sia necessaria
(quantomeno) un’aspettativa da parte del consumatore stesso di caratteristiche o

1% E v. anche gli artt. 5, par. 4, lett. a), 6 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
170 p. AUTERY, La disciplina della pubblicita, cit., 386 s., 381.

711 dubbio si giustifica perché questa opinione presuppone che il giudicante sia chiamato a
svolgere un problematico accertamento sull’equivalenza o meno delle caratteristiche qualitative o
delle utilita del bene desiderato dal consumatore rispetto a quello che egli possa acquistare in ragio-
ne della “confusione con i marchi del concorrente” e perché il consumatore puo attribuire valore, e
forse un valore decisivo, anche alla circostanza che il bene sia il prodotto originale, munito del mar-
chio da lui apprezzato, anziché un’imitazione. Si potrebbe obiettare che, ritenendo diversamente, si
tutelerebbe il consumatore contro una coartazione della sua liberta di scelta anziché contro un pre-
giudizio patrimoniale derivante dalla coartazione stessa. L’obiezione non sembra insuperabile. In-
tanto, parrebbe che si debba tenere presente che fra le “pratiche commerciali considerate in ogni ca-
so sleali” indicate all’All. I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali vi € anche il comporta-
mento indicato al n. 13), che tale qualifica il “promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da
un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli cre-
dere che il prodotto ¢ fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo ¢”; dove 1’inganne-
volezza sembrerebbe prescindere del tutto dalla circostanza che il bene fabbricato dal soggetto di-
verso da quello desiderato dal consumatore abbia caratteristiche qualitative o utilita obiettive che lo
rendano inferiore all’originale. Inoltre, una lettura attenta delle norme suggerisce che requisito per la
loro applicazione non sia un diretto pregiudizio economico obiettivamente valutabile subito dal con-
sumatore ma un comportamento che “falsi in misura rilevante il comportamento economico” del
consumatore stesso: dove 1’economicita ¢ predicato del comportamento suscettibile di essere falsato
e non del pregiudizio che deriva da tale distorsione. Per una discussione del tema v. tuttavia anche
P. AUTERI, Introduzione, cit., 15 ss. Mi sembra peraltro sotto questo profilo importante — anche se
forse non decisivo — che ai fini dell’inibitoria I’art. 11, par. 2, della direttiva sulle pratiche commer-
ciali sleali preveda I’ordine di cessazione “anche in assenza di prove in merito alla perdita o al dan-
no effettivamente subito”; dove si potrebbe argomentare che, al di fuori del rimedio cautelare, la
prova della perdita o del danno subito possano viceversa essere necessari.
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qualita del bene desiderato che non siano presenti in quello fatto oggetto di effet-
tivo acquisto. Invero, se non esistesse un’aspettativa di ordine qualitativo del con-
sumatore suscettibile di essere delusa, quella che in tedesco viene efficacemente
descritta come una Giitevorstellung, la quale, in questa seconda prospettiva, po-
trebbe anche consistere nell’aspettativa di venire in possesso del bene originale
anziché di una sua replica o imitazione, allora ricorrerebbe una semplice Ver-
wechslungsgefahr € non una vera e propria Irrefiihrungsgefahr: cosicché ad avere
titolo a lamentarsi sarebbe solo il titolare del marchio anteriore e non il consuma-
tore "%

Che la presenza di questa aspettativa del consumatore suscettibile di essere de-
lusa dall’acquisto ingannevole sia postulata dalla previsione specializzata trova
conferma non solo sul piano testuale, su cui ci si € soffermati ' ma anche sul
piano sistematico.

Questa lettura offre infatti una chiave per il raccordo fra i due gruppi di norme
qui considerati: nella prospettiva ora suggerita, all’interno dell’insieme pit ampio
delle ipotesi di conflitto fra marchio anteriore e segno successivo, ¢ dato di enu-
cleare un sottoinsieme piu ristretto, nel quale si affacciano istanze di tutela anche
di interessi terzi, siano essi quelli dei consumatori o della collettivita al buon fun-
zionamento del mercato; queste istanze, a forte curvatura collettiva e pubblicisti-
ca, danno conto della simultanea applicazione di una disciplina specializzata con-
tro I’inganno come quella apprestata dalle norme sulle pratiche concorrenziali
sleali o scorrette. Per converso, il resto dell’insieme pitt ampio rimane sottoposto
al solo diritto dei marchi.

117.3. Profili applicativi. E a questo punto abbastanza facile avvedersi che la
sovrapposizione fra le azioni generali a tutela del marchio anteriore e quelle spe-
cificamente rivolte contro le pratiche ingannevoli che pur vertano sulla “confu-
sione con i marchi di un concorrente” ma siano caratterizzate dalla nota specifica
della delusione dell’aspettativa del pubblico ¢ piuttosto ridotta. Essa puo essere
misurata con qualche esempio pratico.

1. I1 titolare di un marchio anteriore registrato ma non ancor usato (e tuttavia
non ancora decaduto) puo agire in contraffazione contro il soggetto che usi un
marchio successivo confliggente? Certo che si: ’azione di contraffazione presup-
pone 1’uso da parte del successivo utilizzatore, ma non da parte del titolare. Puo
nella stessa situazione prendere 1’iniziativa ’AGCM o agire in giudizio un’asso-
ciazione dei consumatori'’*? Certo che no, visto che, se al marchio anteriore non
siano (ancora) associati beni cui i consumatori ricolleghino un’aspettativa di ca-
ratteristiche, qualita o utilita determinate, non risultano integrati tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie di cui alle disposizioni per ultimo citate: la pratica non
¢ ingannevole.

172 Sulla disciplina di quest’ultima fattispecie v. anche infra, §§ 118, 119 e 131.
13 E v., oltre alla lett. a) del par. 2 dell’art. 6, la lett. b) del par. 2 dell’art. 5 ¢ la lett. €) dell’art. 2.
17* Sulla base della lett. @) del 2° comma dell’art. 21 del Codice del consumo.
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2. 11 titolare di un marchio anteriore registrato ¢ usato puo opporsi alla regi-
strazione di un marchio successivo confliggente o domandarne la nullita, ancor-
ché esso non sia ancor stato usato? Certo che si; I’impedimento ¢ la causa di nulli-
ta operano nei confronti del fatto cartaceo della registrazione, non contro 1’uso; e
si vedra che si discute se la registrazione del marchio successivo gia costituisca
contraffazione '”. Pud nella stessa situazione prendere I’iniziativa I’AGCM o agi-
re in giudizio un’associazione dei consumatori? Certo che no, visto che, se al
marchio successivo non siano (ancora) associati beni il cui acquisto sia suscettibi-
le di produrre 1’inganno e il pregiudizio ai consumatori, non risultano integrati tut-
ti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alle disposizioni per ultime citate.

3. L’area di sovrapposizione fra I’azione di contraffazione e 1’azione ammini-
strativa o giudiziaria rivolta contro la “confusione con i marchi di un concorrente”
si manifesta invece quando tanto il marchio anteriore quanto quello successivo
siano usati. Le previsioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del
Codice del consumo presuppongono alcuni elementi costitutivi della fattispecie di
divieto piu specializzati di quelli richiesti dall’azione di contraffazione del mar-
chio. Alcuni sono gia stati esaminati. Fra di essi vi ¢ sicuramente, almeno se si
accolga I’'impostazione qui proposta, la presenza di una delusione dell’aspettativa
del consumatore, che ¢ postulata dal requisito dell’impatto sul comportamento
economico del consumatore medesimo posto dalla normativa sulle pratiche sleali
o scorrette, e che invece esula dall’accertamento della contraffazione.

A partire da questo dato testuale & possibile trarre qualche inferenza ulterio-
re '’°. In particolare, si potrebbe argomentare che ’uso del marchio anteriore deb-
ba essere stato sufficientemente intenso e duraturo da far attendibilmente insorge-
re un’aspettativa di questo genere. E in effetti difficile che un marchio senza sto-
ria e senza qualita possa dar vita a un’aspettativa suscettibile di delusione.

Resta da dar conto della sfasatura concettuale fra la nozione di “rischio di con-
fusione” di cui alla contraffazione, da intendersi, come si € visto, come esito del
congiunto operare della identita o somiglianza sia dei segni sia dei beni ¢ la no-
zione di “confusione con i marchi di un concorrente” di cui al divieto di pratiche
ingannevoli'’; dove non parrebbe impossibile argomentare che, se la contraffa-
zione sia ipotizzabile anche per beni diversi ma simili, la “confusione con i mar-
chi di un concorrente” presupponga invece che i beni su cui sia apposto il marchio

. . . . .. . 178
che ingenera la confusione siano identici o quantomeno “dello stesso tipo” ™, e

5V, infra, § 123.3.

176 Per un inquadramento sistematico, anche riferito al rapporto fra la tutela del marchio non regi-
strato e la disciplina delle pratiche scorrette, che ammetterebbe una declinazione in parte autonoma della
nozione di rischio di confusione, che, per quanto concerne il marchio non registrato, ¢ solo lambita (ma
non direttamente toccata) dal diritto comunitario, v. A. OHLY, Designschutz im Spannungsfeld von Ge-
schmackmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht, in GRUR 2007, 731 ss., 738-739.

TV supra, § 117.2.

178 Nell’accezione di cui alla lett. k) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c., adottata per disciplinare attra-
verso un apposito impedimento (in quel caso assoluto) il conflitto fra un denominazione geografica
anteriore ¢ un marchio successivo. Sul tema v. §§ 30.2, 32.3, 117.3, 204 D), 207 e 208 ove anche
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non solo simili o affini. Se infatti i beni non fossero identici, o almeno dello stesso
tipo, ma solo simili o affini, diverrebbe piu difficile sostenere che possa essersi
formata una precisa aspettativa del consumatore quanto a specifiche caratteristi-
che e utilita del bene desiderato, ricollegabili alla sua origine imprenditoriale e
commerciale, suscettibile di andare delusa in ragione dell’acquisto di un bene re-
cante un marchio imitato.

117.4. Alcuni corollari della soluzione proposta. In questa prospettiva, pare
dunque che si possa concludere che ’area nella quale trova applicazione 1’azione
amministrativa o giudiziaria rivolta contro la “confusione con i marchi di un con-
corrente” ¢ assai piu ristretta di quella nella quale il titolare pud agire in contraf-
fazione. E tuttavia essa ¢ abbastanza ampia da domandarsi che cosa avvenga se il
titolare ometta di agire contro usi non solo contraffattori del suo marchio, ma an-
che “ingannevoli” e quindi suscettibili di trovare una reazione delle associazioni
dei consumatori ¢ dell’AGCM contro la pratica sleale corrispondente.

Per un verso, la risposta € agevole. Troveranno applicazione le sanzioni e i ri-
medi — inibitoria, sanzione amministrativa e pubblicazione della decisione, cui ora
si aggiungono anche i rimedi risarcitori di cui all’art. 140bis del Codice del con-
sumo come delineati dalla disciplina recente della class action — propri della ma-
teria; e la legittimazione corrispondente spettera, secondo i principi, ad AGCM e
associazioni dei consumatori '”’.

Che dire, tuttavia, se il titolare del marchio anteriore ometta di reagire sul pia-
no civilistico al comportamento decettivo del concorrente? L’ipotesi puo verifi-
carsi ad es. nel caso nel quale i titolari di due marchi confondibili abbiano stipula-
to un accordo di coesistenza che tuttavia il giudice o I’AGCM potrebbero, se in-
vestiti della questione, ritenere produttivo di rischi di inganno nel consumatore;
nei casi di contitolarita del marchio accompagnata dal couso del segno, quando i
diversi imprenditori che fanno uso del marchio sullo stesso mercato non provve-
dano a concertare la loro offerta in modo da evitare che il consumatore si trovi
esposto a merci dotate di caratteristiche qualitative diseguali'™; o anche quando
una delle molte ipotesi di coesistenza ex lege di marchi identici o piu spesso simi-
li, come nel caso del preuso locale oppure della convalida, non sia governata dai
coutenti dei marchi interferenti in modo da evitare rischi di inganno nei consuma-
tori '*'. E difficile, anche se non impossibile, ipotizzare che una valutazione di de-
cettivita dell’uso concorrente possa mettere in questione la validita dell’atto priva-
to da cui tragga origine 1’uso simultaneo, sia esso un accordo di coesistenza o la
registrazione del marchio successivo, salvi, si intende, i casi limite in cui non sia-

riferimenti alla nozione, forse ancor piu vicina al caso qui considerato, di “prodotti comparabili” di
cui all’art. 13, par. 1, lett. a), reg. (UE) n. 1151/2012.

17 Sul tema v. gia supra, § 105.2.

180 8 192-194.

181 In argomento v. § 105.2. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare: si pensi al caso in cui il ti-
tolare del marchio ometta di effettuare i controlli cui ¢ subordinata la liceita delle licenze non esclu-
sive ai sensi dell’art. 23.2 c.p.i. Sui profili antitrust degli accordi di coesistenza, che sono a loro vol-
ta collegati all’indispensabilita delle pattuizioni rivolte a evitare il rischio di confusione, v. § 201.3.
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no ipotizzabili che usi decettivi dei marchi confliggenti '®. E pero sicuro che que-
sta valutazione potra produrre effetti sul piano del diritto dei marchi quale difetto
funzionale e sopravvenuto, capace di comportare la decadenza di uno o di en-
trambi i marchi per decettivita '*’, ove siano presenti e accertati nei modi di legge
i presupposti di questa fattispecie estintiva del diritto o dei diritti confliggenti '**,
fra i quali va sicuramente annoverato I’accertamento del carattere non transitorio
dell’effetto decettivo della coesistenza dei marchi. A conferma dell’intuizione,
proposta dalla dottrina gia all’indomani della Novella del 1992, secondo la quale
la tutela dei consumatori contro la decettivita si sarebbe tendenzialmente spostata
dal piano genetico, della validita della registrazione del marchio, a quello funzio-
nale, dei rimedi contro la decettivita sopravvenuta .

Che dire allora del caso della decettivita che sia il risultato non di un consenso
del titolare del marchio anteriore, come ¢ nel caso degli accordi di coesistenza, ma
di una inerzia o tolleranza di questi nei confronti dei marchi confondibili? A suo
tempo si ¢ verificato che anche qui non puo escludersi 1’operativita della sanzione
della decettivita sopravvenuta, si intende nei limiti dei presupposti su cui si ¢ avu-

. . .. ., 186
ta occasione di soffermarsi in proposito .

118. (Segue). C) Il divieto di pubblicita ingannevole "*’

Nel paragrafo precedente si ¢ detto del segmento normativo cui il diritto co-
munitario affida il compito di creare un regime armonizzato in materia di pratiche
di mercato lesive degli interessi dei consumatori. Lo sforzo di porre le premesse
per un’effettiva unificazione delle regole cui sono sottoposte le imprese che si af-
facciano sul mercato dell’Unione ha altresi portato all’adozione di due altri gruppi
di regole che attengono alla pubblicita ingannevole e comparativa rispettivamen-
te. Questi due segmenti normativi, diversamente dalla disciplina delle pratiche
sleali, che concerne i rapporti fra I’impresa e i consumatori (B2C), hanno a ogget-

182 Ouid iuris se Paccordo di coesistenza possa essere attuato sia con modalita decettive sia con

modalita che escludono I’inganno? Si puo ipotizzare che in questo caso trovino applicazione le pre-
visioni sulla nullita parziale di cui all’art. 1419 c.c.

183 Art. 14.2, lett. a), c.p.i.

184 Sulla legittimazione all’azione di decadenza, disciplinata dall’art. 122 c.p.i., con particolare
riguardo alle associazioni dei consumatori v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto indu-
striale, cit., 278.

185 P SPADA, La registrazione del marchio: i «requisiti soggettiviy fra vecchio e nuovo diritto,
in Riv. dir. civ. 1993, 11, 435 ss. a 445 ss.

186 £ 105.2.

'8 Direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 con-
cernente la pubblicita ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007,
n. 145. In argomento v. A. VANZETTI, Legislazione e diritto industriale, cit., 14 s.; A. VANZETTI-V.
D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 135 ss.; P. AUTERI, La disciplina della pubblicita,
cit., 378 ss.; Introduzione, cit., 15 ss.
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to i reciproci rapporti fra le imprese (B2B) '®. Entrambi si riferiscono anche alla

comunicazione aziendale realizzata attraverso i segni distintivi di impresa ¢ in
primis a quel principe dei segni distintivi che ¢ il marchio e quindi propongono
ulteriori varianti del tema gia affrontato nei precedenti paragrafi del rapporto fra
I’azione di contraffazione e le altre azioni che hanno per oggetto 1’uso non auto-
rizzato del marchio altrui.

La direttiva n. 2006/114 sulla pubblicita ingannevole e comparativa accoglie una
nozione assai ampia di pubblicita ¥, che ricomprende anche il messaggio veicolato
da un marchio . La pubblicita ingannevole, suscettibile di essere vietata, pud dun-
que anche consistere nell’uso ingannevole di un marchio e in particolare nell’uso di
un segno identico o simile al marchio altrui che possa “indurre in errore le persone”
alle quali il messaggio ¢ rivolto, anche con riguardo alla “origine commerciale” dei
beni cui la pubblicita si riferisce "', Diversamente da quanto avviene nel caso della
direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sulla pubblicita ingannevole e
comparativa non presuppone che il messaggio sia idoneo a falsare in misura rile-
vante il comportamento economico del consumatore '**; piuttosto & sufficiente che,
“dato il suo carattere ingannevole” esso “leda o possa ledere un concorrente” '*”.

Puo dunque il titolare di un marchio registrato esperire contro il terzo che usi sen-
za autorizzazione un segno identico o simile al marchio registrato medesimo per beni
identici o simili, oltre che all’azione di contraffazione nella variante propria della se-
conda fattispecie, rivolta contro il “rischio di confusione”, anche i rimedi rivolti con-
tro alla pubblicita ingannevole? La risposta ¢ positiva: 1’uso del marchio confondibi-
le puo costituire altresi pubblicita ingannevole che, pur non essendo idonea a falsare
in misura rilevante il comportamento del consumatore, ¢ tuttavia vietata.

Questa conclusione richiede peraltro una precisazione. Inganno non ¢ contraffa-
zione; se il marchio anteriore ¢ registrato ma non ¢ mai stato usato, si potra parlare
di contraffazione, ma non di inganno, perché il marchio anteriore, non usato e non
noto, non contiene in sé ancora alcun messaggio o indicazione relativa all’effettiva
origine commerciale suscettibile di essere tradito. Con questa messa a punto non si
vuol affermare che I’applicazione del divieto di pubblicita ingannevole presuppon-
ga un’aspettativa del consumatore suscettibile di essere delusa: I’inferenza sarebbe
erronea, giacché questo ¢ un requisito di applicazione della disciplina delle pratiche
sleali da cui, come si ¢ visto, la direttiva sulla pubblicita prescinde. E pero richiesto
quantomeno che il marchio registrato anteriore abbia sul mercato una presenza tale

188 p AUTERI, Introduzione, cit., 3 ss.

189 Ai sensi della lett. @) dell’art. 2 si intende per pubblicita “qualsiasi forma di messaggio che
sia diffuso nell’esercizio di un’attivitd commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo
scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi ...”.

1% Cosi P. AUTERY, La disciplina della pubblicita, cit., 382.

1y rispettivamente la lett. b) dell’art. 2 ¢ la lett. a) dell’art. 3 della direttiva sulla pubblicita
ingannevole e comparativa.

12 Secondo quanto dispongono la lett. e) dell’art. 2 e la lett. b) del par. 2 dell’art. 5 della diret-
tiva sulle pratiche commerciali sleali: v. § 117.2.

193 Lett. b) dell’art. 2 sulla pubblicita ingannevole e comparativa.
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da potere significare al consumatore una “origine commerciale”, suscettibile di es-
sere decettivamente richiamata dal marchio successivo '**. Nella prospettiva della
pubblicita ingannevole, il diaframma fra decettivita e confusione, fra rischio di in-
ganno quanto all’origine e rischio di confusione, che si profila assai piu netto in altri
segmenti normativi ', tende dunque a diventare davvero assai sottile.

In che modo puo il titolare del marchio anteriore reagire alla pubblicita ingan-
nevole, in aggiunta, si intende, all’azione di contraffazione? Le sue prerogative al
riguardo si biforcano in un’azione civile e in un’azione amministrativa. La pub-
blicita ingannevole costituisce mendacio pubblicitario e costituisce quindi atto di
concorrenza sleale ', per il quale resta ferma la competenza della magistratura
ordinaria'”’. L’art. 8 del d.Igs. n. 145, in attuazione della direttiva sulla pubblicita,
ha pero anche aperto un secondo percorso, amministrativo, attribuendo competen-
za alla AGCM "®. Questa puo agire d’ufficio oppure su segnalazione dei soggetti
lesi dalla pubblicita illecita. Fra questi vi ¢ sicuramente il titolare del marchio re-
gistrato anteriore, non meno che gli altri concorrenti “leali”, che pure essi possono
essere pregiudicati dalla pubblicita ingannevole, come anche le associazioni im-
prenditoriali di riferimento; mentre ¢ da escludersi, attendibilmente, la legittima-
zione delle associazioni di consumatori, le quali avrebbero ragione di invocare il
rimedio se lo stesso contegno configurasse altresi pratica “scorretta” '*.

119. (Segue). D) Le norme sulla pubblicita comparativa™®

119.1. La pubblicita comparativa: dalla proibizione generalizzata al permesso
condizionato. A partire dalla meta degli anni Ottanta dello scorso secolo, il diritto
comunitario ha aperto spazi di liberta a favore del fenomeno della pubblicita

19 Sullo standard di consumatore cui fanno riferimento rispettivamente il d.lgs. n. 145 e il Codi-
ce del consumo v. P. AUTERI, La disciplina della pubblicita, cit., 385.

195 £§ 33.3, 103, 105.2; ma anche 117.2.

19 In questo senso P. AUTERI, La disciplina della pubblicita, cit., 378 e 390, che ritiene essere la
pubblicita ingannevole divenuta una “fattispecie tipica di concorrenza sleale”.

7 In ossequio alle scelte operate al riguardo dal legislatore italiano di attuazione (art. 8.15 del
d.lgs. n. 145), sulle quali v. P. AUTERI, Introduzione, cit., 19 ss.

1% Sulla motivazioni di questa scelta v. P. AUTERL, La disciplina della pubblicitd, cit., 380-381.
In termini critici A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 136.

199 Cosi, con argomentazione riferita ai singoli punti qui toccati, P. AUTERL, La disciplina della
pubblicita, cit., 388 s.

20 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/114/CE, cit., at-
tuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. In argomento v. P. AUTERI, La disciplina
della pubblicita, cit., 391 ss.; Introduzione, cit., 19 ss.; P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a
Trade Mark Issue?, in EIPR 2008, 130 ss.; I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Compa-
rative Advertising Situations: O2 v H3G, in EIPR 2008, 420 ss. e P. DE JONG, Comparative adverti-
sing in Europe, in J. Phillips (a cura di), Trade Marks at the Limit, Edward Elgar, Celtenham, 2006,
53 ss. In prospettiva comparativa C.H. GOOGE, JR.-L. CLAYTON, Comparative advertising in the
United States, in J. Phillips (a cura di), Trade Marks at the Limit, cit., 25 ss.
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comparativa. Fino a quella data, la pratica era considerata anatema da quasi tutti i
diritti continentali, a conferma delle tradizioni protezionistiche e corporatistiche
del vecchio continente; mentre negli Stati Uniti la stessa forma di comunicazione
aziendale era vista con favore per il contributo positivo che essa da all’apertura
dei mercati e all’informazione dei consumatori®'. Anche sotto questo profilo il
legislatore comunitario ha avvertito che non sarebbe stato pensabile costruire un
mercato davvero unico, se le imprese a vocazione europea avessero dovuto fare i
conti con tante discipline della pubblicita quanti sono gli Stati membri in cui esse
intendano operare. La comunicazione aziendale sarebbe risultata frammentata in
corrispondenza dei confini geografici dei diversi mercati e questo avrebbe creato
un differenziale troppo elevato nei costi corrispondenti fra le imprese europee ¢ le
loro controparti statunitensi, che sul loro mercato di origine hanno il vantaggio di
operare in un ambiente unitario assai vasto e governato da regole uniformi, oltre
che assai liberali *. Di qui la cauta apertura degli anni Ottanta, che ha portato con
sé molta armonizzazione delle regole relative a quella speciale tecnica promozio-
nale che ¢ la pubblicita comparativa®” e anche qualche (timido) passo in avanti
sul sentiero della liberalizzazione **.

La disciplina che ne ¢ risultata si presenta oggi come il secondo troncone del-
I’armonizzazione comunitaria della pubblicita, che si affianca alle regole in mate-
ria di pubblicita ingannevole. L’accostamento fra i due gruppi di previsioni trova
la sua ragione di essere nella circostanza che entrambe hanno per oggetto compor-
tamenti idonei a pregiudicare direttamente le imprese e i concorrenti; viceversa, le
regole sulle pratiche “sleali” sono intese a salvaguardare direttamente gli interessi
dei consumatori.

119.2. Pubblicita comparativa e azione di contraffazione. Alcuni comporta-
menti presi in considerazione dalla disciplina della pubblicita comparativa con-
cernono 1’uso da parte dell’impresa comparante del marchio dell’impresa oggetto

' In argomento v. W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 797; L.
BENTLY-B. SHERMAN, [Intellectual Property Law, cit., 937; C.H. GOOGE, JR.-L. CLAYTON, Compa-
rative advertising in the United States, cit., 25 ss.

22y G.D. Searle & Co. c¢. Hudson Pharm. Corp., 715 F.2d 837 (3™ Circ. 1983) e gia Smith c.
Chanel Inc., 402 F.2d 562 (9™ Circ.) 1968, caso «Chanel no. 5». Un aggiornamento giurisprudenzia-
le ¢ in G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., nota 138 a 1628; sull’introduzione per
via legislativa di una libera utilizzazione (fair use) a favore della pubblicitd comparativa attraverso il
Federal Trademark Dilution Act, § 1125(3)(A)(i)(ii) v. J.C. GINSBURG, Of Mutant Copyrights, Man-
gled Trademarks, and Barbie’s Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law, August
20, 2007, Columbia Public Law Research Paper No-07-153,21 s.

203 Come ha ricordato di recente Corte UE 18 novembre 2010, C-159/09, Lidl snc c. Vierzon
Distribution SA, caso «Lidl/Leclerc», “La direttiva n. 84/450/CEE ha provveduto a un’armoniz-
zazione esaustiva delle condizioni di liceita della pubblicita comparativa negli Stati membri, la qua-
le implica che la liceita della pubblicita comparativa debba essere valutata in tutta I’Unione unica-
mente alla luce dei criteri stabiliti dal legislatore dell’Unione”.

29 Gli spazi di liberta aperti alla comparazione restano perd circoscritti in quanto “le condizioni
cui ne ¢ subordinata la liceita sono assai severe” (P. AUTERI, La disciplina della pubblicita, cit.,
394).
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di comparazione. Dunque anche qui si puo presentare la necessita di trovare un
raccordo fra la disciplina della pubblicita comparativa e il diritto dei marchi. Si
tratta di eventualita tutt’altro che remota, posto che, nel diritto comunitario ¢ co-
munitariamente armonizzato, puo rientrare nella nozione di contraffazione anche
il richiamo al marchio altrui operato all’interno di una comunicazione pubblicita-
ria, anche se questo comporti un riferimento ai beni del titolare del marchio stesso
e quindi non avvenga in funzione distintiva (o, come una volta si sarebbe detto,
non sia impiegato come marchio) >

Rispetto alle ipotesi di concorso di norme precedentemente considerate occor-
re pero tenere conto di alcune particolarita. Le regole sulla pubblicita comparativa
hanno 1’obiettivo non solo di scoraggiare la comparazione illecita ma anche di in-
coraggiare quella lecita. Si comprende che I’imprenditore cui la comparazione si
riferisce abbia ragione di temere che il confronto fra i beni possa mettere in catti-
va luce la sua offerta od, in alternativa, fornire al concorrente che effettua la com-
parazione il destro di trarre vantaggio dalla reputazione di cui goda I’impresa gia
stabilita sul mercato, ad es. “agganciandosi” ad essa. La comparazione, pero, se
effettuata in modo corretto, pud anche fornire informazioni preziose ai consuma-
tori e aiutarli a compiere scelte consapevoli al momento della decisione di acqui-

206 . .. N . e .
sto *; e questa valutazione positiva da conto dell’emersione del principio di favor

T . 207
comparationis che caratterizza la normativa =",

La disciplina della pubblicita comparativa si propone il difficile compito di
trovare un punto di equilibrio tra queste due serie di interessi contrapposti. Questa
particolarita dell’assetto si riflette sulla formulazione delle regole. Esse non indi-
cano, in negativo, quando la pubblicita comparativa sia vietata, ma, in positivo, a
quali condizioni essa sia lecita **®.

25 Sugli elementi costitutivi generali della contraffazione, fra cui va incluso I’uso in una co-
municazione pubblicitaria e I’impiego del segno in funzione non distintiva, v. infra, §§ 123, 126 ¢
128-129.

2% Questo ¢ ’obiettivo ultimo della disciplina della comparazione nelle valutazioni della
giurisprudenza comunitaria: v. Corte UE 18 novembre 2010, caso «Lidl/Leclerc», cit., secondo
cui la normativa sulla pubblicita comparativa ¢ “tesa a stimolare la concorrenza fra i fornitori
di beni e di servizi, consentendo ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i van-
taggi dei vari prodotti paragonabili e vietando al tempo stesso prassi che possano comportare
una distorsione della concorrenza, svantaggiando i concorrenti e avere un’incidenza negativa
sulla scelta dei consumatori”. In precedenza v. Corte di Giustizia 19 aprile 2007, causa C-
381/05, De Landtsheer Emmanuel SA c¢. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e
Veuve Clicquot Ponsardin SA, in Racc. 2007, 1, 3115 ss. e in Dir. ind. 2007, 386 ss., con nota
adesiva di M. Fusi, caso «De Landtsheer», parr. 57 ss. nonché Corte di Giustizia 23 febbraio
2006, causa C-59/05, Siemens AG c. VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und ProzeBautoma-
tisierung GmbH, in Racc. 2006, 2147 ss., caso «sistema di identificazione numerico Siemens»,
par. 24.

27 Una ricostruzione del principio & in P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark
Issue? cit., 130-131.

208 Art. 4 della direttiva sulla pubblicitd. Naturalmente, questa caratteristica strutturale non va
sopravvalutata. L’individuazione delle ipotesi di pubblicita comparativa vietate ¢ speculare rispetto
a quella delle ipotesi consentite e ne costituisce per cosi dire il rovescio della medaglia: la pubblicita



LA TUTELA DEL MARCHIO 1091

Proprio perché la valutazione normativa della pubblicita comparativa oscilla
fra i due poli opposti della illiceita e della meritevolezza di tutela, anche il rappor-
to con il diritto dei marchi si arricchisce di una prospettiva “promozionale” ulte-
riore, che non ¢ dato di rilevare nella ricerca di punti di raccordo che si ¢ operata
nelle ipotesi precedentemente esaminate. Anche qui ci si deve comunque doman-
dare se ¢ a quali condizioni I’azione di contraffazione concorra con un’azione ri-
volta a vietare la pubblicita comparativa illecita.

119.3. Concorso di azioni e assetto istituzionale. Al riguardo occorre far i con-
ti con la circostanza che, sul piano dell’assetto istituzionale che presiede alla sua
applicazione, la disciplina della pubblicita comparativa presenta una collocazione
particolare. Questa collocazione ha una sua precisa motivazione. La pubblicita
comparativa puo risultare ingannevole sulla base dei criteri di valutazione che
coincidono con quelli forniti dalla disciplina delle pratiche sleali e della pubblicita
ingannevole *”; in questo caso, perd, a essere pregiudicati sono non solo gli inte-
ressi imprenditoriali del concorrente danneggiato dal mendacio, ma anche gli inte-
ressi dei consumatori tratti in errore. Si comprende quindi come il legislatore na-
zionale di attuazione abbia pensato di attribuire poteri di intervento e di apprez-
zamento della situazione corrispondente all’ AGCM *'°.

Il divieto di pubblicita comparativa illecita non ¢ pero limitato al solo inganno.
Lecita ai sensi del medesimo art. 4 della direttiva ¢ la comparazione che “d) non
causi discredito o denigrazione di marchi ... di un concorrente”; che “f) non tragga
indebitamente vantaggio dalla notorieta connessa al marchio ... di un concorren-
te”; che “g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione
[recte: replica]®"' di beni o servizi protetti da un marchio ...”. Ora, in particolare
quando si controverta sulla questione se la pubblicita comparativa possa compor-
tare un’appropriazione dei pregi del concorrente o un agganciamento alla reputa-
zione che questi abbia saputo conquistarsi sul mercato, ¢ improbabile che sia an-
che presente un profilo di confusione: la comparazione di regola presuppone che i
beni offerti dal comparante siano tenuti distinti e separati da quelli provenienti
dall’impresa oggetto di comparazione nel messaggio che opera il raffronto ',
Inoltre, sia la denigrazione dell’offerta altrui sia I’agganciamento alla sua reputa-
zione presuppongono che questa venga contrapposta all’offerta dell’impresa com-

comparativa che non soddisfi le condizioni ¢ proibita. E d’altro canto si potrebbe ripetere lo stesso
ragionamento con riferimento anche agli altri settori precedentemente esaminati e dire che se una
pratica non ¢ concorrenzialmente sleale, non ¢ scorretta e una pubblicita non ¢ ingannevole, allora
essa € consentita e anzi vi pud essere un interesse collettivo, in particolare del pubblico dei consu-
matori, a che essa non sia vietata.

2% Ed anzi li richiamano: lett. a) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114.

219 Art. 8 del d.lgs. n. 145/2007.

211 S sono soffermate sull’errore di traduzione in cui & incorso il redattore del testo italiano le
Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréaly, cit.,
nota 69 al par. 82.

212y, W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 796 secondo cui la pub-
blicita comparativa costituisce 1’esatto contrario della confusione, anche se pud comportare una di-
versa forma di “annexation of goodwill”.
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parante. Se poi siano effettivamente assenti profili di ingannevolezza, non ¢ dato
di comprendere quali possano essere i fondamenti di un potere di intervento del-
I’AGCM, il cui mandato, si ricorda, ¢ quello di tutelare gli interessi dei consuma-
tori e della collettivita, non di dirimere controversie fra privati *".

Per questa ragione trova credito la tesi secondo cui la pubblicita comparativa
che comporti discredito del comparato o appropriazione dei pregi di questi sareb-
be devoluta alla cognizione della sola autorita giudiziaria ordinaria, con esclusio-
ne dell’intervento dell’AGCM *'*.

Nulla impedisce, d’altro canto, all’AGO di portare la propria cognizione su di
una comunicazione ingannevole, anche se essa sia contenuta in una pubblicita com-
parativa, rispetto alla quale concorre la potesta dell’ AGCM.

Se si accolga, come pare preferibile, questa impostazione, i conti incominciano
a tornare. Discredito e appropriazione di pregi sono comportamenti concorren-
zialmente sleali, tipizzati dall’art. 2598, n. 2, c.c. ¢ di competenza dell’AGO, cosi
come la comunicazione che produca confusione o inganno assumono rilievo ai
sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. Quando poi il comportamento screditante, 1’ag-
ganciamento, la confondibilita o I’inganno si accompagnino all’uso del marchio
altrui, si riaffaccera il quesito, a questo punto consueto, se all’azione di concor-
renza sleale possa cumularsi un’azione di contraffazione dell’altrui marchio ante-
riore *"°.

Ora, visto che ogniqualvolta il marchio del concorrente oggetto di compara-
zione sia oggetto di richiamo si potra discutere se ricorra anche una contraffazio-
ne, il coordinamento fra il diritto dei marchi e la disciplina della pubblicita com-
parativa andra operato in modi diversi a seconda che per quest’ultima abbia com-
petenza anche I’AGCM (laddove siano presenti profili di ingannevolezza) o in via
esclusiva I’AGO (laddove siano presenti solo profili di discredito o di appropria-
zione di pregi); con tutte le conseguenze che queste differenziazione pud compor-
tare dai diversi punti di vista rilevanti, dalla legittimazione, al regime della rap-
presentanza in giudizio ¢ delle spese, all’individuazione dei rimedi esperibili e
dell’efficacia territoriale dei medesimi *'°.

119.4. Il raccordo fra la disciplina della pubblicita comparativa e della con-
traffazione del marchio e il problema delle “antinomie”. La possibilita di una si-
multanea applicazione delle due normative solleva d’altro canto interrogativi che
trovano la propria ragione d’essere nella caratteristica valutazione “in positivo”

213 Cosi quasi alla lettera P. AUTERL, La disciplina della pubblicita, cit., 398.

21 La cui previsione si troverebbe anzi in contrasto con la previsione dell’art. 24 Cost., come
suggerito da P. AUTERL, op. loc. ultt. citt.

215 Qulla falsariga di quanto avviene nelle situazioni considerate al § 116.

16 1 argomento v. anche, nella prospettiva del diritto britannico, P. REESKAMP, Is Comparative
Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 131. Con le affermazioni contenute nel testo non si vuole as-
serire che I’AGCM abbia competenza in materia di contraffazione dei marchi, che, anzi, va esclusa;
ma ipotizzare che, per le ragioni esaminate qui di seguito al § 119.4, la valutazione condotta sul pia-
no della legittimita dell’'uso del marchio altrui si riverberi sul piano della valutazione della pubblici-
ta comparativa.
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del fenomeno della pubblicita comparativa corretta®’. Quando la disciplina della
pubblicita comparativa operi una valutazione favorevole di un certo comporta-
mento, si tratta infatti di verificare se e in qual modo questo apprezzamento assu-
ma rilievo anche sul piano del diritto dei marchi, escludendo che quello stesso
contegno sia qualificabile come contraffazione o alternativamente suggerendo che
esso fruisca di una specifica limitazione degli effetti del marchio *'®.

Si potrebbe argomentare che la risposta affermativa ¢ necessitata, perché il di-
ritto dei marchi non potrebbe qualificare in termini di illiceita un contegno che sia
non solo considerato lecito dalla disciplina della pubblicita comparativa ma anche
apprezzato in ragione del contributo positivo che, alla stregua dei criteri determi-
nati da quest’ultima normativa, esso apporta alla completezza e alla veridicita
dell’informazione offerta a beneficio del mercato.

Almeno a parole questa parrebbe essere la soluzione seguita dalla giurispru-
denza comunitaria®". In pratica perd le cose vanno un po’ diversamente. E vero
che la Corte di Giustizia assume che fra le due normative vi sia una sorta di “ar-
monia prestabilita”, grazie alla quale le valutazioni da esse rispettivamente e-
spresse sarebbero destinate a convergere e anzi a coincidere; eppero a ben vedere
nel caso “O2” I’apertura promessa dal principio dell’armonia prestabilita si tra-
sforma presto nei rigori di un precetto di “doppia conformita”. Infatti, in questa
sentenza il punto di incontro fra le due normative ¢ determinato a partire non dalle
previsioni relative alla pubblicitd comparativa, come ci sarebbe stato da attendersi
alla stregua della premessa soprariportata, ma da quelle in materia di contraffa-
zione. Piu precisamente, la Corte ritiene che 1’uso confusorio che sia da conside-
rarsi vietato dal diritto dei marchi alla stregua dei parametri a questo propri non
possa mai soddisfare la condizione di liceita enunciata dalla direttiva sulla pubbli-
citd comparativa **°.

La soluzione accolta nel caso “O2” lascia insoddisfatti soprattutto dal punto di
vista sistematico. Non si comprende perché mai il punto di equilibrio fra gli inte-
ressi contrapposti del concorrente che ricorre alla pubblicita comparativa e del ti-
tolare del marchio da questa richiamato venga reperito attribuendo primato alle

27 In argomento v. anche §§ 67.3, 70.2, 130.4, 138.2, 139.2, 140.2, 140.3, 141.2, 143.4 ¢ 144.3.
In dottrina v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 940 (che lascia aperta la que-
stione); P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 132-133 e 1. SIMON
FHIMA, Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations, cit., 424 e, con specifico
riferimento al primo e al terzo conflitto, 427.

218 Ritiene applicabile la libera utilizzazione prevista dalla lett. b) del par. 1 dell’art. 6 della di-
rettiva Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, L’Oréal
SA, Lancome parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Invest-
ments Ltd. e Starion International Ltd., in [2010] EWCA Civ. 535, caso «L’Or¢aly, parr. 40 ss. Sul-
le ragioni per le quali € pero preferibile ritenere che la conformita alle norme sulla pubblicita com-
parativa costituisca una limitazione degli effetti del marchio diversa ed ulteriore rispetto a quelle
previste in via generale dal diritto dei marchi e in particolare dagli artt. 6 della direttiva e 12 r.m.c.
v. infra, §§ 141 e 143.4 (e per un accenno § 130.4).

29 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 45.

20 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 45 e 51.
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norme sulla contraffazione e non alla disciplina della pubblicita comparativa, che
¢ direttamente finalizzata allo scopo di dare rilievo all’interesse del pubblico alla
completezza dell’informazione. La soluzione conferma la ricorrente sottovaluta-
zione del ruolo degli interessi dei consumatori nella ricostruzione dei profili cru-
ciali del diritto dei marchi®'; ed ¢ per cio criticabile.

Occorre pero subito soggiungere che a ben vedere neppure una soluzione che
rovesciasse la prospettiva e attribuisse un primato incondizionato e automatico
alle previsioni sulla pubblicita comparativa sarebbe interamente praticabile nel
presente contesto normativo. L’assetto attuale ¢ infatti caratterizzato da un’appari-
scente discrasia fra il tenore della lett. f) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114 ¢ le
previsioni relative alla terza subfattispecie di contraffazione: queste ultime fanno
riferimento sia all’indebito vantaggio sia al pregiudizio al carattere distintivo ¢ al-
la notorieta del marchio anteriore**?, mentre la prima concerne solo 1’indebito
vantaggio tratto dalla notorieta del marchio altrui. Dunque, le norme sulla pubbli-
cita comparativa si astengono dall’esprimere qualsiasi valutazione su fenomeni
come il pregiudizio al carattere distintivo e alla notorieta del marchio anteriore,
come anche 1’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del medesimo, che
invece assumono rilievo sul piano della contraffazione. Esse d’altro canto non
prendono neppure in considerazione 1’eventualita che il contegno del successivo
utilizzatore sia sorretto da un “giusto motivo”, come invece avviene nella disci-
plina del terzo conflitto *. Si tratta di una scelta normativa astensionista che pud
risultare pit 0 meno apprezzabile a seconda dei punti di vista; ma qualunque sia
I’opinione che si accolga al riguardo, occorre in ogni caso dar atto che ¢ assai dif-
ficile desumere da questo “agnosticismo” sul versante della comparazione pubbli-
citaria la conseguenza radicale che i comportamenti corrispondenti sarebbero au-
tomaticamente legittimati anche sul versante del diritto dei marchi, a meno che
non si assuma che la disciplina successiva della comparazione abbia voluto pro-
cedere a un’abrogazione di segmenti importanti del diritto dei marchi; il che pero
¢ da escludersi anche alla luce dei “Considerando” tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo della stessa direttiva n. 2006/114.

Insomma: di primo acchito le due serie di norme paiono scritte in maniera tale
da ostacolare piuttosto che agevolare un loro reciproco raccordo ***. Al punto pre-
sente dell’esperienza maturata al riguardo, dobbiamo dunque prendere atto che fra
di esse non esiste affatto I’“armonia prestabilita” ipotizzata dai giudici comunitari
e che d’altro canto vi sono ragioni consistenti che sconsigliano di piegare unilate-
ralmente 1’una disciplina all’altra.

Dobbiamo quindi riconoscere che, all’intersezione fra le due discipline, si tro-
vano zone relativamente tranquille, ad es. nell’area del rischio di confusione, dove

21 gy cuiv. §§ 7D), 33.1 ¢ 67.3.
22 Artt. 5, par. 2, direttiva marchi; 20.1, lett. ¢) c.p.i. € 9, par. 1, lett. ¢), r.m.c.
V. §§67.2,70.2 ¢ 140.3.

24 E I’insipienza legislativa cosi rivelata ¢ in effetti talora oggetto di critiche pesanti, riferite ad
es. da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, /ntellectual Property, cit., nota 577 a 598.
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effettivamente le valutazioni espresse dai due settori in qualche misura possono
convergere *>; ma anche terreni minati, nei quali da un punto di vista testuale le
valutazioni espresse da un settore normativo divergono da quelle attestate nel-
I’altro.

Si prenda per 1’appunto il caso del pregiudizio al carattere distintivo. Nel caso
“02” le Conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi si sono soffermate sulla
doglianza del titolare del marchio relativa alla circostanza che la pubblicita con-
troversa presentava un’immagine alterata del suo marchio con bolle, che, in effet-
ti, non era stato riprodotto tal quale ma con una certa rielaborazione **; e hanno
giustamente fatto valere che, restando all’interno del punto di vista del diritto pub-
blicitario, I’esigenza di salvaguardare il carattere distintivo di un marchio anterio-
re che gode di notorieta non ¢ stata presa in considerazione dalla direttiva sulla
pubblicita comparativa; siccome questa ¢ di stretta interpretazione, ha concluso
I’ Avvocato, ¢ da escludersi una violazione delle norme corrispondenti**’. Resta
pero da chiedersi come questa stessa situazione debba essere valutata alla luce del
diritto dei marchi.

Sulla base delle divergenze testuali fra le due normative, ¢ in effetti possibile
ipotizzare che lo stesso comportamento sia oggetto di valutazioni differenziate a
seconda che venga osservato nel prisma dell’una o dell’altra disciplina. Cid non
significa che ci si trovi necessariamente al cospetto di un fenomeno di antinomia.
Sicuro € perd che in questo modo ¢ stato istituito, involontariamente, un campo di
tensione molto forte fra le valutazioni espresse da due settori normativi cosi con-
tigui da manifestare larghe zone di sovrapposizione; e, poiché il compito di appre-

225 Per la verita, anche da un punto di vista puramente letterale, I’assunto secondo il quale la no-
zione di “confusione” prevista dalle due normative sarebbe esattamente la stessa, fatto proprio da
Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 49, risulta smentito sotto piu di un profilo.
Infatti la coincidenza fra le proposizioni normative ¢ al piu parziale, visto che la disciplina della
pubblicita comparativa concerne anche segni distintivi diversi dai marchi. L’art. 4, lett. ), della
direttiva n. 2006/114/CE, che subordina la liceita della pubblicita comparativa a che essa “non inge-
neri confusione sul mercato fra I’operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le denomi-
nazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un
concorrente”, prevede infatti fattispecie, ad es. di imitazione dei segni distintivi altrui diversi dal
marchio, che non assumono rilievo ai fini del diritto dei marchi comunitario: si pensi al caso in cui
la pubblicita si riferisca alla denominazione sociale del concorrente (e v. § 42.1). Sempre dal punto
di vista testuale le due serie di norme esibiscono differenze importanti anche nell’area nella quale
esse si sovrappongono ratione materiae: le previsioni in tema di pubblicita comparativa qualificano
in termini di illiceita non il “rischio di confusione” ma “la confusione”; e intendono la confusione
cosi dichiarata rilevante non come confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai segni
effetto del congiunto operare dell’identita o somiglianza dei segni e dei beni, come avviene nel dirit-
to dei marchi, ma come confusione fra soggetti, fra segni o fra beni, accostandosi cosi a una nozione
di confondibilita fra marchi cui il diritto dei marchi parrebbe nel frattempo aver voltato le spalle (v.
§§ 42.1 e 54.1; ma anche 117.2).

26/ le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso
«O2», cit., parr. 63 ss.

27V le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso
«O2y, cit., par. 65 (la Corte non ha avuto bisogno di prendere posizione sul punto).
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stare criteri attendibili di coordinamento ¢ stato eluso dal legislatore, non resta che
sperare che i giudici facciano di meglio. Anzi, in una prospettiva evolutiva, si po-
trebbe pensare che il campo di tensione possa anche produrre frutti apprezzabili,
sottoponendo fattispecie di grande rilievo a valutazioni non esattamente colliman-
ti e chiamando quindi la giurisprudenza al compito, sempre arduo ma spesso an-
che fruttuoso, della rilevazione degli interessi contrapposti in gioco in vista del
loro bilanciamento.

Vi ¢ ragione di speranza che il compito possa essere assolto con 1’equilibrio
necessario, anche grazie all’articolazione che caratterizza le norme sulla contraffa-
zione: le quali, I’osservazione ¢ comune, prevedono all’interno degli elementi costi-
tutivi generali e speciali della fattispecie spazi di manovra piuttosto elevati ***.

Dai materiali normativi disponibili sembrano del resto emergere tre direttrici
lungo le quali appare possibile operare il raccordo. In primo luogo, si ¢ appena
rilevato che I’assetto attuale non osta a che un comportamento che sia considerato
neutrale dal punto di vista pubblicitario possa risultare vietato se valutato dal pun-
to di vista del diritto dei marchi. Si pensi al caso ora considerato del pregiudizio al
carattere distintivo dell’altrui marchio che gode di notorietd *: qui I’interprete
non puo esimersi dal domandarsi se il giudizio espresso dal settore pubblicitario
non possa fornire elementi di valutazione utili anche nella prospettiva del diritto
dei marchi *°.

In secondo Iuogo, ¢ da escludersi che 1’uso del marchio altrui proibito dal pun-
to di vista pubblicitario possa ricevere una valutazione favorevole nella prospetti-
va del diritto dei marchi. Cosi, ¢ stato ritenuto che mai possa fruire di una delle
libere utilizzazioni previste dal diritto dei marchi un comportamento che sia vieta-
to dalla direttiva n. 2006/114 *' e che il vantaggio tratto da una pubblicita compa-
rativa illecita sia da ritenersi indebito e quindi a sua volta proibito dalle norme sul
terzo conflitto **°.

In terzo luogo, merita un’attenzione particolare 1’ipotesi in cui uno specifico
comportamento, come, in particolare, I’apprezzamento se 1’uso successivo del se-
gno consenta di “trarre indebito vantaggio dalla notorieta” del marchio anteriore,
sia simultaneamente preso in considerazione dall’uno come dall’altro gruppo di
norme. In questo caso, il principio dell’unita dell’ordinamento giuridico ha modo
di dispiegarsi appieno, vista I’identica formulazione delle norme; e suggerisce che
la lettura delle proposizioni normative avvenga in una logica di coerenza, di modo
che fra le valutazioni espresse dall’uno e dall’altro settore a proposito del mede-

2V infra, §§ 128-129, 135, 136 ¢ 140.3.

9V le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso
«O2x», cit., parr. 63 ss.

20 per una trattazione ex professo del tema, infra, § 138.2.

By Corte di Giustizia 17 marzo 2005, causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group
Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, in Racc. 2005, 1, 2337 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4913,
caso «Gillettey, parr. 44-45.

B2 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., parr. 79 s.
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simo contegno risulti una convergenza piuttosto che una divergenza di valutazioni

normative >,

kskosk

Nel suo complesso I’analisi che precede conferma I’ipotesi di partenza. Se
I’azione di contraffazione rappresenta la testa della cometa, allora essa, a seguito
della moltiplicazione delle azioni che prendono in simultanea considerazione
I’uso non autorizzato di un marchio anteriore altrui, ¢ seguita non da una ma da
molte code: precisamente quattro >*. La prima & costituita, oggi come in passato,
dall’azione di concorrenza sleale, sia essa confusoria o diversamente caratterizza-
ta. Ad essa si sono aggiunte le tre diverse azioni portate alla ribalta dall’evo-
luzione normativa: quella rivolta alla repressione delle pratiche “sleali” (o, nel
gergo del legislatore nazionale, “scorrette”) e in particolare delle pratiche ingan-
nevoli; quella che reprime la pubblicita ingannevole ed, infine, 1’azione contro la
pubblicita comparativa che impieghi non lecitamente il marchio altrui, la quale, a
sua volta, puo essere da un lato ingannevole, dall’altro concorrenzialmente sleale
ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. A questo punto, diventa importante non tanto do-
mandarsi se si sia al cospetto di piu code della stessa cometa o di una nebulosa,
quanto individuare con precisione la fattispecie ¢ la disciplina di queste quattro
azioni suscettibili di concorrere con 1’azione di contraffazione, visto che ciascuna
di esse esibisce particolarita importanti sotto profili significativi che vanno dal-
I’individuazione dell’organo giurisdizionale competente, alla legittimazione, ai
rimedi e cosi via. Né va trascurato che le sovrapposizioni possibili sono non po-
che e non sempre facili da decifrare; e che non tutte si riferiscono solo al rapporto
fra 1’azione di contraffazione e le “altre azioni”, ché talora il raccordo puo diveni-

. L35
re necessario anche fra queste ultime .

33 Per un’applicazione analitica di questo principio v. infra, § 140.2. Non vengono qui esaurite
le ipotesi di raccordo fra disciplina della contraffazione e della pubblicita: per altre fattispecie di in-
treccio fra le rispettive previsioni v. §§ 139.2 e 3.

2% Che diventerebbero cinque, se si considerassero i profili di possibile sovrapposizione con
il complesso normativo amministrato dal Giuri di autodisciplina; che non vanno neppur essi tra-
scurati nella difficile ricerca di un raccordo fra norme in quanto le pronunce corrispondenti, pur
manifestazione dell’autonomia delle imprese che aderiscono al sistema dell’autodisciplina, sono
divenute, come ricordato da A. VANZETTI, Legislazione e diritto industriale, cit., 15, suscettibili
di essere inserite a pieno titolo nell’ordinamento giuridico attraverso il meccanismo che intende
la giurisprudenza del Giuri come espressione delle regole di correttezza professionale di cui
all’art. 2598, n. 3, c.c.

35 Ad esempio, la pratica scorretta ingannevole puo essere fatta valere come atto di concorrenza
sleale dal concorrente leale (§ 117.1); lo stesso concorrente “leale” puod reagire alla pubblicita in-
gannevole sia ai sensi del d.Igs. n. 145/2007 sia agendo contro il mendacio in forza dell’art. 2598, n.
3c.c. (§118).
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120. L azione di contraffazione: la disciplina

Dopo avere esaminato i rapporti fra I’azione di contraffazione e le altre azioni
esperibili a tutela di un marchio registrato, ¢ venuto il momento di soffermarsi sui
caratteri e sulla disciplina dell’azione. Molti profili sono gia stati esaminati *® e
quindi si tratta soltanto di completare la trattazione.

La giurisdizione e la competenza in materia di contraffazione ¢ determinata
dalla previsioni del r.m.c. e del c.p.i.*’. Quanto alla legittimazione attiva, si & vi-
sto che questa fa capo al titolare del marchio registrato ¢ al suo licenziatario
esclusivo, nei limiti sopra indicati >**. Quanto alla decorrenza della tutela del mar-
chio anteriore, occorre, secondo 1’opinione che ¢ parsa preferibile, far capo alla
data del deposito della domanda sia per il marchio nazionale sia per quello comu-
nitario *°. Si & visto a suo tempo come si faccia a determinare quale dei due mar-
chi confliggenti sia anteriore nel caso di opposizione alla registrazione del mar-
chio successivo o di azione di nullita **°. Nell’azione di contraffazione, si possono
al riguardo presentare diverse complicazioni. Il “segno” confliggente puo non es-
sere un marchio>*'; quindi, ogni qualvolta questo non sia soggetto a un regime di
registrazione o iscrizione avente efficacia costitutiva ***, pud essere necessario de-
terminare la data nella quale ¢ iniziato I’uso del segno distintivo successivo>*. La
stessa necessita si presenta d’altro canto anche se il segno contro cui ¢ rivolta
I’azione di contraffazione sia un marchio non registrato.

Il momento in cui inizia I’uso effettivo del segno successivo assume del resto
rilievo anche se esso sia un marchio registrato. E infatti questo il momento a cui
occorre far capo per valutare la presenza di una contraffazione e per individuare la
percezione del conflitto fra i due segni da parte del pubblico interessato***. Im-
maginiamo che il marchio anteriore perda quote di mercato o carattere distintivo
in seguito al perdurare della concorrenza del marchio successivo; questo ‘indebo-
limento’ del carattere distintivo non puo giovare all’utilizzatore successivo, se al
momento dell’inizio dell’impiego del marchio successivo 1’uso in questione fosse
apprezzabile come contraffazione**. L’onere della prova relativo alla presenza

PO AL § 114

BTV . artt. 96, par. 1, lett. a) e b), 97, 98 r.m.c. e 120 e 134 c.p.i.

B8 §114.1.

9y, §§ 152 ¢ 17.2 ove una discussione dei margini di dubbio interpretativo che residuano per
le due ipotesi.

240 § 38

2V infra, § 122.

2 Sui segni distintivi diversi dal marchio soggetti a registrazione v. § 76(iii).

0 esso & stato adottato: v. §§ 79.3 e 79.4.

24 Corte di Giustizia 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci S.p.A., in
Racc. 2006, 1, 3703 ss., caso «Mouettey, par. 17. Sempre al momento della violazione occorre far
capo per valutare il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore: A. VANZETTI-V. DI CATAL-
DO, Manuale di diritto industriale, cit., 2009, 238.

5 Qe si ritenga (come talora avviene: § 123.3) che la registrazione del marchio successivo non
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degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce questione disciplinata dal di-

. . . .. . . . . 246
ritto comunitario e dal diritto nazionale comunitariamente armonizzato“"; €, non

. . .47
sorprendentemente, incombe sul titolare del marchio ~*'.

Quali poi siano i presupposti cui ¢ ricollegato dal punto di vista del diritto so-
stanziale I’esperimento dell’azione di contraffazione, dipende, per 1’appunto, dalla
nozione di contraffazione, alla cui individuazione deve pertanto ora rivolgersi
l’attenzzjgc)ne, a completamento e precisazione delle notazioni gia in precedenza
svolte *™.

121. La nozione di contraffazione: elementi costitutivi generali e speciali
della fattispecie

121.1. Generalita. Non vi ¢ dubbio che la nozione di contraffazione sia inte-
ramente desumibile dal diritto comunitario, sia che essa sia riferita a un marchio
nazionale o a un marchio comunitario**. Altrettanto sicuro & che la nozione di
contraffazione ¢ puramente oggettiva: a nulla rileva, sotto questo profilo, che il
terzo utilizzatore di un segno confliggente con il marchio altrui versi o meno in
buona fede. Lo stato soggettivo della colpa o del dolo potra rilevare ad altri fini, e

in particolare in relazione alla risarcibilita del danno prodotto dalla contraffazio-

ne; ma non ¢ affatto richiesto per la configurabilita della contraffazione *°.

costituisca ancor contraffazione, fino a quando non sia accompagnata dall’uso, ’apprezzamento cor-
rispondente va quindi riferito anche in questo caso alla data di inizio dell’uso successivo. Nel diritto
britannico, tuttavia, I’uso del marchio successivo non costituisce contraffazione se esso sia ‘coperto’
da una valida registrazione (W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 800-801);
questa regola, che parrebbe essere accolta anche dai teorici della “immunidad registral” in Spagna (se-
condo quanto riferiscono le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 15 novembre
2012, causa C-561/11, Fédération Cynologique Internationale c. Federacion Canina Internacional de
Perros de Pura Raza, caso «FCI/FCIPPRy, parr. 22 ss.), produce notevoli complicazioni, lasciando al
titolare del marchio anteriore I’esperibilita della sola azione di passing off fin quando il marchio suc-
cessivo non sia stato annullato (W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 785 e
800-801); ma dovrebbe doversi considerare in contrasto con il diritto comunitario dei marchi (come
ritenuto da Corte UE 21 febbraio 2013 (Prima Sezione), caso «FCI/FCIPPR», cit.), anche tenuto conto
della circostanza che ’art. 54, par. 1, r.m.c. presuppone che il titolare del marchio anteriore registrato
possa, prima della scadenza del quinquennio di tolleranza, “opporsi all’uso” del marchio registrato an-
teriore senza necessariamente domandarne previamente la nullita.

26 1 questo senso Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Class International c.
Colgate-Palmolive, Unilever, SmithKline Beecham plc e Beecham Group plc, in Racc. 2005, 1,
8735 ss., caso «Aquafreshy, parr. 72 ss.

27 Corte di Giustizia 9 novembre 2006, causa C-281/05, Montex Holdings c. Diesel s.p.a., in
Racc. 2006, 1, 10881 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5186, caso «Diesel», par. 26 ¢ del 18 ottobre 2005,
caso «Aquafreshy, cit., parr. 74-75.

M A1 §§ 114 ¢ 115.

2% In questo senso Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 32 ove
richiami e Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafreshy, cit., parr. 72 ss. In argomento gia § 9.

2% In argomento v. infra, § 167; per un accenno alle eccezioni alla regola gia supra, § 114.1
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Per individuare con la necessaria precisione gli elementi costitutivi della fatti-
specie della contraffazione, occorre ricordare che, come gia si ¢ avuto occasione
di osservare in precedenza®', esiste una forma di specularita fra le norme che
prevedono gli impedimenti e i motivi di nullita relativa di una registrazione di un
marchio successivo e i casi di contraffazione del marchio anteriore. Si ¢ altresi vi-
sto che, se la simmetria fra i due ordini di norme non ¢ perfetta, tuttavia il riferi-
mento alle tre situazioni base di conflitto a suo tempo prese in considerazione nel-
la prospettiva degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullita relativa
della registrazione del marchio anteriore > costituisce un buon punto di partenza
per stabilire se ricorra una violazione del marchio anteriore.

Si ¢ anche visto come alcuni fra gli elementi costitutivi della fattispecie della
contraffazione varino a seconda del tipo di conflitto di fronte a cui ci si trova.
Perché ricorra il primo conflitto ¢ richiesto che siano identici sia i segni sia i be-
ni **; nel secondo possono essere non solo identici ma anche simili sia i segni sia
i beni e, quindi, ¢ richiesto anche il ricorrere di un rischio di confusione per il
pubblico 24 nel terzo, che concerne i marchi che godono di notorieta, si tratta di
accertare, oltre alla somiglianza fra i segni, che “I’uso immotivato del segno —
successivo — consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorieta del marchio di impresa o rechi pregiudizio agli stessi”*. Nei pa-
ragrafi successivi saranno rivisitate le differenze e le interferenze fra questi tre tipi
di conflitto, questa volta nella prospettiva della tutela e quindi dando particolare
risalto ai profili di analisi nei quali I’accertamento della contraffazione differisca
dai profili gia esaminati in precedenza.

121.2. Gli elementi costitutivi generali o costanti della fattispecie della con-
traffazione. Va pero anche sottolineato che la nozione di contraffazione desumibi-
le dal diritto dei marchi comunitario armonizzato presuppone la presenza non solo
di questi elementi costitutivi variabili, ma anche di elementi costitutivi generali o
costanti, il cui ricorrere ¢ richiesto a prescindere dallo specifico tipo di conflit-
to >® e che quindi costituiscono i /imiti del diritto esclusivo conferito dal diritto di
marchio (il cui raggio di applicazione risulta pertanto circoscritto entro 1’ambito
in cui sono presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dalle norme di riferimen-

(ove anche il richiamo alla regola britannica secondo cui I’elemento soggettivo sarebbe pero richie-
sto per la contraffazione “secondaria”: L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 930)
nonché § 164.4.

»1§ 39,

22 88 40-73.

23 Artt. 5, par. 1, lett. @) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. a), r.m.c. e 20.1, lett. @), c.p.i.

24 Artt. 5, par. 1, lett. ) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. ), r.m.c. e 20.1, lett. ), c.p.i.

235 Artt. 5, par. 2, della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. ¢), r.m.c. e 20.1, lett. ¢), c.p.i.

% Sulla necessita di tenere gli uni distinti dagli altri v. Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, cau-
sa C-63/97, BMW AG ¢ BMW Nederland BV c. Deenik, in Giur. ann. dir. ind. 4042 ¢ in Riv. dir.
ind. 1999, 11, 373 ss., caso «kBMWpy, par. 40, secondo cui la questione se I’uso del terzo crei nel
pubblico false impressioni relative ai rapporti fra il terzo e il titolare del marchio si pone “non nella
fase della qualificazione dell’'uso nell’ambito dell’art. 5 ma della legittimita dell’uso di cui trattasi”.
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to) *’. Se si approccia il tema con lo spirito analitico di un entomologo e si impie-
ga la lente di ingrandimento di un naturalista, si deve constatare che gli elementi
costitutivi generali della fattispecie di contraffazione risultano essere, per la preci-
sione, cinque o, forse pitl esattamente, sei. E pacifico che non si abbia contraffa-
zione se non in presenza di un “segno”, (a); questo segno deve essere “usato” dal
terzo, (b); questo uso deve avvenire “in commercio”, (c); 1’uso in commercio ad
opera del terzo deve aver luogo “per prodotti e servizi”, (d) ed, inoltre, esso deve
avvenire senza “consenso” del titolare del marchio registrato anteriore, (¢)**. Si
discute, nel diritto comunitario € comunitariamente armonizzato dei marchi, se vi
sia un sesto requisito richiesto ai fini della configurabilita di un’ipotesi di contraf-
fazione e in che cosa esso consista precisamente . Vedremo come la risposta
negativa °* sia rimasta isolata ¢ minoritaria; e come quella affermativa a sua volta
si biforchi in due varianti. Secondo una prima impostazione**' sarebbe richiesto
che il segno successivo sia impiegato in funzione distintiva o, come anche si dice,
come marchio (f1). Stando a una seconda impostazione, perché si possa discorrere
di contraffazione, si dovrebbe invece aver riguardo non al modo, distintivo, or-
namentale, descrittivo, o ancor diversamente caratterizzato, nel quale avvenga
I’impiego da parte del terzo del segno successivo; ma piuttosto alle conse-
guenze che 1’'uso medesimo possa avere sul marchio anteriore della cui tutela
si tratta e, piu precisamente, (f2) alle eventuali conseguenze pregiudizievoli sugli
interessi del titolare del marchio anteriore che ricevono protezione dall’ordi-
namento. Questa seconda soluzione ¢ abbastanza consolidata, ma — come si vedra
— non incontroversa; ¢ quindi alla questione si dovra dedicare particolare atten-
zione, in chiusura della ricognizione degli altri cinque elementi costitutivi generali
della fattispecie della contraffazione.

Si tratta degli elementi costitutivi propri della fattispecie della contraffazione:

57 Sulla differenza fra il limite del diritto esclusivo di marchio e le libere utilizzazioni cui esso &
sottoposto v. infra, § 141.2.

28 Sul significato di questi elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione,
che trovano la loro corrispondenza sul piano del diritto internazionale convenzionale nell’art. 16(1)
TRIPs, mi sono soffermato gia in I/ punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi
del marchio ai fini della contraffazione, in Il dir. ind. 2007, 69-82 e in What is infringing use under
EU harmonized trade mark laws? in 52 ECTA Gazette 2006, 19-49; non tutte le soluzioni in quelle
sedi proposte risultano ancor oggi soddisfacenti, specie alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale
successiva.

9 Esattamente in questi termini W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property,
cit., 783.

20 Fornita da R. KNAAK, MarkenmdfSiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten
Markenschutzes, in GRUR Int. 2008, 91 ss.

2! particolarmente cara alla giurisprudenza britannica (v. le sentenze Electrocoin Automatics
Ltd. c. Coinworld Ltd [2004] EWCH 1498 (Ch.), per Hobbs QC, caso «Electrocoin» e della House
of Lords del 22 maggio 2003, Regina c. Johnstone [2003] EWCA Crim. 194 e ETMR 2004 18, per
Lord Nicholls of Birkenhead, caso «Bon Jovi»); ma spesso seguita anche sul continente (come ri-
cordano W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 781-783 ove complete ci-
tazioni).
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tutti questi profili di analisi attengono alle modalita di uso del segno successivo ¢
quindi sono estranei all’orizzonte in cui si colloca la valutazione del ricorrere di
un impedimento relativo o di un motivo di nullita, che si rivolgono non contro
I’uso non autorizzato di un segno confliggente ma contro la sua registrazione co-
me marchio **.

121.3. L’accertamento della contraffazione fra rigidita e flessibilita. Prima di
iniziare I’analisi, si deve dar conto della sensazione che I’impostazione in questo
modo sottoscritta soffra di un certo legalismo e di un eccesso di analiticita. Opera-
re una distinzione fra gli elementi generali e costanti della fattispecie della con-
traffazione e quelli speciali e variabili; articolare questi ultimi in tre subfattispecie
di conflitto; suddividere i primi in sei elementi costitutivi della fattispecie, vuol
dire accogliere la premessa che I’accertamento della contraffazione comporti 1’u-
so di una lente di ingrandimento molto potente e con essa accettare il rischio che
la valutazione sia esageratamente “parcellizzata” e frammentata e che in essa si
introducano elementi di dettaglio troppo minuti; questi possono fare perdere di
vista il quadro complessivo e rischiano di oscurare la percezione degli interessi
sottostanti a quel conflitto reale fra marchi presenti sul mercato che ¢ poi il feno-
meno economico della contraffazione. Un approccio cosi analitico presenta anche
un altro svantaggio: esso € costretto ad assumere che ciascun elemento costitutivo
abbia un suo proprio significato autonomo, quando invece spesso ¢ dato di constata-
re una notevole dose di “circolarita” nella determinazione del significato delle no-
zioni corrispondenti: cosi, ¢ difficile comprendere che cosa significhi esattamente
I’*“uso” da parte del terzo, se non si visualizza contemporaneamente che esso assu-
me rilievo se e in quanto esso abbia luogo “in commercio”; se poi una certa entita
sia “segno” ai fini della contraffazione dipende anche dalla circostanza che esso sia
usato “per beni”, e cosi via. Vero ¢ che in alcuni casi la valutazione potra essere fa-
cilitata dal riferimento alla valutazione del pubblico, ad es. per stabilire se I’entita
sia da considerarsi “segno” e sia usata “per beni”; e tuttavia va anche detto che non
sempre questo aggancio a parametri in qualche misura suscettibili di rilevazione
empirica soccorre, posto che, viceversa, I’accertamento del ricorrere dell’uso e del
suo carattere commerciale vanno ragguagliati alle — squisitamente giuridiche — no-
zioni corrispondenti **, anziché al dato della percezione del pubblico.

Quando si divenga consapevoli degli inconvenienti che comporta 1’approccio
analitico accolto a questo riguardo dal diritto comunitario e comunitariamente
armonizzato, si pud rimpiangere 1’impostazione, piu ariosa ¢ meno soffocante,
che circola nelle decisioni nordamericane, nelle quali opera ed € teorizzata un’im-
postazione “multifattoriale” dove difficilmente ¢ decisivo il ricorrere di parametri
obbligati e consueto ¢ I’impiego di fattori sintomatici plurimi che possono concor-
rere fra di loro anche alternativamente o secondo combinazioni variabili ***. E non

22 per uno sviluppo di questa contrapposizione v. supra, § 39.
23 Per un esempio particolarmente significativo v. infra, § 123.2.

% Una trattazione magistrale di un grosso campione di decisioni in materia di contraffazione,
ordinate secondo criteri — per 1’appunto — multifattoriali, accompagnata da una valutazione sofistica-
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mancano gli studiosi europei che guardano con invidia all’approccio seguito ol-
treoceano, segnalando come lo sguardo di insieme impiegato dalle corti nordame-
ricane possa piu facilmente cogliere la realta dei fatti di molte analisi, minuziose ¢
occhiute, che si sono progressivamente venute affermando fra i giudici comunitari
(ed europei) ***. Tant’é; questo & I’approccio che ¢ invalso da questa parte dell’At-
lantico; e, forse, questo trova dopo tutto anche una buona ragione, se ¢ vero che
una certa rigidita di impostazione puo rivelarsi utile per ricondurre le eccentricita
piu appariscenti nelle tradizioni dei diritti dei marchi dei diversi Stati membri al
minimo comun denominatore costituito dal diritto comunitario e comunitariamen-
te armonizzato.

Quando poi si parli, come si ¢ appena fatto, di rigidita di impostazione, occorre
intendersi su che cosa si intenda precisamente con questa espressione. Se per “ri-
gidita” si vuol dire che il diritto comunitario € comunitariamente armonizzato ha
progressivamente condotto all’individuazione di un elenco di elementi costitutivi
della contraffazione che devono necessariamente essere presenti e che devono es-
sere, come si dice colloquialmente, tutti “smarcati” uno per uno prima che si pos-
sa giungere a una conclusione al riguardo, allora in effetti non si puo negare che
I’impostazione prescelta sia caratterizzata da un’accentuata rigidita. A ben vedere,
perd, questo approccio contiene in sé un correttivo significativo, che consente un
recupero di margini di flessibilita non indifferenti. Cio dipende da una circostanza
importante: per rigido che sia I’elenco degli elementi costitutivi della fattispecie,
gli elementi che lo compongono impiegano concetti giuridici in parte aperti e in-
determinati, come ¢ in particolare nel caso del sesto, che fa riferimento alla no-
zione di rischio di pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio.

Come vada inteso questo rischio di pregiudizio agli interessi protetti ¢ tema
che verra trattato pit oltre **®. Val pero la pena di notare gia in questa sede come
I’apprezzamento corrispondente abbia potuto essere, in misura non irrilevante, ba-
sato su di un bilanciamento fra gli interessi protetti del titolare del marchio da un
lato e quelli dei suoi concorrenti alla disponibilita di segni identici o simili e della
collettivita all’apertura concorrenziale del mercato, dall’altro lato. E anche degno
di nota che questo esito non sia precluso dalla pur arcigna formulazione accolta
dalla Corte di Giustizia nel caso «Adidas III» **’, secondo la quale I’imperativo di

ta delle tecniche di decisione effettivamente praticate dalle corti ¢ in B. BEEBE, An Empirical Study
of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, in 94 Cal. L. Rev. 2006, 1581 ss. D’altro canto,
il senso ultimo della posizione sostenuta da G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit.
sta nel rivendicare i vantaggi di un’impostazione “contestualistica” nel giudizio di contraffazione,
rispetto agli approcci criticati dagli AA. in ragione dell’impiego di regole (apparentemente) automa-
tiche, come quella dell’immunita degli usi “non distintivi”.

25y, ad es. J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, Oxford University Press, Ox-
ford, 2003, 213.

266 1 argomento V. in particolare §§ 128 e 136.

*7 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Mar-
ca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland
BV, in Racc. 2008, 1, 2439 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5469, caso «Adidas I1I», parr. 22 ss. in parti-
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disponibilita dei segni (Freihaltebediirfnis, nella terminologia tedesca), operante
in materia di registrazione e di estinzione del diritto, non avrebbe pero cittadinanza
nel campo della tutela del marchio sotto profili cruciali come quelli della valutazio-
ne globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni ¢ della presenza
del c.d. “nesso”*®. L’atteggiamento di segno cautamente aperturista che caratteriz-
za la restante giurisprudenza comunitaria nel suo complesso suggerisce una lettura
correttiva della stessa pronuncia “Adidas III”. Vero ¢ che i giudici comunitari hanno
in quella particolare occasione enunciato in termini assai ampi il principio secondo
cui I’imperativo di disponibilitd non giocherebbe alcun ruolo nel determinare
I’estensione dei diritti del titolare del marchio anteriore. Tuttavia, non va neppur
trascurato che la risposta fornita dalla Corte si riferiva a un quesito in effetti molto
piu limitato: per rispondere al giudice nazionale remittente si trattava di stabilire
se si dovessero determinare alla luce dell’imperativo di disponibilita I’estensione
della protezione ricollegabile a un marchio che aveva acquisito validita grazie al
secondary meaning da esso conseguito; e cio dal punto di vista della valutazione
globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni e del “nesso”. E
dunque possibile, e anzi preferibile, intendere la presa di posizione di giudici co-
munitari come limitata a questo specifico profilo: quando il marchio azionato ab-
bia raggiuto la propria validita grazie al secondary meaning conseguito, il ricorso
all’imperativo di disponibilita non costituisce ragione sufficiente per restringerne
la tutela. Cosi circoscritta la portata della pronuncia, essa non esclude che le istan-
ze di liberta, dei concorrenti e dei mercati, che possano sotto altro profilo trovare
emersione in materia di contraffazione, vengano prese in considerazione in una
misura e con modalita coerenti con 1’opzione proconcorrenziale sottesa al princi-
pio dell’imperativo di disponibilita **.

Un’ultima notazione in tema di flessibilita nell’applicazione delle norme. In li-
nea di principio la misura della protezione concessa non dovrebbe variare in fun-
zione della categoria cui appartiene il marchio anteriore di volta in volta impiega-
to. Si ha pero I’impressione che la prassi conosca qualche deviazione rispetto alla
regola, ad es. in relazione ai marchi di forma. Affiora infatti talora I’affermazione
secondo la quale questa specifica tipologia di marchi sarebbe caratterizzata da cio,
che il segno costituito dalla forma del prodotto o dai motivi stilistici presenti sulla
superficie del prodotto sarebbe di regola accompagnato da un marchio ulteriore,
costituito dal logo del titolare; e che questa circostanza potrebbe comportare una
qualche riduzione di tutela nei confronti di un segno successivo che esibisca una

forma o un motivo simile >”°.

colare 25 (su cui v. gia §§ 36.3 e 58.3). Per un inquadramento del tema CH. GIELEN-A.M.
VERSCHUUR, adidas v. Marca Mode II: Undue Limitations of Trade Mark Owner’s Rights by the
European Court of Justice?, in EIPR 2008, 254 ss.

68 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas I1l», cit., parr. 30 e 43. Sul punto v. gia § 36.2.

2% per una discussione del tema nella prospettiva del diritto nordamericano v. B. BEEBE, 4n
Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, cit., 1639 ss. E v. la presa di
posizione della Corte Suprema nel caso «Permanent Make-Upw, cit.

01 questo senso, parrebbe, Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-479/08, Adi-
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Sezione 11

Gli elementi costitutivi generali della fattispecie

122. A) 1l segno

122.1. 1l dato letterale. Secondo le previsioni comunitarie, “il marchio di im-
presa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo”; dal canto suo il diritto
interno prevede che “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consi-
stono nella facolta di fare uso esclusivo del marchio”*”". All’esclusiva attribuita al
titolare corrispondono in positivo facolta di utilizzazione del segno riservate al ti-
tolare medesimo ¢ in negativo — come si conviene per 1’appunto a un diritto esclu-
sivo — obblighi di astensione a carico dei soggetti diversi dal titolare.

Quali siano questi obblighi di astensione € poi precisato dalla parte successiva
della norma, che, nel suo segmento iniziale, prevedendo che il titolare ha “il dirit-
to di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare in commercio” o, secondo
la formulazione della disposizione italiana, “nell’attivita economica” "> una entita
che, in relazione a tutti e tre i conflitti, ¢ individuata come “segno” B,

Gia dal tenore letterale della disposizione si pud desumere con sicurezza un
dato assai importante: perché ricorra contraffazione, non ¢ affatto necessario che
il comportamento del terzo consista nell’uso di un’entita qualificabile come mar-
chio. Anche I’uso di un “segno” diverso da un marchio puo, stando al tenore lette-
rale delle previsioni, essere oggetto del divieto >™*. Il rilievo ¢ di grande importan-
za, perché produce un notevole allargamento nel raggio di operativita del divieto
stesso. Si potrebbe osservare che questa caratterizzazione — il segno il cui uso puo

das AG c. UAMI e Patrick Holding ApS, caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», parr. 43 ss.
e, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Padova 29 aprile 2008, Simod s.p.a. c. Puma AG Rudolf
Dassler Sport — Puma Italia s.r.1., in Giur. it. 2009, 659 ss., caso «banda ondulata Pumay.

210 Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c. e 20.1 c.p.i.

2 Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c., ¢ 20.1 c.p.i.

2B Artt. 5, par. 1, lett. @) e b), e par. 2 della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. @), b) e ¢), r.m.c.
e 20.1, lett. a), b) e ¢), c.p.i. La circostanza che anche la legge italiana faccia riferimento al “se-
gno” ha un preciso rilievo interpretativo anche della proposizione iniziale dell’art. 20.1 c.p.i. Con-
frontando il tenore letterale di questa disposizione con quello della norma comunitaria corrisponden-
te (rispettivamente: “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facolta di
fare uso esclusivo del marchio”, sottolineatura aggiunta, e “il marchio di impresa registrato conferi-
sce al titolare un diritto esclusivo™), si potrebbe pensare che la norma italiana presenti un disalli-
neamento rispetto alla formulazione comunitaria, in quanto essa sembra individuare I’entita riserva-
ta al titolare del marchio anteriore in un segno distintivo specifico, il marchio, mentre le previsioni
comunitarie attribuiscono la facolta esclusiva senza indicare quale ne sia I’oggetto. La prosecuzione
della norma italiana indica pero chiaramente che la riserva si riferisce non ai soli marchi ma piu in
generale ai “segni”.

2 Tn senso conforme, fra i molti, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale,
cit., 249.
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costituire contraffazione non deve necessariamente essere un marchio — lascia
sussistere notevoli margini di incertezza, in quanto essa non ¢ di per sé ancora
sufficiente a determinare quali siano le caratteristiche dell’entita suscettibile di
essere qualificata come “segno” ai fini dell’accertamento della contraffazione.

122.2. La nozione di “segno’ suscettibile di contraffare un marchio anteriore
nel diritto comunitario. Con specifico riferimento al diritto comunitario, non ¢ da-
to di reperire una risposta precisa e univoca al quesito. D’altro canto la elabora-
zione giurisprudenziale sul punto risulta singolarmente ridotta e sfocata””.

In effetti, sembra che la suprema magistratura comunitaria si sia chiesta che
cosa significhi “segno” ai fini dell’azione di contraffazione solo una volta, nel
contesto di un episodio del ricorrente conflitto fra il marchio “Budweiser” appar-
tenente a un’impresa americana e il segno “Budweiser Budvar” invocato da ope-
ratori della Repubblica Ceca®’®. Nella controversia finlandese da cui origina la
presa di posizione della Corte di Giustizia, si trattava di esaminare (fra ’altro) il
quesito se ¢ a quali condizioni il nome commerciale — o ditta — dei cechi potesse
essere considerato un segno ai fini della previsione comunitaria in materia di con-
traffazione *”’. In quell’occasione la Corte ha fornito alcune indicazioni: per stabi-
lire se I’uso di un nome commerciale sia da considerarsi uso di un segno ai fini
delle previsioni sulla contraffazione, occorre che 1’uso non autorizzato da parte
del terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio anteriore ¢ in
particolare la sua funzione essenziale di indicatore dell’origine *’*. Questo effetto
si puo verificare in particolare quando I'uso del segno da parte del terzo possa
creare I’impressione che ci sia un “nesso” rilevante in commercio fra i beni offerti
dal terzo stesso e I’impresa (del terzo medesimo) da cui i beni traggano origine *”.

25 Anche se suscettibile di precisazione, in applicazione della appena riscontrata “circolarita”
dell’analisi, dai requisiti ulteriori che qualificano 1’uso del segno in questione: v. §§ 123-126.

76 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit. Sulla nozione di “segno” rile-
vante ai fini non della tutela ma della valutazione dei presupposti per la registrazione e, quindi, nella
prospettiva non del terzo convenuto in contraffazione ma del richiedente v. § 20.

27 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., parr. 58 ss. Per la verita, il
quesito dei giudici finlandesi si riferiva specificamente all’art. 16 TRIPs; ma — sulla base dell’assun-
to secondo cui le previsioni dei TRIPs non sono direttamente applicabili anche se ad esse il diritto
comunitario deve per quanto possibile conformarsi (v. supra, § 9) — i giudici comunitari hanno for-
nito la loro valutazione con riferimento alla disposizione corrispondente della direttiva marchi, 1’art.
5, par. 1.

28 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 59.

2 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 60. Compare qui un’altra
volta la nozione extralegislativa di “nesso”, cui i giudici comunitari paiono affidare una pluralita di
compiti delicati: per altri esempi v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 ¢ 152.2. La motivazione
prosegue osservando che si tratta in definitiva di vedere se i consumatori interessati, quando si tro-
vino al cospetto dei beni in un momento successivo a quello in cui si siano trovati al punto di vendi-
ta del terzo, possano con qualche grado di probabilita interpretare il segno, come apposto sui beni in
questione, nel senso che questo indichi o tenda a indicare I’impresa da cui i beni in questione trag-
gono origine. Al par. 61 la Corte ha precisato che la valutazione in concreto ¢ riservata, come ¢ del
resto ovvio, al giudice nazionale remittente.
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Sarebbe probabilmente vano cercare in questa presa di posizione indicazioni
sulle caratteristiche tipologiche che deve assumere 1’entita perché essa possa co-
stituire un “segno” idoneo a costituire oggetto di un divieto. Anzi, sviluppando le
indicazioni della Corte si potrebbe argomentare che ai fini del divieto contano non
le caratteristiche tipologiche dell’entita ma le modalita con cui questa ¢ usata e
ancor piu la percezione delle modalita in questione da parte del pubblico rilevan-
te. In questa prospettiva, non si tratta tanto di discutere se siano riconducibili alla
nozione di segno i soli segni distintivi di impresa, tipici e atipici**’; o anche i di-
segni o modelli piuttosto che le indicazioni geografiche, quanto di vedere se, nel
contesto di riferimento, quelle entita siano usate “in commercio” e “per” beni ed,
in caso di risposta positiva, se il loro impiego corrispondente fornisca indicazioni
sull’impresa da cui i beni in questione traggano origine **'.

Da questo punto di vista, si potrebbe pensare che nel diritto comunitario la
presenza o meno di un segno sia questione che, ai fini del giudizio di contraffa-
zione, non possiede una vera ¢ propria autonomia, in quanto essa tende a intrec-
ciarsi con I’accertamento relativo ad alcuni fra gli altri elementi costitutivi genera-
li della contraffazione e in particolare al secondo (I’'uso da parte del terzo), al
quinto (I’uso “per” beni) e al sesto (I’uso in funzione distintiva o, piu attendibil-
mente, 1’idoneita al pregiudizio degli interessi tutelati del marchio anteriore). In
questa visuale, si potrebbe argomentare che la presenza di un “segno” non ¢ ve-
ramente un elemento costitutivo autonomo della fattispecie della contraffazione; e
si potrebbe trovare conferma di questa sua insicura collocazione nella circostanza
che il riferimento corrispondente sia assai spesso omesso negli elenchi dei requisi-
ti della contraffazione che la giurisprudenza comunitaria ama compilare. Tant’¢
vero che, nel successivo caso “Céline”, la Corte non si € piu chiesta se la denomi-
nazione sociale “Céline” costituisse un segno, ma si ¢ posta il quesito ulteriore se
nelle circostanze del caso si potesse avere un uso “per prodotti o servizi” anche in

.. . . . . . . .082
assenza dell’apposizione del segno-denominazione sociale sui beni medesimi ™.

280 Con riferimento a un’insegna v. Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, caso «Autogermay, cit.; a no-
mi a dominio v. ad es. Trib. Milano 3 giugno 1997 (ord.), Amadeus Marketing s.a. ¢ Amadeus Marke-
ting Italia s.r.l. c. Logica s.r.l., in Giur. it. 1997, 1, 2, 697 ss., con nota di L. PEYRON, Nomi a dominio —
domain names — e proprieta industriale: un tentativo di conciliazione, caso «Amadeusy, cit. ¢ Trib.
Roma 9 marzo 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., in // dir. ind. 2001, 60 ss. con nota di G.
FOGLIA, Diffusivita mondiale dei messaggi su Internet e principio di territorialita della tutela dei mar-
chi e in Giur. it. 2000, 1677 ss., con osservazioni di D. CANDELLERO, caso «Carpoint».

B approccio impiegato in sede di contraffazione del marchio anteriore ¢, sotto questo profilo,
diverso da quello cui si ricorre nella situazione inversa nella quale si tratta di stabilire se un’entita ante-
riore — sia essa una ditta, una denominazione o ragione sociale, un’insegna, un nome a dominio, un
disegno o modello, un titolo di opera dell’ingegno, un’indicazione geografica — possa costituire ante-
riorita invalidante di una successiva registrazione di marchio (§§ 76(iii) e 79). Infatti, per stabilire se
I’entita anteriore abbia potere invalidante, ¢ indispensabile verificare se essa attribuisca al suo titolare uno
ius excludendi e questa verifica presuppone una qualificazione dell’entita: sul punto v. gia §§ 75-76.

* Corte di Giustizia 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, in Racc.
2007, I, 7041 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5195, caso «Céliney, parr. 20 ss., 23. Sul punto v. amplius
§ 125.
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La questione se I’entita contro cui il titolare del marchio anteriore agisce costi-
tuisca “segno” puod perd assumere un proprio autonomo e piu accentuato rilievo in
altre situazioni. I quesiti se si possa ravvisare una contraffazione nella vendita di
figurine da raccolta che raffigurano ’altrui marchio*®, di un ricambio di vettura
consistente nella mascherina (o grille) che riproduce il logo della casa automobili-
stica®™, nello spot pubblicitario che fugacemente inquadra un (difficilmente rico-
noscibile) marchio altrui*®, sembra che possano attendibilmente risolversi in li-
mine rilevando che in nessuno dei casi richiamati I’entita sembra comunicare al-
cun messaggio in ordine alla provenienza, alla qualita o alla reputazione di alcun
bene; con la conseguenza che ¢ da escludersi la sua qualificazione come “segno”
ai fini delle disposizioni ora considerate.

Da questo punto di vista, si possono profilare alcune perplessita su come la
Corte di Giustizia ha risolto il caso “modellini in miniatura”**, nel quale, come si
ricordera, si discuteva se la casa automobilistica Opel, che aveva registrato come
marchio il simbolo della folgore anche per modellini in miniatura, potesse impe-
dire 1’uso del marchio in questione da parte di un’impresa che apponeva il simbo-
lo sulle vetture giocattolo nella stessa posizione in cui esso appare sulle vetture
originali. Infatti, vi ¢ ragione di pensare che la questione avrebbe dovuto essere
affrontata domandandosi in limine se il terzo, nel riprodurre sulla vettura giocatto-
lo la folgore, stesse impiegando un “segno” oppure riproducendo un elemento
“sostanziale” del prodotto>"’. Una risposta negativa avrebbe reso superflua tutta
I’analisi in cui la Corte si ¢ imbarcata; ma la soluzione ¢ in questo caso stata af-
fermativa.

L’ambiente digitale ha presentato un altro quesito: ai fini delle norme sulla
contraffazione, si pud considerare segno anche un c.d. metatag, ad onta del fatto
che si tratti di indicazioni contenute nella porzione di un sito web leggibili dalla
macchina del motore di ricerca ma non dall’utilizzatore ¢ comunque scritte in lin-

23 Trib. Milano 18 settembre 1989, Rabbit s.r.l. c. Giorgio Armani s.p.a., in Giur. and. dir. ind.
2445, caso «adesiviy, che ha escluso il ricorrere di una contraffazione. In senso opposto, nella giuri-
sprudenza straniera, il caso In re Penthouse International, Ltd., 565 F2d 679, 195 USPQ (CCPA),
relativo all’impiego della chiave che contraddistingue la rivista Penthouse come ornamento tridi-
mensionale (ritenuto contraffattorio del marchio corrispondente).

24 Ma v. Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, Fiat Auto s.p.a. c. ISAM e c. AMA di Tomas & C.
s.a.s. ¢ Autoricambi Aeffeti, in Giur. ann. dir. ind. 4052/2, caso «mascherine», che ha ipotizzato il
ricorrere di una libera utilizzazione sulla base, evidentemente, dell’assunto che 1’entita sia qualifica-
bile come segno.

25 E v. Trib. Torino 14 giugno 2001, Jean Klebert s.p.a. ¢. Telecom Italia s.p.a. ¢. Harold s.r.l.
(gia Dune s.r.l.) e c. Fagan Reggio del Bravo, in Giur. ann. dir. ind. 4353, caso «Klebert». Ci si po-
trebbe domandare anche se costituisca un segno la C stilizzata e in forma capovolta, riprodotta in
funzione “meramente decorativa” e non distintiva sul cappellino di un personaggio dei Pokemon (su
cui si ¢ pronunziato Trib. Milano 24 febbraio 2003, Nintendo of America Inc. e Nintendo of Europe
GmbH c. 5 Bl s.r.l. e Bicap di Giuseppe Battaglia s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 4664, caso «C stiliz-
zatay; e v. anche § 128).

26 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit.

B 1n questo senso M. BOGNI, I/ marchio automobilistico dei modellini, cit., 428.
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guaggio HTML? La giurisprudenza nazionale ha qui considerato che i metatag
sono comunque leggibili dai motori di ricerca; selezionano risultati in corrispon-
denza a una ricerca effettuata dall’utilizzatore della rete e quindi sono entita su-
scettibili di contraffare i diritti anteriori del titolare del marchio > e, dunque, se-
gni. Una conferma importante proviene ora dal diritto comunitario, sia pur ai fini
del tema parallelo della loro configurabilita come pubblicita **.

122.3. La nozione di “segno’ suscettibile di contraffare un marchio anteriore
nel diritto italiano. 1 termini della questione sono assai diversi, quando si passi a
considerare il diritto nazionale. Questo completa il sopra trascritto precetto conte-

nuto nell’art. 20.1 c.p.i. accogliendo all’art. 22 il principio dell’*“unitarieta dei se-

C g e e 99200 . . T .
gni distintivi” ~. Trova qui emersione, anche sul versante del giudizio di contraf-

fazione del marchio anteriore e nella rubrica della norma, lo stesso principio che

gia si era incontrato nell’analisi degli impedimenti relativi e dei motivi di nullita
. 201

relativa ™.

28 v, nella giurisprudenza tedesca la sentenza del BGH in GRUR 2007, 785, caso «AIDO»y, di
cui riferisce A. KUR, Confusion over Use? — Die Benutzung “als Marke” im Lichte der EuGH Rech-
tsprechung, in GRUR Int. 2008, 1 ss., 11 e nota 81; nella giurisprudenza italiana, implicitamente,
Trib. Monza 16 luglio 2002 (ord.), Cassina s.p.a. c. Galliani Host Arredamenti e c. A. Studio s.r.1.,
in Giur. ann. dir. ind. 4510, caso «Cassina»; secondo Trib. Milano 8 febbraio 2002 (ord.), Techno-
form Bautec Italia s.p.a. c. Alfa Solare s.p.a., in Riv. dir. ind. 2002, 11, 352 ss. con nota di E. TosI,
“Domain name grabbing”, “linking”, “framing” e utilizzo illecito di “metatag” nella giurisprudenza
italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza
sleale, caso «Technoformy, invece, sarebbe da escludersi che un metatag possa contraffare un ante-
riore marchio — non perché non sarebbe un segno, ma — perché non usato in funzione distintiva o
come marchio. Nella giurisprudenza statunitense si da per scontato che un metatag possa contraffare
un marchio: v. Brookfield Communications Inc. c. W. Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036
(9" Cir. 1999). Una rassegna accurata, anche se non piu aggiornata, delle diverse decisioni in mate-
ria ¢ in M. DALY, An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infiringe-
ment and Unfair Competition by Search Engines, in EIPR 2006, 413 ss.

2 Corte UE 11 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-657/11, Belgian Electronic Sorting Tech-
nology NV c. Bert Peelars, Visys NV, caso «Best», parr. 52 ss.

0«1 E vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a domi-
nio di un sito usato nell’attivitd economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile
all’altrui marchio se, a causa dell’identita o dell’affinita tra 1’attivita di impresa dei titolari di quei
segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio ¢ adottato, possa determinarsi un rischio di confu-
sione per il pubblico che puo consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il di-
vieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, inse-
gna e nome a dominio di un sito usato nell’attivitd economica o altro segno distintivo di un segno
uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato
di rinomanza se 1’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

PUV . supra, § 79.4 ¢ 79.5. 1l principio ¢ da lungo tempo accolto dalla dottrina (v. gia P. GRECO,
Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti su beni immateriali, Giappichelli, Torino, 1948,
79; T. RAVA, Diritto industriale, vol. 1, Azienda. Segni distintivi. Concorrenza, Utet, Torino, 1973,
323 ss. e ora A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 184-185 ¢ M. TRA-
VOSTINO, Gli impedimenti relativi alla registrazione, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), // diritto
dei marchi di impresa, cit., 77 ss., 102). Sulla diversa soluzione seguita dal diritto britannico, che pre-
vede un’opposizione all’adozione di una ditta confliggente con un marchio all’interno del procedimen-
to societario di registrazione, v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 927.
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Stando alla norma, I’impiego dei segni distintivi di impresa indicati dall’art. 22
c.p.i. pud costituire violazione del marchio altrui anteriore, anche a prescindere
dalla circostanza che i segni distintivi enumerati siano usati “per beni”. Cio non
significa affatto che la previsione interna sia disallineata rispetto al diritto comu-
nitario, ché, anzi, essa trova una sua base specifica nell’art. 5, par. 5 della direttiva
marchi ***. Occorre peraltro anticipare che, come gia si ¢ avuto occasione di con-
statare in occasione della trattazione svolta nella prospettiva degli impedimenti, il
principio in questione non sta a indicare un automatismo: non basta che venga
adottato un segno distintivo identico o simile a un marchio anteriore perché si
configuri un conflitto. In questo caso il conflitto presuppone anche che “a causa
dell’identita o dell’affinita tra D’attivita di impresa dei titolari di quei segni ¢ i
prodotti o servizi per i quali il marchio ¢ adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che puod consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni” o che ’uso del segno successivo comporti pregiudizio o indebito
approfittamento del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore. Sul
signiﬁg%to delle proposizioni normative corrispondenti occorrera tornare a tempo
debito ~".

kskosk

Prima di abbandonare questo tema ¢ passare al punto successivo, occorre apri-
re una parentesi. Che dire quando si abbia ragione di dubitare non che I’entita im-
piegata dal terzo sia un segno, ma che quella azionata dal titolare del marchio sia
davvero un marchio? Il quesito potrebbe apparire bizzarro; e ancor piu la sua trat-
tazione in questa sede, se non si dia conto con qualche precisione delle situazioni
nelle quali esso ha modo di presentarsi. Si pensi al caso “modellini in miniatu-
ra” . La situazione considerata dalla Corte fa venire la tentazione di porsi un
quesito opposto ¢ simmetrico a quello poc’anzi richiamato: poteva il titolare del
marchio anteriore, la Opel, che usa la folgore come marchio per le proprie auto-
vetture, registrare lo stesso simbolo anche per vetture giocattolo, posto che nei
modellini della stessa Opel quello stesso simbolo svolge la funzione non di indi-
care ’origine del bene-modellino da una certa impresa ma di fornire un elemento
essenziale della vettura giocattolo stessa, indispensabile per renderla conforme
all’originale? Procedendo a partire da questa prospettiva, il punto delicato non sa-
rebbe piu se I’entita folgore sia usata come segno dal terzo non autorizzato, ma se
la registrazione stessa del titolare non sia invalida, perché questi non usa I’entita
come marchio.

Il profilo non ¢ privo di interesse; ¢ meritava quindi di essere menzionato in

22 Qul quale v. amplius § 125.2 ¢ 3.

3 In argomento v. rispettivamente §§ 125.3, 132.3 e 135.4. Per un caso in cui si ¢ ritenuta la
contraffazione del marchio anteriore ad opera di un segno che costituiva un componente del nome di
un consorzio v. Trib. Catania 29 giugno 2010 (ord.), HT Human Technology s.r.l. c. Segway Tours
and Rents, in Giur. ann. dir. ind. 5567, caso «Segway».

24 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit.
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questa sede, visto che attiene a un aspetto speculare alle questioni relative alle
modalita di uso del terzo. A rigore esso non attiene pero all’accertamento della
contraffazione, ma a un momento preliminare rispetto alla valutazione corrispon-
dente: quello della validita del marchio invocato e al permanere della sua tutela.
In questa piu appropriata ottica, esso trova anche la sua soluzione. A questo ri-
guardo va osservato che al momento della registrazione dell’entita come marchio
(nel caso di specie: del simbolo come marchio per le vetture giocattolo) non ¢ an-
cor dato di sapere come il registrante lo usera in concreto. Puo darsi che il titolare
lo impieghera solo come componente della vettura giocattolo; ma puo anche esse-
re che esso lo apponga sulla confezione — o sul bene stesso — in modo tale da indi-
care 1’origine del prodotto. Nel primo caso, decorso un quinquennio dalla regi-
strazione, si avra ragione di domandarsi se il titolare non sia decaduto, poiché,
come si & a suo tempo visto >, solo ’uso in funzione distintiva vale a impedire
I’estinzione del diritto. Nel secondo caso, invece, il problema non si pone. Finché,
perd, il quinquennio non sia ancor decorso, il quesito non ha comunque ancor ra-
gione di essere: fino a quel momento ¢ la sola registrazione che fa fede per indivi-

duare le prerogative del titolare **°.

123. (Segue). B) L uso del segno ad opera del terzo

123.1. La nozione di “uso” del segno ai fini della contraffazione: il dato nor-
mativo. 1l titolare del marchio ha “il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio con-
senso, di usare in commercio” un segno identico o simile al proprio marchio*”’.
Seguendo un approccio analitico, I’“uso” del segno da parte del terzo costituisce il

Py, §94.5.

Py §§115¢ gia 39. In termini non dissimibili si pone la questione relativa alla tutela dei c.d
Eventmarken (sui quali v. A. KUR, Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient
Self Help and Self Healing Forces? in 1. Govaere e H. Ullrich (a cura di), Intellectual Property,
Market Power and the Public Interest, College of Europe Series, Bruxelles, P.I.LE. Lang, 2008, 191
ss. € per un accenno supra, § 23.2.1), i quali potranno si manifestare, sotto il profilo della tutela e
del conseguimento del secondary meaning a questo fine richiesto, I’inconveniente che il piu delle
volte il segno ¢ impiegato in funzione descrittiva e non distintiva; e tuttavia hanno il grosso merito
di finanziare la manifestazione cui essi si riferiscono, la quale non sarebbe neppur ipotizzabile senza
i proventi derivanti dal merchandising dei segni in questione (sul punto A. CHRONOPOULOS, Deter-
mining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effective-
ness of Competition — The Demise of the Trademark Use Requirement and the Functional Analysis
of Trademark Law, in IIC 2011, 535 ss., 547 ss. e 555 ss.). Il quesito potrebbe presentarsi ancora in
un modo diverso, in una situazione come quella considerata da Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Se-
zione), caso «bombola da gasy, cit., nel caso in cui la forma tridimensionale della bombola da gas fosse
stata registrata come marchio (non anche del gas in essa contenuto, come era avvenuto nel caso di spe-
cie, ma) della (sola) bombola in questione: dove si avrebbe ragione di domandarsi ab initio, ¢ senza
attendere il decorso del periodo di decadenza, se la registrazione possa essere ritenuta invalida per ca-
renza del requisito dell’estraneita del marchio al prodotto, su cui v. supra, § 20 B).

27 Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c.; nel diritto italiano v. la dizione dell’art. 20.1

c.p.i.
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secondo elemento costitutivo generale della fattispecie di contraffazione. In que-
sta prospettiva non ¢ agevole attribuire un significato alla nozione di “uso”, so-
prattutto se si isoli il significato dell’espressione in questione da quello dell’og-
getto dell’uso stesso (il “segno”) e dalle modalita che lo qualificano e circoscri-
vono e che attengono alla circostanza che 1’uso avvenga in commercio per beni e
servizi. Questa difficolta sembra confermare 1’esistenza, in precedenza rilevata, di
una sorta di circolarita fra gli elementi costitutivi generali della fattispecie della
contraffazione ***.

Non sono mancate tuttavia situazioni nelle quali 1’indagine specificamente ri-
ferita alla nozione di “uso” si & dimostrata di qualche specifica utilita: in alcune
controversie 1’accertamento della contraffazione ha dovuto appuntarsi specifica-
mente sulla presenza di un “uso” del segno da parte del terzo; e altre ipotesi pos-
sono ancora immaginarsi nelle quali il quesito corrispondente si puod riproporre.
Puo quindi non essere inutile soffermarsi sul tema, anche se, nel cid fare, occorre
sempre tenere presente che le conclusioni raggiunte a questo riguardo vanno ne-
cessariamente raccordate con i risultati che possono essere conseguiti prendendo
in considerazione la circostanza che 1’uso di cui si discute ha per oggetto un se-
gno, si riferisce ad atti che si collocano in un’attivita economica e hanno luogo
per prodotti e servizi >

La nozione di “uso” rilevante ai fini dell’accertamento della contraffazione va
precisata in due direzioni.

Intanto, essa va tenuta nettamente distinta dal significato che la nozione di
“uso del marchio” assume, quando essa venga riferita non al terzo ma al titolare
del marchio stesso. Abbiamo avuto modo di incontrare la nozione di “uso” del se-
gno da parte del titolare del marchio in piu contesti, che si riferiscono di volta in
volta alla fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio, alla determinazione della

. . . . . 300
estensione della sua protezione come anche alla sua fattispecie conservativa™ .

28 Un po’ bizzarramente Corte UE 21 febbraio 2013 (Prima Sezione), caso «FCI/FCIPPRy, cit.,
si ¢ trovata a dovere affrontare la questione se la nozione di “terzi” includa il titolare di un marchio
successivo non ancor dichiarato nullo; dove peraltro non sembrano esservi dubbia sulla terzieta
dell’utilizzatore non autorizzato, potendosi casomai discutere — in linea del tutto ipotetica: per una
risposta negativa v. la stessa sentenza — se il terzo in questione benefici di un’immunita grazie alla
titolarita di una registrazione non ancora dichiarata nulla (in argomento per un accenno § 120). Per
una questione analoga nel campo dei disegni v. Corte UE 16 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa
C-488/10, Celaya Emperanza y Galdos Internacional SA c. Proyectos Integrales de Baliziamentos
SL, caso «Celayax.

2 Anche la dottrina nordamericana, che del resto, come si ¢ visto, preferisce un approccio con-
testualistico e multifattoriale, si trova in evidente difficolta a sceverare i diversi profili che attengono
all’uso del marchio altrui in commercio per beni e servizi: un esempio ¢ in G.B. DINWOODIE-M.D.
JANIS, Confusion over Use, cit., 1609 ss.

3% Sulla rilevanza dell’uso in relazione al conseguimento di un secondary meaning dei segni
che originariamente fossero privi di capacita distintiva v. supra, § 26 A); ai fini dell’accertamento
dei presupposti per il ricorrere di un impedimento o del potere invalidante conferito da un marchio
registrato anteriore nei confronti di un marchio registrato successivo e in sede di confronto fra i se-
gni e fra i beni v. §§ 38.3, 47-48, 50 e 53; ai fini della valutazione degli effetti del carattere distinti-
vo acquisito sul rischio di confusione e dell’accertamento del conseguimento di quella “notorieta”
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Con riferimento a tutti questi profili, si ¢ osservato che ’uso rilevante ai fini
dell’acquisto o della conservazione del diritto deve necessariamente possedere ca-
ratteristiche specifiche dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Piu precisa-
mente: gli effetti corrispondenti non si producono a meno che 1’uso non superi
certe soglie dal punto di vista dei volumi, dell’estensione spaziale e della durata e
deve inoltre essere caratterizzato funzionalmente, in relazione alla necessita di un
suo impiego in funzione distintiva®"'. Invece non occorre che sia superata alcuna
soglia perché I’uso da parte del terzo sia suscettibile di essere giudicato come con-
traffattorio: ¢ sufficiente 1'uso discreto e puntuale, accertato in specifiche co-
ordinate di spazio ¢ di tempo, perché esso sia qualificato come contraffazione. A
riprova di questa divergenza di criteri si puo richiamare 1’uso pubblicitario del
marchio. Non ¢ affatto detto che 1’uso del marchio da parte del suo titolare nella
pubblicita sia sufficiente a conservare il diritto; mentre ¢ sicuro che esso ¢ suffi-
ciente a configurare un’ipotesi di contraffazione da parte del terzo>*. Insomma:
I’uso del marchio da parte del titolare si coglie nella dimensione dell’attivita,
quello del terzo nella dimensione dell’atto.

Vero ¢ pero anche che 'uso del titolare ¢ quello del terzo non si collocano in
universi concettuali diversi. Fra di essi esiste infatti una relazione; essa pero si
colloca a un altro livello. Le modalita di uso che sono riservate al titolare del mar-
chio sono vietate al terzo che non sia munito del consenso del titolare stesso, co-
me ¢ del tutto logico se si pensi che un diritto a struttura esclusiva conferisce al
titolare sia la facolta di usare sia quella di impedire 1’uso non autorizzato di terzi.

Questi atti riservati al titolare e proibiti al terzo non autorizzato sono specifi-
camente elencati in una previsione che si ritrova tanto nella direttiva marchi euro-
pea e nella legge nazionale di attuazione quanto nel regolamento sul marchio co-
munitario. L elenco fa riferimento a: a) 1’apposizione del segno sui prodotti o sul
loro imballaggio; b) I’offerta, I’immissione in commercio o lo stoccaggio dei pro-
dotti a tali fini oppure 1’offerta o la fornitura di servizi contraddistinti dal segno;
¢) I’importazione o ’esportazione dei prodotti contraddistinti dal segno; d) 1’uso
del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicita>*.

La norma definisce gli usi vietati ai terzi in termini assai ampi’"". Essa chiari-

cui ¢ ricollegata la protezione specializzata propria del conflitto del terzo tipo v. §§ 58 e 62.3; ai fini
della convalida del marchio successivo rispetto a un diritto anteriore confliggente v. § 86; ai fini della
decadenza v. § 94. La divaricazione fra le nozioni di uso del marchio, a seconda che 1’uso vada riferito
al titolare del marchio anteriore o al terzo che lo impiega senza autorizzazione, ¢ segnalata anche dalla
dottrina: v. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 223 ss.

3 v/ in proposito i §§ citt. nella nota precedente.

3211 rilievo & presente anche nella letteratura nordamericana: v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS,
Confusion over Use, cit., 1611. Sulla valutazione della sufficienza dell’uso pubblicitario ai fini della
conservazione del diritto v. § 94.3.

303 Artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. € 9, par. 2, r.m.c. Le leggere differenze lessicali fra
i testi non sembrano significative.

3% A loro volta, gli atti contenuti nell’elenco sono suscettibili di interpretazioni assai ampie: v. ad
es. 'interpretazione della nozione di ‘apposizione’ proposta da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual
Property Law, cit., 920; per 1a nozione di beni “contraddistinti” dal segno v. la trattazione ivi, 920-921.
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sce innanzitutto che la proibizione scatta anche se il terzo abbia tenuto uno solo
dei comportamenti descritti. Cosi pud essere contraffattore il commerciante che
immetta sul mercato il bene contrassegnato anche quando non abbia apposto il
segno, come anche il subfornitore che apponga il segno sul prodotto o il deposita-
rio che lo stocchi senza partecipare alla distribuzione del bene®. Se non & detto
che il compimento di questi atti da parte del titolare sia di per sé sufficiente a pro-
durre gli effetti acquisitivi e conservativi del diritto>*, la loro realizzazione da
parte del terzo non autorizzato comporta invece automaticamente contraffazione,
se, si intende, siano presenti tutti i restanti elementi costitutivi generali e speciali
della fattispecie. L elenco & chiaramente esemplificativo*"’; e quindi la giurispru-
denza non ha mai esitato a precisare che anche atti del terzo che non corrisponda-
no alle singole ipotesi indicate nell’elenco in questione possono essere considerati
contraffazione quando siano altrimenti qualificabili come uso*”. D’altro canto, il
fatto che un atto del terzo sia riconducibile all’elenco non implica neppure che es-
so sia sempre ¢ necessariamente soggetto all’eventuale divieto, essendo a questo
fine necessaria la verifica relativa alla presenza dei restanti elementi costitutivi
della fattispecie .

Con cio, non si puo dire che I’elenco di atti riservati sia superfluo o inutile. Es-
so fotografa le modalita di uso del marchio che erano piu consuete nell’economia
post-industriale della seconda meta del secolo scorso. Ridimensiona il ruolo del-
I’apposizione materiale del segno sul prodotto, che costituisce solo uno fra i di-
versi atti riservati al titolare®'’ e che del resto puo difettare quando il segno, come

305 Come sottolineato da D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 84. V. pero i
limiti stringenti di responsabilita del subfornitore posti da Corte UE 15 dicembre 2011, causa C-
119/10, Frisdranken Industrie Winters BV c. Red Bull GmbH, caso «Red Bully, parr. 33-34.

3% 1 particolare per I’uso pubblicitario v. § 94.3.

397 In questo senso gia M. FAZZINI, Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi,
in Riv. dir. ind. 1993, 1, 162.

3% E v. il riferimento alla selezione da parte di un concorrente di una parola chiave di un motore
di ricerca corrispondente al marchio del titolare considerata come ipotesi di “uso” da Corte UE 23
marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 65 ss. Cftr. altresi Corte di Giustizia 12 novembre
2002, caso «Arsenaly, cit., nota 38.

39y, Corte UE 15 dicembre 201 1, caso «Red Bully, cit., parr. 33-34, secondo cui, anche se si
ritenesse che il subfornitore che riempia le lattine, fornitegli gia munite del marchio, con la bevanda,
apponga il segno sul bene, sarebbe da escludersi un uso del segno “per” i beni, quando I’impresa che
procede al riempimento non abbia visibilita per il pubblico e quindi non si istituisca un “nesso” fra il
segno e il servizio prestato dal subfornitore; cfr. altresi le Conclusioni dell’Avvocato generale Elea-
nor Sharpston del 18 gennaio 2007 nel caso «Céline», par. 37. Peraltro, quando un contegno corri-
sponda a una delle ipotesi contenute nell’elenco, la verifica della presenza dei restanti elementi co-
stitutivi della fattispecie va riferita specificamente al contegno in questione: cosi nel caso deciso da
Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), causa C-62/08, UDV North America c. Brandtraders, in
Racc. 2009, 1, 1279 ss., caso «Smirnoff», parr. 33 ss. si ¢ ritenuto che, essendo 1’uso del segno av-
venuto nella corrispondenza commerciale sul territorio dell’Unione europea, non assumesse rilevan-
za la circostanza che le merci contraddistinte dal marchio non si trovassero su di esso.

31911 diritto nordamericano ancor oggi ha difficolta ad abbandonare I’idea che non si ha uso del
marchio senza affixation: per una discussione, nella prospettiva peraltro del requisito dell’“in con-
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ben puo avvenire, non consista di una rappresentazione grafica (come avviene nel
caso dei marchi olfattivi o sonori)*''; ma non prende ancora in considerazione le
grandi trasformazioni connesse all’avvento dell’era digitale, caratterizzata dalla
straordinaria plasticita del mondo virtuale*'%.

123.2. [ casi dubbi: ambiente digitale e imputazione dell'uso. Come la Corte
UE ha riconosciuto e sottolineato nel caso “Google” ", I’avvento della rete im-
pone la riformulazione in termini talora radicalmente nuovi dei quesiti in ordine
alla definizione della nozione di “uso”*'*. In quel procedimento la Corte si & tro-
vata a valutare dal punto di vista del diritto dei marchi I’operato di un motore di
ricerca che offre a c.d. inserzionisti a pagamento la possibilita di scegliere parole
chiave corrispondenti ai marchi altrui (c.d. AdWords) e provocare quindi la com-
parsa fra i risultati, ogni qual volta un utente di Internet digiti quel marchio, di un
link anche al sito attraverso il quale I’inserzionista offre i propri prodotti o servizi
(c.d. “servizio di posizionamento”). A questo proposito la Corte ha operato una
distinzione fra la posizione dell’inserzionista e quella del motore di ricerca. L’in-
serzionista che acquista il servizio di posizionamento e che sceglic una parola
chiave identica al marchio altrui “usa” il marchio in questione, perché quella sele-
zione ha per oggetto e per effetto la visualizzazione di un /ink pubblicitario “spon-
sorizzato” verso il sito dell’inserzionista medesimo>". “Dal momento che il se-

nection with” corrispondente al nostro quarto elemento costitutivo della fattispecie generale, G.B.
DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., 1614 ss.

My questo senso, esattamente, W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit.,
777.

312 ]lustrata eloquentemente a partire dalla sua prima opera da L. LESSIG, Code and Other Laws
of Cyberspace, cit., specie a 85 ss.

313 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 66. In senso conforme Corte
UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c.
Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, caso «Interflora», in Giur. it. 2012, 1065 ss.
con nota di E. LERRO, par. 30.

314 Nella giurisprudenza inglese ci si ¢ anche domandati se costituisca uso di un segno I’impiego
di metatag che di norma restano invisibili alla percezione del pubblico, anche se possono orientare
potentemente i risultati della ricerca: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit.,
922.

315 Sj tratta di un link c.d. sponsorizzato, perché esso appare non fra i risultati naturali o organici,
che sono prodotti automaticamente dal motore di ricerca, ma fra i risultati (per I’appunto “sponso-
rizzati”), che conseguono al pagamento per la selezione dell’*Ad-Word’. Per maggiori particolari v.,
oltre al mio Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla
Corte di Giustizia, in Giur. it. 2010, 1603 ss., L. MANSANI, La pubblicita tramite parole chiave
(keywords), in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, cit., 471 ss.; R. STROSS, Planet Google. One
Company’s Audacious Plan to Organize Everything We Know, Free Press, New York, London, To-
ronto and Sydney, 2008, 63 ss. ed E. GOLDMAN, Deregulating Relevancy in Internet Trade Mark
Law in Internet Trade Mark Law, in 54 Emory Law Journal 2005, 507 ss. nonché la monografia di
S. HUHNER, Domain-Parking. Vertrags— und Haftungsfragen unter Zusdtzlicher Beriicksichtingung
suchwortabhdngiger Werbung (Keyword Advertising/Ad Words), Carl Heymanns Verlag, Koéln,
2012. Nella giurisprudenza italiana v. Trib. Milano 23 aprile 2013 (ord.), Remail c. Cristian Mura,
in Giur. it. 2013, 2554 ss., caso «Remail»; Trib. Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Au-
tonoleggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK e Beaussant Roland, Rodea Multi-
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gno selezionato come parola chiave ¢ lo strumento utilizzato per rendere possibile
tale visualizzazione pubblicitaria, non si pud contestare che 1’inserzionista ne fac-
cia uso”*'°,

Diverso sarebbe il caso del prestatore del servizio di posizionamento, Google.
“Quest’ultimo consente ai propri clienti” — gli inserzionisti — “di usare segni iden-
tici o simili a marchi (scil.: altrui), senza fare egli stesso uso di detti segni”. “A
tale proposito, ¢ sufficiente osservare che 1’uso di un segno identico o simile al
marchio del titolare da parte del terzo comporta, quanto meno, che quest’ultimo
utilizzi il segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale”>"".

La soluzione pud far trasalire due volte>'®: una prima volta in termini formali,
perché nell’elenco di facolta riservate poc’anzi trascritto sono ricompresi conte-
gni, come quello designato dalla lett. a), che prescindono da una comunicazione
commerciale; una seconda volta su di un piano sostanziale, perché lo strumento
tecnico attraverso cui si realizza la violazione ¢ apprestato non dall’inserzionista
ma dal motore di ricerca. Lo sconcerto perd si attenua®", se si pensi che la stessa
conclusione ¢ stata adottata nel mondo reale e non virtuale con riferimento allo
stampatore che fornisce le etichette che vengono apposte su articoli prodotti in
contraffazione. Secondo 1’impostazione prevalente la fabbricazione dell’etichetta
non costituisce ancora di per sé illecito, in quanto il produttore pud non sapere a
priori se essa verra apposta o meno su di un bene in relazione al quale il suo im-

media s.r.l. e Zanox s.r.l., in Riv. dir. ind. 2009, 11, 375 con nota di E. TosI, Contraffazione di mar-
chio e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing» all’innovativo «key-wordy
marketing confusorio e in Giur. it. 2010, 125 ss. con nota di A. MANTELERO, caso «AdWords» e, in
prospettiva autodisciplinare, la pronuncia del Giuri n. 17 del 18 febbraio 2011, Inspop.com Italy
Ltd. c. Assicurazione.it s.p.a., Cercassurazioni.it s.p.a., Google Italy s.r.l. Nella giurisprudenza sta-
tunitense si vedano Government Employees Insurance Co. c. Google, Inc., 330 F.Supp.2d 700 (E.D.
Va. Aug. 25, 2004) e Google Inc. c. American Blind & Wallpaper Factory, 74 U.S.P.Q.2d 1385
(N.D. Cal. March 30, 2005). Una rassegna della giurisprudenza europea e una discussione di quella
britannica e americana sono in N. SHEMTOV, Searching for the Right Balance: Google, Keywords Ad-
vertising and Trade Mark Use, in EIPR 2008, 470 ss. e in M. DALY, An Analysis of the American and
European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines, cit.

31 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 52.

317 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 56. La soluzione ¢ ora applica-
ta (ai fini dell’individuazione della giurisdizione) da Corte UE 19 aprile 2012, causa C-523/10, Win-
tersteiger ¢. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, caso «Wintersteiger», par. 35 e seguita da Trib.
Milano 7 giugno 2011, Reti Televisive Italiane c. Italia online, caso «RTI/Portale Italia Online».

3% B v. infatti D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 82.

319 Anche se va tenuto presente che la conclusione opposta, secondo la quale anche I’impresa
che opera il servizio di ricerca “usa” il marchio altrui, era stata suggerita dalle Conclusioni
dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWordsy, cit., parr.
40 ss., sulla base del rilievo che il marchio altrui € riprodotto dalla parola chiave (ma v. la conclu-
sione ai parr. 62 ss. secondo cui non vi sarebbe contraffazione da parte di Google perché questo im-
piega il marchio altrui per distinguere un servizio di posizionamento e quindi per beni che non sono
né identici né simili ai beni del titolare del marchio) e accolta dalla giurisprudenza statunitense: v.
Rescuecom Corp c. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009); in argomento v. S.L. DOGAN, Beyond
Trademark Use, in 8 J. on Telecomm. & High Technology L. 2010, 135 ss., 136 ¢ S.L. DOGAN-M.
LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, cit., a 805 ss.
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piego costituisca contraffazione>; & quindi sostenibile che il produttore dell’e-
tichetta non la usi, anche se la vende a chi la usera, legittimamente o illegittima-
mente a seconda dei casi’*'. Lo stesso ragionamento pud essere ripetuto per il
servizio di ricerca, visto che questo, quando mette a disposizione quel particolare
spazio pubblicitario che & costituito da un /ink sponsorizzato, pud non sapere se
I’inserzionista lo usera per prodotti originali, per importazioni parallele o per beni
recanti un marchio contraffatto. Piuttosto si tratta di esaminare se il prestatore del
servizio di ricerca — come, del resto, lo stampatore delle etichette — concorra
nell’illecito altrui *>.

Diverse sono pero le modalita con cui opera il gestore di un mercato online
come e¢Bay. Infatti, quest’impresa svolge un’attivita assai differente da Google:
essa gestisce un mercato elettronico su cui sono presentati annunci per prodotti
messi in vendita da persone iscritte presso il gestore. A questo fine eBay seleziona
parole chiave corrispondenti a marchi altrui ricorrendo all’appena descritto servi-
zio di posizionamento AdWords fornito da un motore di ricerca (nella specie:
Google). Quando un utente di internet inserisca una di queste parole chiave, compa-
re fra i risultati forniti da Google un /ink sponsorizzato consistente in un annuncio
della eBay che punta in primo luogo al sito della eBay medesima. A sua volta, la
pagina del sito di questa consente di raggiungere le diverse offerte provenienti dai
clienti venditori che hanno aperto un conto con la stessa eBay *>. Quindi, il gestore
“usa” il marchio altrui “non solo per talune offerte in vendita in tale mercato online”
da parte dei clienti venditori, “ma anche per lo stesso mercato online”*** e, pit pre-
cisamente, per promuovere il suo servizio “consistente nel mettere a disposizione di
venditori e acquirenti di prodotti un mercato online”**. In altri termini, eBay non
solo opera per gli inserzionisti ma ¢ egli stesso un inserzionista di Google.

Come si vede, le questioni relative all’ascrizione di un contegno avente per
oggetto un segno alla nozione normativa di uso accolta in tema di contraffazione
si collocano spesso in una zona che ¢ ai confini fra la qualificazione dell’atto ¢ la

320 1n argomento v. il mio Le misure doganali a tutela della proprietd intellettuale, in Studi in
onore di Adriano Vanzetti. Proprieta intellettuale e concorrenza, Giuffré, Milano, 2004, Tomo II,
1243 ss., 1268 ss. ove anche un’analisi delle ragioni per le quali nel diritto doganale, caratterizzato
da un forte curvatura preventiva, le etichette gia possono essere sottoposte a sequestro anche in as-
senza della prova di un loro collegamento, attuale o programmato, a beni per cui operi la riserva del
titolare del marchio.

2 questo senso il par. 57 di Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit.

322 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 57. In argomento §§ 164-166.

323 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-324/09, L’Oréal SA, Lancome parfums
et beauté¢ & Cie., Laboratoire Garnier & Cie., L’Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay
Europe SARL e eBay (UK) Ltd. e altri, in Giur. ann. dir. ind. 5775, caso «eBayy, parr. 28 ss.; le
Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jadskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», trattano il
tema ai parr. 91 ss. e 120.

324 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 85. Come si vedra al §
126, I’impiego da parte di eBay del marchio altrui in relazione a beni offerti non dalla stessa eBay
ma da parte dei suoi clienti venditori ¢ anch’esso considerato uso “per beni” ad opera di eBay.

325 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBayw, cit., par. 89.
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sua imputazione. Anche se puo essere chiaro che 1’uso di un’etichetta o di un Ad-
Word comporti “uso” di un segno, non sempre ¢ chiaro se il contegno corrispon-
dente sia imputabile solo a un soggetto — 1’acquirente dell’etichetta o I’inserzio-
nista che paga per il /ink sponsorizzato — o anche all’operatore che fornisce a co-
storo lo strumento destinato all’impiego in thesi illecito **°. Per la verita in alcuni
casi di cooperazione in atti che comportano 1’uso del marchio altrui la risposta
non lascia margini di dubbio: come ¢ stato ritenuto nel caso “Smirnoff”, il com-
missionario di certi beni, che li pubblicizzi ricorrendo al marchio altrui, fa uso del
segno anche se agisca per conto del venditore e non abbia titolo alle merci**’. La
stessa conclusione ¢ stata raggiunta, come si € appena visto, con riferimento all’u-
so da parte di eBay di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui per promuove-
re le vendite di prodotti appartenenti ai suoi clienti venditori ***.

Che dire pero dell’imbottigliatore che presti un servizio di imbottigliamento di
bevande energetiche, ricevendo da un’impresa diversa dal titolare del marchio
“Red Bull” sia I’essenza sia le bottiglie gia munite di marchi, che suonano “Pitt
Bull” ¢ “Red Horn”**? In questo caso si tratta di verificare se 1’imbottigliatore
“usi” i segni ipoteticamente simili a quello del titolare del marchio “Red Bull”.
Nel caso poi in cui si escluda questa qualificazione del suo comportamento sulla
base del rilievo che I’imbottigliamento va si considerato come “apposizione del
segno sui prodotti o sul loro imballaggio” ma che questa ¢ funzionale alla comu-
nicazione commerciale del committente e non dell’imbottigliatore, il quale si li-
mita ad apprestare le condizioni tecniche necessarie per I’altrui uso e, rimanendo
invisibile al pubblico, non tiene un comportamento che valga a istituire un “nes-
s0” tra il servizio di imbottigliamento e il segno **°, resta ancora da domandarsi se
I’imbottigliatore concorra nell’illecito del suo committente **'. Considerazioni non
dissimili valgono con riguardo alla c.d. lavorazione per conto o subfornitura; qui &
il committente che acquista la proprieta dei beni su cui € apposto il marchio in
questione ed ¢ in linea di principio responsabile della comunicazione commercia-
le ad essi relativa ™.

123.3. Le coordinate temporali dell’“uso”. Quesiti non meno interessanti si
presentano quando ci si domandi a partire da quale momento possa configurarsi

326 Sj veda in proposito la distinzione tracciata da Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione),
caso «eBayw, cit., parr. 91 ss. e 98 ss., dalla quale pare potersi desumere il principio per cui € uso di
eBay quello del marchio altrui che conduce ai siti dei clienti venditori; mentre ¢ uso di questi ultimi
quello operato sui siti dei medesimi, raggiunti dal pubblico grazie al servizio di eBay.

327 Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoffy, cit., parr. 36 ss.

328 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay, cit., par. 91.

32 y. Corte UE 15 dicembre 201 1, caso «Red Bully, cit., par. 33 e le Conclusioni dell’Avvocato
generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, nello stesso caso «Red Bull».

330y, Corte UE 15 dicembre 201 1, caso «Red Bully, cit., par. 29 ss. Va segnalato che in questo
contesto compare ancora una volta la nozione di “nesso” (sulla quale v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2,
135.4, 140.2 e 152.2).

By, pero Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bully, cit., par. 36 ss.

332 Sulla relazione fra subfornitore e committente nel diritto dei marchi v. gia il § 96.1.
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un “uso” del marchio apprezzabile in termini di contraffazione e quale sia il le-
game con il territorio in cui il marchio registrato anteriore ¢ protetto, richiesto per
I’applicazione delle norme di tutela del marchio.

Sotto il primo profilo, viene spontaneo parificare all’uso attuale gli atti prepa-
ratori dello stesso, purché essi siano rivolti in modo univoco all’uso medesimo.
L’ipotesi appare confermata dal punto di vista testuale dai — non pochi — atti con-
tenuti nell’elenco di atti riservati al titolare, connotati dal carattere prodromico e
preliminare rispetto ad un’effettiva presenza sul mercato: si pensi allo stoccaggio
dei beni muniti dal marchio; ma anche all’apposizione del segno stesso. In questa
prospettiva, potrebbe considerarsi gia uso contraffattivo la c.d. “iscrizione in tarif-
fa” di un tabacco, antecedente necessario per la sua immissione in commercio 333,
o la registrazione di una specialita sanitaria.

Si discute peraltro se gia costituisca uso la semplice registrazione di un mar-
chio, se non accompagnata da un suo uso effettivo sul mercato>"; e lo stesso que-
sito puo porsi con riferimento al compimento delle varie formalita necessarie per
I’acquisto del diritto su segni distintivi diversi dal marchio registrato, quali un
nome a dominio, una ditta o un’indicazione geografica®”. Si pud comprendere la
riluttanza: dopo tutto I’ordinamento gia prevede un rimedio contro la registrazio-

333 In senso conforme Trib. Roma 1 febbraio 2007, Manifatture Sigaro Toscano s.r.1. c. Fabbrica
Tabacchi Brissago, in Riv. dir. ind. 2008, II, 320 ss. con nota di M.A. CARUSO, 4 proposito di con-
fondibilita tra marchi, secondary meaning e sigari ‘Toscani’, caso «Toscanoy.

334 Per la soluzione negativa Trib. Torino 12 aprile 2011, Paglieri Profumi s.p.a. c. Artax Betei-
ligungs— und Vermogensverwaltungs AG, contumace, caso «Cleo/Cleo d’or», in Giur. ann. dir. ind.
5715; Trib. Milano 31 maggio 1990, Cagi Maglierie s.p.a. c. Cagiva Motor Italia s.p.a., ivi 2545,
caso «Cagi/Cagivay, ove richiami; Trib. Milano 24 maggio 1976, Soc. Mediline AG e Soc. Ed. Gei-
stlich S6hne A.G. fiir Chemische Industrie ¢. Soc. Gruppo Industriale Giuseppe Visconti di Modro-
ne, ivi 835, caso «Fem-Kleen/Femline» e App. Milano 17 dicembre 1971, ivi 52 in motivazione a
332. Dal canto suo, Trib. Forli 8 febbraio 1999, Banca Fideuram (gia Banca Manusardi) s.p.a. ¢ IMI
c¢. Teodorico s.r.1., ivi 3980, caso «Banca Manusardi», ammette che il titolare del marchio registrato
anteriore possa inibire 1I’uso dell’altrui marchio successivo, ma come effetto della pronuncia di inva-
lidita (in argomento § 111), come anche che possa ottenere un’inibizione cautelare con provvedi-
mento basato sul divieto di concorrenza sleale, quando gia la registrazione non autorizzata renda
attendibile il periculum di un uso confusorio. Invece, secondo R. CORRADO, I marchi dei prodotti e
servizi, Utet, Torino, 1972, 438 la domanda o la registrazione lesiva dell’altrui diritto anteriore con-
fliggente costituirebbe “un negozio giuridico (sic) privo di efficacia giuridica e come tale inidoneo a
pregiudicare 1’altrui diritto”. Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-579/10, macros con-
sult GmbH c¢. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «ma-
kro/macros consult GmbH», par. 86, nega che la domanda di registrazione di un marchio sia idonea
ad attestare 1’uso della denominazione della richiedente in quanto “la domanda di registrazione di un
marchio non presuppone né implica alcuna utilizzazione di quest’ultimo”.

335 per la soluzione affermativa, con riferimento alla registrazione di un nome a dominio, Trib.
Parma 26 febbraio 2001, Fila Sport s.p.a. ¢. Edizioni Blu, caso «Fila.net», in C. GALLI, / domain
names nella giurisprudenza, Giuffre, Milano, 2001, 76, 482 ss. e in relazione all’adozione dei c.d.
Vanity URL G. SIRONI, Social Network e segni distintivi, in AIDA 2011, 264 ss., 283 ss. In senso
opposto, ma ai fini della qualificabilitd come comunicazione pubblicitaria, Corte UE 11 luglio 2013
(Terza Sezione), caso «Best», cit., parr. 44 ss. Per il diritto britannico v. la soluzione positiva discus-
sa da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 778.
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ne di un marchio successivo confliggente, nella forma di motivo di invalidita, cui
consegue I’inibizione dell’uso**®; e quindi si potrebbe pensare che non vi sia ra-
gione per prevedere un secondo rimedio, questa volta ri-qualificato in termini di
contraffazione, nei confronti del medesimo atto. L’argomento non appare decisi-
vo: la registrazione successiva e¢ confliggente, ancorché invalida, puo gia essere
produttiva di danno in capo al titolare del marchio anteriore; ¢ il ristoro di questo
pregiudizio>”’, che sembrerebbe presupporre la qualificazione del comportamento
del successivo registrante come contraffazione ***, sarebbe piu difficilmente pro-
spettabile se si negasse che la registrazione non iure possa qualificarsi come uso.

123.4. Le coordinate geografiche dell 'uso. Perché vi sia contraffazione, occorre
anche un legame tra I’'uso del segno da parte del terzo e il territorio nel quale il tito-
lare del marchio fruisce della protezione, in conformita, del resto, al principio di ter-
ritorialita, inteso, naturalmente, nella sua accezione di norma di diritto materiale **°.

Questo legame ¢ stato declinato in senso espansivo dal diritto comunitario e
quindi dal diritto nazionale armonizzato che ad esso si allinea. Cosi, nella deter-
minazione della sfera di applicazione ratione loci della tutela del marchio, si ¢ in-
cluso nel catalogo degli atti riservati al titolare — e quindi considerati come con-
traffazione, se compiuti da un terzo non autorizzato — un fenomeno come I’appo-
sizione del segno in vista dell’esportazione del bene contraddistinto**, la cui va-
lutazione era in passato controversa, in quanto per un verso 1’atto che istituisce il
collegamento fra il segno ¢ il bene viene compiuto nell’Unione (o nel territorio
della Repubblica); per altro verso i suoi effetti sono destinati ad esplicarsi su mer-
cati collocati in Paesi terzi.

36y, art. 213 cpi.e§ 111.

337 Sul quale mi sono soffermato in Dal diritto interno al diritto europeo: la parabola del risar-
cimento del danno da contraffazione del marchio, in AA.VV., Il risarcimento del danno da illecito
concorrenziale e da lesione della proprieta intellettuale, Atti del Convegno organizzato dalla SISPI,
Castelgandolfo, 20-22 marzo 2003, Giuffre, Milano, 2004, 39 ss., a 67 s.

338 Come ritenuto, ad es., da Trib. Forli 8 febbraio 1999, caso «Banca Manusardi», cit. Ma v.
I’esatto rilievo formulato da Trib. Parma 26 febbraio 2001, caso «Fila.net», cit., secondo cui gia il
ritardo nell’accesso alla rete, determinato dall’anteriore e illegittima registrazione di nome dominio
ad opera di un terzo non autorizzato, potrebbe produrre un danno economico risarcibile. Vero ¢ che
la previsione generale dell’art. 2043 c.c. non presuppone una particolare qualificazione del contegno
produttivo del danno risarcibile. V. pero anche v. Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa T-
279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, in Racc. 2006, 11,
1291 ss., caso «Galileoy, parr. 106 e 119 ss., secondo cui la semplice registrazione di un marchio
(successivo) non accompagnata dal suo uso non sarebbe ancora atto produttivo di danno.

339 Sulla distinzione fra principio di territorialita inteso come norma di conflitto ¢ come norma
materiale v. gia § 4.

0 Y ett. a) degli artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. e 9, par. 2, r.m.c. Su questa innova-
zione v. A. VANZETTI-C. GALLI, La nuova legge marchi, Giuffre, Milano, 2001, 43 ss.; per un’ap-
plicazione in giurisprudenza v. Trib. Napoli sez. distaccata di Afragola 13 marzo 2000, Aceto Bal-
samico del Duca di Adriano Grosoli c¢. Marcello De Nigris, in Giur. ann. dir. ind. 4146 ove richia-
mi. Sulla disposizione corrispondente contenuta nella lett. @) dell’art. 9.2 r.m.c. v. G.E. SIRONI, in

L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprieta intellettuale e concorrenza,
Cedam, Padova, 2007, 903 s.
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Questa tendenza espansiva conosce perd anche un controbilanciamento impor-
tante. L esclusiva del titolare del marchio puo non estendersi a merci contraddi-
stinte dal segno che pur materialmente si trovino nel perimetro del territorio sul
quale si esplica la sovranita di uno Stato membro (o dell’Unione europea, per il
marchio comunitario). Cid avviene in particolare in relazione a merci che non sia-
no “immesse in libera pratica” nella Comunita®*'; e specificamente per le merci
che si trovino nel c.d. regime di “transito esterno”>** per il fatto di provenire da
uno Stato terzo ed essere destinate all’esportazione verso altro Stato terzo>* o si
trovino in regime di deposito doganale***. La ragione della regola viene reperita
proprio sul piano dell’analisi relativa agli elementi costitutivi della fattispecie del-
la contraffazione: essa starebbe in cio, che il transito esterno o 1’assoggettamento
a un regime doganale sospensivo di una merce contraddistinta da un segno identi-
co o simile al marchio non costituirebbe “uso” o, piu precisamente, “uso in com-
mercio”, come richiesto dalla previsione dell’art. 5 della direttiva marchi ai fini
della configurabilita di un uso in contraffazione **.

Le ragioni pratiche della soluzione sono trasparenti: i trasporti per terra, aria e
mare attraverso 1’Unione europea verrebbero turbati, se venisse concesso ai titola-
ri di marchio di far valere le pretese contro merci che si trovino solo di passaggio
nel territorio dell’Unione; e questa situazione sarebbe difficilmente compatibile
con le previsioni generali che disciplinano il commercio internazionale dei beni, a
partire dalle disposizioni del GATT **.

In applicazione di questi principi, la Corte di Giustizia nel caso “Aquafresh”
ha ritenuto che, anche se 1’esaurimento non opera per prodotti originali che siano
stati si immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio che li con-
traddistingue, ma in uno Stato terzo, tuttavia il medesimo titolare del marchio non
puo opporsi alla mera introduzione nella Comunita dei prodotti in questione, fin-
tantoché questi si trovino in regime doganale di transito esterno o di deposito do-

31 Ai sensi del reg. n. 2913/1992 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario.
In questo senso Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit. In argomento v. L. GIOVE,
Controlling third party use at the border, in J. Phillips (a cura di), Trade Marks at the Limit, cit., 81 ss.

342 Di cui all’art. 84, n. 1, lett. a) del codice doganale.

33 A sensi dell’art. 91, n. 1, lett. a) del codice doganale.

34 Come nel caso deciso da Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), cause C-446/09, Ko-
ninklijke Philips Electronics c. Lucheng Meijing Industrial Co. Ltd., Far East Sourcing Ltd., Rohlig
Hong Kong e Rohlig Belgium NV e causa C-495/09, Nokia Corporation c. Her Majesty’s Commis-
sioners of Revenue and Customs, casi «Philips» e «Nokiay.

35 Pii precisamente: senza introduzione dei beni contraddistinti dal marchio sul mercato
dell’Unione non si avrebbe una importazione ai sensi della lett. ¢) del par. 3 dell’art. 5 della diretti-
va marchi, secondo Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafreshy, cit., par. 34. V. sul punto
anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 26 maggio 2005, caso «Aquafreshy, cit.,
parr. 28-29. E. v. Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-115/02, Rioglass, in Racc. 2003, I,
12705 ss., par. 28, caso «Rioglassy», secondo cui il transito non implica immissione in commercio.

346 v/ in particolare I’art. V. GATT; ma anche 1’ultima proposizione dell’art. 41(1) TRIPs e Dart.
206 TFUE, opportunamente richiamato da Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Phi-
lips» e «Nokian, citt., par. 63.
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ganale e non siano stati immessi “in libera pratica” nella Comunita, salvo che essi
costituiscano oggetto di un atto che ne implichi necessariamente I’immissione in
commercio nella Comunita>*.

Nel caso “Montex”** risultava al titolare del marchio Diesel registrato per
jeans che una partita di jeans muniti di questo stesso marchio stava transitando per
la Germania provenendo dalla Polonia, all’epoca Stato terzo; e che quivi i beni
venivano finiti e muniti del marchio, per poi raggiungere come destinazione finale
la sede della committente Montex in Irlanda, dove il marchio Diesel non era tute-
lato. Il titolare aveva dunque richiesto il sequestro delle merci di passaggio in
Germania. Le merci in questione parrebbero essersi trovate in una situazione un
po’ diversa da quella esaminata nel caso “Aquafresh”, intanto perché il luogo di
destinazione era 1’Irlanda e non uno Stato terzo; e poi perché nel caso “Aqua-
fresh” si trattava di merci “originali”, ovvero immesse in commercio nello Stato
terzo di origine con il consenso del titolare, ancorché destinate dal questi al com-
mercio extracomunitario, mentre in quello Diesel i jeans comportavano una franca
contraffazione del marchio anche nel Paese di partenza, la Polonia.

Secondo la Corte, pero, anche in questo caso il risultato non cambia. Le merci
provenivano da uno Stato all’epoca terzo; e i sigilli doganali, che ne impedivano
I’immissione in commercio durante il transito, sarebbero stati tolti solo in Irlanda.
Quindi, dal punto di vista del diritto nazionale tedesco, armonizzato comunitaria-
mente, si trattava di merci assoggettate al regime doganale sospensivo di transito
esterno. La Corte di Giustizia ha quindi confermato la regola enunciata nel caso
“Aquafresh”: il titolare del marchio non puo opporsi alla mera introduzione nella
Comunita in regime doganale di transito esterno o di deposito doganale di prodot-
ti contrassegnati dal marchio stesso, fintantoché questi non siano stati immessi in
commercio nella Comunita o non costituiscano oggetto di un atto che ne implichi
necessariamente 1’immissione in commercio nello Stato membro di transito. A
nulla rileverebbe che gia nel Paese di origine risultasse una violazione del diritto

di marchio **.

347 Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafreshy, cit., parr. 47 ss. e 61. Nello stesso sen-
so Corte UE 28 ottobre 2010 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-449/09, Canon Kabusiki Kaisha c.
IPN Bulgaria, caso «cartucce di inchiostro Canony, parr. 18 ss. (relativo a merci in libera pratica
provenienti da Hong Kong e acquistate da un operatore bulgaro in vista della rivendita a impresa
serba); secondo i parr. 20 e 22 dell’ordinanza, ¢ compito del giudice nazionale verificare se il terzo
acquirente si accinga a immettere in commercio i beni contraddistinti dal marchio nel SEE o a ven-
derli a un altro operatore “che necessariamente li immettera in commercio nel SEE”. Secondo Corte
UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», citt., par. Corte UE 1 dicembre
2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokiay, citt., par.71, si avrebbe violazione del diritto anche
in caso di vendita, offerta in vendita o pubblicita.

38 Corte di Giustizia 9 novembre 2006, caso «Diesel», cit.

3 Potrebbe sorprendere che il titolare del marchio abbia chances maggiore di successo se affidi
la tutela del suo diritto alle previsioni specializzate doganali a tutela dei diritti di proprieta intellet-
tuale. Gia la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita Europee 6 aprile 2000, causa C-
383/98, The Polo/Lauren Company, L.P. c. Dwidua Langgeng Pratama International Freight For-
warders, in Racc. 2000, I, 2519 ss. e in 7IC 2001, 209 ss., aveva in effetti statuito che il regolamento
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Si € scorta una qualche forma di tensione fra la regola che considera uso in

doganale allora applicabile, n. 3295 del 1994, consentiva interventi delle autorita doganali nazionali
anche a carico di merci contraffatte o usurpative, che, pur essendo in “transito esterno”, rischiassero
di essere fraudolentemente immesse nel commercio comunitario.

La successiva sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-60/02, Montres Rolex SA e altri, in Racc.
2004, 1, 651 ss., parr. 54 ss. pud essere intesa nel senso che, se le merci sono contraffatte, anche il
transito esterno debba essere vietato (fermo restando che il contegno non potrebbe essere sanzionato
penalmente in ragione del solo principio della interpretazione conforme al diritto comunitario delle
norme interne, a cio ostando il principio di legalita della pena sancito dall’art. 7 CEDU). Sulle misu-
re doganali a tutela della proprieta industriale v. il mio Le misure doganali a tutela della proprieta
intellettuale, cit.

Nel procedimento «Diesel», I’ Avvocato generale Poiares Maduro, al par. 40 delle sue Conclu-
sioni, ha dato conto di questa discrasia fra i due gruppi di norme. Egli ha affermato che “il regola-
mento (doganale) in questione non riguarda ... il giudizio, sotto il profilo del diritto dei marchi, rela-
tivo alla questione se i diritti di marchio siano stati violati e quando si verifichi un uso del segno che
possa essere vietato in quanto lesivo del diritto dei marchi” (la tesi che i regolamenti doganali ¢ le
norme a tutela della proprieta industriale si muovano su due piani diversi ¢ stata accolta anche dalla
giurisprudenza nazionale in relazione al coordinamento del diritto dei brevetti per invenzione e il
successivo reg. n. 1383/2003: v. Trib. Bari 18 gennaio 2007, Koninljke Philips Electronics NV c.
Princo Corp. Ltd., in I/ dir. ind. 2007, 413 ss. con nota di L. GIOVE, I/ transito doganale di prodotti
oggetto di privativa industriale, caso «Princo»; ma v. anche la successiva Corte UE 1 dicembre
2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokiay, citt., parr. 61 ss. che richiede 1’esistenza di elemen-
ti atti a far nascere un sospetto che la merce sara dirottata fraudolentemente verso il mercato del-
I’UE). La soluzione non manca di una sua propria logica. Certo, essa apre un interrogativo di rilie-
vo. Posto che il fermo doganale delle merci sospettate di costituire contraffazione deve poi essere
confermato dall’autorita giudiziaria sulla base di una valutazione relativa all’esistenza o meno di
una violazione dei diritti di proprieta intellettuale enumerati nei regolamenti doganali, come all’epo-
ca disponeva I’art. 13 del reg. n. 1383/2003, che senso ha prevedere I’illiceita doganale di merci in
transito esterno, se poi queste dovranno essere rilasciate in esito alla constatata assenza di violazione
del diritto dei marchi?

A ben vedere, anche questo quesito puo trovare risposta; e la soluzione va probabilmente reperi-
ta nelle pieghe della sentenza della Corte del 18 ottobre 2005, caso “Aquafresh”, cit. Se il proprieta-
rio di merci in transito esterno compie un atto che implica necessariamente messa in commercio in
uno Stato dove il marchio ¢ tutelato (o nell’Unione europea), e, quindi, potendo pregiudicare le fun-
zioni del marchio, costituisca contraffazione del diritto corrispondente, allora il provvedimento do-
ganale andra confermato dal giudice successivamente adito anche se le merci si trovavano in regime
di transito esterno. Nello stesso senso L. GIOVE, I/ transito doganale, cit., 419 e le successive Corte
UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokiay, citt., par. 71, che richiedono ai fini
della conferma giurisdizionale del blocco che le merci siano oggetto di una vendita, di un’offerta in
vendita o di una pubblicita nell’UE; nonché Corte UE 6 febbraio 2014, causa C-98/13, Martin
Blomquist ¢. Rolex SA Manufature del Montres Rolex, caso «Blomquist/Rolex», parr. 30 ss. che
scorge un “uso in commercio” in violazione del diritto di marchio gia precedente all’ingresso nel
territorio doganale nella vendita (accettazione dell’ordine, spedizione e pagamento) da parte di un
sito online a un acquirente europeo.

La materia ¢ in stato di flusso. Infatti il nuovo reg. (EU) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprieta intellettuale da parte delle auto-
rita doganali, in GUCE L.181/15 ss. del 29 giugno 2013, che rimpiazza il precedente reg. n.
1383/2003, non prende posizione sul punto, come espressamente indicato dal Considerando 11; e
d’altro canto la Proposta della Commissione di regolamento di modifica del r.m.c. del 27 marzo 2013,
COM(2013)161 def, all’art. 9, par. 5, manifesta I’intento di innovare la disciplina sul punto prevedendo
che costituisca contraffazione gia la presenza nel territorio doganale dell’EU, purché si tratti di merci
che corrispondono alla nozione contenuta nei TRIPs (art. 51, nota 14) di beni contraffatti.
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contraffazione gia 1’apposizione del marchio per prodotti destinati all’esporta-
zione e quella che esclude la valutazione corrispondente per merci che si trovino
entro il perimetro dell’Unione ma siano in regime di transito esterno”'. A ben
vedere non dovrebbe pero esserci alcuna contraddizione fra i due principi: le mer-
ci in regime di transito esterno sono sottoposte a un regime di controllo doganale;
invece le merci su cui avviene I’apposizione del marchio beneficiano appieno del
regime di libera circolazione endo-comunitaria, anche se il loro proprietario possa
avere I’intendimento di destinarle non a uno Stato membro ma a un Paese terzo;
del resto, in questo secondo caso, nulla si oppone a un mutamento di destinazione,
posto che il proprietario puo liberamente decidere di destinare i beni muniti del
marchio all’immissione in commercio nell’Unione.

Insomma, I’Europa sceglie la liberta per le merci che la attraversano restando
fuori dal suo perimetro doganale; e prevede il controllo dei titolari di marchi per
quei beni cui il segno sia apposto nel territorio europeo, ancorché essi possano es-
sere destinati al di fuori dell’Unione.

Qualche tensione pare piuttosto manifestarsi sotto altro profilo in relazione alle
merci che si trovino in regime di transito esterno. Nel caso “Smirnoff”, infatti, la
Corte ha ritenuto che possa costituire uso nell’Unione la pubblicazione di un an-
nuncio su internet relativo a merci in transito comunitario esterno, in quanto deve
considerarsi uso del marchio anche quello che abbia luogo nella corrispondenza
commerciale o nella pubblicita come indicato dalla lett. d) del par. 2 dell’art. 9
r.m.c. ¢ questo uso sarebbe localizzato nel territorio dell’Unione “anche se, nel
caso di specie, le merci non vi si trovano” *>".

La soluzione comunitaria si riverbera sul piano nazionale: dove ¢ sicuro che il
transito esterno doganale delle merci, come non costituisce uso nell’Unione, cosi
non puod costituire uso in uno Stato membro come 1’Italia, anche se resta da chie-
dersi come la pubblicizzazione delle stesse vada valutata nella prospettiva del di-
ritto italiano. Per contro costituisce sicura violazione del marchio italiano I’appo-
sizione del marchio su beni destinati all’esportazione.

123.5. Coordinate geografiche dell 'uso e reti. Come si &€ accennato poc’anzi,
da qualche decennio, una quota crescente della comunicazione aziendale passa at-
traverso le reti. I siti web sono accessibili da ogni parte del globo; mentre la prote-
zione del marchio ha natura territoriale. Non sempre ¢ facile determinare quando un
comportamento realizzato in rete possa essere localizzato nel territorio cui si riferisce
la protezione; e i particolare ci si puo chiedere quand’¢ che I’impiego di un marchio
su di un sito web sia qualificabile ratione loci come “offerta in vendita” o “pubbli-
cita” ai sensi delle lett. ») e d) del sopratrascritto elenco di atti riservati al titolare.

3% In questo senso L. GIOVE, Controlling third party use at the border, cit., 87. Sul tema v. an-
che H. GROSSE RUSE-KAHN-TH. JAEGER, Policing patents worldwide? EC border measures against
transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes, in 40 1IC 2009, 502 ss.

31 Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoffy, cit., par. 34. La lettura del suc-
cessivo par. 35 suggerisce che la Corte abbia ritenuto che la questione se I’uso pubblicitario del
marchio relativo a merci in transito esterno non costituisca uso in commercio nell’Unione non le
sarebbe stata sottoposta dai giudici remittenti, in quanto su questa si era formato giudicato interno.
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Che dire nel caso di beni che siano offerti online da un’impresa che abbia sede
in un Paese nel quale 1’offerta stessa ¢ del tutto legittima, perché ivi la tutela cor-
rispondente spetta proprio all’offerente e non al titolare del marchio (comunitario
o italiano) o, semplicemente, quest’ultimo ivi non abbia conseguito la protezione?
Verosimilmente nel rispondere a questo interrogativo oggi non ci si pud piu ac-
contentare della regola seguita in passato, secondo cui gia I’offerta di vendita co-
stituisce di per sé uso del marchio e quindi contegno lesivo e trarne la conseguen-
za che, se il sito nel quale sono offerti i beni contraddistinti dal marchio ¢ accessi-
bile dal Paese ove questo gode protezione, allora si verifica un uso, vietato, del
segno nel Paese in questione. Ancor oggi questa conclusione ¢ attendibile in casi
limitati, ad es. quando il marchio del terzo si riferisca a beni addirittura suscettibi-
li di essere trasmessi attraverso la rete (ad es. immagini fotografiche; musica); puo
forse essere ancora seguita quando i beni offerti possano essere ordinati da un uti-
lizzatore interessato e spediti a questi (anche se la regola potrebbe rivelarsi inap-
propriata quando I’offerente inserisse nel suo sito la dichiarazione — c.d. disclaim-
er — che non verranno evasi ordini provenienti da Paesi nei quali I’uso del mar-
chio sia illecito); sicuramente si rivela inadeguata quando il marchio si riferisca a
servizi che non possono essere fruiti se non dall’utilizzatore che si rechi nel Paese
da cui proviene il messaggio.

Ad es. la giurisprudenza statunitense ha escluso che spetti allo Stato di New
York la giurisdizione sulla violazione del diritto sul marchio di servizio «Blue
Note», che ivi contraddistingue le prestazioni di un club jazzistico, da parte di un
analogo club nel Missouri. E vero, hanno infatti affermato i giudici 352 che il se-
condo club ¢ presentato anche a New York attraverso un sito Internet. Ma per ac-
cedere ai locali del club in questione era nel caso di specie indispensabile recarsi
nello Stato del Missouri una prima volta per la prenotazione ¢ 1’acquisto dei bi-
glietti e una seconda volta per assistere allo spettacolo: la presentazione in rete
non costituiva dunque offerta in vendita®>. Questo modo di ragionare & proba-
bilmente corretto anche ai fini dell’interpretazione delle nostre norme che defini-
scono le facolta riservate al titolare; ma — anche se 1’affermazione suona parados-
sale — non ancora abbastanza articolato.

Un ausilio puo ora provenire dal testo del reg. (UE) n. 1215/2012 concernente

la competenza giurisdizionale e del reg. (CE) n. 44/2001 che lo ha preceduto ***.

352 U.S. District Court, Southern District, New York 9 settembre 1996, Bensusan Restaurant
Corp. c. Richard B. King e The Blue Note, con nota di P. CERINA, Contraffazione di marchio sul
World Wide Web e questioni di giurisdizione, in Il dir. ind. 1997, 299 ss. Sul tema nella (convergen-
te) prospettiva del diritto britannico v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 918-
919.

3% 1 termini generali della questione sono illustrati da T. BETTINGER, Der lange Arm amerikani-
scher Gerichte: Personal Jurisdiction in Cyberspace, in GRUR Int. 1998, 660 ss.

34V, Tart. 17, par. 1, lett. ¢), reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 1’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, in vigore dal gennaio 2015. Fino a tal data v. il Reg.
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il ri-
conoscimento e I’esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale.
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Come ha ancor di recente sottolineato la Corte di Giustizia, 1’art. 15, par. 1, lett.
¢) di quest’ultimo regolamento ¢ stato modificato, rispetto al testo della preceden-
te Convenzione di Bruxelles, allo scopo specifico di prendere atto che la circo-
stanza che un’impresa di un primo Stato membro allestisca un sito web che sia
accessibile da altri Stati non significa ancora che I’attivita dell’impresa in que-
stione sia “diretta” o, se si preferisce, rivolta o “mirata”, verso gli altri Stati 355,
Infatti, perché si possa assumere I’esistenza di un contatto qualificato fra
I’impresa e i mercati di Stati diversi da quello in cui questa risieda, occorre che
questa abbia manifestato la propria volonta di stabilire rapporti commerciali con il
pubblico residente in questi altri Stati**°. D’altro canto, questa volonta va indivi-
duata a partire da indizi oggettivi ¢ non solamente soggettivi; e fra i fattori rile-
vanti per 1’accertamento corrispondente vanno considerati il carattere internazio-
nale dell’attivita, la menzione sul sito di recapiti telefonici muniti dell’indicazione
del prefisso internazionale, I’impiego di una lingua diversa da quella del Paese di
residenza dell’impresa, 1’utilizzazione nel nome a dominio di primo livello del si-
to di indicazioni non nazionali ma neutre o internazionali, ad es. .eu o .com, anzi-
ché .it, I’indicazione secondo cui il titolare del sito ¢ disposto a fornire i propri
beni anche all’estero, il ricorso a /ink sponsorizzati mirati su mercati esteri, la
menzione di una clientela internazionale e cosi via®’.

Per la verita, la norma cosi interpretata non concerne affatto la determinazione
dell’ambito geografico all’interno del quale puo considerarsi usato un marchio e
anzi non attiene per nulla all’impiego dei marchi, concernendo piuttosto 1’indivi-
duazione di criteri di collegamento giurisdizionali; e cio fa in un settore piuttosto
specifico, che riguarda i rapporti fra I’impresa e i consumatori. Tuttavia la giuri-
sprudenza comunitaria ha mostrato di recente di attribuire una portata piu genera-
le alla previsione in questione, vedendo in essa la riprova della circostanza che la
mera accessibilita di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio ¢ stato
registrato non equivale a un’offerta in vendita al pubblico residente in quel territo-
rio; ché, se cosi non fosse, il giudice dello Stato in cui il marchio (nazionale o
comunitario) € protetto avrebbe automaticamente giurisdizione sui siti web del
mondo intero>>*. Non pud quindi escludersi che i criteri enucleati per individuare
quando si abbia un criterio di collegamento giurisdizionale possano anche servire,
almeno in qualche misura, a determinare quando esistano sufficienti punti di con-

3% Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), causa C-585/08, Pammer c. Reederei Karl
Schliiter GmbH & Co KG e C-144/09 Hotel Alpenhof c. Oliver Heller, casi «Pammer e Hotel Alpe-
nhof», par. 69. La nostra giurisprudenza era gia giunta a questo risultato applicando i principi: v.
Trib. Roma 2 febbraio 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., in Il dir. ind. 2001, 60 ss. con
nota di G. FOGLIA, Diffusivita mondiale dei messaggi su Internet e principio di territorialita della
tutela dei marchi e in Giur. it. 2000, 1677 ss., con osservazioni di D. CANDELLERO, caso «Car-
pointy, peraltro riformata sotto questo profilo da Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c.
Microsoft Corp., caso «Carpointy, cit.

3% Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), casi «Pammer e Hotel Alpenhof», citt., par. 75.

337 Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), casi «Pammer e Hotel Alpenhof», citt., parr.
81,83 ¢93.

358 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay, cit., par. 64.
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tatto fra un sito che usa un marchio e il territorio nel quale questo & protetto ai fini
dell’accertamento della contraffazione *.

E pero difficile pensare che questo criterio internazionalprivatistico offra una
soluzione univoca. Il quadro conosce infatti pitu di una complicazione sotto il profi-
lo sia del diritto internazionale privato sia del diritto dei marchi. Nella prima pro-
spettiva, si deve infatti tenere presente che esistono anche altri criteri di collega-
mento giurisdizionale che possono assumere rilievo per determinare dove avvenga
la contraffazione del marchio altrui. Intanto, il reg. n. 1215/2012 fa anche riferimen-
to al locus commissi delicti*; e di recente la Corte UE ha attribuito al giudice dello
Stato membro in cui il marchio & registrato (nella specie: 1’ Austria) la competenza a
valutare se si abbia una violazione del marchio in questione, in particolare attraver-
so I’acquisto di una parola chiave destinata ad essere utilizzata nel sito di un motore
di ricerca il cui dominio di primo livello ¢ di uno Stato diverso da quello del foro
(nella specie, la Germania; si trattava del sito “google.de”) *®".

Nella seconda prospettiva anche la pubblicizzazione di un marchio costituisce
attivita riservata ***. Occorre quindi anche domandarsi se la pubblicita di beni che
secondo 1’analisi poc’anzi condotta non risultassero «offerti in vendita» possa tut-
tavia costituire violazione del diritto in quanto impiego pubblicitario del marchio
altrui. Anche sotto questo profilo, pare che si debba avere riguardo alla circostan-
za che la pubblicita sia “calibrata” su di un mercato per cui il marchio anteriore ha
protezione **. Nel caso poi in cui il sito online realizzi una vendita, non vi & ra-
gione di chiedersi se esso sia “mirato” o “calibrato” o meno su di uno Stato mem-
bro: la vendita — e quindi I’atto lesivo del diritto di marchio, consistente nell’ac-

3% Non puo, peraltro, neppur escludersi che i principi sanciti in materia contrattuale dal reg.
(UE) n. 1215/2012 debbano subire adattamenti per potere essere applicati alla materia della contraf-
fazione.

360 Art. 5, par. 3. E stato osservato che la materia della contraffazione del marchio presenta pro-
fili che attengono sia alla dannosita del contegno sia alla sua illiceita. In argomento v. le due pro-
spettive divergenti ma entrambe attendibili di T. BETTINGER-D. THUM, Territorial Trademark Rights
in the Global Village — International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trade-
mark Disputes on the Internet, in 31 IIC 2000, 162 ss., che concentra la ricerca di punti di contatto
sul versante del danno ricollegabile all’uso del marchio sul sito estero e di L. LUNDSTET, Jurisdic-
tion and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too
Far in the Other Direction?, in 32 IIC 2001, 124 ss., la quale osserva (giustamente) che fra gli ele-
menti costitutivi della contraffazione del marchio non vi ¢ il danno.

31y, Corte UE 19 aprile 2012, caso «Wintersteiger», cit., parr. 24 ss.

362 In realta, il medesimo problema si & posto anche nell’ipotesi assai pit tradizionale della cir-
colazione all’estero di riviste o giornali. L’Oberster Gerichtshof austriaco ha escluso, con sentenza
25 aprile 1995 (pubblicata in 28 IIC 1998, 88 ss.), che il cessionario austriaco di un marchio possa
opporsi alla circolazione in Austria di alcune centinaia di copie di una rivista pubblicata in Germa-
nia, recante pubblicita del medesimo marchio e commissionata dal dante causa tedesco, rimasto tito-
lare del segno per la Germania.

383 In questo senso gia Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), caso «Carpoint», cit., che non pare sotto
questo profilo contraddetta da Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., parr.
33 ss. (si tratta di vedere a quale mercato sia rivolta la pubblicita, non dove siano collocati i beni cui
essa si riferisce).
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cettazione dell’ordine, la ricezione del pagamento ¢ la spedizione — ¢ avvenuto; e
diviene quindi ozioso chiedersi se si abbia anche un’offerta in vendita localizzata

pure essa nell"UE **,

124. (Segue). C) L’uso del segno “in commercio” (o “nell’attivita econo-
mica”

124.1. Generalita. Anche da un punto di vista giuspolitico, va considerato che
i nostri sistemi giuridici non hanno mai inteso — e non intendono neppur oggi —
conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo su tutte le modalita di uso
dei segni corrispondenti a loro marchi*®. Invero, il diritto esclusivo attribuito dal
marchio ¢ di portata limitata ¢ il fondamento della limitazione deriva da ragioni
pratiche che sono ineliminabili e che sarebbe d’altro canto poco saggio volere
cercare di eliminare. In effetti, ogni giorno individui privati, istituzioni collettive,
gruppi organizzati, come anche innumerevoli imprese, impiegano segni che sono
protetti come marchi in occasione di conversazioni private, sui giornali e sui me-
dia, nel discorso economico, sociale e politico; in canzoni, libri ¢ immagini, come
anche nell’attivita pubblicitaria. Non ¢ neppur pensabile che tutte queste modalita
di uso abbiano a cessare tutto d’un colpo, salvo che non vogliamo cambiare i fon-
damenti stessi sui quali le nostre societa sono basate.

E dunque compito del sistema giuridico apprestare parametri idonei a separare
le modalita di impiego dei segni che, pur coincidendo con marchi registrati, sono
lecite — e anzi, spesso, meritevoli di tutela — da quelle che invece configurano
contraffazione. E ben vero che all’assolvimento di questo compito sono in qual-
che misura gia preposti i due primi elementi costitutivi generali della fattispecie
della contraffazione, in forza dei quali € richiesto che ’entita in questione debba
in primo luogo potere essere considerata un “segno” e debba in secondo luogo es-
sere “usata”>*®. Sono perd il terzo e il quarto requisito — secondo i quali I’uso del
terzo deve avvenire “in commercio” ¢ “per prodotti e servizi” — che assumono un
ruolo fondamentale e decisivo per distinguere fra usi leciti e contraffazione.

Iniziando con il terzo requisito **’, va rilevato che vi & una differenza termino-

36% Corte UE 6 febbraio 2014, caso «Blomquist/Rolex», cit., parr. 31 ss.

365 Una trattazione particolarmente persuasiva — anche se a tratti unilaterale — di questo tema &
ora offerta da S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, cit.
Ma il punto ¢ da lungo tempo oggetto di considerazione approfondita. Cosi, A. VANZETTI, Funzione
e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm. 1961, 16 ss., a 20, ricordava 1’esigenza di lasciare
al di fuori dell’ambito dell’esclusiva conferita dal diritto dei marchi I’uso di un marchio altrui opera-
to “non come strumento di concorrenza, ma come mezzo di espressione”; e v. nello stesso senso G.
AGHINA, La utilizzazione atipica del marchio altrui, Giuffré, Milano, 1971, 7 ss., 40, 70 ss.

366 8§ 122 ¢ 123.

37 In argomento v. A. TSOUTSANIS, The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive
and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Con-
science, in EIPR 2006, 74 ss.
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logica fra il diritto comunitario e il diritto nazionale italiano. Il primo richiede che
I’uso sia “in commercio”; il secondo che 1’uso abbia luogo “nell’attivita economi-
ca”>®. Non vi & dubbio pero che alla divergenza terminologica non corrisponda
alcuna differenza sotto il profilo sostanziale. Semplicemente il nostro legislatore
ha voluto tenere adeguato conto della circostanza che la nozione di commercio,
che da noi rappresentava la categoria ordinante prima della codificazione del
1942, ¢ divenuta un sottoinsieme all’interno della pit ampia nozione di attivita di
impresa accolta dall’art. 2082 c.c *%.

Ma quand’¢ che I’'uso di un marchio avviene in commercio>"? Una risposta
piuttosto articolata ¢ stata fornita dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo gia nelle
sue conclusioni al caso “Arsenal”*’". 1l titolare di un marchio non pud impedire
I’uso del marchio al di fuori di un’attivita commerciale che comporti la produzio-
ne e I’offerta di beni e servizi sul mercato . Egli pud opporsi non a qualsiasi uso
che possa comportare un vantaggio materiale per il terzo e neppure a un uso che
sia suscettibile di valutazione economica, ma solo all’uso che avvenga nella vita
degli affari e che comporti la distribuzione di beni e servizi sul mercato”". Nella
prospettiva ora evocata, proseguono le Conclusioni, parrebbe egualmente legitti-
mo 1’uso privato che uno di noi possa volere fare del marchio BMW su di un por-
tachiavi, da cui non trae altro vantaggio che avere le chiavi abitualmente usate in
un solo mazzo. Lo stesso vale per 1’uso che negli anni Sessanta Andy Warhol eb-

368 . rispettivamente Dart. 9, par. 1 r.m.c. e I’art. 5, par. 1, direttiva marchi e Part. 20.1 c.p.i. La
versione tedesca della direttiva marchi usa I’espressione geschdftlichen Verkehr, quella francese vie
des affaires, quella inglese course of trade e quella portoghese vida commercial. Negli Stati Uniti 15
U.S.C. §§ 1114(1), 1125(a) riferisce la contraffazione a usi “in commerce” (ed “in connection with”
la vendita od offerta in vendita di prodotti o servizi).

3% Sulla vicenda v. per tutti P. SPADA, voce Impresa in Dig. IV ed., sez. comm., vol. VII, Utet,
Torino, 1992, 32 ss.

310 Anche se al § 123.1 si ¢ messo in luce come la nozione di “uso” del titolare del marchio ai
fini della fattispecie acquisitiva e conservativa del diritto sia diversamente caratterizzata rispetto a
quella di “uso” del terzo ai fini della contraffazione, una maggiore sintonia ¢ riscontrabile fra 1’“uso
in commercio” rilevante sui due piani (v. §§ 38.3, 76, 94.3), come del resto ¢ comprensibile, visto
che la valutazione della commercialita dell’uso verte su di una caratteristica qualitativa, mentre la
valutazione dell’“uso” in quanto tale verte su parametri quantitativi incommensurabili tra di loro,
come sono quelli che rispettivamente concernono 1’attivita e I’atto. La stessa giurisprudenza comu-
nitaria istituisce d’altro canto il parallelismo; e, per verificare se esista un “uso in commercio” rile-
vante ai fini dell’acquisto del diritto in vista dell’azione di opposizione o di invalidita ai sensi
dell’art. 8, par. 4, r.m.c. guarda alla giurisprudenza che si ¢ formata in campo di contraffazione: v.
Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 ¢ T-309/06, Budgjo-
vicky Budvar, narodni podnik c. UAMI e Anheuser Busch Inc., in Racc. 2008, II, 3555 ss., casi
«Budy, par. 165. Per una discussione del tema dal punto di vista del diritto statunitense v. G.B.
DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., 1609 ss.

'y Ie Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso
«Arsenaly, cit.

372 Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly, cit., par. 59.

373 Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly, cit., par. 62.
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be a fare del logo della minestra Campbell in parecchi dei suoi quadri, da cui pur
I’artista ebbe a trarre ovviamente benefici di tipo economico. Al di fuori del rag-
gio di protezione conferita al titolare del marchio starebbero altresi altri usi com-
merciali, come quello a fini didattico-educativi®’*. Qualche mese prima, le Con-
clusioni dell’Avvocato generale Jacobs avevano fornito una risposta piu laconica:
fra gli usi non commerciali del marchio altrui vi sarebbero quelli a fini lessicali, in
una ricetta medica o su beni destinati a un impiego puramente personale*”.

Se si combinano le due prese di posizione, ci si avvede che gli usi non com-
merciali del marchio altrui possono essere raggruppati in tre categorie.

In primo luogo, non sono commerciali gli usi puramente linguistici (o
“lessicali”) di un marchio. Sarebbe naturalmente inaccettabile che I’insegnamento
o la ricerca scientifica dovessero evitare il riferimento a marchi altrui®’®; ma & an-
che facilmente immaginabile in quali difficolta si incorrerebbe se un giornalista, o
una madre di famiglia, non potessero menzionare in un articolo di giornale o al
desco familiare un marchio che sia attinente allo scritto o alla conversazione a ta-
vola.

Ci sono, in secondo luogo, gli usi meramente privati. Una volta che io
metta le mie mani su di una bottiglia di whisky, non ¢ affare del titolare del mar-
chio se io aggiunga dell’acqua nella bottiglia e neppure se io la riempia con un al-
tro liquore, sempre che cio avvenga in ambito domestico ¢ familiare. Cio vale an-
che a prescindere dall’applicazione del principio dell’esaurimento’’’. Quel che io
decida di fare con riguardo al marchio sull’etichetta della bottiglia nel contesto
della mia vita personale resta al di fuori della nozione di contraffazione, a pre-
scindere dal fatto che io abbia acquistato la bottiglia, I’abbia recuperata da un cas-
sonetto della spazzatura o anche 1’abbia rubata (ipotesi questa che sicuramente
comporta un illecito, che, pero, nulla ha a che fare con la contraffazione). Dob-
biamo infatti tenere presente che I’ambito di protezione conferito dal diritto dei
marchi, diversamente da quanto avviene nel caso del diritto d’autore, si arresta
sulla soglia di casa’".

In terzo luogo, vi sono gli usi espressione di liberta artistica. E interessante
notare che 1’Avvocato generale Ruiz Jarabo, dopo aver parlato di Andy Warhol e

3™ Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly, cit., par. 63.

35 V. le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Holterhofth,
cit., par. 18 letto in collegamento con la nota 5.

376 B v. Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-507/08, Psytech International Ltd.
c. UAMI e Institute for Personality and Ability Testing, Inc., caso «16PF», par. 92.

77 Su cui v. infra, §§ 146-154.

38 B v. art. 130.4 c.p.i. Questa considerazione vale perd solo quando la soglia di casa sia stata
varcata: se un privato acquista da un sito cinese online un orologio Rolex e questo ¢ sottoposto a
controllo doganale, I’atto, riguardato nella prospettiva del venditore, costituisce vendita e quindi
contraffazione; e a nulla vale il pur esatto argomento, fatto valere dal compratore, che questi non
sta violando alcun diritto: cosi Corte UE 6 febbraio 2014, caso «Blomquist/Rolex», cit., parr. 31
SS.



LA TUTELA DEL MARCHIO 1131

della minestra Campbell, abbia soggiunto che una concezione troppo radicale ed
espansiva dell’ambito di protezione conferito al titolare di un marchio avrebbe
privato 1’arte contemporanea di alcuni quadri altamente espressivi e di una mani-
festazione importante della pop art>”.

Non vi & dubbio che le prese di posizione degli Avvocati generali ora menzio-
nate offrano un buon punto di partenza per distinguere gli usi del marchio altrui
che hanno luogo in commercio da quelli che invece commerciali non sono. Non
mi sembra pero che esse siano del tutto esaurienti ed, a ben vedere, neppur del tut-
to esatte, per una serie di motivi che indichero qui di seguito.

124.2. Usi del marchio altrui “in commercio” e poteri sovrani. Intanto, vi ¢
ragione per ritenere che ci siano altri usi del marchio altrui che non sono in com-
mercio, in aggiunta a quelli menzionati dagli Avvocati generali. Cio per la sem-
plice ragione che al mondo del commercio e dell’attivitd economica vanno con-
trapposte non solo le sfere di attivita menzionate al punto precedente, ma anche le
azioni di carattere pubblico, collettivo e lato sensu politico: insomma gli atti e le
attivita compiute dal sovrano iure imperii. Questa ¢ la ragione per la quale il Tri-
bunale di primo grado ebbe a ritenere, giustamente, che un marchio registrato
all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso dalla Thomas Cook non sia violato
dal simbolo €, anche se quest’ultimo simbolo presenti una notevole somiglianza
con il marchio privato in precedenza registrato ™. In quell’occasione i giudici
comunitari ebbero buon gioco a osservare che il segno € non puo ritenersi usato in
commercio perché “il simbolo ufficiale dell’euro non ¢ un segno apposto su pro-
dotti e servizi per distinguerli da altri prodotti e servizi al fine di consentire al
pubblico di identificarne 1’origine ma svolge invece la funzione di indicare una
unitd monetaria”>*'.

Non sempre la distinzione € perd cosi semplice. Gia nel caso “euro” non ¢ sta-
to facile spiegare perché la distribuzione di sciarpe ¢ copricapi recanti il simbolo
fra il pubblico, che era stata considerata riprova lampante di contraffazione nel
caso “Arsenal”**?, non avrebbe costituito uso in commercio, solo perché la Com-
missione CE non avrebbe inteso promuovere la vendita di prodotti recanti il sim-
bolo ufficiale dell’euro e identificare questi prodotti in quanto provenienti da
un’impresa particolare, ma accrescere la consapevolezza fra il pubblico del sim-
bolo ufficiale della moneta unica .

Ancor piu problematica ¢ la distinzione nella situazione affrontata dalle due
sentenze “Galileo”. A partire dalla fine degli anni Novanta la Commissione ebbe

37 Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly, cit., par. 63.

380 Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Servi-
ces e Interpayment c. Commissione, in Racc. 2003, 11, 1677 ss., caso «Euro».

381 Trib, primo grado CE 10 aprile 2003, caso «Euroy, cit., par. 95.

382 Sotto il profilo del rischio di confusione post-vendita: Corte di Giustizia 12 novembre 2002
nel caso «Arsenaly, cit., par. 57. In argomento v. infra, § 133.3.

38 Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenaly, cit., par. 98.
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a concepire I’idea di creare un sistema satellitare capace di competere con I’ame-
ricano GPS; a questo fine essa assunse su di sé le fasi iniziali del lancio, del so-
stegno finanziario alla ricerca, dello sviluppo e realizzazione del progetto, la-
sciando alle imprese di settore la fase ulteriore di sfruttamento economico***. In
questo contesto, la Commissione aveva chiesto la registrazione di un marchio fi-
gurativo, contenente il termine “Galileo”, suscitando la reazione — e I’opposizione
— di un gruppo di imprese anch’esse denominate Galileo, fondato piu di un de-
cennio prima e che aveva registrato diversi marchi comunitari contenenti lo stesso
termine “Galileo”. La richiesta di cessazione e di risarcimento del danno rivolta
dai titolari dei marchi anteriori ¢ stata rigettata dai giudici comunitari, perché non
sarebbe stato dimostrato un “uso in commercio” da parte della Commissione. In
fatto, non sarebbero stati ancor disponibili prodotti o servizi ottenuti grazie al
progetto Galileo **’; in diritto, con ’uso del termine corrispondente nella fasi pre-
liminari di ricerca e sviluppo la Commissione non mirerebbe “ad ottenere un van-

. . 386 . . e . .
taggio economico””; e in assenza di “un’attivitd commerciale finalizzata a un

vantaggio economico” ’uso non sarebbe stato in commercio " .

Né I’una né I’altra affermazione ¢ esente da dubbi’**. Non pare cosi semplice
operare una netta distinzione fra attivita preliminari, non commerciali, e di sfrut-
tamento economico, commerciali; né ci si puo nascondere che, in altri contesti
che non toccano direttamente le prerogative “sovrane” della Commissione, si ten-
de a tracciare una linea di continuita piuttosto che una cesura fra atti preliminari e
prodromici da un lato ed effettiva presenza sul mercato dall’altro**. Quanto al-
I’affermazione secondo la quale non si darebbe attivitd commerciale se non quan-
do questa miri “ad ottenere un vantaggio economico”, per la verita effettivamente
ricorrente nella giurisprudenza comunitaria®®, occorre intendersi. In questo con-
testo “vantaggio economico” non significa e non puo significare scopo di lucro,
né oggettivo né tanto meno soggettivo; ché, se cosi fosse, sarebbe a priori escluso
che cooperative ¢ associazioni titolari di impresa possano incorrere in contraffa-
zione di marchio. Del resto, si € visto che, in sede di decadenza, almeno una parte
della giurisprudenza ammette 1’efficacia conservativa anche dell’impiego del

384 Cosi Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), causa C-325/06 P., Galileo International Tech-
nology LLC e altri c. Commissione, caso «Galileo», par. 43. Una ricostruzione completa della ma-
trice fattuale ¢ in Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., parr. 6 ss.

385 Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileoy, cit., parr. 110 e 113.

3% Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileow, cit., par. 43; Trib. primo grado CE
10 maggio 2006, caso «Galileoy, cit., par. 117.

37 Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileow, cit., parr. 32 e 43; Trib. primo grado
CE 10 maggio 2006, caso «Galileo, cit., par. 114.

388 E financo dal sospetto di una matrice politica della decisione: D. SARTI, Segni distintivi e de-
nominazioni di origine, cit., 83 e nota 123.

¥ v.§123.3.

3% Oltre a Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileow, cit., parr. 32 ¢ 43 e Trib.
primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileoy, cit., par. 114, v. infatti Corte di Giustizia 25 gen-
naio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., par. 18; 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par.
40; Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, caso «Euro, cit., par. 93.
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marchio su beni erogati a titolo gratuito, a condizione che 1’utilizzatore occupi sul
mercato una posizione concorrenziale ancorché finanziata con mezzi diversi dai
corrispettivi per la cessione dei beni contraddistinti *'; ¢ parrebbe difficile che lo
stesso contegno che puo condurre all’acquisto e alla conservazione del diritto non
sia qualificabile come contraffazione anche se interferisca con un marchio ante-
riore altrui **.

124.3. Uso “privato” e “in commercio” del marchio altrui. Per la verita, zone
di penombra e di oscurita rimangono anche allorché si tratti di determinare quan-
do I'uso del marchio altrui sfugga al potere di inibizione del titolare in quanto me-
ramente “privato” e, quindi, “non commerciale”. Dove la difficolta sta nello stabi-
lire quando ricorra I’uno o ’altro**. E pacifico che se un imprenditore usi il mar-
chio altrui nella propria comunicazione aziendale, ad es. con “un /ink pubblicita-
rio verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o servizi, ...non si
puo contestare che 1’inserzionista ne faccia uso nel contesto delle proprie attivita
commerciali e non nell’ambito privato”***. Immaginiamo perd che io sia un ap-
passionato di abbigliamento di Hugo Boss; e che, dopo qualche tempo, mi disa-
mori della marca e decida di mettere in vendita il mio guardaroba di questi artico-
li. In questo caso, posso mettere un’inserzione pubblicitaria su di un giornale*” o
anche offrire in vendita i capi da me scartati attraverso un annuncio su eBay. Se
cosi €, non vi € dubbio che il mio impiego del segno “Hugo Boss” per piazzare
due paia di scarpe, un maglione e due camicie non puod costituire contraffazione
per definizione, perché il mio atto resta nell’ambito degli usi privati. Vero ¢ che il
mio impiego del marchio altrui sarebbe comunque legittimo, anche se la mia atti-
vita privata non fosse, visto che rivenderei capi legittimamente acquistati ¢ quindi

il principio dell’esaurimento legittimerebbe I’impiego del marchio altrui ***. E tut-

3! Corte UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c.
Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky»; in
argomento v. §§ 21 E) e 94.3.

32 Questa ¢ del resto la soluzione seguita dalla giurisprudenza nazionale: v. Trib. Milano 6
maggio 2013 (ord.) e 8 luglio 2013 (ord.), Enel s.p.a. c¢. Greenpeace Onlus, caso «Enel/Green-
peacey, in Il dir. ind. 2014, 147 ss., con nota di F. PAESAN-M. VENTURELLO, Liberta di espressione
e funzioni del marchio e in Riv. dir. ind. 2014, 11, 107 ss. con nota di G.A. BELLOMO, Uso del mar-
chio altrui fra diritto di critica ed effetto denigratorio.

3% La delimitazione fra usi privati e commerciali presenta difficolta ricorrenti anche in altri settori
del diritto: per quanto concerne il diritto d’autore — ove essa si intreccia con la demarcazione fra usi
privati e pubblici dell’opera dell’ingegno — v. anche per richiami il mio 1/ diritto d’autore, in N. A-
BRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, Diritto industriale, cit., 438 ss. Il tema si ripresenta anche nell’inter-
pretazione trasversale di previsioni come 1’art. 61 TRIPs: in argomento v. A. ADAM, What is “commer-
cial scale”? A Critical Analyisis of the WTO Panel Decision in WI/DS362/R, in EIPR 2011, 342 ss.

394 Cosi Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 87; Corte UE 23
marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 51-52.

3% Una situazione di questo tipo ha fatto oggetto della pronuncia del Tribunal de Grande Instan-
ce de Strasbourg (Sté Hugo Boss c. Dernieres Nouvelles d’Alsace e altri, in ETMR 1998, 197 ss.) ed
¢ discussa da J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, cit., 245.

3% Infra, §§ 149-150.
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tavia vi sono situazioni nelle quali sapere che il contegno non puo per definizione
costituire contraffazione pud assumere un suo rilievo, ad es. quando il principio
dell’esaurimento non possa essere invocato perché io abbia acquistato il mio
guardaroba in uno Stato terzo; oppure cerchi di rivendere campioni gratuiti *’ o
per qualche altra ragione ™®. Ora, se si tratti di stabilire se la mia attivita sia, per
I’appunto, privata o commerciale, ¢ probabile che vi siano alcune circostanze che
assumono rilevanza. Se ad es. io cercassi di piazzare scarpe di misure molto di-
verse, diventerebbe difficile sostenere che questo comportamento sia puramente
privato, visto che difficilmente i miei piedi si allungano e si accorciano molto di
frequente; piu in generale, ¢ attendibile che il volume delle vendite, la loro fre-
quenza e altre caratteristiche significative > possano confermare o smentire il ca-
rattere puramente privato della mia offerta in vendita.

In situazioni come queste, & probabile che semplici differenze di ordine quanti-
tativo a un certo punto si traducano in differenze di tipo qualitativo. Si pensi a un
altro caso limite. Qualche decennio fa un personaggio fornito di molto danaro ac-
quistava lotti di vetture sportive e le faceva ridisegnare e trasformare, ad es. sosti-
tuendo la capote fissa con un tettuccio convertibile, mantenendo perd i marchi
originali sulle vetture. Naturalmente le modifiche non erano apportate personal-
mente dall’acquirente, che le faceva realizzare da imprese specializzate del setto-
re, dopo avere acquistato pero titolo sulla vettura. Nel caso di specie, non era
dubbio che ’acquirente intendesse mantenere la proprieta della flotta di automo-
bili sportive per farne proprio uso a seconda delle circostanze ¢ degli umori; e tut-
tavia ci si potrebbe chiedere se la circostanza che la proprieta delle vetture era sta-
ta da lui acquistata gia prima di effettuare le modifiche fosse sufficiente per ar-
gomentare che le modifiche dei beni contraddistinti dal marchio fosse avvenuta in
ambito privato anziché commerciale, anche tenuto conto della circostanza che non
era affatto escluso che le vetture avrebbero potuto a un certo punto essere immes-
se sul mercato.

Che dire poi degli usi del marchio altrui da parte di enti collettivi o gruppi or-
ganizzati? In questi casi ¢ sicuramente piu difficile identificare un uso non com-
merciale, visto che la nozione di “uso privato e domestico” ¢ difficilmente riferi-
bile a un ente collettivo; e non si pud d’altro canto escludere che un ente organiz-
zato, che pur persegua uno scopo ideale, svolga contestualmente un’attivita di ca-
rattere economico .

397 Sulla questione dell’inapplicabilita dei principi dell’esaurimento ai campioni gratuiti, in par-
ticolare se recanti la dicitura “vietata la vendita”, v. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso
«eBayn, cit., parr. 71 s. e Corte di Giustizia 3 giugno 2010, causa C-127/09, Coty Prestige Lancaster
Group GmbH c. Simex Trading, in Giur. ann. dir. ind. 5609, caso «Coty Prestige», parr. 43, 46 ¢ 48.
In argomento v. infra, § 149.3.

3% Infra, §§ 147 ss.

3% In questi termini Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBayw, cit., par. 53.

40y, per tutti G. PRESTI-M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Vol. 1, Impresa — Contrat-
ti — Titoli di credito — Fallimento, Zanichelli, Bologna, 2009, 40. Ha ritenuto che I’impiego del mar-
chio della casa di Maranello ad opera di un club di sostenitori, che non svolgerebbe attivita econo-
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Probabilmente, non ci si deve turbare eccessivamente se questi ¢ simili dubbi
possano insorgere ¢ appannare la distinzione fra atti privati e attivita commercia-
le. Questioni di questo tipo insorgono sempre quando si tratti di tracciare una li-
nea di confine tra due insiemi contigui. Se la distinzione non ¢ solo qualitativa,
ma anche quantitativa, ci si puo anche domandare come si fa a individuare il mo-
mento preciso nel quale ’una trascolora nell’altra. La risposta dipende attendi-
bilmente in larga misura dalle circostanze specifiche di ciascun caso; e neppure
una constatazione rinunciataria come questa deve turbarci eccessivamente, visto
che 1 giudici di ogni Paese sono chiamati precisamente a svolgere questo compito
ogni giorno (e del resto I’accertamento dei fatti ¢ di regola affidato ai giudici na-
zionali anche quando si tratti di applicare il diritto comunitario). Insomma, in
questo contesto non dovrebbero esserci delle difficolta inedite.

124.4. Tre casi “dubbi”. Diversa ¢ pero 1’analisi che si impone in relazione a
situazioni che non di rado sono concettualizzate come casi di uso del marchio al-
trui che non hanno luogo in commercio. Si pensi ai casi di uso “critico” e “pole-
mico” del marchio altrui che talora vengono alla ribalta. E accaduto che organiz-
zazioni non governative abbiano impiegato altrui marchi anche molto noti, come
quelli di Danone, della ESSO e della SPCEA, allora leader nella produzione di
energia atomica francese, come nomi a dominio di siti critici delle attivita dei tito-
lari dei marchi o anche come bersaglio polemico degli strali di una ONG *"'. N¢é
sono nell’occasione mancate distorsioni anche vistose dei segni distintivi dei tito-
lari dei marchi presi di mira: ad es. il marchio della compagnia petrolifera ¢ stato
cosi riprodotto nel sito “critico” allestito da Greenpeace: E$$0. Ora, i giudici
francesi hanno escluso il ricorrere di una contraffazione dando grande peso alla
circostanza che le ONG in questione operassero un richiamo ai marchi altrui non
in una comunicazione commerciale ma con “modalita di carattere polemico aliene
alla vita commerciale”. L’intendimento di questa caratterizzazione ¢ sicuramente
lodevole *, ma non necessariamente 1’analisi ¢ anche esatta. Siamo sicuri che an-
che la piu nobile fra le ONG davvero non svolga attivita economica, visto che es-
sa, pur non offrendo beni e servizi dietro corrispettivo, dopo tutto opera in un
mercato, che poi ¢ il mercato del supporto mediatico, politico e di opinione, da cui

mica, sarebbe lecito Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c¢. Ferrari Club Milano, in Giur.
ann. dir. ind. 4658, caso «Ferrari Club Milano». V. pero anche Trib. Milano 15 novembre 1993,
Porsche c. Club Sport Italia s.r.1., in 7/ dir. ind. 1994, 763 ss. con nota di S. SPERANZA, Manifesta-
zioni sportive e marchio automobilistico, caso «Porsche».

41 Vedi le sentenze della Corte di Cassazione dell’8 aprile 2008, Esso SA c. Greenpeace France
1IC 2009, 241 ss., caso «Esso»; nonché della Corte d’Appello di Parigi del 30 aprile 2003, Assoc.
Le Réseau Voltaire pour la liberté d’expression c. Sté Gervais Danone, caso «Danoney; del 26 feb-
braio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso, caso «Esso» e del 26 febbraio 2003, SA
SPCEA c. Assoc. Greenpeace France, caso «SPCEAy, tutte e tre in //C 2004, 342 ss.

492 Anche perché, come si vedra al § 141, il diritto europeo non prevede una libera utilizzazione
fondata sulla liberta di espressione.
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ciascuna ONG ritrae le sue risorse anche di tipo economico, nella forma di contri-
buti e sovvenzioni **?

A ben vedere, considerazioni non diverse si impongono con riferimento all’uso
che negli anni Sessanta Andy Warhol ebbe a fare del logo della minestra Camp-
bell in parecchi dei suoi quadri. La conclusione secondo cui non si tratta di con-
traffazione del marchio ¢ del tutto ineccepibile; e tuttavia pare difficile che la si
possa raggiungere argomentando che 1’uso non fosse commerciale. Vero ¢ che
Andy Warhol era un’artista; ma questo non significa che la sua attivita non fosse
economico-commerciale, ché, anzi, come ebbe a sottolineare anche 1’Avvocato
generale Ruiz Jarabo **, I’artista newyorkese non manco di trarre benefici eco-
nomici invidiabili dalla sua attivita creativa.

Neppure nel caso della ricetta medica, cui ebbe ad alludere I’Avvocato genera-
le Jacobs *”*, sembra che si possa dire che Iattivita di un medico che prescrive “il
farmaco X o il suo equivalente generico” non costituisca contraffazione perché
I’uso del segno non sia nell’ambito di un’attivita economica. Certamente 1’attivita
del medico ¢ meritoria, commendevole e nell’interesse pubblico; ma questo non
vuol dire che essa non sia attivita economica, anche se, naturalmente, nei diritti
continentali e in particolare in quello italiano, nel quale residua la distinzione fra
attivita libero-professionali e attivita economiche, si pud avere qualche resisten-
za ™ a riconoscerne la commercialita. Con questo, non voglio suggerire che 1’uso
del marchio altrui da parte del medico sia da vietare; ché anzi la conclusione cui
sono giunti i giudici belgi, che in essa hanno ravvisato un caso di contraffazio-
ne *’, mi pare del tutto insostenibile **.

In situazioni come queste *”, mi sembra che ’analisi suggerita dalle prese di
posizione sopraricordate degli Avvocati generali Ruiz Jarabo e Jacobs non possa

403 §i ricordi che, secondo UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetz-
ky», cit., par. 47, “la circostanza che un’associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non
esclude che essa possa avere come obiettivo di creare ... uno sbocco per i propri prodotti o servizi”.
Del resto, gia qualche tempo fa P. SPADA, Domain names e dominio dei nomi, in Riv. dir. civ. 2000,
I, 713 ss., aveva segnalato (a 722) I’importanza per il tema della configurabilita dell’attivita di im-
presa (“in commercio”, ai fini che qui interessano) nel diritto dei segni distintivi della circostanza
che D’attivita medesima possa raccogliere le proprie risorse non attraverso corrispettivi per i beni e
servizi offerti sul mercato ma da altre fonti, come la pubblicita.

%4 Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly, cit., par. 63.

495 v le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Holterhofth,
cit., par. 18 letto in collegamento con la nota 5.

406 Ingiustificata in questa materia, secondo la (condivisibile) presa di posizione di M. BERTANI,
Impresa culturale e diritti esclusivi, Giuffre, Milano, 2000, 133 ss.

7 Come ¢ avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza dei giudici del Benelux Nijs et al c. Ciba
Geigy, in Ing. Cons. 1984, caso «ricetta medica», 317 ss.

“% Ed un’ennesima riprova degli errori imperdonabili cui si giunge accogliendo la tesi della
“protezione assoluta” cara alla giurisprudenza francofona: e v. anche J. PHILLIPS, Trade Mark Law.
A Practical Anatomy, cit., 201 ¢ 211.

49 Ma per altri esempi ancora v. § 125.4.
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essere seguita. Infatti, se ci chiediamo se I’attivita della ONG, di Andy Warhol e
del medico che fa la prescrizione sia commerciale 0 meno, ci poniamo I’inter-
rogativo sbagliato. Infatti prendiamo come unita di misura per la valutazione del
contegno I’intera attivita del terzo. Ora, questa unita di misura potra essere appro-
priata per alcuni gruppi di ipotesi, come quelle per prime esaminate, di usi sovrani
o meramente privati del marchio altrui *'’; ma non sempre ¢ sufficiente in situa-
zioni nelle quali I’attivita del terzo sia nel suo complesso economica e commer-
ciale, come quelle per ultimo considerate. Qui I’unita di misura puo anche essere
non ’attivita del terzo nel suo complesso, ma 1’atto, lo specifico comportamento
in cui si realizza ’uso del marchio altrui *''. Viene qui in considerazione infatti il
quarto elemento costitutivo generale della contraffazione, I’uso del marchio altrui
“per” prodotti e servizi. Su di questo dovra quindi ora appuntarsi la nostra atten-

zione.

125. (Segue). D.1) L uso del segno “per prodotti o servizi”

125.1. La relazione fra segno e beni rilevante ai fini dell’accertamento della
contraffazione. In effetti, le previsioni di riferimento tutte prevedono che possa
costituire contraffazione ai sensi del diritto comunitario € comunitariamente ar-
monizzato solo 1’uso del segno da parte del terzo che abbia luogo “per prodotti o
servizi” *'2. Come dobbiamo intendere questo quarto elemento costitutivo della
fattispecie, dal punto di vista letterale ¢ ancor piu teleologico, in vista cio¢ del-
I’obiettivo di ottenere un filtro efficace capace di discriminare le ipotesi di uso del
marchio altrui contraffattorie da quelle invece lecite?

40§58 123.2 ¢ 3.

41 Con questa distinzione non si vuole abbracciare una contrapposizione rigida fra atti e attivita,
ché, anzi, il carattere commerciale dell’attivita del terzo puo essere inferito dalle caratteristiche degli
atti di qui questi faccia oggetto il marchio. Cosi, nel caso Panavision International c. Dennis Toep-
pen and Network Solutions, Inc., 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1997) si ¢ correttamente ritenuto che la
sistematica messa in vendita di nomi a dominio ai titolari del marchio corrispondente sia indizio del
carattere commerciale dell’attivita dell’offerente. Il punto € un altro: e cio¢ che anche un soggetto
che svolga attivita commerciale pud non usare il marchio altrui “per” prodotti e servizi.

42 Artt, 5, parr. 1 e 2 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c. e 20.1 c.p.i. Nella versione inglese, il ri-
ferimento ¢ all’“use ... in relation to goods or services”; in quella tedesca alla “Benutzung... fiir
Waren oder Dienstleistungen”. Per la verita, dal punto di vista letterale, il testo della lett. a) del par.
1 e del par. 2 dell’art. 5 fa riferimento a un uso del terzo “per prodotti e servizi”’; mentre la lett. b)
del par. 1 della stessa previsione si riferisce ai “prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di im-
presa e dal segno”; la stessa differenza testuale ¢ rilevabile fra le lett. a) e ¢) del par. 1 dell’art. 9
ram.c. da un lato e la lett. ) della medesima disposizione. (La legge italiana non presenta invece
variazioni al riguardo). Si ritiene che alla differenza di formulazione non corrispondano differenze
di contenuto precettivo (v. in questo senso ad es. I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Com-
parative Advertising Situations, cit., 426 e A. KUR, Confusion over Use?, cit., 3 alla nota 27); se si
accolga questa premessa, diviene possibile argomentare che a) 1’aggettivo “contraddistinti” implica
che il segno sia usato “per” i beni in funzione distintiva; e b) che la stessa connotazione funzionale
debba essere mantenuta con riguardo alla preposizione “per”.
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In prima approssimazione, si puo iniziare col dire che il giudizio di contraffa-
zione presuppone che vi sia un qualche collegamento fra il segno e i beni offerti
. oy 413 .. . \ . .

dal successivo utilizzatore ™ ~. Dalla casistica apprendiamo che, se ¢ da ritenersi

che il segno si trovi nella relazione qualificata con i beni postulata dalla preposizio-

. . . . . Jo 414
ne “per” quando esso sia apposto sui beni offerti dal successivo utilizzatore™ ", se-

condo la sentenza “Céline” la relazione qualificata puo ricorrere “anche in assenza di
apposizione” del segno successivo sui beni, quando il segno medesimo venga impie-
gato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti
commercializzati”, come ¢ nel caso di un negozio che consegni tutti i beni anche di
produzione altrui venduti alla propria clientela riponendoli in una busta, contenitore
o sacchetto che rechi in caratteri ben visibili la propria ditta*"”. In un contesto come
questo, infatti, la ditta designa non solamente I’impresa ma specificamente la sua at-
tivita di immissione in commercio dei beni da essa venduti*'®. Di qui appare possi-
bile trarre qualche inferenza: appare verosimile che il marchio utilizzato da un’im-
presa che opera nel campo dei servizi e quindi lo impiega sui documenti (stampati,
polizze, moduli contrattuali) in cui si esplica I’attivita possa confliggere anche con
una ditta successivamente impiegata da altra impresa in settori consimili*'’. Insom-

ma, di uso del segno “per” beni si puo discorrere anche se, da un punto di vista mate-

. . . .. . . . .. . 418
riale, non si abbia apposizione del segno stesso sui beni cui esso si riferisce”™ .

413 V. ad es. Corte UE 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 18;
25 marzo 2010, caso Bergspechte», cit., par. 19. Cosi anche nella giurisprudenza nazionale Trib.
Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso «Enel/Greenpeace, cit.

44 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., par. 20. Si tratta, co-
me ha osservato A. KUR, Confusion over Use?, cit., 5-6, di una caratterizzazione in realta piu scialba
di quanto non sia desumibile dalla collocazione di questo quarto elemento costitutivo della fattispe-
cie.

415 1 >esempio & ripreso, con qualche adattamento, dalla situazione considerata da Corte di Giu-
stizia 11 settembre 2007, caso «Cé€liney, cit., par. 23. Compare qui un’altra volta la nozione extrale-
gislativa di “nesso”, cui i giudici comunitari paiono affidare una pluralita di compiti delicati: per
altri esempi v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 e 152.2.

46 1 questo senso, efficacemente, le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del
22 settembre 2009, caso «Google-AdWordsy, cit., nota 25.

47 per un’argomentazione analoga, ma svolta in relazione al conflitto opposto e parallelo fra
una ditta anteriore e un marchio successivo, v. gia § 79.3.

418 Questa conclusione & del resto conforme al ridimensionamento del ruolo dell’apposizione
materiale del segno sul prodotto, che costituisce, come si ¢ visto (al § 123.1) solo una fra le preroga-
tive riservate al titolare; e v. anche il progressivo, seppur faticoso, abbandono del requisito dell’affi-
xation da parte del diritto statunitense, di cui riferiscono G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion
over Use, cit., 1614 ss. Un caso forse estremo ¢ in Trib. Torino 23 aprile 2008 (ord.), Wilsim s.r.1. c.
Magica s.r.l., in Giur. it. 2008, 2747 con nota di B. VERONESE, Franchising e tutela delle informa-
zioni riservate, dove € stato ritenuto uso in contraffazione il mantenimento del marchio dell’ex li-
cenziante (in un rapporto di franchising nel frattempo cessato) sui carrelli in cui veniva collocata la
merce dalla clientela. In ambiente digitale, Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit.,
par. 65, ha chiarito che, per stabilire se si abbia uso “per” beni attraverso un /ink sponsorizzato, si
deve prescindere dalla circostanza che il marchio sia 0 meno presente nell’annuncio pubblicitario
che compare a seguito della digitazione della parola chiave; nello stesso senso Corte UE 22 settem-
bre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray», cit., par. 31; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Prima-
kabiny, cit., parr. 40 ss.
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Passando poi dal profilo materiale a quello piu propriamente giuridico, una
percezione piu precisa e circostanziata della relazione qualificata fra segno e beni,
postulata dalla preposizione “per” nelle previsioni di riferimento, si pud consegui-
re esaminando il caso “Arsenal” e paragonandolo ai tre casi “dubbi” sui quali ci
siamo soffermati nel § precedente.

Perché si abbia uso “per” beni del segno non ¢ richiesto che 1’uso crei I’im-
pressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo e quelli provenienti dal
titolare del marchio anteriore; ¢ neppure che 1’uso del segno stia a indicare 1’ori-
gine imprenditoriale o commerciale dei beni offerti dal terzo. Infatti, valutazioni
come queste attengono al rischio di confusione quanto all’origine, che assume
specifico rilievo solo nel secondo tipo di conflitto, e che percid non puo essere
presa in considerazione nella determinazione degli elementi costitutivi generali
della nozione di contraffazione, che concernono tutti e tre i tipi di conflitti ¢ quin-
di necessariamente prescindono dall’accertamento di un rischio di confusione.
Questa valutazione ¢ confermata dal caso “Arsenal”, nel quale la Corte di Giusti-
zia si limito a constatare che un certo Mr Reed vendeva in un chiosco antistante
allo stadio dell’ Arsenal sciarpe, maglie e cappellini recanti i simboli che contrad-
distinguono 1’omonima squadra *"®. In quel contesto, il Mr Reed non aveva molto
spazio per contestare che i segni registrati dall’Arsenal venissero usati “per” i be-
ni che egli distribuiva. Non vi era discussione sul fatto che le sciarpe recassero i
segni in questione; ed era indubbio che, quando 1’acquirente comprasse una sciar-
pa, un fattore decisivo nella scelta di acquisto stesse proprio nella circostanza che
sulla sciarpa medesima fosse apposto il segno. Si pud anzi tranquillamente dire
che nessuno dei clienti di Mr Reed avrebbe mai acquistato gli articoli da lui espo-
sti, se questi non avessero recato i simboli dell’ Arsenal **°.

La situazione si presenta sotto questo profilo molto diversa nei tre casi “dub-
bi”. Se una clientela facoltosa acquista i quadri di Andy Warhol, non lo fa certo
perché I’icona che venga in essi evocata possa consistere nelle minestre Campbell
piuttosto che nelle fattezze di Marylin Monroe o quell’altra effigie dei tempi mo-
derni che I’artista americano possa avere di volta in volta prescelto. Nella scelta di
acquisto ¢ decisiva, per cosi dire, la firma di Warhol, non il segno prescelto. Lo
stesso vale se i0 abbia a ricorrere alle prestazioni del mio medico: la mia scelta di
rivolgersi a questo professionista non dipende in alcun modo dalla circostanza che

419 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par. 41.

420 Da questo punto di vista, le Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13
giugno 2002 nel caso «Arsenaly, cit., parr. 66-87 appaiono singolarmente sfocate. Ivi I’Avvocato
generale ebbe a soffermarsi sulla questione se potesse assumere rilievo la circostanza che 1 segni
fossero usati come espressione di lealta e tifo calcistici, piuttosto che come indicazioni di origine
imprenditoriale. Nel prendere posizione su questo punto — che attiene, come si vedra ai §§ 128-129,
piuttosto alla presenza del carattere distintivo dell’uso del segno che al quarto requisito — I’Avvo-
cato generale, partendo dall’assunto perfettamente accettabile secondo cui non rileva quale sia la
motivazione interna che ha indotto il consumatore all’acquisto, quando si possa accertare che questi
abbia deciso di acquistarlo in ragione della circostanza che I’articolo reca il marchio, ha anche af-
fermato che la natura o la qualita della relazione fra i beni e il segno sarebbero del tutto irrilevanti.
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questi indichi nella ricetta confezionata in esito alla consultazione un marchio
piuttosto che un altro ma dall’adeguatezza della prescrizione rispetto all’affezione
di cui io abbia a lamentarmi. Se infine ¢ vero che Greenpeace ¢ le altre ONG for-
niscono un qualche tipo di “prestazione” nel riferirsi polemicamente a segni regi-
strati come marchi*', & anche vero che i segni in questione fungono da “bersagli”
delle loro campagne ¢ non posseggono alcuna relazione significativa con le carat-
teristiche delle prestazioni che le ONG rendono al loro pubblico di riferimento, se
non quella — appunto — di indicare il punto di incidenza oggettivo contro il quale
si rivolge il processo di mobilitazione di volta in volta innescato dalle ONG in
questione *2.

Pare dunque possibile contrapporre la relazione fra il segno e i beni riscontra-
bile nei tre casi “dubbi” e quella riscontrabile nel caso “Arsenal” osservando che,
se in quest’ultimo la relazione fra il segno e i beni ¢ significativa e rilevante ai fini
della decisione di acquisto del consumatore, nei primi essa ¢ solamente occasio-
nale e tangenziale. Su questa base, & possibile ipotizzare che, pur essendo le atti-
vita di Warhol, medico ¢ ONG economiche ¢ commerciali, nella prospettiva di
quell’unita discreta che ¢ 1’atto I’impiego del segno da parte di questi soggetti non
sia “per” i beni da essi offerti e, quindi, si possa escludere che esso comporti con-
traffazione. Nelle tre situazioni non manca una relazione fra il segno e i beni; tut-
tavia quella relazione non ¢ “qualificata” perché la sua presenza non ¢ motivo di
scelta dei prodotti e servizi da parte del pubblico interessato. Solo la presenza di
una relazione qualificata in questi termini integra 1’elemento costitutivo della fat-
tispecie della contraffazione qui considerato.

125.2. L *“uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere i beni
o servizi” di cui all’art. 5, par. 5, della direttiva marchi. Questa lettura delle di-
sposizioni in campo va raccordata con la previsione dell’art. 5, par. 5, della diret-
tiva marchi, ai sensi del quale “i paragrafi da 1 a 4”, che delineano le diverse sub-
fattispecie di contraffazione, “non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno
Stato membro per la tutela contro I’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di
contraddistinguere i prodotti o servizi, quando 1’uso di tale segno senza giusto
motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla noto-
rieta del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi” **.

Si tratta di una previsione il cui significato resta ad oggi singolarmente incer-
to e che ha quindi dato luogo a un ampio dibattito, ancor non sopito ***. Un pun-

2! Nelle situazioni decise dalle sentenze della Corte d’Appello di Parigi del 30 aprile 2003, caso
«Danonep, cit., e del 26 febbraio 2003, caso «SPCEA», cit.

422 Questo profilo ¢ stato trascurato dalla deludente Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso
«Enel/Greenpeace, cit.

3 Corsivo aggiunto. L’espressione “dalla notorieta” impiegata nel testo sostituisce la dizione
“della notorieta”, nel testo della direttiva pubblicato sulla GUCE, che risulta da un errore di tradu-
zione evidente.

424 Cfr. fra i molti PO JEN YAP, Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2, in EIPR
2009, 81 ss.; R. KNAAK, Markenmdfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten
Markenschutzes, cit.; 1. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?
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to € pero sicuro: la previsione attiene al riparto di competenze legislative tra il
diritto comunitario e il diritto nazionale. Essa chiarisce che, mentre le previsioni
di cui ai parr. 1-4 dell’art. 5 della direttiva marchi sono governate dal diritto
comunitario, a seconda dei casi obbligatorio o facoltizzante, I’area coperta dal
par. 5 della stessa previsione ¢ integralmente rimessa alle scelte dei diritti na-
zionali.

Come si ¢ ricordato, la previsione concerne “I’uso di un segno fatto a fini di-
versi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi”. Di primo acchito si po-
trebbe pensare che essa concerna I’ipotesi simmetrica ¢ opposta a quella che pre-
vede che I’uso del segno debba avvenire “per” beni. A ben vedere, tuttavia, I’am-
bito di applicazione dell’art. 5, par. 5, della direttiva marchi ¢ piu ampio. Esso
concerne fondamentalmente tre situazioni.

A) Gli Stati membri hanno competenza legislativa in relazione alle situazioni
in cui un segno successivo confliggente con un marchio registrato anteriore sia
usato in commercio dal terzo in assenza di un collegamento con beni of-
ferti dal terzo stesso. Si potrebbe descrivere questa situazione, che ¢ stata esami-
nata dalla Corte di Giustizia nel caso “Robelco” **, come un’ipotesi di “uso di se-
gno confliggente con un marchio anteriore in commercio ma senza relazione con
prodotti o servizi”.

B) Gli Stati membri hanno altresi competenza legislativa in relazione alle si-
tuazioni, corrispondenti ai casi “dubbi” sopra esaminati ai §§ 124.3 e 125.1, nelle
quali il segno successivo sia usato in commercio: non mancano beni e servizi of-
ferti dal successive utilizzatore, ma la relazione fra il segno e i beni, lun-
gi dall’essere significativa, ¢ occasionale e tangenziale. Quando ciod
avvenga, 1’uso del segno cade al di fuori del diritto comunitario dei marchi, in ra-
gione dell’assenza, sopra rilevata, di uno degli elementi costitutivi della nozione
comunitaria di contraffazione; il che, peraltro, non esclude che gli Stati membri
possano volere disciplinare la situazione sulla base della norma facoltizzante ap-
prestata dall’art. 5, par. 5, della direttiva marchi.

C) Sembrerebbe scontato che la previsione concerna altresi — o, forse, princi-
palmente — le situazioni nelle quali il segno successivo non sia usato in fun-
zione distintiva o, come anche si dice, come marchio. Peraltro sul te-
ma, che attiene all’individuazione del sesto elemento costitutivo della fattispecie
generale della contraffazione, la discussione ¢ apertissima; e quindi sul punto si
dovra tornare a tempo debito **°.

Il caso sub A) puo aiutare a mettere a punto che cosa si intenda come uso

in EIPR 2006, 321 ss.; M. STERPI, Trade Marks Use and Denominative Trade Marks, in J. Phillips-1.
Simon (a cura di), Trade Mark Use, Oxford University Press, 2005, 125 ss.; Ch. RUTZ, After Arsenal
and Electrocoin: Can the Opinions on Trade Mark Use be Reconciled?, in 36 IIC 2005, 682 ss. ¢ F.
GIOIA, L uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso “BMW”, in
Riv. dir. ind. 2000, 1, 172 ss. Per un accenno v. gia § 4 D).

425 Corte di Giustizia 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in
Racc. 2002, 1, 10913 ss., caso «Robelco/Robecoy.

6V infra, §§ 128-129.
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‘per” beni ai fini dell’accertamento della contraffazione. Nel caso “Robelco”
I’attrice Robeco era stata presente nel campo dei servizi finanziari a partire del
1929 e all’epoca della causa aveva circa 1.500 dipendenti; essa aveva registrato
nel Benelux il marchio “Robeco” per servizi finanziari dal 1987. A sua volta, la
Robelco era stata attiva nel Brabante fiammingo nel campo immobiliare e ivi ope-
rava con il nome commerciale Robelco. Il giudice nazionale, accertato che il no-
me commerciale anteriore Robeco non era violato da quello successivo, Robelco,
ebbe a domandare alla Corte di Giustizia se il marchio anteriore potesse essere
violato dal nome commerciale successivo. Sulla base del presupposto che que-
st’ultimo segno non fosse usato “per” prodotti o servizi, la Corte rispose che 1’e-
sistenza e i limiti della protezione accordata al titolare di un marchio anteriore che
lamenti il danno subito a cagione dell’uso di un segno impiegato come nome
commerciale o denominazione sociale non ¢ questione disciplinata dal diritto dei
marchi comunitario ma dal diritto nazionale ai sensi dell’art. 5, par. 5, della diret-
tiva marchi **'.

La conclusione, per la verita abbastanza scontata in una situazione nella quale
il titolare del marchio non aveva neppure dedotto che vi fosse qualche forma di
collegamento fra il segno successivo e i prodotti e servizi offerti dal convenuto,
ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva ***. Se manchi qualsiasi “nes-
so” fra il segno successivo e i beni offerti dal terzo, allora ¢ questione di diritto
nazionale se ¢ sulla base di quali presupposti il marchio anteriore possa trovare
protezione ***.

125.3. Un intermezzo: la nozione di “uso di un segno confliggente con un
marchio anteriore in commercio ma senza relazione con prodotti o servizi”; il
ruolo del diritto nazionale. Si potrebbe pensare che il rinvio al diritto nazionale
contenuto nel par. 5 dell’art. 5 sia limitato al diritto nazionale della concorrenza
sleale o dell’illecito civile, come anche alle altre discipline di mercato affini; op-

. .. . . . 430
pure che possa anche estendersi al diritto dei marchi nazionale ™".

47 Corte di Giustizia 21 novembre 2002, caso «Robelco/Robeco, cit., parr. 31 ¢ 34-36.
48 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweisery, cit.

42 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweisery, cit., par. 64. I parr. 58 ss. della sen-
tenza delineano (come si ¢ visto al § 122.2) i presupposti che devono ricorrere perché possa venire
accertato un “nesso” fra il segno e i beni.

40 Mi era parso di dovere (implicitamente) propendere per la prima alternativa in What is in-
fringing use under EU harmonized trade mark laws?, cit., 30 ss. Nello stesso senso A. KUR, Confu-
sion over Use?, cit., 3 alla nota 26 nonché le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 lu-
glio 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd.,
caso «Adidas-Fitnessworldy, par. 57 (anche sulla base del collegamento istituito fra I’art. 5(5) della
direttiva marchi e il sesto «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenuto il settimo «Consi-
derando» della direttiva 95/08); ma si osservi che le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-
Jarabo Colomer del 21 marzo 2002, causa C-23/01, Robelco NV c¢. Robeco Groep NV, in Racc.
2002, I, 10913 ss., caso «Robelco/Robecoy, par. 32, avevano sottolineato come la norma comunita-
ria “sembra essere stata prevista specialmente per accogliere una disposizione simile del diritto uni-
forme del Benelux”, I’art. 13 A(1), n. 1 ora divenuto I’art. 13 A(1)(d)) e, quindi, una previsione di
relativa alla tutela del marchio. In senso conforme alla soluzione ora sostenuta nel testo, R. KNAAK,
Markenmdfliger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, cit., 91.
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Questa seconda soluzione mi pare preferibile. Il par. 5 dell’art. 5 della direttiva
marchi si limita a rinviare al diritto nazionale, senza prendere posizione sul punto.
Né sembrano esservi ragioni di sostanza che impediscano ai legislatori degli Stati
membri di considerare il conflitto anche nella prospettiva del diritto nazionale dei
marchi, oltre che, beninteso, come illecito concorrenziale e civile, come del resto
hanno fatto il legislatore del Benelux **' ¢ italiano. Anzi, a ben vedere, il legislato-
re italiano pare avere battuto questa via con qualche decisione con 1’introduzione
sopra esaminata dell’art. 22.1 c.p.i. *. Questa previsione in effetti sembra qualifi-
care 1’adozione — e 1’uso a essa corrispondente — di una “ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivitd economica
o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio” non come il-
lecito concorrenziale o civile ma come vera e propria contraffazione di marchio.

Seguendo questa traiettoria, si ¢ dunque venuti a contatto con un frammento di
diritto nazionale dei marchi non armonizzato comunitariamente; € si € constatato
che questo ¢ caratterizzato da cio, che 1’uso del segno successivo, in contraffazio-
ne del marchio anteriore, consiste nell’“adozione” del segno e non avviene “per”
prodotti e servizi, secondo quanto prevede il diritto comunitario ¢ comunitaria-
mente armonizzato. Peraltro, come gia si ¢ avuto occasione di osservare trattando
del principio dell’unitarieta dei segni distintivi nella prospettiva opposta ¢ simme-
trica degli impedimenti e dei motivi di nullita®’, il legislatore italiano non ha
adottato la regola corrispondente in modo rigido ¢ inflessibile. Infatti, non ¢ suffi-
ciente che un segno successivo identico e simile qualificabile come ditta, ragione
sociale, e cosi via, venga usato nell’attivita di impresa, perché ricorra contraffa-
zione. Occorre, alla stregua dell’art. 22.1 c.p.i., esattamente come nel caso op-
posto ¢ simmetrico disciplinato dalla lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i., che il segno
successivo possa dirsi “adottato” e inoltre “a causa dell’identita o dell’affinita
tra ’attivita di impresa dei titolari di quei segni e 1 prodotti o servizi per i quali
il marchio (scil.: anteriore) ¢ adottato, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico che puo consistere anche in un rischio di associazione fra i due se-
gni”. Anche qui, insomma, il principio di unitarieta opera non come automatismo
nell’applicazione del brocardo prior in tempore potior in iure ma come regola solo
tendenziale; la sua applicazione, se puo prescindere da una relazione precisa tra il
segno successivo ¢ i beni “per” i quali esso sia adottato, presuppone comunque che
le modalita di impiego del segno successivo rimandino a un’attivita di impresa
stabile e visibile sul mercato di riferimento e nel cio fare inneschino un potenziale
di confusione che possa incidere sulla percezione della provenienza dei beni con-

Bl per Part. 13 A(1)(d) della legge del Benelux v. P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a
Trade Mark Issue?, cit., 133.

B2gee vero, come si assume nel testo, che con I’art. 22 c.p.i. il legislatore italiano si vale della
prerogativa attribuitagli dall’art. 5, par. 5, della direttiva marchi, va rettificata I’affermazione, fatta
da P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 133, secondo il quale il legi-
slatore del Benelux sarebbe 1’unico che si ¢ valso dell’opportunita offerta dalla norma comunitaria.

4368793 ¢79.4.
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traddistinti dal marchio anteriore ad opera del pubblico interessato ***.

Per questo pare che non sempre si possa scorgere una fattispecie di contraffa-
zione del marchio anteriore in situazioni che come tali sono qualificate dalla giu-
risprudenza francofona, di regola caratterizzata dalla fallacia “assolutista” gia piu
volte segnalata®’. Si prenda il caso “Business Village”*°. I giudici francesi si
sono in quell’occasione trovati ad affrontare un’ipotesi di c.d. spoofing *’. Nel ca-
so deciso dai magistrati d’Oltralpe, il mittente effettivo era un’impresa denomina-
ta Free Goal; questa ebbe ad assumere la falsa identita di un concorrente, per
I’appunto Business Village; e cio fece allo specifico scopo di fingere di inviare
una proposta di joint venture a un concorrente, la Transport Levage, sotto le men-
tite spoglie della Business Village e per mezzo dell’indirizzo di e-mail di questa,
jlindon@business.village.fr. Non & chiaro per quale ragione Free Goal si sia in-
dotta a questo contegno, anche se parrebbe che I’intenzione fosse quella di fare
apparire la Business Village “aggressiva” in qualche accezione del termine corri-
spondente. I giudici francesi hanno esattamente ritenuto che nel comportamento
sia da scorgere un caso di “usurpazione del nome”. Piu difficile ¢ seguire il ragio-
namento della sentenza laddove questa ha ritenuto che ricorresse anche un caso di
contraffazione del marchio denominativo corrispondente della Business Village,
in quanto, “a parte il fatto che il messaggio in questione aveva natura commercia-
le, il solo uso di un marchio costituisce contraffazione, senza che sia all’uopo ne-
cessario... che sia provato un dolo da parte del contraffattore”. Dove sicuramente
¢ condivisibile 1’assunto, del resto scontato, che 1’elemento soggettivo sia elemen-
to costitutivo non della fattispecie della contraffazione, ma dell’obbligo di risarci-
re il danno *®; e tuttavia, ritornando alla prospettiva del diritto italiano e della
previsione qui specificamente considerata, ci si potrebbe chiedere come 1’uso di
un segno corrispondente al marchio altrui in un singolo messaggio commerciale
indirizzato a una singola impresa possa considerarsi “adozione” del segno distin-
tivo corrispondente e assumere rilievo sul mercato nel quale sono offerti i beni
contraddistinti dal marchio.

Accade anche che un’impresa renda noto nella propria comunicazione azien-
dale il curriculum vitae di propri esponenti; e pud avvenire che in quest’occasione
sia menzionato il nome di un’impresa concorrente, presso cui I’interessato abbia
compiuto una parte del proprio percorso professionale. In questo caso, mi pare
che sia da escludersi il ricorrere di una contraffazione del marchio dell’ex datore

43 Nello stesso senso A. KUR, Confusion over Use?, cit., 3, con riferimento alla giurisprudenza
tedesca.

5 A proposito del caso belga del 1984 Nijs et al ¢. Ciba Geigy, caso «ricetta medica», cit.,
317 ss.

#6 Corte di Appello di Parigi del 15 dicembre 2004, 2004, S.A. Free Goal c. STE Business Vil-
lage, ined., caso «Business Village».

7 Con questo termine si designa la tecnica informatica attraverso la quale un soggetto si appro-
pria dell’indirizzo elettronico di un altro soggetto al contempo occultando ’effettiva provenienza
del messaggio elettronico.

B8y, §§114.1,121.1 e 167.



LA TUTELA DEL MARCHIO 1145

di lavoro, ancorché coincidente con il nome commerciale, anche se, naturalmente,
i giudici francesi pensano esattamente 1’opposto **°. Non solo il segno altrui non &
usato “per” beni; non & neppur usato ¢ tanto meno adottato per identificare
I’impresa utilizzatrice o la sua attivita, ma solo al fine di dare conto (in maniera
veritiera) di esperienze lavorative pregresse degli esponenti della medesima.

La ricostruzione qui suggerita lascia ancora aperti due quesiti.

Il primo attiene alla conformita della disciplina nazionale dell’art. 22 c.p.i. alla
norma comunitaria che ne costituisce la base normativa. Si ricordera che I’art. 5,
par. 5, della direttiva marchi prevede che “i paragrafi da 1 a 4”, che delineano le
diverse subfattispecie di contraffazione, “non pregiudicano le disposizioni appli-
cabili in uno Stato membro per la tutela contro 1’uso di un segno fatto a fini diver-
si da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando [’uso di tale segno
senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorieta del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”***. Come
si ¢ visto, il diritto nazionale disciplina non solo I’ipotesi in cui il segno successi-
vo “consent[a] di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”, 2° comma dell’art. 22; ma
anche quando “a causa dell’identita o dell’affinita tra I’attivita di impresa dei tito-
lari di quei segni (scil: successivi) e i prodotti o servizi per i quali il marchio
(scil.: anteriore) ¢ adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che puo consistere anche in un rischio di associazione fra i due se-
gni”*', 1° comma dell’art. 22 c.p.i. La previsione comunitaria si riferisce all’uso
di uno stesso segno; quella nazionale, in entrambe le sue biforcazioni, a segni
identici ma anche simili ***. Di primo acchito le proposizioni normative di diritto
nazionale da ultimo menzionate non sembrano trovare copertura nella previsione
comunitaria facoltizzante; il che apre la questione, davvero di difficile soluzione,
relativa al permanere di poteri normativi dei legislatori nazionali diversi e ulteriori
rispetto a quelli loro attribuiti dal diritto comunitario, in materia che, peraltro, il
diritto comunitario si astiene dal disciplinare.

Il secondo quesito attiene non alla base normativa della disciplina interna ma
alla sua sfera di applicazione. Non vi & dubbio che la previsione dell’art. 22 c.p.i.
intenda trovare applicazione ai marchi nazionali italiani. Che dire perd rispetto
alla protezione per il territorio italiano dei marchi comunitari? Manco a farlo ap-
posta, anche questa ¢ una questione discussa ***. Per la negativa, si potrebbe os-

9 Sarl Sygroup e SA DCM c. Societé Sylab Ypsis and Jean Lagadec, caso «Sygroup, in
ETMR 2001, 1275 ss.

0 Corsivo aggiunto.

1 Corsivo aggiunto.

42 per un rilievo analogo rispetto al confronto fra la norma comunitaria e le previsioni del Bene-
lux v. A. KUR, Confusion over Use?, cit., 2.

43 Qulle diverse pronunce sulla questione che si sono susseguite, con esiti opposti, di fronte alle
corti olandesi in relazione alla previsione corrispondente del diritto dei marchi del Benelux v. P.
REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 133, nota 33 ¢ P. DE RUUTER-K.
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servare che I’art. 9 r.m.c., relativo ai “diritti conferiti dal marchio comunitario”,
trova in ogni sua parte corrispondenza nell’art. 5 della direttiva marchi, salvo che
esso non prevede una disposizione parallela al par. 5 dell’art. 5 della direttiva
stessa; quindi, si potrebbe argomentare, la tutela del marchio comunitario non
prevede un rinvio alla disciplina nazionale nelle situazioni inventariate al § 125.2.
Per la positiva, si potrebbe obiettare che pare improbabile che il marchio comuni-
tario sia insuscettibile di integrazione ad opera dei diritti nazionali, in situazioni
nelle quali i marchi nazionali lo sarebbero; e si potrebbe aggiungere che una pre-
visione espressa allo specifico fine che qui interessa non sarebbe neppur necessa-
ria, visto che gli artt. 14 ¢ 101, par. 2, r.m.c. gia provvedono con un rinvio genera-
lizzato alle previsioni del diritto dei marchi nazionale per le materie non coperte
dal regolamento ***. Vista questa divergenza di opinioni, il titolare di un marchio
che abbia ragione di volere organizzare anticipatamente la sua tutela anche nei
confronti degli usi dei quali si ¢ discusso in questo paragrafo puo premunirsi, ag-
giungendo alla protezione del proprio segno come marchio comunitario quella
come marchio nazionale.

In assenza di indicazioni giurisprudenziali ¢ di un retroterra adeguato di di-
scussione in sede dottrinale, ci si pud limitare a esprimere delle preferenze inter-
pretative al riguardo. Sotto il primo profilo, sembra che si debba ritenere che le
norme nazionali non possano considerarsi contrarie al diritto comunitario, anche
nella parte in cui esse esorbitano dalla previsione dell’art. 5, par. 5, della direttiva,
in quanto questa previsione sembra sufficiente a indicare che I’intervento del legi-
slatore nazionale si riferisce a materia non armonizzata comunitariamente. Sotto il
secondo profilo, appare preferibile ritenere che al marchio comunitario non possa
competere una protezione piu ristretta da quella accordata ai marchi nazionali.

125.4. Ancora sulla relazione fra segno e beni rilevante ai fini dell’accerta-
mento della contraffazione. In particolare il suo impiego in dizionari ed enciclo-
pedie. Dopo questa parentesi, occorre ritornare ai nostri casi “dubbi” e, piu in ge-
nerale, alla questione dell’individuazione della relazione fra segno e beni richiesta
ai fini dell’accertamento della contraffazione. Nella prospettiva fin qui guadagna-
ta, sembra trovare un significato preciso la proposizione normativa secondo la
quale non ricorre il quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffa-
zione di un marchio se 1’utilizzatore non usi il segno corrispondente “per” beni:
essa sta a indicare che, anche se 1’utilizzatore impieghi il segno in un’attivita eco-
nomico-commerciale, non si da uso “per” beni nel senso postulato dalle previsioni
di riferimento, salvo che la presenza del segno sui beni non risulti un fattore rile-
vante per la scelta del pubblico di riferimento. L’impiego di un segno identico o
simile a un marchio registrato da parte di Warhol, del medico che scrive la pre-
scrizione e di Greenpeace, pur avvenendo nell’ambito di un’attivitd economico

RADSTAKE, Playing with the oddities of the EU system, in World Trademark Review, Janu-
ary/February 2007, 19. Anche per altri richiami v. gia § 4 D).

4% Sul punto v. gia § 4 D). Si noti che I’art. 14, par. 2, r.m.c. fa espressamente salve le norme
sull’illecito concorrenziale e civile degli Stati membri.
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commerciale, non costituisce uso del segno “per” i prodotti o i servizi offerti sul
mercato da parte di questi soggetti, anche se, in conformita alla lettura del par. 5
dell’art. 5 della direttiva marchi proposta al § 124.3, esso puo costituire contegno
disciplinato dal diritto nazionale dei marchi, della concorrenza sleale ¢ dell’ille-
cito civile.

Se occorresse ancora un’ulteriore conferma di questa tesi, basterebbe rivolgere
per un momento lo sguardo all’art. 10 r.m.c. Questa norma concerne la “riprodu-
zione del marchio comunitario nei dizionari” e recita: “Se la riproduzione di un
marchio comunitario in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di
consultazione da I’impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti
o dei servizi per i quali ¢ registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio
comunitario 1’editore dell’opera provvede affinché al piu tardi nell’edizione suc-
cessiva dell’opera la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che
si tratta di un marchio registrato”.

Possiamo domandarci che collegamento ci sia fra questa previsione e la tesi
secondo la quale non si da contraffazione se non ricorra una relazione fra il segno
e il bene offerto dall’utilizzatore successivo che non sia incidentale e occasionale,
ma sia un fattore decisivo della scelta di acquisto del pubblico di riferimento. A
questo riguardo, va nuovamente ricordato che la norma corrispondente all’art. 5
della direttiva marchi ¢ I’art. 9 r.m.c. e che, pero, quest’ultima previsione non
contiene alcuna disposizione corrispondente al par. 5 dell’art. 5 della direttiva
marchi **°. Abbiamo visto come questo dato normativo sia suscettibile di due let-
ture opposte: quella del “vuoto normativo”, secondo il quale “lI’uso di un segno
fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi”** non sa-
rebbe disciplinato con riguardo a un marchio comunitario anteriore; ¢ quella del
“rinvio al diritto nazionale”, secondo la quale la disciplina andrebbe desunta dal
diritto nazionale applicabile *’.

N¢é I'una né I’altra soluzione sarebbe stata accettabile in relazione all’uso di un
marchio comunitario all’interno di un dizionario. Non sarebbe stata ammissibile
una lacuna normativa sul tema, delicatissimo. N¢é d’altro canto si sarebbe potuto
lasciarne interamente la disciplina all’arbitrio dei legislatori nazionali, perché, a
tacer altro, non sarebbe stato accettabile che un marchio comunitario fosse sotto-
posto a decadenza per volgarizzazione solo perché il diritto dei marchi o dell’ille-
cito concorrenziale ¢ civile dello Stato membro di volta in volta applicabile non
prevedesse adeguati rimedi nei confronti dell’uso dei marchi nei dizionari.

Il legislatore comunitario ha quindi inserito la previsione sopra trascritta del-
I’art. 10 r.m.c. per assicurare che la materia trovi una disciplina espressa e appre-
stata dal diritto comunitario, ad evitare gli appena ricordati inconvenienti che si
sarebbero altrimenti prodotti. Se si accetti questa lettura, se ne deve trarre la ne-

45 Come gia osservato nella parte finale del § 125.4. Lo stesso rilievo ¢ in P. REESKAMP, Is
Comparative Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 133.

#6 Corsivo aggiunto.

47V, la parte finale del § 125.3.
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cessaria conseguenza. La regola corrispondente ¢ basata su di un presupposto as-
sai chiaro: che secondo il regolamento sul marchio comunitario, I’uso di un mar-
chio, sia esso Coca Cola o Nutella, in un dizionario o in un’opera analoga, non
costituisce contraffazione; ché, se cosi non fosse stato, non sarebbe occorsa una
disposizione espressa come quella ora discussa. Ma per quale motivo il diritto
comunitario muove dalla premessa secondo cui 1I’uso del marchio altrui in un di-
zionario o in un’enciclopedia non costituisce contraffazione? La risposta ¢ in
linea con I’argomento qui sostenuto: nella situazione considerata vi ¢ un segno;
esso ¢ usato; ed € usato in un contesto commerciale, ché, di regola, i dizionari
vengono venduti verso corrispettivo; tuttavia 1’uso del segno non avviene “per”
beni, visto che, di regola, la circostanza che un dizionario rechi al suo interno
menzione del marchio Coca Cola o Nutella non ¢ fattore né decisivo né signifi-
cativamente rilevante nella scelta di acquisto del dizionario stesso da parte del
pubblico interessato.

Il criterio qui accolto per individuare quando la relazione fra il segno e i be-
ni sia rilevante ai fini del giudizio di contraffazione potrebbe essere esposto a
un’obiezione. L’obiezione ¢ che il criterio sarebbe di problematica applicazio-
ne, in quanto la distinzione fra situazioni nelle quali la presenza del segno ¢
fattore decisivo nella scelta di acquisto del pubblico, come nel caso delle ca-
sacche recanti i simboli dell’ Arsenal, e situazioni nelle quali la scelta del pub-
blico non ha nulla a che fare con la presenza del simbolo in questione, sarebbe
impraticabile.

L’obiezione non mi sembra affatto insuperabile. La distinzione puo talora ri-
sultare difficile nella pratica, ma in linea di principio ¢ tutt’altro che ambigua od
opaca. Anzi. Il criterio per distinguere fra usi occasionali e irrilevanti e usi invece
significativi e rilevanti appare suscettibile di applicazione abbastanza sicura anche
in circostanze diverse da quelle precedentemente discusse. Ad es. con riferimento
al caso in cui una bottiglia di Coca Cola compare all’interno di una sequenza osé
di un film hard e ivi viene impiegata da una ragazza a fini erotici ***, pare difficile
sostenere che 1’impiego del segno in questione possa essere stato un fattore rile-
vante per la scelta del film da parte degli spettatori, visto che all’uopo una botti-
glia di Champagne o di Perrier sarebbero state perfettamente equivalenti. Per
quanto riguarda il caso, deciso dalla giurisprudenza olandese **°, relativo alla ri-
produzione del logo della Philips in cui era stata inserita una svastica nazista, in
occasione di un servizio che riferiva in termini critici di presunte attivita di colla-
borazione fra 1’azienda olandese e il Terzo Reich, il criterio proposto suggerisce
attendibilmente di distinguere fra il caso nel quale la riproduzione del logo altera-
to si trovi all’interno della rivista e quello invece in cui esso sia ospitato diretta-
mente sulla sua copertina, e di ipotizzare la possibilita di valutare come contraffa-
zione solo questa seconda ipotesi, in quanto in essa non puo escludersi che la pre-

8 Coca-Cola c. Alicia, in Ned. Jur. 1987, 59.
49 Nel caso Philips c. Haagse Post, in B.LE. 1982, 41.
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senza del logo alterato possa aver costituito un fattore rilevante nella scelta di ac-
quisto del consumatore **°.

Senza dubbio possono esservi anche situazioni obiettivamente incerte, come
quella decisa nel caso inglese nel quale un produttore di dolci inseriva nelle con-
fezioni figurine di giocatori della nazionale di calcio inglese sulle cui maglie
compariva il logo di questa rappresentativa®™'. In questa ipotesi si pud natural-
mente ritenere sia che I’attrattiva che operava sulla scelta di acquisto dipendesse
dal fatto che le figurine raffigurassero i giocatori, invece che il logo presente sulle
loro maglie; oppure che anche la presenza del logo fosse un fattore rilevante nella
scelta d’acquisto; ma in ogni caso si tratta di valutazione eminentemente di fatto. I
giudici inglesi hanno optato per la prima soluzione, escludendo che vi fosse un
uso del segno in relazione ai beni e, quindi, contraffazione di marchio. Quel che
rileva a questi fini ¢ che, se questa conclusione puo essere criticata, cid avviene
per ragioni che attengono alla ricostruzione delle circostanze concrete del fatto e
non alla bonta del criterio impiegato.

Non ci si puo nascondere, tuttavia, alla fine di una trattazione che ¢ ormai di-
venuta troppo protratta del tema, che residuano fattispecie che restano veramente
problematiche. Che dire ad es. quando il marchio altrui venga impiegato, almeno in
apparenza, allo scopo di indicare il contenuto del bene anziché la sua provenienza?
Cosi, un libro dedicato agli orologi Swatch puo essere intitolato “Swatchissimo” ***
e uno relativo al gruppo musicale “Wet Wet Wet” puod essere intitolato, per I’ap-
punto, “Wet Wet Wet”***. La mia impressione & che, stando ai criteri qui propo-
sti, ci sia il segno, ci sia il suo uso, esso avvenga in un contesto commerciale; e il
segno sia usato “per” i beni, nel senso che la sua presenza ¢ un fattore decisivo,

49 Nello stesso senso mi pare che possano essere lette altre decisioni (fra le quali ad es. quella
resa da Trib. Torino 14 giugno 2001, caso «Kleberty, cit.), secondo cui la circostanza che un mar-
chio altrui faccia una fugace comparizione in uno spot televisivo non comporta necessariamente
contraffazione del marchio in questione.

41 Trebor Bassett ¢. Football Association, in F.S.R. 1997, 211.

432 Trib. Milano 30 marzo 1998, Swatch SA c. Antiquorum Italia s.r.l. ¢ Grimoldi s.r.l., in Giur.
ann. dir. ind. 3805, caso «Swatchissimo».

43 v Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., in FSR,
1996, 205 (Court of Session), caso «Wet Wet Wet». Analogamente, un bootleg dei Rolling Stones
puo riportare il nome del gruppo sul suo involucro, per indicare il contenuto dell’(illecita) registra-
zione, in circostanze nelle quali il pubblico ¢ perfettamente consapevole che il segno non indica la
provenienza del bene: t. Musidor BV c. Tansing (t/a Apple Music House), in ALR 1994, 593 (Fede-
ral Court of Australia, Full Court), caso «Rolling Stones». Il nodo corrispondente ¢ stato sciolto
senza soverchie esitazioni da Trib. Torino 5 novembre 1999, Juventus FC s.p.a. e altri c. Forservice
s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4106, confermata da App. Torino 22 novembre 2002, Forservice s.r.l. c.
Juventus FC s.p.a., Alessandro Del Piero e altri, ivi 4530, caso «Juventissimay, che ha ritenuto che il
marchio della squadra calcistica torinese fosse stato usato da un terzo non autorizzato su di un ca-
lendario non per “scrivere sulla squadra” ma per pubblicizzare il prodotto calendario. Alla conclu-
sione opposta ¢ giunto — in relazione pero a un periodico — Trib. Milano 28 novembre 1994, F.C.
Internazionale Milano s.p.a., Antonio Paleari s.r.l. ¢. Masters Edizioni s.r.l., Edizioni Mia s.r.l. e
ME-PE s.p.a., in AIDA 337. In quest’ultimo senso (in relazione a un libro relativo agli orologi
Swatch) Trib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimoy, cit.
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non episodico od occasionale, della scelta di acquisto. Se ci sono ragioni che fan-
no dubitare che ricorra contraffazione, come a me pare che vi siano, esse attengo-
no pero a un elemento costitutivo generale della contraffazione diverso da quello
qui esaminato, il sesto, su cui, dunque, si dovra tornare.

126. (Segue). D.2) L’uso del segno “per prodotti o servizi”. In particolare
['uso “per” beni del titolare del marchio anteriore

126.1. Una messa a punto ... Fino a qualche anno fa, questo era lo stato del-
I’arte con riguardo al quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffa-
zione. Come se la materia non fosse gia sufficientemente complessa e magmatica,
negli ultimi anni si sono profilati nuovi aspetti che richiedono una messa a punto
e un’integrazione.

Quanto alla prima, ce la si puo per la verita cavare con abbastanza poco. Nella
giurisprudenza recente (caso “Smirnoff””) ¢ venuto alla ribalta I’interrogativo se si
abbia uso “per prodotti e servizi” anche quando il terzo che impiega il segno non
abbia alcun titolo di proprieta sui beni in questione nel corso dell’operazione rela-
tiva ai beni stessi ***, come ¢ nel caso in cui la comunicazione commerciale relati-
va a questi ultimi provenga da un commissionario, che agisca in nome proprio ma
per conto del venditore, anziché dal proprietario *°. In un caso come questo la ri-
sposta, affermativa, era probabilmente largamente scontata: poco importa se il
soggetto che usa il marchio altrui non abbia la titolarita delle merci, se ha la legit-
timazione a trattarle **°.

Il chiarimento & perd risultato prezioso in una situazione meno lineare, in
quanto legata al commercio elettronico. Si € visto che eBay si approvvigiona di
parole chiave corrispondenti ai marchi altrui ricorrendo al servizio AdWords for-
nito da Google **’. Quindi, il gestore del mercato elettronico “usa” il marchio al-
trui non solo per il suo mercato online ma anche per le offerte in vendita in tale
mercato da parte dei suoi clienti venditori ***. Su questa base la Corte UE ha avuto
modo di appoggiarsi al precedente “Smirnoff” per confermare che la eBay, utiliz-
zando parole chiave corrispondenti ai marchi dell’attrice L’Oréal per promuovere
offerte in vendita di prodotti provenienti (non dalla eBay, ma) dai suoi clienti

434 Ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. @), r.m.c.: v. Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso
«Smirnoffy, cit., parr. 43 ss., 47-48.

45 Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 8.

436 Secondo Corte UE 15 dicembre 201 1, caso «Red Bully, cit., parr. 32-33 ¢ 19 febbraio 2009
(ord.), caso «Smirnoffy, cit., parr. 43-51, I’uso da parte del commissionario avrebbe infatti creato un
nesso tra il segno e la prestazione del commissionario stesso.

#7 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 28 ss. ¢ 85 ss. In argo-
mento gid supra, § 123.2.

48 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBayw, cit., par. 85.
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venditori, ne ha fatto uso “per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali

marchi sono stati registrati” dal loro titolare **.

126.2. ... ed una (doppia) integrazione. Di assai maggior momento ¢
I’evoluzione cui si € assistito a proposito di un altro, e molto significativo, profilo.
Fino al caso “02”*", erano stati posti al vaglio della giurisprudenza soprattutto
casi nei quali il segno identico o simile al marchio anteriore era usato “per” beni,
forniti od offerti dall’utilizzatore successivo (“il terzo”), provenienti da questi,
non dal titolare del marchio anteriore. Cosi, nel caso “Arsenal” si trattava di veri-
ficare se fosse contraffazione 1’uso da parte di Mr Reed dei simboli dei Gunners
“per” le casacche, maglie e sciarpe commercializzate da Mr Reed stesso, in quan-
to queste non erano quelle ufficiali, provenienti dall’ Arsenal stesso o dai soggetti
da questa autorizzati **'; nel caso “Céline” si discuteva dei beni offerti dal meno
noto negozio di Lilla, non di quelli commercializzati dalla famosa casa parigi-
na*®*; e cosi via.

Che dire, pero, del caso in cui 'utilizzatore successivo abbia a impiegare il
marchio altrui “per” prodotti provenienti dal titolare stesso del marchio? L’occor-
renza ¢ forse statisticamente meno frequente; e tuttavia tutt’altro che rara*®. Si
pensi all’esaurimento, ad es. nel caso “BMW” **  nel quale il titolare dell’officina

49 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay, cit., par. 91. Ivi la Corte ha precisa-
to: “Si deve ricordare, in proposito, che 1’espressione ‘per prodotti o servizi’ non si riferisce esclusi-
vamente ai prodotti o servizi del terzo”, nella specie: eBay, “che fa uso dei segni corrispondenti ai
marchi, ma puo riguardare anche i prodotti o i servizi di altre persone”, nella specie: i clienti vendi-
tori di eBay. La circostanza, infatti, che un operatore economico utilizzi un segno corrispondente a
un marchio per prodotti che non gli appartengono, nel senso che non dispone di alcun titolo su di
essi, di per s¢ non impedisce che detto uso rientri nell’ambito dell’art. 5 della direttiva marchi e
dell’art. 9 r.m.c.”, richiamando al riguardo Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smir-
noffy, cit., par. 43 e Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 60.

40 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit.

4! Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenaly, cit.

42 Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céliney, cit.

463 1 ’esistenza di un uso del marchio altrui “importing a reference” e quindi riferito ai beni del
titolare del marchio e non dell’utilizzatore successivo trovava una collocazione sistematica precisa
nel diritto britannico nel vigore del Trade Marks Act del 1938: v. la s. 4(4)(1)(b) e in argomento J.
PHILLIPS, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, cit., 197 ss. e . SIMON FHIMA, Trade Mark Infiin-
gement in Comparative Advertising Situations, cit., 426; sulla vicenda che ha condotto alla “neutra-
lizzazione giudiziale” della previsione corrispondente del TMA del 1994, la s. 10(6) v. W. CORNISH-
D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 796-797 e nota 569. Nel diritto statunitense pud
essere contraffazione 1’uso relativo a qualsiasi bene, sia esso offerto dal titolare del marchio o dal
terzo, secondo G. DINWOODIE-M. D. JANIS, Lessons from the Trademark Use Debate, cit., 1707-
1708 e nota 20 ove richiami. Una collocazione dottrinale accurata nell’ambito del diritto tedesco
della c.d. referierende Benutzung ¢ in A. KUR, Confusion over Use?, cit., 2, 8-10. Accogliendo
’ottica suggerita da questo scritto, I’inclusione nella nozione di uso del segno “per” beni anche del
suo impiego per riferirsi a beni provenienti dal titolare medesimo del marchio risulta non tanto come
una novita degli ultimi tempi (quale ¢ presentata, anche per comodita espositiva, nel testo) ma come
un’eventualita implicita nel tessuto normativo europeo e gia attestata da decisioni quali quelle rese
da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillettey, cit. e 14 maggio 2002, caso «Hdlterhoff», cit.

464 Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMWpy, cit., in particolare par. 39.
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di riparazioni, Deenik, era specializzato, oltre che nella riparazione di vetture del-
la casa tedesca, nella loro rivendita. Ora, nel caso in cui operi il principio del-
I’esaurimento, per definizione i beni della cui commercializzazione si tratta pro-
vengono non da un successivo utilizzatore di un segno identico o simile al mar-
chio, ma dal titolare del marchio stesso; anche se, naturalmente, non vi ¢ ragione
di chiedersi se il contegno del rivenditore costituisca contraffazione, visto che una
disposizione espressa legittima 1’operazione. La questione della contraffazione si
puo pero profilare quando la rivendita sul mercato UE abbia per oggetto importa-
zioni parallele provenienti da Stati terzi **> o merci riconfezionate “°, come anche
quando ci si domandi entro quali limiti il rivenditore possa valersi del marchio
nella pubblicita e cosi via *.

Un impulso ulteriore, e altrettanto importante, a prendere in considerazione le
ipotesi nelle quali I’uso del marchio altrui sia riferito a beni offerti dal titolare del
marchio e non dal terzo ¢ poi venuta dalla diffusione della pubblicita comparativa,
nel frattempo legittimata dalla direttiva comunitaria in materia *®. Infatti, chi fac-
cia pubblicita comparativa usa il marchio altrui per comparare le proprie merci a
quelle del titolare del marchio, di regola tenendo ben separate le une dalle altre,
allo specifico fine di mostrare la superiorita della propria offerta rispetto a quella
altrui.

Nel caso “02” la Corte di Giustizia ha buttato il cuore oltre all’ostacolo, giun-
gendo alla conclusione che debba intendersi integrato quello che qui ¢ designato
come quarto elemento costitutivo della contraffazione anche quando 1’utilizzatore
successivo impieghi il segno, nella specie costituito dal marchio anteriore, per in-
dicare i1 beni di provenienza non dall’utilizzatore successivo medesimo, ma dal
titolare del marchio. Nel caso di specie il marchio anteriore era costituito dall’im-
magine di bollicine d’acqua in movimento su sfondo blu, che evocavano quelle
registrate come marchio da O2 ed era impiegato dal concorrente di questa, la Hut-
chinson, per fare pubblicita ai propri servizi comparandoli a quelli dell’altra im-
presa. Al riguardo la Corte sembra ritenere in primo luogo che possa costituire
uso qualificabile in termini di contraffazione anche quello operato dal convenuto
non per identificare i suoi propri beni, ma per riferirsi a quelli del titolare mede-

35 v/ _ tra le molte Corte di Giustizia 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Sch-
mied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, in Giur. ann. dir. ind. 3864, caso «Si-
lhouette» e 20 novembre 2001, cause C-414-416/99, Zino Davidoff SA c¢. A.&G. Imports Ltd., Levi
Strauss & Co. Levi Strauss (UK) Ltd. c. Tesco Stores Tesco plc e Costco Wholesale UK, in Racc.
2001, I, 8691 ss., casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss». In argomento v. infra, § 148.

46 v tra le molte Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-348/04, Boehringer Ingelheim e a.
c. Swingward Ltd. e altri, in Giur. ann. dir. ind. 5192 ¢ in Racc. 2007, 1, 3391 ss. In argomento v.
infra, § 153.

47 Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny, cit., parr. 77 ss.; Corte
di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMWy, cit., parr. 49 ss.; 4 novembre 1997, C-337/95, Dior c.
Evora, in Racc. 1997, 1, 6013 ss., caso «Parfums Christian Dior». In argomento v. infra, § 154.

488 Direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, cit.,
attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. In argomento v. il § 119.
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simo dei marchi *; in secondo luogo, che anche I’uso in questione, per riferirsi ai
beni del titolare del marchio, possa considerarsi un uso il cui “scopo ... € quello
di distinguere i prodotti e servizi” del convenuto “da quelli del suo concorren-
te” ¥’ ¢ di conseguenza, e, in terzo luogo, che I’uso in questione vada inteso come
uso “per i prodotti e servizi” — del convenuto — ai sensi dei parr. 1 ¢ 2 dell’art. 5
della direttiva marchi*’'.

Probabilmente ci sarebbe molto da dire su ciascuno dei passaggi di questa ar-
gomentazione *’*. In particolare pare dubbio che il richiamo effettuato alle pro-
nunce comunitarie anteriori*” sia corretto, posto che nella precedente occasione
la Corte aveva circoscritto in limiti assai piu ristretti i casi in cui 1’'uso del marchio
per riferirsi ai beni non del successivo utilizzatore ma del titolare medesimo del
marchio anteriore possa costituire uso rilevante ai fini del giudizio di contraffa-
zione *™*. In quell’occasione i giudici comunitari avevano interpretato la propria
giurisprudenza anteriore ritenendo che il riparatore Deenik usasse il segno BMW
“per” beni anche se questi beni erano poi effettivamente le vetture originali della
BMW solo in quanto queste stesse vetture erano il punto di incidenza oggettivo
della prestazione — di riparazione — di Deenik *”°. Ma subito dopo la Corte aveva
soggiunto: “Al di fuori di tale specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un
terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale mar-
chio (scil.: anteriore), I’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva marchi deve essere in-
terpretato nel senso che contempla 1’uso di un segno identico al marchio per pro-
dotti venduti o servizi forniti dal terzo che siano identici a quelli per i quali il

49 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 34-35.

470 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 35.

41 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2y», cit., par. 36, ma anche par. 62. In questo caso,
lo scopo di “distinguere” i beni del convenuto sta a indicare non la finalita di indicarne I’origine im-
prenditoriale o commerciale, ma di presentarli come alternativa ai beni contraddistinti dal marchio
della convenuta (come sottolineato da I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Comparative
Advertising Situations, cit., 422 s.); il riferimento a questa finalita ¢ peraltro del tutto coerente alla
nozione di uso del segno “per” beni del convenuto che si ¢ desunta (al precedente § 125) dalla giuri-
sprudenza comunitaria.

42 E v. infatti le perplessita manifestate al riguardo da Jacob J., in England and Wales Court of
Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréaly, cit., par. 25.

NERVAR| par. 34 della motivazione che richiama Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «mo-
dellini in miniaturay, cit., parr. 26-29, che a sua volta discute Corte di Giustizia 23 febbraio 1999,
caso «BMWy, cit.

™ In senso conforme A. KUR, Small cars, big problems? An Analysis of the ECJ’s Opel/Autec
Decision and its consequences, in A. Engelbrekt-Bakardjieva et al. (a cura di), Writings in honor of
Marianne Levin, Norsteds, 2008, 325 ss. a 333; R. KNAAK, Markenmdfsiger Gebrauch als
Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, cit., 92; P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a
Trade Mark Issue?, cit., 134.

45 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., par. 27. Per questa
lettura della sentenza v. gia F. GIOIA, L uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorren-
za sleale: il caso “BMW?”, cit., 174 s.
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. N . 476 . . . .
marchio ¢ registrato”””. L’interpretazione contraria, secondo cui la norma po-

trebbe riferirsi anche all’uso “per” prodotti o servizi venduti o forniti dal titolare
del marchio, sarebbe contraddetta dal dato sistematico, giacché le previsioni rela-
tive alla libere utilizzazioni “si riferiscono necessariamente ai prodotti o servizi
venduti o forniti dal terzo” e non dal titolare del marchio*”.

Dunque, non vi ¢ dubbio che la conclusione raggiunta da “O2” costituisca una
svolta rispetto a quella precedentemente accolta*”. Secondo i giudici di “02”,
uso “per” ai fini dell’accertamento della contraffazione vuol dire anche uso che
identifichi beni provenienti dal titolare stesso del marchio anteriore; secondo la
giurisprudenza precedente, di uso “per” si potrebbe discorrere con riguardo a beni
provenienti dal titolare del marchio anteriore solo in un caso specifico: quello in
cui il segno sia usato per indicare i beni provenienti dal titolare del marchio ante-
riore che sono il punto oggettivo di incidenza della prestazione del terzo. E perd
probabile che la svolta operata da “O2” sia non solo giustificata, ma addirittura
inevitabile. Vediamo perché.

126.3. Uso del segno “per” beni del titolare del marchio anteriore ed esaurimen-
to. Lo specialista di BMW Deenik, si ricordera, non si limitava a riparare le vetture
in questione, ma comprava anche vetture BMW usate per rivenderle. Nel caso di
specie, naturalmente, non si poneva un problema di contraffazione, perché alle vettu-
re vendute nell’Unione trova applicazione il principio dell’esaurimento comunita-
rio*”. Peraltro, come si ¢ accennato, il diritto comunitario e comunitariamente ar-
monizzato puo considerare contraffazione 1’uso del segno costituito dal marchio an-
teriore “per” i beni che, ancorché provenienti dal titolare del marchio e quindi “ge-
nuini” o anche “originali”, siano stati immessi in commercio in uno Stato terzo, sia-
no stati riconfezionati in assenza dei presupposti che rendono legittima questa prassi
od, ancora, valendosi di modalita di pubblicizzazione illegittime nella rivendita **.

In tutte queste situazioni, intanto ¢ possibile ipotizzare una contraffazione da
parte di chi intraprenda I’importazione parallela di merci marchiate immesse in
commercio fuori dalla UE ovvero riconfezionate o comunque si valga di modalita
pubblicitarie illegittime, solo se si assuma che possa venire integrato il quarto
elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione anche quando il mar-
chio sia usato dall’utilizzatore successivo non per prodotti o servizi venduti o for-
niti da questi, ma per beni originali e genuini, provenienti dal titolare del marchio

N \ P . 481
stesso. Il che ¢ esattamente quanto ¢ avvenuto nella giurisprudenza piu recente ™,

46 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., par. 28. Corsivo ag-
giunto.

477 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., par. 29.

478 Anche se, come si vedra al fondo del § 126.3, questa svolta non va sopravvalutata.

47 Sull’esaurimento v. tra le molte Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff»
e «Levi Straussy, citt. e infra, §§ 146 ss.

40 Con le conseguenze accennate al § precedente e che saranno approfondite infra, ai §§ 146 ss.

! I beni identici a quelli per i quali i marchi sono stati registrati, “per” i quali eBay ha usato i
marchi in questione, cui si riferisce Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit.,
par. 91, sono, inter alia, prodotti originali destinati dal titolare del marchio alla vendita in Stati terzi,
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con un rovesciamento di fronte certo notevole, e che tuttavia non va neppur so-
pravvalutato. E ben vero che, nei casi ora considerati, il marchio anteriore ¢ usato
“per” prodotti genuini e originali, in quanto provenienti dal titolare del marchio; e
tuttavia non va dimenticato che la vendita od offerta in vendita contro cui ¢ rivolta
I’azione di contraffazione del titolare del marchio ¢ comunque quella proveniente
dal terzo utilizzatore.

126.4. “Per” quali beni e usato il segno nella pubblicita comparativa? A par-
tire dal caso “O2”, lo si € visto, si da per scontato che nella pubblicita comparati-
va si abbia un uso del marchio anteriore che integra il quarto elemento costitutivo
della fattispecie della contraffazione ***. A questo punto, possiamo perd tornare a
chiederci se i giudici comunitari ritengano che il marchio anteriore sia usato “per”
i prodotti o servizi del titolare del marchio, a cui si rivolge la comparazione opera-
ta dall’utilizzatore successivo, o per i beni di quest’ultimo. Stando a quello che si
¢ scritto poc’anzi, dovrebbe essere vera la prima risposta; e tuttavia, ripigliando in
mano ancora una volta la lente di ingrandimento che la giurisprudenza comunita-
ria ci consiglia di tenere sempre a portata, ci si accorge che non ¢ proprio cosi.
Secondo la Corte, il marchio anteriore ¢ usato immediatamente “per” i prodotti
del titolare del marchio anteriore, ché se questi non venissero “identificati” non
sarebbe possibile compararne le caratteristiche con quelle dell’utilizzatore succes-
sivo *; mediatamente esso & perd usato “per” i prodotti o servizi venduti o forniti
dal successivo utilizzatore, perché la pubblicita comparativa non ¢ fine a sé stessa
e anzi ha come scopo specifico quello di distinguere i prodotti o servizi di chi la

. C g oy . 484
realizza e, quindi, dell’utilizzatore successivo ™ .

parr. 58 ss.; o, nella decisione dell’8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny,
cit., parr. 26 e 28, anche “prodotti di seconda mano recanti tale marchio”, “unita modulari fabbricate
dalla Portakabin” titolare del marchio azionato, in relazione ai quali ci si domandava se ricorressero
“motivi legittimi” per opporsi alla pubblicita online, parr. 77 ss. E v. anche Corte di Giustizia 19
febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», par. 47, che ha rilevato un uso pubblicitario del terzo com-
missionario “per” prodotti originali ma in transito comunitario esterno.

Secondo R. KNAAK, Markenmdpfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschu-
tzes, cit., 92, la circostanza che la disciplina dell’esaurimento possa condurre a casi in cui possa co-
stituire contraffazione anche 1’uso “per” beni provenienti dal titolare del marchio e non venduti o
forniti dal terzo non inciderebbe sulla regola generale, secondo cui uso “per” sarebbe solo quello
relativo a prodotti o servizi venduti o forniti dal terzo, in quanto i principi dell’esaurimento rappre-
sentrebbero non una limitazione all’esclusiva ma un ampliamento del suo ambito di applicazione.
Su questa impostazione in termini di teoria generale si dovra ritornare a suo tempo (ai §§ 146.3 ¢
148); per ’intanto va rilevato come la questione relativa all’individuazione dei beni per i quali puo
ricorrere un uso rilevante ai fini della contraffazione ¢ da ritenersi superata dalla presa di posizione
in Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2y, cit., su cui supra, al § 126.2 ¢ infra, al § 131.2.

2 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 34 ss., seguita letteralmente da Cor-
te di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Or¢aly, cit., par. 53. Leggerei in questo senso anche Trib.
Napoli 7 settembre 2007, caso «Accay, cit., secondo cui costituisce contraffazione — oltre che atto di
sleale concorrenza — il riferimento al marchio altrui per comparare in modo screditante i prodotti
cosi contraddistinti con quelli propri.

3 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 35-36.

4 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2w, cit., parr. 35-36. I due diversi profili sono vi-
sualizzati da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 70. La nozione di uso del
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126.5. Uso del segno “per” prodotti e servizi del successivo utilizzatore, del
titolare del marchio e del gestore del sito. Al termine di questa evoluzione si puo
dire che si ¢ affermata una lettura piuttosto “ecumenica” di questo quarto elemen-
to costitutivo della fattispecie. Esso ¢ stato inizialmente riferito specificamente
all’impiego del segno “per” i prodotti o servizi offerti dal terzo utilizzatore; a con-
tatto con le specificita della disciplina dell’esaurimento e della pubblicita compa-
rativa, ci si € avveduti che, anche se i prodotti e i servizi in questione possano
provenire dal titolare del marchio anteriore, essi in definitiva vengono in conside-
razione in relazione a un’attivita di rivendita e di comparazione propria dell’uti-
lizzatore successivo e quindi “per” prodotti o servizi offerti da questi.

Questa evoluzione ha preparato la strada all’applicazione del requisito all’am-
biente digitale. Dove non vi ¢ dubbio che si abbia uso del marchio anteriore “per”
i prodotti o servizi offerti dall’inserzionista che abbia acquisito un /ink sponsoriz-
zato *°; ma la stessa conclusione vale ad amplissimo raggio, sia off line sia online,
abbracciando la prestazione di servizi, finanziari ¢ assicurativi ma anche sempli-
cemente distributivi, che abbiano come punto di riferimento oggettivo beni al-
trui **¢, 1’offerta in vendita di beni originali provenienti dal titolare del marchio
anteriore ¢ da questi destinati alla vendita in Stati terzi **’, come anche 1’uso del
segno corrispondente da parte del gestore di un sito d’aste elettronico per pro-

muovere il suo servizio **%.

marchio altrui “il cui scopo sia solamente quello di distinguere i beni dell’inserzionista e quelli del
suo concorrente e per sottolinearne in questo modo le differenze” ricorre anche nelle sentenze meno
recenti in materia di pubblicita comparativa (Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di
identificazione numerico Siemensy, cit., par. 14; 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe
GmbH c. Katun Germany GmbH, in Racc. 2001, I, 7945 ss., caso «Toshiba/Katuny, par. 53) non al
fine di decidere se si tratti di un uso “per” i beni del terzo inserzionista (irrilevante in quel contesto)
bensi al fine di valutare se esso sia conforme alla disciplina della pubblicita comparativa.

45 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 60 ss. Nello stesso senso Corte UE
8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny, cit., par. 28; 26 marzo 2010 (Quinta Se-
zione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 18; 25 marzo 2010, caso Bergspechtey, cit., par. 19.

6 Come nel caso deciso dalla sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 30 gennaio 2004,
Stés Groupe Intelligence Industrie 21 Company et Net et Presse c. St¢ Renault, in Annales de la
Propriété Industrielle Artistique et Littéraire 2004, 34 ss., caso «Renaulty, in relazione al quale re-
sta da domandarsi naturalmente se 1’'uso da parte del terzo sia in funzione distintiva o fruisca di una
libera utilizzazione (in tema v. infra, §§ 128-129 ¢ 144.1). La questione corrispondente affiora talora
anche negli arbitrati relativi ai nomi a dominio e stenta a trovare soluzioni soddisfacenti nel piu rigi-
do quadro posto dalle regole di registrazione: v. ad es. i casi decisi dal Centre d’arbitrage et de
médiation de ’OMPI del 4 luglio 2005, Comité Interprofessionel du Vin de Champagne c. J. Guif-
fault — societé internet SARL, caso «Champagne» e dall’ Administrative Panel Decision 14 August
2000 (eResolution Case No AF-0252), Consorzio Grana Padano c¢. Colombi Cristiano, caso «Con-
sorzio Grana Padano». Non escluderei che le soluzioni fin qui sperimentate vengano ora rimesse in
discussione dall’introduzione dei generic Top Level Domain Names, su cui v. J. KiM, Territoriality
Challenges in Protecting Trademark Interests in the System of Generic Top-Level Domains, in 18
Marquette Intellectual Property Law Review 2014, 221 ss.

7 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay, cit., par. 91.

48 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 88. Non sempre questa
complessiva evoluzione ¢ tenuta presente: v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott
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Con ogni probabilita, I’evoluzione ¢ del tutto ineccepibile nel contesto norma-
tivo di riferimento. E tuttavia occorre segnalare che essa ¢ suscettibile di ricadute
importanti e non scontate su altri profili del giudizio di contraffazione **.

127. (Segue). E) La “mancanza del consenso” del titolare

127.1. La “mancanza del consenso” del titolare del marchio come co-ele-
mento costitutivo della fattispecie della contraffazione. 1l titolare del marchio ha
“il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare in commercio” un
segno identico o simile al proprio marchio*". Nel testo inglese, il significato di
questa previsione ¢ forse piu chiaro: il diritto di vietare del titolare ¢ riferito a tutti
i terzi “che non abbiano il suo consenso” (scil.: del titolare; “not having his con-
sent”). Dunque, anche la mancanza del consenso del titolare del mar-
chio ¢ co-elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione; e precisa-
mente il quinto, stando alla classificazione qui seguita.

E facile comprendere quale sia la funzione di questo ulteriore requisito. Il
mancato consenso del titolare del marchio ¢ elemento costitutivo della fattispecie
della contraffazione perché in linea generale il consenso dell’avente diritto esclu-
de I’illecito: chi abbia usato il marchio altrui con il consenso del titolare non pud
dirsi contraffattore. Il consenso del titolare che esclude la contraffazione ha un
raggio di operativita quanto mai ampio. Intanto, esso puo avere ad oggetto 1’uso
del segno da parte del terzo per beni provenienti sia dal terzo stesso sia dal titolare
(ad es. nel caso di importazioni parallele provenienti da Stati terzi). Inoltre, esso
produce questo effetto quale che sia I’*“uso” del terzo che viene di volta in volta in
considerazione: il consenso del titolare pud infatti riferirsi sia alle diverse forme
di impiego che sono dalla legge ricomprese nell’elenco di attivita in linea di prin-
cipio riservate al titolare *' sia a quegli altri atti che costituiscano “uso” del mar-

del 14 aprile 2011, causa C-119/10, Frisdranken Industrie Winters c. Red Bull GmbH, caso «Red
Bully, par. 21, che sembra ancor oggi assumere che si dia contraffazione solo se 1’'uso del marchio
sia per beni del terzo.

9 Quando infatti la valutazione debba riferirsi all’uso del marchio anteriore non per beni del
terzo ma “per” beni provenienti dallo stesso titolare del marchio anteriore, nel senso ora precisato, ci
si deve domandare se il pregiudizio alla funzione pubblicitaria, ritenuto rilevante anche nel primo
conflitto, non debba essere inteso in un modo diverso da quello che ¢ consueto nel giudizio degli
episodi di pirateria. In argomento v. infra, § 130.

490 Artt. 5, par. 1, direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c.; nel diritto italiano v. la dizione dell’art.
20.1 c.p.i. Per una trattazione approfondita della nozione di consenso in questa e in altre disposizioni
di diritto dei marchi v. lo scritto di M.S. SPOLIDORO, /I consenso del titolare e gli accordi di coesi-
stenza, in Segni e forme distintive, cit., 191 ss.

11 apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; I’offerta, I'immissione in com-
mercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure 1’offerta o la fornitura di servizi contraddistinti
dal segno; I’importazione o I’esportazione dei prodotti contraddistinti dal segno; I’uso del segno nel-
la corrispondenza commerciale o nella pubblicita: v. gli artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. e
9, par. 2, rm.c. (e v. § 123.1).
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chio pur non essendo espressamente indicati nell’elenco in questione *7.

Cosi, non costituisce contraffazione di marchio 1’uso da parte di un licenziata-
rio ** o di un’impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare e da questi auto-
rizzata; come anche la reimportazione nella Comunita di beni contraddistinti dal
marchio e venduti in uno Stato terzo non costituisce contraffazione se ad essa il
titolare del marchio abbia consentito ®*. La stessa valutazione si impone anche in
altre situazioni consimili di autorizzazione, fra cui il merchandising e il franchi-
sing, sicuramente divenute di piu larga diffusione in corrispondenza dell’evolu-
zione del diritto dei marchi cui si & assistito negli ultimi decenni *°, come pure per
fenomeni di co-branding e di autorizzazione all’uso del proprio segno come mar-
chio di accompagnamento (Begleitungsmarke)**®. Ma non costituisce neppure
contraffazione 1’uso del marchio da parte di un concorrente del titolare del mar-
chio per beni che provengano non da quest’ultimo ma dal terzo medesimo, nel ca-
so in cui il titolare stesso vi abbia prestato il proprio consenso, come puo avvenire
in occasione di un accordo di delimitazione o di coesistenza*’, come anche nel
caso in cui il titolare medesimo abbia dato il proprio assenso all’impiego del pro-
prio segno in un’operazione di sponsorizzazione o all’interno della pubblicita di
altra impresa *®.

Certo, visto che il consenso del titolare si riferisce nel primo caso all’impiego
del segno per beni che provengono dal titolare stesso, nel secondo, all’impiego
per beni che traggono origine dall’impresa del terzo autorizzato, vi € una notevole
differenza pratica e operativa fra i due gruppi di ipotesi. Nella prospettiva che qui
interessa, pero, gli effetti del consenso non variano: essi valgono a escludere che
I’uso del terzo possa qualificarsi come contraffazione.

42 Come ¢ naturale, posto che I’elenco contenuto nelle previsioni ora ricordate ¢ solo esemplifi-
cativo: v. § 123.1.

43 Qulla questione se permanga il consenso del titolare del marchio anche quando il licenziata-
rio violi le clausole del contratto di licenza v. la discussione della sentenza resa da Corte di Giustizia
23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e Société
Industrielle Lingeries (SIL), in Racc. 2009, 1, 3421 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5470, caso «Copad» e
infra,i§§ 150 ¢ 183.4.

44 Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige, cit., parr. 29 e 32 ss.; Corte
di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Straussy, citt., parr. 40 ss. (che tutta-
via si riferisce non solo al “consenso” che esclude la contraffazione di cui all’art. 5, par. 1, della di-
rettiva marchi, qui esaminato, ma anche al “consenso” che produce I’effetto estintivo dell’esclusiva
di cui all’art. 7, par. 1, della direttiva stessa, il quale, come si argomentera fra breve, si colloca su un
altro piano).

45 Qulle scelte normative rivolte ad ampliare le prerogative del titolare del marchio dal punto di
vista degli atti di disposizione del suo diritto e a degradare a impedimento relativo e motivo di nulli-
ta relativa la presenza di un marchio altrui confliggente v. gia supra, §§ 7 C), 36, 107.5, 117.1,
175.2,195.2.

4% Syl tema v. §§ 182.3 ¢ 204.

7 In argomento v. supra, § 105.2 e infra, §§ 195-196.

4% In argomento v. infra, §§ 190.
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127.2. La “mancanza del consenso” all’uso del terzo e il “consenso” del tito-
lare all’immissione in commercio di beni contraddistinti dal suo marchio. Una
volta delineato il perimetro del “mancato consenso” quale elemento costitutivo
della fattispecie della contraffazione, e rilevato che esso si lascia agevolmente
tradurre nella proposizione secondo cui il consenso del titolare all’uso del mar-
chio da parte del terzo esclude la contraffazione del marchio in questione, viene
spontaneco riflettere sul significato del dato normativo per cui anche le norme
sull’esaurimento del diritto di marchio, nel prevedere un’eccezione all’esclusiva
spettante al titolare del diritto, disciplinano gli effetti del “consenso” del titolare.
Infatti, da un punto di vista testuale, risulta che “il diritto conferito dal marchio di
impresa non permette al titolare dello stesso di vietare 1’uso del marchio di impre-
sa per prodotti immessi in commercio nella Comunita con detto marchio dal tito-
lare stesso o con il suo consenso” .

Ma I’assonanza puo essere fuorviante: il consenso che produce I’esaurimento e
quello che esclude la contraffazione hanno presupposti e oggetti in parte diversi.
Nell’un caso il titolare del marchio o immette egli stesso i beni contraddistinti dal
marchio nella Comunita>” o presta il proprio consenso a che un licenziatario o
un’impresa appartenente al suo gruppo facciano altrettanto; ¢ quindi il “consenso”
si riferisce specificamente all’immissione in commercio da parte del terzo; nel-
I’altro il titolare del marchio presta il proprio consenso a un qualsiasi uso del mar-
chio da parte del terzo (e quindi anche all’immissione in commercio).

La differenza possiede un rilievo sostanziale. Nel caso dell’esaurimento, il
consenso ¢ coelemento della fattispecie estintiva dell’esclusiva O pellaltro, il
mancato consenso ¢ elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione e la
prestazione del consenso comporta la rinuncia all’esercizio dell’azione corrispon-
dente. Né deve trarre in inganno la circostanza che anche quando operi il princi-
pio dell’esaurimento 1’uso ulteriore del marchio da parte del terzo acquirente dei
beni in questione non possa considerarsi contraffazione; infatti questa conseguen-
za dell’operare della regola sull’esaurimento non deriva, come nell’ipotesi qui
considerata, dalla volonta negoziale, ma si produce ex lege, a prescindere dalla
presenza di una volonta del titolare autorizzativa dell’ulteriore commercializza-
zione dei beni contraddistinti dal marchio e anzi anche in presenza di una volonta
contraria espressamente dichiarata da questi >

Del resto, anche la coincidenza dei due fenomeni sul piano degli effetti ¢ solo

49 Art. 7 direttiva marchi; e v. anche gli artt. 5.1 c.p.i. e 13 r.m.c. In argomento v. infia, §§ 147
ss. (ove si avra modo di precisare che le norme in questione vanno tutte riferite alla messa in com-
mercio non solo nella Comunita, ma in tutto il SEE).

%00 Sull’(ancor diverso) significato del consenso — relativo al singolo bene contraddistinto dal mar-
chio — prestato dal titolare nel caso in cui sia questi a immettere il bene sul mercato SEE; e sulla sua
eterogeneita rispetto al consenso all’uso del terzo che esclude la contraffazione, v. infra, § 149.2.

01 Cosi Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoft» e «Levi Straussy, citt., par. 41.
Nello stesso senso Corte di Giustizia 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q. GmbH e Lifestyle
Sports + Sportswear HGmbH e M. Orth, in Racc. 2003, 1, 3051 ss., caso «Van Doreny, par. 34.

2y anche infia, § 149.4.
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parziale. 11 consenso produttivo dell’esaurimento ha carattere di specialita
rispetto al consenso all’uso che esclude la contraffazione. Infatti, il primo ha per
oggetto la sola prima immissione in commercio nella Comunita; il consenso all’u-
so che esclude la contraffazione attiene non solo all’immissione in commercio,
ma a qualsiasi forma di uso del marchio da parte del terzo. A riprova di questa di-
versa estensione degli effetti si puo portare il caso in cui il titolare del marchio
abbia prestato il proprio consenso all’immissione in commercio non nella Comu-
nita bensi in uno Stato terzo. In questo caso, I’esaurimento non si produce; di con-
seguenza, per stabilire se la importazione nella Comunita del bene contraddistinto

dal marchio costituisca contraffazione, occorre ulteriormente verificare se ricorra

un consenso del titolare specificamente riferito alla (re-)importazione del terzo >*.

Non sempre la giurisprudenza tiene ferma questa distinzione di piani. Cosi,
avviene che I’appena menzionato quesito in ordine alla liceita della importazione
nella Comunita di bene contraddistinto dal marchio immesso in commercio al di
fuori della Comunita venga affrontato e risolto a partire dalle norme sull’esau-
rimento, anziché — come sarebbe piu corretto, almeno in linea teorica e in via pre-
liminare, alla luce delle considerazioni ora svolte — in funzione della presenza de-

gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione ¢ precisamente della

L. . . 504
presenza o dell’assenza del requisito del consenso alla reimportazione stessa™ .

393 1] riferimento alla nozione di re-importazione & frequente in queste situazioni, perché molto

spesso 1 beni immessi in commercio nello Stato terzo sono originariamente fabbricati nell’Unione;
di seguito si fara quindi uso di questa espressione, anche se 1’analisi corrispondente si applicherebbe
anche a beni che fossero solo “importati” nell’Unione, ad es. perché fabbricati in uno Stato terzo da
un licenziatario del titolare.

394 Cfr. da un lato Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouettey, cit., specie parr. 17 e 32
ss., ora seguita da Corte UE 28 ottobre 2010 (ord.)(Quinta Sezione), caso «cartucce di inchiostro
Canony, cit., par. 21 e Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige, cit., parr. 29
e 32 ss., che basano il potere di inibizione del titolare del marchio sull’accertamento della presenza
del consenso del titolare di cui all’art. 5 della direttiva marchi, quando la previsione sull’esau-
rimento di cui all’art. 7 non operi; e dall’altro lato Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino
Davidoff» e «Levi Straussy, citt., parr. 40 ss. che oscilla fra I’idea che la presenza o 1’assenza del
consenso del titolare alla reimportazione nel SEE vada valutata alla stregua dell’art. 5, par. 1, diret-
tiva marchi (parr. 40-41; 45) o per contro dell’art. 7, par. 1, della direttiva marchi medesima (par.
47). La sovrapposizione fra i due piani ¢ tratta alle sue estreme conseguenze da Corte di Giustizia 15
ottobre 2009, causa C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV,
Remo Zaandam BV c. Diesel, in Racc. 2009, 1, 10019 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5606, caso «Die-
sel», che ritiene che la questione relativa all’accertamento del consenso all’immissione in commer-
cio nel SEE sia omologabile a quella relativa al consenso alla reimportazione nel SEE. Avevano in-
vece chiaramente distinto fra il consenso all’immissione in commercio all’infuori del SEE e il con-
senso alla reimportazione nel SEE medesimo le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 25
marzo 1999, causa C-173/98, Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA ¢. GB Unic SA, in
Racc. 1999, 1, 4103 ss., caso «Sebagoy, par. 25 e nota 17; ma la sentenza della Corte di Giustizia 1
luglio 1999, causa C-173/98, Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA ¢. GB Unic SA, in
Racc. 1999, 1, 4103 ss. e in Riv. dir. ind. 2000, 11, 65 ss. con nota di I. CALBOLI, Importazioni da
Paesi terzi, principio di esaurimento e “consenso” del titolare del marchio: recenti sviluppi alla
luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita Europee, caso «Sebago», parr. 18
ss. non ha saputo tenerla ferma. Anche la non banale esplorazione del tema operata dalle Conclusio-
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Vero ¢ pero che dal punto di vista operativo la distinzione di piani tende a perdere
pratico rilievo. Infatti, i beni recanti il marchio che siano legittimamente importati
nella Comunita grazie al consenso del titolare possono poi in essa circolare libe-
ramente. Dunque, il consenso del titolare alla importazione ha qui una doppia va-
lenza: per un verso esso opera sul piano degli elementi costitutivi della fattispecie,
escludendo il ricorrere della contraffazione; e per altro verso esso produce simul-
taneamente I’esaurimento, perché i beni in questione risultano “immessi in com-
mercio nella Comunita” con il “consenso” del titolare. Né va trascurato che que-
sto secondo effetto si produce, come si ¢ detto, ex lege, senza che assuma rilievo
la volonta del titolare rivolta a questo effetto ulteriore ™.

127.3. La qualificazione del “mancato consenso”. Vi & nondimeno un altro
importante punto di contatto fra 1’assenza del consenso, intesa come elemento co-
stitutivo della fattispecie della contraffazione, e il consenso all’immissione in
commercio nella Comunita produttivo dell’estinzione del diritto esclusivo. Si trat-
ta di nozioni che, pur avendo, come si ¢ appena visto, presupposti e oggetto diver-
si ed effetti solo parzialmente coincidenti, hanno in comune una caratteristica im-
portantissima: esse sono entrambe il risultato di un’armonizzazione comunitaria
completa e quindi il loro significato va desunto a partire dal diritto comunita-
rio °®, in maniera autonoma dal diritto nazionale che sarebbe altrimenti applicabi-
le sulla base dei principi internazionalprivatistici ordinari.

In effetti, se il concetto di consenso potesse, sotto 1’uno come sotto 1’altro pro-
filo, derivare dal diritto nazionale degli Stati membri, la conseguenza sarebbe che
i titolari dei marchi disporrebbero di una protezione non uniforme ma variata e
possibilmente divergente a seconda dello Stato membro in cui essa sia invocata.
L’obiettivo, dichiarato come fondamentale dal Nono “Considerando” della diret-
tiva n. 89/104, ora divenuto decimo “Considerando” della direttiva n. 95/08, “che
i marchi di impresa registrati abbiano in tutti gli Stati membri la medesima tute-
la”, verrebbe pregiudicato *”’.

Sul piano che ora interessa, ¢ che concerne I’interpretazione del mancato con-
senso del titolare come co-elemento costitutivo della fattispecie della contraffa-
zione, questa premessa comporta conseguenze importanti. Alcune sono state tratte

ni dell’Avvocato generale Christine Stix-Hackl del 18 giugno 2002, caso «Van Doreny, cit., parr.
39-45 ¢ rimasta senza eco in Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doreny, cit.

%5 Tant’¢ vero che il titolare, prestando il proprio consenso all’importazione nella Comunita,
non potrebbe condizionarlo a che i beni recanti il marchio circolino solo in uno Stato membro; o
vengano venduti rispettando altre restrizioni. Diversamente perd [.A. STAMATOUDI-P.L.C. TORRE-
MANS, International Exhaustion in the European Union in the Light of “Zino Davidoff”: Contract
Versus Trade Mark Law?, in 31 IIC 2000, 123 ss., 130 ss.

3% Cosi Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copady, cit., par. 40; 20 novembre 2001, casi
«Zino Davidoff» e «Levi Straussy, citt., parr. 32 ¢ 39; 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., par.
25.

507 Cosi, quasi alla lettera, Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi
Straussy, citt., par. 42 (che peraltro al par. 43 riferisce 1’argomentazione corrispondente all’inter-
pretazione del solo art. 7, par. 1, della direttiva marchi).
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dalla giurisprudenza comunitaria. La prestazione da parte del titolare del mar-
chio del consenso all’uso del segno ad opera del terzo comporta la rinuncia
all’esercizio del diritto esclusivo spettante al titolare medesimo. Pertanto, il
consenso deve essere espresso in maniera tale che 1’intento di rinunciare all’e-
sercizio del diritto sia dimostrato in modo non equivoco. Normalmente questa
intenzione puo essere desunta da una dichiarazione espressa. Non puo tuttavia
escludersi che il consenso possa in alcune situazioni essere inferito da fatti e
circostanze, diverse da una manifestazione espressa di volonta, che possano di-
mostrare in modo univoco che il titolare del marchio abbia riunciato all’eser-
cizio del suo diritto >

Ulteriori conseguenze interpretative possono essere tratte a partire dall’enun-
ciato principio dell’armonizzazione completa. La presenza o 1’assenza del con-
senso rilevante come requisito per il ricorrere di una fattispecie di contraffazione
va inteso come autorizzazione all’uso del segno da parte del terzo o anche come
semplice rinuncia all’esercizio delle facolta esclusive riservate al titolare del mar-
chio; perché si producano gli effetti postulati dalla norma, non & pertanto richiesta
una specifica connotazione causale del negozio autorizzativo, né la presenza di
particolari effetti negoziali (ad es. traslativi, traslativo-costitutivi od obbligato-
1i)*%, essendo allo scopo sufficiente che risulti, in modo non equivoco anche se
non necessariamente espresso, la volonta del titolare di rinunciare all’esercizio del
diritto esclusivo che gli compete nei confronti di quella utilizzazione del marchio
da parte del terzo. Sotto questo profilo, potranno esserci casi in cui 1’autorizza-
zione abbia per oggetto il marchio inteso come bene immateriale, come avviene
nei contratti di licenza di marchio, di merchandising, di franchising>'’; e potranno
esserci casi nei quali 1’autorizzazione abbia per oggetto uno o piu esemplari di
beni contraddistinti dal marchio. L’uno come I’altro gruppo di situazioni puo es-
sere ricompreso nella norma: se consti il consenso del titolare all’uso del terzo in
relazione a beni muniti del marchio, cid ¢ comunque sufficiente per escludere il
ricorrere di una fattispecie di contraffazione.

508 Cosi, quasi alla lettera, Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi
Straussy, citt., parr. 41, 45-47. Mentre questa sentenza aveva espresso le considerazioni riportate nel
testo con riguardo alla questione del consenso alla reimportazione nel SEE di beni contraddistinti con il
marchio e immessi in commercio al di fuori del SEE, la successiva sentenza di Corte di Giustizia 15
ottobre 2009, caso «Diesel», cit., parr. 18 ss., le ha riferite a un caso di esaurimento intracomunitario,
ritenendo che 1 principi enunciati abbiano portata generale e siano suscettibili di estensione anche alla
fattispecie ivi sottoposta alla Corte, parr. 27 ss.; nello stesso senso Corte di Giustizia 23 aprile 2009,
caso «Copady, cit., par. 42. Assai particolare la posizione espressa da Corte UE 22 settembre 2011
(Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., par. 47, che sembra assumere che, se il prestatore di un servizio
di posizionamento offra ai titolari dei marchi la possibilita di opporsi alla selezione dei loro segni come
parole chiave, la mancata opposizione potrebbe “a determinate condizioni” “essere qualificata come un
loro consenso tacito”. Assai piu convincente ¢ al riguardo la contrapposizione fra consenso e tolleranza
delineata da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., parr. 39 ss.; nello
stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 229.

% Su queste caratterizzazioni v. infra, § 182.2.
219 Sy questi temi v. infra, §§ 182-190.
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128. (Segue). F.1) Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del mar-
chio: i termini della questione degli usi non distintivi del marchio

128.1. 11 dato letterale. E venuto dunque il momento di domandarsi se esista
un ulteriore elemento costitutivo della contraffazione (il sesto per la precisione, se
si segua la ricostruzione sopra proposta al § 122) e quale ne sia esattamente la
portata effettiva. Il quesito ha ragione di porsi per due ordini di ragioni, I'una di
tipo testuale, 1’altra di ordine giuspolitico.

Sotto il primo profilo, occorre fare i conti con una previsione della direttiva
marchi, il piu volte richiamato art. 5, par. 5, ai sensi del quale “i paragrafi da 1 a
4”, che delineano le diverse subfattispecie di contraffazione, “non pregiudicano le
disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro I’uso di un segno
fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando
I’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorieta del marchio di impresa o reca pregiudizio agli
stessi” '

Sulla base di questo dato letterale, apparentemente chiarissimo, i primi com-
mentatori ¢ le prime sentenze avevano preso una posizione molto netta e, va sot-
tolineato, “liberale” nei suoi esiti. Perché possa parlarsi di contraffazione, il diritto
comunitario e comunitariamente armonizzato richiederebbero che I’uso del mar-
chio altrui da parte del terzo abbia luogo in funzione distintiva della provenienza
da un’impresa determinata, o, come anche si dice, come marchio 312 La soluzione,
apparentemente incontrovertibile sulla base della formulazione appena trascritta,
¢, come si ¢ detto, “liberale”, nel senso che riduce il perimetro delle ipotesi di
contraffazione e trova frequente riscontro nei diritti nazionali dei marchi e nelle

. e e . 1:513
loro applicazioni giurisprudenziali” .

! Corsivo aggiunto.

12 1 questo senso v. la presa di posizione, nettissima, di Corte di Giustizia 23 febbraio 1999,
caso «BMWy, cit., par. 38 (“la sfera di applicazione” delle previsioni dei parr. 1 ¢ 5 dell’art. 5 della
direttiva marchi “dipende dalla questione se 1’'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti
di cui trattasi nel senso che provengono da un’impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o
se I’uso persegua altri scopi”); cosi anche, e in tempi recenti, Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Se-
zione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulituray, par.
39 che peraltro ha per oggetto non un’azione di contraffazione ma di annullamento, per di piu relati-
va a un disegno anticipato da un marchio anteriore. In dottrina in questo senso v. L. MANSANI, La
pubblicita tramite parole chiave (keywords), cit., 477; V. DI CATALDO, Profumi e balocchi, cit.,
988; A. VANZETTI-V. D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 223; G. OLIVIERI, Contenuto
e limiti dell’esclusiva, in G. MARASA-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA
RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 99, come anche, per il regime anteriore alla
Novella del 1992, P. AUTERI, Territorialita del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘origi-
nali’, cit., 57 ss.

>3 Anche successive all’armonizzazione comunitaria: v. le sentenze del BGH del 25 gennaio
2007, in GRUR 2007, 708 ss., caso «Pralinenform» e del Landgericht Miinich del 10 novembre
2005, Adidas Salomon AG c. Dolce e Gabbana Germany GmbH e Alfonso Dolce, in [2006] ETMR
38 ss.; nella giurisprudenza britannica, particolarmente affezionata all’impostazione (soprattutto in
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Il dato testuale ora richiamato non € pero insuperabile come apparrebbe a pri-
ma vista. Anzi. Gia si € visto come il fenomeno de “I’uso di un segno fatto a fini
diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi” ricorra in due gruppi
di situazioni: quella, in precedenza’'® indicata sub A), in cui il segno successivo
confliggente con un marchio registrato anteriore sia usato in commercio dal terzo
in assenza di qualsiasi collegamento con beni (come nel caso “Robelco”, nel qua-
le non risultava che il terzo usasse il proprio nome commerciale per beni), e in
quella, in precedenza indicata sub B), in cui la relazione fra il segno ¢ i beni, lungi
dall’essere significativa, sia occasionale e tangenziale (come ¢, ad es., nel caso del
quadro di Warhol riproducenti il marchio della Campbell).

Su questa base si pud argomentare che la previsione ora menzionata sia appli-
cabile alle situazioni or ora descritte ¢ quindi gia abbia un suo contenuto precetti-
vo preciso, senza la necessita di assumere che essa abbia altresi lo scopo, ulterio-
re, di accogliere la distinzione fra gli usi del marchio che hanno luogo in funzione
distintiva da quelli che avvengono non in funzione distintiva e correlativamente di
escludere le situazioni, in precedenza indicate sub C), nella quali il segno dell’uso
successivo non abbia luogo in funzione distintiva, dal raggio di applicazione del
diritto comunitario per affidarne le valutazione corrispondente al diritto nazionale.

Si profila in questo modo un’ipotesi interpretativa contrapposta alla preceden-
te, e questa volta “rigorista,” in quanto esclude 1’esistenza di un sesto elemento
costitutivo della fattispecie della contraffazione e quindi amplia il raggio di opera-
tivita del divieto. A suo supporto viene addotto”" I’argomento secondo cui il
compito di discriminare fra usi leciti ¢ illeciti di un marchio confliggente nelle si-

ragione del timore di ampliare eccessivamente le prerogative del titolare del marchio) v., oltre alle
sentenze Bravado Merchandising Services Ltd ¢. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., caso
«Wet Wet Wety», Electrocoin Automatics Ltd. ¢. Coinworld Ltd, caso «Electrocoin» e della House
of Lords del 22 maggio 2003, caso «Bon Jovi, citt., la sentenza resa sul rinvio dalla pronuncia della
Corte di Giustizia nel caso «Arsenal» il 12 dicembre 2002, Arsenal Football Club PLC c. Matthew
Reed, [2002] EWHC 2695 (CH), nella quale Laddie J. ha tenuto fermo il principio che solo un uso
distintivo puo costituire contraffazione di marchio (la sentenza ¢ stata riformata sul punto in appello
dalla sentenza resa il 21 maggio 2003 da England and Wales Court of Appeal, Arsenal Football
Club PLC c. Matthew Reed, in [2003] EWCA Civ. 96); per altri richiami B. TRIMMER, 4An Increa-
singly Uneasy Relationship: The European Courts and the European Court of Justice in Trade
Mark Disputes, in EIPR 2008, 87 ss. Anche nella nostra giurisprudenza nazionale la posizione ¢ ri-
corrente (v. ad es. Trib. Catania 23 febbraio 2010 (ord.), HT Human Technology s.r.l. c. Segway
Tours and Rents, in Giur. ann. dir. ind. 5536, caso «Segway»; Trib. Milano 8 febbraio 2002 (ord.),
caso «Technoformy, cit.; Trib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimo, cit.; per il periodo an-
teriore alla Novella v. Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, caso «mascherine», cit.). Per un caso nel quale
la distinzione fra usi distintivi e descrittivi del marchio rilevava non ai fini dell’accertamento della
contraffazione ma della verifica dell’adempimento dell’obbligo contrattuale a non usare un certo
marchio patronimico (Alviero Martini) isolatamente ¢ senza collegamento ad altro marchio (I Clas-
se), v. Trib. Milano 8 aprile 2014, ALV s.p.a. e Alviero Martini ¢. Alviero Martini s.p.a.. in /I dir.
ind. 2014, 345 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Alviero Martini».

14 A1§ 125.2 ¢, pitl in generale, ai §§ 125-126.

315 In particolare da R. KNAAK, Markenmdfliger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten
Markenschutzes, cit.
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tuazioni qui indicate con richiamo alla lett. C) gia sarebbe svolto, nel diritto co-
munitario, da un altro elemento costitutivo della fattispecie generale in preceden-
za incontrato, e precisamente dal requisito secondo cui 1’'uso del marchio in que-
stione deve avvenire “per” beni”'°. La verifica se I’uso avvenga o meno in fun-
zione distintiva assumerebbe rilievo su di un piano diverso e successivo, € in par-
ticolare quando si tratti di stabilire se 1’uso del terzo possa creare 1I’impressione di
un collegamento fra i beni offerti dal terzo medesimo ¢ il titolare del marchio re-
gistrato anteriore: si tratterebbe infatti di circostanza che attiene agli elementi co-
stitutivi speciali della fattispecie della contraffazione e, piu precisamente, agli
elementi costitutivi specifici della subfattispecie del secondo conflitto. Non vi sa-
rebbe ragione di anticipare questo requisito gia sul piano degli elementi costitutivi
generali, perché cosi facendo si commetterebbe 1’errore di introdurre surrettizia-
mente anche nelle valutazioni relative al primo e al terzo tipo di conflitto profili
che invece attengono specificamente al secondo "

Vi sarebbe poi una ragione ulteriore che consiglierebbe la lettura proposta. Si
osserva che, se si desumesse dal par. 5 dell’art. 5 della direttiva marchi la conse-
guenza che esistano usi del marchio altrui che, pur essendo “per” beni, cionondi-
meno non sono in contraffazione in quanto non avvengono in funzione distintiva,
si otterrebbe il risultato, indesiderato, di applicare a quelle ipotesi la regola attri-
butiva di competenza dei legislatori nazionali contenuta nella norma, restringendo
per tale via le ipotesi che sono oggetto di armonizzazione comunitaria’'®.

Questo approccio ha un merito indubbio: quello di collocare la questione sul
piano giuspolitico su cui effettivamente essa deve essere affrontata e risolta; an-
che se, come si vedra qui di seguito, gli esiti di un’indagine condotta a questo li-
vello non coincidono con quelli propugnati dal fautore della tesi ora richiamata.

128.2. Le determinanti giuspolitiche della questione degli “‘usi non distintivi”
del marchio. A questo riguardo conviene ritornare all’osservazione, ricorrente”',
secondo cui i nostri sistemi giuridici non hanno mai inteso — ¢ non intendono
neppur oggi — conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo su tutte le
possibili modalita di uso dei segni corrispondenti ai loro marchi. E sulla base di
questa premessa che occorre tornare a interrogarsi se 1’esigenza di preservare spa-
zi di liberta relativi all’impiego di segni confliggenti con un marchio altrui ade-

316 Sy cui v. 1 §§ 125-126.

17y, R. KNAAK, Markenmdifiiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes,
cit., che segnala a 92 come la Corte di Giustizia accolga un rimedio peggiore del male laddove
“sdoppia” la nozione di uso in funzione distintiva a seconda che ricorrano il secondo o il primo e il
terzo conflitto (il riferimento ¢ qui al par. 37 di Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini
in miniaturay, cit.).

18 R. KNAAK, Markenméfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes,
cit., passim ma in particolare 91. In termini analoghi, anche se a malincuore, M. SENFTLEBEN,
Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?, in C. Geiger ed., Constructing
European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives, Edward Elgar, Celthenam,
2013, 137 ss., 163-164.

Vg gia proposta, con qualche richiamo, al § 124.1.
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guati rispetto alle scelte di vertice del nostro ordinamento, gia sia realizzata dagli
elementi costitutivi generali della fattispecie di contraffazione fin qui considerati
(in combinazione, si intende, con i requisiti specifici delle tre fattispecie di con-
flitto che di volta in volta possano venire in rilievo), o se invece il raggiungimento
di un equilibrio adeguato postuli la presenza di un ulteriore elemento costitutivo
generale della fattispecie, che, da un punto di vista testuale ¢ consentita — ma, lo si
& visto *°, non imposta — dalla lettera della norma.

E facile vedere come la questione si collochi all’incrocio fra due livelli diversi
di analisi. Il primo ¢ di carattere generale: quali sono le ragioni giuspolitiche o,
per cosi dire, di policy che possono venire in considerazione quando si tratti di va-
lutare se sia necessario un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie generale
della contraffazione al fine di calibrare ottimalmente 1’equilibrio fra le prerogative
dei titolari dei marchi e dei terzi nella prospettiva di interesse collettivo ¢ generale
che ¢ propria del diritto dei marchi? Il secondo ¢ di carattere casistico: quali sono
le modalita di uso di un segno confliggente con il marchio altrui che si pudé imma-
ginare che, pur dopo avere verificato la presenza di tutti i restanti elementi costi-
tutivi della fattispecie generale della contraffazione, ancor si trovino sul crinale
fra il lecito e I’illecito nella prospettiva specifica del diritto dei marchi?

Le due operazioni sono logicamente collegate fra di loro: ¢ a partire da una ri-
cognizione dei residui casi difficili che si pud valutare quali opzioni interpretative
siano preferibili. Generalmente 1’empiria aiuta la teoria. E quindi converra partire
da questo secondo profilo, provandosi ad operare un inventario delle questioni
dubbie.

128.3. Un inventario di situazioni “difficili”. In prima approssimazione, ven-
gono in mente almeno sei gruppi di ipotesi.

1l primo lo abbiamo gia incontrato ', quando ci siamo domandati come ap-
prezzare i casi in cui il marchio altrui venga impiegato, quantomeno nelle dichia-
razioni di intento, allo scopo di indicare il contenuto del bene anziché la
sua provenienza. Il tema si presenta in particolare a proposito delle opere
dell’ingegno, che assai spesso hanno un titolo che ne annuncia I’argomento. Si &
visto che un libro dedicato agli orologi Swatch puo essere intitolato “Swatchissi-
mo”>* e uno relativo al gruppo musicale “Wet Wet Wet” pud essere intitolato,
per I’appunto, “Wet Wet Wet”>>. Abbiamo verificato che, stando ai criteri desun-
ti dalle norme, vi ¢ il segno, vi ¢ il suo uso, esso avviene in un contesto commer-
ciale; e che il segno ¢ usato “per” i beni, nel senso che la sua presenza ¢ un fattore
decisivo, non episodico od occasionale, della scelta di acquisto. Si sono pero an-
che viste le ragioni che possono fare nascere qualche dubbio sull’esattezza di una
valutazione che ritenga che il contegno integri tutti gli elementi generali della fat-

520 Al precedente § 128.1.
321 Al fondo del § 124.5.
522 Ttib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimoy, cit.

3 y. Bravado Merchandising Services Ltd c¢. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., caso
«Wet Wet Wety, cit.
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tispecie della contraffazione: dopo tutto, se esiste una liberta di pubblicare un li-
bro su certi orologi o su di un certo gruppo musicale, perché si dovrebbe impedire
di dare conto al pubblico interessato del tema delle opere corrispondenti? Se poi
esistono ragioni per ritenere che alcune specifiche modalita di richiamo dell’altrui
marchio anteriore siano scorrette, perché non affidarne la valutazione all’apprez-
zamento individualizzato dell’illecito concorrenziale ed, ancor piu, civile, anziché
ai parametri di giudizio in parte astratti che caratterizzano il diritto dei marchi ***?

Il secondo gruppo di ipotesi ¢ delineato con una certa precisione da una sen-
tenza comunitaria importante per disegnare i contorni della materia, resa nel caso
“Hblterhoff”**. Stando a questa pronuncia, ci possono essere situazioni nelle
quali I’uso del marchio altrui in funzione descrittiva non costituisce con-
traffazione gia sul piano degli elementi costitutivi generali della fattispecie; e que-
sta valutazione sarebbe stata in particolare giustificata in un caso nel quale il con-
venuto Holterhoff aveva descritto, verbalmente e a gioiellieri di professione, la
forma delle proprie gemme riferendosi ai marchi speciali “Spirit Sun” e “Context
Cut”, registrati da un concorrente, per contraddistinguere gioielli con un particola-
re taglio *°. Questa (possibile) valutazione in termini di liceita si riferisce dunque
a un caso di uso descrittivo del marchio altrui.

Va in proposito osservato che il riferimento al medesimo carattere descrittivo
dell’uso del segno confliggente con il marchio altrui si presenta, per la verita, nel-
la valutazione di molte altre situazioni, fra le quali spiccano quelle dell’uso, per
’appunto, in funzione descrittiva, del proprio nome anagrafico”"’; delle indica-
zioni relative a caratteristiche del bene ***; del richiamo al marchio altrui inteso a

324 Sulla compresenza di elementi di astrattezza e di concretezza nelle valutazioni relative all’ac-
certamento della contraffazione v. § 115.

32 Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hblterhoff», cit.

526 Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Holterhofty, cit., parr. 5-8.

527 Artt. 6, par. 1, lett. @), della direttiva marchi; 21.1, lett. @), c.p.i.; 12, par. 1, lett. a), r.m.c., su
cui infra, § 142. Per illustrazioni v. Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. ¢ Angelo
Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 4399, caso «Naj Oleari» (secon-
do cui non fruirebbe della libera utilizzazione, in quanto distintivo e non descrittivo, I’'uso del nome
anagrafico confliggente con un anteriore marchio registrato identico, nella specie impiegato non so-
lo a scopo descrittivo ed informativo ma in comunicazioni pubblicitarie e in occasione della vendita)
e Trib. Napoli 4 luglio 2001, Marcello La Marca c. Salvatore La Marca e altri, in Giur. ann. dir. ind.
4356, caso «La Marcay (secondo cui 1’uso del proprio nome come marchio e come ditta, confliggen-
te con I’altrui marchio anteriore, non sarebbe descrittivo ma distintivo e sarebbe “consentito solo se
in caratteri normali, in piccole dimensioni, accanto all’indirizzo o alla sede dell’azienda preceduto
dalla parola ditta o simili”).

528 Artt. 6, par. 1, lett. b), della direttiva marchi; 21.1, lett. ), c.p.i.; 12, par. 1, lett. b), r.m.c., su cui
infra, § 143. Per un’illustrazione v. Trib. Verona 10 marzo 2003, Beauty Service s.a.s. di Remo Rossi
& C. c. Beauty Time s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 4553, caso «Nails» (secondo cui il segno Nails Stu-
dio usato dalla convenuta “in funzione meramente descrittiva della propria attivita” non costituirebbe
contraffazione dell’anteriore marchio registrato “Nails Studio Italia””) nonché Trib. Bergamo 12 dicem-
bre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in Giur. ann. dir. ind.
2895, caso «Pain Braisé» (secondo cui sarebbe da escludersi una contraffazione nell’uso delle espres-
sioni “braisé¢” e “pain brais¢” effettuato da un produttore francese, posto che il termine in questione
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segnalare la destinazione di un proprio bene, in particolare come accessorio o
pezzo di ricambio, al prodotto contraddistinto dal marchio altrui®®. Va osservato
che nei casi per ultimi citati I’apprezzamento in termini di liceita discende dal-
I’applicabilita di una specifica ipotesi di libera utilizzazione, appositamente deli-
neata dalla disciplina®’. Cio che rende interessante ai fini che qui interessano la
valutazione espressa nel caso Holterhoff ¢ che essa ha una collocazione diver-
sa>': il comportamento ivi contemplato ¢ gia in linea di principio considerato non
assoggettato al divieto; non, come avviene invece nel caso di libere utilizzazioni,
colpito dal divieto ma “salvato” dall’applicazione di un’eccezione. Si tratta, in al-
tre parole di un limite al diritto esclusivo, non di un’eccezione rispetto al divieto
che ne deriva.

L’Avvocato generale Jacobs ha richiamato la nostra attenzione su di un terzo
gruppo di ipotesi nelle sue Conclusioni relative al procedimento “Adidas/Fitness-
world”. La Adidas, titolare di un marchio costituito da tre strisce verticali paralle-
le che corrono lungo il fianco degli indumenti, aveva agito contro la vendita da
parte della convenuta di indumenti recanti due strisce parallele applicate sulle cu-
citure laterali dei capi™”. In quell’occasione, 1’Avvocato generale ha posto sul
tappeto proprio la questione che interessa in questa sede: se possa costituire con-
traffazione di un marchio I’'uso di un segno che, in ipotesi, sia percepito dal pub-
blico come meramente ornamentale, in quanto esso sia visto come semplice
decorazione del prodotto e non come indicazione dell’origine commerciale dello

. . . 533
stesso; ¢ ha suggerito una risposta negativa’".

“non costituisce affatto un marchio” e “sta a indicare semplicemente una qualita di quel tipo particolare
di prodotto, espressa nella lingua del Paese produttore™).

52 Artt. 6, par. 1, lett. ¢), direttiva marchi; 21.1, lett. ¢), c.p.i.; 12, par. 1, lett. ¢), r.m.c., su cui
infra, § 144. Per un’illustrazione Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, Ford Italia s.p.a. c. Autosy-
stemClimatronic s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4936 ¢ in Foro it. 2006, 1, 148 ss., secondo cui la valu-
tazione di liceita dell’uso dell’altrui marchio in funzione descrittiva della destinazione di un proprio
accessorio presuppone la verifica dell’indispensabilita del riferimento informativo come anche della
sua non esorbitanza rispetto a questa finalita.

330 Sul tema v. infra, §§ 142-144. A proposito delle libere utilizzazioni specificamente previste
in relazione ai marchi collettivi geografici v. infra, § 203.

531 per la verita, nella giurisprudenza di merito italiana, soprattutto in sede cautelare, non sempre
¢ chiarissimo se 1’accertamento verta sulla presenza della contraffazione o di una libera utilizzazio-
ne. Del resto, le stesse Conclusioni dell’ Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009,
caso «Google-AdWordsy, cit., nota 50, si sono domandate perché la Corte abbia preferito ravvisare
nella situazione decisa da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Holterhoff», cit., un caso di uso
descrittivo non contraffattorio anziché, come sarebbe stato forse piu corretto e certo piu semplice,
un’ipotesi di libera utilizzazione.

332 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux
BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in Racc. 2003, 1, 389 ss., Giur. ann. dir. ind. 4608; in 1l dir. ind.
2004, 31 ss. con Commento di R.S. DE MARCO e in Giur. comm. 2004, 11, 363 ss. con nota di N.
BOTTERO, Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria, caso «Adidas-
Fitnessworld».

533 Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld»,
parr. 52 ss. (sulla base del rilievo che un segno visto dal pubblico come semplice decorazione dal
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Anche qui occorre puntualizzare che gli usi a scopo ornamentale o decorativo
dell’altrui marchio si prestano a essere esaminati sotto diverse angolature. Quando
sia invocato un marchio anteriore contro un’entita che sia usata a scopi meramen-
te ornamentali o decorativi, appare legittimo porsi anzitutto la questione logica-
mente preliminare se 1’entita in questione costituisca davvero un “segno” ai sensi
della normativa di settore **. Una volta che la questione trovi una risposta affer-
mativa sotto questo profilo, diviene possibile procedere oltre e verificare se ricor-
ra contraffazione da altri punti di vista: ci si puo chiedere, come ha fatto la giuri-
sprudenza nazionale, se 1’uso decorativo del marchio altrui possa fruire di una li-
bera utilizzazione>” o, come ha fatto la giurisprudenza comunitaria nel caso
“Adidas/Fitnessworld” **®, si puod visualizzare la questione nella prospettiva degli
elementi costitutivi speciali della fattispecie della contraffazione, domandandosi
se fra il marchio anteriore ¢ il segno impiegato a fini esclusivamente ornamentali
ricorra il grado sufficiente di somiglianza richiesto per 1’accertamento della con-
traffazione.

Ma, ancor prima di arrivare all’interrogativo relativo alla libera utilizzazione, ¢
inevitabile fare i conti con la questione posta sul tappeto dall’Avvocato generale:
perché mai 1’uso di comuni motivi ornamentali, che non siano portatori di alcun

settore interessato del pubblico non potrebbe considerarsi “utilizzato al fine di contraddistinguere
prodotti e servizi” ai sensi dell’art. 5, par. 5, della direttiva; per una discussione delle differenze fra
la posizione dell’Avvocato generale e della Corte e delle — rilevanti — conseguenze operative che
esse rispettivamente comportano v. I. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decora-
tive Disaster?, cit., 324 s.).

34 E v. Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzatax, in relazione al quale si & (al § 122)
suggerita una riposta negativa al quesito. La stessa nozione di usi ornamentali o decorativi e, quindi,
di usi esclusivamente o meramente ornamentali € decorativi, necessita a sua volta di essere determi-
nata: v. al riguardo § 65.4 ove anche una discussione di Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benet-
ton Group e Bencom s.r.l. ¢. Comité International Olympique, in Foro it. 2006, 6 ss., caso «simboli
olimpici»; di Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG ¢
Adidas Italy s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4742, caso «strisce parallele»; di Trib. Roma 9 gennaio
2004, Adidas Salomon AG e Adidas Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C.,
in Giur. it. 2004, 1903 ss. con nota di R.S. DE MARCO, Principi comunitari e applicazione nazionale
della tutela allargata del marchio, caso «strisce paralleley, nella prospettiva pero della concorrenza
sleale. In argomento v. I. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?,
cit., 324 ss.

35 Ha negato che possa costituire uso descrittivo consentito ai sensi della previsione corrispon-
dente all’(odierna) disposizione dell’art. 21.1, lett. b), c.p.i. Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), Ro-
biz s.r.l. c. Louis Vuitton Mallettier SA, in Giur. ann. dir. ind. 4754, caso «ritagli Vuittony.

53 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., parr. 39 ss.; nello stesso
senso Trib. Venezia 23 gennaio 2006, caso «simboli olimpici», cit. Secondo R. KNAAK, Mar-
kenmdfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, cit., 94-95, la presa di
posizione della Corte sarebbe compatibile con 1’assunto che non costituisca un uso distintivo
I’impiego a fini esclusivamente ornamentali o decorativi; la ricostruzione non convince, perché, una
volta accertato il carattere non distintivo dell’uso, sarebbe divenuto superfluo domandarsi se il se-
gno successivo sia simile al marchio registrato anteriore, per la semplice ragione che I’accertamento
dell’assenza di un elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione renderebbe
inutile ogni valutazione relativa alla presenza degli elementi costitutivi delle fattispecie speciali.
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messaggio in ordine alla provenienza, alla qualita o alla reputazione dei beni che
essi decorano, dovrebbe essere considerato uso suscettibile di costituire contraffa-
zione dell’altrui marchio? Non desta sorpresa che 1’Avvocato Jacobs abbia al ri-
guardo suggerito una risposta negativa > .

A ben vedere, anche i casi nei quali i beni provenienti dal titolare del marchio
siano il punto di incidenza oggettivo della prestazione del terzo suscitano
interrogativi che attengono precisamente all’elemento costitutivo della fattispecie
che qui interessa. Pensiamo ai servizi di riparazione specifici di una certa marca
di autovettura *; ai servizi finanziari e assicurativi ritagliati specificamente sulle
vetture provenienti da un’altra casa®; o anche — e pill genericamente — all’at-
tivita di distribuzione di beni “originali”, in quanto provenienti dal titolare del
marchio >*. Per le ragioni in precedenza discusse, nell’assetto attuale non vi ¢ ra-
gione per dubitare che si tratti di un uso “per” beni, come richiesto dalle previsio-
ni di riferimento>*'. Epperd, prima ancora di domandarsi se in questo quarto
gruppo di situazioni siano ravvisabili i presupposti per il ricorrere di un’ipotesi di
libera utilizzazione, come fa la giurisprudenza comunitaria>**, appare indispensa-
bile domandarsi preliminarmente se si possa qualificare I’uso del segno da parte
del terzo come uso in funzione distintiva, visto che nell’utilizzare il marchio altrui
il terzo normalmente contrappone il proprio servizio (di volta in volta di ripara-
zione, di copertura assicurativa, di distribuzione) al bene altrui su cui si appunta la
propria attivita.

La satira e la parodia dirigono spesso i loro strali su aspetti che paiono di-
scutibili della mercificazione delle nostre societa. Cosi, le bambole “Barbie” pos-
sono essere criticate come forma di educazione precoce al consumismo, per il
contributo che si ritiene esse possano apportare all’eroticizzazione dell’infanzia o
per il loro convenzionalismo; nel lusso associato al marchio “Vuitton” si puo ve-
dere una forma di cinismo rispetto alle sofferenze dei disperati della terra>*. Pro-
prio perché i fenomeni criticati sono commerciali — € spesso sono criticati proprio
per la loro “commercializzazione” dei c.d. valori —, di regola essi sono rappresen-
tati simbolicamente da un marchio; e quindi il piu delle volte la satira sceglie co-
me proprio bersaglio il marchio stesso. Pure “la parodia instaura per definizione

. . . .. . . . 544
un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato & portatore””"; e

537 Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld»,
parr. 60-64.

** Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW, cit.

9y ad es. App. Parigi del 30 gennaio 2004, caso «Renaulty, cit.

0y ad es. la decisione 4 luglio 2005 del Centre d’arbitrage ed de médiation de ’OMPI, caso
«Champagney, cit.

My § 126.

32 Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMWp, cit., parr. 56 ss.

>3 E v. le decisioni del Trib. dell’Aja del 4 maggio 2011, Nadia Plesner Joensen c. Louis Vuit-

ton Malettier e 27 gennaio 2011, Louis Vuitton Malettier c. Nadia Plesner Joensen, casi «Vuit-
ton/Plesner».

3 In questo senso A. VANZETTI-C. GALLIL, La nuova legge marchi, cit., 2001, 40.
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quindi si comprende come i titolari dei marchi abbiano spesso — forse, si dice,
troppo spesso — la tentazione di reagire.

Anche in relazione alla satira e alla parodia ci si puo naturalmente domandare
se queste modalita di uso del marchio altrui possano fruire di una libera utilizza-
zione, salvo trovarsi nell’imbarazzo posto che 1’elenco di eccezioni al diritto
esclusivo conferito dal diritto al marchio ¢ considerato tassativo >*°. Vale pero an-
che per questo guinto gruppo di situazioni il rilievo gia incontrato: da un punto di
vista logico ¢ inevitabile domandarsi preliminarmente se nell’uso del marchio al-
trui non difetti un elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffa-
zione, visto che anche qui si pud sostenere che il terzo faccia un uso non distinti-
vo del marchio altrui**’. Ora, nella satira e nella parodia di norma il terzo usa il
marchio altrui come “segno”; egli offre sul mercato il suo prodotto, che puo esse-
re riprodotto su di un supporto di modesto valore (una cartolina, una t-shirt, un
adesivo, un poster) ma anche essere una vera a propria opera (la canzone degli
Aqua che si fa beffe di Barbie ¢ Ken)™* e quindi di regola agisce in commercio.
Applicando i criteri sopra suggeriti, sembra doversi concludere che I’uso del mar-
chio altrui avviene di regola “per” beni>*’; e, nessun dubbio essendovi che il tito-
lare del marchio oggetto di satira o parodia mai da il proprio consenso alla critica
del terzo, chi abbia ragione di dubitare che i comportamenti ora considerati costi-
tuiscano contraffazione dell’altrui marchio deve appuntare la propria verifica sulla
presenza dell’ultimo elemento costitutivo generale della fattispecie di contraffa-
zione, del quale, per 1’appunto, qui si sta discutendo.

Vi ¢ infine un sesto e ultimo > gruppo di ipotesi per le quali si puo dubitare
che siano presenti tutti gli elementi costitutivi generali della contraffazione: la

35 E v. opera affascinante di D. BOLLIER, Brand Name Bullies. The Quest to Own and Control
Culture, Wiley and Sons, Hoboken, N.J., 2005.

* Infra, al § 141.3.

7 Anche nel diritto statunitense si registrano punti di vista molto diversi al riguardo: secondo
S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, cit., 779, nota 3,
decisiva sarebbe la circostanza che il segno non sarebbe usato dal terzo come marchio; viceversa,
secondo G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., 1620 s. va operato un bilanciamento
fra I’interesse all’autonomia dell’espressione artistica ed i rischi di confusione.

8 E v. la sentenza 24 luglio 2002 della US Court of Appeals for the Ninth Circuit, Mattel Inc.
c. Universal Music International Ltd. E altri e MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), cert. de-
nied, 123 S. Ct. 993 (2003), caso «Barbie Doll»; nella nostra giurisprudenza Trib. Milano 31 dicem-
bre 2009 (ord.), Deutsche Grammophon GmBH e Universal Music Italia s.r.l. ¢. Hukapan s.p.a. e
Sony Music Entertainment Italy, in Giur. ann. dir. ind. 5466, caso «Deutsche Grammophon». Per
una rassegna ragionata della giurisprudenza statunitense in materia, anche dal punto di vista del di-
ritto d’autore, v. G. SCHIANO DI PEPE, Brevi considerazioni intorno ai rapporti fra domain name e
marchi e dintorni, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, cit., T. 11, 1449 ss., a 1463 ss. e C.E. MAYR,
Critica, parodia e satira, in AIDA 2003, 276 ss., 291 ss.

39 8§ 124.4 ¢ 125.1: mentre & difficile che la circostanza che un quadro di Warhol sia un fattore
nella scelta di acquisto del pubblico, ¢ verosimile che i riferimenti a Barbie e alla Deutsche Gram-
mophon lo siano in casi come quelli menzionati alla nota precedente.

550 Ultimo, si intende, rispetto al provvisorio elenco fornito nel testo, che non intende in alcun
modo essere esaustivo. La fenomenologia dei casi “difficili” si potrebbe moltiplicare indefinitamen-
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pubblicita comparativa. Nel caso “Robeco/Robelco”, I’Avvocato generale
Ruiz-Jarabo ebbe incidentalmente a esprimere 1’opinione che 1’uso del marchio
altrui nella pubblicita comparativa sfuggirebbe al raggio di applicazione dell’art.
5, parr. 1-2, della direttiva marchi™'; e venne seguito sul punto dall’Avvocato ge-
nerale Jacobs nel caso “Adidas/Fitnessworld”>>. Vero ¢ perd anche che i “Consi-
derando” 13-15 della direttiva n. 2006/114 concernente la pubblicita ingannevole
e comparativa al contrario assumono che 1’utilizzazione del marchio altrui nella
pubblicita comparativa possa costituire violazione del marchio altrui se essa non

. . e . . 553 .
“avviene nel rispetto delle condizioni della presente direttiva”>””; ¢ la conclusione

corrispondente trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia>*.

Siccome non si pud dubitare che il comparante usi il marchio del titolare come
“segno”, nel commercio e “per” beni, e tanto faccia senza di regola munirsi del
consenso del comparato, se tuttavia vi ¢ spazio per discutere della questione ¢
perché, ancor una volta, si possono avere dubbi sul ricorrere dell’ultimo elemento

generale della fattispecie della contraffazione, come mostrano le prese di posizio-

e g e . . 555
ne dei giudici inglesi al riguardo ™.

129. (Segue). F.2) Le opzioni in campo e [’approccio seguito dalla giuri-
sprudenza comunitaria

129.1. Le opzioni. La discussione se le modalita di uso dell’altrui marchio che
ora si sono inventariate costituiscano o meno contraffazione si ¢, per la verita, rin-

te: si pensi al caso dell’uso del marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto, giu-
dicato lecito in quanto fruente della libera utilizzazione corrispondente a quella che oggi ¢ la lett. b)
dell’art. 21.1 c.p.i., Trib. Taranto, Sez. Staccata di Martina Franca, 30 settembre 2002, Nardelli
Imp., in Giur. ann. dir. ind. 4649, caso «Loro Piana». Per una completa esposizione delle soluzioni
giurisprudenziali maturate al riguardo in epoca anteriore alla Novella del 1992, che ravvisavano la
liceita dell’'uso veridico e descrittivo dell’impiego del marchio altrui relativo al componente; la
slealta concorrenziale dell’impiego non veridico e la contraffazione quando “il marchio altrui tenda
ad assumere valore distintivo del prodotto pit complesso” v. G. AGHINA, La utilizzazione atipica,
cit., 142 ss., 158. Per il diritto vigente § 143.3.

551y, le Conclusioni dell’ Avvocato generale del 21 marzo 2002, caso «Robelco/Robecoy, par. 32.

2y, le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitness-
world», par. 57. Non colgo la differenza fra le due opinioni al riguardo degli Avvocati generali segna-
lata da I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations, cit., 421.

553 In senso conforme P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?, cit., 133.

4 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 54 ¢ 12 giugno 2008, caso
«O2y, cit., parr. 45 ¢ 51. In argomento v. supra, § 119.4.

5y la presa di posizione di Jacob J., nella sentenza del 21 maggio 2010 della England and
Wales Court of Appeal (Civil Division), caso «L’Oréaly, cit., parr. 26 ss. che tuttavia propende per
il ricorrere di un fenomeno inquadrabile nella libera utilizzazione di cui alla lett. ) del par. 2
dell’art. 6 della direttiva marchi. Secondo S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer
Search Costs on the Internet, cit., 779, nota 4, nel diritto statunitense la pubblicitd comparativa sa-
rebbe un caso tipico di uso non distintivo del marchio altrui.
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focolata assai in tempi recenti, a contatto con i fenomeni, nuovi e diversi da quelli
passati in rassegna, portati alla ribalta dalla rivoluzione digitale. Quando si ¢ trat-
tato di comprendere se i motori di ricerca e i gestori di aste elettroniche violino o
meno i diritti dei titolari i cui marchi sono usati come parole chiave **°, si ¢ infatti
assistito a una rivisitazione complessiva della fenomenologia di usi “difficili” che
gia in precedenza erano stati oggetto di riflessione in contesti pre-digitali >’.

Gia si & visto quale sia la posizione piu “liberale” al riguardo >**. Non si dareb-
be contraffazione se il terzo non usi il marchio altrui in funzione distintiva ovvero
come marchio; e, giova ora aggiungere, non si darebbe uso in funzione distintiva
se non quando il marchio sia impiegato allo scopo di indicare I’origine commer-
ciale dei beni.

E dunque venuto il momento di passare in rassegna gli argomenti di policy fat-
ti valere a sostegno di questa impostazione “liberale” e aperturista.

In una prospettiva di largo respiro sistematico, il carattere distintivo del mar-
chio e del suo uso sarebbe un tratto fondamentale della disciplina dei marchi. Es-
so sarebbe indispensabile ai fini dell’acquisto del diritto, sia in sede di registra-
zione del segno come marchio > sia ai fini del conseguimento di quel secondary
meaning che vale a impedire 1’operare dell’impedimento dell’assenza di capacita
distintiva°®. Anche il potere invalidante dei segni distintivi di fatto postulerebbe
una notorieta qualificata conseguibile solo attraverso 1’uso in funzione distinti-
va”'; la stessa efficacia conservativa dell’uso del marchio registrato postulerebbe
che questo abbia avuto luogo in funzione distintiva>*. Parrebbe dunque difficil-
mente spiegabile, cosi prosegue il ragionamento, prescindere dalla considerazione
della modalita distintiva dell’uso del segno da parte del terzo proprio in sede di
tutela.

Non meno significativi appaiono gli argomenti piu direttamente desunti dalle
implicazioni economiche delle diverse opzioni interpretative. L esclusiva conferi-
ta dal marchio non dovrebbe, si & suggerito **, comportare prerogative di control-
lo estese anche ai c.d. aftermarkets, come avverrebbe ad es. se si desse al titolare
del marchio relativo al bene principale la facolta di controllarne 1’uso anche per le

%6 In tema v. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay» e 23 marzo 2010 (Gran-
de Sezione), caso «Google-AdWordsy, citt.

3711 rapporto fra la querelle relativa agli usi distintivi e la questione della legittimita delle ope-
razioni dei motori di ricerca e degli altri internet service providers sta esplicitamente alla base dei lavo-
ri di S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, di G.B. DIN-
WOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, e di A. KUR, Confusion over Use?, citt.; e occupa un posto
importante nel contributo di A. CHRONOPOULOS, Determining the Scope of Trademark Rights, cit.

38 Al§128.1.
59 8§ 20-25 ¢ 29.
30§ 26.
561 ¢
§§ 38.3, 76-77.
362§ 94.5. Sulla necessita che ’uso produttivo della convalida sia in funzione distintiva v. supra,
§ 86(1).

3 v ad es. A. KUR, Small cars, big problems? cit., 338 e nota 47 e Confusion over Use?, cit., 7.
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riproduzioni in scala ridotta dello stesso come anche per i servizi di manutenzione
e di riparazione o per i servizi assicurativi ¢ finanziari complementari ¢ accesso-
ri **. Le esigenze di apertura si farebbero valere in maniera ancor piu forte a con-
tatto con il nuovo ambiente digitale. Impedire 1’uso dei marchi altrui online a pre-
scindere dalla circostanza che questi siano usati o meno dal terzo in funzione di-
stintiva vuole dire scoraggiare a priori modalita di comunicazione che abbassano
i costi di ricerca e che quindi sono omogenee, anziché contraddittorie, rispetto
agli obiettivi di fondo del diritto dei marchi’®. E, si potrebbe aggiungere, questo
errore sarebbe doppiamente grave in ambiente europeo, visto che abbiamo ragio-
ne di apprestare regole che assecondino I’emersione di imprese europee capaci di
competere con Google, Amazon, Alibaba, Tencent ed eBay, piuttosto che creare
ad esse ostacoli **.

L’approccio ora richiamato non manca di arricchirsi di una coloritura liberta-
ria. Fra il vecchio mondo analogico e quello nuovo, digitale; fra la realta reale
bricks-and-mortar e quella virtuale, dovrebbe esserci una sorta di equivalenza
funzionale, dal punto di vista di quanto ¢ ammesso ¢ vietato dal diritto dei marchi.
Ora, se gli editori cartacei potevano — e possono — allestire pagine di servizi spe-
ciali, consentendo agli inserzionisti di acquistare spazi pubblicitari a pagamento,
senza che 1 titolari dei segni distintivi citati e richiamati nei servizi giornalistici
possano invocare la violazione dei loro diritti di marchio, non si vede, si dice 367
perché mai i providers di un motore di ricerca non possano affiancare al servizio
di informazione offerto al grande pubblico che ad essi si rivolge un servizio di po-
sizionamento a favore di quegli inserzionisti che vogliano acquistare spazi pub-
blicitari a pagamento collegati a parole chiave coincidenti con i marchi altrui (c.d.
AdWords). In termini non dissimili si € osservato che, come ai gestori dei super-
mercati ¢ consentito di decidere quali merci collocare accanto ai beni contraddi-
stinti da un certo marchio, spazi corrispondenti di liberta dovrebbero essere ac-
cordati ai gestori di servizi online.

Questa posizione “aperturista” sembra cogliere nel segno sotto molti profili.
La stessa vicenda che ha condotto alla proliferazione delle entita considerate ido-
nee a essere registrate e all’emersione di marchi “nuovi” ¢ “nuovissimi” suggeri-
sce infatti una grande cautela sul piano dell’individuazione dei presupposti della

34 Per una (interessante ma ardua) differenziazione fra mercati ulteriori, nei quali la protezione
opera da stimolo alla concorrenza dinamica nel mercato principale, come — si assume — il merchan-
dising sportivo e quelli nei quali invece ’estensione della tutela ha effetti anticompetitivi v. A.
CHRONOPOULOS, Determining the Scope of Trademark Rights, cit., 547 ss. e 555 ss.

5 B questo I’argomento che sorregge lo scritto di S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and
Consumer Search Costs on the Internet, cit., particolarmente a 810.

5% [ amenta 1’assenza di nuovi intermediari digitali europei anche EUROPEAN COMMISSION,
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions 4 Digital Agenda for Europe, Brus-
sels, 19 maggio 2010 COM(2010)245, in particolare 7 ss.

7 S L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, cit., 809-
810.
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tutela. Se si ammette che in alcune circostanze si possa ravvisare in una particola-
re tonalita di colore, in un certo motivo stilistico o nella foggia di un prodotto un
segno registrabile *®, alla constatazione per cui I’entita registrata puo in circostan-
ze particolari essere dotata di carattere distintivo dovrebbe corrispondere la sim-
metrica conseguenza che la medesima entitd non sia tutelabile contro 1’uso di
un’entita simile quando il terzo la impieghi con modalita che ne escludano valen-
za distintiva. Come ha condivisibilmente detto 1’Avvocato generale Jacobs nel ca-
so “Adidas/Fitnessworld”, puo essere che una decorazione o un motivo che pur
siano “semplici e accettati da tempo” siano tuttavia ritenuti proteggibili in quanto
dotati di carattere distintivo; ma allora bisognera fare ben attenzione a escludere
la presenza di una contraffazione quando 1’uso contestato attesti la ripresa della
tradizione e non I’imitazione dell’altrui marchio >®.

11 diniego della protezione basata sul diritto di marchio non lascerebbe del resto il
titolare del marchio anteriore privo di salvaguardie contro modalita di impiego scor-
rette del suo marchio. Infatti, nei confronti di queste sarebbe comunque dato di ricor-
rere alle norme sull’illecito concorrenziale, in particolare sotto il profilo del divieto
di approfittamento dei pregi altrui di cui all’art. 2598, n. 2, c.c.’”, ma anche della
violazione della clausola generale di correttezza di cui al n. 3 di questa previsione .

Va pero anche considerato che, al di 1a della legittimita di questi richiami alla
cautela, il rilievo normativo del parallelismo fra il requisito dell’uso in funzione
distintiva ai fini della fattispecie costitutiva e conservativa del diritto, da un lato, ¢
dell’accertamento della contraffazione, dall’altro, non va neppure sopravvalutato.
Intanto, 1’uso in funzione distintiva richiesto ai fini acquisitivi e conservativi del
diritto ¢ commisurato a un’unita di misura, 1’attivita, che ¢ assai diversa da quella
che viene in considerazione ai fini dell’accertamento della contraffazione, che &
’atto. In entrambi i casi si usa la stessa locuzione, “uso”; ma I’uno ¢ proiettato in
una dimensione temporale e quantitativa che per I’altro non occorre, visto che la
contraffazione puo essere constatata anche in relazione a un singolo, discreto, atto
di utilizzazione del marchio altrui. Si & inoltre osservato”* che, se I’uso in fun-

% 8§21 e27.

5 Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld»,
par. 63; I’argomento si snoda nei parr. 60 ss.

70 Cosi ad es. A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della pro-
prieta industriale, cit., 14. In argomento v. gia § 116.2.

' 1n effetti G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., alla nota 160 di 1634, os-
servano che la circostanza che gli ordinamenti europei continentali siano caratterizzati dalla presen-
za di evoluti sistemi di repressione della concorrenza sleale, che negli Stati Uniti invece mancano a
livello federale, potrebbe consigliare la rinuncia all’applicazione del diritto dei marchi ai fenomeni
di uso non distintivo dei marchi. In giurisprudenza, Trib. Roma 9 gennaio 2004, «strisce paralleley,
cit., considera atto di concorrenza sleale ma non violazione di marchio 1’uso non confusorio, ma
produttivo di un “agganciamento” alla fama del marchio altrui. Per un’applicazione cumulativa della
tutela del marchio e contro la concorrenza sleale nel caso di riferimenti ai marchi di un concorrente
su di un sito web, intesi a sfruttare i meccanismi di funzionamento dei motori di ricerca, v. perod
Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Accay, cit.

2 Da parte di G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit., 1626 s.
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zione distintiva del segno ¢ richiesto perché questa entita acquisti un significato,
quello di indicazione della provenienza dei beni contraddistinti dal segno, occorre
perd considerare che anche in questo caso, come spesso accade, ¢ assai piu facile
e immediato distruggere che creare, e, piu precisamente, compromettere un signi-
ficato che crearlo; e quindi non ¢ affatto detto che le caratteristiche dell’uso rile-
vanti per stabilire se il terzo possa pregiudicare il significato di cui il marchio ¢
dotato siano le medesime che sono richieste perché il titolare completi la fattispe-
cie acquisitiva.

L’impostazione “liberale” non & comunque prevalsa’”, non tanto perché espo-
sta alle obiezioni — forse non insuperabili — ora ricordate >™* ma per una ragione
piu fondamentale. L’assunto su cui essa si basa, secondo cui non si darebbe con-
traffazione se non quando 1’uso del segno da parte del terzo avvenga in funzione
distintiva, come marchio ¢ quindi con modalita tali da ricollegare i beni in que-
stione a un’origine commerciale e imprenditoriale, tracva il proprio significato
cogente nel diritto classico dei marchi, quando a ricevere giuridica tutela era la
sola funzione distintiva del marchio. Nel momento stesso in cui a questa primige-
nia funzione si sono aggiunte le altre due funzioni giuridicamente tutelate””, e,
quindi, il marchio ha trovato protezione in quanto portatore di messaggi che non
attengono piu solo alla provenienza dei beni ma alla loro qualita e alla loro repu-
tazione, quell’assunto ha perso molto della propria incisivita, visto che ¢ dato di
immaginare molteplici situazioni nelle quali 1’uso di un segno identico o simile da
parte del terzo, anche se inidoneo a incidere negativamente sul messaggio comu-

57 Anche se, va detto, I’idea secondo cui non si darebbe contraffazione se non quando il segno
successivo sia usato in funzione distintiva o come marchio riemerge — o sembra riemergere — di tan-
to in tanto. Cosi, le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, caso
«Red Bully, cit., par. 22 (incidentalmente); le Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jéédskinen
del 24 marzo 2011, caso «Interfloray, cit., par. 34; le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del
24 novembre 2005, nel caso deciso da Corte di Giustizia 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen
Concord GmbH c. Hukla Germany SA, caso «Matratzen II» e 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Ma-
tratzen Concord GmbH c. UAMI, in Racc. 2004, 1, 3657, caso «Matratzen», par. 60 e le Conclusioni
dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniaturay, cit.,
parr. 20-46. Dal canto suo, Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 42
indica fra i presupposti per il ricorrere di un uso rilevante ai fini della contraffazione la circostanza
che il terzo utilizzi il segno “come marchio”; e rileva al par. 51 che “in un caso siffatto si tratta ma-
nifestamente di un uso del marchio in quanto marchio”. Il lessico usato da quest’ultima sentenza
non deve pero fuorviare, in quanto la Corte precisa allo stesso par. 42 che “I’'uso di detto segno da
parte del terzo deve pregiudicare o essere idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio”; e al par.
50 rileva un pregiudizio alla funzione distintiva del marchio (sul ruolo di questa precisazione v. oltre
in questo stesso §). Quanto al rilievo contenuto al par. 99 delle le Conclusioni dell’ Avvocato genera-
le Niilo Jadskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., secondo cui I’accertamento della contraf-
fazione richiederebbe che il segno sia usato “as a trade mark as such”, va considerato che
I’affermazione, incidentale, si riferisce al requisito dell’'uso del segno “per” beni, che, del resto, ¢
inteso nel senso particolarmente ampio che si € segnalato.

™ Cui potrebbero essere sommate quelle desumibili da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso
«Adidas Iy, cit., le quali, pero, sembrano dovere essere circoscritte nel modo indicato al § 121.3.

375 Come ricordato ai §§ 6 4), 8 ¢ 113.
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nicato dal marchio anteriore registrato quanto alla provenienza dei beni da esso
contraddistinti, puo tuttavia compromettere o anche solo mettere a repentaglio gli
altri messaggi di cui sia portatore il marchio anteriore registrato.

D’altro canto, vi sarebbe una ragione fondamentale per affidare le valutazioni
corrispondenti al diritto dei marchi anziché ai principi della concorrenza sleale: i
primi, ma non i secondi, hanno conosciuto un’armonizzazione comunitaria € non
si potrebbe ammettere che su questioni di questa importanza per il mercato unico
dell’Unione europea i giudici degli Stati membri possano procedere in ordine
sparso”’°.

Occorre pero aggiungere che non ha neppur trovato accoglimento, nella giuri-
sprudenza comunitaria, la contrapposta tesi “rigorista”, secondo la quale gli ele-
menti costitutivi della fattispecie della contraffazione sarebbero solamente cinque
e non sei o, per dirla in termini un po’ pitu comprensibili, sarebbe sufficiente a in-
tegrare la fattispecie che 1’uso del terzo sia “per” beni ¢ non sarebbe anche richie-
sto che esso avvenga in funzione distintiva dei medesimi”’’. In effetti, se si tenga
presente che la relazione qualificata fra segno e beni postulata da questo requisito
non presuppone in un alcun modo che il segno stia a indicare 1’origine imprendi-
toriale o commerciale dei beni e tantomeno un rischio di confusione quanto al-
I’origine imprenditoriale dei beni contraddistinti, ma solamente che la presenza
del segno sia un fattore rilevante nella scelta di acquisto del pubblico di riferimen-
to, risulta difficile affidare a un elemento costitutivo cosi inteso il compito di di-
scriminare fra usi leciti e illeciti nei casi “difficili” sopra inventariati®’".

Rigettate queste tesi estreme, si ¢ venuta affermando, attraverso una serie piut-
tosto lunga di sentenze, una tesi intermedia che ancor oggi tiene il campo. Secon-
do la formulazione attualmente attestata dalla giurisprudenza comunitaria, perché
si abbia contraffazione non basterebbe che il terzo realizzi un uso in commercio di

376 & questa la considerazione di ordine giuspolitico che sta alla base dello scritto di R. KNAAK,
MarkenmdfSiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, cit.

377 Sostenuta in particolare da R. KNAAK, Markenmdfliger Gebrauch als Grenzlinie des harmo-
nisierten Markenschutzes, cit. Per una posizione analoga nel contesto nordamericano v. G.B. DIN-
WOODIE-M.D. JANIS, Confusion over Use, cit. Si potrebbe pensare che questa impostazione possa
trovare conforto nelle non poche sentenze comunitarie che prescindono da una verifica della lesione
delle funzioni tutelate dal marchio; questo dato non va peraltro sopravvalutato. Le sentenze piu lon-
tane (come Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., specie par. 70) non avvertono
ancora ’esigenza di condurre un’analisi riferita a tutti gli elementi costitutivi generali; in altri casi ¢
lo stesso tenore del quesito posto dai giudici remittenti che suggerisce di circoscrivere la verifica al
quarto elemento costitutivo, 1’uso “per” (Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céliney, cit. e
16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit.). Nei casi di importazioni parallele, I’analisi funzionale
¢, piu che assente, ridotta ai minimi termini: si da per scontato che, se sul mercato siano presenti non
solo i1 beni immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, ma anche
quelli per cui non operi I’esaurimento, la funzione distintiva del marchio (nella peculiare curvatura
accolta dall’ordinamento comunitario: infra, § 148) sarebbe pregiudicata: Corte di Giustizia 19 feb-
braio 2009 (ord.), caso «Smirnoffh, cit., par. 50. In definitiva, non sembra quindi che possano essere
portati specifici precedenti giurisprudenziali a conferma di questo orientamento dottrinale.

78 Al'§ 128.3.
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un segno identico o simile al marchio registrato anteriore altrui per beni, ma oc-
correrebbe anche la possibilita di un pregiudizio a una o piu fra le
funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Insomma, gli elementi
costitutivi generali della contraffazione sarebbero, effettivamente, non cinque
ma sei; ma, essendo il sesto elemento costitutivo della contraffazione rappre-
sentato dal pregiudizio di una fra le funzioni del marchio; ed essendo tale pre-
giudizio desumibile non dalla nozione generale di contraffazione ma dalle tre
subfattispecie di conflitto, quest’ultimo requisito, pur generale, dovrebbe esse-
re distillato dagli elementi costitutivi speciali delle tre sottoipotesi di contraf-
fazione.

Questa ricostruzione, che puod sembrare a prima vista bizantina ma che, quando
sia considerata con la dovuta attenzione, rivela pregi non indifferenti (ed anche
qualche difetto), ha trovato emersione lungo il percorso che cerchero di descrivere
qui di seguito.

129.2. La posizione della giurisprudenza comunitaria. Nel caso “Arsenal”,
come si ricordera, risultava dagli atti di causa che un certo Mr Reed vendeva in un
chiosco antistante allo stadio dell’ Arsenal delle sciarpe recanti il logo della squa-
dra — gli emblemi del cannone e dello scudo e i termini ‘Arsenal’e ‘Arsenal Gun-
ners’—, che era stato registrato come marchio dall’Arsenal FC>”. 1l giudice ingle-
se aveva chiesto alla Corte di Giustizia se in quelle vendite potesse ravvisarsi con-
traffazione del marchio, anche se era sostenibile che i1 segni apposti sulle sciarpe
vendute da Mr Reed venissero percepiti dal pubblico come “dimostrazioni di so-
stegno, fedelta o appartenenza” alla squadra e non come indicazioni dell’origine
imprenditoriale delle sciarpe ovvero come marchi ™.

Nel caso “Adidas/Fitnessworld”>*', d’altro canto, lo Hoge Raad olandese si
era riferito a una situazione nella quale la Adidas agiva a tutela del proprio mar-
chio, costituito da tre strisce parallele e dotato “di notorieta” nel senso dell’art. 5,
par. 2, della direttiva marchi, contro un’impresa che vendeva capi di abbigliamen-
to che, oltre a essere contraddistinti da un marchio denominativo, “Perfetto”, re-
cavano anche un motivo costituito da due strisce parallele. Anche se i giudici
olandesi avevano domandato alla Corte di Giustizia se la circostanza che il segno
costituito dalle due strisce fosse impiegato in funzione ornamentale potesse avere
rilievo per valutare la somiglianza fra il marchio anteriore e il segno successivo,
I’Avvocato generale Jacobs aveva osservato che “il punto di partenza corretto”
per affrontare la controversia non atterrebbe alla somiglianza fra i segni: si tratta-
va piuttosto di stabilire se il segno successivo “possa essere a ragione considerato
come ‘utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi’, quando esso ¢

57 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit. Il caso ¢ gia stato discusso al §
125.1 in relazione alla nozione di uso “per” beni.
580 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 27 e 22.

581 Sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworldy, cit., parr. 39
ss. gia discussa ai §§ 128.3 e 129.1.
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. . . . . 582
visto come semplice decorazione dal settore interessato del pubblico” ™.

Nell’una e nell’altra situazione, la Corte di Giustizia sembrerebbe perd avere
considerato irrilevante ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza
che il terzo usasse il segno corrispondente al marchio altrui “come marchio” o in
funzione distintiva.

Nel caso “Arsenal”, la Corte di Giustizia aveva infatti osservato che “il diritto
esclusivo previsto all’art. 5, par. 1, lett. a)” della direttiva marchi “¢ stato conces-
so al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici
quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le
proprie funzioni. L’esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto
riservato” al titolare medesimo attraverso 1’azione di contraffazione in tutti i “casi
in cui 1’'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare
le funzioni del marchio”.

Se si abbia contraffazione o meno ¢, dunque, questione che deve trovare rispo-
sta guardando non tanto al segno successivo, quanto al marchio anteriore di cui &
richiesta tutela. In particolare, non si tratta di verificare se il segno successivo sia
impiegato come marchio o in altro modo; si tratta piuttosto di verificare gli effetti
che si producono in conseguenza dell’uso del segno successivo sulle funzioni
svolte dal marchio anteriore e sugli interessi tutelati del titolare di questo”". Una
volta accertato che I’uso del segno in questione da parte di Mr Reed pregiudica la
garanzia che tutti i prodotti contrassegnati dai marchi dell’ Arsenal siano stati for-
niti sotto il controllo di un’unica impresa, I’Arsenal FC, deve necessariamente
concludersi che questa deve potervisi opporre; ¢ “tale conclusione non puo essere
rimessa in discussione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito, nel con-
testo di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedelta o appartenenza nei
confronti del titolare del marchio”*.

Nel caso “Adidas/Fitnessworld”, la Corte ebbe ad affrontare un’altra modalita
non distintiva di uso del segno, I’impiego in funzione decorativa od ornamentale.
In questa sentenza la Corte di Giustizia non ha accolto il suggerimento dell’Av-
vocato generale; al contrario, ha ritenuto che il fatto che il segno successivo sia
percepito dal pubblico interessato come ornamento non esclude che il suo uso
possa costituire contraffazione ai sensi delle norme previste a tutela dei marchi
che godono di notorieta, ogniqualvolta il medesimo pubblico interessato purtutta-
via istituisca un nesso fra il segno successivo e il marchio®. La valutazione, co-
me sempre, ¢ demandata al giudice nazionale; ma anche qui I’accertamento pre-
scritto guarda piu all’impatto dell’uso del secondo segno sul marchio azionato in

582 Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld»,
cit., parr. 55 ¢ 59.

38 In questo senso v. anche L. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative
Disaster?, cit., 321.

58 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 51, 58 e 61.
385 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., parr. 38-41.
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giudizio che alle modalita con le quali ¢ usato il segno successivo. Quel che rile-
va, infatti, sembra essere non tanto se 1’uso successivo del segno sia ornamentale
0 meno; ma se esso sia idoneo a istituire un nesso con il marchio anteriore nella
percezione dei consumatori .

Dunque, combinando queste due statuizioni, sembrerebbe potersi concludere
che la circostanza che il segno successivo non sia usato come marchio o in fun-
zione distintiva (caso “Arsenal”) e neppure la circostanza che esso sia usato in
funzione ornamentale (caso “Adidas/Fitnessworld”), sono sufficienti a escludere
che questo possa contraffare un marchio anteriore.

Il cerchio parrebbe potersi agevolmente chiudere, richiamando i corollari che
si possono estrapolare da una terza sentenza, quella che era stata resa nel prece-
dente caso “Holterhoff”**’. Stando a questa pronuncia, ci possono invero essere
situazioni nelle quali I'uso del marchio altrui non costituisce contraffazione per-
ché esso avviene in funzione descrittiva; e questa valutazione puo in particolare
essere giustificata quando il riferimento descrittivo all’altrui marchio avvenga nel
corso di una trattativa fra professionisti ed in forma orale. Cio era accaduto nel
caso di specie, nel quale il convenuto Holterhoff aveva descritto verbalmente a
gioiellieri di professione la forma delle proprie gemme riferendosi ai marchi spe-
ciali “Spirit Sun” e “Context Cut”, registrati da un concorrente, per contraddistin-
guere gioielli con un particolare taglio >**. Se perd il riferimento al marchio altrui
avvenga invece nei rapporti fra il terzo utilizzatore ¢ i consumatori o anche in
forma scritta, anziché verbalmente, parrebbe valere la conclusione inversa: allora
I’uso da parte del terzo del marchio altrui, ancorché in funzione descrittiva, po-
trebbe tuttavia costituire — e, forse si potrebbe argomentare, di regola costituisce —
contraffazione. Anche qui, pertanto, la considerazione decisiva ¢ data, secondo i
giudici comunitari, non dalla circostanza che il terzo usi il segno in modo descrit-
tivo o in modo distintivo e, quindi, come marchio; ma dall’impatto che 1’uso in
questione abbia sugli interessi del titolare del marchio che I’art. 5, par. 1, della di-
rettiva marchi intende proteggere **. Siccome nel caso “Hélterhoff” il riferimento
al marchio altrui non poteva essere interpretato dal potenziale cliente come indi-
cante 1’origine del prodotto, esso non contrastava con nessuno degli interessi pro-

tetti dall’art. 5, par. 1, della direttiva marchi 90,

586 Infatti, il par. 40 della sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-
Fitnessworld», cit., ha precisato che il grado di somiglianza fra il segno successivo e il marchio an-
teriore non ¢ di per sé sufficiente per un accertamento della contraffazione; e che, se la corte nazio-
nale accerti che il segno successivo ¢ considerato dal pubblico solo come puro ornamento, pud
escludersi che ricorra un nesso con il marchio anteriore. In argomento v. § 65.4.

587 Sentenza della Corte di Giustizia 14 maggio 2002, causa C-2/00, Holterhoff c. Freisleben, in
Racc. 2002, 1, 4187 ss., caso «Holterhoff, cit. (su cui gia § 128.3).

388 Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Holterhofty, cit., parr. 5-8.

58 Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Holterhofth, cit., par. 16.

0 Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Holterhoff», cit., par. 16. Sull’evoluzione dell’in-

dividuazione giurisprudenziale degli interessi protetti in caso di doppia identita v. pero §§ 40, 41,
130.3 ¢ 130.4.
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Anche la lettura dell’anteriore sentenza “Arsenal” conferma che alcuni usi del
segno successivo pur identico al marchio anteriore possono fuoriuscire dall’am-
bito dell’esclusiva conferita dal diritto di marchio; che, in particolare, questa valu-
tazione puo profilarsi in relazione agli usi “puramente descrittivi del segno”, sulla
base del testo dell’art. 5, par. 5, della direttiva 31 Resta da chiedersi come, sulla
base di queste premesse, la Corte sia poi potuta giungere alla conclusione che gli
articoli forniti da Mr Reed recanti i simboli dell’ Arsenal costituissero contraffa-
zione del marchio anteriore. Se dovessimo fermarci all’analisi fornita dalla Corte,
dovremmo accontentarci a questo proposito del rilievo che “nel caso di specie,
I’uso del segno si colloca nell’ambito di vendita a consumatori ¢ non ¢ manife-
stamente destinato a fini puramente descrittivi”>” e che, una volta raggiunta la
conclusione che 1’uso del segno successivo pregiudica le funzioni giuridicamente
tutelate del marchio anteriore, “tale conclusione non puod essere rimessa in discus-
sione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito ... come una dimostrazio-
ne di sostegno, fedelta o appartenenza nei confronti del titolare del marchio” .
Una risposta piu articolata si puo trovare pero guardando alle Conclusioni del-
I’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo che ricorda che qui ci si trova di fronte a un caso
di identita di segni e di beni ¢ quindi si ha una presunzione iuris tantum di con-
fusione del pubblico **. Pud dunque essere che vi fosse una componente descrit-
tiva nell’uso del segno da parte di Mr Reed; ma questa non era cosi chiara e
univoca — ¢ in ogni caso non persisteva una volta che gli articoli fossero stati
venduti e avessero abbandonato il chiosco di Mr Reed — da potere escludere in
modo conclusivo il pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio
anteriore.

Nel suo complesso, la piattaforma interpretativa cosi articolata dalla Corte nei
tre casi “Holterhoff”, “Arsenal” e “Adidas/Fitnessworld” non € stata sostanzial-
mente modificata dalla giurisprudenza successiva, per quanto concerne il profilo
ora considerato concernente il rilievo decisivo dell’analisi relativa alla possibilita
del ricorrere di un pregiudizio alle funzioni tutelate del marchio”. Piuttosto,
I’idea secondo la quale il criterio di verifica attiene non al modo in cui ¢ usato il
marchio successivo ma agli effetti di tale uso sul versante del marchio anteriore &
stata articolata a seconda delle funzioni del marchio suscettibili di pregiudizio di
volta in volta considerate.

1 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 53-54.

2 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par. 55.

3% Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par. 61.

594 E, secondo I’'impostazione accolta dall’ Avvocato generale, di uso del marchio come marchio:
Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenaly, cit.,
parr. 52-53. Il punto ¢ stato giustamente sottolineato da S. MILES, The RFU and Arsenal Cases: the
Uses of Sporting Trade Marks in Merchandising, in EIPR 2002, 543 ss. a 546. Per le necessarie pre-
cisazioni sulla presunzione di confusione nel primo conflitto v. § 130.3.

35 V. perd al § 130 la trattazione della marcata evoluzione riscontrabile con riferimento all’indi-
viduazione delle funzioni suscettibili di pregiudizio e alla ripartizione dell’onere della prova corri-
spondente; ma si tratta di profili che attengono specificamente al primo conflitto.
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Cosi, nel caso “Google”, ad esempio, la Corte ha precisato che, quanto alla
violazione della funzione “essenziale” del marchio, che poi ¢ quella di indicazio-
ne di origine, il giudice nazionale dovra valutare il “potenziale di equivoco” offer-
to dalla selezione di un certo marchio come parola chiave da parte dell’inser-
zionista che ha acquistato I’Ad-Word. Si tratta, quindi, di verificare se il modo in
cui ¢ congegnato il /ink sponsorizzato “adombri la sussistenza di un collegamento
economico” in realta insussistente fra il titolare del marchio e 1’inserzionista; € a
tal fine vanno in particolare esaminati 1’annuncio che introduce il /ink come anche
il tasso di chiarezza nell’identificazione dell’inserzionista **°. Un annuncio “vago”
alimenta il rischio di confusione del consumatore di riferimento; quindi accresce,
anziché scongiurare, il rischio di equivoco; e dunque costituisce contraffazione.

Quanto alla possibilita di pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio,
la cui rilevanza ¢ emersa con nettezza nell’esperienza giurisprudenziale piu recen-
te, la Corte ha concluso che I’uso di un segno identico al marchio altrui nell’am-
bito di un servizio di posizionamento come AdWords non ¢ idoneo a compromet-
tere questa funzione >': anche se il servizio pud costringere il titolare del marchio
a subire la presenza di /ink sponsorizzati di concorrenti che possono non entusia-
smarlo, il titolare del marchio grazie ai risultati naturali si ritrova comunque un
posto sul proscenio del tutto gratuito >*; e in ogni caso la circostanza che un terzo
concorrente proponga agli utenti di internet delle alternative al bene contraddistin-
to dal marchio anteriore non necessariamente ha ripercussioni negative sugli sfor-
zi pubblicitari del titolare *”.

Mentre la Corte ha avuto poche occasioni di verificare se effettivamente 1’uso
del segno del terzo possa compromettere la funzione di garanzia qualitativa del
marchio, il tema ¢ stato esplorato, sia pur in termini piu teorici che operativi, dalle
Conclusioni degli Avvocati generali ®.

Qualche precisazione, e di segno restrittivo, ¢ pero dato di registrare sul ver-
sante della regola secondo cui gli usi “puramente descrittivi” non sarebbero sog-
getti al divieto.

Nel caso “L’Oréal”, la Corte, dopo avere confermato che “taluni usi a fini pu-
ramente descrittivi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5, par. 1, del-
la direttiva marchi poiché non ledono alcuno degli interessi che la disposizione

5% Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 82 e segg., in particolare parr.
89 ¢ 86.

57 Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., par. 54; 23 marzo 2010,
caso «Google-AdWords», cit., par. 98.

5% Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 91 ss.

% Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora, cit., par. 58.

690 v 1le Conclusioni dell’ Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola
da gasy, cit., parr. 45 ss. e dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 10 febbraio 2009, nel caso
«L’Oréaly, cit., par. 53. Ma v. anche le enunciazioni, incidentali, di Corte UE 8 luglio 2010, caso
«Portakabin/Primakabiny, cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 marzo
2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 77 e Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly,
cit., par. 58.
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citata ¢ diretta a proteggere e pertanto non rientrano nella nozione di uso ai sensi
di detta disposizione”, ha nondimeno precisato che 1’uso degli altrui marchi ante-
riori registrati negli elenchi comparativi fra i prodotti rispettivamente offerti dalle
parti “non persegue fini puramente descrittivi, bensi uno scopo pubblicitario” e
che quindi nella situazione ¢ indispensabile verificare se 1’'uso dei marchi anteriori
“sia tale da compromettere una delle funzioni dei marchi di cui trattasi, segnata-

mente con riferimento alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicita

degli stessi”®'. 11 giudice inglese remittente, nel procedimento di rinvio, non ha

potuto esentarsi dall’osservare che la linea di demarcazione fra ’uso descrittivo

consentito nel caso “Holterhoff” e quello vietato nel caso “L’Oréal” ¢ estrema-

mente labile %7,

Nel caso “modellini in miniatura”, la Corte ha infine delineato un esempio in-

teressante di doppia identita nel quale al convenuto ¢ data la possibilita di fornire

la prova dell’assenza della possibilita di pregiudizio alla funzione distintiva *".

Avviato secondo queste iniziali direttrici, il requisito del rischio del pregiudizio
alle funzioni del marchio si ¢ venuto articolando e affinando progressivamente, a
contatto con le diverse ipotesi concrete di contraffazione di volta in volta sottopo-
ste al vaglio della giurisprudenza °*.

129.3. Una valutazione. Che dire della soluzione accolta dalla giurisprudenza
comunitaria con le pronunce ora richiamate? Intanto, va rilevato che essa si pre-
senta come una valida alternativa rispetto alla tesi, che si ¢ descritta come “aper-
turista” o “liberale”, secondo la quale non si darebbe contraffazione del marchio
anteriore se il segno successivo non sia usato in funzione distintiva °”. Entrambe

501 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., parr. 61-63.

602 England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréaly, cit.,
par. 31. La stessa considerazione potrebbe ripetersi a proposito della valutazione (implicitamente)
effettuata da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillettey, cit., dove la menzione da parte del
terzo dei marchi Gillette su etichette apposte sulla parte esterna delle confezioni del proprio prodotto
per indicare che le lamette del terzo erano compatibili con le impugnature del rasoio della Gillette
stessa, rilevata al par. 21, ¢ stata ritenuta ricadere nel diritto esclusivo conferito dal marchio (par.
28), come comprovato dalla circostanza che 1’analisi ¢ stata condotta esclusivamente nei termini
delle eccezioni al diritto e non dei suoi limiti.

03 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., specialmente parr.
23-24. Identica questione ¢ stata affrontata da Trib. Modena 12 ottobre 2010, Brumm s.n.c. c. Ferra-
ri s.p.a. e Ferrari Idea S.A., caso «automobiline Ferrari», la cui motivazione pare tuttavia fare rife-
rimento a una valutazione in termini di libere utilizzazioni.

% V. in particolare §§ 130.3, 103.4, 130.5, 134.7 ¢ 136.

895 Anzi, a rigore si dovrebbe parlare non di alternativa alla tesi, ma di suo sviluppo evolutivo.
Ancora le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso
«Arsenaly, cit., parr. 35 ss., si erano sforzate di presentare il parametro del pregiudizio alle funzioni
tutelate come concretizzazione della regola, che si riteneva contenuta nell’art. 5, par. 5, della diretti-
va marchi, della liceita degli usi non distintivi; viceversa la giurisprudenza successiva, anche nel
ritagliare I’area di liceita degli usi meramente descrittivi, abbandona ogni riferimento all’art. 5, par.
5 (v. ad es. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., parr. 61-63; v. pero anche le
Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, caso «Red Bully, cit., par.
22, che anche sotto questo profilo tornano — incidentalmente — al passato).
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le impostazioni postulano la presenza di un sesto e ulteriore elemento costituti-
vo generale della contraffazione, contrapponendosi in questo modo alla tesi “ri-
gorista”, secondo la quale a operare la discriminazione fra lecito e illecito sa-
rebbero sufficienti i cinque elementi costitutivi in precedenza esaminati e in par-
ticolare il requisito secondo cui 1’uso del marchio successivo deve avvenire
“per” beni *°.

E si tratta di un’alternativa valida, e anzi preferibile alla tesi che richiede 1’uso
distintivo da parte del terzo, perché, guardando non al modo in cui ¢ usato il mar-
chio successivo ma all’impatto che 1’uso in questione ha sul marchio anteriore,
essa consente una linea divisoria fra il lecito e I’illecito variabile a seconda del ti-
po di conflitto che di volta in volta viene in considerazione.

Questo carattere “a geometria variabile” della linea di demarcazione puo, al-
meno in linea di principio, presentare alcuni vantaggi. L’esperienza giurispruden-
ziale mostra che non ¢ facile determinare con un grado ragionevole di sicurezza
quando il segno successivo sia 0 non sia usato come marchio, in funzione distinti-
va dell’origine dei beni ®’; e a maggior ragione risulta arduo individuare un crite-
rio unico, che possa applicarsi a tutte le fattispecie in precedenza inventariate. 11
compito corrispondente pud diventare perd pit facile, almeno in teoria ®®, quando
I’attenzione si sposti sul marchio anteriore e, piu precisamente, sull’impatto che
I’uso del segno successivo ha sugli interessi tutelati del titolare del marchio ante-
riore, perché 1’analisi puo legittimamente arricchirsi di un riferimento al tipo di
tutela che di volta in volta € invocato, che varia a seconda che ci si trovi nei con-
fini del secondo conflitto, nel quale ¢ solo la funzione distintiva del marchio che
viene in considerazione, oppure nel primo o nel terzo conflitto, nei quali ordina-
riamente assumono rilievo anche le altre funzioni (di garanzia qualitativa e pub-
blicitaria) giuridicamente tutelate, con le — pur non agevoli — articolazioni e varia-
zioni che sono offerte dalle rispettive discipline. A cid si aggiunga che, come ha
ricordato 1I’Avvocato generale Jadskinen, “poiché il criterio applicato dalla Corte &
il rischio che I’uso abbia effetto negativo su alcuna delle funzioni del marchio, ...
& necessario esaminare tale uso in concreto” *”. Non basta qui una valutazione ti-
pologica, sul carattere distintivo di una certa modalita di uso del segno successi-
vo; gli effetti di quella modalita di uso vanno ragguagliati alle circostanze specifi-

8% Secondo quanto sostenuto da R. KNAAK, MarkenmdfSiger Gebrauch als Grenzlinie des har-
monisierten Markenschutzes, cit. (come indicato al § 128.1).

897 1 a difficolta parrebbe d’altro canto moltiplicarsi se si accolga la tesi (proposta ora da A.
VANZETTI-V. D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 249) secondo cui il concetto di uso
del marchio altrui in funzione distintiva si riferirebbe all’uso “come marchio o anche, dato il princi-
pio dell’unitarieta dei segni distintivi, come uso distintivo diverso dal marchio”.

5% Ma v. le appena segnalate incertezze sulla linea di demarcazione fra I’uso descrittivo rispetti-
vamente consentito e vietato nei casi decisi da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hdlte-
rhoff», cit. e 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit.

899 Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interflo-
ray, cit., par. 43.
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che del caso °'’. Una valutazione di questo tipo & d’altro canto riservata al giudice
nazionale *'".

Un’obiezione si potrebbe muovere all’approccio cosi prescelto: che esso fa per
cosi dire refluire a ritroso a livello degli elementi costitutivi della fattispecie gene-
rale profili che attengono invece al piano successivo degli elementi costitutivi del-
le tre subfattispecie speciali. L’analisi cosi proposta coglierebbe verosimilmente
nel segno: se si attribuisca rilievo al pregiudizio attuale o potenziale alle funzioni
del marchio anteriore e agli interessi che fanno capo al titolare di questi gia sul
piano dell’accertamento della fattispecie generale, ¢ difficile negare che si produ-
ca una certa contaminazione ¢ osmosi tra i rispettivi temi di indagine e che ele-
menti che a rigore sarebbero riservati alla valutazione successiva dei tre tipi di
conflitto siano gia anticipati nell’apprezzamento del pregiudizio delle funzioni. E
tuttavia 1’esattezza dell’analisi non necessariamente comporta la fondatezza del-
’obiezione. E vero che 1’opzione interpretativa che attribuisce rilievo al requisito
del pregiudizio alle funzioni erige una sorta di “ponte” fra fattispecie generale e
subfattispecie; ma questa articolazione sembra essere un’acquisizione coerente al
nuovo impianto della disciplina, anziché un difetto dell’impostazione prescelta,
consentendo di collocare nell’area della valutazione propria del diritto dei marchi
fenomeni che, pur non essendo confusori in senso stretto, sarebbero restati fuori
dalla visuale del diritto dei marchi classico. E questo esito pare essere del tutto coe-
rente con ’assetto attuale, nel quale ben si pud immaginare, ad es., che un uso or-
namentale o promozionale, ma non confusorio, di un segno identico o simile al-
I’altrui marchio possa pregiudicare I’interesse del titolare del marchio anteriore
all’autodeterminazione del campo semantico del proprio segno. Difficolta possono
pero insorgere in fase applicativa di questa impostazione. Se 1’esatto significato del
riferimento alle funzioni resta incerto o controverso, come avviene nell’attuale fase
del diritto comunitario dei marchi, anche la valutazione della idoneita dell’uso del
segno successivo non puo che risentirne; e I’interprete rischia di cadere dalla padel-
la (delle difficolta nello stabilire quali usi del segno siano distintivi) nella brace
(della difficolta di determinare quando possa darsi pregiudizio alle funzioni) °'.

In definitiva, dunque, i costi e i benefici derivanti dall’approccio seguito dalla
giurisprudenza possono essere misurati solo a partire dalla rilevazione degli esiti
che esso fornisce in sede applicativa e quindi sul piano delle singole subfattispe-
cie, che, si pud anticipare, paiono abbastanza incoraggianti°". All’approccio pre-

819 Dove naturalmente la questione aperta ¢ la misura nella quale debbano essere apprezzati, ol-
tre e accanto agli interessi protetti del titolare del marchio, quelli dei concorrenti e del mercato (in
contrasto alle indicazioni, ingiustificatamente restrittive, desumibili da Corte di Giustizia 10 aprile
2008, caso «Adidas III», cit.).

11 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., parr. 23-24. Il punto
¢ giustamente sottolineato da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., 780.

812°F v. la critica corrispondente formulata da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal
(Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréaly, cit., parr. 29-32.

813 Per una discussione di questi esiti v. infra, § 130.3 con riferimento al primo conflitto; §§
134.2 e 134.7 con riferimento al secondo conflitto; §§ 135.4, 138.3, 139.3, 140.3 e 140.4 con riferi-
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scelto deve comunque essere ricollegato almeno un merito non discutibile. Se si
trattasse di stabilire se il segno successivo sia 0 non sia usato come marchio, o in
funzione distintiva, verosimilmente la valutazione corrispondente dovrebbe essere
condotta facendo riferimento al parametro della percezione del pubblico di riferi-
mento °"*. Ora, come & stato osservato °"°, la percezione del pubblico di riferimen-
to non ¢ un dato fisso ¢ immutabile; e anzi appare una realta suscettibile di essere
progressivamente trasformata dalle scelte dei titolari dei marchi. Dopo tutto, inte-
re discipline aziendalistiche sono finalizzate a individuare tecniche di trasforma-
zione della percezione del pubblico di riferimento: il riferimento al c.d. strategic
branding & qui d’obbligo *'°. Le coordinate paiono cambiare quando invece il pa-
rametro di riferimento sia dato dall’apprezzamento del pregiudizio alle funzioni
tutelate. In questa prospettiva, risulta decisiva una valutazione di ordine normati-
vo ¢ non empirico: quali siano le funzioni tutelate e gli interessi dei titolari dei
marchi selezionati come meritevoli di tutela ¢ materia affidata alle opzioni del-
I’ordinamento, non all’operare dei mercati ®'’.

Infine, la questione se 1’uso del segno da parte del terzo sia idoneo a pregiudi-
care le funzioni del marchio & sicuramente da valutarsi alla luce del diritto comu-
nitario dei marchi; di conseguenza, la misura degli spazi che possano aprirsi ai di-
ritti nazionali (dei marchi e dell’illecito civile e concorrenziale) resta affidata a

. . - 618
una prospettiva unitaria .

kskosk

Dopo avere esplorato gli elementi costitutivi generali della contraffazione, ¢
venuto il momento di rivolgere lo sguardo a quelli speciali. Questi ultimi, come si

mento al terzo conflitto. Ma v. la valutazione di A. CHRONOPOULOS, Determining the Scope of Tra-
demark Rights, cit., in particolare 558, secondo cui I’approccio “funzionale” che fa riferimento al
pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio non sarebbe in grado di tenere adegua-
tamente in conto dell’impatto competitivo delle diverse alternative. Diversamente A. KUR, Trade-
marks Function, don’t they? cit., 12 ss. che scorge un filo rosso nelle applicazioni della teoria delle
funzioni nella considerazione dei profili di lealta concorrenziale del terzo non autorizzato utilizzato-
re del marchio (e suggerisce, 18, di integrarli con la considerazione di profili ulteriori, di portata piu
ampia e, si potrebbe dire, di indole generalcivilistica).

814 E v, infatti le Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006,
caso «modellini in miniaturay, cit., parr. 42-46.

815 Da A. KUR, Confusion over Use?, cit., 7.

616 v K. KELLER-T. APRIA-M. GEORGSON, Strategic Brand Management. A European Perspec-
tive, Pearson Education, 2008 e J.N. KAPFERER, The New Strategic Brand Management, Kogan-
Page, 2004.

817 Una valutazione di ordine normativo, e non affidata semplicemente alle rilevazioni della per-
cezione del pubblico, ¢ richiesta anche nell’applicazione delle previsioni sulle libere utilizzazioni; e
per questo, secondo A. KUR, Confusion over Use?, cit., 7, nelle situazioni nelle quali si possa discu-
tere se 1’uso contestato abbia luogo in funzione distintiva o benefici delle libere utilizzazioni, si po-
trebbero avere ragioni di preferenza per questo secondo tipo di valutazioni.

18 Con una soluzione, quindi, convergente nei risultati, se non nell’iter argomentativo, con
quella propugnata da R. KNAAK, Markenmdfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Mar-
kenschutzes, cit., 91.
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¢ avuto occasione di osservare in pit di un’occasione °’, variano a seconda del
tipo di conflitto fra il marchio anteriore e il segno successivo. Il compito ricostrut-
tivo dell’interprete ¢ molto facilitato dall’accentuato parallelismo, su cui ci si &
ripetutamente soffermati, che caratterizza 1’azione di contraffazione rispetto alle
azioni di opposizione e di nullita ®°. Nell’esposizione che segue risulta quindi sot-
to molti profili possibile delineare la disciplina delle diverse subfattispecie di con-
traffazione con un semplice rinvio alla trattazione degli aspetti corrispondenti gia
operata in occasione dell’illustrazione dell’opposizione e dell’azione di nullita in
relazione alle tre diverse ipotesi di conflitto. Naturalmente, non & possibile esauri-
re in questo modo il compito, perché — come si ¢ avuto occasione di ricordare con
altrettanta frequenza — il parallelismo e la simmetria fra le azioni di opposizione e
di nullita da un lato ¢ 1’azione di contraffazione dall’altro ¢ solamente parziale:
quest’ultima presenta profili peculiari e specifici rispetto a quelle ®', che devono
quindi essere ora esaminati appositamente.

Per visualizzare quali siano questi aspetti peculiari e specifici dell’azione di
contraffazione, ¢ opportuno richiamare alla mente un dato di fatto abbastanza ele-
mentare: 1’azione di contraffazione si rivolge non contro un atto giuridico, la regi-
strazione o la domanda di registrazione del terzo, ma contro un fatto giuridico,
1’uso non autorizzato di un segno confliggente da parte di un terzo “*. Da questo
elementare punto di partenza si snodano diverse conseguenze, che imprimono una
curvatura particolare all’indagine relativa a ciascuna subfattispecie di contraffa-
zione.

Procediamo dunque con ordine, partendo dal primo tipo di conflitto.

Sezione 111

Gli elementi costitutivi speciali delle tre sub-fattispecie di con-
traffazione

130. 11 primo tipo di conflitto. A) Aspetti generali

130.1. La genesi della norma e i suoi precedenti. Si ¢ visto come la disciplina
del primo tipo di conflitto, quello fra un marchio anteriore registrato e un segno
identico usato per beni identici a quelli per cui il marchio anteriore ¢ stato regi-

819 v, i§§ 121 e 129.3.
620y, § 39.
821y § 39.
622 v, § 39.
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strﬁe;ﬁo 623 costituisca uno dei frutti pit cospicui dell’evoluzione normativa recen-
te .

Infatti, il punto di partenza dell’innovazione normativa sta nella previsione
dell’art. 16(1) TRIPs, che, nel disporre che “in caso di uso di un segno identico
per prodotti identici si presume che vi sia un rischio di confusione”, esprime la
finalita di affilare le armi per combattere il fenomeno della c.d. pirateria dei mar-
chi, che in effetti negli ultimi decenni si & fatto dilagante su scala globale e, si di-
ce, ha arrecato non pochi danni alle imprese del Nord del mondo “*. Lo scopo di
contrastare con la massima efficacia possibile questo tipo di pratiche si iscrive al-
la perfezione negli obiettivi di politica legislativa che hanno condotto all’inclu-
sione dei TRIPs nel “pacchetto” che sta alla base dell’istituzione dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio ®°. Infatti, a partire dalle premesse generali poste
alla base dei negoziati che hanno condotto alla creazione di quest’istituzione in-
ternazionale, diviene possibile argomentare che, quando sul mercato compaiano
imitazioni integrali sia del marchio altrui, sia del prodotto su cui esso ¢ apposto,
vi siano buone ragioni per prescindere dall’accertamento di quel rischio di confu-
sione che pure nel diritto classico dei marchi era normalmente richiesto perché si
potesse parlare di contraffazione. La norma convenzionale ¢ d’altro canto del tut-
to coerente con la scelta, che caratterizza il diritto dei marchi degli ultimi decenni,
rivolta a tutelare 1’investimento pubblicitario incorporato nel marchio anche in si-
tuazioni nelle quali il pubblico sappia benissimo che il bene che gli viene offerto ¢
un falso e quindi manchi un pregiudizio diretto alla funzione distintiva svolta dal
segno .

Si potra ora aggiungere che la pur recente disciplina del primo conflitto trova
precedenti importanti nella distinzione fra la imitazione totale del marchio ¢ la sua
riproduzione parziale, che, gia presente nella nostra legislazione piu antica laddo-
ve essa contrapponeva ’usurpazione del marchio alla sua contraffazione **, ancor

23 Artt. 5, par. 1, lett. a) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. @), r.m.c. e 20.1, lett. a), c.p.i.

624V i §§ 7B) e 40 (ove si ¢ sottolineato quanto vi sia in questo caso di forzato nella tecnica le-
gislativa basata sul parallelismo fra ipotesi di contraffazione, da un lato, e impedimenti e motivi di
nullita, dall’altro).

625 Sull’industria della contraffazione si leggono utilmente S. 1zz1, Lotta alla contraffazione.
Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto, Franco Angeli, Milano, 2008; R. STAGLIANO,
L’impero dei falsi, Laterza, Bari, 2006; S. CASILLO, L irresistibile ascesa dell’industria del falso in
Italia, in Il Mulino 1998, 696 ss.; G. MOSSETTO, L 'economia della contraffazione, in S. Zamagni (a
cura di), Mafia e mercati illegali. L’economia del crimine organizzato, 11 Mulino, Bologna, 1993,
373 ss.; R.S. HIGGINS-P.H. RUBIN, Counterfeit Goods, in XXIX Journal of Law and Economics
1986, 211 ss.

626 Sull’argomento, per la verita discutibile, secondo il quale I’'insufficiente enforcement sui
mercati nazionali dei Paesi in via di sviluppo dei diritti di proprieta intellettuale appartenenti alle
imprese del Nord del mondo costituirebbe una ‘barriera al commercio’ internazionale, v. anche per
richiami supra, § 3.

627 Sotto entrambi i profili v. A. VANZETTI, / marchi nel mercato globale, cit., 93 ss. e 98 ss.

028 ¢, VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. 1, Le persone, F.lli Bocca, Torino, 1893,
182 ss.; per completi richiami G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distinti-
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oggi costituisce un caposaldo di quei sistemi giuridici, come il diritto nordameri-

cano, che dettano una disciplina differenziata del counterfeiting rispetto al sem-

L 629
plice infringement ™.

In tutti questi casi la qualificazione in termini di illiceita — e di illiceita forte e
conclamata — si riferisce allo stesso fenomeno: I’offerta di “falsi” (fakes), di merci

Vi, cit., 3 ss. La distinzione sopravvive nel nostro ordinamento attraverso la contrapposizione fra le
previsioni penalistiche degli artt. 473-474 c.p., che, come ¢ noto, colpiscono soltanto la riproduzione
pedissequa della configurazione emblematica o denominativa del segno distintivo e conseguente-
mente scattano solo quando la circostanza che tale marchio sia stato usurpato da un soggetto diverso
dal titolare resti impercettibile e occulta all’osservatore che non effettui un confronto attento ad appro-
fondito fra 1 due segni, idoneo a rivelarne le differenze che di primo acchito restano occulte, e quella
dell’art. 517 c.p., che si riferisce alle ipotesi di somiglianza generica e superficiale (cft. sul punto Cass.
pen. 7 agosto 1996, Imp. Pagano, in Riv. dir. ind. 1997, 1V, 137 ss., caso «Pagano»; non sono mancate
fra i giudici di merito interpretazioni ancor piu restrittive delle due previsioni penalistiche, fra cui v. ad
es. Pret. Trieste 2 febbraio 1980, Imp. Arsa L. e altri, in Riv. dir. ind. 1980, 11, 156 ss. con nota di A.M.
ASSANTI, L imitazione di segni distintivi non registrati in una sentenza del Pretore penale di Trieste,
caso «Silver Riders». Una controversa applicazione ¢ in Cass. pen. 23 febbraio 2000, Imp. Diaw Papa,
in Riv. dir. ind. 2000, 11, 276 ss. con osservazioni di V. FRANCESCHELLI ¢ M. LEHMANN, caso «Diaw
Papay, superata, sotto il profilo dell’irrilevanza della percepibilita della falsita del prodotto, da Cass.
pen. 26 giugno 2012, n. 834, in I/ dir. ind. 2013, 473 ss. e gia 27 ottobre 2000, n. 11071, Imp. Niang
Djilly, in Riv. dir. ind. 2001, 11, 169 ss. con nota di L. CAMALDO, /I révirement della Suprema Corte
in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, caso «Niang Djilly» che, peraltro, tiene
ferma la soprariferita distinzione fra gli artt. 473-474 ¢ 517 c.p.).

629 Nel diritto statunitense, secondo la caratterizzazione approfondita dalla sentenza della U.S.
Court of International Trade nel case Ross Cosmetics Distribution Centre, Inc. ¢. US del 13 ottobre
1994 (riprodotta in T. TRAINER, Border Enforcement of Intellectual Property, Oceana Publications,
Dobbs Ferry, New York, 1999, 71 ss.), si contrappongono i concetti di counterfeiting e di mere in-
fringement. 1l primo, previsto dalla Sec. 45 del Lanham Act, ricorrerebbe quando la merce contraf-
fatta “sia cosi presentata da imitare pedissequamente un bene largamente conosciuto in tutti i detta-
gli della sua presentazione e apparenza in modo da convincere il pubblico di stare acquistando
I’articolo originale (genuine)”; il secondo quando, pur in assenza di counterfeiting nel senso ora pre-
cisato, ricorra tuttavia un rischio di confusione o di associazione corrispondente a quello che, nel
diritto generale dei marchi, ¢ dichiarato rilevante dalla Sec. 43(a) del Lanham Act. Nel sistema nor-
damericano alla distinzione ¢ affidato il compito di istituire sanzioni differenziate, che nel caso del
counterfeiting sono piu gravi dal punto di vista civile e hanno natura anche penale, e di tracciare la
linea divisoria fra due regimi doganali distinti, I’'uno piu severo e 1’altro piu flessibile: “The signifi-
cance of the distinction between counterfeits and merely infringing goods lies in the consequences
attached to the two categories. Counterfeits must be seized, and in the absence of the written consent
of the trademark owner, forfeited ... Merely infringing goods, on the other hand, may be seized and
forfeited for violating 15 U.S.C. §§ 1124 or 1125. Under Customs regulations, merely infringing goods
may be imported if the objectionable mark is removed or obliterated prior to importation in such a
manner as to be illegible and incapable of being reconstituted”: cosi la sentenza della U.S. Court of
International Trade del 13 ottobre 1994, Ross Cosmetics Distribution Centre, Inc. ¢. US, cit. In ar-
gomento v. anche G. SENA, I/ giudizio di interferenza fra i marchi, in Riv. dir. ind. 1998, 1, 37 ss., 41
s. anota 9. Per la ripresa di questa distinzione nelle norme TRIPs ed europee che prevedono misure
alle frontiere a tutela dei diritti di proprieta intellettuale sia consentito rinviare al mio Le misure do-
ganali a tutela della proprieta intellettuale, in Studi in onore di Adriano Vanczetti, Proprieta intellet-
tuale e concorrenza, cit., Tomo II, 1243 ss. Sulla nozione, funzionalmente corrispondente, di offen-
sichtliche Verletzung, impiegata dal diritto tedesco v. C. HEATH, Germany, in M. Blakeney (a cura
di), Border Control of Intellectual Property Rights, Sweet & Maxwell, London, 2001, 3.
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cio¢ che non presentano alcuna altra attrazione che la ripresa integrale, anche se
spesso non particolarmente accurata, del marchio e del prodotto altrui (copie o
esemplari ‘taroccati’; replicas). In questa specifica prospettiva, trova una sua
spiegazione la formulazione troncata della norma®’, la cui applicazione presup-
pone solo I’accertamento della doppia identita senza richiedere — come avviene
nel secondo e terzo conflitto — I’accertamento che essa sia produttiva di esiti ulte-
riori, come il “rischio di confusione” del secondo conflitto e il pregiudizio o I’in-
debito vantaggio del terzo. Si comprende quindi anche il rilievo, ricorrente, se-
condo cui la tutela nei confronti della doppia identita sarebbe per cosi dire rigida e
inflessibile e non incorporerebbe neppure alcun riferimento a clausole generali, che
consentano un bilanciamento degli interessi nel caso concreto, diventa poco perti-
nente: ¢ il fenomeno stesso per cui la tutela € pensata, la pirateria dei marchi, che
non ammette e non richiede valutazioni sfumate.

130.2. Gli sviluppi nell applicazione giurisprudenziale della norma. E perd
accaduto che, nel passare dalla teoria alla pratica, dalle intenzioni legislative alle
decisioni delle corti, I’applicazione delle norme sulla doppia identita abbia riser-
vato qualche sorpresa.

Intanto occorre registrare che non risultano molti precedenti di applicazione
delle previsioni in questione specificamente rivolti contro fenomeni di pirateria,
forse perché gli stessi titolari dei marchi fatti bersaglio di forme di contraffazione
diffuse e alla luce del sole hanno preferito affidare le loro sorti allo strumento pe-
nale ®'. Questo infatti consente forme di intervento piu incisive, basate sull’azio-
ne degli organi di polizia nei confronti degli ambulanti colti con le mani nel sac-
co. Questo tipo di iniziative presenta molteplici vantaggi, a partire dall’immediato
sequestro penale della merce, rispetto all’instaurazione di un’azione civile: que-
st’ultima, anche se puo in linea teorica essere modulata nella forma rapida della
tutela cautelare, nella pratica presuppone comunque 1’identificazione del legitti-
mato passivo e 1’individuazione di un domicilio presso cui possa essere a questi
notificato il ricorso; e 1’uno ¢ 1’altro adempimento possono il piu delle volte risul-
tare difficoltosi. Nella pratica non sono mancate neppure ipotesi di ricorso alle
sanzioni amministrative a carico degli acquirenti di beni recanti marchi “tarocca-
ti”. Si tratta di iniziative che, se hanno suscitato scalpore nella stampa quotidiana
e reazioni vivaci in quella dottrina che (giustamente) non si capacita che il diritto
dei marchi possa essere usato a tutela del capitale pubblicitario accumulato dai
titolari anche quando 1’intervento vada contro ¢ non a favore degli interessi del
pubblico dei consumatori **, stanno comunque a testimoniare un certo attivismo,
sia pure a corrente alternata, dell’autorita pubblica nel combattere il fenomeno.

E d’altro canto accaduto che fattispecie molto vicine al fenomeno della pirate-
ria dei marchi — come I’offerta in vendita di profumi non originali recanti gli stes-

830 Gia rilevata al § 40.2.

8! Esempi di intervento penale sono offerti dalle sentenze di Cass. pen. 23 febbraio 2000, caso
«Diaw Papa», e Cass. pen. 27 ottobre 2000, n. 11071, caso «Niang Djilly», citt.

832 Sj veda lo scritto, esemplare, di P. SPADA, Il “vendicatore del pubblico”, cit.
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si marchi dei prodotti genuini, accompagnati alla dizione “falsi d’autore” — siano
state valutate nell’ottica del terzo conflitto, anziché del primo *°.

Si comprende quindi che un’attenta dottrina segnali come le previsioni relative
al primo conflitto trovino nei fatti un’applicazione piu ridotta di quanto non sa-
rebbe stato prevedibile date le finalita e il tenore della norma **.

E perd anche possibile una lettura opposta delle vicende attinenti al raggio di
applicazione delle norme sulla doppia identita. Si puo infatti rilevare che queste
sono state principalmente impiegate in relazione a fattispecie ben diverse da quel-
le cui avevano pensato i redattori delle norme. In particolare, la disciplina della
doppia identita ¢ divenuta rilevante per la valutazione dell’impiego del marchio
altrui sia all’interno di una pubblicitd comparativa °*, sia delle tecniche di vendita
invalse in ambiente digitale “°, basate sull’operare di motori di ricerca il cui fun-
zionamento conduce a collegare ai marchi di un’impresa accreditata sul mercato i
prodotti offerti da un terzo concorrente. Questo duplice sviluppo ¢ registrato dalla
dottrina, la quale non di rado esprime preoccupazione in ragione del carattere ri-
gido e inflessibile della tutela della doppia identita ¢ manifesta il timore che
I’evoluzione possa, accompagnandosi all’espansione del raggio di applicazione
della tutela dei marchi che godono di rinomanza, contribuire alla formazione di un
“buco nero” che assorbe tutta la comunicazione non autorizzata relativa ai mar-
chi .

A ben vedere, non vi ¢ contraddizione fra i due punti di vista. Il primo registra
una ritirata dell’impiego della disciplina della doppia identita dal campo di opera-
tivita per cui essa era stata originariamente concepita € annunziata; il secondo
un’espansione in settori nuovi, cui i redattori delle norme non avevano pensato .

Non sorprende pertanto che questa, in larga misura imprevista, forbice evolu-
tiva abbia posto sul tappeto questioni nuove di interpretazione delle norme e non
abbia mancato di mettere in discussione quelli che, fin quando si fosse rimasti
nell’ottica nella quale le norme erano state originariamente collocate, erano potuti
parere i punti fermi della disciplina.

130.3. Il fondamento razionale della tutela prevista dalle norme sul primo
conflitto. In effetti ’evoluzione cui si ¢ ora accennato non resta priva di riflessi
proprio sotto il profilo, essenziale, della ricostruzione del fondamento razionale
della disciplina. Questo assume contorni piuttosto nitidi fin quando si limiti I’ana-

633 . Trib. Milano 16 gennaio 2007, L’Oréal SA e Giorgio Armani s.p.a. ¢. Alfonso Martone e
altri, in Giur. ann. dir. ind. 5129, caso «Falsi d’autore».

634 Cosi, se ben intendo, D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 78.

635 A partire da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit.

636 A partire da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit.

837 La tesi & brillantemente articolata da M. SENFTLEBEN, Trade Mark Protection — A Black Hole
in the Intellectual Property Galaxy?, cit.

838 Anche perché, come si & visto al § 126, I’idea che anche I’uso “per” beni del titolare del mar-
chio anteriore integri il (quarto) elemento costitutivo generale della contraffazione costituisce un
frutto piuttosto tardivo dell’evoluzione giurisprudenziale: v. § 126.
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lisi al nucleo originario di ipotesi per cui era stata apprestata la disciplina della
doppia identita. Fintantoché si abbiano in mente obiettivi di contrasto della pirate-
ria dei marchi, ben si pué comprendere come, in situazioni nelle quali identici

siano tanto i marchi quanto i beni, non sia richiesto che il titolare del marchio an-

. Cer . . . . 639
teriore provi il rischio di confusione ™.

Va a questo riguardo sottolineato che le previsioni comunitarie, diversamente
dall’art. 16 TRIPs, non istituiscono espressamente una presunzione di rischio di
confusione. E tuttavia anche vero che la storia legislativa delle previsioni comuni-
tarie fornisce indicazioni significative al riguardo *. Solo nel testo del 1985 della
proposta di direttiva marchi si € previsto che nel caso di doppia identita si possa
prescindere dal rischio di confusione; e con questa modifica si ¢ sicuramente vo-

luto indicare che in casi cosi caratterizzati puo essere superfluo che il titolare del

. . . . 641
marchio anteriore fornisca la prova corrispondente ™.

Sul piano dei caratteri della tutela, la protezione viene correlativamente de-
scritta come “assoluta” ***. Con questa qualificazione non si allude pero a una po-
sizione soggettiva attiva cui corrisponda una soggezione generalizzata a carico di
tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio anteriore °*, ma a un diritto aziona-
bile anche in assenza della prova di un rischio di confusione ***. Da questo punto
di vista, non appare fuori luogo parlare di una presunzione di confusione**, la

839 Cosi Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., par. 49 (in materia
di impedimenti relativi). Per la verita non ¢ neppur richiesto un rischio di confusione in relazione
all’importazione parallela di beni originali per i quali non operi 1’esaurimento comunitario; questa
situazione va pero esaminata separatamente (come avverra infra, ai §§ 146 ss.) in quanto I’importa-
zione parallela pud essere considerata alla stregua di una contraffazione sulla base non delle sole
norme sul primo conflitto ma della loro combinazione con le espresse previsioni che escludono
I’operare dell’esaurimento per la messa in vendita al di fuori del SEE (in questo senso v. A. KUR,
Confusion over Use?, cit., 1 e R. KNAAK, Markenmdpfiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisier-
ten Markenschutzes, cit., 92).

540 Sulle quali si sono soffermate le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 17 gennaio
2002 nel caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., parr. 34 ss.

841 Cosi le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nel caso «LTJ Dif-
fusion/Arthur», cit., par. 37. Anche secondo P. VAN DER Koo, The Community Trade Mark Regu-
lation. An Article by Article Guide, Sweet & Maxwell, London, 2000, “in this case the proprietor
does not have to prove the existence of a likelihood of confusion on part of the public”. Nello stesso
senso fra i tanti J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, cit., 199. Per altri richiami §
40.3.

842 Cosi Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., par. 58 (corsivo aggiunto), ri-
presa dal par. 35 delle Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, caso
«Interfloray, cit.

3 In argomento v. gia §§ 40.3 ¢ 114.2.

44 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 50 e Conclusioni
dell’Avvocato generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nel caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., par. 33.

645 Iy questo senso A. VANZETTI-V. D1 CATALDO, Manuale di diritto industriale, 2009, 230; L.
MANSANL, La funzione di indicazione di origine del marchio nell ordinamento comunitario, Giuffre,
Milano, 2000, 16 a nota 68, secondo il quale la nullita del marchio posteriore o il carattere contraf-
fattorio del suo uso potrebbero essere dichiarati “a prescindere dall’accertamento del rischio di con-
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quale sarebbe non assoluta, ma semplice ovvero iuris tantum ¢ quindi suscettibile

. . 646
di prova contraria .

Ad evitare che queste affermazioni risultino fuorvianti, occorre pero fornire al-
cune precisazioni. Intanto va ricordato che, almeno fintantoché si abbiano in men-
te le situazioni contemplate dai redattori della norma e concernenti il contrasto
della c.d. pirateria dei marchi, per il convenuto ¢ praticamente impossibile fornire
la prova contraria, atteso che essa attiene all’assenza non solo di un’effettiva con-
fusione ma di un suo “rischio” *’.

Occorre inoltre aggiungere che, nel diritto comunitario ¢ comunitariamente
armonizzato, il convenuto che in una situazione di doppia identita fornisse la pro-
va contraria in ordine al rischio di confusione, non percio andrebbe assolto dal-
I’addebito di contraffazione: anzi, per cosi dire, cadrebbe dalla padella nella bra-
ce. Se ¢ infatti vero che non si da violazione di marchio altrui senza la lesione di

\

una funzione giuridicamente tutelata del medesimo **, ¢ altrettanto vero che la
possibilita di pregiudizio puo attenere non solo alla funzione distintiva ma anche
alle restanti funzioni del marchio. Ora, gia nelle prime prese di posizione sul tema

fusione”. Per altri richiami v. infra, § 130.3; G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 13-
15.

546 In questo senso le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno
2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 52-53; per altri richiami § 40.3.

Si potrebbe argomentare una soluzione diversa, considerando che, in sede di negoziati TRIPs, la
delegazione europea si era battuta perché la presunzione poi adottata dalla previsione dell’art. 16.1
fosse formulata come presunzione assoluta, anche se poi I’opposta posizione statunitense aveva fini-
to per prevalere (sul punto v. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Desi-
gns, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 265); e che la disciplina europea, che ¢ anteriore, contiene
spunti che parrebbero far propendere per il carattere assoluto della presunzione (v. il «Consideran-
do» decimo della direttiva n. 89/104, ora «Considerando» undicesimo della direttiva n. 95/08, ¢ il
«Considerandoy» settimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» ottavo del reg. n. 207/2009, ove ¢
un riferimento alla “tutela ... assoluta” del marchio anteriore “in caso di identita fra il marchio e il
segno e tra 1 prodotti o servizi”: sul significato del riferimento al carattere assoluto della tutela v.
tuttavia in questo stesso §). A partire da questa premessa, si potrebbe argomentare che, anche se
(come fatto valere da G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell esclusiva, cit., 13 s.) il legislatore interno
abbia attuato la previsione dei TRIPs e quindi inteso accogliere la presunzione relativa accolta
dall’art. 16.1, questa conclusione non varrebbe né per le previsioni comunitarie né, grazie al princi-
pio del primato del diritto comunitario, per le norme interne in materia disciplinata dal diritto comu-
nitario sovraordinato. Questa argomentazione (oltre a operare un’ingiustificata assimilazione fra il
carattere “assoluto” della tutela e quello della presunzione: la tutela ¢, lo si € appena ricordato, asso-
luta nel limitato senso che essa prescinde dalla prova del rischio di confusione; ma la presunzione
del rischio di confusione ¢, come si ¢ visto, relativa e non assoluta) trascurerebbe pero che fortuna-
tamente in questo caso il (pur possibile) contrasto fra i precetti del diritto internazionale convenzio-
nale e comunitario non si ¢ affatto materializzato: la giurisprudenza comunitaria ¢ infatti costante
nel leggere la presunzione di confusione come presunzione relativa, suscettibile di prova contraria:
in questo senso v. Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., par. 50.

47 Come esattamente rilevato, in relazione all’art. 16 TRIPs, da N. PIRES DE CARVALHO, The
TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 265; e v. anche A. VANZETTI, Osservazioni sulla
tutela dei segni distintivi nel codice della proprieta industriale, cit., 7-8, che percio conclude che la
presunzione debba considerarsi assoluta.

48§ 128.
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risulta accreditata — e del tutto coerente con 1’originaria ispirazione anti-pirateria
delle norme — I’opinione, pur espressa in maniera solo implicita e incidentale,
secondo Ia quale alla disciplina del primo conflitto ¢ anche affidato il compito
di salvaguardare queste funzioni ulteriori e in particolare la funzione pubblicita-
ria ®®. Del resto, pare evidente che nelle normative di contrasto della pirateria dei
marchi, il fine di evitare operazioni di agganciamento parassitario e di appropria-
zione dell’investimento pubblicitario altrui assuma un rilievo primario, al punto
che si ¢ potuto (attendibilmente) muovere alla disciplina 1’addebito di tutelare gli
interessi dei titolari dei marchi anche in aperto contrasto con quelli del pubbli-
ey

Quest’evoluzione ¢ particolarmente chiara nel caso della valutazione dei mar-
chi c.d. “ostensivi”. Secondo la definizione corrente, si tratta di quei marchi “che i
terzi possono vedere dopo che il prodotto ¢ stato acquistato, nel corso del suo uso

normale, e che sono apposti al prodotto apposta per venire visti, non da chi com-

95 651 . .. . . .
pra, ma da terzi” . Ora, mentre il diritto statunitense si muove al riguardo con

652 11 qe: . ) .
estrema cautela °, il diritto comunitario ha imboccato con decisione la strada del-

9 In questo senso C. GALLL in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n.
198, in NLCC, 1998, 77; G. E. SIRONI, La tutela del marchio nell ipotesi di uso di segni identici per
prodotti o servizi identici, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, cit., Tomo 2,
Giuftre, Milano, 2004, 1543 ss., specie a 1551 e 1556 e gia A. VANZETTI, La funzione del marchio
in un regime di libera cessione, in Riv. dir. ind. 1998, 1, 71 ss., a 87 s. Fino alla svolta costituita dal-
la sentenza “L’Oréal” del 2009, la formulazione della giurisprudenza comunitaria al riguardo era
tuttavia rimasta ambigua: v. il par. 51 della sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 2002, ca-
so «Arsenaly, cit., secondo cui il diritto esclusivo conferito dalle norme sul primo conflitto sarebbe
“stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici qua-
le titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni.
L’esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto riservato ai casi in cui 1’uso del se-
gno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la
sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto” (corsivi aggiunti);
dove non era facile comprendere se prevalesse il riferimento al termine plurale “funzioni”, visto che
ai parr. 48 e 58 ¢ contenuto un esplicito riferimento anche alle funzioni qualitativa e pubblicitaria e
I’avverbio “in particolare” allude alla rilevanza a funzioni diverse da quella qualitativa, oppure la
circostanza che quest’ultima fosse la sola a essere espressamente menzionata. Corte UE 22 settem-
bre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., par. 39 opta retrospettivamente per la prima lettu-
ra. Sull’ambiguita della posizione assunta al riguardo da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezio-
ne), caso «Budweiser», cit., par. 63 ss. v. gia § 61.3.

850 p_SpADA, Il “vendicatore del pubblico”, cit.

6T A, VANZETTL, I marchi nel mercato globale, cit., 98.

652y, § 131.3. L’analisi economica del fenomeno dei marchi ostensivi ¢ stata condotta da W.M.
LANDES-R. POSNER, Trademark Law: an Economic Perspective, in XXX Journal of Law and Eco-
nomics 1987, 265 ss., 308-309 e da R.S. HIGGINS-P.H. RUBIN, Counterfeit Goods, cit., che hanno
sottolineato come accordare tutela in relazione a questi marchi comporti protezione degli acquirenti
dei beni originali nei confronti degli acquirenti di copie a buon mercato; che questa protezione pud
essere efficiente nei limiti in cui si ritenga che la preservazione di un “club” di acquirenti di beni
originali sia economicamente desiderabile (un assunto, per la verita, assai dubbio); ma che comun-
que I’ipotetico beneficio ¢ (piu che) controbilanciato da effetti avversi nel mercato principale dei
prodotti. Di recente la questione ¢ stata riaperta da quella giurisprudenza che ipotizza che il poten-
ziale acquirente di beni originali si orienti sull’acquisto di imitazioni, contando sulla confusione dei
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la tutela del marchio anche in assenza di qualsiasi rischio di confusione, accor-
dando una protezione che in ultima analisi si avvicina assai a quella conferita dal
diritto d’autore °>.

Cio non significa che I’ambito di applicazione delle previsioni sul primo tipo
di conflitto non conosca limiti ®**. Anche nel caso di doppia identita, infatti, pos-
sono ricorrere ipotesi di uso del marchio altrui non suscettibili di pregiudicare gli
interessi specifici del titolare del marchio dotati di giuridica tutela; e cio in parti-
colare vale per “I’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistin-
guere i prodotti” che il par. 5 dell’art. 5 della direttiva marchi colloca al di fuori
del perimetro dell’azione di contraffazione armonizzata dal diritto comunitario *°.
L’Avvocato generale Jacobs nel caso “Arsenal” si ¢ spinto fino a ipotizzare che
anche sotto questo ulteriore e distinto profilo opererebbe una presunzione, an-
ch’essa iuris tantum: quando vi sia doppia identitd dovrebbe presumersi che il ter-
zo faccia uso del marchio altrui in funzione distintiva o, come anche si dice, come
marchio ®°. La proposta non ¢ stata accolta dalla Corte, che, del resto, come si &
visto, ha operato un complessivo e radicale riorientamento della materia attribuen-
do rilievo non alle modalita con le quali il segno ¢ usato dal terzo ma all’impatto
che 1’uso del terzo stesso ha sugli interessi tutelati del titolare del marchio anterio-
re. Vero ¢ comunque che, nel caso di merci “taroccate” e negli altri fenomeni con-
tro cui si rivolge la disciplina antipirateria, risulta difficile — anzi, a rigore, impos-
sibile — pensare a un “uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddi-
stinguere i prodotti”. Del resto anche nella decisione “Arsenal”, si ¢ ritenuto che
la vendita di sciarpe dichiaratamente “non ufficiali”, “non autorizzate” non potes-
se considerarsi “uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere
i prodotti” anche se Mr Reed aveva argomentato (non implausibilmente) che i ti-
fosi, quando compravano le sciarpe munite delle insegne dell’ Arsenal, non com-
pivano ’acquisto in ragione della loro provenienza aziendale ma per manifestare
supporto lealta e tifo alla squadra del cuore.

130.4. Ancora sul fondamento razionale della protezione. Il coordinamento
con il terzo conflitto e il regime probatorio della possibilita di pregiudizio alle

terzi (U.S. District Court Southern District of New York 21 maggio 2012, Gucci America Inc. c.
Guess?, Inc., Marc Fisher Footwear LLC e altri, caso «Gucci/Guess»); in questo caso il danno sa-
rebbe subito dal titolare del marchio anteriore.

653 Analogamente A. VANZETTL, [ marchi nel mercato globale, op. loc. ultt. citt., secondo cui
questa protezione “si trova al confine rispetto a una tutela di tipo brevettuale, quale ¢ concessa per
oggetti di tipo progettuale come il design”.

654 Sui quali hanno richiamato I’attenzione le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Ma-
duro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 102 ss.

855 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 52-55. In Corte di Giustizia
25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., dove era stato escluso il pregiudizio alla fun-
zione distintiva e non era stato fatto valere il pregiudizio alle restanti funzioni del marchio anteriore.
Sul significato della previsione dell’art. 5, par. 5, della direttiva marchi v. gia §§ 125-126 e 128-129.

656 Conclusioni dell’ Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arse-
naly», cit., parr. 52-53; e v. S. MILES, The RFU and Arsenal Cases: the Uses of Sporting Trade
Marks in Merchandising, cit., a 546 e supra, § 129.2.
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funzioni tutelate. Fin qui il quadro ¢ dunque abbastanza nitido: il fondamento ra-
zionale della disciplina della doppia identita sta nella salvaguardia della funzione
sia distintiva sia pubblicitaria del marchio. Il quadro si complica assai quando ci
si provi a individuare il fondamento razionale delle norme sul primo conflitto col-
locandosi al di fuori dell’orizzonte antipirateria da cui esse traggono origine. Il
compito non puo essere eluso, perché la lettera delle norme ammette la loro appli-
cazione ben al di l1a del contesto originario per il quale le previsioni erano state
pensate *’; e ancor piu perché si & constatato che 1’esperienza giurisprudenziale
degli ultimi anni attesta 1’espansione del raggio di operativita della disciplina del
primo conflitto a contesti nuovi come la pubblicita comparativa e online, che sol-
levano questioni delicate, con specifico riferimento anche al fondamento razionale
della disciplina, che non avevano avuto ragione di porsi nel quadro originario °**.

In questi nuovi ambiti, diventa ineludibile il compito di trovare un fondamento
piu solido alla posizione, che nella giurisprudenza anteriore era rimasta solamente
implicita®’, secondo cui 1’esercizio del diritto esclusivo accordato al titolare del
marchio sulla base delle previsioni relative al primo conflitto sarebbe preordinato
ad apprestare tutela anche nei casi in cui I’uso del terzo di un segno identico pre-
giudichi funzioni del marchio diverse da quella distintiva. Perché mai, infatti, si
dovrebbe pensare che norme nate per contrastare la pirateria, anche in ragione
dell’approfittamento parassitario che ad essa ¢ connaturato, debbano trovare ap-
plicazione anche a fenomeni del tutto diversi e, si noti, capaci di ridurre virtuosa-
mente i costi di informazione del pubblico, come la pubblicitd comparativa e le
offerte online, solo in ragione del dato letterale, se non si forniscano valide ragio-
ni per giustificare un loro impiego a salvaguardia della funzione pubblicitaria che
possa essere messa a repentaglio da queste nuove pratiche?

Il compito, non facile, ¢ stato assolto dai giudici comunitari con un autentico
tour de force interpretativo °®, in esito al quale la giurisprudenza formatasi in re-
lazione all’uso del marchio altrui nella pubblicita comparativa prima e nelle offer-
te online dopo ¢ potuta giungere alla conclusione secondo cui fra le funzioni il cui
pregiudizio puo essere fatto valere dal titolare del marchio anteriore nell’ambito

57 Grazie alla lettura del quinto elemento costitutivo della contraffazione invalsa nella giuri-
sprudenza illustrata al § 126.

658 per I’esattezza, il punto di svolta delineato nel testo ¢ da collocarsi nella sentenza di Corte di
Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., che ha presentato ai giudici comuni-
tari una prima ipotesi di uso di segno identico al marchio altrui fenomenologicamente lontano dalla
c.d. pirateria dei marchi. Anche la situazione considerata da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso
«Gillettey, cit., presentava un caso di doppia identita diverso dalla pirateria; ma in quel procedimen-
to la questione ¢ stata affrontata e risolta nell’ottica delle libere utilizzazioni (e, quindi, dando per
buona la valutazione del giudice remittente secondo cui il contegno del terzo sarebbe stato in linea
di principio vietato, anche se suscettibile di esenzione).

859 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par. 51 e anche, obiter, Corte di
Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffeey, cit., par. 28.

5% Una tappa fondamentale del quale & rappresentata dalle Conclusioni del 10 febbraio 2009
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréaly, cit., parr. 31-59.
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del primo conflitto “¢ da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio
consistente nel garantire al consumatore ’identita di origine del prodotto o del
servizio di cui si tratti, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quel-
la di garantire la qualita del prodotto o del servizio di cui si tratti o quelle di co-
municazione, investimento o pubblicita” 661

Questa soluzione, che pur merita approvazione nei suoi termini generali, visto
il complessivo riorientamento che ha conosciuto il diritto dei marchi comunitario
¢ comunitariamente armonizzato a partire dalla direttiva marchi °, solleva tutta-
via notevoli difficolta di coordinamento, questa volta fra il primo e il terzo tipo di
conflitto. Occorre infatti domandarsi quale rapporto esista fra la tutela della fun-
zione “di comunicazione, investimento o pubblicita” apprestata dalle previsioni
sulla doppia identita e la funzione pubblicitaria la cui protezione ¢ specificamente
oggetto delle previsioni relative ai marchi “che godono di notorieta”.

La questione si pone in due prospettive assai diverse. Ci si puo chiedere se la
disciplina del primo e quella del terzo conflitto siano simultaneamente applicabili
in un caso specifico, quando si invochi la protezione di un marchio che gode di
notorieta nei confronti dell’uso di un segno identico per beni identici; ma ci si de-
ve anche domandare se vi siano profili di duplicazione fra ’'una e 1’altra salva-
guardia, di modo che le norme relative al primo conflitto potrebbero offrire tutela
a funzioni del marchio coincidenti o sovrapponibili a quelle la cui protezione &
demandata alla disciplina del terzo conflitto anche con riferimento a marchi che
non godano di notorieta *.

E abbastanza agevole fornire risposta affermativa al primo quesito . Assai
piu delicata ¢ pero la riposta al secondo, visto che la disciplina del terzo conflitto
¢ opzionale °, mentre quella del primo & obbligatoria. Non parrebbe infatti che
gli Stati membri possano ritrovarsi obbligati a dare ingresso attraverso la porta di
servizio della doppia identita a una tutela che avrebbero potuto decidere di evitare
rifiutando di esercitare 1’opzione prevista dalla disciplina del terzo conflitto °®,
tanto piu se, in punto fattispecie, la tutela cosi accordata dovesse operare a benefi-

861 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal, cit., par. 58 (corsivi aggiunti). Nello stes-
so senso, ma con riferimento alle offerte online, Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso
«Interfloray, cit., par. 38; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 88 ss., 91; 8 lu-
glio 2010, caso «Portakabin/Primakabiny, cit., par. 30; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione)(ord.), caso
«bananabay», cit., parr. 22 s.; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., parr. 33 s.; 23 marzo 2010,
caso «Google-AdWordsy, cit., par. 77. In argomento v. gia supra, § 40.3.

662 1n argomento v. §§ 7C) e 113.

663 In argomento v. anche A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellure — A Retrospective
and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Un-
fair? in EIPR 2011, 550 ss., 556 ss.

864 Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., parr. 67-69.

665 Artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2, della direttiva marchi.

666 L’osservazione, oggi ripresa da M. SENFTLEBEN, Trade Mark Protection — A Black Hole in
the Intellectual Property Galaxy?, cit., 385, era gia stata per la verita formulata nitidamente nei parr.
57-58 delle Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso
«L’Oréaly, cit.
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cio di marchi che neppur siano caratterizzati dallo sforzo promozionale qualifica-
to che caratterizza i marchi che godono di notorieta.

Vi € poi un dato altrettanto problematico in punto disciplina: visto che le pre-
visioni relative al terzo tipo di conflitto lasciano aperta la via a un bilanciamento
di interessi attraverso clausole generali come quella relativa al carattere “indebi-
to” del vantaggio e alla presenza o assenza di un “giusto motivo” *”’, & inevitabile
domandarsi come questo bilanciamento possa venire recuperato in sede di appli-
cazione delle previsioni sul primo conflitto, la cui ellittica formulazione difetta di
qualsiasi riferimento a clausole generali e pare quindi rendere particolarmente
ostica un’operazione corrispondente di contemperamento fra gli interessi contrap-
posti **.

Qualche progresso in direzione di soluzioni equilibrate si pué nondimeno regi-
strare quando si prenda atto che il pregiudizio alle funzioni di comunicazione, in-
vestimento o pubblicitd non pud essere presunto neppur nel primo conflitto *, e
deve per contro essere — circostanziatamente — provato dal titolare del marchio *”°.
Né si tratta di una prova facile: per mostrare la violazione della funzione pubblici-
taria, non basta al titolare del marchio anteriore che sia stato scelto come parola
chiave in un servizio di posizionamento da parte di un concorrente provare che il
prezzo per click aumenta anche per il titolare stesso, visto che quest’ultimo dispo-
ne comunque del vantaggio derivante dalla visibilita del suo marchio fra i risultati
naturali ’'; al riguardo occorre anche considerare che non vi ¢ nulla di male se la
presenza dell’alternativa offerta dal concorrente attraverso il link sponsorizzato
costringa il titolare a intensificare i propri sforzi pubblicitari, visto che questo ¢ un

%7 Su cui v. §§ 70.2 ¢ 140.3.

668 Sulla possibilita di operare il bilanciamento attraverso le previsioni relative alla libere uti-
lizzazioni (secondo un percorso esplorato, senza successo, da Jacob J., in England and Wales
Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréaly, cit., parr. 33 ss.), v. infra, §
141.3.

589 Come si potrebbe essere indotti a ipotizzare sulla base di una lettura acritica del dictum con-
tenuto in Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 28.

670 Un’indagine specificamente riferita alla possibilita di un pregiudizio alla funzione di comu-
nicazione, investimento o pubblicitaria ¢ in Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «In-
terfloray, cit., parr. 54 ss. (limitatamente alle ultime due); 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Prima-
kabiny, cit., parr. 31 ss.; 25 marzo 2010, caso «Bergspechtey, cit., par. 31; 23 marzo 2010, caso
«Google-AdWordsy, cit., parr. 91 ss. Cosi anche Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly,
cit., par. 63, che demanda — come ¢ logico — la valutazione al giudice nazionale remittente, riferen-
dola pero a un profilo particolare come ¢ quello dell’accertamento del carattere esclusivamente de-
scrittivo o anche promozionale del riferimento al marchio altrui. Meno convincente sotto questo
profilo I’idea incidentalmente formulata dal par. 61 delle Conclusioni dell’ Avvocato generale Julia-
ne Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», secondo cui nel primo conflitto la violazione
della funzione pubblicitaria assumerebbe rilievo solo in quanto conseguenza della violazione di
quella distintiva (ma nel caso di specie si discuteva della questione se I’aggiunta del marchio del
terzo su bombole originali immesse in commercio con il consenso del titolare del marchio, non su
beni provenienti dal terzo, costituisse contraffazione; e forse in quel contesto 1’affermazione puo
trovare credito).

71 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 94 ss.
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. . 672 . . .
esito connaturale al gioco della concorrenza . Qualche ulteriore passo in avanti

in direzione di una composizione degli interessi contrapposti pud essere mosso se
si prenda atto che la regola secondo la quale non si da protezione se non quando
sia ravvisabile un pregiudizio a una qualsiasi delle funzioni tutelate del marchio
non implica il suo reciproco, che qualunque possibilita di pregiudizio comporti
automaticamente e necessariamente la tutela ®”. Risultati positivi possono deriva-
re dagli sforzi, che pare stare facendo la giurisprudenza piu recente, di differen-
ziare i presupposti di applicazione del primo conflitto rispetto al terzo.

Degna di attenta considerazione a questo riguardo ¢ una proposta interpretativa
di ampio raggio, secondo la quale le differenze fra i presupposti delle diverse tute-
le andrebbero ricercate sia su di un piano qualitativo sia su di un piano quantitati-
vo. Sul piano qualitativo, i presupposti di applicazione sono chiaramente differen-
ti: la doppia identita di segni e di beni nel primo conflitto, la notorieta del marchio
anteriore e la presenza di un rischio di indebito vantaggio o pregiudizio del carat-
tere distintivo e della notorieta del marchio anteriore nel terzo. Si € perd ipotizza-
to che ci sia anche una differenziazione sotto il profilo quantitativo ®™*: la tutela
della funzione pubblicitaria conoscerebbe una sorta di graduazione e si colloche-
rebbe fra il massimo, disegnato dalle norme sul terzo tipo di conflitto, che appre-
stano una tutela diretta ¢ immediata a questa funzione, e il minimo ricollegabile
alle norme sul secondo tipo di conflitto, in relazione al quale non si darebbe mai
tutela diretta e immediata del valore pubblicitario del marchio, essendo questa di-
sponibile solo in quanto simultaneamente ricorra la condizione specifica della
presenza di un rischio di confusione. Nel primo conflitto, che qui interessa, la tu-
tela della funzione pubblicitaria si troverebbe in posizione intermedia fra questi
due estremi: anche nel caso di marchi che notori non siano, il titolare del marchio
anteriore sarebbe protetto contro 1’uso di un marchio identico per beni identici an-
che se non fosse fornita la prova della presenza di un rischio di confusione gia per
il solo fatto che I’uso del marchio successivo possa pregiudicare la funzione pub-
blicitaria svolta dal marchio anteriore.

La Corte di Giustizia non ha accolto espressamente questa impostazione; ma,
sottolineando che nel caso del primo conflitto il titolare del marchio anteriore ¢
chiamato a provare di aver fatto ricorso a tecniche commerciali e pubblicitarie
idonee a far acquisire al marchio reputazione idonea ad attirare i consumatori ¢ a
renderli fedeli ®”, ha mostrato di avere ben chiaro che la disciplina della c.d. dop-
pia identita non puo spingersi al punto di apprestare una sorta di duplicazione, piu
0 meno attenuata, della protezione dei marchi che godono di notorieta, disponibile
anche in assenza dei requisiti di accesso richiesti dalle norme relative al terzo con-

672 Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora, cit., parr. 57-58.

573 Nel senso del testo anche le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’ Avvocato generale Paolo
Mengozzi nel caso «L’Oréaly, cit., par. 58.

6™ Come ¢ stato suggerito dalle Conclusioni dell’ Avvocato generale Poiares Maduro del 22 set-
tembre 2009, caso «Google-AdWordsy, cit., parr. 97 ss.

875 . Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., parr. 40, 60 ss.
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flitto. E da immaginarsi che, stando a quest’impostazione, la misura della tutela
del marchio anteriore nel primo conflitto debba essere calibrata, secondo una qual-
che regola di proporzionalita, sull’intensita dello sforzo promozionale profuso sul
marchio anteriore.

La giurisprudenza recente pare anche preoccupata di introdurre una distinzione
nell’individuazione delle funzioni tutelate nel primo conflitto rispetto a quelle che
trovano protezione nel terzo: alla funzione pubblicitaria presa in considerazione in
quest’ultimo si contrappongono le funzioni di investimento e di pubblicita rile-
vanti nel primo °’°; e queste vengono al loro interno differenziate, in maniera pe-
raltro non particolarmente convincente e resa pitl opaca — € anzi enigmatica —
dall’immotivata omissione di ogni riferimento alla funzione di comunicazione *”’.

Meno convincente appare per contro il tentativo, che pur non ¢ mancato, di in-
trodurre una differenziazione fra le due ipotesi di conflitto sulla base del rilievo
che il primo non ricorrerebbe quando si avesse solo un indebito approfittamento
del carattere distintivo o della notorieta del marchio anteriore, cui non si accom-
pagni un pregiudizio dei medesimi, come invece avviene nel terzo tipo di conflit-
to °®. E ben vero che a favore di questa soluzione militerebbero ragioni importanti
dal punto di vista della politica del diritto ®”’; e tuttavia la tesi pare insostenibile
alla luce della constatazione che la disciplina della doppia identita ha come bersa-
glio la c.d. pirateria dei marchi®®; e che il rischio che questa tipicamente compor-
ta attiene non al pregiudizio al carattere distintivo e alla notorieta dei marchi ante-
riori, che di norma non sono neppur scalfiti dalla presenza di beni ‘taroccati’, ma
all’approfittamento dei medesimi ®*'.

Restano comunque aperte le difficolta a immaginare un meccanismo capace di
introdurre in sede di primo conflitto un bilanciamento corrispondente a quello

previsto nel terzo.

676 . Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., parr. 44 ss., 54 ss. ¢
67 ss. rispettivamente.

577 Ma v. la nota 58 delle Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 9 dicembre
2010, caso «eBayw, cit.: la funzione di comunicazione non avrebbe una sua propria autonomia. An-
che se cosi fosse, la relazione fra le diverse funzioni nei diversi tipi di conflitto e all’interno dello
stesso tipo di conflitto resta abbastanza misteriosa, come del resto ebbe a osservare Jacob J., in En-
gland and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréal», cit., parr. 29
ss., quasi a riprova della diffidenza delle analitiche menti britanniche verso le oscurita continentali.

578 In questo senso le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’ Avvocato generale Paolo Mengozzi
nel caso «L’Or¢aly, cit., par. 61, secondo cui la norma relativa al primo conflitto non sarebbe appli-
cabile quando si avesse un indebito approfittamento e non un pregiudizio. La stessa sentenza di Cor-
te di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., par. 64 sembra riecheggiare, anche se forse non
chiarissimamente, la posizione dell’Avvocato generale.

5% Sulle quali v. gia supra, § 8 E).

680 v, §§ 40 e 130.

881 Non si pud escludere che I’ Avvocato generale abbia trovato conforto per la sua impostazione
in quella giurisprudenza, da lui richiamata, che subordina la protezione al pregiudizio delle funzioni
del marchio; e abbia trascurato che il pregiudizio alla funzione pubblicitaria non si esaurisce nel
pregiudizio al carattere distintivo e alla notorieta, essendovi viceversa ricompreso — sia pur per scel-
ta normativa contestabile: supra, § 8 E') — I’indebito approfittamento dei medesimi.
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130.5. Le fattispecie di doppia identita senza “presunzione di confusione”. Piu
sorprendente potrebbe a prima vista apparire che, a contatto con fenomeni diversi
dalla c.d. pirateria dei marchi, sia stata abbandonata anche la presunzione di ri-
schio di confusione che dovrebbe conseguire alla natura asseritamente “assoluta”
della protezione conferita dalle norme sul primo conflitto. Le risultanze giurispru-
denziali sul punto sono, tuttavia, del tutto univoche. Almeno a partire dal caso
“Google”, si ¢ ritenuto che la violazione della funzione distintiva debba essere
provata dal titolare del marchio anche quando il terzo usi un segno identico per
beni identici; e in particolare si ¢ concluso che la dimostrazione presupponga la
prova che la modalita di uso adottata dal terzo “adombri la sussistenza di un col-
legamento economico fra il terzo e il titolare del marchio” ®® o comunque provo-
chi incertezza al riguardo nell’utente *.

La sorpresa non ha ragion d’essere ®**. Si deve infatti considerare che la giuri-
sprudenza ha precisato che fra gli elementi costitutivi generali della contraffazio-
ne del marchio va anche annoverato il pregiudizio ad almeno una delle funzioni
giuridicamente tutelate dall’ordinamento; e questa verifica va effettuata anche ri-
spetto al pregiudizio alla funzione distintiva, salvo che le circostanze di fatto, co-
me nel caso, per I’appunto della c.d. pirateria, non consentano di ipotizzare una
presunzione di confusione. In effetti, le coordinate concettuali di riferimento non
possono che cambiare radicalmente, ogni qualvolta sia il contesto stesso a rendere
improbabile che I’impiego da parte del terzo del marchio altrui possa indurre il
pubblico a ritenere erroneamente che i beni offerti dal terzo traggano origine dal
titolare del marchio. Questa considerazione vale per la pubblicita comparativa, la
quale in effetti presenta di regola situazioni nelle quali I’impiego del marchio al-
trui avviene per riferirsi ai beni del titolare e a contrapporli a quelli offerti dal ter-
z0; conseguentemente il potenziale di equivoco ¢ da stimarsi tendenzialmente ri-
dotto, anche in presenza di una totale identita dei segni®®, visto che & nell’inte-
resse del terzo presentare i propri beni come diversi — e preferibili — a quelli offer-
ti dal titolare. Il potenziale di equivoco pud anche essere altrettanto basso nelle

882 Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 89; ma v. anche i parr. 84 ss.
La formulazione ¢ ripresa verbatim da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflo-
ray, cit., par. 45. Ma v. gia Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit.

883 Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny, cit., parr. 34-35, se-
condo cui si avrebbe un pregiudizio della funzione di indicazione di origine, anche se il /ink sponso-
rizzato o il messaggio che lo accompagnano non suggerisca 1’esistenza di un collegamento econo-
mico con il titolare del marchio anteriore, quando 1’utente di internet “normalmente informato e ra-
gionevolmente attento non sia in grado di sapere ... se I’inserzionista ¢ un terzo rispetto al titolare
del marchio o, al contrario, ¢ economicamente collegato a quest’ultimo”. Nello stesse senso Corte
UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWordsy, cit., par. 90 e 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.),
caso «bananabayy, cit., par. 18; 25 marzo 2010, caso Bergspechte, cit., par. 26.

% Mav. A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellure, cit., 556.

685 Che & in questo caso in larga misura connaturata al contesto, visto che il marchio altrui ¢ im-
piegato per identificare i beni del titolare e non del terzo, come esattamente osservato dalla US
Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, Rosetta Stone Ltd. ¢. Google Inc., caso «Ro-
setta Stoney.
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offerte online, nelle quali la distinzione fra 1’offerta del terzo e quella del titolare
del marchio puo restare netta®. Qui I’interpretazione della norma deve dunque
fare i conti con la circostanza che in queste situazioni non vi ¢ ragione di applica-
re una presunzione neppure con riferimento al rischio di confusione *'.

La stessa ricostruzione deve essere ripetuta anche per le norme interne. Questo
risultato, che avrebbe comunque dovuto essere conseguito in via interpretativa in
omaggio al principio del primato del diritto comunitario, ¢ stato un po’ fortuno-
samente raggiunto anche dal punto di vista letterale. Infatti, il legislatore interno
si € astenuto dall’introdurre una presunzione di confondibilitd in relazione alla
doppia identita, sulla base della convinzione che a questo riguardo non si possa
parlare di presunzione in senso tecnico, perché la confondibilita non sarebbe un
fatto storico ma un giudizio ®*®. Per la verita, il ricorrere di una presunzione (rela-
tiva) in senso tecnico presuppone che il soggetto che fa valere una pretesa o ecce-
zione dimostri I’esistenza di un certo fatto (qui: I’identita di segni e beni), dal qua-
le la legge deduce la sussistenza di un ulteriore elemento della fattispecie costitu-
tiva della pretesa o eccezione medesima (qui: il rischio di confusione); e non par-
rebbe che I’elemento costitutivo ulteriore in questione debba a sua volta necessa-
riamente consistere in un fatto storico ®”. Qualunque sia I’inquadramento dogma-
tico corretto della materia, la scelta del legislatore italiano si ¢ rivelata felice, per-
ché in questo modo la norma corrisponde sotto un profilo letterale non alla previ-
sione TRIPs, che essa intendeva attuare, ma a quella comunitaria, che essa doveva
attuare.

Resta, naturalmente, la difficolta di tracciare una linea divisoria fra il campo
originario di applicazione della norma, collegato ai fenomeni di c.d. pirateria dei
marchi, e le — almeno tendenzialmente piu “virtuose” — operazioni affidate al ri-
corso alla pubblicitd comparativa e alle offerte online. Non sempre la linea di de-
marcazione ¢ netta; e ci sono anzi casi, come quello relativo ai modellini in minia-

88 E v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflorax, cit., par. 58. Ma v. per
una posizione molto critica sul punto D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 99.

887 Si dovrebbe dunque concludere che la protezione conferita al marchio anteriore nel primo ti-
po di conflitto non sempre ¢ “assoluta”, neppur nella discutibile accezione del termine accolta dalla
giurisprudenza comunitaria, perché non sempre opera una presunzione di rischio di confusione, co-
me avviene, per I’appunto, nelle situazioni ora considerate. Peraltro, la giurisprudenza comunitaria,
pur richiedendo in questi casi la prova del rischio di confusione, non ne ritrae I’inferenza sul piano
della (non) “assolutezza” della protezione; né potrebbe, del resto, farlo, di fronte al dato normativo
contenuto nel «Considerando» undicesimo della direttiva n. 95/08 e nel «Considerando» ottavo del
reg. n. 207/2009. Appare pero significativo che Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso
«Interfloray, cit., par. 37 senta la necessita di precisare che la “qualificazione” della tutela come as-
soluta vada “contestualizzata”; e al par. 42 dichiari “pertinente” 1’indagine relativa alla lesione alla
funzione di indicazione di origine, che viene poi condotta — con esito negativo — ai parr. 44 ss.

%% Come riferisce il prof. G. Floridia, redattore della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 198/1996
(riprodotta in I/ dir. ind. 1996, 426 ss. a 427).

%9 v, ad es. I’art. 2706 c.c., classico esempio di presunzione relativa, che si riferisce alla con-
formita della copia meccanica all’originale; lo stesso vale per la buona fede, stato soggettivo e non
fatto storico, presunta ai sensi del 3° comma dell’art. 1147 c.c. con gli effetti di cui all’art. 1153 c.c.
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tura . che non si lasciano collocare con sicurezza né da una parte né dall’altra.
Ci si puo del resto anche domandare perché mai Mr Reed debba essere relegato
fra i pirati, visto che vendeva le sciarpe munite dei simboli dell’ Arsenal ben prima
che la societa calcistica concepisse 1’idea di registrare il marchio corrispondente;
e perché invece inserzionisti che giocano sulla confusione fra i propri prodotti e
quelli provenienti dal titolare del marchio, ad es. vendendo promiscuamente gli
uni e gli altri ', debbano invece beneficiare dei criteri di apprezzamento piu libe-
rali riservati alle vendite online. Forse anche in questo caso la risposta va affidata
all’analisi fattuale.

131. (Segue). B) Profili applicativi

131.1. Profili generali. Rinvio. Da un punto di vista letterale, la disciplina del
primo tipo di conflitto in sede di contraffazione coincide con quella dettata in ma-
teria di impedimenti relativi e motivi di nullita relativa®>. In conformita con le
scelte espositive a suo tempo operate ®, i profili comuni ai due gruppi di regole
sono stati gia presi in considerazione in occasione della trattazione del giudizio di
novita. Qui ci si limitera pertanto a esaminare gli aspetti nei quali la disciplina
della contraffazione presenta particolarita o punti di distacco rispetto a quella de-
gli impedimenti e dei motivi di nullita.

131.2. La nozione di identita dei segni. Quanto alla nozione di identita fra i se-
gni, la prospettiva della contraffazione puo aggiungere qualche elemento di anali-
si. Nel giudizio di identita, due sono i termini fatti oggetto di confronto: il mar-
chio anteriore e il segno successivo. Quanto al primo, pacifico & che il riferimento
debba andare alle caratteristiche che questo presenta nel certificato di registrazio-
ne ®*. Diverso ¢ il caso del secondo segno. Intanto, in sede di contraffazione (e
diversamente da quanto avviene in materia di impedimenti e di motivi di nullita),
il confronto non necessariamente avra come riferimento un marchio, visto che po-
tra assumere rilievo 1’uso di un “segno” anche diverso da un marchio. D’altro
canto, in sede di contraffazione, ’unico dato rilevante al fine dell’accertamento
dell’identita concerne il modo nel quale il segno successivo sia concretamente
impiegato.

Cio significa che il confronto — ¢ il giudizio di identita — potra avvenire anche

80 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniaturay, cit., particolarmente im-
portante nella prospettiva del testo, visto che ha segnato il passaggio dalla linea rigoristica della
prima giurisprudenza a quella piu liberale.

%1 v Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabiny, cit.

2 Cfr. Part. 4, par. 1, lett. a) della direttiva rispetto all’art. 5, par. 1, lett. a); I’art. 12.1, lett. ¢)
rispetto all’art. 20.1, lett. @) c.p.i. e I’art. 8, par. 1, lett. @) r.m.c. rispetto all’art. 9, par. 1, lett. a)
r.m.c.

%3 E motivate al § 39.

%4 E v. gia § 115.2 ove richiami.
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paragonando al marchio anteriore un segno distintivo diverso, come, ad es., un
nome a dominio ®”. Significa anche che, per stabilire se ricorra o meno un’iden-
tita, dovra aversi riguardo alle modalita concrete di impiego del segno successivo,
come attestate dalle risultanze processuali ®°, e non certo alle modalita con le qua-
li il segno successivo sia stato eventualmente registrato, iscritto o depositato nel
procedimento di volta in volta richiesto per quella tipologia di segno distintivo.

Di primo acchito si potrebbe pensare che la completa identita fra il marchio
anteriore ¢ il segno successivo sia un portato inevitabile di operazioni come la
pubblicita comparativa o I’impiego del segno altrui in un servizio di posiziona-
mento. Non sempre ¢ pero cosi: ad es. nella causa “O2” ¢ risultato che le bollicine
usate nella pubblicita comparativa fatta da questa impresa, anche se ricordavano
molto da vicino quelle della concorrente H3G, non erano perd identiche *’.

Anche nel contesto delle ricerche online pud insorgere qualche dubbio. In un
primo momento ci si ¢ domandati se ricorra identita fra un marchio figurativo an-
teriore in cui I’elemento denominativo sia perd dominante ¢ 1I’impiego della se-
quenza di lettere corrispondente come parola chiave in una ricerca online, che
normalmente viene operata (dall’utente della rete, non dal terzo) senza neppure
scegliere tra maiuscole e minuscole *®. Approfondendo la dinamica dell’opera-
zione, si ¢ osservato, correttamente, che il giudizio di identita tradizionale diventa
problematico, perché nelle ricerche online prima 1’utente sceglie la parola chiave
avendo in mente il marchio registrato anteriore ¢ poi gli compare sullo schermo la
visualizzazione dell’annuncio sponsorizzato, di cui va valutata I’identita rispetto
al marchio anteriore ®. Tuttavia i giudici comunitari hanno preferito evitare di
sottilizzare, scorgendo anche in questo caso un fenomeno di doppia identita, an-
che se questa ¢ conseguenza e non causa della operazione dell’utente di rete ",
seguendo, evidentemente, il ragionamento secondo cui 1’uso del segno da valutare
non ¢ quello dell’utente della rete ma del terzo inserzionista e che quindi occorre
attenersi al “risultato visibile, costituito dall’annuncio pubblicitario nel link spon-
sorizzato dell’inserzionista mostrato all’utente di internet che ha digitato il termi-
ne di ricerca” (cioé: la parola chiave) ™.

D’altro canto, se 1’'uso successivo sia ad es. costituito da un nome a dominio o da

595 Sul punto, e anche per I'indicazione di altre entitd diverse dai marchi suscettibili di essere
considerate segni ai fini della disciplina della contraffazione, v. § 122.

| punto ¢ sottolineato ad es. da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 917.

97 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 52.

% V. le Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay»,
cit., par. 61 s.; la risposta, affermativa anche se enunciata con un margine di dubbio, ¢ stata implici-
tamente confermata dalla Corte che non si ¢ neppure soffermata sul punto e ha applicato le regole
del primo conflitto.

9 Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, caso «Interfloray,
cit., par. 73 e nota 56.

70 Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interfloray, cit., parr. 18,27 e 33.

! Seguendo in questo modo il suggerimento proveniente dalle Conclusioni dell’ Avvocato ge-
nerale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, caso «Interfloray, cit., parr. 74-76.
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un indirizzo di e-mail, occorrera tenere presente che alcune componenti del segno
successivo, come il top level del nome a dominio (.com, .it o simili) o alcune particel-
le, suffissi o prefissi (la stessa @ e, di nuovo, i suffissi .com, .it e simili) possono rite-
nersi tecnicamente necessitate, in quanto chi chiede 1’assegnazione del segno deve
necessariamente includerle nella richiesta. Si ritiene di solito che in linea di massima
queste medesime componenti non dovrebbero essere prese in considerazione nel giu-
dizio di identita . L opinione sembra attendibile, in quanto il pubblico verosimil-
mente percepisce le componenti obbligatoric non come parte del segno ma come
elementi tecnici necessari per il funzionamento del sistema in cui questo ¢ inserito.

In termini piu generali, va rilevato che, anche quando il segno successivo ¢ un
marchio, normalmente questo ¢ collocato in un contesto nel quale sono presenti
altri segni. Ad es. su di una confezione di biscotti ci potra essere il marchio suc-
cessivo contestato; ma a questo potranno accompagnarsi altre scritte e diciture,
immagini e colori. Ci si domanda se la presenza di questi elementi ulteriori possa
influire sull’accertamento dell’identita. Si imboccherebbe una strada sbagliata se,
per risolvere il quesito, ci si domandasse se questi altri segni — o, se vogliamo
esprimerci in termini piu neutrali, questi elementi ulteriori — siano di importanza
trascurabile o svolgano un ruolo sottoordinato "®. Il punto non & questo: anche se
gli elementi ulteriori siano cospicui e capaci di attrarre I’attenzione, si tratta di
vedere se essi siano percepiti dal pubblico di riferimento come parte del segno la
cui identita si tratta di accertare; e questo dipende non da un dato quantitativo ma
qualitativo, di natura (si potrebbe azzardare) semeiotica "

131.3. L ’aggiunta di locuzioni come “tipo” o “modello” nel segno successivo.
Sempre in questa prospettiva va esaminata la questione relativa alla presenza delle

02 Iy questo senso v. ad es. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 918 e C.
GALLI, / domain names nella giurisprudenza, cit., 27; in giurisprudenza Trib. Pistoia 15 ottobre
2001 (ord.), Shell International Petroleum Company Ltd. c. Future Time di Alessandro Marini & C.
e altri, in Giur. ann. dir. ind. 4371, caso «Shell»; in senso opposto perd Trib. Pistoia 10 novembre
2000, ivi 4250. Corretta sotto questo profilo la conclusione cui ¢ pervenuta Trib. Roma 9 marzo
2000 (ord.), caso «Carpointy, cit.: al marchio ‘Carpoint’si contrapponeva il nome a dominio
www.carpoint.msn.com. Nello stesso senso, ma nella prospettiva dell’analisi del marchio anteriore,
16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «MBP/ip_law@mbpp, cit., par. 60.

3 Come (purtroppo) spesso avviene quando ci si domandi se 'uso del marchio registrato in
forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo sia idoneo a evitare la
decadenza: in argomento v. § 95.1.

™ Da questo punto di vista, la circostanza che “I’intera parola costituente il marchio viene ri-
prodotta, accanto a un termine che svolge esclusivamente funzione parodistica”, ritenuta decisiva da
Trib. Torino 9 marzo 2006, caso «Porco Diesely, cit., per ravvisare un caso di doppia identita, do-
vrebbe condurre all’esito opposto: 1’effetto parodistico deriva dal fatto che i due termini siano nel
segno successivo impiegati come unita inscindibile. Un caso molto particolare, ma di agevole valu-
tazione, ¢ esaminato da Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gasy, cit., parr.
39 ss.: in quella situazione, il segno successivo usato dal terzo era la (forma tridimensionale della)
bombola stessa venduta dal titolare e da questi altresi registrata come marchio; e nessun dubbio si &
avuto che il contrassegno o etichetta, apposto dal terzo per indicare che il gas contenuto nella bom-
bola proveniva da quest’ultimo, costituisca un marchio aggiunto che in nessun modo mette in di-
scussione 1’identita fra segno registrato e usato.
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espressioni come “tipo”, “modello”, “imitazione di”, “style”, “tradition of” " La
prassi corrispondente sembra suscitare vive preoccupazioni nell’industria del lus-
so, tant’¢ vero che il governo francese, sempre sensibile agli interessi delle griffe,
non perde occasione nei suoi interventi di fronte alla Corte dell’Unione europea
per ribadire che si tratterebbe di un caso di contraffazione conclamata ai sensi del-
le norme sul primo conflitto .

Nella prospettiva del diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armo-
nizzato, ci si domanda se I’impiego di queste locuzioni, che normalmente vengo-
no aggiunte al marchio nel contesto di una comunicazione commerciale o sulla
confezione, piu raramente sul prodotto stesso, faccia venire meno i presupposti di
applicazione delle regole relative alla doppia identita. Al quesito viene normal-
mente fornita una risposta (plausibilmente) negativa "’ E vero, si dice, che si po-
trebbe eccepire al riguardo che nel segno adottato dall’utilizzatore successivo si
trovano elementi ulteriori che si aggiungono a quelli di cui ¢ composto il marchio
originario; ma queste espressioni, si precisa, sono normalmente considerate dal
pubblico interessato non come elementi facenti parte del marchio dell’imitatore
ma semplici locuzioni di accompagnamento; pertanto, esse vanno considerate
come elementi estranei, che vanno espunti dal confronto fra i due marchi ™.

Si tratta di una soluzione lineare; e tuttavia non si puo non registrare una netta
differenza rispetto a quella accolta al medesimo riguardo dall’altra parte del-
1’ Atlantico. Il diritto nordamericano esprime una valutazione recisamente favore-
vole all’impiego di diciture di questo tipo: esse, si dice, svolgono una funzione
proconcorrenziale . 1l ricorso a queste locuzioni, si osserva, intanto non com-
porta di regola un rischio di confusione nel pubblico, almeno quando sia chiaro
che I’offerta del terzo ¢ alternativa e concorrente con quella del titolare del mar-

5 Queste due ultime espressioni sono impiegate nel caso deciso da Trib. Milano 21 febbraio

2009, Unilever NV c. Francesco Paolo Straniero, in Giur. ann. dir. ind. 5405, caso «Fabergé/Fa-
berge». Sulla questione qui esaminata v. gia qualche accenno al § 41.1.

7 v, Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., par. 37 e le Conclu-
sioni dell’ Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Holterhoffy, cit., par. 26. La posi-
zione francese ha una sua precisa motivazione: la fattispecie ¢ oggetto di specifica disposizione legi-
slativa, art. L713-2 del Code de la propriété intellectuelle (v. G.E. SIRONI, La tutela del marchio
nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici, cit., 1558 a nota 32).

7 Cosi D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 79; la nota di commento a
Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «Fabergé/Faberge», cit. e G.E. SIRONIL, La tutela del marchio
nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici, cit., 1557. In senso opposto G.
OLIVIERI, Contenuto e limiti dell ’esclusiva, cit., 14-15.

78 Sul punto si vedano anche le Conclusioni dell’ Avvocato generale Jacobs nel procedimento
deciso da Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthury, cit., parr. 48-49.

" v la (peraltro non recente: 1983) decisione resa in Smith c. Chanel Inc., caso «Chanel no.
5», cit. ed, in dottrina, la autorevolissima — e assai influente — presa di posizione di W.M. LANDES-
R. POSNER, Trademark Law: an Economic Perspective, cit., 307-309. Per altri, piu aggiornati (ma
anch’essi non recenti) richiami v. S.L. DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs
on the Internet, cit., 796-797; sulla evoluzione della nozione di confusione nel diritto statunitense
dopo la modifica del 1962 v. anche A. VANZETTI, / marchi nel mercato globale, cit., 99-100.
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chio. Ma anche a prescindere da questo aspetto "', il ricorso a queste locuzioni
andrebbe non vietato ma visto con favore, in quanto esso presenta il vantaggio di
dar conto di caratteristiche del prodotto “alternativo” che costituiscono un’infor-
mazione positivamente apprezzabile dal punto di vista del consumatore, salvo, si
intende, che la tendenziale equivalenza fra il prodotto del terzo e quello offerto
dal titolare del marchio non sia nei fatti insussistente "'". Il punto decisivo sarebbe
di stabilire se la imitazione del prodotto altrui sia di per sé illecita 0 meno; ma una
volta che si accerti che la riproduzione anche integrale del prodotto altrui (imita-
tion or replica; ma talora si parla anche di knock-offs e di cheap copies) non viola
alcun (altro) diritto di proprieta intellettuale "'?, non vi sarebbe ragione di impedi-
re al concorrente imitante di far sapere al pubblico quali sono le caratteristiche (si
intende: effettive) del suo prodotto attraverso un richiamo al marchio altrui; ché
del resto, si soggiunge, non si saprebbe come il concorrente potrebbe altrimenti
comunicare al pubblico questa importante informazione ’".

Nell’ordinamento europeo € accolta I’impostazione opposta, anche se, per la
veritd, non mancano articolate prese di posizione di segno contrario, che si ri-
chiamano esplicitamente alle argomentazioni accolte in ambiente nordameri-
cano '™, Queste incontrano perd ostacoli di tipo sia letterale sia sistematico. Sul
piano testuale, va rilevato come la lett. g) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114
concernente la pubblicita subordina la liceita della pubblicita comparativa alla
condizione che questa “non rappresenti un bene o servizio come imitazione o con-
traffazione [recte: replica]’"”; ed & accreditata I’interpretazione secondo cui que-
sto requisito di liceita non sarebbe soddisfatto, anche se 1’imitazione o la replica
siano del tutto legittime per quanto concerne la fabbricazione e vendita della co-
pia in questione, quando questa venga presentata come risultato non di uno sforzo
produttivo autonomo ma di una operazione di mera copiatura’'®. D’altro canto, la

10 Che, per la verita, ¢ riconosciuto senza difficolta anche dai giuristi europei [v. ad es. C. GAL-
LI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 77 e Funzione del marchio e ampiezza della tutela,
cit.,, 171]; ma, nella nostra prospettiva, non ¢ decisivo, in quanto la disciplina del conflitto di primo
tipo non ¢ finalizzata alla salvaguardia della sola funzione distintiva.

"I W M. LANDES-R. POSNER, Trademark Law: an Economic Perspective, cit., 307.

2 Inclusi gli aspetti relativi alla presentazione esteriore del prodotto, il c.d. trade dress; per una
valutazione (ma in ambiente europeo) del c.d. look-alike v. § 134.3.

713 W M. LANDES-R. POSNER, Trademark Law: an Economic Perspective, cit., 309.

714 Fra queste v., oltre a V. D1 CATALDO, Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui in-
vano, cit., 992 ss., A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, Sweet Smells and a Sour Taste — The ECJ’s L’Oreal
Decision, in Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper
Series, No. 09-12.

15 Sull’errore di traduzione in cui & incorso il redattore del testo italiano v. gia il § 119.3.

16 v, Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréaly, cit., parr. 73-76 (dove non mi ¢ chiaro
come i giudici comunitari, cui ¢ precluso 1’apprezzamento del fatto in sede di rinvio pregiudiziale,
abbiano potuto raggiungere la conclusione corrispondente) e le Conclusioni del 10 febbraio 2009
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréaly, cit., parr. 81 ss., 83-84. La medesima
soluzione ¢ normalmente raggiunta in applicazione delle norme sulla concorrenza sleale: v. ad es. P.
D1 TuLLIO, sub art. 2598 c.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su pro-
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(peculiare) idea di “armonia prestabilita” fra disciplina della pubblicita compara-
tiva e diritto dei marchi accolta dalla giurisprudenza comunitaria impone di con-
siderare contraffazione di marchio, insuscettibile di beneficiare delle libere utiliz-
zazioni, il comportamento che sia vietato dalla direttiva sulla pubblicita’"’. Se
forse 1’argomento letterale non ¢ del tutto insuperabile '**, difficile & perd sbaraz-
zarsi di quello sistematico. Un argomento valido nel diritto nordamericano, che in
linea di principio nega il rilievo all’indebito vantaggio tratto dal marchio altrui
(unfair advantage), non ¢ probante per il diritto comunitario ¢ comunitariamente
armonizzato, che opera la — pur discutibilissima — scelta opposta; e questa conclu-
sione si impone a maggior ragione nell’interpretazione e applicazione delle norme
relative al primo conflitto, che recano ancor impresso nel loro codice genetico
I’obiettivo primario della lotta contro la pirateria dei marchi che ¢ in primo luogo
finalizzata al contrasto di fenomeni di approfittamento parassitario del capitale
promozionale accumulato nel marchio altrui’".

Non resta quindi che confermare — un po’ mestamente — la conclusione rag-
giunta in precedenza: alle locuzioni ora prese in considerazione si applica in tutto
e per tutto la disciplina della doppia identita ™.

131.4. La presenza dei c.d. disclaimer. Che dire allora dell’apposizione dei c.d.
disclaimer, di dichiarazioni cio¢ che chiariscono che il prodotto offerto non pro-
viene dal titolare del marchio, che esso non ¢ ufficiale o autorizzato o anche che il
terzo e i suoi prodotti non hanno collegamento di alcun tipo con il titolare del

prieta intellettuale e concorrenza, cit., 2094-2095 e gia G. GHIDINI, Della concorrenza sleale, in
Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffre, Milano, 1991, 250 ss.

Sia I’art. 3 dell’Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni di origine (sul quale v. infra,
§ 206) sia la lett. b) del par. 1 dell’art. 13 reg. (UE) n. 1151/2012 (sul quale v. infra, § 207) accor-
dano una tutela corrispondente, diretta contro (rispettivamente) “qualsiasi usurpazione o imitazione,
ancorché I’origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta e accompagnata da
espressioni come «generey, «tipo», «modoy», «imitazione» o simili” e contro “qualsiasi usurpazione,
imitazione o evocazione, anche se ’origine vera del prodotto ¢ indicata o se la denominazione pro-
tetta ¢ una traduzione o ¢ accompagnata da espressioni quali «generey, «tipo», «metodo», «alla ma-
niera», «imitazione» o simili”. Al parallelismo non va attribuito un significato che esso non possie-
de: 1 requisiti di accesso delle indicazioni geografiche corrispondenti presuppongono un accredita-
mento sul mercato dei segni tutelati che da solo vale a dar conto della previsione di una tutela che
prescinde dal rischio di confusione; nella lett. g) dell’art. 4 della direttiva concernente la pubblicita
manca un fondamento razionale corrispondente.

Ty, § 119.4; sulla regola che impedisce che i richiami al marchio altrui possano beneficiare
della libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell’art. 6 della direttiva marchi v. infra, §
143.3.

8 Anche se il tentativo operato da V. DI CATALDO, Profumi e balocchi: non nominare il mar-
chio altrui invano, cit., 997 ss., non € convincente, perché ¢ basato sull’assunto, erroneo, che la lett.
g) siriferisca al fenomeno della contraffazione e non a quello della replica.

"9 Anche in assenza di un correlativo pregiudizio. La tesi appare ulteriormente confermata dal
tenore della lett. ) dell’art. 4 della direttiva sulla pubblicita: basta che le espressioni qui considerate
comportino un indebito vantaggio tratto dal marchio anteriore perché esse siano proibite in quanto
pubblicita comparativa e quindi (§ 119.4) costituiscano contraffazione.

20 La quale, peraltro — e fortunatamente —, ha conosciuto I’evoluzione su cui ci si ¢ soffermati al
§ precedente.
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marchio in questione "*'? La presenza di precisazioni di questo tipo puo risultare
del tutto ininfluente: qualunque dichiarazione venga fatta sul materiale pubblicita-
rio, al punto di vendita o sul sito, lascia il tempo che trova se poi sul prodotto del
terzo sia apposto il marchio del titolare "**. La valutazione cambia se il disclaimer
che richiama il marchio altrui sia presente nella sola comunicazione promoziona-
le, mentre il bene offerto dal terzo non contiene alcun riferimento al marchio al-
trui? Anche qui possono presentarsi situazioni assai variegate, che vanno dalla
pubblicita di una precedente playmate di “Playboy” che, dopo aver annunciato
questa sua (per cosi dire) qualificazione sul sito in cui presenta al pubblico sé
stessa e la sue grazie, precisi di non avere presentemente alcun collegamento con
la rivista in questione ", alle dichiarazioni che accompagnino la promozione di
look alike che assomigliano assai da vicino a un prodotto noto.

Nel diritto degli Stati Uniti la presenza di un disclaimer & vista e apprezzata
come riprova della fondamentale liceita di una prassi che informa il consumatore
di una caratteristica rilevante senza confondere né ingannare il consumatore.

In Europa il punto di partenza ¢ opposto: 1’obiettivo primario della tutela del
primo tipo sta nell’evitare lo sfruttamento parassitario dell’investimento promo-
zionale incorporato nel marchio altrui. Quindi, posto che anche 1’uso del marchio
altrui che resti confinato alla documentazione pubblicitaria gia puo costituire con-
traffazione **, 1’apprezzamento in termini di illiceita non puo escludersi. La valu-
tazione dipende verosimilmente dai contesti: come 1’uso di un disclaimer non re-
dime un’operazione nel suo complesso apprezzabile come appartenente alla fe-
nomenologia della pirateria, cosi esso puo risultare lecito quando, ad es., aggiunga
alcune notazioni e precisazioni che aiutano il pubblico a comprendere che il ri-
chiamo al marchio altrui serve a presentare, online o mediante pubblicita compa-
rativa, un’offerta alternativa e concorrente a quella proveniente dal titolare del
marchio e quindi la sua presenza avvalori la fondamentale liceita di queste opera-
zioni. Questa divergenza di esiti non pare del resto limitata all’ambiente online ™.

2! per qualche esempio v. Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., parr. 17
ss. e 57; J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, cit., 207. Sul tema v. G.E. SIRONI, La
tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici, cit., 1557.

22 Iy questo senso Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenaly, cit., par. 57. E v. ora
le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gasy,
cit., par. 50 s. Si possono esaminare queste situazioni anche domandandosi se assuma rilievo, ai fini
della contraffazione, la confusione nella quale il pubblico possa incorrere dopo che il bene munito
del marchio ha lasciato il (primo) punto di vendita, c.d. post-sale confusion. 11 tema verra trattato in
relazione al secondo conflitto, dove esso ha ancor maggior rilievo: v. infra, § 133.3.

3 Playboy Enters., Inc. c. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002). Si possono esaminare queste Si-
tuazioni anche domandandosi se assuma rilievo, ai fini della contraffazione, la confusione nella qua-
le il pubblico possa incorrere nel solo contatto iniziale, salvo poi necessariamente avvedersi
dell’equivoco prima di operare la scelta di acquisto del bene. Il tema verra trattato in relazione al
secondo conflitto, dove esso ha ancor maggior rilievo: v. infra, § 133.2.

4§ 123.1.

2 Ed in alcuni casi, pur molto particolari, puo indurre a ritenere che I’aggiunta di un marchio
del terzo sia sufficiente a escludere la contraffazione: v. Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione),
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Essa non deve sorprendere, in quanto trova la sua ragione nella circostanza che
nell’un caso ¢ da assumersi la presenza di una lesione alla funzione di investimen-
to o di pubblicita che normalmente difetta nell’altro, in applicazione dei principi
che si & visto essersi affermati nella prassi giurisprudenziale *°.

131.5. La nozione di identita fra i beni. Quanto al secondo presupposto per
I’applicazione delle previsioni sulla doppia identita, 1’accertamento dell’identita
dei beni, possono invece ripetersi senza alcun adattamento o variazione le consi-
derazioni a suo tempo svolte nella visuale degli impedimenti e dei motivi di nulli-
ta’’, salvo, si intende, che dovra aversi riguardo ai beni effettivamente utilizzati
dal terzo, visto che qui una registrazione da parte di quest’ultimo puod per defini-
zione mancare.

132. 1l secondo tipo di conflitto. A) Aspetti generali. Pubblico interessato,
confronto fra i segni e fra i beni

132.1. 1l fondamento razionale della protezione. Nel secondo tipo di conflitto,
il fondamento della disciplina ¢ (diversamente da quanto accade nel primo conflit-
to) facilmente individuabile. Esso sta nella salvaguardia della funzione distintiva
svolta dal segno sul mercato e lambisce le altre due funzioni solo nei limiti, assai
circoscritti, che si sono a suo tempo indicati *. Di conseguenza, il rischio di pre-
giudizio alle funzioni che comunemente sono designate come funzione qualitativa
e pubblicitaria in tanto puo assumere rilievo, in quanto sia conseguenza ulteriore
di un rischio di pregiudizio alla funzione distintiva. Da questo punto di vista vi &
dunque una integrale coincidenza con le finalita sottese all’opposizione e all’azio-
ne di nullita, il che sta a spiegare i numerosi e significativi punti di contatto fra le
due discipline.

Neppur nel secondo conflitto mancano peraltro profili importanti nei quali
I’azione di contraffazione diverge dall’opposizione e dall’azione di nullita; e ora
occorre inventariarli. Il punto di partenza ¢ ormai consueto ¢ sta nel rilievo per cui
I’azione di contraffazione si rivolge non contro un atto giuridico, la registrazione
o la domanda di registrazione del terzo, ma contro un fatto giuridico, I’uso non
autorizzato di un segno confliggente da parte di un terzo '*’; anche questa volta da

caso «bombola da gasy, cit., parr. 39 ss., che, in un caso di doppia identita ma visualizzato nella pro-
spettiva dell’esaurimento (si trattava della “ricarica” di bombole tutelate come marchio tridimensio-
nale ad opera del terzo in un momento successivo alla vendita originaria della bombola), ha ritenuto
che la compresenza dell’etichetta del terzo (e quindi 1’apposizione di un marchio aggiunto) con i
segni originari possa, in ragione “delle pratiche del settore”, essere sufficiente a escludere un “nes-
so” fra il terzo e il titolare del marchio.

726 8§ 130.2-130.4.

2T Al 41.2.

728 8§ 7 C) e 42.1. Per un’applicazione particolare v. § 134.7.

7 Sulla base delle considerazioni svolte ai §§ 39 e 129 in fondo.
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esso ¢ dato di desumere conseguenze assai significative. Questa caratterizzazione
dell’azione di contraffazione imprime infatti una curvatura particolare all’indagi-
ne corrispondente sui due piani rilevanti: quello degli antecedenti del rischio di
confusione (il confronto fra segni ¢ fra beni) e quello dell’effetto correlativo e
quindi della verifica relativa al rischio di confusione.

Soffermiamoci su ciascuno di questi aspetti, non senza avere ricordato " che
I’accertamento relativo all’azione di contraffazione esibisce particolarita, rispetto
all’opposizione e all’azione di nullita, innanzitutto sul versante delle caratteristi-
che dell’uso del segno successivo, che si fa, da giudizio ipotetico e cartaceo tipico
della valutazione della novita e validita, effettivo e concreto ¢ quindi bisognoso di
riscontri reali ed empirici su tutti i profili rilevanti. Quanto agli antecedenti del
rischio di confusione, essi vanno dall’identificazione del segno successivamente
impiegato, alla determinazione dalla percezione del pubblico e al doppio confron-
to di segni e di beni. Per ciascuno di questi profili disponiamo di una larga espe-
rienza giurisprudenziale, maturata soprattutto in tema di impedimenti e motivi di
nullita, che perd non puo essere meccanicamente trasposta sul piano della contraf-
fazione e richiede un’opera attenta di adattamento e di “omologazione” delle tec-
niche sperimentate in quella sede prima di poterla fruttuosamente impiegare sul
piano della contraffazione "'

Specificita ancor piu accentuate vanno a loro volta registrate sul piano delle
conseguenze dei quegli antecedenti e quindi del rischio di confusione, come ¢ ben
comprensibile non appena si visualizzi che, in sede di apprezzamento del rischio
di confusione ai fini dell’azione di contraffazione, ai profili comuni con il giudi-
zio di novita e di validita, relativi ad es. all’influenza del maggior o minore carat-
tere distintivo del segno anteriore ">, vengono ad aggiungersi anche profili speci-
fici attinenti alle circostanze di tempo, di luogo e di contesto e alle modalita con-
crete in cui avviene 1’uso del segno successivo. Queste circostanze ¢ modalita,
come sono per definizione del tutto estranee a un giudizio esclusivamente ipoteti-
co ¢ cartaceo come ¢ quello di novita e di validita, cosi costituiscono invece il pa-
ne e il sale della contraffazione. Esse inoltre consentono di articolare 1’ultimo e-
lemento costitutivo generale dell’azione, costituito dalla possibilita di pregiudizio
agli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore, calibrando 1’analisi nei
termini specifici del secondo conflitto. Si assiste cosi al fenomeno, del tutto coe-
rente con le premesse su cui si basa la disciplina comunitaria ™, in forza del quale
il sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione si arti-
cola per prendere in considerazione in maniera differenziata a seconda del tipo di
conflitto gli specifici interessi del titolare del marchio anteriore sui quali I’uso del
segno successivo possa avere impatto. Si tratta in definitiva di dare effettiva at-

30 In coerenza alle considerazioni svolte al § 39.
BUV. infra, ad es. al § 132.4.

32 4§ 48 e 58. Sulla sequenza che caratterizza sotto questo profilo il diritto comunitario, allon-
tanandolo dall’analisi “multifattoriale” del sistema nordamericano, v. gia § 44.1.

33 In precedenza preannunciato al § 129.3.
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tuazione al metodo “funzionale” di valutazione a suo tempo propugnato ' e di
indirizzare la verifica specificamente sull’apprezzamento dell’impatto che 1’uso
del segno successivo ha in concreto sulla funzione distintiva svolta sul mercato
dal marchio anteriore e sugli interessi del titolare di questo.

132.2. L’individuazione del segno successivo usato dal terzo. Gia sappiamo
sulla base dell’analisi degli elementi costitutivi generali dell’azione di contraffa-
zione che non si da violazione del marchio anteriore se il terzo non usi in com-
mercio un segno confliggente senza consenso del titolare del marchio anteriore
medesimo "°. Ora, se per vietare I’uso del marchio successivo confliggente, il ti-
tolare del marchio registrato anteriore non ha bisogno di fornire dimostrazione
della fattispecie costitutiva del suo diritto, a cid provvedendo la registrazione "*°,
esattamente come avviene nell’opposizione e nell’azione di nullita, le cose cam-
biano quando si prenda in considerazione il segno successivo. Piu precisamente,
I’azione di contraffazione si rivolge contro 1’uso specifico del segno da parte del
terzo non autorizzato; quindi, per valutare se 1’uso del terzo costituisca contraffa-
zione, diversamente da quanto avviene nell’opposizione ¢ nell’azione di nullita,
debbono necessariamente essere prese in considerazione “le circostanze particola-
ri che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del
medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’esso suscettibile di dar adito
a un rischio di confusione””’.

Si tratta di una valutazione retrospettiva e non prospettiva; diagnostica ¢ non
prognostica, come spesso si dice per contrapporre cosi 1’analisi richiesta in sede di
contraffazione a quella appropriata nel contesto di opposizione e nullita. Ora, se
una prospettiva prognostica implica, come esattamente si ¢ osservato, “una non
facile proiezione mentale” **, cid ¢ perché in essa “occorre verificare” se ricorra il
conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richie-
sto, se registrato, potrebbe essere usato”, in ragione del principio in forza del qua-
le “quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo
a suo piacimento” *°, nel caso dell’azione di contraffazione del secondo tipo I’a-
nalisi diventa necessariamente assai piu circostanziata, specifica e concreta. L’at-
tore in contraffazione, per dimostrare 1’identita o somiglianza del segno come u-
sato dal terzo rispetto al proprio marchio anteriore, deve fornire la prova delle
modalita precise con le quali il terzo usa il segno sul prodotto, sui suoi contenito-
ri, sulla pubblicita o con altre modalita che siano riconducibili alla nozione di uso.

Dunque, proprio dall’analisi del secondo tipo di conflitto trova compiuta con-
ferma la tesi in precedenza sostenuta relativa alla carattere concreto e non astratto

AL 115.

735 Sulle nozioni di segno, di uso, di uso in commercio e per beni, nonché di mancanza di con-
senso v. rispettivamente 1 §§ 122, 123, 124, 125-126 ¢ 127.

68§ 114.1 ¢ 115.2.

37 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64 (e v. gia §§ 39 ¢ 115.2).
% A. VANZETTL, La funzione distintiva del marchio oggi, cit., 8-9.

39 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss.
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dell’apprezzamento relativo alla contraffazione (ed ulteriore smentita I’anacroni-
stica tesi che punta sul carattere “reale” e “assoluto” della tutela). Invero, se gia
con riguardo al marchio anteriore al dato cartaceo della registrazione si possono
sovrapporre e aggiungere i molteplici elementi di concretezza a suo tempo indica-
ti ", la considerazione fattualmente circostanziata della consistenza del segno
successivo e delle sue effettive modalita d’uso sul mercato ¢ imposta in modo ne-
cessario dalle caratteristiche stesse dell’azione di contraffazione, a ulteriore smen-
tita della tesi che, fondandosi sull’erronea premessa della realita e assolutezza del
diritto di marchio azionato ™*!, sostiene il carattere astratto della valutazione rela-
tiva alla c.d. confondibilita tra marchi.

Come si ¢ constatato in sede di analisi degli elementi costitutivi generali del-
I’azione di contraffazione, per la configurabilita di un’ipotesi di contraffazione di
marchio non occorre che il segno successivamente usato sia a sua volta un mar-
chio ™. Nella prospettiva specifica del secondo tipo di conflitto, occorre sottoli-
neare come, quando il segno successivo identico o simile al marchio registrato an-
teriore sia una ditta, denominazione o ragione sociale, insegna ¢ nome a dominio
di un sito usato nell’attivita economica o altro segno distintivo, la fattispecie potra
essere valutata alla stregua di due tipi di norme. In una prima alternativa, 1’uso del
segno in questione da parte del terzo puo nella percezione del pubblico creare un
“nesso” rilevante in commercio fra i beni offerti dal terzo e I’impresa del mede-
simo terzo da cui i beni traggano origine "*. Allora 1’uso non autorizzato del se-
gno, ancorché esso sia diverso da un marchio, puo pregiudicare le funzioni del
marchio anteriore e in particolare la sua funzione essenziale di indicatore dell’ori-
gine di prodotti o servizi'*; e quindi la situazione va valutata alla stregua del di-
ritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi.

Diverso ¢, come si ¢ visto, il caso in cui il segno successivo confliggente sia
usato dal terzo in assenza di qualsiasi collegamento con beni offerti dal terzo me-
desimo . In questa seconda alternativa ricorre I’ipotesi che, nei termini dell’art.
5, par. 5 della direttiva, ¢ qualificata come “uso di un segno fatto a fini diversi da
quello di contraddistinguere i prodotti o servizi” ed ¢ riservata alla competenza
legislativa del diritto nazionale degli Stati membri; con specifico riferimento al
nostro Paese, trova qui applicazione il principio di unitarietd dei segni distintivi
come codificato nell’art. 22 c.p.i. Allora, perché sia configurabile una contraffa-
zione, non basta che il terzo usi un segno successivo identico o simile: occorre al-
tresi che “a causa dell’identita o dell’affinita tra 1’attivita di impresa dei titolari di

M0 8§39¢115.2.

741 Propugnata da G. SENA, Confondibilita e confusione, cit., 18, che si richiama alla lunga tra-
dizione giurisprudenziale che pare risalire a Cass. 27 luglio 1929, caso «Creosinay, cit. e che gia si ¢
criticata ai §§ 54.2 ¢ 114.1 ¢ 115.

28122,

3 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 60.

4 Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 59.

5 Come & avvenuto nel caso deciso da Corte di Giustizia 21 novembre 2002, caso «Robel-
co/Robecoy, cit.
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quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio (scil.: anteriore) ¢ adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pud consistere an-
che in un rischio di associazione fra i due segni” "*°. Cio significa che, nella pro-
spettiva che qui interessa dell’individuazione del segno successivo confliggente,
si potra parlare di un segno adottato e adottato in relazione a un’attivita di impre-
sa, secondo quanto richiede la norma, solo in corrispondenza di una presenza sul
mercato del segno successivo stabile e proiettata nel tempo e di un suo impiego in
funzione distintiva (non di beni) ma delle diverse entita da esso di volta in volta
contraddistinte (1’impresa, il soggetto imprenditore, i locali e cosi via) ™.

Ci si domanda se la previsione interna, cosi interpretata, trovi copertura nella
norma comunitaria; ¢ se essa appresti la tutela corrispondente anche a beneficio di
un marchio comunitario anteriore. Si ¢ visto che la risposta affermativa appare
preferibile sotto I’uno come sotto Ialtro profilo ™*.

132.3. Il pubblico interessato. 11 radicamento nel dato fattuale delle modalita
concrete di uso del segno successivo non manca di esplicare le sue conseguenze
con riguardo a un’altra delle nozioni-chiave della materia, quella dell’individua-
zione del pubblico interessato e della sua percezione '*’, che si & constatato essere
decisiva sui molteplici piani del giudizio di contraffazione che vanno dal confron-
to fra i segni (e, in misura minore, dei beni) all’apprezzamento del rischio di con-
fusione. Anche qui, in linea di massima, vanno ripetute le considerazioni gia svol-
te in precedenza, cui occorre perd apportare un emendamento importante. In ma-
teria di opposizione e di nullita si ¢ visto come operi incontrastato il principio se-
condo cui assumono rilievo le caratteristiche non del pubblico cui in concreto si
rivolgono i titolari dei marchi confliggenti ma del pubblico per cui i segni sono
registrati °’. In tema di contraffazione, vale la stessa regola, ma solo per meta:
mentre per il marchio anteriore si deve continuare a far capo al pubblico interessa-
to ai beni per i quali esso sia registrato (salva, si intende, I’ipotesi di decadenza
parziale) ', per il segno successivo le cose cambiano: il pubblico di riferimento

diviene quello per il quale esso sia effettivamente usato sul mercato .

6 Sul significato della previsione v. § 125.3.

™7 In questa prospettiva, non risulta del tutto comprensibile I’affermazione, incidentale, conte-
nuta nella motivazione di Trib. Napoli 4 luglio 2001, caso «La Marcay, cit., secondo cui I’uso del
proprio nome patronimico come marchio e come ditta, confliggente con I’altrui marchio anteriore,
ancorch¢ distintivo e non descrittivo, sarebbe “consentito solo se in caratteri normali, in piccole di-
mensioni, accanto all’indirizzo o alla sede dell’azienda preceduto dalla parola ditta o simili”’; nella
specie tuttavia ¢ stato inibito anche 1’'uso come ditta. Sui limiti di legittimita dell’impiego del nome
proprio confliggente con un marchio anteriore v. comunque § 142 e gia supra, § 83.2.

8 §125.3.

™8 43.

0V tra i molti Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-284/12, Oro Clean
Chemie AG c. UAMI e Merz Pharma GmbH & Co. KgaA, caso «Prosept/Pursept», par. 42; 10 no-
vembre 2011 (Settima Sezione), causa T-22/10, Esprit International LP ¢. UAMI ¢ Marc O’Polo
International GmbH, caso «lettera su tasca/letteray, parr. 36 ss.

18944,

732 Che dire perd nel caso in cui le merci siano destinate all’esportazione e quindi a un pubblico
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Si tratta di una differenza importante, soprattutto se si tenga ferma la conclu-
sione secondo la quale il pubblico di riferimento significativo per valutare il ri-
schio di confusione sia quello in cui i due segmenti di mercato in cui i due pubbli-
ci interessati ai segni in questione si incontrano "".

132.4. Il confronto fra segni. Anche su questo piano, la prospettiva della con-
traffazione introduce particolarita non trascurabili. Per I’individuazione del mar-
chio anteriore, non vi ¢ ragione per discostarsi dalla regola secondo la quale oc-
corre fare capo al dato cartaceo delle risultanze della registrazione "*. Anzi: si ri-
tiene che la circostanza che il marchio anteriore sia stato usato in forma difforme
da quella registrata, se puo evitare 1’assoggettamento del marchio alla decadenza
quando la modalita di uso prescelta non alteri il carattere distintivo del marchio
registrato ">, non possa comportare un ampliamento della tutela di cui beneficia il
titolare del marchio anteriore "°.

Si & pero appena visto ' che le cose cambiano con riguardo al segno successi-
vo. Del resto, su questo versante una registrazione pud mancare del tutto, ad es.
quando il segno successivo non sia un marchio e non risulti da alcun registro uffi-
ciale (si pensi all’insegna e al marchio di fatto); ma, anche se una registrazione vi
sia, decisive non sono le risultanze corrispondenti ma la realta effettiva, la rileva-
zione della modalita concreta con la quale il segno ¢ effettivamente usato sul mer-

758
cato .

non residente nell’UE? Secondo le Conclusioni dell’ Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile
2011, caso «Red Bull», cit., parr. 58 ss. occorre mettere capo al pubblico residente nell’UE perché il
rischio preso in considerazione della norma ¢ quello che le merci recanti il marchio siano “deviate”
sui mercati dell’Unione.

3 Desumibile da sentenze, peraltro rese in materia di opposizione e azione di nullitd e non in-
contrastate (v. § 43), come Trib. UE 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-285/12, The Cartoon
Network Inc. c. UAMI e Boomerang TV SA, caso «Boomerang/Boomerang TV», parr. 19 ss.; ma v.
Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-408/09, ancotel GmbH c. UAMI e Acotel, caso
«ancotel/Acotely, par. 44.

18§ 114.1 e 115.2.

755 § 95,

736 Cosi, sia pur in sede di opposizione alla registrazione, Trib. primo grado CE 12 gennaio
2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA ¢. UAMI e T.I.M.E. ART
Uluslarasi Saat Ticareti ve dig Ticaret AS, in Racc. 2006, II, 11 ss., caso «Quantumy, par. 66. Al
titolare del marchio anteriore non ¢ naturalmente precluso di azionare, oltre e accanto al marchio
registrato, un diverso marchio di fatto, dando, si intende, prova della sua fattispecie costitutiva. Si
puo tenere conto, nell’esame dell’esistenza di un significato concettuale del marchio anteriore, del
modo in cui questo ¢ in concreto impiegato sulla confezione? La risposta negativa, attestata in mate-
ria di impedimenti ¢ motivi di invalidita da Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-
77/10 e T-78/10, Certmedica International GmbH e Lehning entreprise c. UAMI e Certmedica In-
ternational GmbH e Lehning entreprise, casi «L112/L114», par. 103 (e forse non del tutto ineccepi-
bile gia in quel contesto: v. § 46.3), non parrebbe giustificata in materia di contraffazione.

T AL§132.2.

738 Per fare un esempio: se, in una situazione come quella sottoposta a Trib. primo grado CE 11
novembre 2009, causa T-162/08, Frag Comercio Internacional, SL c. UAMI e Tinkerball Modas
LTDA, caso «Green by missako/MI SA KO», parr. 46-47, risultasse che il marchio successivo ven-
ga impiegato con modalita diverse da quelle risultanti dalla domanda di registrazione, ad es., come ¢
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Quanto alle regole sperimentate per effettuare il confronto fra i segni, non vi ¢
dubbio che, in linea di principio, esse trovino applicazione anche in materia di
contraffazione. Questa conclusione vale in particolare per il meccanismo comuni-
tario di valutazione della somiglianza di marchi complessi ", che, creato in occa-
sione della valutazione degli impedimenti e del giudizio di nullita, ma applicato
anche in materia di contraffazione '®’, ha conosciuto un’evoluzione tormentata e
probabilmente non ancora conclusa . Cosi, nel confronto potra assumere rilievo
il maggiore o minore carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi, da
ritenersi necessariamente piu ridotto quando ad es. I’elemento in questione abbia
carattere descrittivo, autolaudativo o promozionale "**; e si potra fare ricorso alla
distinzione sperimentata fra elementi comuni, rispettivamente dominanti, dotati di
carattere distintivo autonomo e trascurabili ’®. In questo contesto, perd, quelle re-
gole possono richiedere qualche adattamento ¢ modificazione. Si pensi al tema,
difficile, della maggiore o minore importanza dei componenti del segno successi-
vo che siano diversi dall’elemento comune ai due segni. Nel giudizio di contraffa-
zione, prima ancora di valutare se questo elemento sia dotato di carattere differen-
ziatore, come spesso avviene nel confronto fra marchi complessi’®, bisogna in-
nanzitutto stabilire se esso venga percepito dal pubblico come parte integrante del
segno successivo. Mentre il quesito corrispondente non si pone neppure in sede di
registrazione, perché il marchio successivo per definizione risulta da un documen-

avvenuto nel caso di specie, perché la locuzione “by missako” invece di essere minuscola e illeggi-
bile diventasse cospicua, si avrebbe contraffazione del marchio anteriore; ma non nullita del mar-
chio successivo (od impedimento alla sua registrazione).

79§ 47

760y 1a pronuncia particolarmente significativa resa al riguardo da Corte di Giustizia 6 ottobre
2005, causa C-120/04, Medion c. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, in Racc.
2005, 1, 8851 ss., in Giur. ann. dir. ind. 5050 ¢ in Riv. dir. ind. 2007, 11, 270 ss., con nota di P.
FRrASSI, Richiami sulla confondibilita fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria, caso
«Mediony.

1§ 47.4.

82y tra le molte Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Barilla G. e Fratelli
s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5321, caso «Selezione Oro Barilla», par. 51 e Trib. primo grado CE 5
aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa s.p.a. c. UAMI e Barilla s.p.a., in Racc. 2006, 11, 1097 e in Giur.
ann. dir. ind. 5058, caso «Selezione Oro Barilla», parr. 32 e 39. Nella giurisprudenza nazionale v.
Trib. Milano 9 dicembre 2004, Saiwa s.p.a. c. Barilla Alimentare s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4846,
caso «Oro». Sulla questione se un termine descrittivo possa acquisire secondary meaning anche se
isolatamente impiegato v. § 26 4).

3§47 Mala giurisprudenza nazionale preferisce tenere ferma la distinzione fra elementi dota-
ti di minor capacita distintiva e nucleo ideologico o “cuore del marchio”, che caratterizza la catego-
ria interna del marchio complesso (sulle cui differenze rispetto alla nozione comunitaria v. § 47.2):
v. ad es. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, Mast-Jagermeister AG c. Budapesti Likoripari Kft. Buliv e
Zwack Unicum RT, in // dir. ind. 2013 ss., caso «Jagermeister», cit. e Trib. Napoli 2 febbraio 2006,
Intel Corporation c. Soc. S.B.F. Elettronica, in Foro it. 2006, 1571 ss., caso «GGenoa power insi-
de/Intel Inside», secondo la quale il termine “inside” nel marchio “Intel inside” avrebbe carattere
descrittivo e quindi ridotta capacita distintiva; e invece il nucleo ideologico sarebbe I’elemento “In-
tel”, che coincide con la denominazione sociale.

764§ 48.1.



LA TUTELA DEL MARCHIO 1217

to cartaceo che individua con sicurezza e univocita gli elementi del secondo ter-
mine del raffronto ", esso invece pud essere particolarmente arduo da risolvere in
sede di contraffazione. Si puo ritrovare ancora una volta in questo contesto 1’inter-
rogativo, ricorrente, se ci si trovi al cospetto di uno o piu segni, che gia si ¢ incon-
trato in tema di doppia identita "® e di decadenza’®’; ed esso ¢ destinato ad assu-
mere una curvatura peculiare, talora esplorata dal punto di vista della valutazione
del rischio di confusione ®® ma rilevante gia sul piano del confronto dei segni, nel
caso in cui I’elemento ulteriore del segno successivo sia da intendersi come mar-
chio generale o nome commerciale (Firmenname, nella terminologia dei tedeschi)
e quindi sia plausibile che il pubblico intenda il segno come indicazione distinta e
separata dal marchio’®.

Anche di fronte a queste complicazioni, non ¢ il caso di scoraggiarsi eccessi-
vamente. Non necessariamente il giudizio di contraffazione comporta difficolta
maggiori di quelle che si incontrano in sede di opposizione alla registrazione o di
invalidita, anzi: se ad es. si tratta di stabilire se un determinato elemento sia dav-
vero accessorio e trascurabile, puo diventare assai piu facile esprimere la valuta-
zione corrispondente quando si abbia un quadro completo di come ¢ effettivamen-
te usato il segno successivo sul mercato di quanto non avvenga quando ci si debba
affidare al solo dato cartaceo, che puo essere stato a bella posta “manovrato” per
dare un’impressione di non interferenza. Si pensi al caso “Calvin Klein” . Ivi i
giudici comunitari si sono convinti che il logo “CK” adottato dal successivo regi-
strante svolgesse un ruolo trascurabile nel marchio richiesto, dominato dall’ele-
mento “Creaciones Kennya”; in un’eventuale azione di contraffazione, resterebbe
perd ancor da vedere se davvero il titolare del marchio successivo lo utilizzi in

765 1 ’affermazione formulata nel testo si riferisce al segno successivo; sulla (possibile) ma non
necessaria rilevanza della registrazione isolata di un componente del marchio anteriore v. gia § 26
A), e D. SARTI, Capacita distintiva e confondibilita: marchi generali e marchi speciali, in Il dir. ind.
2007, 53 ss., 54, nota 9, che osserva come la giurisprudenza attribuisca rilievo alla circostanza che
I’elemento sia usato piuttosto che registrato isolatamente.

766§ 41.1.

767 Ai fini della verifica se il segno della cui decadenza si discute fosse stato usato in forma di-
versa che perd non ne alteri il carattere distintivo: v. ad es. Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005,
causa T-29/04, Castellblanch SA c¢. UAMI e Champagne Louis Roederer SA, in Racc. 2005, 1I,
5309 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5057, caso «Cristal Castellblanchy, e, per altri richiami — e per una
puntualizzazione sulla diversita delle determinanti della questione in quello specifico contesto ri-
spetto a quello che qui interessa — § 95.

"8 D. SARTI, Capacitd distintiva e confondibilitd: marchi generali e marchi speciali, cit.; in ar-
gomento v. anche § 134.4.

% Un tentativo, per me assai condivisibile, di delineare criteri capaci di distinguere fra 1’uso del
segno come marchio generale da un lato e come denominazione sociale, ragione sociale o ditta, ov-
vero nome sociale, dall’altro, a seconda che esso comunichi un messaggio pubblicitario relativo alla
tradizione produttiva che contraddistingue i beni in questiono oppure valga a individuare il soggetto
produttore v. D. SARTI, Capacita distintiva e confondibilita: marchi generali e marchi speciali, cit.,
55-57.

7 Corte EU 2 settembre 2010, causa C-254/09 P., Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e
Zafra Marroquineros, SL, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Kleiny.
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posizione accessoria ¢ secondaria o preferisca collocarlo in una posizione che
consenta di capitalizzare 1’evocazione del piu celebre “Calvin Klein”, che da tem-
po impiega quello stesso acronimo. Oppure si pensi al caso del marchio “Absolut
Vodka”, ripreso con inversione dal segno “Akdov Tulosba”, che costituisce I’im-
magine speculare del precedente”’'. Chi avesse qualche dubbio sulla somiglianza
“cartacea” dei segni, non avrebbe pero esitazioni quando dovesse valutare 1’uso
effettivo del marchio successivo, visto che nei fatti questo viene apposto su botti-
glie trasparenti, come quelle usate anche dal titolare del marchio anteriore, cosic-
ché I’impressione che il percettore ne ricava ¢ quella di una sconcertante “identi-
ta-non identita” "%,

Questa rilevazione concreta dei molteplici profili nei quali le modalita di uso
possono articolarsi non manca di esplicare i suoi effetti su altri aspetti del giudizio
di somiglianza (o di identita) fra i segni. Cosi, visto che per assegnare i pesi rela-
tivi che spettano alle risultanze del confronto visivo con quello fonetico, che, si
ricordera, pud produrre risultati che variano a seconda che il pubblico acquisti il
bene sulla base di un’ispezione sugli scaffali del punto di vendita oppure lo ordini
oralmente ", nel caso del marchio successivo si dovra avere preminente riguardo
alle modalita concretamente usate dal terzo. Lo stesso vale per la verifica relativa
alle modalita di pronuncia del contenuto denominativo del segno successivo, che
potra essere oggetto di una rilevazione sul campo attraverso gli strumenti di rac-
colta delle evidenze empiriche disponibili (surveys, indagini demoscopiche) piut-
tosto che di una valutazione prognostica ¢ probabilistica, come quella consueta in
materia di opposizione e di nullita """,

132.5. 1l confronto fra i beni. Anche sotto questo profilo va rilevata una diffe-
renza significativa. Quando si tratti di procedere al confronto dei beni, se con ri-
guardo al marchio anteriore vale sempre il riferimento alle classi di registrazio-
ne’”, con riguardo al segno successivo usato dal terzo per individuare i beni si-
gnificativi ai fini del confronto occorre invece avere riguardo ai beni per i quali il
segno ¢ realmente impiegato sul mercato. Questa regola vale tanto quando il se-

" V. la decisione della Commissione dei ricorsi svedese del 23 aprile 1999, in GRUR Int. 2000,
1023 ss. con nota di M. LEVIN.

2 Per un caso italiano abbastanza simile v. ora Trib. Milano 26 febbraio 2009 (ord.), Sky
Broadcasting Group PLC e Sky Italia s.r.l. ¢. The Blog TV s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5499, caso
«Sky/Yks».

8§ 46.1.

M § 46.2.

75 Naturalmente con il correttivo della prova dell’uso, ove richiesta: § 50.2. Anche qui I’uso del
marchio registrato anteriore per classi ulteriori rispetto a quelle per cui esso sia stato usato non sem-
bra valere ad ampliarne I’estensione della protezione, anche se resta in facolta del titolare di far va-
lere, oltre e accanto al marchio registrato, anche un marchio distinto di fatto, provandone la fatti-
specie costitutiva (in senso contrario v. Trib. Milano 11 luglio 2013, C.S.P. International Fashion
Group S.p.A. c. SAIT — Consorzio delle cooperative di consumo trentine soc.coop., in Giur. it.
2014, 1148 ss. con nota di L. MILLANO, caso «Liberti/Liberty», che sembra ammettere un amplia-
mento della tutela del marchio registrato attraverso 1’uso; per la corrispondente situazione in materia
di opposizione e di azione di nullita § 39).
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gno successivo sia registrato come marchio; sia quando sia usato di fatto. Per il
resto, il giudizio di somiglianza (o identita) dei beni va condotto con modalita che
non differiscono da quelle a suo tempo esaminate ’"°.

Il giudizio di somiglianza fra i beni o, come si dice in diritto italiano, di affini-
ta pud assumere una curvatura particolare quando il segno successivo non sia usa-
to “per” beni ma sia qualificabile come ditta, insegna, nome a dominio o come al-
tro segno distintivo; infatti in questo caso la previsione di diritto nazionale del-
I’art. 22 c¢.p.i. individua I’antecedente rilevante del rischio di confusione conside-
rato dalla norma nell’identita o somiglianza — non fra beni — ma fra i beni per cui
sia tutelato il marchio anteriore, da un lato, e I’attivita di impresa del titolare del
segno successivo, dall’altro. Si tratta di paragone fra entita non direttamente com-
mensurabili e che pure trovano un terreno comune di comparazione nella nozione
di mercato in cui gli uni (i beni) sono offerti e 1’altra (I’attivita) ¢ esercitata; non
dovrebbero quindi ricorrere troppe difficolta ad adattare i criteri affermatisi nel con-
fronto fra i beni per applicarli anche a questo parzialmente modificato contesto.

133. (Segue). B) 1l rischio di confusione

Si ¢ anticipato che le particolarita della prospettiva della contraffazione che si
riscontrano passando dal piano degli antecedenti a quello della verifica relativa
all’effetto e, piu precisamente, del ricorrere del rischio di confusione, si fanno an-
cor piu significative. E ben vero che la nozione di rischio di confusione propria
del secondo conflitto presenta un nucleo comune, che vale sia per 1’azione di con-
traffazione sia per I’opposizione e ’azione di nullita e fa riferimento al rischio che
il pubblico interessato possa istituire un collegamento fra il marchio anteriore ¢ i
beni offerti dal terzo’’’; ma in materia di contraffazione si tratta di operare la im-
prescindibile e fondamentale valutazione del pregiudizio all’interesse alla distin-
zione del titolare del marchio anteriore che possa essere arrecato dalle modalita
concrete con le quali ¢ usato il segno successivo. E qui che diventa palpabile la
differenza fra il giudizio ipotetico e cartaceo proprio dell’opposizione e dell’a-
zione di nullita e I’apprezzamento concreto del contesto effettivo del mercato che
¢ oggetto dell’azione di contraffazione del secondo tipo. Si tratta di una conse-
guenza necessaria dell’approccio “funzionale” che si ¢ visto essere seguito dalla
giurisprudenza comunitaria: come hanno ricordato le Conclusioni nel caso “Inter-
flora”, “poiché il criterio applicato dalla Corte ¢ il rischio che 1’uso abbia un effet-
to negativo su alcune delle funzioni di del marchio, nel caso di specie la funzione
di indicazione di origine, é necessario esaminare tale uso in concreto” ™.

76 Ai §§ 50-53.

" L’ Eindruck einer Verbindung cui fa riferimento la dottrina tedesca (v. R. KNAAK, Mar-
kenmdfsiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, cit.). Per le necessarie
precisazioni e richiami v. supra, §§ 42 ss.

" Conclusioni dell’ Avvocato generale Niilo Jadskinen del 24 marzo 2011, caso «Interfloray,
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Gia abbiamo visto come le modalita di uso in concreto del marchio registrato
anteriore possano accrescerne e non mai diminuirne I’ambito di protezione .

133.1. Le coordinate temporali del rischio di confusione. Nella prospettiva
della contraffazione occorre innanzitutto domandarsi a quali coordinate cronolo-
giche e temporali debba riferirsi I’indagine relativa alla presenza di un rischio di
confusione del pubblico. Verrebbe spontaneo pensare che 1’accertamento si riferi-
sca al momento in cui il pubblico effettua la sua scelta di acquisto del bene con-
traddistinto dal marchio. Infatti, se si tenga mente che alla base delle norme sul
secondo tipo di conflitto sta il pregiudizio alla funzione distintiva, viene sponta-
neo considerare che il rischio di confusione ha tipicamente modo di manifestarsi
quando la presenza del segno successivo possa indurre I’acquirente a prescegliere
i beni da esso contraddistinti nell’erronea convinzione che essi provengano dal
titolare del marchio anteriore o da un’iniziativa a questi collegata. Si possono tut-
tavia presentare — ¢ in effetti sono tutt’altro che rare nella pratica — situazioni
dubbie. Intanto, pud non essere chiaro quale sia il soggetto che compie la scelta:
ad es. nel caso di medicinali che richiedano una prescrizione medica, il momento
rilevante puo essere quello della confezione della ricetta o quello dell’acquisto da
parte del paziente "™.

In altri contesti ci si puo altresi chiedere se il rischio di confusione del pubbli-
co possa manifestarsi in una fase temporale anteriore alla scelta di acquisto come
anche nel periodo successivo all’acquisto stesso. Vediamo separatamente le due
ipotesi.

133.2. La c.d. initial interest confusion. Si pensi a un marchio che ricordi il lo-
go di una catena di supermercati o di esercizi fast-food. Quando il consumatore
arrivi in prossimita dei locali, non potra non rendersi conto di non essere in pre-
senza dell’esercizio che cercava. Se pero il marchio successivo fosse riprodotto su
di un cartellone collocato in prossimita dell’uscita di una superstrada, il consuma-
tore potrebbe accorgersi dell’equivoco solo dopo aver imboccato 1’uscita corri-
spondente; e risolversi a effettuare gli acquisti o a consumare il pasto desiderati
nell’esercizio nel frattempo raggiunto, che pur ormai sa benissimo essere diverso
da quello ove intendeva servirsi.

cit., par. 43 (corsivo aggiunto). Si tratta in questo caso di pronuncia che affronta il primo tipo di
conflitto, ma con specifico riguardo alla lesione della funzione distintiva in esso — come si ¢ visto —
concorrentemente tutelata. Per questa ragione, le porzioni delle sentenze in tema di primo conflitto
relative alla valutazione del pregiudizio della funzione distintiva assumono rilievo interpretativo an-
che in relazione al secondo conflitto.

1§ 39. Sulla possibilita che I’uso costante di un determinato colore per un marchio denomina-
tivo influisca sul rischio di confusione di altro segno anch’esso usato in tonalita verde v. Corte UE
18 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd., Specsa-
vers BV, Specsavers Optical Group Ltd. e Specsavers Optical Superstores Ltd. c. Asda Stores, caso
«Specsaversy, parr. 34 ss.

80 Specificamente sul punto v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c.
UAME e Biofarma, in Racc. 2007, 1, 3569 ss., caso «Travatany, parr. 57. Per altri richiami v., oltre a
G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 273 ss., 277 ss., § 43.
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In casi come questi, non si puo dire che il consumatore si sia risolto alla scelta
di acquisto sulla base del segno altrui; e tuttavia vi sono buone ragioni per doman-
darsi se non ci si trovi di fronte a una violazione del diritto del titolare del mar-
chio anteriore. E queste buone ragioni sono tanto piu degne di essere prese in at-
tenta considerazione, se si tenga conto della circostanza che, nel nostro sistema, il
rischio di confusione puo anche derivare da un semplice rischio di associazione
fra i segni .

Sul tema, i giudici comunitari non si sono ancora pronunciati in modo diret-
to "*2. Il precedente a noi pitl vicino ¢ stato reso da una corte britannica . In quel
caso si € detto che costituisce contraffazione dei marchi della BP, tutti basati sul
verde, I’adozione del colore verde per le stazioni di servizio di un concorrente, la
TOP. E vero, hanno ragionato i giudici, che 1’automobilista che non sia partico-
larmente stordito o disattento al momento in cui si accosti alla stazione per rifor-
nirsi di carburante si sara ormai reso conto che il servizio ¢ gestito dalla TOP e
non dalla BP. Tuttavia puo essere che la stessa decisione iniziale di accostare sia
stata determinata proprio dalla circostanza che, procedendo a una certa velocita,
I’automobilista visualizzi il colore e non il segno denominativo TOP. Se cosi ¢, la
circostanza che al punto di vendita e al momento dell’acquisto di carburante 1’e-
quivoco iniziale si sia dissipato non sarebbe decisiva.

La questione potrebbe apparire di importanza marginale da un punto di vista
economico, anche se spesso discussa in sede accademica "**. L’interesse operativo
sul tema si ¢ perd comprensibilmente ravvivato negli ultimi anni, a contatto con
I’ambiente digitale e online. La plasticita dell’ambiente digitale consente infatti
agli operatori di rete di far comparire sullo schermo dell’utente che cerchi uno
specifico bene immagini, annunci e richiami relativamente a beni concorrenti; &
quindi del tutto naturale domandarsi se queste “apparizioni” in automatico costi-
tuiscano contraffazione del marchio altrui. Il quesito diventa naturalmente piu de-
licato quando, come di regola succede, esso si intreccia con il tema dell’initial in-
terest confusion, in quanto il meccanismo prescelto faccia dissipare rapidamente
I’equivoco e quindi I’utente abbia modo di rendersi conto facilmente e senza sfor-

1| segmento finale dell’art. 20.1, lett. b), c.p.i. sancisce che il “rischio di confusione per il
pubblico” possa “consistere anche inunrischio di associazione fra i segni”; I’art. 5, par. 1,
lett. b), della direttiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che
si proceda ad un’associazione tra il segno e il marchio di impresa”; e a sua volta 1'ultima frase
dell’art. 9, par. 1), lett. ), r.m.c. stabilisce che “il rischio di confusione comprende il rischio di as-
sociazione con il marchio anteriore”. In argomento v., nella prospettiva degli impedimenti relativi, i
§§42.1e57.

2 Mav. infra, nella parte finale di questo §.

78 Northern Ireland Court of Appeal (Civil Division), BP ¢. Amoco, in [2002] F.S.R. 87 ss.,
parr. 48 ss., citato e discusso da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit.,
786. Ma v. anche Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Accay, cit.

84 Come esemplificato da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 246
e da G. DINWOODIE, Developing Defenses in Trademark Law, in 13 Lewis & Clark Law School
2009, 99 ss, 112, 114 ove richiami, per la verita, anche di abbondante giurisprudenza statunitense.
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zo che D’offerta visualizzata in effetti si riferisce non al bene contraddistinto dal
marchio anteriore ma a un’offerta a esso alternativa. Naturalmente gli studiosi piu
aperti al nuovo e piu propensi a valorizzare gli aspetti apprezzabili dell’offerta on-
line si sono sforzati di ricostruire in chiave positiva la prassi . Essi hanno sotto-
lineato come il ricorso a tecnologie che presentino all’utente interessato a un certo
bene prodotti o servizi a esso alternativi arricchisca la possibilita di scelta del con-
sumatore e quindi sia coerente con la finalita di ridurre i costi di ricerca del pub-
blico che sta alla base del diritto dei marchi"*; solo nel caso in cui il contatto ini-
ziale presenti un’ambiguita che viene dissipata tardivamente, immediatamente pri-
ma del momento della conclusione dell’affare ¢ quindi in extremis, si potrebbe pro-
filare davvero il rischio di confusione richiesto per I’applicazione della norma ™.

Questa impostazione piu aperturista ¢ stata articolata soprattutto da studiosi
nordamericani . Essa ha dalla sua un dato testuale importante, che pud essere
ulteriormente avvalorato quando sia riferito all’ambiente europeo, dove la giuri-
sprudenza ha avuto modo di chiarire che il rischio di associazione fra i segni, pre-
so in considerazione dalle norme sul secondo tipo di conflitto, non costituisce una
nozione autonoma ¢ diversa dal rischio di confusione, che valga ad ampliare la
portata di questa nozione base ™. Stando alla nostra giurisprudenza, infatti, il ri-
schio di associazione ¢ un sotto-insieme dell’insieme piu vasto del rischio di con-
fusione e, quindi, non si da rischio di associazione se non ricorre rischio di confu-
sione. Nell’ambito di questo ordine idee, si potrebbe argomentare che un’associa-
zione iniziale che non permanga fino al momento della decisione dell’utente non
comporterebbe il rischio di confusione richiesto dalle norme di riferimento.

Forse, in questo caso un criterio operativo funzionante pud essere suggerito
dall’analisi economica del diritto. In una prospettiva giuseconomica, il punto fon-
damentale sarebbe quello di verificare se 1’utente incorra in costi rilevanti per ri-
tornare sui suoi passi (c.d. switching back costs) nel momento in cui si renda con-
to della circostanza che il bene che viene presentato alla sua attenzione non ¢
quello che egli aveva in mente e stava ricercando. Se cosi ¢, I’associazione pud
effettivamente comportare un rischio di confusione: il processo decisionale desti-
nat